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Introduction

I – Notions préliminaires

L’art. 544 du Code civil définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Ce pouvoir sur une chose est toutefois susceptible de limitations spécifiques s’agissant d’objets qui recèlent une création intellectuelle, comme les livres, les disques, les œuvres d’art ou encore les produits brevetés ou marqués : à leur égard, le titulaire de la propriété corporelle risque en effet de devoir souffrir certaines restrictions aux attributs classiques de la propriété que sont l’usus1, le fructus2 et l’abusus3 :

•illustrent l’atteinte à l’usus, d’une part, le pouvoir octroyé au titulaire des droits d’auteur sur une œuvre musicale d’interdire à un cafetier de diffuser, à l’intérieur de son établissement, le disque pourtant acheté normalement et, d’autre part, la faculté en principe reconnue à l’obtenteur d’une variété végétale protégée de s’opposer à ce que, nonobstant l’acquisition de semences de ladite variété, un agriculteur replante les graines récoltées à partir de ces semences ;

•parmi les restrictions au fructus figure en particulier l’assujettissement de la mise en location d’un DVD, par son possesseur légitime, à une autorisation expresse de son producteur ;

•constituent enfin des atteintes à l’abusus aussi bien l’interdiction normalement faite aux agriculteurs de commercialiser ou d’échanger, après les avoir achetées, les semences d’une variété végétale protégée que la capacité, conservée par les peintres et sculpteurs, de faire condamner en justice le démantèlement du support de leurs œuvres même après cession à un tiers.

Ces restrictions consistent, pour l’essentiel, en monopoles d’exploitation4 et relèvent de ce qu’on nomme les droits de propriété intellectuelle, lesquels ne sont pas automatiquement cédés avec l’objet auquel ils s’appliquent.

§1 – Contenu de la notion

La propriété intellectuelle est la discipline constituée par le regroupement de deux branches du droit, à savoir la propriété littéraire et artistique, d’une part, et la propriété industrielle, d’autre part :

•la propriété littéraire et artistique s’intéresse tout à la fois au droit d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur, ces derniers s’apparentant aux droits des auxiliaires de la création littéraire et artistique que sont les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes ou de bases de données, les entreprises de communication audiovisuelle ainsi que les éditeurs et agences de presse ;

•la propriété industrielle comprend les droits sur les créations industrielles – au travers du dessin ou modèle, du brevet d’invention, du certificat d’obtention végétale, du certificat complémentaire de protection, du certificat d’utilité et de la topographie de produit semi-conducteur – et les droits sur les signes distinctifs, à savoir, en particulier, la marque et l’indication géographique.

D’autres questions sont certes susceptibles d’être associées à la propriété intellectuelle. Par exemple :

•certains éléments incorporels du fonds de commerce, tels que le nom commercial5, l’enseigne6 ou la dénomination sociale7, qui ressortissent à la notion de propriété commerciale ;

•le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme ou encore les noms de domaine sur Internet, « traduction alphanumérique » des identifiants des sites Web, attribués à la suite d’un enregistrement par un bureau d’enregistrement de droit privé8, dont les points de contact avec la contrefaçon sont, pour l’un comme pour l’autre, nombreux.

Mais, dès lors qu’elles ne consistent pas en titres de propriété intellectuelle stricto sensu9 et qu’elles relèvent normalement d’un cours de droit commercial, ces notions ne seront pas traitées dans le présent ouvrage. Celui-ci se limite, en effet, aux principaux droits de propriété intellectuelle que sont le droit d’auteur, les droits voisins, les dessins et modèles, le brevet d’invention et la marque.

Panorama de la propriété intellectuelle
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§2 – Pertinence de l’appellation « propriété intellectuelle » ?

Il s’agit d’un problème tout à la fois de terminologie et de qualification juridique : il est permis de se demander si l’expression « propriété intellectuelle » est bien appropriée pour désigner l’ensemble des droits cités ci-dessus.

La réponse à cette question passe par l’analyse successive, d’abord de l’adjectif « intellectuel », qualifiant l’objet de ces droits, et ensuite du substantif « propriété », indiquant la nature de ces droits.

A – L’objet des droits : des créations « intellectuelles » ?

À s’en tenir à son appellation de propriété « intellectuelle », la discipline devrait porter sur des créations… intellectuelles !

Il est vrai que les droits considérés ont en commun de porter sur des objets incorporels, immatériels, sur lesquels, à la différence des choses corporelles (qu’elles soient mobilières ou immobilières), on ne peut en aucun cas exercer une possession (ou détention matérielle). Il est cependant permis d’hésiter sur l’homogénéité des droits visés, notamment pour ce qui concerne leur lien avec la création intellectuelle.

Il est certes incontestable que la plupart des droits de propriété intellectuelle reposent bel et bien sur un acte de création : le droit d’auteur porte sur les œuvres littéraires ou artistiques, les dessins ou modèles protègent les créations dans le domaine du design et les brevets d’invention couvrent des innovations techniques. De manière générale, il ne devrait pas y avoir de difficulté pour qualifier de « droits intellectuels » les droits portant sur « l’activité et la pensée de l’homme ».

Est pourtant classiquement rangé dans la propriété intellectuelle, le droit des signes distinctifs, lesquels signes distinctifs ne relèvent pas toujours d’une création intellectuelle. C’est ainsi que la faculté d’utiliser une indication géographique ou le choix d’une marque appliquée à des produits ou services10 ne révèlent pas forcément un acte créatif.

On est également fondé à contester le caractère de création intellectuelle de l’activité de certains titulaires de droits voisins du droit d’auteur, notamment celle des producteurs. À titre d’exemple, l’art. L.341-1 du CPI, accorde une protection sui generis aux producteurs de bases de données au vu du seul « investissement financier, matériel ou humain » réalisé, et ce indépendamment de toute création intellectuelle11.

B – La nature juridique des droits : des droits de « propriété » ?

Droit réel principal, le droit de propriété s’applique ordinairement aux biens corporels. Or, les droit d’auteur, dessins et modèles, brevets d’invention et marques s’apparentent à des « droits incorporels », non à des « choses ». Il est dès lors légitime de s’interroger sur la validité de la qualification de propriété appliquée à des monopoles d’exploitation.

S’il est vrai que la notion de « propriété » visait initialement les seules choses corporelles, nul ne conteste aujourd’hui la notion de « propriété incorporelle » recouvrant des éléments tels que les fonds de commerce, les offices ministériels, les clientèles civiles, auxquels on adjoint, en particulier, les droits de propriété intellectuelle.

La qualification de « propriété » a encore pu être inférée, par des auteurs aussi éminents que Josserand, puis Jean-Marc Mousseron, des caractères suivants présentés par les droits en cause :

•la maîtrise absolue des biens incorporels considérés ;

•l’exclusivité de l’exploitation économique de la valeur créée par ces droits ;

•l’opposabilité erga omnes de ces droits, par contraste avec la relativité des droits personnels, opposables au seul débiteur.

En outre, la limitation de la durée de vie de la plupart des droits intellectuels (droits patrimoniaux de l’auteur, dessins et modèles, brevets d’invention) n’est pas incompatible avec la qualification de propriété dès lors que, même à l’égard des choses matérielles, le législateur a toujours la faculté de procéder à des expropriations pour cause d’utilité publique.

C’est ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme a, en vue de leur appliquer l’art. 1er – « Protection de la propriété » – du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales12, clairement assimilé le droit d’auteur13 et la marque14 à des biens.

Certains éléments du régime des droits intellectuels font cependant difficulté au regard de la qualification de « propriété » :

•d’abord, le droit moral de l’auteur s’apparente plutôt à un droit de la personnalité, ce qui est assez peu compatible avec la qualification de droit réel ;

•ensuite, s’ils génèrent bien un droit exclusif d’exploiter un nom géographique, les signes d’identification de la qualité et de l’origine que sont, en particulier, les indications géographiques sont insusceptibles d’appropriation par une personne privée (ou même publique) puisqu’ils sont précisément à la disposition de tout producteur de la zone géographique concernée dès lors qu’il en respecte le cahier des charges, par exemple en termes de méthodes de fabrication.

D’où les (déjà anciennes) propositions doctrinales de qualification sui generis, créant une catégorie nouvelle de droits qui ne s’inscrirait pas dans la summa divisio traditionnelle droits réels – droits personnels, dès lors que ces droits ne portent pas sur un bien matériel et qu’ils ne sont pas non plus dirigés contre une personne déterminée. On trouve notamment, parmi les dénominations proposées :

•celle de « droits intellectuels », développée, en particulier, par Picard, Kohler et Dabin, assise sur l’objet des droits : les spécificités de l’objet – à savoir, une création intellectuelle – imposent des aménagements tels qu’on ne peut parler ni de droit réel, ni de droit personnel ;

•celle de « droits de clientèle », imaginée par Roubier au vu de l’effet des droits : le monopole d’exploitation accordé sur la création intellectuelle vise, avant tout, à réserver une « clientèle » à son titulaire, dont les prérogatives relèvent ainsi largement d’un droit à rémunération.

Pour séduisantes qu’elles soient, ces thèses ne sont cependant pas pleinement convaincantes : composées d’éléments très hétérogènes, les catégories créées sont peu opératoires car insusceptibles de déboucher sur un régime unitaire gouvernant tout à la fois les éléments patrimoniaux et extrapatrimoniaux des droits considérés.

C – Conclusion sur la qualification de « propriété intellectuelle »

En dépit des critiques qu’elle appelle, l’appellation « propriété intellectuelle » n’est aujourd’hui plus sérieusement remise en cause. Au vu d’une approche positiviste, elle semble même être devenue incontestable. C’est ainsi que :

•une annexe aux accords instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est relative aux aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce ;

•la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclame la protection de la propriété intellectuelle ;

•le législateur français a institué un Code de la propriété intellectuelle.

Mais, les approximations qu’elle recèle imposent cependant de garder présent à l’esprit qu’il s’agit d’une discipline un peu artificielle, dont les limites sont légèrement floues : pour reprendre l’expression de MM. Foyer et Vivant, c’est un « archipel où chaque droit privatif […] émerge comme une île d’un océan soumis au régime de la liberté »15.

Reste l’idée centrale sur laquelle repose la matière : le droit exclusif sur un objet immatériel.

II – Repères historiques

§1 – Les origines

Les premières traces de créations humaines, qu’elles aient ou non une vocation utilitaire, n’ont pas laissé le souvenir de leurs concepteurs : ainsi en va-t-il notamment des pierres polies ou taillées, des peintures rupestres ou des pyramides d’Égypte.

L’Antiquité va cependant voir apparaître une progressive association de créations littéraires, artistiques et scientifiques à des individus puisque sont, aujourd’hui encore, célébrés les œuvres philosophiques de Platon et d’Aristote, les théorèmes mathématiques d’Euclide et de Pythagore, les sculptures de Phidias et de Praxitèle, voire, dans le domaine technique, la vis élévatrice d’Archimède et la machine à vapeur (dite éolipile) d’Héron d’Alexandrie.

Pour autant, l’identification des créateurs, souvent assimilés à de simples artisans, ne leur permettait pas forcément de tirer des revenus de l’exploitation de leurs œuvres : il n’est qu’à se souvenir de la pratique de la mendicité de nombreux philosophes grecs échangeant un repas contre un enseignement ou, bien plus tard, de la prise en charge financière d’artistes médiévaux par des puissants, tels Michel-Ange par le Pape Jules II et Léonard de Vinci par François Ier.

En outre, les copies et plagiats seront longtemps dépourvus de sanction :

•au Moyen-Âge, les livres manuscrits (essentiellement religieux) sont librement recopiés par des moines dès lors que Dieu a seul droit à l’appellation de « créateur »16 ;

•au XVIIIe siècle, le peintre Antoine Watteau meurt dans la misère tandis que des graveurs de ses tableaux feront fortune.

Dans le secteur du commerce, les vestiges17 révèlent que, dès l’Antiquité, des artisans appliquaient parfois des signes, par exemple à l’aide de poinçons, sur les produits eux-mêmes. Il s’agissait cependant moins de marques privatives, au sens moderne, que de signes collectifs symboles d’une corporation, d’une zone géographique ou d’un label de qualité.

§2 – La période des privilèges

L’invention de l’imprimerie, au XVe siècle, entraîne une explosion de la diffusion et du commerce des livres. Il s’ensuit un accroissement de la concurrence et, très vite, du plagiat. De sorte que les « libraires »18 vont rapidement solliciter une intervention du pouvoir monarchique. Cette intervention passera d’abord par l’exigence, faite aux libraires, d’avoir une autorisation pour publier un ouvrage19. À la fin du XVe siècle, ces autorisations deviennent des privilèges octroyés, par faveur royale, aux libraires, puis aux Académies de musique et des Beaux-Arts.

Ces privilèges constituent certes des monopoles d’exploitation relatifs à des activités intellectuelles. Mais ils ne sont en principe pas accordés aux créateurs eux-mêmes :

•certains libraires bénéficient d’un monopole de publication d’ouvrages anciens (bible, livres des philosophes antiques,…) ;

•en 1660, un privilège est octroyé pour cinq ans au libraire Guillaume de Luynes pour la vente en livre des « Précieuses ridicules » contre l’avis de Molière, qui voulait que sa pièce soit seulement représentée et non pas publiée.

Ce n’est que de manière exceptionnelle et à titre intuitu personae, que des auteurs « bien en cour » se verront reconnaître un privilège sur leurs œuvres, tels Ronsard ou les héritiers de La Fontaine.

Dans le domaine de l’industrie, le pouvoir accordera également des privilèges permettant à leurs bénéficiaires de disposer d’un monopole de fabrication et de commercialisation de certains produits. Est ainsi classiquement cité le privilège conféré par Louis XIV à Madame de Maintenon sur certains fours et cheminées.

§3 – L’admission de droits de propriété intellectuelle

On trouve, dans l’histoire, trois textes célèbres – isolés au temps de leur adoption – qui posent le principe d’une protection des créations intellectuelles à seule fin de récompenser le mérite de leur auteur :

•rédigée entre 600 et 700 ans avant l’ère chrétienne, une loi de la cité grecque de Sybaris récompense l’effort créateur en matière culinaire en conférant à celui qui l’a réalisé un monopole d’exploitation temporaire de sa création ;

•une loi20, adoptée en 1474 par le Sénat de la République de Venise attribue à tout inventeur, sur la base de critère objectifs et moyennant l’accomplissement de formalités de publicité légale, un droit exclusif et temporaire d’exploitation de son invention ;

•quoique peu appliquée, une loi anglaise, prise par Jacques Ier en 1624 et dite « Statute of Monopolies », octroie aux inventeurs un monopole d’une durée de 14 ans sur « toute espèce de fabrication nouvelle ».

Mais, en dehors de ces textes, il faudra, compte tenu du système des privilèges en vigueur dans l’ensemble de l’Europe, attendre le XVIIIe siècle pour voir progresser l’idée d’une protection des auteurs et des inventeurs. Cette évolution est, pour l’essentiel, induite par l’émergence de la philosophie des Lumières21.

La première loi moderne reconnaissant le droit d’auteur est sans doute le « Queen Anne’s Act »22, adopté par l’Angleterre en 1710, dont l’objet est « l’encouragement du savoir, en attribuant (pour une durée de 21 ans) les droits des copies de livres imprimés aux auteurs de ces livres ». Dans le même ordre d’idées, la Constitution des États-Unis d’Amérique, votée en 1787, donne au Congrès la mission « de favoriser le développement de la science et des arts utiles, en garantissant pour une période de temps déterminée aux auteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs livres et à leurs inventions ».

En France, les jurisprudences du Parlement de Paris et du Conseil du Roi vont, à partir du milieu du XVIIIe siècle, commencer à prendre en compte la personne de l’auteur, en limitant les prérogatives du libraire lorsque la situation réservée à l’auteur paraît trop inéquitable pour celui-ci23. Cette évolution est renforcée par la création, en 1777, sous l’impulsion de Beaumarchais, de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), premier groupement dédié à la protection des droits des auteurs de pièces de théâtre.

La Révolution française et sa fameuse « Nuit du 4 août 1789 » aboliront enfin les privilèges, y compris ceux des libraires ou auteurs. L’Assemblée constituante adoptera alors successivement deux lois instituant un véritable droit de la propriété intellectuelle24 :

•sur le rapport de Boufflers, la loi du 7 janvier 1791 qui crée, au profit des inventeurs, un droit au brevet ;

•sur les rapports de Lakanal et Le Chapelier, la loi des 13 et 19 janvier 1791 qui institue au profit des dramaturges un droit d’auteur. Cette loi sera révisée, les 19 et 24 juillet 1793, afin d’étendre le bénéfice du droit d’auteur aux écrivains, peintres et compositeurs pour leur vie durant, et, au profit de leurs héritiers, pendant dix années après leur mort25.

En dépit de leur brièveté et de leur laconisme, ces lois auront une longévité exceptionnelle26 :

•la loi sur les brevets ne sera réformée que le 5 juillet 1844 par un texte qui n’en modifiera pas les principes fondamentaux et qui ne sera lui-même révisé que le 2 janvier 1968 ;

•la loi sur le droit d’auteur restera, pour sa part, en vigueur jusqu’à son remplacement par la loi du 11 mars 1957, près de deux siècles plus tard.

S’agissant des autres branches principales de la propriété intellectuelle, les grandes lois françaises sont historiquement les suivantes :

•en matière de dessins et modèles, c’est par une loi napoléonienne du 18 mars 1806 créant le premier Conseil de Prud’hommes à Lyon qu’a été instituée une procédure de dépôt des dessins sur tissus27. Ce texte sera remplacé par une loi du 14 juillet 1909, à l’origine d’un droit spécifique de propriété industrielle protégeant les dessins et modèles nouveaux, et dont le régime ne sera révisé que par une ordonnance du 25 juillet 2001 ;

•le domaine des marques a longtemps été dépourvu de réglementation spécifique. Or, la proclamation, par le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791, de la liberté du commerce et de l’industrie, et le système concurrentiel qu’elle va générer, conduiront progressivement les entrepreneurs à vouloir se faire connaître du public, notamment par le biais de signes distinctifs apposés sur les produits manufacturés. Il faudra pourtant attendre le 23 juin 1857, pour que soit adoptée la première loi française expressément dédiée à la protection des marques, texte resté en vigueur jusqu’à son remplacement par une loi du 31 décembre 1964, elle-même modifiée le 4 janvier 1991 ;

•élargissant la protection purement prétorienne parfois conférée, jusque-là, aux seuls artistes-interprètes, une loi du 3 juillet 1985 donne enfin un cadre législatif aux titulaires de droits voisins du droit d’auteur que sont les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et entreprises de communication audiovisuelle.

III – Sources

§1 – Les principaux traités internationaux à vocation universelle

Le succès en la matière des traités internationaux28, déjà anciens pour certains d’entre eux, tient assurément à ce qu’une trop grande disparité des règles nationales concernant la propriété intellectuelle a un effet nuisible sur les échanges internationaux, aussi bien au plan économique qu’au plan culturel.

A – Les Conventions d’Union

C’est à la fin du XIXe siècle qu’a été instaurée, sur le modèle de l’Union postale, une organisation internationale permettant aux États de disposer, en matière de propriété intellectuelle, d’un cadre administratif et d’un forum permanent de discussion. Cette structure — initialement dénommée « Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique » (BIRPI) — s’appelle aujourd’hui l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Elle a son siège à Genève et elle est affiliée à l’Organisation des Nations Unies. Son rôle essentiel est d’administrer les Conventions internationales signées sous son égide, que l’on appelle « Conventions d’Union » parce que leur objet est, chacune dans son domaine d’application (droit d’auteur, droits voisins, obtentions végétales, etc.), d’instituer une Union entre les États signataires. Ces conventions établissent ainsi un droit lui-même appelé droit unioniste.

Deux principes fondamentaux sont posés par ledit droit unioniste :

•l’engagement des États membres d’assurer la protection des droits de propriété intellectuelle concernés, le cas échéant, en acceptant quelques règles communes en la matière, sources d’un embryon de droit uniforme29 ;

•l’assimilation de l’unioniste au national, en vertu de laquelle sont interdites, dans le champ des conventions concernées, les discriminations fondées sur la nationalité.

1 – Conventions originaires

Deux conventions majeures, datant de la fin du XIXe siècle, sont à l’origine du droit unioniste : la Convention de Paris et la Convention de Berne. Ces traités ont toutefois fait l’objet de nombreux aménagements à l’occasion de Conférences de révision, débouchant parfois sur des « arrangements particuliers » (Madrid, Stockholm, Lisbonne,…) ouverts aux seuls États intéressés.

a – La Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP)

C’est la toute première convention internationale multilatérale en matière de propriété intellectuelle. Initialement signée, le 20 mars 1883, par onze États30, elle est aujourd’hui ratifiée par plus de cent quatre-vingt-dix États.

La Convention de Paris crée une union en vue, d’une part, de protéger les créations industrielles et les signes distinctifs et, d’autre part, de sanctionner la concurrence déloyale. Deux grandes règles y sont posées :

•l’indépendance des droits, aux termes de laquelle les avatars d’un titre dans un État (annulation, déchéance, etc.) sont sans incidence sur sa protection dans les autres pays de l’Union31 ;

•le droit de priorité unioniste permettant au déposant d’une demande de titre de disposer d’un certain délai32 pour étendre la protection de son titre dans d’autres pays de l’Union, sans que puissent lui être opposés les dépôts ou divulgations éventuellement intervenus durant cette période33.

b – La Convention d’Union de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (CUB)

Inspirée par la Convention de Paris, la Convention de Berne a été signée, le 9 septembre 1886, par dix États. Plus de cent soixante l’ont, à ce jour, ratifiée.

La Convention de Berne crée une union en vue de protéger les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Parmi ses règles matérielles figurent notamment :

•l’absence de formalité requise pour la protection des œuvres34 ;

•la protection des œuvres pendant une durée minimale, ordinairement fixée à 50 ans post mortem35 ;

•la protection des éléments principaux du droit moral de l’auteur, à savoir le droit à la paternité et le droit à l’intégrité de l’œuvre36.

2 – Principales conventions dérivées37

Assises sur les conventions originaires, les conventions dérivées – ou « Arrangements particuliers » – sont ouvertes, sur la base du volontariat, à l’adhésion des États membres de l’Union. Leur succès, quant au nombre d’adhésions, varie dès lors considérablement selon les conventions.

a – En matière de propriété littéraire et artistique

Convention de Rome sur la protection des artistes-interprètes, ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion : cette convention – élaborée conjointement par l’Union de Berne, l’UNESCO et le Bureau international du travail et signée le 26 octobre 1961 – octroie une protection minimale à certains droits voisins du droit d’auteur ;

Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) : adopté le 20 décembre 1996, ce traité vise avant tout à prendre en compte le nouvel environnement numérique en soumettant les logiciels et les bases de données électroniques à la protection par le droit d’auteur ;

Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) : ce traité du 20 décembre 1996 attribue des droits voisins du droit d’auteur aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes.

b – En matière de propriété industrielle

Convention de Paris pour la protection des obtentions végétales : cette convention du 2 décembre 1961 est à l’origine de la création d’une « Union pour la protection des obtentions végétales » (UPOV), union juridiquement indépendante de l’OMPI quand bien même les deux organisations internationales ont le même secrétaire général et les mêmes services administratifs ;

Traité de coopération en matière de brevets (PCT) : signé à Washington le 19 juin 1970, ce traité, actuellement ratifié par près de cent cinquante États, est issu de la volonté d’éviter, autant que faire se peut, les doublons inutiles dans les procédures administratives de délivrance des brevets. En effet, compte tenu de l’accroissement des échanges, les entreprises cherchent de plus en plus à protéger leurs inventions dans de nombreux États. Or, en l’absence de brevet « mondial », les déposants doivent solliciter l’enregistrement de leurs titres devant les offices de brevets de chacun des pays dans lequel ils souhaitent être protégés (sauf accords régionaux, comme en Europe). Et parmi les tâches effectuées par ces offices, se retrouve presque toujours, en particulier, la recherche des antériorités, c’est-à-dire la vérification, dans le domaine technique concerné, de la nouveauté de l’invention pour laquelle le brevet est demandé. Aussi, le PCT organise-t-il une recherche d’antériorité au niveau international, par l’intermédiaire des services d’une vingtaine d’offices de brevets désignés38, ce qui permet, pour la suite, d’accélérer les procédures de délivrance dans les États adhérents ;

Traité sur le droit des brevets (PLT) : adopté dans le cadre de l’OMPI, les 11 mai et 2 juin 2000, ce traité vise, sur le modèle du PCT, à harmoniser les procédures administratives d’obtention et de maintien en vigueur des brevets.


Principaux traités administrés par l’OMPI

1. Traités établissant des normes internationales de protection de la propriété intellectuelle

•Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883)

•Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886)

•Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961)

•Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (1996)

•Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (1996)

•Traité sur le droit des brevets (2000)

•Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles (2012)

2. Traités simplifiant les procédures de dépôt des titres au plan international

•Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (1891)

•Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels (1925)

•Traité de coopération en matière de brevets (1970)

•Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (1989)

•Traité sur le droit des marques (1994)

3. Traités établissant des classifications internationales en vue de l’enregistrement des titres

•Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (1957)

•Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets (1971)

•Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (1979)



B – La Convention universelle de Genève sur le droit d’auteur

Les États-Unis d’Amérique n’ont adhéré à la Convention de Berne qu’en 1989. Auparavant, ils avaient pris l’initiative de faire adopter, dans le cadre de l’UNESCO, un système moins contraignant. D’où la signature, le 6 septembre 1952, de la Convention de Genève, à l’heure actuelle ratifiée par une centaine d’États.

Figurent, par exemple, parmi les dispositions de la Convention de Genève :

•l’absence d’obligation pour les États signataires de protéger le droit moral des auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques ;

•une durée minimale de protection des droits d’auteur de 25 ans post mortem, donc inférieure à celle exigée par la Convention de Berne ;

•la faculté laissée aux États signataires de subordonner la protection des droits d’auteur à un enregistrement administratif.

C – L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon (ADPIC)

La propriété intellectuelle est elle-même devenue un enjeu du commerce international. L’accord « ADPIC » constitue en effet une annexe39 de la convention internationale, passée à Marrakech le 15 avril 1994, instituant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

L’objet de l’accord ADPIC est, selon les termes de son premier attendu, de « réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international en tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas en soi des obstacles au commerce légitime ».

Pour ce faire, le traité contient un certain nombre de règles matérielles, souvent inspirées des Conventions d’Union. Ainsi, le principe du traitement national, la protection des logiciels et bases de données ou encore la protection des inventions, obtentions végétales, dessins et modèles, signes distinctifs.

Mais l’accord ADPIC comprend aussi des règles absentes des Conventions d’Union, telles que :

•le traitement de la nation la plus favorisée : « tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un État membre aux ressortissants de tout autre pays seront immédiatement et sans conditions, étendu aux ressortissants de tous les autres Membres »40 ;

•l’application, y inclus en matière de propriété intellectuelle, du régime de règlement des différends de l’OMC : en cas de violation de l’accord ADPIC par un État membre, un autre État membre pourra l’attraire devant l’organe de règlement des différends de l’OMC.

§2 – Les sources européennes

A – Les principaux traités extra-communautaires

1 – Convention de Strasbourg sur l’unification de certains éléments du droit des brevets d’invention

Il s’agit d’un « Arrangement » à la Convention d’Union de Paris, signé le 27 novembre 1963 dans le cadre du Conseil de l’Europe, en vue d’harmoniser, en particulier, les conditions de brevetabilité, c’est-à-dire les conditions de fond de validité des brevets.

Quoiqu’elle ne réunisse que douze États signataires, la Convention de Strasbourg a eu un impact très important sur le droit des brevets puisque, à l’heure actuelle, nombre de pays non européens et l’ensemble des pays d’Europe41 ont repris ses règles dans leurs législations. Ces règles ont au demeurant été reprises dans l’accord ADPIC et dans la Convention de Munich.

2 – Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens

Également dénommée Convention sur le brevet européen (CBE), la Convention de Munich du 5 octobre 1973 constitue, elle aussi, un « Arrangement » à la Convention d’Union de Paris. Trente-neuf États y adhèrent à l’heure actuelle42.

La CBE organise un système d’examen centralisé des demandes de brevets par l’Office européen des brevets (OEB), établi à Munich (mais avec des antennes à La Haye, Berlin, Bruxelles et Vienne). Celui-ci comprend en son sein, en particulier, des chambres de recours, véritables organes juridictionnels, dont les membres bénéficient d’une totale indépendance à l’égard de l’Office. Elles constituent, en conséquence, une importante source jurisprudentielle du droit européen des brevets43.

En cas d’issue favorable de l’examen, il est délivré un brevet européen. À l’origine, ce dernier se limitait à un faisceau d’autant de brevets nationaux que l’on avait désigné d’États dans la demande, ces brevets suivant ensuite leur cours normal dans chaque pays, en particulier pour ce qui concerne les questions de validité et de contrefaçon, jugées par les tribunaux nationaux. Avec l’adoption par l’UE du brevet « à effet unitaire »44, il est désormais possible d’obtenir de l’OEB la délivrance de brevets couvrant, de manière indivisible, le territoire de l’ensemble des États membres participants45.

B – Les sources communautaires

1 – Encadrement communautaire des droits de propriété intellectuelle

D’abord cantonnée à des compétences très limitées, la construction européenne a rapidement été confrontée à la nécessité d’accorder les droits, au départ purement nationaux, de propriété intellectuelle avec les règles, fixées par les traités, sur l’interdiction des discriminations, la libre circulation des marchandises et la libre concurrence.

a – L’encadrement jurisprudentiel

L’encadrement communautaire des droits nationaux de propriété intellectuelle résulte, pour l’essentiel, de la jurisprudence progressivement forgée par la Cour de justice de l’Union européenne.

i – Sphères respectives d’application des droits nationaux de propriété intellectuelle et du droit communautaire

La première difficulté rencontrée par la Haute juridiction européenne a consisté à déterminer les sphères respectives d’application des droits nationaux de propriété intellectuelle et du droit communautaire.

À cet égard, les deux décisions fondatrices sont, en matière de brevets, l’arrêt Parke Davis46 et, en matière de marque, l’arrêt Sirena47. La Cour de Luxembourg y pose, en effet, la distinction entre l’existence et l’exercice des titres : les droits nationaux sont seuls compétents pour régir l’existence des droits de propriété intellectuelle, mais leur exercice est, le cas échéant, susceptible de faire l’objet de limitations issues du droit communautaire.

La Haute juridiction va ensuite48 affiner son analyse en cantonnant l’autonomie des droits nationaux à la protection de l’objet spécifique – également appelé fonction essentielle – des droits de propriété intellectuelle, la réglementation communautaire retrouvant son emprise pour le surplus. D’où la progressive détermination par le juge européen, pour chaque droit de propriété intellectuelle, du contenu dudit objet spécifique. En matière de brevets, celui-ci consiste ainsi, « afin de récompenser l’effort créateur de l’inventeur, (dans) le droit exclusif d’utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels »49. Dans le champ des marques, l’objet spécifique s’apparente à une exclusivité d’utilisation du signe visant une protection « contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque »50, acception ultérieurement complétée par une garantie de l’identité d’origine du produit marqué51. La fonction essentielle du droit d’auteur a, pour ce qui la concerne, été entendue comme destinée à « assurer la protection morale de l’œuvre et la rémunération de l’effort créateur »52.

ii – Droits nationaux de propriété intellectuelle et principe communautaire de non-discrimination

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu l’occasion de soumettre les droits nationaux de propriété intellectuelle au principe général, posé par le traité, de non-discrimination à raison de la nationalité53.

Par son arrêt Phil Collins54, elle a d’abord condamné une disposition du droit allemand qui, dès lors que la prestation avait été exécutée à l’étranger, réservait aux seuls ressortissants germaniques les demandes d’interdiction de commercialisation des enregistrements pirates. Quelques années plus tard, dans l’affaire « La Bohème »55, elle a, dès avant l’harmonisation européenne de la durée de protection des œuvres littéraires et artistiques, refusé que, sur le territoire allemand, le célèbre opéra de Puccini – pourtant tombé dans le domaine public en application de la législation italienne alors en vigueur – ait une durée de protection inférieure à celle des œuvres d’origine allemande. Plus récemment, par son arrêt Tod’s56, la Haute juridiction a exclu que, nonobstant une protection en Italie fondée sur le seul droit des dessins et modèles, le TGI de Paris déclare irrecevable l’action en contrefaçon d’un modèle de chaussure intentée par son fabricant transalpin sur le fondement du droit d’auteur français (ce dernier admettant la double protection de l’objet litigieux sur la base du droit d’auteur, d’une part, et du droit des dessins et modèles industriels, d’autre part)57.

iii – Droits nationaux de propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises

En application de l’art. 36 du TFUE58, la Cour de Luxembourg a été conduite à se pencher sur la compatibilité, à la règle européenne de libre circulation des marchandises, de l’utilisation des monopoles nationaux d’exploitation des droits de propriété intellectuelle – notamment à travers l’exercice d’actions en contrefaçon – pour empêcher des produits de franchir les frontières nationales à l’intérieur du territoire de l’Union.

Elle a ainsi clairement posé le principe de l’épuisement communautaire des droits de propriété intellectuelle, s’agissant tout à la fois de ceux de l’auteur59, du producteur de phonogrammes60, du breveté d’invention61 et du titulaire de marque62 : un produit fabriqué et commercialisé licitement dans un État membre où il est protégé par un droit de propriété intellectuelle peut a priori circuler librement sur tout le territoire de l’Union européenne.

CJCE, 8 juin 1971, aff. 78/70, 
Deutsche Grammophon GmbH c. Metro-SB-Grossmarkte GmbH & Co. KG

LA COUR ; – […] ; Attendu que, par ordonnance du 8 octobre 1970, parvenue à la Cour le 7 décembre 1970, le Hanseatisches Oberlandesgericht de Hambourg a, en vertu de l’article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne, posé à la Cour des questions concernant l’interprétation des articles 5, alinéa 2, 85, paragraphe 1, et 86, du traité ;

Sur la première question :

Attendu que, par la première question, il est demandé à la Cour de dire s’il est contraire à l’article 5, alinéa 2, ou à l’article 85, paragraphe 1, du traité CEE d’interpréter les paragraphes 97 et 85 de la loi allemande du 9 septembre 1965, relative au droit d’auteur et aux droits voisins, en ce sens qu’un fabricant de supports de son peut invoquer son droit exclusif de les mettre en circulation, pour interdire la commercialisation en République fédérale d’Allemagne de supports de son qu’il a livrés lui-même à sa filiale française, laquelle, tout en étant autonome juridiquement, est entièrement sous sa dépendance du point de vue commercial ; – Attendu qu’aux termes de l’article 177 la Cour, statuant à titre préjudiciel, est seulement habilitée à se prononcer sur l’interprétation du traité et des actes pris par les institutions de la Communauté, ou sur la validité de ceux-ci, mais ne saurait, par le moyen de cet article, statuer sur l’interprétation d’une disposition nationale ; – Qu’elle peut toutefois dégager du libellé formulé par la juridiction nationale, eu égard aux données exposées par celle-ci, les seuls éléments relevant de l’interprétation du traité ; – Attendu qu’il ressort des données retenues par le Hanseatisches Oberlandesgericht de Hambourg que la question posée se ramène essentiellement à savoir si le droit exclusif de mettre en circulation les objets protégés, reconnu par une législation nationale au fabricant de supports de son, peut, sans porter atteinte à la règle communautaire, faire obstacle à la commercialisation sur le territoire national de produits régulièrement mis en circulation par ce fabricant ou avec son consentement sur le territoire d’un autre État membre ; – Que la Cour de justice est invitée à dégager notamment de l’article 5, alinéa 2, ou de l’article 85, paragraphe 1, du traité le contenu et la portée de la règle communautaire applicable ; – Attendu qu’aux termes de l’article 5, alinéa 2, du traité, « les États membres s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des buts du traité » ; – Que cette disposition énonce une obligation générale des États membres, dont le contenu concret dépend, dans chaque cas particulier, des dispositions du traité ou des règles qui se dégagent de son système général ; – Attendu qu’aux termes de l’article 85, paragraphe 1, du traité, « sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises, et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun » ; – Que l’exercice du droit exclusif visé par la question pourrait tomber sous la prohibition énoncée par cette disposition, chaque fois qu’il apparaîtrait comme étant l’objet, le moyen ou la conséquence d’une entente qui, en interdisant les importations en provenance d’autres États membres de produits licitement mis en commerce dans ces États, aurait pour effet de cloisonner le marché ; – Attendu toutefois que, pour le cas où cet exercice échapperait aux éléments contractuels ou de concertation envisagés par cette disposition, la réponse à la question posée conduirait à examiner si l’exercice du droit de protection en cause est compatible avec d’autres dispositions du traité, relatives notamment à la libre circulation des marchandises ; – Attendu que les principes à considérer en l’occurrence sont ceux qui, pour la réalisation d’un marché unique entre les États membres, sont posés, d’une part à la deuxième partie du traité, consacrée aux fondements de la Communauté, au titre de la libre circulation des marchandises et, d’autre part, à l’article 3, f), du traité, qui prévoit l’établissement d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché commun ; – Que, d’ailleurs, lorsqu’il a admis, en son article 36, certaines interdictions ou restrictions aux échanges entre États membres, le traité les a visées de manière précise, en stipulant que de telles dérogations ne doivent constituer « ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce des États membres » ; – Que c’est donc à la lumière de ces règles, et notamment des articles 36, 85 et 86, qu’il y a lieu d’apprécier dans quelle mesure l’exercice d’un droit national de protection, voisin du droit d’auteur, peut empêcher la commercialisation de produits en provenance d’un autre État membre ; – Attendu que, parmi les interdictions ou restrictions qu’il admet à la libre circulation des marchandises, l’article 36 se réfère à la propriété industrielle et commerciale ; – Que, à supposer qu’un droit voisin du droit d’auteur puisse être concerné par ces dispositions, il ressort cependant de cet article que, si le traité n’affecte pas l’existence des droits reconnus par la législation d’un État membre en matière de propriété industrielle et commerciale, l’exercice de ces droits peut cependant relever des interdictions édictées par le traité ; – Que, s’il permet des interdictions ou restrictions à la libre circulation des produits justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale, l’article 36 n’admet de dérogations à cette liberté que dans la mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l’objet spécifique de cette propriété ; – Attendu que, si un droit voisin du droit d’auteur est invoqué pour interdire la commercialisation dans un État membre de produits mis en circulation par son titulaire, ou avec son consentement, sur le territoire d’un autre État membre, au seul motif que cette mise en circulation n’aurait pas eu lieu sur le territoire national, une telle interdiction, consacrant l’isolement des marchés nationaux, se heurte au but essentiel du traité, qui tend à la fusion des marchés nationaux dans un marché unique ; – Que ce but ne pourrait être atteint si, en vertu des divers régimes juridiques des États membres, leurs ressortissants avaient la possibilité de cloisonner le marché et d’aboutir à des discriminations arbitraires ou à des restrictions déguisées dans le commerce entre les États membres ; – Que, dès lors, l’exercice, par un fabricant de supports de son, du droit exclusif de mettre en circulation les objets protégés découlant de la législation d’un État membre, pour interdire la commercialisation dans cet État de produits qui ont été écoulés par lui-même ou avec son consentement dans un autre État membre, au seul motif que cette mise en circulation n’aurait pas eu lieu sur le territoire du premier État membre, serait contraire aux règles qui prévoient la libre circulation des produits à l’intérieur du marché commun ;

[…].

PAR CES MOTIFS,

–[…] dit pour droit :

1. L’exercice, par un fabricant de supports de son, du droit exclusif de mettre en circulation les objets protégés découlant de la législation d’un État membre, pour interdire la commercialisation dans cet État de produits qui ont été écoulés par lui-même ou avec son consentement dans un autre État membre, au seul motif que cette mise en circulation n’aurait pas eu lieu sur le territoire du premier État membre, est contraire aux règles qui prévoient la libre circulation des produits à l’intérieur du marché commun.

[…].



Élargie au territoire des États membres de l’Espace économique européen, cette règle de l’épuisement communautaire des droits a, depuis lors, été expressément entérinée :

•par le législateur français en matière de droits d’auteur63, de logiciels64, de droits voisins65, de bases de données66, de dessins et modèles67, de brevets d’invention68 et de marques69 ;

•par le législateur européen en ce qui concerne les titres communautaires de propriété industrielle70.

L’épuisement des droits de propriété intellectuelle n’est cependant pas absolu. Outre le législateur en matière de marques71, la juridiction communautaire a été conduite à en tracer les limites :

•outre les droits de représentation d’une œuvre cinématographique72 et de revente d’un livre électronique73, c’est surtout compte tenu de la diversité des statuts nationaux au sein de l’Europe que certains droits de propriété littéraire et artistique ont échappé à l’épuisement : ont ainsi été prises en compte les durées différentes de protection du droit d’auteur74 et la disparité des règles afférentes au droit de location des vidéogrammes75 ;

•dans le champ de la propriété industrielle, il a été jugé que le droit de brevet n’est pas épuisé lorsque c’est à raison d’une licence obligatoire que l’invention a été commercialisée dans un État membre76. Et, de même s’agissant des marques, l’épuisement ne joue en principe ni en cas de reconditionnement des produits marqués par l’importateur parallèle77, ni, compte tenu du risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, en cas de démembrement de la marque, c’est-à-dire dans l’hypothèse d’une marque, protégée dans des États membres différents, au bénéfice, à l’origine, d’un même titulaire, mais qui, pour une raison ou pour une autre, devient la propriété d’un titulaire différent dans chacun des pays en cause78.

iv – Droits nationaux de propriété intellectuelle et libre concurrence

L’utilisation abusive des monopoles légaux conférés par les droits de propriété intellectuelle risque, pour sa part, de porter atteinte à la libre concurrence prônée par la construction européenne. Aussi la Haute juridiction a-t-elle été conduite à se pencher sur les accords susceptibles de constituer une entente illicite et sur les pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante :

•au titre des accords susceptibles de constituer une entente illicite, au sens de art. 101 du TFUE79, ont notamment été précisées les conditions de validité des licences de droits de représentation d’une œuvre audiovisuelle80, celles des pratiques concertées entre sociétés nationales de gestion des droits d’auteur81 et celles des licences de droits d’exploitation d’obtentions végétales82 ;

•parmi les pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante en vertu de l’art. 102 du TFUE83 –, la jurisprudence européenne a pu fixer le régime applicable aux clauses exorbitantes imposées à ses membres par une société d’auteurs84, au refus de livrer des pièces protégées85 ou de concéder une licence86 et à l’acquisition, par une entreprise en position dominante, d’une licence exclusive de brevet87.

CJCE, 6 avril 1995, aff. jtes C-241/91P et C-242/91P, 
Radio Telefis Eireann (RTE) et Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Commission des Communautés européennes

LA COUR ; – […] ;

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 septembre 1991, Radio Telefis Eireann (ci-après « RTE »), qui a reçu notification de l’arrêt du Tribunal du 10 juillet 1991 (… ci-après l’« arrêt RTE ») ce même jour, a formé un pourvoi contre cet arrêt, au motif qu’il aurait été pris en violation du droit communautaire.

2. Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 septembre 1991, Independent Television Publications Ltd (ci-après « ITP »), qui a reçu notification de l’arrêt du Tribunal du 10 juillet 1991 (… ci-après l’« arrêt ITP ») le 12 juillet 1991, a formé un pourvoi contre cet arrêt, au motif qu’il aurait été pris en violation du droit communautaire.

3. Par deux requêtes déposées au greffe le 6 janvier 1992, Intellectual Property Owners Inc. (ci-après « IPO ») a demandé à intervenir dans les deux affaires à l’appui des conclusions des requérantes. Par deux ordonnances du 25 mars 1992, la Cour a admis ces interventions.

[…]

6. Il ressort des arrêts du Tribunal que la plupart des foyers en Irlande et 30 à 40 % des foyers en Irlande du Nord peuvent capter les émissions de télévision de RTE, d’ITV et de BBC.

7. Au moment des faits, aucun guide général hebdomadaire de télévision n’était disponible sur le marché en Irlande et en Irlande du Nord. Chaque station de télévision faisait publier un guide de télévision exclusivement consacré à ses propres programmes et revendiquait, au titre des législations irlandaise et du Royaume-Uni, la protection du droit d’auteur sur ses grilles de programmes hebdomadaires pour s’opposer à leur reproduction par des tiers.

8. RTE publiait elle-même son guide de télévision hebdomadaire, alors que ITV le faisait par le biais d’ITP, société constituée dans ce but.

9. ITP, RTE et BBC pratiquaient la politique suivante en ce qui concerne la diffusion des grilles de programmes. Elles diffusaient gratuitement, sur demande, auprès de la presse quotidienne ou périodique, les programmes de leurs émissions, accompagnés d’une licence à titre gratuit, qui fixait les conditions dans lesquelles ces informations pouvaient être reproduites. Les programmes quotidiens et, la veille des jours fériés, les programmes de deux jours pouvaient ainsi être publiés dans la presse, sous réserve de certaines conditions relatives au format de cette publication. La publication des « points forts » de la semaine était aussi autorisée. ITP, RTE et BBC veillaient au strict respect des conditions énoncées dans la licence en engageant, le cas échéant, une action judiciaire contre les publications qui ne s’y conformaient pas.

10. Magill TV Guide Ltd (ci-après « Magill ») a essayé de publier un guide hebdomadaire général de télévision, mais elle en a été empêchée par les requérantes et BBC, qui ont obtenu des injonctions interdisant la publication des grilles de programmes hebdomadaires.

11. Magill a déposé plainte auprès de la Commission, le 4 avril 1986, sur le fondement de l’article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (… ci-après le « règlement n° 17 »), en vue de faire constater que les requérantes et BBC abusaient de leur position dominante en refusant d’octroyer des licences pour la publication de leurs grilles de programmes hebdomadaires respectives. La Commission a décidé d’engager la procédure à l’issue de laquelle elle a adopté la décision 89/205/CEE, du 21 décembre 1988, relative à une procédure au titre de l’article 86 du traité CEE (… ci-après la « décision »), qui a fait l’objet du recours devant le Tribunal.

12. Dans cette décision, la Commission a constaté l’infraction à l’article 86 du traité CEE et a enjoint aux trois sociétés de mettre fin à ladite infraction, notamment, « en fournissant aux tiers sur demande et sur une base non discriminatoire leurs programmes d’émissions hebdomadaires établis à l’avance et en permettant la reproduction de ces programmes par ces parties ». Il était également indiqué que, si les trois sociétés choisissaient d’accorder des licences de reproduction, les éventuelles redevances devaient être d’un montant raisonnable.

13. Par ordonnance du 11 mai 1989, RTE e.a./Commission […], le président de la Cour, à la demande des requérantes, a ordonné le sursis « à l’exécution de l’article 2 de la décision…, dans la mesure où cette disposition oblige les requérantes à mettre fin immédiatement à l’infraction constatée par la Commission en se fournissant mutuellement et en fournissant aux tiers sur demande et sur base non discriminatoire leurs programmes d’émissions hebdomadaires établis à l’avance et en permettant la reproduction de ces programmes par ces parties ».

14. En première instance, les deux requérantes ont conclu à l’annulation de la décision de la Commission et à la condamnation de cette dernière aux dépens de l’instance.

15. Le Tribunal a rejeté les recours des requérantes et les a condamnées aux dépens.

16. RTE conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

« 1) annuler l’arrêt du Tribunal de première instance ;

2) annuler la décision de la Commission du 21 décembre 1988 ;

3) condamner la Commission et la partie intervenante aux dépens ». 

17. ITP conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

« 1) annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 10 juillet 1991 dans l’affaire T-76/89, ITP/Commission, et statuer elle-même définitivement sur le litige ;

2) déclarer la décision IV/31.851 de la Commission, du 21 décembre 1988 (Magill TV Guide/ITP, BBC et RTE), nulle et de nul effet, et

3) condamner la Commission et/ou la partie intervenante aux dépens exposés par ITP devant le Tribunal, et la Commission aux dépens exposés par ITP devant la Cour ». 

18. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour de rejeter les pourvois, de condamner chaque requérante aux dépens de l’instance qu’elle a introduite et de condamner IPO aux dépens exposés par la Commission du fait de l’intervention d’IPO.

19. À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour, contrairement à ce que soutient la Commission, devrait estimer que les arrêts du Tribunal doivent être cassés sur l’un ou l’autre point, la Commission considère que la Cour devrait confirmer le dispositif des arrêts du Tribunal et procéder à une substitution de motifs, conformément à l’arrêt du 9 juin 1992, Lestelle/Commission […]. Selon la Commission, le dispositif des arrêts, qui a confirmé la décision, ne saurait être censuré dans la mesure où le comportement incriminé dans la présente espèce était manifestement abusif, a nui aux intérêts des consommateurs, a évincé du marché le guide de télévision multichaînes proposé par Magill, a restreint les échanges entre États membres et avait pour but (du moins de la part de deux des trois requérantes) de restreindre lesdits échanges.

20. IPO conclut à l’annulation des deux arrêts du Tribunal et de la décision de la Commission ainsi qu’à la condamnation de cette dernière aux dépens d’IPO devant la Cour.

21. À l’appui de son pourvoi, RTE invoque trois moyens. Le premier est pris de la violation par le Tribunal de la notion d’abus de position dominante au sens de l’article 86 du traité, le deuxième, de la violation par le Tribunal de la notion d’affectation du commerce entre États membres, et le troisième, du refus de prise en considération, par le Tribunal, de la convention de Berne de 1886.

22. À l’appui de son pourvoi, ITP invoque, outre le premier moyen soulevé par RTE, deux autres moyens. Le premier est pris de la violation par le Tribunal de l’article 3 du règlement n° 17, en ce que le Tribunal a reconnu à la Commission le pouvoir d’imposer à un titulaire de droits intellectuels l’obligation de délivrer des licences obligatoires. Le deuxième est pris de la violation de l’article 190 du traité CEE, en ce que le Tribunal a dit pour droit que la motivation de la décision remplissait les conditions liées au respect des droits de la défense.

23. Dans les deux mémoires en intervention qu’elle a déposés, IPO a spécialement étayé le moyen commun à ITP et à RTE, à savoir la violation par le Tribunal de la notion d’abus de position dominante au sens de l’article 86 du traité.

Quant à l’existence d’un abus de position dominante :

24. En ce qui concerne l’existence d’une position dominante, le Tribunal a jugé que « ITP disposait, grâce au droit d’auteur sur les grilles de programmes des chaînes ITV et Channel 4, qui lui avait été cédé par les sociétés de télévision alimentant lesdites chaines, du droit exclusif de reproduire et de mettre sur le marché les grilles susvisées. Cette circonstance lui a permis, au moment des faits incriminés, de s’assurer le monopole de la publication de ces mêmes grilles hebdomadaires dans un magazine spécialisé dans les propres programmes d’ITV et de Channel 4, le TV Times ». Selon le Tribunal, « il en résulte que la requérante occupait manifestement, à l’époque considérée, une position dominante, tant sur le marché représenté par ses grilles hebdomadaires que sur celui des magazines dans lesquels elles étaient publiées, en Irlande et en Irlande du Nord. En effet, les tiers, tels que la société Magill, désireux d’éditer un magazine général de télévision se trouvaient dans une situation de dépendance économique à l’égard de la requérante, qui avait ainsi la possibilité de s’opposer à l’apparition de toute concurrence effective sur le marché de l’information sur ses programmes hebdomadaires » (arrêt ITP, point 49). En ce qui concerne RTE, le Tribunal est parvenu à la même constatation en des termes quasi identiques (arrêt RTE, point 63).

25. En ce qui concerne l’existence d’un abus de cette position dominante, le Tribunal a estimé qu’il fallait interpréter l’article 86 en liaison avec le droit d’auteur sur les grilles de programmes. Il a rappelé que, en l’absence d’harmonisation des règles nationales ou d’unification dans le cadre de la Communauté, la fixation des conditions et des modalités de la protection du droit d’auteur relève de la compétence nationale (arrêt ITP, points 50 et 51). Les rapports entre les droits nationaux de propriété intellectuelle et les règles générales de droit communautaire sont expressément régis par l’article 36 du traité CEE, qui prévoit la possibilité de déroger aux règles relatives à la libre circulation des marchandises pour des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale sous les réserves de l’article 36, seconde phrase. L’article 36 souligne ainsi que la conciliation entre les exigences de la libre circulation des marchandises et le respect dû aux droits de propriété intellectuelle doit être opérée de manière à protéger l’exercice légitime de ces droits, qui seul est justifié au sens de cet article, et à exclure tout exercice abusif, de nature à cloisonner artificiellement le marché ou à porter atteinte au régime de la concurrence dans la Communauté. Le Tribunal a estimé que l’exercice des droits de propriété intellectuelle conférés par la législation nationale doit, par conséquent, être limité dans la mesure nécessaire à cette conciliation (arrêt ITP, point 52).

26. Le Tribunal relève, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, qu’il résulte de l’article 36 du traité que seules les restrictions à la libre concurrence ou à la libre circulation des marchandises ou des services, inhérentes à la protection de la substance même du droit de propriété intellectuelle, sont admises en droit communautaire. Le Tribunal se fonde notamment sur l’arrêt du 8 juin 1971, Deutsche Grammophon (… point 11), dans lequel la Cour a jugé que, s’il permet des interdictions ou restrictions à la libre circulation des produits justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale, l’article 36 n’admet de dérogations à cette liberté que dans la mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l’objet spécifique de cette propriété (arrêt ITP, point 54).

27. Le Tribunal fait observer ensuite que la protection de l’objet spécifique du droit d’auteur confère, en principe, à son titulaire le droit de se réserver l’exclusivité de la reproduction de l’œuvre protégée (arrêt ITP, point 55).

28. Le Tribunal a néanmoins jugé que, s’il est certain que l’exercice du droit exclusif de reproduction de l’œuvre protégée ne présente pas, en soi, un caractère abusif, il en va différemment lorsqu’il apparait, au vu des circonstances propres à chaque cas d’espèce, que les conditions et modalités d’exercice du droit exclusif de reproduction de l’œuvre protégée poursuivent, en réalité, un but manifestement contraire aux objectifs de l’article 86. Dans une telle hypothèse, poursuit le Tribunal, l’exercice du droit d’auteur ne répond plus à la fonction essentielle de ce droit, au sens de l’article 36 du traité, qui est d’assurer la protection morale de l’œuvre et la rémunération de l’effort créateur, dans le respect des objectifs poursuivis en particulier par l’article 86. Le Tribunal en conclut que, dans ce cas, la primauté qui s’attache au droit communautaire, notamment pour des principes aussi fondamentaux que ceux de la libre circulation des marchandises et de la libre concurrence, l’emporte sur une utilisation, non conforme à ces principes, d’une règle nationale édictée en matière de propriété intellectuelle (arrêt ITP, point 56).

29. Dans la présente espèce, le Tribunal a relevé que les requérantes, en se réservant l’exclusivité de la publication de leurs grilles de programmes hebdomadaires de télévision, faisaient obstacle à la venue sur le marché d’un produit nouveau, à savoir un magazine général de télévision, susceptible de concurrencer leur propre magazine. Les requérantes exploitaient de la sorte leur droit d’auteur sur les grilles de programmes élaborées dans le cadre de l’activité de télédiffusion, pour s’assurer un monopole sur le marché dérivé des guides hebdomadaires de télévision, en Irlande et en Irlande du Nord. Le Tribunal a par ailleurs estimé significatif le fait que les requérantes aient autorisé gratuitement la publication de leurs grilles quotidiennes et des points forts de leurs programmes hebdomadaires dans la presse, en Irlande et au Royaume-Uni.

30. Il a ainsi jugé qu’un comportement de ce type – qui se caractérise par l’obstacle mis à la production et à la commercialisation d’un produit nouveau, pour lequel existe une demande potentielle de la part des consommateurs, sur le marché annexe des guides hebdomadaires de télévision, et par l’exclusion corrélative de toute concurrence dudit marché, dans le seul but de maintenir le monopole de chacune des requérantes – allait manifestement au-delà de ce qui est indispensable à la réalisation de la fonction essentielle du droit d’auteur, telle qu’elle est admise en droit communautaire. En effet, selon le Tribunal, le refus des requérantes d’autoriser les tiers à publier leurs grilles hebdomadaires présentait, en l’occurrence, un caractère arbitraire, dans la mesure où il n’était pas justifié par les exigences propres à l’activité d’édition de magazines de télévision. Les requérantes avaient donc la possibilité de s’adapter aux conditions d’un marché des magazines de télévision ouvert à la concurrence, pour assurer la viabilité commerciale de leur hebdomadaire. Dans ces conditions, les faits incriminés ne pouvaient pas être couverts, en droit communautaire, par la protection résultant du droit d’auteur sur les grilles de programmes (arrêt ITP, point 58).

31. Au vu des considérations qui précédent, le Tribunal a constaté que, bien que les grilles de programmes aient été couvertes, au moment des faits litigieux, par le droit d’auteur, tel qu’il est consacré par le droit national qui demeure compétent pour déterminer les modalités de cette protection, le comportement incriminé n’était pas susceptible de bénéficier de cette protection, dans le cadre de la nécessaire conciliation qui doit s’opérer entre les droits de propriété intellectuelle et les principes fondamentaux du traité relatifs à la libre circulation des marchandises et à la libre concurrence. En effet, ce comportement poursuivait des objectifs manifestement antinomiques avec ceux de l’article 86 du traité (arrêt ITP, point 60).

32. Le Tribunal a donc rejeté le moyen fondé sur la violation de l’article 86.

33. RTE, soutenue par IPO, fait valoir, en invoquant l’arrêt du 5 octobre 1988, Volvo […], que l’exercice, par un titulaire de droits intellectuels, de son droit exclusif, et en particulier son refus d’octroyer une licence, ne saurait être considéré en lui-même comme une exploitation abusive d’une position dominante.

34. En effet, selon RTE, ITP et IPO, une des prérogatives essentielles du titulaire du droit d’auteur, sans laquelle ce droit serait vidé de sa substance, est le droit exclusif de reproduction. Ce droit, qui n’a pas été mis en cause par les règles du traité, permet à son titulaire d’être rémunéré par la vente exclusive des produits incorporant l’œuvre protégée et de s’opposer à la concurrence d’un tiers sur ces mêmes produits.

35. ITP conteste que l’exercice du droit exclusif de reproduction présente en soi un caractère abusif au motif qu’il poursuivrait un but manifestement contraire aux objectifs de l’article 86 du traité (arrêt ITP, point 56) puisqu’il est habituel et naturel que les titulaires de droits d’auteur exercent leurs droits en vue de restreindre la concurrence faite à leurs propres produits par d’autres produits réalisés à partir du matériel protégé, y compris sur un marché dérivé. Cela constitue, poursuit-elle, l’essence du droit d’auteur.

36. IPO estime que le droit d’auteur serait par nature bénéfique pour la concurrence et rappelle qu’il n’attribue de droits de propriété exclusifs qu’à l’expression particulière d’une idée ou d’un concept, et non à ce concept ou à cette idée.

37. RTE et IPO rappellent que, en l’absence d’harmonisation, le champ d’application des diverses réglementations nationales en matière de droits d’auteur ne peut être défini que par le législateur de chaque État membre. La définition de ce champ d’application ne peut être modifiée par une mesure d’application de l’article 86 du traité, mais seulement par une législation communautaire spécifique.

38. En outre, poursuit RTE, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le droit de première commercialisation a été considéré comme l’objet spécifique de tous les droits de propriété industrielle.

39. RTE soutient que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne doit pas motiver un refus d’octroyer une licence, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal. ITP ajoute que cette thèse du Tribunal n’est pas étayée par la jurisprudence de la Cour et qu’elle porte atteinte, par l’imprécision des critères utilisés, à la sécurité juridique des titulaires de droits d’auteur.

40. Suivant RTE et IPO, le refus du titulaire du droit, d’accorder une licence, fait partie de l’objet spécifique du droit exclusif. RTE est d’avis qu’il ne constituerait un abus que dans des circonstances très particulières et IPO ajoute que l’usage d’un droit de propriété intellectuelle est justifié s’il relève de l’objet spécifique du droit en question.

41. IPO et RTE critiquent l’approche du Tribunal et de la Commission dans cette affaire, qui consiste à confiner le droit d’auteur dans la simple combinaison du droit à l’attribution de la qualité d’auteur et du droit d’obtenir une rémunération en cas d’exploitation. IPO soutient que cette conception contraste non seulement avec le droit des différents États membres, mais également avec la convention de Berne et entraînerait une diminution significative de la protection conférée par le droit d’auteur. ITP ajoute que cette conception passe sous silence le droit de reproduction exclusif et sépare la protection du droit moral de celle du droit patrimonial, ce qui aurait pour conséquence que les cessionnaires du créateur – tels que ITP – ne pourraient se prévaloir d’un tel droit moral, qui est inaliénable, et ne pourraient donc pas exercer le droit de reproduction exclusif.

42. RTE soutient que la demande des consommateurs ne peut pas justifier l’application de l’article 86 du traité au cas d’espèce et que seul le législateur national peut y porter remède, comme cela a d’ailleurs été fait au Royaume-Uni. ITP ajoute que la situation du titulaire du droit d’auteur qui vend son propre produit fabriqué à partir du matériel protégé et qui prive ainsi les consommateurs de la possibilité de l’obtenir ailleurs est habituelle.

43. Ensuite, il n’existe pas, selon IPO, de présomption selon laquelle le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle jouit d’une position dominante au sens de l’article 86 (arrêts du 18 février 1971, Sirena,…, et Deutsche Grammophon, précité). En se fondant notamment sur l’arrêt du 9 novembre 1983, Michelin/Commission […], IPO estime que la position dominante suppose une situation de puissance économique et conteste donc l’analyse du Tribunal selon laquelle les requérantes disposaient d’une position dominante pour la seule raison qu’elles étaient titulaires de droits d’auteur, sans avoir procédé au moindre examen de la puissance économique sur le marché.

44. IPO reproche à la Commission de n’avoir pas non plus appliqué le critère de position dominante fondé sur la puissance économique mais d’avoir considéré que les requérantes et BBC disposaient d’un monopole de fait. Ainsi, la Commission considérerait qu’un tel monopole est susceptible d’apparaître chaque fois qu’il existe un marché primaire et un marché secondaire et qu’un tiers souhaite se procurer les produits ou les services du marché primaire afin d’exercer une activité commerciale sur le marché secondaire. D’après IPO, la Commission estime qu’une intention de ce genre crée une situation de dépendance économique qui est caractéristique de la position dominante.

45. IPO critique cette conception en ce qu’elle lierait artificiellement la dépendance économique à l’intention d’un tiers, qui aurait toujours la possibilité d’entreprendre une autre activité économique. IPO voit dans la notion de « monopole de fait » une construction artificielle de la Commission pour justifier l’application du droit de la concurrence dans le but de modifier l’objet spécifique du droit d’auteur.

a) Quant à la position dominante

46. En ce qui concerne la position dominante, il faut rappeler tout d’abord que le simple fait d’être titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait conférer une telle position.

47. Toutefois, les informations brutes constituées par l’indication de la chaîne, du jour, de l’heure et du titre des émissions sont la conséquence nécessaire de l’activité de programmation des stations de télévision qui sont donc l’unique source de ces informations pour une entreprise telle que Magill qui souhaiterait les publier en les assortissant de commentaires ou d’images. Par la force des choses, RTE et ITP, ayant cause d’ITV, disposent, ensemble avec BBC, d’un monopole de fait sur les informations servant à confectionner les grilles des programmes de télévision captés par la plupart des foyers en Irlande et 30 à 40 % des foyers en Irlande du Nord. Les requérantes ont ainsi le pouvoir de faire obstacle à l’existence d’une concurrence effective sur le marché des hebdomadaires de télévision, en sorte que c’est à bon droit que le Tribunal a confirmé l’appréciation de la Commission qui avait estimé qu’elles détenaient une position dominante (voir arrêt Michelin/Commission, précité, point 30).

b) Quant à l’abus

48. S’agissant de l’abus, il convient de relever que l’argumentation des requérantes et d’IPO présuppose à tort que, dès lors qu’un comportement d’une entreprise en position dominante relève de l’exercice d’un droit qualifié de « droit d’auteur » par le droit national, ce comportement serait soustrait à toute appréciation au regard de l’article 86 du traité.

49. Il est, certes, exact que, en l’absence d’une unification communautaire ou d’un rapprochement des législations, la fixation des conditions et des modalités de protection d’un droit de propriété intellectuelle relève de la règle nationale et que le droit exclusif de reproduction fait partie des prérogatives de l’auteur en sorte qu’un refus de licence, alors même qu’il serait le fait d’une entreprise en position dominante, ne saurait constituer en lui-même un abus de celle-ci (arrêt Volvo, précité, points 7 et 8).

50. Néanmoins, ainsi qu’il résulte de ce même arrêt (point 9), l’exercice du droit exclusif par le titulaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, donner lieu à un comportement abusif.

51. En l’espèce, le comportement reproché aux requérantes est de se prévaloir du droit d’auteur conféré par la législation nationale pour empêcher Magill – ou toute autre entreprise ayant le même projet – de publier des informations (la chaîne, le jour, l’heure et le titre des émissions), assorties de commentaires et d’images, obtenus indépendamment des requérantes, sur une base hebdomadaire.

52. Parmi les circonstances retenues par le Tribunal en vue de considérer ce comportement comme abusif, il convient de relever en premier lieu qu’il n’existait, d’après les constatations du Tribunal, aucun substitut réel ou potentiel à un guide hebdomadaire de télévision offrant une information sur les programmes de la semaine à venir. À cet égard, le Tribunal a confirmé la constatation de la Commission suivant laquelle la liste complète des programmes pour une période de 24 heures, voire de 48 heures en fin de semaine ou la veille de jours fériés, publiée dans certains quotidiens et journaux du dimanche, ainsi que les rubriques de télévision de certains magazines renfermant, en outre, les « points forts » des programmes de la semaine ne sont que dans une faible mesure susceptibles de se substituer à une information préalable des téléspectateurs sur l’ensemble des programmes hebdomadaires. Seul un guide hebdomadaire de télévision offrant une information complète sur les programmes de la semaine à venir permet aux usagers de prévoir à l’avance les émissions qu’ils souhaitent suivre et, le cas échéant, de planifier en conséquence leurs activités de loisirs de la semaine. Le Tribunal a par ailleurs établi l’existence d’une demande potentielle spécifique, constante et régulière, de la part des consommateurs (voir arrêts RTE, point 62, et ITP, point 48).

53. Ainsi les requérantes – qui étaient, par la force des choses, les seules sources de l’information brute sur la programmation, matière première indispensable pour créer un guide hebdomadaire de télévision – ne laissaient au téléspectateur voulant s’informer des offres de programmes pour la semaine à venir d’autre possibilité que d’acheter les guides hebdomadaires de chaque chaîne et d’en retirer lui-même les données utiles pour faire des comparaisons.

54. Le refus, par les requérantes, de fournir des informations brutes en invoquant les dispositions nationales sur le droit d’auteur a donc fait obstacle à l’apparition d’un produit nouveau, un guide hebdomadaire complet des programmes de télévision, que les requérantes n’offraient pas, et pour lequel existait une demande potentielle de la part des consommateurs, ce qui constitue un abus suivant l’article 86, deuxième alinéa, sous b), du traité.

55. En deuxième lieu, ce refus n’était justifié ni par l’activité de radiodiffusion télévisuelle ni par celle d’édition de magazines de télévision (arrêts RTE, point 73, et ITP, point 58).

56. Enfin, et en troisième lieu, comme l’a également constaté le Tribunal, par leur comportement, les requérantes se sont réservé un marché dérivé, celui des guides hebdomadaires de télévision, en excluant toute concurrence sur ce marché (voir arrêt du 6 mars 1974, Commercial Solvents/Commission,…, point 25), puisque les requérantes déniaient l’accès à l’information brute, matière première indispensable pour créer un tel guide.

57. Etant donné l’ensemble de ces circonstances, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en qualifiant le comportement des requérantes d’abus de position dominante au sens de l’article 86 du traité.

58. Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la motivation des arrêts entrepris dans la mesure où elle est fondée sur l’article 36 du traité, le moyen basé sur la violation, par le Tribunal, de la notion d’abus de position dominante doit être rejeté comme non fondé.

Quant à l’affectation du commerce entre États membres (deuxième moyen du pourvoi C-241/91P) :

59. En ce qui concerne l’affectation du commerce entre États membres, le Tribunal, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour (arrêt RTE, point 76), a constaté (point 77) que « le comportement incriminé a modifié la structure de la concurrence sur le marché des guides de télévision, en Irlande et en Irlande du Nord, ce qui a affecté le flux d’échanges potentiels entre l’Irlande et le Royaume-Uni ».

60. Le Tribunal a motivé cette conclusion par la répercussion du refus de la requérante d’autoriser les tiers à publier ses grilles sur la structure de la concurrence sur le territoire de l’Irlande et de l’Irlande du Nord. Elle aurait ainsi exclu toute concurrence potentielle sur le marché en cause, « ce qui a eu pour effet de maintenir le cloisonnement des marchés… (d’)Irlande et (d’)Irlande du Nord ». Il a relevé que l’effet sensible de la politique incriminée sur les courants d’échanges potentiels entre l’Irlande et le Royaume-Uni était attesté par l’existence d’une demande spécifique pour un magazine général de télévision. Il a ajouté que « le territoire géographique en cause, sur lequel un marché unique des services de télédiffusion est déjà réalisé, représente corrélativement un marché unique de l’information sur les programmes de télévision, compte tenu en particulier de la grande facilité des échanges du point de vue linguistique » (point 77).

61. RTE rappelle que le droit communautaire de la concurrence n’a pas pour but de remédier à des situations qui sont purement internes à un État membre et conteste l’affirmation du Tribunal selon laquelle elle aurait effectivement maintenu « le cloisonnement des marchés représentés respectivement par l’Irlande et par l’Irlande du Nord ». RTE soutient en effet avoir pratiqué une seule et même politique relativement à la fourniture de grilles de programmes hebdomadaires et à l’octroi de licences, sans avoir égard au lieu d’établissement des entreprises concernées. Elle nie avoir jamais entravé les exportations et les importations de guides de télévision.

62. RTE rappelle également les données suivantes, étayées par les constatations de la Commission et du Tribunal :

i) en dehors de l’Irlande, les programmes de RTE ne sont reçus que dans une partie de l’Irlande du Nord, qui représente moins de 1,6 % du marché de la télévision au Royaume-Uni, et moins de 0,3 % du marché communautaire ;

ii) suivant les constatations de la High Court d’Irlande, le signal de RTE était reçu par 30 à 40 % de la population d’Irlande du Nord ;

iii) les ventes des guides de télévision de RTE au Royaume-Uni sont inférieures à 5 % des ventes en Irlande.

63. Elle ajoute qu’elle n’a pas de programmes ni de publicités visant l’Irlande du Nord ou diffusés vers elle. Ce n’est qu’à cause d’un débordement (« overspill ») que ses programmes peuvent être reçus en Irlande du Nord par environ 100 000 foyers ; RTE vend 5 000 exemplaires de son guide de télévision sur ce territoire.

64. Ces données démontrent, suivant RTE, l’importance marginale des ventes transfrontalières des guides hebdomadaires contenant ses programmes.

65. Par ailleurs, à la suite de la nouvelle politique d’octroi de licences suivie par RTE, les éléments suivants ont pu être constatés :

i) les ventes en Irlande de Radio Times et de TV Times, en provenance du Royaume-Uni, ont diminué ;

ii) les ventes en Irlande du Nord du RTE Guide, en provenance d’Irlande, n’ont pas augmenté ; d’une manière générale, l’insertion des grilles de programmes de RTE dans un guide général n’a pas d’influence sur les ventes d’un tel guide en Irlande du Nord ;

iii) aucun autre éditeur n’a fait usage de la possibilité nouvelle de publier des guides de télévision hebdomadaires généraux, contenant également les programmes de RTE, et de les vendre au-delà de la frontière.

66. RTE déduit de ces informations que sa politique d’octroi de licences, condamnée par la Commission, soit était dépourvue d’effets sur les échanges entre l’Irlande et le Royaume-Uni, soit n’exerçait qu’un effet insignifiant sur ces échanges. Or, poursuit RTE, la Commission doit prouver que le commerce entre États membres est affecté de manière sensible (arrêt du 14 février 1978, United Brands/Commission,…), ce dont le Tribunal n’a pourtant pas tenu compte. Elle constate que les arguments de la Commission sur ce point ne se réfèrent qu’aux ventes en Grande-Bretagne, à ITP et à BBC.

67. Il convient de rappeler tout d’abord que, selon la jurisprudence constante de la Cour, un pourvoi ne peut, en vertu de l’article 168 A du traité et de l’article 51 du statut de la Cour de justice, s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits (arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission,…, point 10). Les arguments invoqués par RTE, dans la mesure où ils visent à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le Tribunal, doivent donc être écartés.

68. Il n’en reste pas moins que la condition d’affectation du commerce entre États membres est une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

69. Pour que la condition d’affectation du commerce entre États membres soit remplie, il n’est pas nécessaire que le comportement incriminé ait effectivement affecté ce commerce de manière sensible. Il suffit d’établir que ce comportement est de nature à avoir un tel effet (arrêts Michelin/Commission, précité, point 104, et du 23 avril 1991, Höfner et Elser,…, point 32).

70. En l’espèce, le Tribunal a constaté que la requérante a exclu tout concurrent potentiel sur le marché géographique constitué par un État membre et une partie d’un autre État membre, à savoir l’Irlande et l’Irlande du Nord, et a donc modifié la structure de la concurrence sur ce marché, ce qui a affecté le flux d’échanges potentiels entre l’Irlande et le Royaume-Uni. Le Tribunal en a déduit à juste titre que la condition d’affectation du commerce entre États membres était remplie.

71. Il s’ensuit que le moyen pris de la violation, par le Tribunal, de la notion d’affectation du commerce entre États membres doit être rejeté.

[…].

Sur les pouvoirs conférés à la Commission par l’article 3 du règlement n° 17 (deuxième moyen du pourvoi C-242/91 P) :

88. Le deuxième moyen, première branche, d’ITP est pris de la violation, par le Tribunal, de l’article 3 du règlement n° 17, en ce qu’il aurait jugé que cette disposition permettait à la Commission d’imposer des licences obligatoires, gérées par elle-même, qui portent sur des droits de propriété intellectuelle créés par les législations des États membres. En se fondant sur l’arrêt du 14 septembre 1982, Keurkoop […], ITP soutient que seuls les parlements d’Irlande et du Royaume-Uni peuvent supprimer ou remplacer le droit d’auteur qu’ils ont conféré.

89. La seconde branche de ce moyen est prise de la violation du principe de proportionnalité, en ce que le Tribunal a jugé que la décision de la Commission ne l’avait pas méconnu (arrêt ITP, points 78 à 81). ITP soutient que le Tribunal aurait dû prendre en compte les considérations suivantes : la décision a supprimé le droit exclusif de reproduction d’ITP, mais aussi son droit de première commercialisation, particulièrement important en l’espèce, puisque la durée de vie utile du produit est de dix jours. Il n’y a aucune réciprocité entre ITP et les concurrents (autres que BBC et RTE) auxquels il lui est imposé d’octroyer des licences. Nombre de ces mêmes concurrents, en particulier les journaux diffusés à l’échelon national, réalisent des chiffres d’affaires et des bénéfices très supérieurs à ceux d’ITP. Leurs droits d’auteur ont une valeur économique certaine et ils sont protégés de la reproduction.

90. Il convient de relever que l’application de l’article 3 du règlement n° 17 doit se faire en fonction de la nature de l’infraction constatée et peut aussi bien comporter l’ordre d’entreprendre certaines activités ou prestations, illégalement omises, que l’interdiction de continuer certaines activités, pratiques ou situations, contraires au traité (arrêt Commercial Solvents/Commission, précité, point 45).

91. En l’espèce, la Commission, ayant constaté que le refus de fournir à des entreprises telles que Magill les informations brutes contenues dans les grilles de programmes de télévision constituait un abus de position dominante, pouvait, en vertu de cet article et afin d’assurer l’effet utile de sa décision, obliger les requérantes à fournir lesdites informations. En effet, ainsi que le Tribunal l’a relevé à bon droit, l’imposition de cette obligation – assortie par ailleurs de la possibilité de subordonner l’autorisation de publication à certaines conditions, dont le paiement d’une redevance – constituait le seul moyen de mettre fin à l’infraction.

92. C’est également à bon droit que, sur la base des mêmes constatations de fait, le Tribunal a écarté l’atteinte alléguée au principe de proportionnalité.

93. En effet, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre, dans le cadre de l’application de l’article 3 du règlement n° 17, le principe de proportionnalité signifie que les charges imposées aux entreprises, pour mettre fin à une infraction au droit de la concurrence, ne doivent pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, à savoir le rétablissement de la légalité au regard des règles qui, en l’espèce, ont été méconnues (arrêt ITP, point 80).

94. En estimant, au point 81 du même arrêt, que, à la lumière des constatations relevées ci-dessus, l’injonction adressée à la requérante constituait une mesure appropriée et nécessaire pour mettre fin à l’infraction, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit.

[…].

PAR CES MOTIFS,

– […] déclare et arrête :

1. Les pourvois sont rejetés…



b – L’encadrement législatif

La réglementation européenne comprend certaines dispositions qui, sans directement gouverner le droit de la propriété intellectuelle, en déterminent un cadre.

Un premier exemple est fourni par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE), adoptée à Nice le 7 décembre 2000, dont l’art. 17, §2 énonce laconiquement que « la propriété intellectuelle est protégée ». Or, si elle a longtemps souffert d’une valeur normative incertaine, cette Charte est, depuis l’entrée en vigueur du traité « modificatif » de Lisbonne, le 1er décembre 2009, dotée de « la même valeur juridique que les traités »88 fondateurs. De sorte que, dans le chef de l’UE, le principe de protection de la propriété intellectuelle relève désormais du droit primaire. La CJUE a ainsi pu s’appuyer sur cet article 17, §2 pour condamner une loi autrichienne attribuant jusque-là les droits d’auteur d’un film à son seul producteur89.

Une illustration plus spécifique de l’encadrement des droits de propriété intellectuelle par la législation communautaire réside dans le règlement (UE) n° 316/2014 du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’art. 101, §3 du TFUE à des catégories d’accords de transfert de technologie90. Ce règlement vise, en particulier, à concilier l’exercice du monopole d’exploitation conféré par le brevet d’invention et la perpétuation d’une libre concurrence en Europe.

2 – Harmonisation communautaire des droits nationaux de propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle est un domaine dans lequel l’harmonisation des législations nationales au sein de l’Union européenne est relativement avancée en dépit de l’absence d’uniformité des bases juridiques employées à cet effet.

C’est ainsi que la directive 87/54/CEE du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs s’appuie sur l’art. 115 du TFUE91, lequel permet une harmonisation en vue de promouvoir l’établissement ou le fonctionnement du marché commun. L’art. 207 du TFUE92, qui vise à mettre en œuvre la politique commerciale commune, fonde en revanche le règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle93.

Pour autant, la plupart des directives d’harmonisation adoptées en matière de propriété intellectuelle reposent sur l’art. 114 du TFUE94, instrument juridique d’établissement du marché intérieur. Tel est notamment le cas de :

•la dir. 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques95 ;

•la dir. 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur96 ;

•la dir. 93/98/CEE du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins97 ;

•la dir. 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données ;

•la dir. 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles ;

•la dir. 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ;

•la dir. (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.

Invoquées dans nombre de procédures judiciaires portées devant les juridictions nationales, ces directives ont en outre été l’objet de fréquents renvois préjudiciels en interprétation devant la Cour de Luxembourg. La construction jurisprudentielle – des plus sophistiquées – ainsi élaborée par la Haute juridiction participe dès lors de l’harmonisation européenne du régime juridique des droits nationaux de propriété intellectuelle.

3 – Instauration d’un droit communautaire de la propriété industrielle

Représentant un degré supplémentaire d’intégration, l’Union européenne s’est engagée dans la voie de l’adoption de titres de propriété industrielle soumis au seul droit communautaire et, par conséquent, détachés des ordres juridiques nationaux.

C’est d’abord par le biais d’un traité international qu’a été initiée cette démarche. Signée le 15 décembre 1975, la Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire a en effet créé un titre unitaire, délivré par l’OEB, mais couvrant, après sa délivrance, l’ensemble du territoire de l’Union.

Faute de ratifications en nombre suffisant, cette Convention n’est, malheureusement pour ses promoteurs, jamais entrée en vigueur. D’où la décision des autorités européennes, à partir des années 1990, de recourir à des règlements pour créer des titres communautaires de propriété industrielle98. À titre d’illustration, ont à ce jour été adoptés :

•le règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires99 ;

•le règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire100, en vertu duquel a, en particulier, été institué l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), rebaptisé Office de l’UE pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en 2016, implanté à Alicante (Espagne) et compétent pour recevoir les dépôts en matière de marques et de dessins et modèles101 ;

•le règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales102, et portant notamment création de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), installé à Angers (Maine-et-Loire) ;

•le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires103 ;

•le règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet104.

§3 – Les sources internes

A – La propriété intellectuelle dans la hiérarchie des normes

Il résulte de l’article 34 de la Constitution105 que la loi, votée par le Parlement, détermine en particulier « les principes fondamentaux […] du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales […] ».

Aussi, en matière de propriété intellectuelle, les principes sont assurément déterminés par le Parlement, tandis que les modalités techniques sont précisées dans des règlements d’application.

B – Le Code de la propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle n’a pas échappé au vaste mouvement dit de la « codification à droit constant ». C’est dans ce cadre qu’a été institué, en France, un Code de la propriété intellectuelle (CPI), adopté, pour ce qui concerne sa partie législative, par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et, pour ce qui est de sa partie réglementaire, par le décret n° 95-385 du 10 avril 1995.

Sur le fond, le Code comprend deux parties principales, respectivement consacrées à la propriété littéraire et artistique et à la propriété industrielle106, parties au sein desquelles se succèdent, outre quelques dispositions générales, les règles applicables aux différents droits de propriété intellectuelle, tels que régis par les lois particulières souvent antérieures à la codification.

C – Les autres textes applicables

La codification de la propriété intellectuelle est loin d’être complète. Elle a laissé subsister nombre de textes épars, généralement issus, il est vrai, d’autres branches du droit. C’est ainsi que la consultation du Code du travail est requise en matière de rémunération des artistes-interprètes et de violation de secret de fabrique, ou que celle du Code de la consommation s’impose en matière de citation de la marque d’autrui dans la publicité comparative et en matière d’indications géographiques107. Le Code de la santé publique institue, pour sa part, en vue d’une réduction des risques d’atteinte à la santé publique, un certain nombre de limitations aux prérogatives normalement conférées par les droits de propriété intellectuelle108.

IV – Éléments communs de la défense des droits

Si, dans le chef du droit interne, elle a longtemps donné lieu à des régimes différenciés, la défense des droits de propriété intellectuelle – mise en œuvre au moyen de l’action en contrefaçon – comprend désormais une écrasante majorité de règles harmonisées.

Cette harmonisation porte d’abord sur les formes et l’appréciation de la contrefaçon :

•s’agissant des premières, constitue une contrefaçon toute atteinte au monopole d’exploitation conféré, notamment la reproduction et/ou la commercialisation non autorisées d’objet protégé par un droit de propriété intellectuelle, la représentation non autorisée d’objet protégé par un droit de propriété littéraire ou artistique109, ou encore l’utilisation non autorisée d’un objet protégé par un droit de propriété industrielle110. Sanctionnant un droit privatif, l’action en contrefaçon est en outre ouverte, nonobstant le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, en cas de violation des droits de propriété intellectuelle tenant à un dépassement, par le licencié, des limites du contrat l’ayant autorisé à exploiter lesdits droits111 ;

•pour ce qui est de la seconde, la contrefaçon de tout droit de propriété intellectuelle se fonde sur les ressemblances et non sur les différences. Si bien que des différences mineures n’empêchent généralement pas une condamnation.

Le contentieux en la matière révèle ensuite des éléments communs à l’égard tout à la fois des modalités de constatation des infractions, d’aspects de droit judiciaire et des sanctions de la contrefaçon112.

§1 – Les modalités de constatation des infractions

En principe, la contrefaçon « peut être prouvée par tous moyens »113. Cependant, face aux difficultés probatoires auxquelles peuvent, en pratique, être confrontés les titulaires de droits victimes de contrefaçons, le législateur a introduit dans le CPI un éventail de mesures destinées à favoriser la constatation des infractions. La juridiction saisie a certes été habilitée d’un pouvoir général d’ordonner, « d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles »114. De manière plus spécifique, le dispositif légal s’appuie cependant sur la saisie-contrefaçon, la retenue douanière et le droit d’information.

A – La saisie-contrefaçon

Dotée, depuis la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, d’un régime presque entièrement harmonisé pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle115, la saisie-contrefaçon est avant tout une voie de droit permettant au titulaire d’une propriété intellectuelle d’obtenir, suivant une procédure rapide et non contradictoire, des éléments de preuve d’une prétendue atteinte à ses prérogatives.

L’intéressé (ou son ayant droit) a ainsi la possibilité, fût-ce moyennant la constitution de garanties, « de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant »116, soit encore à « la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés » à l’occasion de la contrefaçon117.

B – La retenue en douane

Face à la mondialisation de la contrefaçon, l’arsenal de défense fait une place de plus en plus grande à l’intervention des autorités douanières, en particulier au travers du mécanisme dit de la retenue. Aussi, en conformité avec l’harmonisation européenne118, la loi du 11 mars 2014 a-t-elle doté l’ensemble des droits de propriété intellectuelle d’un régime unique de retenue douanière des marchandises soupçonnées d’être des contrefaçons.

Outre une procédure susceptible de déboucher sur la destruction des marchandises119, l’administration des douanes a désormais, dans le cadre de ses contrôles, le pouvoir de bloquer et retenir – pendant un délai maximum de dix jours ouvrables120 – toute marchandise prétendument contrefaisante121. Sous peine de levée de plein droit de la mesure, il appartient alors au titulaire du droit considéré de saisir la justice, soit d’une demande de mesure conservatoire, soit d’une procédure civile ou pénale au fond.

C – Le droit d’information

Indépendamment des légères retouches apportées par la réforme de 2014, c’est la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon qui a consacré, au bénéfice des victimes, sauf empêchement légitime, un droit d’information, notamment au sujet de personnes non parties à l’instance, et ce afin de remonter les filières de la contrefaçon.

Dans cette perspective, les juridictions civiles – qu’elles soient saisies au fond ou en référé – sont autorisées à ordonner, le cas échéant sous astreinte, « afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services »122.

§2 – Les aspects de droit judiciaire du contentieux

Outre les apports de la Cour de Luxembourg123, les dernières réformes législatives françaises, amorcées par la loi du 29 octobre 2007, ont largement harmonisé le régime des différentes propriétés intellectuelles en ce qui concerne deux aspects de droit judiciaire du contentieux en la matière : la prescription de l’action en justice et la compétence juridictionnelle.

A – La prescription de l’action en justice

Dans la mesure où la contrefaçon s’apparente à un délit correctionnel124, les éventuelles poursuites pénales susceptibles d’être initiées à ce titre se prescrivent – depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale – par six ans125.

Au plan civil, la prescription de l’action en contrefaçon a, pendant longtemps, donné lieu à des durées différenciées entre, d’une part, la propriété littéraire et artistique et, d’autre part, la propriété industrielle : en effet, tandis que, faute de texte spécifique126, la première a toujours renvoyé à l’application de la prescription de droit commun127, la seconde128 donnait lieu à une prescription triennale. Aujourd’hui, les droits de propriété intellectuelle sont cependant tous soumis à une durée unique de prescription de cinq années : les droits de propriété littéraire et artistique en vertu de l’art. 2224 du Code civil129, les droits de propriété industrielle à raison des dispositions – inscrites dans le CPI130 – issues de la loi du 11 mars 2014.

La différenciation entre la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle concernant le régime de la prescription a toutefois été relancée par l’art. 121 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE) : alors que, traditionnellement, pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, la prescription courait à compter de la commission des actes de contrefaçon, elle part désormais, mais uniquement en matière de propriété industrielle, « du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant » d’agir en justice.

B – La compétence juridictionnelle

La contrefaçon de droits de propriété intellectuelle constitue à la fois une faute civile et une infraction pénale131. Aussi, en cas de recours à la voie pénale, la procédure doit, compte tenu de la qualification délictuelle posée, être portée devant un tribunal correctionnel déterminé, au plan territorial, suivant les règles de droit commun132, à savoir, en principe, le tribunal du lieu de l’infraction ou celui du domicile du présumé contrefacteur. Les affaires d’une particulière complexité seront cependant renvoyées à l’une des juridictions spécialisées instituées en matière économique et financière133.

En tout état de cause, n’empruntant, le plus souvent, pas la voie répressive, le contentieux français de la propriété intellectuelle relève par principe de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (TJ), quand bien même la règle est susceptible de certaines dérogations.

1 – Compétence de principe du tribunal judiciaire

a – En matière de propriété littéraire et artistique

Dérogeant à la compétence ordinaire du Conseil de prud’hommes pour les litiges entre employeurs et employés, l’art. L.113-9, al. 2 du CPI soumet – en vertu d’une loi de 1994 – toute contestation sur la titularité d’un logiciel créé par un ou plusieurs salariés au « tribunal judiciaire du siège social de l’employeur »134.

En application de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit, l’art. L.331-1 du CPI dispose, plus généralement, que les autres actions civiles « relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire ». Inscrits dans l’art. D.211-6-1 du Code l’organisation judiciaire135, ces TJ sont dorénavant ceux de Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Rennes et Strasbourg.

Rompant avec la précédente soumission de la propriété littéraire et artistique aux principes habituels de répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et administratives136, cette réglementation a ainsi institué en la matière un bloc de compétence au profit du TJ, ce dont a pris acte le Tribunal des Conflits, quand bien même la violation des droits constatée était également, en l’espèce, constitutive d’une défaillance dans l’exécution d’un contrat administratif137.

b – En matière de brevets et de protection des connaissances techniques

La compétence exclusive conférée au tribunal de grande instance – désormais tribunal judiciaire – en matière de brevets et de protection des connaissances techniques est plus ancienne. Elle a, en particulier, conduit à dénier au juge administratif le pouvoir de se pencher, non seulement sur des actes de contrefaçon commis par l’État138, mais encore sur la prétendue inexécution, par une personne publique, d’une sous-licence d’exploitation portant sur une invention brevetée139. Il a, dans le même sens, été refusé à un Conseil de prud’hommes de statuer sur un litige, entre un employeur et un salarié, au cours duquel était invoquée la question de la validité d’un brevet140.

Compte tenu de la technicité des brevets et de la protection des connaissances techniques, le législateur a, à partir de 1968, choisi de ne pas doter tous les tribunaux de grande instance d’une compétence juridictionnelle à leur égard, dérogeant ainsi tout à la fois aux règles habituelles de compétence matérielle et de compétence territoriale141. À l’heure actuelle, si dix TJ ont toujours compétence pour connaître des procédures civiles en matière d’obtentions végétales142, le tribunal judiciaire de Paris est désormais seul habilité à trancher les litiges relatifs aux brevets, certificats d’utilité, certificats complémentaires de protection ou topographies de produits semi-conducteurs143.

c – En matière de marques, de dessins & modèles et d’indications géographiques

Les lois n° 2008-776 du 4 août 2008 – de modernisation de l’économie – et n° 2011-525 du 17 mai 2011 – dite de simplification et d’amélioration de la qualité du droit – ont également conféré au tribunal judiciaire une compétence exclusive pour connaître des procédures civiles en matière de marques144, de dessins et modèles145 ou d’indications géographiques146, y compris lorsque ces procédures portent à la fois sur une question afférente à un de ces titres et sur une question connexe de concurrence déloyale.

La solution constitue un changement important à l’égard du contentieux des dessins et modèles, auparavant soumis, en dehors du domaine des mesures d’urgence, au droit processuel commun. La compétence exclusive du TJ n’est en revanche pas nouvelle en matière de marques. Sous l’empire de la loi ancienne, la jurisprudence avait déjà refusé d’y déroger à l’occasion d’une action en contrefaçon de marque intentée contre un établissement public147.

Le législateur a toutefois entendu limiter le nombre de tribunaux judiciaires à même de connaître des actions et demandes afférentes à ces titres de propriété industrielle. L’art. 3 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 (tel que modifié par le décr. n° 2010-1369 du 12 novembre 2010) réserve ainsi la compétence juridictionnelle afférente aux marques, aux dessins et modèles et aux indications géographiques aux 10 TJ également habilités à connaître des litiges en matière de propriété littéraire et artistique148.

Enfin, conformément à l’art. R.211-7 du Code l’organisation judiciaire, les actions, intentées en France, concernant des marques de l’UE ou des dessins et modèles communautaires doivent impérativement être portées devant le tribunal judiciaire de Paris.

Siège et ressort des TJ compétents pour connaître des litiges de propriété intellectuelle

Actions civiles en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques :


[image: ]


Actions civiles en matière d’obtentions végétales :
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Actions civiles en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et de titres communautaires de propriété industrielle (marques, dessins et modèles communautaires) :
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2 – Dérogations à la compétence exclusive du tribunal judiciaire

a – L’admission de l’arbitrage en matière de propriété intellectuelle

Nonobstant la compétence de principe attribuée au TJ, l’arbitrabilité des litiges est expressément admise par le CPI en matière de propriété intellectuelle149. La jurisprudence a ainsi pu autoriser la soumission à l’arbitrage de litiges portant aussi bien sur des contrats relatifs à l’exploitation des droits de propriété intellectuelle (qu’il s’agisse d’interprétation ou d’exécution du contrat)150 que sur la titularité de ces droits151, en passant par le contentieux de la contrefaçon152.

Le CPI subordonne cependant le recours à l’arbitrage au respect des « conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code civil », ce qui revient, pour l’essentiel, à limiter le domaine de l’arbitrabilité aux seuls droits dont les parties ont « la libre disposition »153 tout en l’écartant des « matières qui intéressent l’ordre public »154. Dans le chef de la propriété intellectuelle, cela doit notamment conduire à l’exclusion du recours à l’arbitrage pour des litiges relatifs au droit moral d’un auteur ou d’un artiste-interprète155 de même que pour des litiges afférents à une licence imposée156.

S’agissant du contentieux de la validité même des droits, la jurisprudence a longtemps refusé l’arbitrabilité des litiges portant sur la validité des titres de propriété industrielle eu égard à la délivrance de ces derniers par un établissement public157. En 2008, un arrêt de la Cour de Paris a néanmoins autorisé un tribunal arbitral à se prononcer, à titre incident, sur la validité d’un brevet, sa décision n’étant alors dotée que d’un effet inter partes158.

b – La compétence à l’égard des recours contre certains actes administratifs du directeur de l’INPI

Les juridictions administratives ont nécessairement compétence pour connaître des recours formés contre les décisions de caractère réglementaire prises par le directeur de l’INPI en sa qualité d’autorité administrative.

Il résulte toutefois de l’art. D.411-19-2 du CPI159 que si, en matière de marques ou de dessins et modèles, les recours contre les décisions – non réglementaires – du directeur de l’INPI en matière de délivrance, de rejet ou de maintien du titre doivent être portés devant l’une des dix cours d’appel spécialement désignées à cet effet160, ils relèvent de la seule Cour de Paris, s’agissant des brevets et autres titres de protection des connaissances techniques.

c – La compétence de la juridiction instituée pour connaître du contentieux de la contrefaçon et de la validité des brevets européens

Pour mettre un terme aux risques de divergence d’interprétation des juridictions nationales au sein de l’Union européenne, un accord international – signé le 19 février 2013 entre 25 membres du Conseil de l’UE161 – a institué une « Juridiction unifiée du brevet » (JUB) pour connaître du contentieux de la contrefaçon et de la validité des titres délivrés par l’Office européen des brevets162.

Nonobstant une adoption longue à venir163, l’accord dote la nouvelle juridiction d’une compétence exclusive pour tous les litiges relatifs à un brevet unitaire délivré164. Pendant une période transitoire de sept ans165, les justiciables conservent toutefois – sauf en cas d’opt-out166 – la liberté de saisir, à leur choix, la juridiction unifiée ou une juridiction nationale167.

Outre une cour d’appel installée à Luxembourg168, cette nouvelle juridiction comprend un tribunal de 1re instance, lui-même composé d’une division centrale et de divisions locales ou régionales :

•ayant son siège fixé à Paris, la division centrale est toutefois dotée d’une section spécialisée basée à Munich169, la répartition des compétences entre les deux antennes se faisant selon le domaine technique concerné par le brevet litigieux170 ;

•treize divisions locales171 et une division régionale172 ont par ailleurs été créées173 en vue de pouvoir être saisies de demandes à raison, soit du lieu de l’infraction, soit du domicile du défendeur174.

§3 – Les sanctions de la contrefaçon

À l’heure de la mondialisation, il ne faut pas oublier que, nonobstant d’éventuelles poursuites au titre de la contrefaçon, l’importation ou l’exportation en France de marchandises contrefaisantes constitue souvent un délit douanier passible de sanctions spécifiques prévues par le Code des douanes175.

Pour l’essentiel cependant, la contrefaçon est susceptible de donner lieu à des mesures provisoires, à des sanctions civiles et à des sanctions pénales176.

A – Les mesures provisoires ou conservatoires

La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 impose aux États membres de l’UE de disposer, dans leur législation, de « mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte (aux droits de propriété intellectuelle) sans attendre une décision au fond […], notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire »177 du droit considéré).

Aussi le CPI prévoit-il que, hormis en matière de droit d’auteur et de droits voisins178, toute personne ayant qualité pour agir au fond « peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits (du demandeur) ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente »179.

La juridiction saisie aura, en tout état de cause, le loisir de « subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées »180. De plus, quel que soit le droit de propriété intellectuelle en cause, l’octroi des mesures provisoires sollicitées oblige le bénéficiaire, sous peine d’annulation de l’ordonnance, à saisir la justice en vue de l’engagement d’une action au fond dans un délai maximal de 20 jours ouvrables (ou de 31 jours civils si ce délai est plus long)181.

Concrètement, à côté d’autres mesures provisoires ou conservatoires, les juridictions françaises sont avant tout requises de prononcer des interdictions de poursuivre les actes argués de contrefaçon182.

1 – Interdiction de la poursuite des actes argués de contrefaçon

S’agissant des droits de propriété industrielle ainsi que des droits des producteurs de bases de données, le CPI dispose simplement que « la juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon »183, formule qui rejoint assurément le pouvoir – général – conféré au président du TJ – quoique statuant dans le cadre d’un référé spécial – d’ordonner sous astreinte « toutes mesures nécessaires » à la protection des droits de propriété littéraire et artistique sur des œuvres ou objets faisant l’objet d’une « mise à disposition illicite » au moyen d’un logiciel184.

Du côté du droit d’auteur et des droits voisins185, l’art. L.332-1 du CPI (tel qu’il résulte de la loi du 11 mars 2014) limite les attributions du juge d’une part « à la suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées » et d’autre part « à la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ou à la réalisation d’une atteinte aux mesures techniques » de protection et d’information le cas échéant mises en œuvre. En l’absence de disposition pour le surplus, une demande d’interdiction de poursuite des autres atteintes aux prérogatives conférées par les droits de propriété littéraire et artistique sera néanmoins envisageable par le biais d’un référé de droit commun186.

2 – Autres mesures provisoires ou conservatoires

a – L’allocation d’une provision

En dehors du droit d’auteur et des droits voisins, le CPI autorise expressément la juridiction civile saisie d’une action en contrefaçon à « accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable »187.

Il ne fait guère de doute que, malgré le silence du législateur, semblable provision est également susceptible d’allocation en matière de propriété littéraire et artistique. Mais il conviendra alors de fonder sa demande sur le droit commun de la procédure civile188.

b – Le prononcé de saisies à visée conservatoire

i – Saisie réelle des produits et/ou moyens de la contrefaçon

Dépourvue de toute visée probatoire, la saisie réelle des produits et/ou moyens de la contrefaçon instituée par le CPI constitue un complément à l’interdiction de poursuivre les actes argués de contrefaçon. Le dispositif proposé à cet égard pour le droit d’auteur et les droits voisins diffère quelque peu de celui institué pour les autres droits de propriété intellectuelle.

Pour les seconds, le législateur prévoit seulement que la juridiction pourra « ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux »189.

Pour les premiers, l’art. L.332-1 – relatif à la saisie-contrefaçon – permet au juge de décider la saisie réelle « des œuvres prétendument contrefaisantes », de « tout document s’y rapportant », ainsi que « des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres »190. Sont, dans cette perspective, précisément énumérées :

« 1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre de l’esprit protégée […] ou de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux (éventuelles) mesures techniques (de protection et d’information) ;

2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques (de protection et d’information), des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;

3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques (de protection et d’information) ; 

4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux ».

ii – Saisie conservatoire de valeurs en vue de garantir le recouvrement des dommages-intérêts dus par le contrefacteur

En vue de la défense des droits de propriété intellectuelle, le CPI habilite le juge civil en charge d’une affaire de contrefaçon, si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, à « ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers »191 du prétendu contrefacteur, « y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun »192. Et le législateur de préciser que pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, la juridiction pourra notamment « ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes ».

Ce dispositif n’est pas exclusif du recours au droit commun des voies d’exécution en la matière. Le Code des procédures civiles d’exécution recèle en effet un régime de saisie conservatoire, portant « sur tous les biens, mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur »193.

B – Les sanctions civiles

Les sanctions civiles de la contrefaçon consistent, au premier chef, en une indemnisation de la victime, laquelle n’est cependant pas exclusive d’autres sanctions.

À la différence de la situation en cas de recours à la voie pénale, le succès des procédures civiles intentées à l’encontre des prétendus contrefacteurs ne dépend en principe194 que de la preuve de la matérialité de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle. De sorte que la bonne foi susceptible d’être excipée par le défendeur sera généralement inopérante pour échapper à des sanctions civiles195. Il a ainsi été jugé que « la mauvaise foi des personnes qui ont participé à une contrefaçon n’est pas une condition de l’action civile exercée par l’auteur en vue d’obtenir réparation de la perte pécuniaire que lui a causé l’usurpation de son droit de propriété intellectuelle »196. Il appartient donc au revendeur ou à l’importateur d’un produit de se renseigner sur l’existence de droits de propriété intellectuelle susceptibles d’être détenus par des tiers sur ce produit.

1 – Indemnisation de la victime

Constituant une contrefaçon, les atteintes portées aux prérogatives des titulaires de droits de propriété intellectuelle engagent la responsabilité civile de leurs auteurs197. Aussi l’indemnisation des victimes de contrefaçons a-t-elle longtemps trouvé son fondement dans les seuls art. 1382 et 1383 du Code civil198. Tel n’est cependant plus le cas depuis l’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007, transposant la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Le régime institué comprend, d’une part, une approche à la fois plus précise et plus généreuse dans l’évaluation in concreto de l’indemnisation et, d’autre part, l’admission alternative de dommages-intérêts forfaitaires.

a – Le principe d’évaluation in concreto de l’indemnisation

Suivant le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, la victime est indemnisée par l’octroi de dommages-intérêts compensatoires, en vue d’une réparation intégrale de son préjudice199. Les modalités de fixation des dommages-intérêts dus aux victimes d’une contrefaçon ont toutefois été modifiées200 par la loi du 29 octobre 2007, complétée par la loi du 11 mars 2014 :

•dans la perspective d’une précision accrue de l’étendue du préjudice, le CPI prescrit désormais au juge de prendre en considération, et ce de manière distincte, « les conséquences économiques négatives » causées par la contrefaçon, lesquelles comportent, en particulier, « le manque à gagner », « la perte » et « le préjudice moral » subis par le titulaire des droits de propriété intellectuelle du fait de l’atteinte à ceux-ci ;

•dans le but ensuite de l’octroi à la victime de montants plus élevés, le législateur impose dorénavant la prise en compte des « bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits »201. Une telle référence, qui pourrait autoriser l’allocation à la victime de sommes dépassant la hauteur de son préjudice renvoie assurément au mécanisme, issu de la common law anglo-américaine, des dommages punitifs202.

b – L’admission alternative de dommages-intérêts forfaitaires

L’autre innovation législative tient à la faculté alternative offerte à la victime de la contrefaçon de solliciter de la juridiction l’allocation, à titre de dommages-intérêts, d’une « somme forfaitaire »203. Et le texte de préciser que, au demeurant non exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée, « cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». La règle vise clairement à afficher le message suivant lequel, en cas de condamnation par la justice, la contrefaçon sera toujours, pour ses auteurs, plus onéreuse que l’acquisition d’une licence.

2 – Autres sanctions civiles

a – La cessation de l’illicite et la réparation en nature

Destinée à « rendre au titulaire du droit son exclusivité »204 et, partant, empêcher l’aggravation de son préjudice, la cessation de l’illicite est indifférente à l’éventuelle bonne foi du contrefacteur. Elle prend, en pratique, la forme d’une interdiction judiciaire de continuer la contrefaçon205, assortie le cas échéant d’une astreinte destinée à en assurer l’efficacité206. Ainsi, « en présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal judiciaire, […] peut ordonner […] toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte »207. Une telle mesure est également envisagée par le droit européen au bénéfice tant de la marque communautaire que des dessins ou modèles communautaires : en effet, la protection de ceux-ci doit, en particulier, pouvoir être assurée par une ordonnance judiciaire « interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon »208.

La réparation en nature est, pour sa part, susceptible de revêtir des formes très variées. En matière de propriété littéraire et artistique, la jurisprudence recèle à ce titre, en particulier, une condamnation à l’achèvement d’une construction209 et une injonction de procéder à la rectification de mentions sur les exemplaires d’un ouvrage ayant fait l’objet du dépôt légal210. Dans le champ de la propriété industrielle, le CPI dispose que, dès l’instant où elles sont passées en force de chose jugée, les décisions judiciaires annulant un titre à la fois antériorisé et contrefaisant – qu’il s’agisse d’un dessin ou modèle, d’un brevet ou d’une marque – sont inscrites dans les registres de l’INPI211.

Il résulte en outre de l’art. 89 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle212 que les titulaires de droits doivent disposer de la faculté de « demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle », faculté interprétée par la CJUE comme permettant d’enjoindre « à l’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par des utilisateurs de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature »213.

À la jonction entre la cessation de l’illicite et la réparation en nature figure la faculté pour le juge civil d’ordonner214, sur demande de la victime et aux frais du contrefacteur, que soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée » :

•en matière de propriété littéraire et artistique, « les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication »215 ;

•en matière de propriété industrielle, « les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication »216.

Complémentaire de l’interdiction de continuer la contrefaçon, une telle sanction constitue une mesure préventive mais aussi, s’agissant de la confiscation au profit de la partie lésée, réparatrice du préjudice subi.

b – La publicité de la décision judiciaire

En vue d’une information des tiers, la juridiction peut enfin ordonner, aux frais du contrefacteur, « toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise »217. A ainsi pu être imposée l’insertion au générique d’un film d’un avertissement – destiné à l’information des spectateurs – relatif à la violation avérée de droits de propriété littéraire et artistique218.

C – Les sanctions pénales

1 – Exigence d’un élément intentionnel

La contrefaçon des droits de propriété intellectuelle est susceptible d’entraîner des poursuites pénales. Elle s’apparente toutefois à un délit intentionnel, dont la répression est subordonnée à un agissement volontaire de son auteur.

Le caractère intentionnel du délit de contrefaçon peut cependant être inféré des circonstances. À l’occasion d’une affaire de substitution de produit marqué, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi pu estimer que l’élément moral requis « est caractérisé, en dehors de toute manœuvre dolosive, dès lors qu’a été sciemment faite la livraison d’un produit autre que celui commandé sous une marque enregistrée »219. 

En outre, aux termes d’une jurisprudence déjà ancienne rendue dans le chef de la propriété littéraire et artistique, la mauvaise foi est présumée à l’égard de celui qui commet un acte matériel de contrefaçon. Mais il s’agit seulement d’une présomption simple : le prévenu a la possibilité de convaincre le juge du fond de sa bonne foi, question dont l’appréciation échappe, au demeurant, au contrôle de la Haute juridiction220.

2 – Peines encourues

a – Les peines principales

Les principales atteintes portées sciemment aux prérogatives conférées par les droits de propriété intellectuelle sont, par principe, punies « de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende »221.

Depuis 2016, ce quantum est porté à sept ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende lorsque les délits ont été « commis en bande organisée »222. Les peines encourues sont en outre doublées en cas de récidive223 et/ou « si le délinquant est ou a été lié par convention à la partie lésée »224.

b – Les peines complémentaires

Les peines complémentaires frappant la violation des droits de propriété intellectuelle sont – classiquement – le retrait des circuits commerciaux, la destruction ou la confiscation des objets contrefaisants, la fermeture d’établissement, la privation de droits d’élection et d’éligibilité ainsi que la publication du jugement de condamnation.

i – Retrait des circuits commerciaux, destruction ou confiscation des objets contrefaisants

Les personnes – physiques ou morales – jugées coupables d’actes de contrefaçon peuvent, à titre de peine complémentaire, « être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction »225.

La juridiction a en outre la faculté d’ordonner « la destruction, aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts »226.

ii – La fermeture d’établissement

En dehors du domaine des droits des producteurs de bases de données, de celui des brevets d’invention et de celui des obtentions végétales, les condamnations pénales pour contrefaçon donnent au juge répressif le pouvoir d’ordonner « la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction »227.

En vue d’une protection maximale des salariés concernés par une telle mesure, le législateur précise qu’une « fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés »228, tandis qu’une fermeture définitive, nécessairement synonyme de licenciement, doit donner lieu au versement des dommages-intérêts prévus à cet égard par le Code du travail229.

iii – La privation de droits d’élection et d’éligibilité

Dans nombre de branches de la propriété intellectuelle230, les contrefacteurs, personnes physiques, encourent la privation « pour un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes »231.

iv – La publication du jugement

Dans tous les cas, la juridiction peut enfin « ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation »232.





1 Autrement dit la faculté d’user de son bien.




2 Autrement dit la faculté de percevoir les revenus de son bien.




3 Autrement dit le droit de disposer complètement de son bien, que ce soit par voie d’aliénation, de transformation ou de destruction.




4 Quoique la faculté des graphistes ou plasticiens de contester le démantèlement du support de leurs créations ne relève pas à proprement parler du monopole d’exploitation (v. infra, Les prérogatives conférées par le droit d’auteur).




5 Le nom commercial est la désignation du fonds lui-même.




6 L’enseigne est la désignation, éventuellement figurative, du local dans lequel est exploité le fonds.




7 La dénomination sociale est la désignation (incluant la forme et le montant du capital social) de l’éventuelle société commerciale qui exploite le fonds (la désignation d’une société civile renvoyant, pour sa part, à la qualification de raison sociale).




8 À savoir, au niveau mondial, l’I.C.A.N.N. (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), en charge notamment de la coordination globale du système de nom de domaine (D.N.S.) et de l’attribution de noms de domaine de 1er niveau (comme « .com », « .org » ou « .int »), au niveau européen, l’EURid (European Registry of Internet Domains), qui assure la gestion des noms assortis de l’extension « .eu » et, au niveau français, l’A.F.N.I.C. (Assoc. française pour le nommage Internet en coopération), en charge de l’administration des noms assortis des extensions « .fr » (pour la France métropolitaine), « .re » (pour l’île de La Réunion), « .tf » (pour les Terres australes et antarctiques françaises), « .yt » (pour Mayotte), « .pm » (pour St-Pierre-et-Miquelon) et « .wf » (pour Wallis-et-Futuna).




9 Tels qu’ils sont notamment visés par le Code de la propriété intellectuelle.




10 Par exemple lorsqu’un commerçant adopte son nom patronymique à titre de marque.




11 Puisque sont expressément réservés les droits des auteurs des documents inclus dans la base de données.




12 Protocole, du 20 mars 1952, à la Convention, elle-même en date du 4 nov. 1950.




13 CEDH (4e Sect.), Balan c. Moldavie, 29 janv. 2008, Propr. intell. 2008, n° 28, p. 338, obs. Bruguière.




14 CEDH (Grande Ch.), Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, 11 janv. 2007, JCP, éd. E&A, 2007, 1409, note Zollinger.




15 J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, PUF, coll. « Thémis Droit », 1991, p. 9.




16 Avant l’invention de l’imprimerie, la lutte contre la copie des manuscrits pouvait parfois passer (par ex. dans certains monastères) par une limitation à leur accès au moyen d’une fixation matérielle aux murs des bâtiments à l’aide de chaînes et de crochets…




17 Comme des amphores de vin.




18 Appellation désignant alors des imprimeurs-éditeurs.




19 D’où, en outre, pour le pouvoir, un moyen de contrôle et de censure.




20 Dite « Parte vénitienne ».




21 Laquelle philosophie a, en particulier, mis en avant l’idée du droit naturel, antithèse de l’arbitraire du Roi.




22 Encore appelé « Statute of Anne ».




23 Les auteurs (et leurs héritiers) se verront ainsi dotés d’un privilège perpétuel sur la vente et l’impression de leurs livres, leur permettant en outre de conserver la faculté de les imprimer et de les vendre nonobstant une éventuelle cession de droits à un libraire.




24 Selon les rapporteurs de ces textes, la propriété des fruits de la pensée humaine, celle des créations intellectuelles est la plus légitime de toutes les propriétés, les autres relevant presque toujours d’une acquisition antérieure.




25 Sur la base de réformes législatives successives, la durée de la protection post mortem sera progressivement portée à 20 ans (en 1810), 30 ans (en 1854), puis 50 ans (en 1866), avant l’harmonisation européenne fixée à 70 ans (v. infra).




26 Nonobstant quelques retouches ponctuelles.




27 Notamment en vue de protéger les soyeux lyonnais à la suite de la suppression des corporations et de la protection qu’elles leur conféraient.




28 Ne sera pas évoqué le Traité commercial anti-contrefaçon (plus connu sous son acronyme anglais « ACTA »), signé – en 2011 et 2012 – par une trentaine de pays en vue d’une coordination internationale de la lutte contre la contrefaçon. Faute de ratifications suffisantes (le Parlement européen l’ayant pour sa part rejeté le 4 juill. 2012), l’accord n’est en effet pas entré en vigueur.




29 Tel est le cas, s’agissant de propriété industrielle, de la protection sans dépôt conférée aux marques notoires.




30 À savoir la Belgique, le Brésil, l’Espagne, la France, le Guatemala, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie et la Suisse.




31 Art. 4bis et 6.




32 12 mois pour les brevets, 6 mois pour les marques et pour les dessins et modèles.




33 Art. 4.




34 Art. 5, §2.




35 Art. 7, §1.




36 Art. 6 bis, §1 (dispositif introduit dans la Convention à l’occasion de la révision de Rome, en 1928).




37 Également appelées « Arrangements particuliers ».




38 À l’heure actuelle, la liste comprend notamment les offices américain, australien, autrichien, brésilien, canadien, chinois, coréen, espagnol, européen, finlandais, indien, japonais, russe et suédois.




39 L’annexe 1 C.




40 Art. 4.




41 Y inclus ceux qui n’adhèrent pas à l’Union européenne.




42 À savoir, les 27 membres de l’Union européenne ainsi que l’Albanie, Chypre, l’Islande, le Lichtenstein, la Macédoine du Nord, Monaco, la Norvège, le Royaume-Uni, la Serbie, la Suisse, Saint-Marin et la Turquie.




43 Les décisions des chambres de recours – qui se répartissent en chambres de recours technique (CRT) et chambres de recours juridique (CRJ) – étant elles-mêmes passibles d’être déférées à la Grande Chambre de recours (GCR).




44 Sur la base du règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 déc. 2012 (v. infra).




45 La couverture des brevets unitaires se limitant toutefois au seul territoire des États ayant ratifié l’accord du 19 fév. 2013 instituant la nouvelle « Juridiction unifiée du brevet » (v. infra), au nombre de dix-sept au 1er juin 2023, dont la France, l’Allemagne, l’Italie et les trois pays composant le Benelux.




46 CJCE, 29 fév. 1968, Parke Davis and co. c. Prabel, aff. 24/67, Rec. p. 82.




47 CJCE, 18 fév. 1971, Sirena Srl c. Eda Srl et autres, aff. 40/70, Rec. p. 69.




48 À compter de l’arrêt Deutsche Grammophon GmbH c. Metro-SB-Grossmarkte GmbH & Co. KG, rendu par la CJCE le 8 juin 1971, aff. 78/70, Rec. p. 487.




49 CJCE, 31 oct. 1974, Centrafarm BV et Adriaan De Peijper c. Sterling Drug Inc., aff. 15/74, Rec. p. 1147.




50 CJCE, 31 oct. 1974, Centrafarm BV et Adriaan De Peijper c. Winthrop BV (aff. du « Negram »), aff. 16/74, Rec. p. 1183.




51 CJCE, 22 juin 1976, Sté Terrapin (Overseas) Ltd. c. Sté Terranova Industrie CA Kapferer & Co, aff. 119/75, Rec. p. 1039.




52 TPICE, 10 juill. 1991, RTE-BBC c. Commission, aff. 70/89, Rec. p. II-535.




53 Ce principe, initialement inscrit dans l’art. 7 du traité CEE, devenu art. 6 lors de la signature des accords de Maastricht en 1992, puis 12, al. 1er après la signature du traité d’Amsterdam, le 2 oct. 1997, figure désormais à l’art. 18, al. 1er du TFUE.




54 CJCE, 20 oct. 1993, Phil Collins c. Imtrat Handels GmbH ; Patricia Im- und Export Verwaltungs GmbH et Leif Emanuel Kraul c. EMI Electrola GmbH, aff. jtes C-92/92 et C-326/92, Rec. p. I-5145.




55 CJCE, 6 juin 2002, Land Hessen c. G. Ricordi & Co. Bühnen– und Musikverlag GmbH, aff. 360/00, Rec. p. I-5089.




56 CJCE, 30 juin 2005, Tod’s SpA et Tod’s France SARL c. Heyraud SA, aff. C-28/04, Rec. p. I-5781.




57 V. infra, Le droit d’auteur.




58 Initialement art. 36 puis 30 du traité CE.




59 CJCE, 20 janv. 1981, Musik-Vertrieb membran GmbH et K-tel International c. GEMA, aff. jtes 55/80 et 57/80, Rec. p. 147. La Cour affirme l’épuisement du droit de reproduction d’œuvres musicales par la commercialisation des disques au Royaume-Uni alors même que la loi y aménageait un régime de licence légale permettant à tout tiers, sous réserve de s’acquitter d’une redevance, d’exploiter librement les œuvres déjà commercialisées par leur titulaire sur le marché britannique.




60 CJCE, 8 juin 1971, Deutsche Grammophon GmbH c. Metro-SB-Grossmarkte GmbH & Co. KG, préc.




61 CJCE, 31 oct. 1974, Centrafarm BV et Adriaan De Peijper c. Sterling Drug Inc., préc.




62 CJCE, 31 oct. 1974, Centrafarm BV et Adriaan De Peijper c. Winthrop BV, préc.




63 CPI, art. L.122-3-1.




64 CPI, art. L.122-6, 3°.




65 CPI, art. L.211-6.




66 CPI, art. L.342-4 (sur le fondement des art 5, c) et 7, §2, b) de la dir. 96/9/CE du 11 mars 1996).




67 CPI, art. L.513-8 (sur le fondement de l’art 15 de la dir. 99/71/CE du 13 oct. 1998).




68 CPI, art. L.613-6.




69 CPI, art. L.713-4 (sur le fondement de l’art 7 de la dir. 89/104/CE du 21 déc. 1988).




70 V. les art. 13 du règl. (CE) n° 40/94 du 20 déc 1993 (marque), 16 du règl. (CE) n° 2100/94 du 27 juill. 1994 (protection des obtentions végétales), 21 du règl. (CE) n° 6/2002 du 17 déc. 2002 (dessin ou modèle) ainsi que 6 du règl. (UE) n° 1257/2012 du 17 déc. 2012 et 29 de l’accord international du 19 fév. 2013 relatif à une juridiction unifiée du brevet (brevet unitaire).




71 Il résulte en effet de l’art. 15, §2 de la dir. (UE) 2015/2436 (repris à l’art. L.713-4, al. 2 du CPI) et du règl. (UE) 2017/1001 que le titulaire d’une marque est fondé à s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation des produits déjà mis sur le marché européen s’il peut justifier de motifs légitimes, tenant notamment à une modification ou une altération de leur état.




72 CJCE, 18 mars 1980, SA Coditel, et al. c. SA Ciné-Vog Films et al. (aff. « Coditel 1 »), aff. 62/79, Rec. p. 881. La Cour écarte l’épuisement du droit de représentation en cas de programmation, sur une chaîne cablée de Belgique, d’un film capté depuis l’Allemagne où il avait fait l’objet d’une diffusion parfaitement licite.




73 CJUE, 19 déc. 2019, Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers c. Tom Kabinet Internet BV et al., aff. C-263/18.




74 CJCE, 24 janv. 1989, EMI Electrola GmbH c. Firma Patricia IM-und Export Verwaltungs GmbH et al. (aff. « EMI 2 »), aff. 341/87, Rec. p. 79. Par cet arrêt intervenu avant l’harmonisation européenne de la durée de protection du droit d’auteur, la Cour reconnaît au titulaire des droits la faculté de s’opposer à l’exportation de cassettes et disques du chanteur Cliff Richard du Danemark (où les droits étaient tombés dans le domaine public) vers l’Allemagne (où ils étaient encore protégés).




75 CJCE, 17 mai 1988, Warner Brothers Inc. et Metronome Video ApS c. Erik Viuff Christiansen, aff. 158/86, Rec. p. 2605. Nonobstant la libre circulation des marchandises, la Cour valide le refus, fondé sur la loi britannique, de vente de vidéocassettes à des loueurs danois en tant que ces ventes constituaient un moyen d’échapper au paiement de la redevance sur la location alors instituée au Royaume-Uni au profit des auteurs ou de leurs ayants droit.




76 CJCE, 9 juill. 1985, Pharmon BV c. Hoechst AG, aff. C-19/84, Rec. p. 2281.




77 CJCE, 10 oct. 1978, Centrafarm BV c. American Home Products Corp. (aff. « Serenid »), aff. 3/78, Rec. p. 1823 et 23 mai 1978, Hoffmann La Roche & Co AG c. Centrafarm (aff. « Valium »), aff. C-102/77, Rec. p. 1139. Il résulte de la première décision, relative à un reconditionnement avec changement de marque, que le titulaire de marques parallèles sur des médicaments (« Serenid » et « Seresta ») est en droit de s’opposer à la substitution de marque, sauf à prouver que cette dualité de marques était en réalité destinée à cloisonner le marché commun en bloquant les importations parallèles (par son arrêt Bristol-Myers Squibb c. Paranova en date du 11 juill. 1996, aff. C-427/93, Rec. p. I-3457, la Cour a en outre admis que le reconditionnement très artisanal de médicaments par leur importateur était de nature à nuire à la réputation de la marque). Aux termes de la seconde décision Centrafarm, relative à un reconditionnement sans changement de marque, le titulaire d’une marque (« Valium ») est jugé fondé à s’opposer à la libre circulation du produit parce que, compte tenu des législations nationales applicables, l’importateur parallèle devait procéder à un reconditionnement des marchandises lors du passage de frontière, créant ainsi, s’agissant d’un médicament, un risque d’altération de la qualité du produit.




78 CJCE, 17 oct. 1990, SA CNL-Sucal NV c. Hag GF AG (aff. « Hag 2 »), aff. C-10/89, Rec. p. I-3711 et 22 juin 1994, IHT GmbH et al. c. Ideal Standard GmbH et Wabco Standard GmbH, aff. C9/93, Rec. p. I-2836. Opérant un revirement spectaculaire par rapport à une précédente jurisprudence (dite « Hag 1 »), la première décision se fonde sur la fonction essentielle de la marque, à savoir l’indication de l’origine du produit, pour décider que, même en cas de démembrement involontaire, le droit de marque ne s’épuise pas en l’absence de consentement à la mise en circulation par un tiers, d’un produit similaire sous une marque identique ou prêtant à confusion. Pour sa part, le second arrêt marque une étape supplémentaire dans la limitation infligée à l’épuisement du droit de marque puisque même en cas de démembrement volontaire, le titulaire, fondé à craindre un risque de confusion, est déclaré en droit de s’opposer aux importations de produits valablement revêtus de la marque litigieuse dans le pays d’origine, sauf pour l’importateur à prouver que la cession dissimulait en réalité une entente illicite.




79 Initialement art. 85 puis 81 du traité CE.




80 CJCE, 6 oct. 1982, Coditel SA et al. c. Ciné-Vog Films SA et al. (aff. « Coditel 2 »), aff. 262/81, Rec, p. 3381. Pour la Cour, une licence exclusive de représentation d’une œuvre audiovisuelle n’est pas en soi de nature à entraver la libre concurrence, même s’il appartient aux juridictions nationales de vérifier que l’exercice d’une telle exclusivité contractuelle n’est pas source d’entraves excessives, notamment au regard du cloisonnement du marché, du montant des redevances ou de la durée de l’exclusivité.




81 CJCE, 13 juill. 1989, Ministère public c. Tournier (aff. « SACEM »), aff. 395/87, Rec. p. 2521. N’est pas en soi jugé restrictif de concurrence le fait, pour un organisme de gestion collective des droits d’auteur, d’établir un partenariat avec une structure similaire établie dans un autre État membre. Encore faut-il que cela ne conduise à aucune discrimination à raison de la domiciliation des auteurs et que le différentiel de taux de redevances selon le pays soit objectivement justifié.




82 CJCE, 8 juin 1982, Nungesser et Eisele c. Commission (aff. des « semences de maïs »), aff. 258/78, Rec. p. 2015. Par cet arrêt fondamental, la CJCE valide, compte tenu des nécessités requises pour l’introduction de nouvelles technologies sur le marché, la licence « ouverte » (c’est-à-dire, au contraire d’une licence « fermée », dépourvue de protection territoriale du licencié) conférant à chacun des licenciés retenus une exclusivité territoriale et un engagement de non-concurrence de la part du concédant.




83 Initialement art. 86 puis 82 du traité CE.




84 CJCE, 21 mars 1974, BRT et Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs c. SV SABAM et NV Fonior, aff. 127/73, Rec. p. 51. Il y a, selon la Cour, abus de position dominante dans le fait pour la société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs d’imposer à ses membres des obligations non indispensables à la réalisation de son objet social et restreignant de manière excessive la liberté des auteurs (à savoir, en l’occurrence, la cession par les auteurs de tous leurs droits actuels et futurs).




85 CJCE, 5 oct. 1988, Consorzio Italiano della Componentistica di Ricambio per Autoveicoli et Maximar c. Régie nationale des usines Renault, aff. 53/87, Rec. p. 6039. Serait susceptible de constituer un abus de position dominante le refus arbitraire, par un constructeur automobile, fondé sur la détention de dessins et modèles sur des éléments de carrosserie, de livrer des pièces de rechange à des réparateurs indépendants, ou encore la cessation de la fabrication de pièces de rechange concernant un modèle de véhicule dont de nombreux exemplaires sont toujours en circulation.




86 CJCE, 5 oct. 1988, A.B. Volvo c Erik Veng (UK) Ltd, aff. 238/87, Rec. p. 6211 et 6 avril 1995, Radio Telefis Eireann (RTE) et al. c. Commission (aff. « Magill »), aff. jtes C-241/91P et C-242/91P, Rec. p. I-743. Il résulte de la première décision que, sauf à s’avérer arbitraire, le refus d’un constructeur automobile, fût-il en position dominante, de concéder une licence de dessins et modèles dont il est titulaire n’est pas jugé contraire aux règles de concurrence. La seconde assimile, au contraire à un tel abus, le refus de communication de ses grilles de programmes opposé, sur le fondement du droit d’auteur, à des entreprises de presse, en particulier par la chaîne de télévision britannique « BBC », qui entendait favoriser ses propres publications. Quelques années plus tard, par son arrêt IMS Health GmbH & Co. OHG c. NDC Health GmbH & Co. KG du 29 avril 2004 (aff. C-418/01, Rec. p. I-5039), la Cour eut l’occasion de préciser qu’un refus de concéder une licence est, le cas échéant, constitutif d’abus de position dominante s’il porte sur une « infrastructure essentielle » du marché en cause (construction issue de la théorie américaine dite des « essential facilities »).




87 TPICE, 10 juill. 1990, Tetra Pak Rausing SA c. Commission, aff. T-51/89, Rec. p. II-309. Le Tribunal condamne l’acquisition, par la société Tetra Pak, en position dominante sur le marché du conditionnement aseptique du lait, d’une licence exclusive d’un brevet concurrent de celui qu’elle exploitait déjà, dès lors que cela aurait eu pour effet un renforcement excessif de sa position (en interdisant de facto l’arrivée de tout nouveau concurrent sur ce marché).




88 Traité sur l’Union européennée, art. 6, §1er.




89 CJUE, 9 fév. 2012, M. Luksan c. P. Van der Let, aff. C-277/10.




90 Ce règlement a pris le relais du précédent règl. (CE) n° 772/2004 du 27 avril 2004 concernant l’application de l’art. 81, §3 du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie.




91 Initialement art. 100 puis 94 du traité CE.




92 Initialement art. 113 puis 133 du traité CE.




93 Ce règlement remplace un précédent règl. (CE) n° 1383/2003 du 22 juill. 2003, faisant lui-même suite au règl. (CE) n° 3295/94 du 22 déc. 1994.




94 Initialement art. 100-A puis 95 du traité CE.




95 Depuis remplacée par la dir. (UE) 2015/2436 du 16 déc. 2015.




96 Désormais codifiée par la dir. 2009/24/CE du 23 avril 2009.




97 Désormais codifiée par la dir. 2006/116/CE du 12 déc. 2006.




98 Par son art. 97 bis (actuel art. 118 TFUE), le traité (signé à Lisbonne le 13 déc. 2007) modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, encourage « la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l’Union ».




99 Ce règlement a depuis été remplacé par un règl. (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006, avant d’être intégré au règl. (UE) n° 1151/2012 du 21 nov. 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, règlement lui-même modifié par le règl. (UE) 2021/2017 du 2 déc. 2021.




100 Depuis lors remplacé par le règl. (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.




101 Le règl. (UE) n° 386/2012 du 19 avril 2012 a en outre confié à l’Office « des tâches liées au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la réunion de représentants des secteurs public et privé au sein d’un Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle ».




102 Légèrement remanié par le règl. (CE) n° 873/2004 du 29 avril 2004.




103 Modifié par le règl. (CE) n° 1891/2006 du 18 déc. 2006 en vue de l’adhésion de l’UE à un traité concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels.




104 La possibilité d’une protection unitaire – sur le territoire de l’ensemble des États membres participants – conférée aux brevets délivrés par l’OEB permet une substantielle réduction du coût de la protection juridique des inventions au sein de l’UE.




105 Constitution de la Ve République, du 4 oct. 1958.




106 Une troisième partie, issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, est consacrée aux dispositions relatives à l’outre-mer. Constituée d’un livre unique (le Livre VIII), elle comprend une douzaine d’articles adaptant les régles posées par le Code en vue de leur application dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.




107 Hormis un chapitre relatif au contentieux (issu des lois n° 2007-1544 du 29 oct. 2007 et 2014-315 du 11 mars 2014), le CPI contient une seule disposition sur les appellations d’origine – l’art. L.721-1, qui se contente, de surcroît, de renvoyer au C. consom. – et une section, de seulement 9 articles – les art. L.721-2 à L.721-10 (introduits par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation) – consacrée aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (étant encore précisé que la réglementation des appellation d’origine contrôlée figure, pour sa part, dans les art. L.641-5 et s. du Code rural et de la pêche maritime).




108 Ces limitations tiennent notamment aux conditions d’exploitation des marques de tabac et d’alcool (v. loi Évin du 10 janv. 1991) ainsi qu’aux faveurs accordées aux génériqueurs nonobstant les prérogatives conférées par les brevets et les marques de médicament. Sur cette question, v. J.-L. Piotraut, « Les droits de propriété intellectuelle à l’épreuve de la santé publique », Rev. Lamy dr. immat. 2014, n° 3598, p. 77.




109 Par exemple une œuvre, une prestation artistique ou un phonogramme.




110 Par exemple un signe couvert par une marque ou un procédé breveté.




111 La solution s’appuie sur des textes dans le champ de la propriété industrielle (pour le dessin ou modèle, v. règl. (CE) n° 6/2002, art. 32, §2 ; pour le brevet, v. CPI, art L.613-8, al. 3 ; pour le certificat d’obtention végétale, v. CPI, art. L.623-24, al. 1er et règl. (CE) n° 2100/94, art. 27, §2 ; pour la marque, v. CPI, art. L.714-1, al. 5 et règl. (UE) 2017/1001, art. 25, §2). C’est en revanche la jurisprudence qui l’a prescrite en matière de contrats de licence portant sur des programmes d’ordinateur couverts par un droit d’auteur (v. CJUE, 18 déc. 2019, Sté IT Development c. Sté Free Mobile, aff. C-666/18, suivi par Cass. civ. 1re, 5 oct. 2022, Sté Entr’Ouvert c. Sté Orange et Sté Orange Business Services, n° 21-15.386).




112 Étant au demeurant précisé que les règles afférentes au contentieux des brevets d’invention s’appliquent expressément à celui des topographies de produits semi-conducteurs (CPI, art. L.622-7).




113 V. CPI, art. L.332-4, al. 1er, L.343-1, al. 1er, L.521-4, al. 1er, L.615-5, al. 1er, L.623-27-1, al. 1er, L.716-4-7, al. 1er et L.722-4, al. 1er.




114 CPI, art. L.332-1-1, L.343-1-1, L.521-4-1, L.615-5-1-1, L.623-27-1-1, L.716-4-8 et L.722-4-1.




115 Si la propriété littéraire et artistique perpétue quelques spécificités en la matière (v. CPI, art. L.332-1), les commissaires de police et juges judiciaires ne peuvent désormais plus être requis pour pratiquer la saisie-contrefaçon des reproductions illicites d’œuvres protégées.




116 La saisie réelle des documents est d’ailleurs admise même lorsqu’aucun objet contrefaisant n’est trouvé sur les lieux.




117 V. CPI, art. L.332-1, L.332-4, L.343-1, L.521-4, L.615-5, L.623-27-1, L.716-4-7 et L.722-4.




118 Issue du règl. (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 préc.




119 V. not. art. 23 et 26 du règl. (UE) n° 608/2013.




120 Délai, le cas échéant renouvelable, mais réduit à 3 jours en cas de denrées périssables.




121 V. CPI, art. L.335-10 et s. (droit d’auteur et droits voisins) ; L.521-14 et s. (dessin ou modèle) ; L.614-32 et s. (brevet) ; L.623-36 et s. (certificat d’obtention végétale) ; L.716-8 et s. (marque) ; L.722-9 et s. (indication géographique). La retenue ne s’applique toutefois pas aux marchandises « légalement fabriquées ou mises en libre pratique » dans un autre État membre de l’Union européenne et en transit sur le territoire français parce que destinées à être commercialisées à l’étranger (que ce soit ou non un État membre de l’UE).




122 V. CPI, art. L.331-1-2, L.521-5, L.615-5-2, L.623-27-2, L.716-4-9 et L.722-5.




123 V. par ex. CJUE, 19 oct. 2017, Hansruedi Raimund c. Michaela Aigner, aff. C-425/16 (précisant, d’une part, que si le défendeur à une action en contrefaçon de marque a introduit une demande reconventionnelle en nullité du titre, la juridiction saisie doit d’abord statuer sur cette dernière et, d’autre part, que l’action en contrefaçon peut être rejetée pour cause de nullité du titre quand bien même la décision à cet égard n’est pas encore devenue définitive).




124 V. infra.




125 V. art. 8 du Code pr. pén. Il résulte cependant de l’art. 16 de la loi du 11 mars 2014 que l’art. L.623-29, al. 1er du CPI soumet toujours à une prescription quinquennale les actions civiles en contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale.




126 Sous réserve de l’ancien art. L.321-1, al. 3 du CPI, qui, jusqu’à la loi du 11 mars 2104, instituait une prescription de 10 ans pour les actions en paiement des sommes dues aux organismes de gestion collective.




127 V. Cass. civ. 1re, 3 juill. 2013, Perez c. Sté Trinacra, Bull. civ. I, n° 147 (faisant application du délai de prescription de droit commun à l’action d’un artiste-interprète). L’assujettissement de la propriété littéraire et artistique au droit commun de la prescription ne concerne cependant pas les éventuelles atteintes au droit moral des auteurs ou des artistes-interprètes (v. infra).




128 Hormis pour ce qui concerne les indications géographiques, soumises hier comme aujourd’hui à la prescription de droit commun.




129 Tel qu’il résulte de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Depuis la loi du 11 mars 2014, c’est cependant de manière expresse que le CPI prescrit par 5 ans les actions en paiement des droits perçus par les organismes de gestion collective (v. actuel art. L.324-16).




130 V. CPI, art. L.521-3 (dessin ou modèle), L.615-8 (brevet), L.622-7 (topographie de produit semi-conducteur), L.623-29, al. 1er (certificat d’obtention végétale) et L.716-4-2, al. 6 (marque).




131 V. infra.




132 V. Cass. crim., 19 juin 2013, Mme Yindi X. et autres c. Stés Harley-Davidson France et H-D Michigan, PIBD 2013, III, p. 1473.




133 V. Décr. n° 2004-984 du 16 sept. 2004 fixant la liste et le ressort des tribunaux spécialisés et des juridictions interrégionales.




134 L’art. L.133-9-1, créé par l’ord. n° 2021-1658 du 15 déc. 2021, étend la solution aux logiciels créés par des personnes (not. des stagiaires) « accueillies dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche ».




135 V. décr. n° 2009-1205 du 9 oct. 2009 et 2010-1369 du 12 nov. 2010.




136 V. Trib. des Confl., 15 oct. 1973, Sté Filmsonor Marceau c. Caisse nationale des lettres, JCP, éd. G, 1974, II, 17663, note Françon.




137 Trib. des Confl., 7 juill. 2014 (2 esp.), Minisini c. Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle (n° C3954) et Minisini c. Département de Meurthe-et-Moselle (n° C3955), Gaz. Pal. 6 nov. 2014, n° 310, p. 15, note Marino. V. encore CE, 6 mars 2015, 6 mars 2015, M. A. c. département de Meurthe-et-Moselle, req. n° 373637.




138 CE, 31 juill. 1896, Carré c. Ministre de la Guerre, Rec. Lebon p. 621 ; Trib. des Confl., 30 mars 1912, Préfet maritime de Toulon c. Hennebique et Danat, Ann. 1912, p. 303.




139 Trib. Confl., 6 juin 1989, Mme Vve Losfeld c. Ministre de la Défense, D. 1990, somm., p. 151, obs. Mousseron et Schmidt. La solution prête le flan à la critique en ce que, indépendamment de l’objet de la convention litigieuse (un brevet d’invention), le différend portait au fond sur l’exécution d’un contrat administratif.




140 Cass. soc., 18 fév. 1988, M. Portier c. Sté Solétanche et autre, Bull. civ. V, n° 126.




141 Quoique relevant de la propriété littéraire et artistique, l’art. L.113-9 du CPI attribue compétence à tout TJ (dès lors que le siège social de l’employeur est situé dans son ressort territorial) en matière de contestation relative aux droits patrimoniaux sur les logiciels créés par des salariés dans le cadre de leur travail.




142 C. org. jud., art. D.211-5. Il s’agit des TGI de Bordeaux, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse.




143 C. org. jud, art. D. 211-6.




144 V. CPI, art. L.716-5, II, al. 1er.




145 V. CPI, art. L.521-3-1, al. 1er. Ce texte a conduit le Trib. des Conflits à exclure la compétence des juridictions administratives pour connaître d’une action en contrefaçon de modèle dirigée contre une commune (v. Trib. des Confl., 2 mai 2011, Sté d’équipements industriels urbains c. Sté Frameto et Commune de Ouistreham, Rec. Lebon p. 686).




146 V. CPI, art. L.722-8, al. 1er.




147 Trib. des Confl., 27 juin 1988, Sté « Design programmes » et Tallon c. Agent judiciaire du Trésor, Rec. Lebon p. 490.




148 V. supra.




149 CPI, art. L.331-1, al. 4 (droits de propriété littéraire et artistique), L.521-3-1, al. 2 (dessin ou modèle), L.615-17, al. 2 (brevet), L.716-6 (marque) et L.722-8, al. 2 (indication géographique).




150 V. not. CA Paris, 24 mars 1994, Sté Deko c. C. G. Dingler et Sté Meva, Rev. Arbitrage 1994, p. 515, note Jarrosson.




151 V. CA Paris, 31 oct. 2001, Sté Stein Heurtey c. Sté Nippon Steel, Prop. ind. 2002, n° 8, comm. p. 76, obs. Raynard.




152 Quand bien même le recours à l’arbitrage n’est pas très fréquent en la matière. V., sur la question, P. Véron, « Le contentieux de l’exploitation contractuelle des droits de propriété industrielle, terrain conquis pour l’arbitrage », Rev. Arbitrage 2014, pp. 280-281.




153 C. civ., art. 2059.




154 C. civ., art. 2060, al. 1er.




155 Compte tenu des caractères inaliénable et incessible du droit moral (v. infra).




156 L’intervention d’autorités publiques ou judiciaires en la matière impliquant nécessairement l’ordre public. V. en ce sens, G. Bonet et Ch. Jarrosson, « L’arbitrabilité des litiges de propriété industrielle en droit français », in Arbitrage et propriété intellectuelle, Litec, coll. « IRPI », vol. 12, 1994, p. 66.




157 Ibid.




158 CA Paris, 28 fév. 2008, Sté Hidravlika DOO c. SA Diebolt, Juris-Data n° 2008-359055.




159 Tels qu’issu du décret n° 2019-1316 du 9 déc. 2019 relatif aux marques de produits ou de services.




160 À savoir celles d’Aix-en-Provence, de Bordeaux, de Colmar, de Douai, de Fort-de-France, de Lyon, de Nancy, de Paris, de Rennes et de Versailles.




161 V. JOUE n° C 175, 20 juin 2013.




162 Qu’il s’agisse ou non de brevets à effet unitaire (v. infra).




163 Notamment à raison du Brexit et du blocage allemand généré par un arrêt de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en date du 13 fév. 2020 (2 BvR 739/17). L’accord est néanmoins entré en vigueur le 1er juin 2023, permettant le dépôt auprès de l’OEB de demandes de titres couvrant, de façon unitaire, le territoire de l’ensemble des États membres de l’UE qui l’ont ratifié.




164 La compétence de la JUB couvre également les litiges portant sur les licences de droit de brevets unitaires ou les certificats complémentaires de protection délivrés pour des produits protégés par brevet unitaire.




165 Susceptible, le cas échéant, d’une prolongation de sept années supplémentaires.




166 Il s’agit d’une déclaration, faite auprès de l’OEB, par laquelle le déposant du brevet écarte la compétence de la juridiction unifiée au profit des tribunaux nationaux.




167 Accord relatif à une juridiction unifiée des brevets, art. 83, §1er.




168 La juridiction unitaire a en outre la faculté de saisir la CJUE de toute question préjudicielle de droit européen.




169 Accord relatif à une JUB, art. 7, §2. À l’origine, une deuxième branche spécialisée devait siéger à Londres. Le Brexit a cependant conduit à la suppression de cette antenne spécialisée de la division centrale.




170 C’est ainsi que la compétence de la section parisienne concerne les brevets portant sur les techniques industrielles, la physique, l’électricité, les transports et le textile. Celle de la section munichoise porte sur les brevets notamment dans les domaines de la mécanique, du chauffage et de l’armement (v. Annexe II de l’accord). La suppression de l’antenne londonienne, à l’origine en charge des brevets en matière de chimie, de métallurgie et des « nécessités de la vie courante », a conduit à la répartition de ces compétences entre les sections parisienne et munichoise.




171 Implantées à Bruxelles, Copenhague, Düsseldorf, Hambourg, Helsinki, La Haye, Lisbonne, Ljubljana, Mannheim, Milan, Munich, Paris et Vienne.




172 La division régionale nordique et baltique, installée principalement à Stockholm.




173 V. Comité administratif de la JUB, 8 juill. 2022, Décis. sur la création de divisions locales et régionales du tribunal de première instance de la juridiction unifiée du brevet (AC/13/08072022).




174 V. accord relatif à une JUB, art. 7, §§3 à 5.




175 Sont notamment prévues des confiscations, des amendes et des peines d’emprisonnement.




176 Étant précisé que ces sanctions sont également applicables en cas de contrefaçon d’une marque communautaire (règl. (UE) 2017/1001, art. 130 et 131), d’un dessin ou modèle communautaire (règl. (CE) n° 6/2002, art. 89 et 90) et d’une variété végétale bénéficiant d’une protection communautaire (règl. (CE) n° 2100/94, art. 107).




177 Dir. 2004/48/CE, préc., cons. 22.




178 Soumis à un dispositif légèrement différent.




179 CPI, art. L.343-2, al. 1er, L.521-6, al. 1er, L.615-3, al. 1er, L.623-27, al. 1er, L.716-4-6, al. 1er, L.722-3, al. 1er.




180 CPI, art. L.332-1, al. 4, L.343-2, al. 4, L.521-6, al. 4, L.615-3, al. 4, L.623-27, al. 4, L.716-4-6, al. 4 et L.722-3, al. 4.




181 V. CPI, art. L.332-3, R.332-3, L.343-2, al. 5, R.343-1, L.521-6, al. 5, R.521-1, L.615-3, al. 5, R.615-1, L.623-27, al. 5, R.623-50-1, L.716-4-6, al. 5, R.716-15, L.722-3, al. 5 et R.722-1.
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Partie I

LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Généralités

La propriété littéraire et artistique est la branche de la propriété intellectuelle qui regroupe le droit d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur (y inclus le droit sui generis des producteurs de bases de données). Elle se trouve être régie par un certain nombre de règles communes couvrant en particulier la prévention et la sanction des atteintes aux droits, le mécanisme de compensation financière mis en place dans le cadre de l’exception de copie privée et le régime spécifique applicable à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne233.

La prévention est envisagée par le CPI essentiellement au travers de deux modalités234 :

•en premier lieu la liberté laissée aux titulaires de droits d’assortir les supports distribués de mesures techniques de protection et d’information (dites « MTP »), destinées, dès lors qu’elles n’interdisent pas l’interopérabilité des données numériques235, à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées des objets protégés, notamment les copies236 ;

•en second lieu, en vue de lutter contre les téléchargements illicites sur Internet, le pouvoir, conféré aux agents de la nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)237 dans le cadre de la réponse graduée238, d’adresser – après deux avertissements non suivis d’effet – aux internautes à l’origine d’atteintes à des droits de propriété littéraire ou artistiques sur des objets mis à disposition par un service de communication au public en ligne une notification les informant des sanctions pénales encourues et les invitant à faire valoir leurs éventuelles observations, le cas échéant à l’occasion d’une audition239. À défaut de cessation des manquements constatés, l’ARCOM pourra transmettre le dossier au procureur de la République en vue, le cas échéant, d’une mise en mouvement de l’action publique.

Outre celles applicables à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle240, certaines sanctions spécifiques sont communes au droit d’auteur et aux droits voisins.

Tel est d’abord le cas de la faculté octroyée au juge, en cas de condamnation civile ou pénale pour atteinte à un droit de propriété littéraire ou artistique, d’ordonner « la confiscation de tout ou partie des recettes »241 procurées par la contrefaçon, lesquelles, en cas de condamnation civile, seront même « remises à la partie lésée ou à ses ayants droit »242, à charge, le cas échéant, pour le condamné de verser un complément d’indemnité tiré de ses propres deniers. La notion de « recettes » visée par le législateur a été précisé par la jurisprudence : elle doit « s’entendre du profit retiré de la contrefaçon », lequel se distingue, en particulier, du chiffre d’affaires. A, en conséquence, été cassé l’arrêt qui avait condamné un contrefacteur au paiement d’une somme correspondant au chiffre d’affaires réalisé par la vente des objets contrefaisants243. L’incertitude demeure, en revanche, quant à savoir si la remise des recettes est possible même lorsque celles-ci dépassent le montant du préjudice subi par la victime.

La propriété littéraire et artistique fait ensuite place à un régime particulier de sanctions en cas d’atteinte aux droits au moyen d’un service de communication au public en ligne.

Les sanctions civiles s’illustrent dans la faculté pour la justice d’ordonner le blocage et/ou le déréférencement des sites internet comprenant des contenus contrefaisant des droits de propriété littéraire et artistique244, y inclus, depuis le 1er janvier 2022, avec le concours de l’ARCOM saisie par un titulaire de droits245, les répliques de ces sites – dits « sites miroirs » – stockées sur des serveurs distincts.

Au titre des sanctions pénales :

•l’art. L.335-7 du CPI prévoit que, outre les peines ordinaires de la contrefaçon, les personnes reconnues coupables de contrefaçon en ligne sont passibles d’une peine complémentaire de suspension de l’accès à Internet « pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur »246 ;

•l’art. L.335-7-1 du même Code incrimine la « négligence caractérisée » de la part du titulaire d’un accès à Internet dans la surveillance de l’usage fait de celui-ci247, infraction érigée en contravention de 5e classe et susceptible d’entraîner une amende d’un montant maximum de 1.500 €248.

En dehors des infractions liées à un service de communication en ligne, l’art. L.335-4, al. 3 du CPI punit de 300.000 € d’amende « le défaut de versement de la rémunération due à l’auteur, à l’artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes ».

Compte tenu du manque à gagner que l’exception de copie privée249 est de nature à causer aux titulaires de droits d’auteur et de droits voisins, le législateur250 a encore institué un dispositif commun à l’ensemble de la propriété littéraire et artistique : la « rémunération pour copie privée »251, prenant la forme d’une redevance perçue – par les auteurs, les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, ainsi que les éditeurs – sur la vente, à des fins extra-professionnelles252, de supports vierges253, notamment les CD-Rom, les DVD, les clés USB ainsi que certains baladeurs et enregistreurs numériques254.

L’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition de certains articles de la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique est enfin à l’origine du régime spécifique désormais applicable à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne255. Le dispositif institué oblige les plateformes de partage sur Internet à obtenir les autorisations des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins pour mettre en ligne les contenus postés par les internautes dès lors que certains seuils sont atteints en termes d’audience256 et de nombre d’œuvres ou d’objets protégés téléversés257. Outre celles qui ne poursuivent aucun but lucratif258, échappent cependant à cette obligation, pendant une durée de trois ans, les plateformes dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 10 millions d’euros et qui justifient avoir fourni leurs « meilleurs efforts » pour obtenir une autorisation de la part des ayants droit et assurer l’indisponibilité des contenus spécialement désignés, le cas échéant au moyen d’un prompt blocage de leur accès (ou retrait de leur site Web)259.





233 Une autre règle commune est l’absence de sanction frappant le défaut d’exploitation des objets protégés.




234 Outre les missions, conférées à la nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, tout à la fois de sensibilisation des consommateurs – notamment les plus jeunes – et d’encouragement au développement de l’offre légale (v. CPI, art. L.331-12, al. 1 et 2).




235 Autrement dit la compatibilité maîtrisée de fonctionnement entre des produits ou systèmes. Aux termes des art. L.331-5, al. 4, L.331-28, 1° et L.331-29 du CPI, le contrôle de la conciliation entre les MTP et ladite interopérabilité constitue l’une des missions de l’Autorité administrative instituée (v. infra), la pérennité de l’interopérabilité ayant été requise par la jurisprudence européenne (v. not. CJUE, 23 janv. 2014, Nintendo Co. Ltd et al. c. PC Box Srl et 9Net Srl, aff. C-355/12).




236 V. CPI, art. L.331-5 et s. Sont en outre punis « de 3.750 € d’amende », d’une part « le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche » à une MTP efficace (CPI, art. L.335-3-1, I et L.335-4-1, I), d’autre part le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d’information – sous forme électronique – permettant d’identifier ou d’indiquer les conditions et modalités d’utilisation des objets protégés par un droit de propriété littéraire ou artistique (CPI, art. L.335-3-2, I et L.335-4-2, I). La peine frappant la fourniture ou l’offre de fourniture de moyens de neutralisation ou de contournement d’une MTP est, quant à elle, « de six mois d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende » (v. CPI, art. L.335-3-1, II ; L.335-3-2, II ; L.335-4-1, II et L.335-4-2, II).




237 Autorité – créée par la loi n° 2021-1382 du 25 oct. 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique – née de la fusion des défunts Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI).




238 V. CPI, art. L.331-20.




239 Dans le cadre de laquelle ils sont autorisés à se faire assister d’un conseil.




240 V. supra, Introduction – Éléments communs de la défense des droits.




241 CPI, art. L.331-1-4, al. 4 et L.335-6, al. 2.




242 CPI, art. L.331-1-4, al. 4.




243 Cass. mixte, 5 nov. 1976, Sté Pavap c. Sté Technique de pulvérisation (S.T.E.P.), Bull. crim., n° 313.




244 V. CPI, art. L.336-2.




245 V. CPI, art. L.331-27.




246 Dans le texte initial de la loi, la suspension de l’accès à Internet pouvait être prononcée par l’Autorité administrative instituée. Ce dispositif a été censuré par le Conseil constitutionnel (10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, décis. n° 2009-580 DC, Rec. Cons. const., p. 107), soulignant notamment que « le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative » (cons. n° 16).




247  La négligence étant notamment susceptible de permettre des téléchargements illégaux d’œuvres.




248 V. C. pén., art. 131-13, 5° (montant maximal que l’art. 131-38, al. 1er porte au quintuple lorsque l’infraction est commise par une personne morale). L’art. L.335-7-1 du CPI envisage également une peine complémentaire de suspension de l’accès à Internet « lorsque le règlement le prévoit ». Instaurée par un décret de 2010, cette dernière peine a toutefois été abrogée par l’art. 2 du décret n° 2013-596 du 8 juill. 2013.




249 V. infra.




250 Créé par la loi n° 85-660 du 3 juill. 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, le dispositif a, depuis lors, fait l’objet de nombreuses retouches législatives et réglementaires.




251 CPI, art. L.311-1 et s. Le versement d’une « compensation équitable » lorsque sont en cause des « reproductions effectuées […] par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales » est au demeurant imposé, par l’art. 5, §2, b) de la dir. 2001/29/CE du 22 mai 2001, aux États européens qui ont choisi d’édicter une exception de copie privée dans leur réglementation interne. À l’occasion d’une affaire née en Belgique, la Haute juridiction européenne a ainsi eu l’occasion de préciser que les auteurs ne sauraient être écartés du bénéfice de cette rémunération pour copie privée (CJUE, 12 nov. 2015, Sté Hewlett-Packard Belgium c. Sté Reprobel, aff. C-572/13).




252 V. CJUE, 21 oct. 2010, Padawan SL c. SGAE, aff. C-467/08, Rec. p. I-10055.




253 La jurisprudence y a adjoint les tablettes tactiles numériques (v. TGI Paris, 30 mai 2013, Stés Apple Distribution International et Apple France c. Sté Copie France, Légipresse n° 307).




254 Les types de supports, taux de rémunération et modalités de versement de celle-ci sont déterminés par la Commission « copie privée » instituée conformément à l’art. L.311-5 du CPI.




255 V. dir. (UE) 2019/790 du 17 avril 2019, art. 17, ainsi que CPI, art. L.137-1 à L.137-4 (pour le droit d’auteur) et art. L.219-1 à L.219-4 (pour les droits voisins).




256 L’arrêté du ministre de la Culture du 20 oct. 2021 fixe ce seuil à 400.000 visiteurs uniques en France par mois.




257 L’arrêté du 20 oct. 2021 fixe ce seuil en nombre de fichiers de contenus : si, tous types d’œuvres confondus, il est atteint à partir de 10.000 fichiers, il est fixé à 100 fichiers pour les œuvres audiovisuelles, radiophoniques, de l’écrit (dont les articles de presse et les livres audios) et les jeux vidéo, à 5.000 pour les œuvres musicales et à 10.000 pour les œuvres des arts visuels.




258 Par exemple les encyclopédies en ligne, comme Wikipédia, ou les plateformes de développement et de partage de logiciels libres.




259 La justification des « meilleurs efforts pour éviter de nouveaux téléversements » est également requise de la part des plateformes de partage dont le nombre moyen de visiteurs uniques dans l’UE dépasse les cinq millions par mois au cours de l’année précédente.









Titre I

Le droit d’auteur

La réglementation française du droit d’auteur procède, pour l’essentiel, de la loi du 11 mars 1957, aujourd’hui codifiée – avec d’autres – au sein du Code de la propriété intellectuelle. Constitué par l’ensemble des prérogatives reconnues aux auteurs sur leurs productions, le droit d’auteur représente, et de loin, la partie principale de la propriété littéraire et artistique en termes de nombres d’articles dans le Code.

Chapitre I

L’objet de la protection

Le droit d’auteur porte, à titre principal, sur les œuvres de l’esprit. Mais il est également susceptible de protéger le titre des œuvres de l’esprit.

Section I

Les œuvres de l’esprit

Il résulte de son art. L.112-1 que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle « protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit […] ».

§1 – Le contenu de la notion

La notion d’œuvre de l’esprit est expressément visée par le législateur, lequel, se satisfaisant d’en lister les caractères indifférents, n’en donne pourtant aucune définition légale. C’est la jurisprudence et la doctrine qui ont précisé que la notion suppose, à tout le moins, une création intellectuelle, suivie d’une mise en forme des idées.

A – L’exigence d’une création intellectuelle

L’art. L.111-1 du CPI confère à l’auteur une protection de son œuvre « du […] fait de sa création ». L’examen de la jurisprudence révèle que la notion d’œuvre de l’esprit suppose d’abord l’exercice d’une activité intellectuelle de création, mais entendue dans son sens le plus large, c’est-à-dire en incluant aussi bien ce qui relève de l’intelligence que ce qui relève de la sensibilité.

Il ne pouvait certes y avoir de doute quant à l’admission, à ce titre, des œuvres artistiques. A, par exemple, été (logiquement) qualifié d’œuvre de l’esprit l’« empaquetage » particulier d’un monument260. A également été acceptée sans trop de difficulté l’existence d’une activité de création intellectuelle – et partant, la qualification d’œuvre de l’esprit – à l’origine d’œuvres techniques tels qu’un mode d’emploi, une notice technique, ou encore le texte de la description d’un brevet d’invention261. La CJUE a, dans le même sens, autorisé la protection, par le droit d’auteur, de rapports militaires262. Cette logique explique aussi le refus de protection par droit d’auteur d’un enregistrement de chants d’oiseaux263.

C’est, en revanche, par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, rendu dans une affaire opposant le journal Le Monde à la société Microfor, qu’a en définitive été admis le principe de protection par droit d’auteur d’une base de données assimilée à une œuvre d’information264.

Cour d’appel de Paris (14e Ch. B), 13 mars 1986, 
Sté Sygma, Sté Gamma et Katherine Adamov c. Christo Javacheff

LA COUR ; — […] ; Considérant que le juge des référés qui est le juge de l’évidence pouvait se prononcer en la cause, sur l’application de la loi du 11 mars 1957 sans qu’il y ait lieu, pour lui, de considérer que le présent litige relevait de la compétence du juge du fond : qu’en effet l’art. 3 de ladite loi n’ayant pour but que d’énoncer un certain nombre d’exemples, force est de constater que l’empaquetage du pont, qui a nécessairement fait appel, pour sa réalisation, à une main d’œuvre, relativement limitée est apparu à tout un chacun, même si des critiques ont pu être faites à l’idée même, comme une œuvre de l’esprit, que sans nier, pour autant, le caractère, en partie publicitaire de l’œuvre, il ne pouvait être contesté que l’emballage d’un pont, lui-même choisi par sa grande ancienneté et par sa notoriété ne constituait pas une opération courante ; qu’en l’espèce, l’idée de mettre en relief la pureté des lignes du Pont-Neuf et de ses lampadaires au moyen d’une toile soyeuse tissée en polyamide, couleur pierre de l’île de France, ornée de cordages en propylène de façon que soit mise en évidence, spécialement vu de loin, de jour comme de nuit, le relief lié à la pureté des lignes de ce pont, constitue une œuvre originale susceptible de bénéficier à ce titre de la protection légale ; — […].

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge,

— […] ; confirme l’ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 25 septembre 1985 à l’exception de la partie concernant Mme Adamov personnellement ; et statuant à nouveau, dit qu’il devait simplement être fait interdiction à la société Network, représentée par Mme Adamov, et aux Agences de presse Gamma et Sygma de reproduire le site du Pont-Neuf, en l’état des aménagements apportés, à l’époque, par M. Christo ; […].



B – La mise en forme des idées

La formule employée par le tribunal civil de la Seine en 1928 est éloquente : « dans le domaine de la pensée, l’idée demeure éternellement libre et ne peut jamais devenir l’objet d’une protection privative »265. Comme l’écrivait le Doyen Desbois, les idées sont en effet « par essence et par destination de libre parcours »266. De fait, le théâtre dit de boulevard regorge de mésaventures de maris trompés, la littérature policière d’histoires de faux coupables. En matière cinématographique, la jurisprudence a, par exemple, eu l’occasion de souligner que, au contraire de son traitement, le thème d’un film n’est en soi pas protégeable267.

C’est dire que, si l’achèvement de l’œuvre est inutile à sa protection268, le droit d’auteur couvrira seulement, le cas échéant, la forme selon laquelle les idées se sont concrétisées, la matérialisation particulière de la création intellectuelle. Fût-elle verbale, une matérialisation suffisamment précise de la création envisagée est cependant nécessaire à la qualification d’œuvre de l’esprit.

Cour de cassation, 1re Ch. civ., 25 mai 1992, 
Boisset et autres c. Sté Worldvision Entreprise INC et autres

LA COUR ; — Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;

Vu les art. 1er et 4 de la loi du 11 mars 1957 ; — Attendu qu’en 1983, MM. Yves Boisset et Jean Curtelin ont réalisé le film « Le prix du danger », dont les producteurs ont ultérieurement cédé leurs droits à la Sté UGC Droits audiovisuels (la Sté UGC) ; que celle-ci, et les deux réalisateurs, ont soutenu en 1987 que le film « The running man », produit par les sociétés américaines Worldvision, Taft Entertainment et Keith Barish, constituait une contrefaçon du « Prix du danger » ; qu’ils faisaient valoir que les deux films, destinés à montrer l’emprise de la télévision sur les masses, mettaient en œuvre le même thème par la représentation d’un jeu télévisé consistant dans la « course contre la montre » d’un concurrent poursuivi par cinq hommes armés, payés pour le tuer ; que l’arrêt infirmatif attaqué (Paris, 4e Ch. A, 10 juillet 1990) a rejeté les demandes de réparations formées par la Sté UGC et par les réalisateurs, au motif que « l’esprit des deux œuvres, de même que l’évolution et le dénouement de l’action sont totalement différents », ainsi que le caractère et le comportement des personnages principaux ; — Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la forme d’un jeu télévisé meurtrier, que revêtait dans « Le prix du danger » le thème, non protégeable en soi, de l’emprise de la télévision sur les esprits, n’était pas un élément caractéristique original de ce film, dont la reproduction ou l’adaptation était de nature à constituer une contrefaçon, quelles que fussent par ailleurs les différences qui séparaient les deux œuvres, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS,

— casse…



C – Les caractères indifférents

L’art. L.112-1 du CPI précise que la protection conférée est indifférente au genre, à la forme d’expression, au mérite et à la destination des œuvres, tandis que l’art. L.112-3 souligne l’identité de traitement des œuvres originaires et des œuvres dérivées.

1 – Indifférence du genre et de la forme d’expression de l’œuvre

L’indifférence du genre et de la forme d’expression signifie une protection identique des œuvre littéraires, artistiques, musicales, etc., que celles-ci soient au demeurant écrites, orales, picturales, sonores, visuelles, etc.

2 – Indifférence du mérite de l’œuvre

L’indifférence du mérite269 renvoie à la théorie française de « l’unité de l’art », en vertu de laquelle le juge n’a pas à apprécier la valeur culturelle ou artistique de l’œuvre. Il s’ensuit mécaniquement une protection identique d’une toile de maître et d’une affiche publicitaire, d’un roman de littérature et d’un catalogue de vente par correspondance, d’un film d’art et d’essai et d’une « sitcom » télévisée. La Cour de cassation a, en particulier, admis la protection, par le droit d’auteur, d’un panier à salade pourtant dépourvu de « la moindre apparence artistique »270.

Cour de cassation, Ch. crim., 2 mai 1961,
Legros

LA COUR ; — Sur les deux moyens de cassation réunis pris,

[…] ; — Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que leur insuffisance ou un défaut de réponse aux conclusions équivaut à une absence de motifs ; — Attendu qu’il appert des énonciations du jugement, auquel pour l’exposé des faits se réfère l’arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1960), que le prévenu Legros est poursuivi par les parties civiles pour avoir contrefait des modèles de panier à salade qu’elles avaient créés et déposés régulièrement le premier, au greffe du conseil des prud’hommes du département de la Seine (métaux) le 8 juin 1921 sous le numéro 12210 ; le second, au greffe du conseil des prud’hommes d’Oyonnax, le 19 mars 1953, sous le numéro 1142 ; que les poursuites sont engagées en vertu des lois protégeant les œuvres des arts appliqués, notamment celles du 14 juill. 1909 et du 11 mars 1957 ; — Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges, relaxer le prévenu et débouter les parties civiles, l’arrêt attaqué se borne, après avoir énoncé certains des moyens de la défense relatifs à un prétendu défaut de validité des dépôts revendiqués, à constater que les parties civiles paraissent s’incliner devant le bien-fondé de ces moyens et invoquent, à défaut de la loi de 1909, le bénéfice des dispositions de la loi des 19-24 juillet 1793 ; — Attendu cependant que les parties civiles demandaient expressément à la cour, dans leurs conclusions régulièrement déposées et signées par le président, de « dire et juger que le modèle revendiqué par le concluant bénéficie de la protection cumulative des lois de 1793 et de 1909 » ; — Attendu, d’autre part, que pour écarter l’application de la loi de 1793, la cour d’appel constate que les objets contrefaits lui ont été représentés et qu’il est impossible de découvrir la moindre apparence artistique à ces objets qui sont purement utilitaires, dénués de tout ornement et n’ont été conçus, de toute évidence, qu’en vue de leur fonction propre ; — Mais attendu que la cour d’appel, en statuant ainsi, sans avoir procédé à un examen descriptif des éléments caractéristiques des modèles en cause, ni recherché s’ils étaient originaux et nouveaux et contrôlé l’argumentation du prévenu sur le défaut de validité desdits modèles, n’a pas justifié sa décision et mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur sa légalité ; — Attendu, en effet, que la loi protège toutes les créations originales de forme quels qu’en soit le mérite esthétique ou la valeur artistique ; que, d’autre part, le dépôt d’un modèle régulièrement effectué et publié constitue un titre de propriété dont la validité ne peut être détruite que par la preuve contraire que les éléments caractéristiques de la forme et de l’aspect extérieur du modèle ne sont pas nouveaux ou ne sont pas indépendants d’une fonction technique et du résultat industriel procuré.

PAR CES MOTIFS,

— casse…



3 – Indifférence de la destination de l’œuvre

Prolongeant l’indifférence du mérite, l’indifférence de la destination interdit au juge de traiter différemment les œuvres selon qu’elles visent des fins culturelles ou, au contraire, qu’elles aient une vocation utilitaire. Si bien que le droit d’auteur ne distinguera pas entre l’art pur et l’art appliqué à l’industrie ou au commerce. Ont ainsi été qualifiés d’œuvres de l’esprit – protégeables par le droit d’auteur – un décapsuleur271, des dessins illustrant les brochures techniques d’un constructeur automobile272 ou encore des jeux vidéo273.

4 – Indifférence du caractère originaire ou dérivé de l’œuvre

Conformément à l’art. L.112-3 du CPI, les œuvres originaires sont protégées au même titre que, d’une part, les « traductions, adaptations, transformations ou arrangements274 » des œuvres préexistantes, et d’autre part, les « anthologies, recueils d’œuvres ou de données diverses, tels que bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles […] ».

§2 – La typologie des œuvres de l’esprit

L’art. L.112-2 du CPI contient une énumération des types de créations considérées comme œuvres de l’esprit. L’énumération n’est cependant pas exhaustive275 en dépit de la grande diversité des types d’œuvres visés.

A – Les œuvres littéraires

Les œuvres littéraires consistent bien sûr en écrits, tels que « livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques », y inclus les lettres missives ou les slogans publicitaires276. Mais elles peuvent aussi revêtir une forme orale, à l’instar des « conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ».

B – Les œuvres musicales, théâtrales et cinématographiques

Le point commun à ces types d’œuvres est qu’elles sont essentiellement exploitées par voie de représentations.

On admet, s’agissant des « compositions musicales avec ou sans paroles », la protection isolée de la mélodie, mais plus difficilement celle de l’harmonie277 et du rythme278.

Pour sa part, la notion d’œuvre théâtrale rassemble expressément les « œuvres dramatiques ou dramatico-musicales », « les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement »279, la jurisprudence ayant en outre pu y associer des mises en scènes de spectacles280.

Sont enfin visées « les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ».

C – Les œuvres des arts graphiques et plastiques

Différentes sortes de créations cohabitent sous l’intitulé d’œuvres des arts graphiques et plastiques :

•« les œuvres de dessin, de peinture, […], de sculpture, de gravure, de lithographie », étant précisé que, pour ce qui les concerne, compte tenu de la théorie de l’unité de l’art, un cumul de protection est possible au moyen du dessin ou modèle281 ;

•« les œuvres d’architecture », dont les auteurs sont protégés tout à la fois contre la reproduction de leurs plans et maquettes et contre la reproduction des immeubles érigés selon leurs plans ;

•« les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie » ;

•« les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure », comme « la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie », etc., notamment caractérisées, en raison des exigences de la mode, par un renouvellement fréquent de la forme des produits ;

•« les œuvres graphiques et typographiques » ; « les œuvres des arts appliqués » ; « les illustrations », « cartes géographiques », « plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ».

D – Les logiciels

Compte tenu de l’exclusion expresse du recours aux brevets282, c’est en principe – nonobstant la mise à l’écart jurisprudentielle de celle-ci pour ceux qui sont intégrés à un procédé ou système technique283 – en tant qu’œuvres de l’esprit que les logiciels sont protégés, « y compris le matériel de conception préparatoire ». Faute de définition légale du terme « logiciel », la doctrine propose d’en retenir une acception large, incluant, en particulier, les logiciels de base, les logiciels spécifiques, les logiciels incorporés dans des mémoires mortes, etc.

§3 – Les limites de la notion

En dépit de son étendue, la notion d’œuvre de l’esprit n’est cependant pas dépourvue de limites.

Dès avant l’octroi, par la loi du 3 juillet 1985, aux artistes-interprètes d’un droit voisin du droit d’auteur284, la Cour de cassation avait expressément exclu que l’interprétation d’œuvres musicales soit elle-même qualifiée d’œuvre, fût-elle dérivée285.

La jurisprudence a, par la suite, eu l’occasion d’écarter de la qualification d’œuvre de l’esprit un travail de compilation d’informations286, une collection d’automobiles anciennes287, l’édition d’une collection d’ouvrages présentant un certain nombre de caractéristiques communes288 ou encore la saveur d’un produit alimentaire289.

Enfin, bien qu’elles relèvent a priori de la notion d’œuvre de l’esprit, certaines créations littéraires sont pourtant soustraites de la protection par le droit d’auteur. Outre les sujets d’examen d’organismes publics d’enseignement, sont ici visés s’agissant d’écrits, en particulier les actes officiels, tels les lois, les règlements, les travaux parlementaires préparatoires, les décisions judiciaires ou encore les revendications de brevets d’invention publiés. Et parmi les œuvres orales, il convient notamment d’exclure de la protection les discours politiques et les plaidoiries d’avocats, que, pour les besoins de l’information, la presse et les médias sont fondés à reproduire dans un bref délai290.

Section II

Le titre des œuvres de l’esprit

La possibilité de protéger par le droit d’auteur le titre d’une œuvre de l’esprit figure expressément dans l’art. L.112-4, al. 1er du CPI, texte issu de la loi du 11 mars 1957. Pourtant, la jurisprudence antérieure acceptait déjà que le titre puisse parfois être objet de droit d’auteur.

Avait ainsi été considéré comme source d’un droit d’auteur le titre « Les Hauts de Hurlevent », traduction non littérale « rendant de manière approchante, musicale et inquiétante l’atmosphère angoissante du titre originaire » du roman d’Emily Brontë, « Wuthering Heights »291.

Pour la Cour de cassation, la violation du droit d’auteur couvrant un titre n’est cependant encourue qu’en cas de « reprise des mots et formules qui le constituent pour en faire la locution distinctive sous laquelle une autre œuvre sera divulguée »292. Si bien que la protection des titres par le droit d’auteur se limite à leur seule fonction d’identification des œuvres.

Chapitre II

Les conditions d’octroi de la protection

La protection du droit d’auteur français n’est subordonnée à aucune formalité, mais elle suppose, à tout le moins, que l’œuvre considérée soit originale.

Section I

L’absence de formalité

La formule de l’art. L.111-1, al. 1er du CPI est lapidaire : « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Il s’ensuit que, à la différence des droits de propriété industrielle, le droit d’auteur français est octroyé sans que les intéressés aient besoin d’accomplir la moindre formalité : ni dépôt auprès d’une administration, ni « notice de copyright »293 ne sont requis pour la protection en France.

§1 – La spécificité du dépôt légal

Institué, en 1537 par François Ier, et aujourd’hui réglementé par le Code du patrimoine294, le dépôt légal est parfaitement indépendant de la protection du droit d’auteur. Quoique le manquement à cette obligation soit pénalement sanctionné295, il s’agit là d’un instrument de préservation du patrimoine culturel, assis sur la constitution, la conservation et la diffusion d’archives nationales.

A – Le dépôt légal des documents imprimés, graphiques et photographiques

L’obligation au dépôt légal concerne, dès lors qu’ils sont mis, même gratuitement, à la disposition du public français, des documents imprimés aussi divers que les livres, les périodiques, les brochures, les cartes postales, les affiches, les cartes, les plans, les globes et atlas géographiques ou encore les partitions musicales. En sont en revanche dispensés, en particulier, les travaux d’impression de ville296, les documents électoraux, les recueils des actes administratifs des services déconcentrés de l’État et des collectivités territoriales ou encore les documents importés à moins de 100 exemplaires297.

1 – Dépôt éditeur (ou importateur)

Tout éditeur ou importateur doit, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, procéder à la formalité auprès du service du dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France (BNF)298.

Une obligation de dépôt administratif s’impose en outre pour les périodiques à diffusion nationale299 et pour les publications destinées à la jeunesse300.

2 – Dépôt imprimeur

Les imprimeurs des documents concernés doivent, quant à eux, en déposer un exemplaire dès l’achèvement du tirage ou de la fabrication :

•pour la région parisienne, à la section « imprimeur » du service du dépôt légal de la BNF ;

•pour la province, auprès de bibliothèques habilitées par le ministre de la Culture.

B – Les autres dépôts à la BNF

En dehors des documents imprimés, graphiques et photographiques, l’obligation de dépôt légal pèse, dès leur mise à disposition du public, sur les éditeurs, importateurs ou producteurs des produits suivants :

•les logiciels et bases de données diffusés au moyen d’un support matériel ;

•les phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias301 – tels que les disques, les CD, les DVD – dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public ;

•tous « signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique »302 (quand bien même, ne pouvant tout archiver, la BNF opère en la matière une sélection par voie d’échantillonnage).

C – Le dépôt légal des œuvres audiovisuelles représentées publiquement

À l’exclusion de certains films étrangers, à raison notamment de Conventions internationales ou d’une faible diffusion en France, les films destinés à une exploitation dans des salles de cinéma sur le territoire français, dès lors qu’ils ont obtenu le visa d’exploitation cinématographique, sont soumis à une obligation de dépôt légal au Centre national de la cinématographie et de l’image animée (CNC).

La formalité incombe alors au producteur du film ou, s’agissant d’un film importé, au distributeur, dans les deux mois qui suivent la première représentation publique (délai porté à six mois pour les films d’une durée inférieure à une heure).

Un dépôt légal a également été institué auprès de l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Il concerne l’essentiel303 des programmes audiovisuels (tels que les magazines, les émissions d’information, les variétés, les messages publicitaires) et sonores (tels que œuvres littéraires, musicales, émissions d’informations, entretiens, messages publicitaires) diffusés par les télévisions et radios autorisées à émettre sur le territoire français304, y inclus nombre de télévisions et radios diffusées sur le Web.

Si cette obligation de dépôt à l’INA peut être valablement accomplie jusque dans les 15 jours suivant la diffusion du programme, elle est en pratique mise en œuvre immédiatement, au moyen de procédures automatisées.

§2 – Les modes de preuves envisageables

L’absence de formalité mise à l’octroi du droit d’auteur peut, spécialement en cas d’invocation de plagiat d’œuvre non encore exploitée publiquement, poser des problèmes de détermination de l’antériorité. D’où la nécessité pratique de se préconstituer une preuve de la date de création, afin de convaincre le juge que l’œuvre plagiée était bien préexistante.

Il sera possible, en théorie, de rapporter une telle preuve par tous moyens, y compris les témoignages. Mais, quoiqu’ils avèrent seulement l’existence de l’œuvre à une date donnée, et non la date ou l’auteur de la création elle-même, certains modes de preuve sont à même de présenter une utilité toute particulière. Il s’agira principalement :

•de l’appel au concours d’un officier ministériel, comme le dépôt de l’œuvre au rang des minutes d’un notaire ou l’utilisation d’un constat de commissaire de justice305 ;

•du dépôt de l’œuvre auprès d’un organisme de gestion collective des droits auquel on aura préalablement adhéré, par exemple la SACEM dans le domaine musical ;

•du recours aux services proposés, pour un prix très modique, par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), qu’il s’agisse de l’acquisition d’une enveloppe à double compartiment – dite « enveloppe Soleau » – dans laquelle peuvent être insérées quelques feuilles de papier sur lesquelles figurera l’œuvre306, perforée et datée, ou du dépôt d’une « enveloppe Soleau électronique » – via le service e-Soleau – permettant de stocker jusqu’à trois documents d’au plus 100 Mo chacun, la conservation se faisant, dans les deux cas, pour une durée de cinq années (renouvelable une fois) ;

•de l’envoi à soi-même d’un courrier, renfermant un exemplaire de l’œuvre, en recommandé avec accusé de réception.

Section II

L’originalité

L’originalité est la condition essentielle de protection des œuvres de l’esprit, alors pourtant qu’elle n’est expressément posée par la loi qu’à l’égard du titre des œuvres. De fait, c’est la jurisprudence qui, aiguillonnée par la doctrine, a érigé l’originalité en condition générale d’octroi du droit d’auteur.

§1 – La définition de principe

A – En droit interne

Selon une définition devenue classique, une création est considérée comme originale lorsqu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur307. L’originalité de distingue donc normalement de la nouveauté. Ceci est souvent illustré par l’exemple des deux artistes-peintres placés devant un même paysage qu’ils entendent représenter : le dernier à achever sa toile pourra avoir réalisé une œuvre originale quoique dépourvue de nouveauté308.

Le plus souvent, l’originalité qualifiera des œuvres originaires, en dépit des fréquents emprunts, des filiations, des appartenances à une école. Il est rare, en effet, qu’une création intellectuelle soit produite ex nihilo. Ayant, dans le domaine du design industriel, affaire à un modèle de panneau en bois gravé commandé dans le cadre d’un marché de travaux de menuiserie, la jurisprudence a ainsi pu admettre l’originalité au seul vu des « lignes gravées, ondulées et irrégulières, qui ne se croisaient jamais et n’épousaient pas de banales formes géométriques »309. 

Mais l’originalité sera également susceptible de s’appliquer à des œuvres dérivées (ou composites), à l’instar des adaptations ou des anthologies d’œuvres préexistantes ; nombreux sont, par exemple, les films tirés de romans célèbres, les chansons issues de la mise en musique de poèmes illustres ou encore les anthologies de toutes sortes.

Entendue comme la marque de la personnalité de l’auteur de l’œuvre, l’originalité devrait en effet, par principe, se satisfaire de ce que, nonobstant d’éventuelles contraintes, la création résulte de la mise en œuvre de choix arbitraires310.

B – En droit de l’Union européenne

Définie comme le fait d’une « création intellectuelle propre à son auteur », l’originalité n’est expressément visée par la réglementation européenne comme condition de soumission au droit d’auteur que pour les programmes d’ordinateur311 et les photographies312, l’originalité de ces dernières se référant au demeurant au reflet de la personnalité de l’auteur313.

À l’occasion de l’affaire « Infopaq » – née de l’action formée, au Danemark, à l’encontre de la numérisation, non autorisée, de courts extraits d’articles de presse en vue de l’impression et la distribution de synthèses de ceux-ci –, la CJUE a cependant, de manière prétorienne, érigé l’originalité au rang de condition générale de protection des œuvres littéraires et artistiques, ladite originalité découlant, en l’espèce, du « choix, (de) la disposition et (de) la combinaison » des mots composant un texte314.

Dans le champ des créations utilitaires, la Haute juridiction européenne a, par son arrêt Cofemel315, jugé que l’originalité ne pouvait être inférée du seul « effet visuel propre et notable du point de vue esthétique » généré par les modèles de vêtements à l’origine du litige.

Si bien que, consacrant un principe d’originalité relative permettant, en particulier, la protection des œuvres dérivées, une telle approche rejoint, dans une large mesure, la définition traditionnellement retenue en droit français316.

CJCE, 16 juillet 2009, aff. C-5/08,
Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening

LA COUR (4e Ch.) ; — […] ;

1. La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), et, d’autre part, sur les conditions d’exemption des actes de reproduction provisoires au sens de l’article 5 de cette directive.

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Infopaq International A/S (ci-après « Infopaq ») à la Danske Dagblades Forening (ci-après la « DDF ») au sujet du rejet de sa demande tendant à ce qu’il soit reconnu qu’elle n’était pas tenue d’obtenir le consentement des titulaires des droits d’auteur pour les actes de reproduction d’articles de presse au moyen d’un procédé automatisé consistant en la numérisation par balayage et la conversion de ceux-ci en fichier numérique suivie du traitement électronique de ce fichier.

[…].

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13. Infopaq exerce des activités dans le domaine de la veille et de l’analyse de la presse écrite qui consistent, en substance, à établir des synthèses d’une sélection d’articles tirés de la presse quotidienne danoise et de divers périodiques. Cette sélection des articles est effectuée en fonction des thèmes choisis par les clients et elle est réalisée par un procédé dit d’« acquisition de données ». Les synthèses sont envoyées aux clients par courrier électronique.

14. La DDF est un syndicat professionnel des quotidiens danois, qui a notamment pour objet d’assister ses membres pour toutes les questions concernant le droit d’auteur.

15. Au cours de l’année 2005, il a été porté à la connaissance de la DDF qu’Infopaq procédait au traitement, à des fins commerciales, d’articles tirés de publications sans le consentement des titulaires des droits d’auteur sur ces articles. Estimant qu’un tel consentement est nécessaire pour un traitement d’articles au moyen du procédé en cause, la DDF a averti Infopaq de sa position.

16. Le procédé d’acquisition de données comporte les cinq phases suivantes qui aboutissent, selon la DDF, à quatre actes de reproduction d’articles de presse.

17. Premièrement, les publications concernées font l’objet d’un enregistrement manuel dans une base de données électronique par les collaborateurs d’Infopaq.

18. Deuxièmement, il est procédé à la numérisation par balayage de ces publications, après que le dos de celles-ci a été découpé de telle sorte que toutes les feuilles soient volantes. La partie de la publication à traiter est sélectionnée dans la base de données avant l’insertion de la publication dans le numériseur à balayage (scanneur). L’opération permet de générer un fichier au format TIFF (« Tagged Image File Format ») de chaque page de la publication. Après la fin de cette opération, le fichier TIFF est transféré sur un serveur OCR (« Optical Character Recognition ») (reconnaissance optique des caractères).

19. Troisièmement, ce serveur OCR convertit le fichier TIFF en données pouvant faire l’objet d’un traitement numérique. Au cours de ce procédé, l’image de chaque caractère est convertie en code numérique qui indique à l’ordinateur le type du caractère. Par exemple, l’image des lettres « TDC » est transformée en une information que l’ordinateur pourra traiter comme les lettres « TDC » et les convertir en un format de texte qui peut être reconnu par le système de l’ordinateur. Ces données sont sauvegardées sous la forme de fichiers texte qui peuvent être lus par n’importe quel logiciel de traitement de texte. Le procédé OCR se termine par la suppression du fichier TIFF.

20. Quatrièmement, le fichier texte est analysé pour rechercher les mots clés prédéfinis. À chaque occurrence, un fichier est généré indiquant le titre, la section et le numéro de la page de la publication où figure le mot clé ainsi qu’une valeur, exprimée en pourcentage de 0 à 100, pour indiquer la position de ce mot clé dans le texte, facilitant ainsi la lecture de l’article. Pour en améliorer encore le repérage lors de la lecture de l’article, le mot clé est rapporté avec les cinq mots qui le précèdent et les cinq mots qui le suivent (ci-après l’« extrait composé de onze mots »). Le procédé se termine par la suppression du fichier texte.

21. Cinquièmement, le procédé d’acquisition de données s’achève par l’édition d’une fiche de suivi pour chaque page de la publication où figure le mot clé. Une fiche de suivi peut se présenter sous la forme suivante :

« 4 novembre 2005 – Dagbladet Arbejderen, page 3 :

TDC : 73 % ‘prochaine cession du groupe de TDC, qui devrait être racheté par’ ».

22. Infopaq a contesté qu’une telle activité nécessite le consentement des titulaires des droits d’auteur et il a saisi l’Østre Landsret d’un recours dirigé contre la DDF, en demandant qu’il soit ordonné à cette dernière de reconnaître qu’Infopaq a le droit d’utiliser le procédé susmentionné sans le consentement de ce syndicat professionnel ou de ses membres. L’Østre Landsret ayant rejeté ce recours, Infopaq a interjeté appel devant la juridiction de renvoi.

23. Selon cette dernière, il est constant que le consentement des titulaires des droits d’auteur n’est pas exigé pour exercer une activité de veille de la presse et de rédaction de synthèses pour autant qu’elle consiste en la lecture physique par l’homme de chaque publication, la sélection des articles pertinents sur la base des mots clés prédéfinis ainsi qu’en la transmission à l’auteur de la synthèse d’une fiche de résultat rédigée manuellement, avec l’indication du mot clé dans un article et la position de cet article dans la publication. De même, les parties au principal s’accordent sur le fait que, en elle-même, la rédaction d’une synthèse est licite et n’exige pas le consentement du titulaire desdits droits.

24. Il n’est pas davantage contesté que ledit procédé d’acquisition de données consiste en deux actes de reproduction, à savoir la création de fichiers TIFF lors de la numérisation par balayage des articles imprimés et la création de fichiers texte résultant de la conversion des fichiers TIFF. En outre, il est constant que ce procédé entraîne la reproduction de parties des articles numérisés dès lors que l’extrait composé de onze mots est mis en mémoire informatique et que ces onze mots font l’objet d’une fiche imprimée sur un support en papier.

25. Cependant, les parties au principal sont en désaccord sur la question de savoir si les deux derniers actes susmentionnés constituent des actes de reproduction visés à l’article 2 de la directive 2001/29. De même, ils s’opposent sur le point de savoir si l’ensemble des actes en cause au principal sont, le cas échéant, couverts par l’exemption du droit de reproduction prévue à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive.

[…].

Sur les questions préjudicielles

[…].

Sur la première question

30. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si la notion de « reproduction en partie » au sens de la directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe des actes de mise en mémoire informatique d’un extrait composé de onze mots et d’impression d’un tel extrait sur un support en papier.

31. Force est de relever que la directive 2001/29 ne définit ni la notion de « reproduction » ni celle de « reproduction en partie ».

32. Dans ces conditions, ces notions doivent être définies au regard des termes et du contexte des dispositions de l’article 2 de la directive 2001/29 où elles figurent ainsi qu’à la lumière tant des objectifs de l’ensemble de cette directive que du droit international (voir, en ce sens, arrêt SGAE, précité, points 34 et 35 ainsi que jurisprudence citée).

33. L’article 2, sous a), de la directive 2001/29 prévoit que les auteurs disposent du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction en tout ou en partie de leurs œuvres. Il en découle que la protection du droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction dont jouit l’auteur a pour objet une « œuvre ».

34. Or, à cet égard, il ressort de l’économie générale de la convention de Berne, notamment de son article 2, cinquième et huitième alinéas, que la protection de certains objets en tant qu’œuvres littéraires ou artistiques présuppose qu’ils constituent des créations intellectuelles.

35. De même, conformément aux articles 1er, paragraphe 3, de la directive 91/250, 3, paragraphe 1, de la directive 96/9 et 6 de la directive 2006/116, des œuvres telles que des programmes d’ordinateur, des bases de données ou des photographies ne sont protégées par le droit d’auteur que si elles sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur.

36. En établissant un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur, la directive 2001/29 est fondée, ainsi qu’il ressort de ses quatrième, neuvième à onzième et vingtième considérants, sur le même principe.

37. Dans ces conditions, le droit d’auteur au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur.

38. En ce qui concerne les parties d’une œuvre, il y a lieu de constater que rien dans la directive 2001/29 ou dans une autre directive applicable en la matière n’indique que ces parties sont soumises à un régime différent de celui de l’œuvre entière. Il s’ensuit qu’elles sont protégées par le droit d’auteur dès lors qu’elles participent, comme telles, à l’originalité de l’œuvre entière.

39. Compte tenu des considérations énoncées au point 37 du présent arrêt, les différentes parties d’une œuvre bénéficient ainsi d’une protection au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 à condition qu’elles contiennent certains des éléments qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cette œuvre.

40. S’agissant de l’étendue d’une telle protection de l’œuvre, il résulte des neuvième à onzième considérants de la directive 2001/29 que l’objectif principal de cette dernière est d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur, notamment, des auteurs, permettant à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, y compris à l’occasion des reproductions de celles-ci, afin de pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique.

41. Dans la même perspective, le vingt et unième considérant de la directive 2001/29 exige que les actes couverts par le droit de reproduction soient entendus au sens large.

42. Cette exigence d’une définition large desdits actes est d’ailleurs présente également dans le libellé de l’article 2 de ladite directive, qui emploie des expressions telles que « directe ou indirecte », « provisoire ou permanente », « par quelque moyen » et « sous quelque forme que ce soit ».

43. Par conséquent, la protection conférée par l’article 2 de la directive 2001/29 doit avoir une portée large.

44. En ce qui concerne les articles de presse, la création intellectuelle propre à leur auteur, visée au point 37 du présent arrêt, résulte régulièrement de la manière dont est présenté le sujet, ainsi que de l’expression linguistique. Par ailleurs, dans l’affaire au principal, il est constant que les articles de presse constituent, en tant que tels, des œuvres littéraires visées par la directive 2001/29.

45. S’agissant des éléments de telles œuvres sur lesquels porte la protection, il convient de relever que celles-ci sont composées de mots qui, considérés isolément, ne sont pas en tant que tels une création intellectuelle de l’auteur qui les utilise. Ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots qu’il est permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle.

46. Les mots en tant que tels ne constituent donc pas des éléments sur lesquels porte la protection.

47. Cela étant, compte tenu de l’exigence d’une interprétation large de la portée de la protection conférée par l’article 2 de la directive 2001/29, il ne saurait être exclu que certaines phrases isolées, ou même certains membres de phrases du texte concerné, soient aptes à transmettre au lecteur l’originalité d’une publication telle qu’un article de presse, en lui communiquant un élément qui est, en soi, l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cet article. De telles phrases ou de tels membres de phrase sont donc susceptibles de faire l’objet de la protection prévue à l’article 2, sous a), de ladite directive.

48. Au regard de ces considérations, la reprise d’un extrait d’une œuvre protégée qui, tels ceux en cause au principal, comprend onze mots consécutifs de celle-ci, est susceptible de constituer une reproduction partielle, au sens de l’article 2 de la directive 2001/29, si – ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier – un tel extrait contient un élément de l’œuvre qui, en tant que tel, exprime la création intellectuelle propre à l’auteur.

49. Par ailleurs, il convient de relever que le procédé d’acquisition de données utilisé par Infopaq permet la reprise d’extraits multiples des œuvres protégées. En effet, ce procédé reproduit un extrait composé de onze mots chaque fois qu’un mot clé apparaît dans l’œuvre concernée et, en outre, il opère souvent en fonction de plusieurs mots clés puisque certains clients demandent à Infopaq d’établir des synthèses multicritères.

50. Ce faisant, ledit procédé accroît la probabilité qu’Infopaq effectue des reproductions partielles au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29, car l’accumulation desdits extraits peut entraîner la reconstitution de fragments étendus qui sont aptes à refléter l’originalité de l’œuvre concernée de sorte qu’ils contiennent un nombre d’éléments qui sont de nature à exprimer une création intellectuelle propre à l’auteur de cette œuvre.

51. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question qu’un acte effectué au cours d’un procédé d’acquisition de données, qui consiste à mettre en mémoire informatique un extrait d’une œuvre protégée composé de onze mots ainsi qu’à imprimer cet extrait, est susceptible de relever de la notion de reproduction partielle au sens de l’article 2 de la directive 2001/29, si – ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier – les éléments ainsi repris sont l’expression de la création intellectuelle propre à leur auteur.

Sur les deuxième à douzième questions

52. À supposer que les actes en cause au principal relèvent de la notion de reproduction partielle d’une œuvre protégée, au sens de l’article 2 de la directive 2001/29, il ressort des articles 2 et 5 de ladite directive qu’il ne peut être procédé à une telle reproduction sans le consentement de l’auteur concerné, à moins que cette reproduction remplisse les conditions énoncées à l’article 5 de cette directive.

53. Dans ce contexte, par ses deuxième à douzième questions, la juridiction de renvoi demande en substance si les actes de reproduction effectués au cours d’un procédé d’acquisition de données, tel que celui en cause au principal, remplissent les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et, partant, si ce procédé peut être réalisé sans le consentement des titulaires des droits d’auteur concernés, dès lors qu’il vise à permettre la rédaction d’une synthèse d’articles de presse et consiste en la numérisation par balayage de l’intégralité de ces articles, la mise en mémoire d’un extrait de onze mots et l’impression de cet extrait.

54. Selon l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, un acte de reproduction n’est exempté du droit de reproduction prévu à l’article 2 de celle-ci que s’il remplit cinq conditions, à savoir lorsque :

–cet acte est provisoire ;

–il est transitoire ou accessoire ;

–il constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique ;

–l’unique finalité de ce procédé est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un

–intermédiaire ou une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé, et ;

–ledit acte n’a pas de signification économique indépendante.

55. Il y a lieu tout d’abord de relever que ces conditions sont cumulatives en ce sens que le non-respect d’une seule d’entre elles a pour conséquence que l’acte de reproduction n’est pas exempté, au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, du droit de reproduction prévu à l’article 2 de celle-ci.

56. Pour l’interprétation de ces conditions, une par une, il convient ensuite de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les dispositions d’une directive qui dérogent à un principe général établi par cette même directive doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (arrêts du 29 avril 2004, Kapper, C-476/01, Rec. p. I-5205, point 72, et du 26 octobre 2006, Commission/Espagne, C-36/05, Rec. p. I-10313, point 31).

57. Tel est le cas de l’exemption prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 qui constitue une dérogation au principe général établi par cette directive, à savoir l’exigence d’une autorisation du titulaire du droit d’auteur pour toute reproduction d’une œuvre protégée.

58. Il en va d’autant plus ainsi que cette exemption doit être interprétée à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, selon lequel ladite exemption n’est applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou de l’autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.

59. Conformément aux quatrième, sixième et vingt et unième considérants de la directive 2001/29, les conditions énoncées par l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci doivent être également interprétées à la lumière de l’exigence de sécurité juridique des auteurs en ce qui concerne la protection de leurs œuvres.

60. Dans la présente affaire, Infopaq soutient que les actes de reproduction en cause au principal remplissent la condition relative au caractère transitoire, puisqu’ils sont effacés à l’issue du processus de recherche électronique.

61. À cet égard, il convient de constater, à la lumière de la troisième condition rappelée au point 54 du présent arrêt, qu’un acte de reproduction provisoire et transitoire vise à permettre la réalisation d’un procédé technique dont il doit faire partie intégrante et essentielle. Dans ces conditions, compte tenu des principes énoncés aux points 57 et 58 du présent arrêt, lesdits actes de reproduction ne sauraient excéder ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de ce procédé technique.

62. La sécurité juridique des titulaires de droits d’auteur impose en outre que la conservation et la suppression de la reproduction ne soient pas tributaires d’une intervention humaine discrétionnaire, notamment celle de l’utilisateur des œuvres protégées. En effet, dans un tel cas, il ne serait nullement garanti que la personne concernée procède effectivement à la suppression de la reproduction créée ou, en tout état de cause, qu’elle supprime celle-ci dès lors que son existence ne se justifie plus au regard de sa fonction visant à permettre la réalisation d’un procédé technique.

63. Une telle conclusion est confirmée par le trente-troisième considérant de la directive 2001/29 qui énumère, à titre d’exemples caractéristiques des actes visés à l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci, les actes qui permettent le survol (« browsing ») ainsi que les actes de prélecture dans un support rapide (« caching »), y compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des systèmes de transmission. De tels actes sont, par définition, créés et supprimés automatiquement et sans intervention humaine.

64. Eu égard à ce qui précède, il convient de constater qu’un acte ne peut être qualifié de « transitoire », au sens de la deuxième condition énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, que si sa durée de vie est limitée à ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du procédé technique concerné, étant entendu que ce procédé doit être automatisé de sorte qu’il supprime cet acte d’une manière automatique, sans intervention humaine, dès que sa fonction visant à permettre la réalisation d’un tel procédé est achevée.

65. Dans l’affaire au principal, il ne saurait être d’emblée exclu que les deux premiers actes de reproduction en cause au principal, à savoir la création de fichiers TIFF ainsi que de fichiers texte résultant de la conversion des fichiers TIFF, puissent être qualifiés de transitoires dès lors qu’ils sont effacés automatiquement de la mémoire informatique.

66. S’agissant du troisième acte de reproduction, à savoir la mise en mémoire informatique de l’extrait composé de onze mots, les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d’apprécier si le procédé technique est automatisé de sorte que ce fichier est effacé de la mémoire informatique sans intervention humaine et dans un laps de temps réduit. Ainsi, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si sa suppression dépend de la volonté de l’utilisateur de la reproduction et si ce fichier ne risque pas de rester sauvegardé après l’accomplissement de sa fonction de réalisation du procédé technique concerné.

67. Il est cependant constant que, par le dernier acte de reproduction du procédé d’acquisition de données, Infopaq réalise une reproduction en dehors de la sphère informatique. Il procède à une impression des fichiers contenant les extraits composés de onze mots et il reproduit ainsi ces extraits sur un support en papier.

68. Or, dès lors qu’elle est fixée sur un tel support matériel, cette reproduction ne disparaît que lors de la destruction de ce support.

69. Par ailleurs, comme le procédé d’acquisition de données n’est pas, à l’évidence, susceptible de détruire lui-même un tel support, la suppression de ladite reproduction dépend de la seule volonté de l’utilisateur d’un tel procédé, dont il n’est nullement certain qu’il veuille s’en défaire, ce qui a pour conséquence que ladite reproduction risque de subsister pendant une période prolongée en fonction des besoins de l’utilisateur.

70. Dans ces conditions, il convient de constater que le dernier acte du procédé d’acquisition de données en cause au principal, au cours duquel Infopaq imprime les extraits composés de onze mots, ne constitue pas un acte transitoire au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

71. En outre, il ne ressort pas du dossier transmis à la Cour et il n’a pas non plus été soutenu qu’un tel acte soit susceptible d’avoir un caractère accessoire.

72. Il découle de ce qui précède que ledit acte ne remplit pas la deuxième condition énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et, partant, un tel acte ne saurait être exempté du droit de reproduction prévu à l’article 2 de celle-ci.

73. Il s’ensuit que le procédé d’acquisition de données en cause au principal ne peut être réalisé sans le consentement des titulaires des droits d’auteur et, dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner si les quatre actes constituant ce procédé respectent les autres conditions énoncées audit article 5, paragraphe 1.

74. En conséquence, il convient de répondre aux deuxième à douzième questions que l’acte d’impression d’un extrait composé de onze mots, qui est effectué au cours d’un procédé d’acquisition de données tel que celui en cause au principal, ne remplit pas la condition relative au caractère transitoire énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et, partant, ce procédé ne peut être réalisé sans le consentement des titulaires des droits d’auteur concernés.

[…].

PAR CES MOTIFS, la Cour (4e Ch.) dit pour droit :

1) Un acte effectué au cours d’un procédé d’acquisition de données, qui consiste à mettre en mémoire informatique un extrait d’une œuvre protégée composé de onze mots ainsi qu’à imprimer cet extrait, est susceptible de relever de la notion de reproduction partielle au sens de l’article 2 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, si – ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier – les éléments ainsi repris sont l’expression de la création intellectuelle propre à leur auteur.

2) L’acte d’impression d’un extrait composé de onze mots, qui est effectué au cours d’un procédé d’acquisition de données tel que celui en cause au principal, ne remplit pas la condition relative au caractère transitoire énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et, partant, ce procédé ne peut être réalisé sans le consentement des titulaires des droits d’auteur concernés.



§2 – Les incertitudes de la notion

S’agissant d’un standard juridique, d’une notion-cadre empreinte de relativité et de subjectivité, l’originalité ne va pas sans susciter quelques incertitudes. Ce d’autant plus que, si elle fait bien obligation aux juges du fond de procéder à un examen circonstancié de l’originalité des créations litigieuses, la Cour de cassation s’est traditionnellement refusée à exercer elle-même son contrôle sur ladite qualification317.

Or, le doute procède en l’occurrence de ce que, quand bien même elle n’a jamais été expressément abandonnée, la conception traditionnelle de l’originalité est parfois écartée au profit d’une approche plus objective.

Ainsi, selon l’art. L.112-4, al. 1er du CPI, « le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même ». Or, de manière assez paradoxale, alors que l’originalité est ici une condition explicite de protection, la jurisprudence a tendance à réduire cette exigence à un défaut d’antériorité, à l’instar de la notion de nouveauté318.

À l’égard des logiciels, il paraissait, de même, difficile de retenir la conception classique de l’originalité : comment détecter dans un logiciel la marque de la personnalité de son auteur ? C’est pourquoi, par son arrêt Pachot, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a assimilé l’originalité d’un logiciel à la marque d’un apport intellectuel319. Cette solution, qui rejoint l’idée d’effort personnel, se fonde sur la conviction que deux informaticiens ayant à résoudre le même problème écriraient sans doute des programmes différents.

Enfin, assimilés à des œuvres de l’esprit, les anthologies, recueils et bases de données se caractérisent par une extrême relativité de l’originalité, s’agissant le plus souvent de sélections dans les travaux d’autrui. D’où deux tendances contradictoires de la jurisprudence, qui assimile alors l’originalité, tantôt à la nouveauté320, tantôt à l’apport intellectuel321.

Et quand bien même elle ne va pas jusqu’à subordonner la protection des œuvres à la démonstration du processus créatif ayant conduit à leur création322, la jurisprudence semble avoir encore élargi le domaine de l’incertitude en refusant l’octroi d’un droit d’auteur à des productions littéraires ou artistiques des plus traditionnelles – comme des photographies323 ou même des livres324 – au motif d’une caractérisation insuffisante de leur originalité par les auteurs325, dont le travail semblait pourtant résulter de choix arbitraires.

Chapitre III

Les titulaires originaires de la protection

Si l’art. L.113-6, al. 1er du CPI les autorise à rester anonymes, c’est, par principe, aux créateurs eux-mêmes qu’est octroyée la protection du droit d’auteur. Toutefois, il arrive que, à titre exceptionnel, la loi attribue ladite protection à d’autres que les créateurs.

Section I

Le principe : la titularité conférée aux créateurs

« La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». L’art. L.113-1 du CPI pose ainsi une présomption simple de véracité de la désignation des auteurs effectuée lors de la publication des œuvres326.

L’attribution aux créateurs de la protection des droits sera bien entendu problématique pour les œuvres dont on ne parvient pas à retrouver le (ou les) auteur(s). L’art. L.113-10, al. 1er qualifie précisément d’orpheline l’œuvre « protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses »327 (sachant que, aux termes de l’alinéa 2 de l’art. L.113-10, ne sera pas considérée comme orpheline l’œuvre ayant plus d’un titulaire de droits dont l’un – au moins – aurait été identifié et retrouvé). Lorsqu’elles ont lieu en France, ces recherches doivent à tout le moins porter sur certaines sources d’information listées par le pouvoir réglementaire328, comme les registres du dépôt légal, les index et catalogues des fonds et collections des bibliothèques accessibles au public ou encore les sources – en particulier les bases de données – détenues par certains groupements d’auteurs et d’éditeurs329.

En dehors de la problématique particulière de l’œuvre orpheline, il convient, pour ce qui concerne la détermination de la titularité effective de la protection par le droit d’auteur, de distinguer les œuvres ayant un seul auteur de celles ayant plusieurs auteurs.

§1 – Les œuvres ayant un seul auteur

Aux termes de l’art. L.111-1, al. 1er du CPI, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre […] d’un droit de propriété incorporelle […] ». Et l’alinéa 3 de préciser que, sous réserve des quelques exceptions prévues par la loi, « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa ». Cela signifie que, même si elle est de commande, l’œuvre reste la propriété intellectuelle de son auteur.

Par un arrêt de principe, la Cour de cassation a, à cet égard, souligné que l’œuvre créée par un salarié reste, sauf convention expresse, la propriété personnelle de celui-ci330. Pour sa part, la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (dite loi DADVSI) a précisé qu’il ne devait pas non plus être dérogé au principe de jouissance de son droit par l’auteur quoi que ce dernier fût « un agent de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France »331.

Concernant, par ailleurs, l’influence de la situation matrimoniale de l’auteur, l’art. L.121-9 du CPI distingue le titre de la finance : tandis que, sauf cession, le monopole d’exploitation reste, quel que soit le régime matrimonial applicable, sous le contrôle du seul époux créateur, les revenus tirés de l’exploitation des œuvres sont, quant à eux, dès lors que s’applique un régime de communauté, susceptibles d’entrer dans la masse commune, en qualité d’acquêts.

Cour de cassation, 1re Ch. civ., 16 décembre 1992,
Gouy c. Sté Nortène

LA COUR ; — Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;

Vu les articles L.111-1, alinéa 3 et L.131-3, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle (1er, al. 2 et 31, al. 3 de la loi du 11 mars 1957) ; – Attendu que l’existence d’un contrat de travail conclu par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; – Attendu que M. Gouy, salarié de la société Nortène et employé en qualité d’informaticien, a mis au point, en 1984, un logiciel que cette entreprise a exploité et commercialisé auprès de plusieurs de ses clients ; que, par lettre du 2 novembre 1984, M. Gouy a revendiqué la qualité d’auteur et la propriété de ce logiciel, et qu’en juillet 1985, il a fait assigner la société Nortène en contrefaçon ; que l’arrêt attaqué, qui a reconnu l’originalité du logiciel litigieux et le droit de propriété intellectuelle de M. Gouy, a également admis que celui-ci avait tacitement cédé ses droits d’auteur à la société Nortène jusqu’au 2 novembre 1984 ; – Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article 45 de la loi du 3 juillet 1985 n’était pas applicable en la cause et qu’il ressort des constatations de l’arrêt que les parties n’avaient conclu aucune convention de cession comportant les stipulations prévues par les dispositions invoquées par M. Gouy, du second des articles susvisés, la cour d’appel a violé ces textes par refus d’application.

PAR CES MOTIFS,

– casse et annule…



§2 – Les œuvres ayant plusieurs auteurs

L’attribution de la titularité des droits aux créateurs ne concerne pas seulement les œuvres ayant un seul auteur. Elle est de règle à l’égard des œuvres de collaboration et des œuvres composites (ou dérivées).

A – Les œuvres de collaboration

L’art. L.133-2, al. 1er du CPI définit l’œuvre de collaboration comme celle « à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques », dites coauteurs. L’exemple topique en est celui de la chanson co-écrite par un parolier et un compositeur. La jurisprudence a pu retenir cette qualification en différentes occurrences. La Cour de cassation a ainsi reconnu Auguste Renoir coauteur de sculptures dont il avait eu l’idée mais qui, compte tenu de son état physique diminué, avaient matériellement été exécutées, sous sa direction et son contrôle, par son élève Guino332. De son côté, la Cour de Paris a, dans l’affaire « Sorbelli »333, appliqué la qualification d’œuvre de collaboration à trois photographies auxquelles ont concouru le modèle (un artiste transformiste à l’origine de la composition et de la mise en scène) et la photographe (ayant déterminé le cadrage, les contrastes et la lumière).

Plus spécifiquement, l’art. L.113-7, al. 2 du CPI pose, à titre de présomption simple334, que la qualité de coauteurs d’une œuvre audiovisuelle appartient à une série de personnes physiques participant à sa création, à savoir, « 1°) l’auteur du scénario, 2°) l’auteur de l’adaptation, 3°) l’auteur du texte parlé, 4°) l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre, 5°) le réalisateur ».

L’admission de la qualification d’œuvre de collaboration emporte application d’un régime spécifique, fixé par l’art. L.113-3 du CPI. Selon cette disposition, « l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs », lesquels doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En outre, « lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune ».

B – Les œuvres composites

Selon l’art. L.113-2, al. 2 du CPI, « est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ». Tel sera, en particulier, le cas des anthologies, traductions et adaptations. Par une décision originale, mais parfaitement justifiée, la Cour de Paris a pu qualifier l’opéra « Le Prince Igor » tout à la fois d’œuvre composite, puisque commencé, avant son décès, par Borodine et d’œuvre de collaboration, puisque achevé par le travail en commun de Rimski-Korsakov et de Glazounov335.

Pour ce qui est du régime de l’œuvre composite, l’art. L.113-4 du CPI dispose qu’elle « est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante ». C’est dire que l’exploitation d’une œuvre composite nécessite l’accord préalable des titulaires des éventuels droits sur l’œuvre incorporée.

Section II

L’exception : la titularité conférée à d’autres que les créateurs

Par exception au principe de l’attribution originaire des droits aux créateurs, personnes physiques, la loi investit parfois de la titularité des droits d’auteur des personnes autres que les créateurs, qu’il s’agisse de cocontractants des créateurs ou de personnes publiques dont les créateurs sont les agents.

§1 – La titularité conférée à des cocontractants des créateurs

A – L’employeur du créateur de logiciel

Sauf disposition statutaire ou stipulation contraires, l’art. L.113-9, al. 1er du CPI réserve au seul employeur « les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur »336.

L’art. L.113-9, al. 3 précise que la disposition est également applicable « aux agents de l’État, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif ».

B – L’entrepreneur d’œuvre collective

Selon l’art. L.113-2, al. 3 du CPI, « est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ». Pareille définition recouvre, en particulier, les dictionnaires, les journaux, les magazines.

Quand bien même cela ne ressort pas du texte de la loi, on a notamment pu s’interroger sur l’éventuel assujettissement de la qualification d’œuvre collective à l’anonymat des contributeurs337. Il semblerait toutefois que, pour la Cour de cassation, le fait que le nom d’une salariée apparaît dans l’« ours » d’un dictionnaire en qualité de conceptrice et de directrice ne fait pas obstacle à une telle qualification338.

Il est vrai que la qualification d’œuvre collective emporte une conséquence très concrète : conformément à l’art. L.113-5 du CPI, l’œuvre ainsi désignée « est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée », laquelle personne « est investie des droits de l’auteur ».

Désireuse de favoriser l’accès des entreprises à la titularité des œuvres divulguées sous leur nom, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a jugé que cette divulgation vaut, pour lesdites entreprises, présomption simple de propriété d’une œuvre collective. Et pareille présomption est notamment accréditée par la présence d’une équipe de stylistes au sein de l’entreprise339 et/ou l’absence de revendication de la part des personnes physiques qui ont réalisé l’œuvre340.

En sens inverse, il n’est pas contestable que chacun des auteurs participant à l’élaboration de l’œuvre collective reste seul titulaire des droits sur sa contribution prise isolément. L’art. L.121-8 du CPI octroie ainsi à l’auteur le droit de réunir ses discours et articles en recueils et de les publier sous cette forme. Cela permet par exemple à des éditorialistes célèbres de publier, sous forme de livres, tout ou partie de leurs articles pourtant déjà parus dans les journaux.

Cour de cassation, 1re Ch. civ., 31 janvier 1995,
Sté Catimini et Sté Sublim c. Sté Vêtements soleil et pluie SVP et autres

LA COUR ; — Sur les trois moyens réunis :

Attendu que la société Vêtements soleil et pluie SVP, et six autres sociétés qui diffusent en France des articles d’habillement, font grief à l’arrêt attaqué (Angers, 28 septembre 1992) d’avoir retenu à leur encontre la contrefaçon de vêtements créés par les société Catimini et Sublim, sans relever qu’étaient réunies au profit de ces sociétés les conditions légales caractérisant l’œuvre collective, seules de nature à donner à une personne morale la qualité d’auteur, ni qu’ait été établie la divulgation, par les sociétés Catimini et Sublim, des vêtements contrefaits ; qu’enfin, il est reproché à la cour d’appel d’avoir retenu l’atteinte à l’« image de marque » des sociétés Catimini et Sublim, alors qu’un tel préjudice n’était pas établi en raison de l’ancienneté des modèles et du fait que la diffusion critiquée visait une clientèle différente ;

Mais attendu qu’il ressort des constatations des juges du fond que les dessins litigieux avaient été créés par l’équipe de stylistes des sociétés Catimini et Sublim, et que ces sociétés les avaient divulgués et exploités, de sorte qu’en l’absence de toute revendication de la part des personnes physiques qui les avaient réalisés, ces actes de possession faisaient présumer, à l’égard des tiers contrefacteurs, que ces sociétés étaient titulaires sur ces œuvres, quelle qu’en fût la qualification, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; que les deux premiers moyens ne sont donc pas fondés ;

[…].

PAR CES MOTIFS,

– rejette…



C – Le producteur d’œuvre audiovisuelle

Aux termes de l’art L.132-24 du CPI, le contrat de production audiovisuelle emporte normalement, sauf clause contraire et hormis pour l’auteur des musiques, « cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle »341. Il n’y a certes pas de véritable titularité originaire de la protection conférée à un cocontractant de l’auteur, mais la cession automatique des droits d’exploitation au producteur opérée par le contrat conduit, s’agissant des droits patrimoniaux, à une situation tout à fait similaire.

D – L’entreprise de presse employant des journalistes

Sur le modèle du mécanisme instauré par le contrat de production audiovisuelle, il résulte de l’art L.132-36 du CPI que, sauf stipulation contraire, les contrats de travail liant des journalistes professionnels à un titre de presse emportent présomption de cession automatique à l’entreprise de presse des droits d’exploitation des œuvres de ces journalistes, que les œuvres soient ou non publiées. Toutefois, sous réserve de ne pas faire concurrence à ce titre de presse, les journalistes conservent normalement le droit de faire reproduire leurs travaux.

§2 – La titularité conférée à la personne publique dont le créateur est l’agent

Conformément à la loi DADVSI de 2006, le principe, en cas de création par un agent public, reste celui de la jouissance, par l’intéressé, de son droit d’auteur342. Pour autant, les art. L.131-3-1 et s. du CPI introduits par cette loi, instituent, quoique « dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public », une cession automatique à l’État343, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et à la Banque de France, du droit d’exploitation des œuvres créées par leurs agents dans l’exercice de leur fonctions ou d’après les instructions reçues. Ces personnes publiques sont même investies expressis verbis de ce droit « dès la création » des œuvres en cause344.

Dans une telle hypothèse, la personne publique ne disposera toutefois, en vue de l’exploitation commerciale de l’œuvre, que d’un droit de préférence envers l’auteur-agent public, sauf si ladite œuvre est issue d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technologique (ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel) faisant « l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé »345.

Chapitre IV

Les prérogatives conférées

En France, la question des prérogatives conférées par le droit d’auteur, également appelées attributs du droit d’auteur, oppose deux conceptions doctrinales antagonistes :

•la thèse unitaire du droit d’auteur, qui met en avant le caractère essentiellement personnel, c’est-à-dire extrapatrimonial du droit, et selon laquelle c’est seulement à titre accessoire que des revenus tirés de l’autorisation d’exploiter l’œuvre seraient susceptibles de tomber dans le patrimoine de l’auteur ;

•la thèse dualiste du droit d’auteur, en vertu de laquelle coexisteraient au sein du droit d’auteur un volet patrimonial, assis sur un monopole d’exploitation de l’œuvre, et un volet extrapatrimonial, tiré du droit moral conféré à l’auteur.

Chacune de ces deux thèses a ses partisans. Mais la formulation retenue dans le Code de la propriété intellectuelle paraît pencher pour la conception dualiste : le droit d’auteur « comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial »346. L’ordre de présentation des attributs du droit d’auteur place ainsi le droit moral avant les droits patrimoniaux. Il est cependant permis de se demander si, compte tenu notamment de l’évolution de la société et des techniques, de l’harmonisation des règles en Europe et dans le monde, ainsi que de la réalité de l’exploitation actuelle des œuvres, la prééminence ne devrait pas être accordée aux droits patrimoniaux.

Section I

Les droits patrimoniaux

L’art. L.123-1 du CPI reconnaît à l’auteur le « droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire ». Ce monopole d’exploitation conféré, pendant un certain temps et sous certaines limites, à l’auteur ou à ses ayants droit constitue, pour l’essentiel, les droits patrimoniaux (ou pécuniaires) de l’auteur.

§1 – Le contenu du monopole

Selon l’art. L.122-1 du CPI, « le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ». Mais ces prérogatives n’épuisent de loin pas l’ensemble des prérogatives patrimoniales conférées aux auteurs.

A – Le droit de représentation

La représentation est définie par l’art. L.122-2 du CPI comme « la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque ». La généralité de la formule permet d’y intégrer aussi bien la communication directe que la communication indirecte :

•la communication sera directe toutes les fois qu’une œuvre est interprétée sur scène, par exemple dans le cas du théâtre, de l’opéra, de la danse, mais également lorsque ladite interprétation est retransmise à distance (en particulier par la radio ou la télévision), ou encore, s’agissant d’œuvre graphique ou plastique, lorsque celle-ci fait l’objet d’une exposition publique347 ;

•la communication sera indirecte en cas de diffusion publique d’une œuvre préalablement fixée sur un support matériel, à l’instar du film, « inscrit » sur une pellicule, une bande, un support numérique, qui est projeté en salle ou diffusé à la télévision.

La Cour de cassation a, en particulier, eu à se pencher sur la question de savoir si le droit de représentation des auteurs était ou non, affecté par l’installation de postes de radio ou de télévision dans des salles de restaurant ou dans des chambres d’hôtel.

Par sa jurisprudence dite « des aubergistes »348, elle a, en premier lieu, estimé que le restaurateur qui dispose un poste de radio dans son établissement en vue d’y diffuser des programmes musicaux, « réalise une exécution publique distincte de la première […] puisqu’elle implique, d’une part, un appel à une partie du public auquel ne s’adressait pas directement l’émission et d’autre part, une transmission de l’œuvre à ce public spécial ». De sorte que l’installation du récepteur dans la salle porte bien atteinte au droit de représentation de l’auteur des œuvres diffusées.

S’agissant, en second lieu, de la retransmission de programmes télévisés par des récepteurs placés dans des chambres d’hôtel, la Cour de cassation a opéré, en 1994, un revirement de jurisprudence en considérant qu’il y a là une représentation publique nouvelle des œuvres diffusées, et ce quand bien même chacun des clients de l’hôtel occupe à titre privé une chambre individuelle349.

Si, sur la base de la directive (UE) 2019/790, la loi française dispose désormais que, « en donnant accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur téléversées par ses utilisateurs, le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne réalise un acte de représentation de ces œuvres »350, la question de la représentation sur Internet avait déjà, pour sa part, été appréhendée par la Cour de justice de l’UE à l’occasion des affaires « Svensson » et « Bestwater ».

La première était née, en Suède, de la plainte, formée par des journalistes de presse écrite, titulaires de droits d’auteur, contre l’insertion – non autorisée – dans un site internet, de liens cliquables – ou « hyperliens » – vers leurs articles disponibles sur un autre site. Pour la Haute juridiction, une telle insertion « ne constitue pas un acte de communication au public »351.

La seconde procédait de l’action judiciaire intentée, en Allemagne, par le producteur d’une vidéo (sur la pollution des eaux) postée sur le Net contre l’insertion, sur le site web d’une entreprise concurrente, d’un lien vers cette vidéo. Pour la CJUE, une telle « transclusion » n’opère nulle communication au public « dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau, ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine »352.

CJUE, 13 février 2014, aff. C-366/12,
Nils Svensson et al. c. Retriever Sverige AB

LA COUR (4e Ch.) ; — […] ;

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Svensson et Sjögren ainsi que Mmes Sahlman et Gadd à Retriever Sverige AB (ci-après « Retriever Sverige ») au sujet d’une indemnisation qui leur serait due en compensation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de l’insertion sur le site Internet de cette société de liens Internet cliquables (« hyperliens ») renvoyant à des articles de presse sur lesquels ils sont titulaires du droit d’auteur.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8. Les requérants au principal, tous journalistes, ont rédigé des articles de presse ayant été publiés, d’une part, dans le journal Göteborgs-Posten et, d’autre part, sur le site Internet du Göteborgs-Posten. Retriever Sverige exploite un site Internet qui fournit à ses clients, selon leurs besoins, des listes de liens Internet cliquables vers des articles publiés par d’autres sites Internet. Il est constant, entre les parties, que ces articles étaient librement accessibles sur le site du journal Göteborgs-Posten. Selon les requérants au principal, si le client clique sur l’un de ces liens, il ne lui apparaît pas clairement qu’il s’est déplacé sur un autre site pour accéder à l’œuvre qui l’intéresse. En revanche, selon Retriever Sverige, il est clair pour le client que, lorsqu’il clique sur l’un de ces liens, il est renvoyé vers un autre site.

9. Les requérants au principal ont assigné Retriever Sverige devant le Stockholms tingsrätt (tribunal local de Stockholm) en vue d’obtenir une indemnisation au motif que cette société aurait exploité, sans leur autorisation, certains de leurs articles, en les mettant à la disposition de ses clients.

10. Par jugement du 11 juin 2010, le Stockholms tingsrätt a rejeté leur demande. Les requérants au principal ont alors interjeté appel de ce jugement devant le Svea hovrätt (cour d’appel de Svea).

11. Devant cette juridiction, les requérants au principal ont notamment fait valoir que Retriever Sverige a porté atteinte à leur droit exclusif de mettre leurs œuvres respectives à la disposition du public, en ce sens que, grâce aux services offerts par son site Internet, ses clients auraient eu accès à leurs œuvres.

12. Retriever Sverige soutient, en défense, que la fourniture de listes de liens Internet vers des œuvres communiquées au public sur d’autres sites Internet ne constitue pas un acte susceptible d’affecter le droit d’auteur. Retriever Sverige soutient également n’avoir effectué aucune transmission d’une œuvre protégée quelconque, son action se limitant à indiquer à ses clients les sites Internet sur lesquels les œuvres qui les intéressent se trouvent.

Sur les questions préjudicielles

Sur les trois premières questions

14. Par ses trois premières questions qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que constitue un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture, sur un site Internet, de liens cliquables vers des œuvres protégées disponibles sur un autre site Internet, étant entendu que, sur cet autre site, les œuvres concernées sont librement accessibles.

15. À cet égard, il découle de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que chaque acte de communication d’une œuvre au public doit être autorisé par le titulaire du droit d’auteur.

16. Ainsi, il ressort de cette disposition que la notion de communication au public associe deux éléments cumulatifs, à savoir un « acte de communication » d’une œuvre et la communication de cette dernière à un « public » (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a., C-607/11, points 21 et 31).

17. S’agissant du premier de ces éléments, à savoir l’existence d’un « acte de communication », celui-ci doit être entendu de manière large (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, Rec. p. I-9083, point 193), et ce afin de garantir, ainsi qu’il résulte notamment des considérants 4 et 9 de la directive 2001/29, un niveau élevé de protection aux titulaires d’un droit d’auteur.

18. En l’occurrence, il convient de relever que le fait de fournir, sur un site Internet, des liens cliquables vers des œuvres protégées publiées sans aucune restriction d’accès sur un autre site, offre aux utilisateurs du premier site un accès direct auxdites œuvres.

19. Or, ainsi qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, pour qu’il y ait « acte de communication », il suffit, notamment, qu’une œuvre soit mise à la disposition d’un public de sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès sans qu’il soit déterminant qu’elles utilisent ou non cette possibilité (voir, par analogie, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C-306/05, Rec. p. I-11519, point 43).

20. Il s’ensuit que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres protégées doit être qualifié de « mise à disposition » et, par conséquent, d’« acte de communication », au sens de ladite disposition.

21. En ce qui concerne le second des éléments susmentionnés, à savoir que l’œuvre protégée doit être effectivement communiquée à un « public », il découle de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que, par « public », cette disposition vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important (arrêts précités SGAE, points 37 et 38, ainsi que ITV Broadcasting e.a., point 32).

22. Or, un acte de communication, tel que celui effectué par le gérant d’un site Internet au moyen de liens cliquables, vise l’ensemble des utilisateurs potentiels du site que cette personne gère, soit un nombre indéterminé et assez important de destinataires.

23. Dans ces conditions, il doit être considéré que ledit gérant effectue une communication à un public.

24. Cela étant, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, pour relever de la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il qu’une communication, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, visant les mêmes œuvres que la communication initiale et ayant été effectuée sur Internet à l’instar de la communication initiale, donc selon le même mode technique, soit adressée à un public nouveau, c’est-à-dire à un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public (voir, par analogie, arrêt SGAE, précité, points 40 et 42 ; ordonnance du 18 mars 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C-136/09, point 38, ainsi que arrêt ITV Broadcasting e.a., précité, point 39).

25. En l’occurrence, il doit être constaté que la mise à disposition des œuvres concernées au moyen d’un lien cliquable, telle celle au principal, ne conduit pas à communiquer les œuvres en question à un public nouveau.

26. En effet, le public ciblé par la communication initiale était l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car, sachant que l’accès aux œuvres sur ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient donc y avoir accès librement.

27. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, lorsque l’ensemble des utilisateurs d’un autre site auxquels les œuvres en cause ont été communiquées au moyen d’un lien cliquable pouvaient directement accéder à ces œuvres sur le site sur lequel celles-ci ont été communiquées initialement, sans intervention du gérant de cet autre site, les utilisateurs du site géré par ce dernier doivent être considérés comme des destinataires potentiels de la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale.

28. Dès lors, faute de public nouveau, l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une communication au public telle que celle au principal.

29. Une telle constatation ne saurait être remise en cause si la juridiction de renvoi devait constater, ce qui ne ressort pas clairement du dossier, que, lorsque les internautes cliquent sur le lien en cause, l’œuvre apparaît en donnant l’impression qu’elle est montrée depuis le site où se trouve ce lien, alors que cette œuvre provient en réalité d’un autre site.

30. En effet, cette circonstance supplémentaire ne modifie en rien la conclusion selon laquelle la fourniture sur un site d’un lien cliquable vers une œuvre protégée publiée et librement accessible sur un autre site a pour effet de mettre à la disposition des utilisateurs du premier site ladite œuvre et constitue donc une communication au public. Cependant, étant donné qu’il n’y a pas de public nouveau, en tout état de cause l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une telle communication au public.

31. En revanche, dans l’hypothèse où un lien cliquable permet aux utilisateurs du site sur lequel ce lien se trouve de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le public à ses seuls abonnés et, ainsi, constitue une intervention sans laquelle lesdits utilisateurs ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées, il y a lieu de considérer l’ensemble de ces utilisateurs comme un public nouveau, qui n’a pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de sorte que l’autorisation des titulaires s’impose à une telle communication au public. Tel est le cas, notamment, lorsque l’œuvre n’est plus à disposition du public sur le site sur lequel elle a été communiquée initialement ou qu’elle l’est désormais sur ce site uniquement pour un public restreint, alors qu’elle est accessible sur un autre site Internet sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur.

32. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux trois premières questions posées que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet.

Sur la quatrième question

33. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre puisse protéger plus amplement les titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations que celles visées à cette disposition.

34. À cet égard, il découle, notamment, des considérants 1, 6 et 7 de la directive 2001/29 que cette dernière a notamment pour objectifs de remédier aux disparités législatives et à l’insécurité juridique qui entourent la protection des droits d’auteur. Or, admettre qu’un État membre puisse protéger plus amplement les titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend également des opérations autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 aurait pour effet de créer des disparités législatives et donc, pour les tiers, de l’insécurité juridique.

35. En conséquence, l’objectif poursuivi par la directive 2001/29 serait inévitablement compromis si la notion de communication au public pouvait être entendue par différents États membres comme comprenant davantage d’opérations que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.

36. Certes, le considérant 7 de ladite directive fait état de ce que cette dernière n’a pas pour objectif de supprimer ou de prévenir les disparités qui ne portent pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur. Néanmoins, il doit être constaté que, si les États membres devaient se voir reconnaître la faculté de prévoir que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la même directive, il en résulterait nécessairement une atteinte au fonctionnement du marché intérieur.

37. Il s’ensuit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne saurait être entendu comme permettant aux États membres de protéger plus amplement les titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations que celles visées à cette disposition.

38. Une telle conclusion n’est pas infirmée par la circonstance, mise en avant par les parties requérantes au principal dans leurs observations écrites, selon laquelle l’article 20 de la convention de Berne stipule que les pays signataires peuvent prendre entre eux des « arrangements particuliers » afin de conférer aux titulaires d’un droit d’auteur, des droits plus étendus que ceux prévus par cette convention.

39. À cet égard, il suffit de rappeler que, lorsqu’une convention permet à un État membre de prendre une mesure qui apparaît contraire au droit de l’Union, sans toutefois l’y obliger, l’État membre doit s’abstenir d’adopter une telle mesure (arrêt du 9 février 2012, Luksan, C-277/10, point 62).

40. Étant donné que l’objectif de la directive 2001/29 serait inévitablement compromis si la notion de communication au public était entendue comme comprenant davantage d’opérations que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, un État membre doit s’abstenir d’utiliser la faculté qui lui est accordée par l’article 20 de la convention de Berne.

41. Par conséquent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre puisse protéger plus amplement les titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations que celles visées à cette disposition.

[…].

PAR CES MOTIFS, la Cour (4e Ch.) dit pour droit :

1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet.

2) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre puisse protéger plus amplement les titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations que celles visées à cette disposition.



S’agissant de la loi applicable, le Code de la propriété intellectuelle soumet expressément à la réglementation française du droit de représentation, outre celles qui sont émises depuis la France353 :

•les émissions d’œuvres télédiffusées sur le territoire national via un satellite, dès lors qu’elles proviennent d’un pays tiers à l’UE « qui n’assure pas un niveau de protection des droits d’auteur équivalent à celui garanti »354 par la législation interne ;

•les représentations d’œuvres incorporées dans un programme de radio ou de télévision355 « sur un service en ligne accessoire »356 diffusé, de manière linéaire et transfrontière, « par un organisme de radiodiffusion ayant son principal établissement sur le territoire national ou sous son contrôle et sous sa responsabilité »357.

B – Le droit de reproduction

Aux termes de l’art. L.122-3 du CPI, « la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte ». Sont notamment cités à titre d’illustration l’imprimerie, la photographie, le moulage et l’enregistrement, qu’il soit mécanique, cinématographique ou magnétique358.

Il a ainsi été jugé que l’insertion non autorisée dans l’émission de télévision « Chefs d’œuvres en péril » d’images de sculptures d’Aristide Maillol, pourtant situées dans un lieu public (le jardin des Tuileries), constitue une reproduction attentatoire aux droits de l’auteur359. Et c’est sur le même fondement qu’est régulièrement condamnée la numérisation non autorisée d’œuvres littéraires ou artistiques protégées suivie de leur mise à la disposition, fût-elle gratuite, des utilisateurs du réseau Internet360.

Par sa décision « Infopaq »361 consécutive à la numérisation non autorisée d’extraits d’articles de presse danois en vue de l’impression et la distribution de synthèses de ceux-ci, la CJUE a, pour sa part, jugé illicites, d’une part la reproduction d’une « partie » d’œuvre, faute d’exception légale de reproduction partielle, d’autre part l’impression d’extraits, non passible de l’exception de reproduction « provisoire »362.

Plus ponctuellement, l’alinéa 3 de l’art. L.122-3 du CPI précise encore que, « pour les œuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet-type » et l’art. L.122-6 inclut, en particulier, dans le monopole de l’auteur d’un logiciel le droit d’effectuer et d’autoriser, en tout ou partie, par tout moyen et sous toute forme, sa « reproduction permanente ou provisoire ».

Enfin, quoique figurant dans le chapitre du CPI relatif au droit moral363, l’art. L.121-8 réserve à l’auteur le droit de réunir ses articles et discours en recueils et de les publier, étant entendu que, pour toutes les œuvres ainsi publiées, « l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique »364.

C – Le droit de suite des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques

Tandis que la valeur pécuniaire de nombre d’œuvres de l’esprit est le plus souvent fonction de leur exploitation (ainsi en va-t-il des écrits et des compositions musicales), celle des œuvres graphiques et plastiques tient généralement à leur seul support matériel (par exemple la toile ou la sculpture). C’est précisément pour compenser ce désavantage que l’art. L.122-8 du CPI octroie à tout auteur d’une œuvre graphique ou plastique365 « un droit inaliénable de participation » au produit de toute revente de cette œuvre faite par l’intermédiaire d’un « professionnel du marché de l’art ». De sorte que, aux termes de l’harmonisation communautaire intervenue en la matière366, l’artiste doit normalement percevoir un prélèvement367 calculé selon un système de taux dégressifs par tranches (de 4 ou 5 % en dessous de 50.000 euros H.T., jusqu’à 0, 25 % au-dessus de 500.000 euros H.T.), le tout dans la limite d’un plafond maximal de 12.500 euros H.T.

Portant expressément sur toute cession de l’œuvre « originale »368, le droit de suite n’a pas manqué de susciter des difficultés d’interprétation à l’égard des œuvres réalisées en plusieurs exemplaires.

En matière de fonderie d’art tout d’abord, il s’est agi de savoir si la qualification d’œuvre « originale » devait être appliquée à trois exemplaires d’une même statue en bronze, coulés à partir d’un modèle réalisé par Rodin. La Cour de cassation a opté pour une acceptation large de la notion d’œuvre originale en habilitant un ayant droit de l’artiste à exercer son droit de suite, non seulement sur le modèle en plâtre ou terre cuite, mais également sur les épreuves en bronze en tirage limité, quand bien même celles-ci avaient été réalisées après le décès du sculpteur369.

Dans le domaine des meubles d’art, ensuite, il a été demandé à la Haute juridiction de dire si, à l’instar de ses peintures, les meubles réalisés dans l’atelier et sous la direction de l’artiste Dunand devaient également donner prise au droit de suite. C’est une réponse affirmative qui a été rendue le 13 octobre 1993, interdisant même de s’attacher à la seule « fabrication manuelle » des objets par l’artiste. Et dans un attendu de principe, il est dit pour droit que constitue « un exemplaire original d’une œuvre d’art graphique ou plastique, l’objet qui peut être considéré comme émanant de la main de l’artiste ou qui a été réalisé selon ses instructions et sous son contrôle, de telle sorte que, dans son exécution même, ce support matériel porte la marque de la personnalité de son créateur et qu’il se distingue par là d’une simple reproduction »370.

D – Les autres éléments du monopole

Outre les droits de représentation, de reproduction et de suite, le monopole d’exploitation conféré par le droit d’auteur comprend certains éléments plus spécifiques.

1 – Droit de traduction et d’adaptation

La traduction et l’adaptation d’une œuvre de l’esprit sont elles-mêmes des œuvres de l’esprit, relevant de la qualification d’œuvres dérivées. Mais, dès lors que l’œuvre originaire est protégée, sa traduction et son adaptation supposent l’autorisation du titulaire des droits d’auteur.

C’est ainsi que, en droit « commun » de la propriété littéraire et artistique, le monopole de l’auteur comprend, conformément à l’art. L.122-4 du CPI, « la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

En matière de logiciels, ce monopole porte, en particulier, sur le droit d’effectuer et d’autoriser « la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant »371.

2 – Droit de location et de prêt

Si, en dehors du domaine de l’informatique372, il n’est pas expressément visé par la loi française, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt de tout support corporel d’une œuvre constitue assurément l’un des éléments du monopole d’exploitation conféré à l’auteur de ladite œuvre. Il est, en effet, susceptible de constituer une application des droits de représentation et de reproduction.

Cependant, le droit de location et de prêt est aujourd’hui mis en exergue, à titre de prérogative spécifique, aux niveaux communautaire et international puisque sa protection est envisagée tout à la fois par la directive 92/100/CEE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle373, par l’art. 11 de l’accord ADPIC et par l’art. 7 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur.

3 – Droit de distribution

Également contenu, de manière implicite, dans le droit de reproduction prévu par la loi française, le droit de distribution en est formellement distingué par l’art. 4 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et par l’art. 6 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur.

Il s’agit, de façon générale, de doter les titulaires de droits d’auteur du pouvoir d’autoriser ou d’interdire toute mise à disposition du public, notamment par la vente, de l’original des œuvres ou de copies de celles-ci374.

En droit interne, l’art. L.122-6, 3° du CPI réserve toutefois expressément à l’auteur d’un logiciel le droit d’effectuer et d’autoriser « (l)a mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé […] ».

4 – Droit de destination ?

Proposée par la doctrine375, la notion de « droit de destination » désigne la faculté qu’aurait l’auteur de contrôler l’utilisation faite des exemplaires de ses œuvres, non seulement par ses cocontractants, mais également par d’éventuels sous-acquéreurs376. Elle consiste donc en une prérogative particulièrement large qui englobe, à l’évidence, le droit de location et de prêt ou le droit de distribution.

Quoique non dépourvue de justifications – textuelles et jurisprudentielles377 –, la théorie du droit de destination reste controversée et, à ce jour, elle ne semble pas avoir été pleinement accueillie, en tant que telle, par le droit positif.

§2 – La durée du monopole

A – La durée de principe

Conformément à l’art. L.123-1 du CPI, les droits patrimoniaux sont conférés, à compter de la création de l’œuvre, à l’auteur, « sa vie durant » et, à son décès, « au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ». C’est pourquoi on parle d’une protection de soixante-dix ans post mortem. Cette durée de protection s’applique à l’ensemble des éléments du monopole d’exploitation, et notamment aux droits de représentation, de reproduction et de suite.

A l’expiration de cette période de temps, l’œuvre tombe dans le domaine public378, si bien que son exploitation est normalement libre.

B – Les aménagements particuliers

1 – Droits sur les œuvres de collaboration

La protection de soixante-dix ans post mortem s’applique également aux œuvres de collaboration. Seulement l’année civile prise en compte comme point de départ du calcul de cette durée est, aux termes de l’art. L.123-2 du CPI, celle « de la mort du dernier vivant des collaborateurs ».

Et dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, il résulte encore de ce dernier article que sont retenus « les collaborateurs suivants : l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre, le réalisateur principal ».

2 – Droits sur les œuvres collectives, pseudonymes ou anonymes

Le particularisme des œuvres collectives, pseudonymes ou anonymes fait qu’elles ne bénéficient pas de la durée ordinaire de protection des droits patrimoniaux ; il est vrai que, s’agissant notamment d’une œuvre collective dont l’auteur est apparenté à une personne morale, la protection post mortem n’aurait aucun sens.

C’est pourquoi l’art. L.123-3 du CPI limite la durée du monopole d’exploitation à une période de soixante-dix ans « à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’œuvre a été publiée ». 

3 – Prorogations pour cause de guerre

La durée de protection des œuvres de l’esprit a fait l’objet de dispositions législatives particulières adoptées à l’issue de chacun des deux conflits mondiaux survenus au cours du XXe siècle. Elle a ainsi été prorogée en 1919, pour un temps correspondant à la durée de la première guerre mondiale (actuel art. L.123-8 du CPI), et en 1951, pour un temps correspondant à la durée de la deuxième (actuel art. L.123-9 du CPI).

Cette dernière loi379 a, en outre, institué une prorogation de la protection, aujourd’hui inscrite dans l’art. L.123-10 du CPI, de trente ans des œuvres dont « l’auteur, le compositeur ou l’artiste est mort pour la France ».

§3 – La dévolution successorale du monopole

Dès lors qu’elle survit aux auteurs, la protection des droits patrimoniaux sera susceptible de transmission à cause de mort. La règle, à cet égard, est la soumission de la propriété littéraire et artistique au droit commun des successions, et ce, aussi bien pour ce qui concerne la dévolution que pour ce qui est de la taxation. Le Code de la propriété intellectuelle contient cependant des dérogations issues, d’une part, de l’usufruit spécial du conjoint survivant et, d’autre part, de la transmission héréditaire du droit de suite.

A – L’usufruit spécial du conjoint survivant

Sous réserve d’une réduction au profit d’éventuels héritiers réservataires, l’art. L.123-6 du CPI accorde au conjoint survivant un droit pécuniaire spécial, en usufruit, sur le monopole d’exploitation de l’auteur, étant entendu que ledit conjoint survivant peut cumuler cet usufruit spécial et ses autres droits successoraux (issus de dispositions légales ou testamentaires).

S’ensuit pour lui la faculté d’autoriser ou non l’exploitation des œuvres concernées, de fixer les conditions des éventuelles autorisations et, le cas échéant, de recueillir les revenus d’exploitation. S’agissant d’un droit en usufruit, le conjoint survivant se voit, en revanche, interdire tout acte de disposition ou altérant la substance de l’œuvre.

Cet usufruit, qui suppose qu’il n’existe pas, contre le conjoint survivant, un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, s’éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.

B – La transmission héréditaire du droit de suite

Il résulte de l’art. L.123-7 du CPI, que, au décès de l’auteur d’une œuvre graphique ou plastique, son droit de suite « subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’art. L.123-6, de son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause ». Cela signifie que le droit de suite ne peut être transmis par donation ou par testament ; il ne peut revenir qu’aux héritiers désignés par la loi, dès lors que ceux-ci acceptent la succession.

Ayant, dans le cadre de l’affaire « Claude Monet »380, à interpréter la notion d’« héritiers » employée par le législateur, la Cour de cassation a estimé que le terme devait être entendu comme désignant les « successeurs légaux de l’auteur de l’œuvre dans l’ordre de la dévolution successorale même en présence de dispositions testamentaires contraires ». Si bien que, nonobstant la désignation d’un tiers comme légataire universel, la nièce du peintre fut, en sa qualité d’héritière, jugée fondée à recueillir le droit de suite sur les œuvres de l’artiste.

L’affaire « Georges Braque »381 a, pour sa part, permis à la Haute juridiction de se pencher sur la question de la dévolution successorale du droit de suite au décès de l’héritier lui-même. Le problème en l’espèce procédait de ce que les « héritiers de l’héritier » n’appartenaient plus à la famille de l’artiste. Néanmoins, il n’y a, pour la Cour, pas de distinction à faire « entre les héritiers légaux de l’auteur et les héritiers subséquents, au profit de qui subsiste le droit de suite » : ce droit se transmet donc aux héritiers de l’auteur « et, après eux, à leurs propres héritiers ». D’où l’octroi, en l’occurrence, du droit de suite à la veuve d’un neveu du peintre, au détriment de cousins éloignés de son mari.

Ce régime de dévolution successorale a été jugé conforme :

•d’abord à la directive 2001/84/CE harmonisant le droit de suite au sein de l’UE382, quand bien même la réglementation française révèle une vraie singularité dans l’exclusion des légataires testamentaires du bénéfice dudit droit de suite383 ;

•ensuite à la Constitution française, la réservation de la transmission du droit de suite aux seuls héritiers légaux – en vue de protéger la famille de l’artiste après son décès – ne méconnaissant pas le principe d’égalité devant la loi et n’étant « contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit »384.

§4 – Les limites du monopole

À l’instar de tous les droits de propriété intellectuelle, le droit d’auteur voit d’abord l’ensemble de ses attributs d’ordre patrimonial limités par la règle communautaire de l’épuisement385.

Une autre restriction est susceptible de tenir à la liberté d’expression, proclamée par l’art. 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec laquelle la protection du droit d’auteur doit trouver un « juste équilibre »386.

Mais ce ne sont pas là, tant s’en faut, les seules limitations assignées au monopole d’exploitation de l’auteur. Issu de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, l’art. L.331-4 du CPI dispose ainsi que les prérogatives conférées aux auteurs ne sauraient « faire échec aux actes nécessaires à l’accomplissement d’une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique ». Toutefois, transposant dans le droit français la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, c’est surtout la loi DADVSI de 2006 qui a considérablement accru le nombre d’exceptions et limitations inscrites dans le Code de la propriété intellectuelle387, quand bien même certaines y sont postérieures.

Les limites posées au monopole d’exploitation sur une œuvre sont ainsi constituées tout à la fois d’exceptions proprement dites et de licences légales.

A – Les exceptions proprement dites

1 – Exceptions communes à l’ensemble des droits patrimoniaux

a – La parodie, le pastiche, la caricature

Ce que l’on appelle parfois l’exception de parodie vise l’évocation, dans un but d’humour et de dérision, d’une œuvre préexistante passant certes par des emprunts à celle-ci, mais s’en démarquant quand même suffisamment pour ne pas lui faire concurrence.

Quoique les notions ne soient pas distinguées quant aux effets qu’elles produisent, la doctrine enseigne que la parodie concerne plutôt les œuvres musicales, le pastiche plutôt les œuvres littéraires et la caricature plutôt les œuvres artistiques. En tout état de cause, la parodie, le pastiche et la caricature échappent au monopole d’exploitation de l’auteur dès lors que, conformément à l’art. L.122-5, 4° du CPI, ils respectent « les lois du genre », c’est-à-dire dans la mesure où ils ne sont pas constitutifs d’atteinte aux droits de la personnalité (telles l’injure, la diffamation et l’atteinte à la vie privée).

Le régime de ladite exception de parodie a fait l’objet de précisions jurisprudentielles à l’occasion d’une action judiciaire intentée par l’éditeur du chanteur Charles Trenet à l’encontre de l’imitateur Thierry Le Luron388. Gain de cause fut donné à ce dernier eu égard, précisément, au caractère parodique de son imitation, et compte tenu de la triple faculté reconnue à l’imitateur :

•celle de « reproduire la musique originale », afin que le public puisse immédiatement identifier l’œuvre parodiée ;

•celle de travestir les paroles, de façon à « empêcher toute confusion » entre les deux œuvres ;

•celle de « se moquer le cas échéant avec insolence des travers de celui qui est imité ».

La Cour de justice de l’UE a, pour sa part, eu l’occasion de préciser que l’exception est une notion autonome de droit européen, non subordonnée à une condition d’originalité de la parodie389.

b – Les exceptions « sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source »

Aux termes des art. L.122-5, 3° et L.122-5, 9° du CPI, l’auteur ne peut, dès lors que son œuvre est divulguée et sa paternité indiquée, interdire certaines exploitations de ladite œuvre.

i – Les « analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées »

La notion de « courte citation » appelait, à l’évidence, une interprétation jurisprudentielle. Deux décisions de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation ont, à cet égard, fait œuvre utile :

•l’arrêt390 rendu le 30 octobre 1987 dans l’affaire opposant la société Microfor au journal Le Monde, par lequel ont pu bénéficier de l’exception les résumés « constitués uniquement de courtes citations de l’œuvre ne dispensant pas le lecteur de recourir à celle-ci » ;

•l’arrêt Utrillo391 du 5 novembre 1993, refusant d’assimiler à une courte citation la reproduction intégrale de toiles du peintre, quoique sous forme de vignettes, dans le catalogue établi en vue d’une vente publique392.

Les juges du fond parisiens ont, de leur côté, écarté l’exception de courte citation en matière musicale compte tenu, en particulier, de « l’impossible mention de la source et du nom de l’auteur »393.

ii – Les exceptions au profit de la presse

En trois occurrences, le législateur fait primer le droit à l’information sur le droit d’auteur. Échappent en effet au monopole d’exploitation :

•les « revues de presse » ;

•la « diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles » : si l’exigence légale « d’information d’actualité » a assurément pour effet de limiter la libre diffusion des discours publics, le droit exclusif de l’auteur doit retrouver sa place dès l’instant où les feux de l’actualité se sont éteints. ;

•la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, des œuvres graphiques, plastiques ou architecturales, « par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière »394, exception facilitant le travail des médias notamment lorsqu’un événement d’actualité a pour toile de fond des bâtiments couverts par un droit d’auteur.

c – Les autres exceptions communes

i – L’exception en faveur des personnes handicapées

L’art. L.122-5, 7° du CPI instaure une liberté de représentation et de reproduction, à des fins non lucratives, des œuvres au bénéfice des personnes atteintes d’un handicap moteur, physique, sensoriel395, mental, cognitif ou psychique « et empêchées, du fait de ces déficiences, d’accéder (aux) œuvre(s) dans la forme sous laquelle l’auteur (les) rend disponible(s) au public ». Cette exception aux droits patrimoniaux de l’auteur ne vaut cependant que pour une « consultation strictement personnelle » des œuvres.

Si les intéressés sont, dans cette perspective, autorisés à représenter et reproduire eux-mêmes les œuvres, ils peuvent aussi, pour ce faire, passer par l’intermédiaire de personnes physiques agissant en leur nom ou par celui de personnes morales ou d’établissements ouverts au public « tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia », dès lors que ceux-ci figurent sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la Culture et des Personnes handicapées396.

ii – Les exceptions visant la conservation et la diffusion du patrimoine culturel

Les objectifs de conservation et de diffusion du patrimoine culturel fondent deux exceptions distinctes quoique semblablement aménagées en faveur des institutions du patrimoine culturel, notamment les bibliothèques accessibles au public, les musées et les services d’archives.

•Exception aux fins de conservation des œuvres ou de préservation des conditions de leur consultation

L’art. L.122-5, 8° du CPI octroie aux bibliothèques accessibles au public, aux musées et aux services d’archives, sous réserve qu’ils ne poursuivent aucun but commercial, la liberté de reproduire et de représenter les œuvres à des fins de conservation ou en vue de la préservation des conditions de consultation, à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés.

•Exception relative aux œuvres indisponibles

Ajouté par l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 transposant certaines dispositions de la directive (UE) 2019/790, l’art. L.122-5, 13° permet aux mêmes institutions du patrimoine culturel – augmentées des établissements dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore – d’échapper, sous réserve d’indication claire du nom de l’auteur, à l’exclusivité conférée par le droit d’auteur sur la représentation et la reproduction des œuvres dites « indisponibles ». Ces dernières sont définies comme des œuvres encore protégées, figurant dans les collections permanentes de ces institutions du patrimoine culturel, mais qui, nonobstant des « efforts raisonnables d’investigation »397, ne sont plus disponibles « pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels et dont la première publication ou communication au public remonte à trente ans ou plus »398.

L’exception, qui autorise la numérisation et la diffusion, le cas échéant en ligne et transfrontalières (sur le territoire de l’UE), n’est toutefois applicable qu’à l’égard des œuvres pour lesquelles aucun organisme de gestion collective agréé n’a octroyé de licence non exclusive à des fins non commerciales399.

La mise en œuvre de l’exception oblige l’institution du patrimoine culturel à transmettre à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) des informations portant sur la désignation des œuvres, territoires et utilisations concernées en vue notamment de la faculté laissée – hormis en cas d’autorisation donnée par un organisme de gestion collective agréé400 – aux titulaires de droits d’auteur de s’opposer à l’exploitation des œuvres401.

iii – L’exception de panorama

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a institué une exception, dite de panorama, jusque-là ignorée de la réglementation française : l’art. L.122-5, 11° du CPI autorise désormais les personnes physiques, dès lors qu’il n’y a pas d’usage commercial, à représenter ou reproduire les œuvres d’architecture et de sculpture « placées en permanence sur la voie publique ».

2 – Exceptions propres à certaines prérogatives

a – L’exception propre au droit de représentation : l’exception du « cercle de famille »

L’art L.122-5, 1° du CPI fait échapper au monopole d’exploitation de l’auteur les « représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ». Outre la difficulté à y voir une « communication de l’œuvre au public », il s’agit là d’une limite de bon sens : en cas contraire, comment en effet contrôler le respect, à l’intérieur de chaque foyer, du droit de représentation ?

Mais l’exception ne saurait être démesurément étendue. La jurisprudence a ainsi refusé la qualification de « cercle de famille » s’agissant d’une salle de jeux ouverte aux pensionnaires d’une maison de repos pour enfants, au motif, logique, que les « pensionnaires qui se réunissent dans la salle de jeux n’ont aucun lien de parenté ou d’alliance, et ne se trouvent ensemble que par le fait du hasard ou de la maladie, en dehors de toutes relations préalables habituelles comparables à celles existant dans un cercle authentiquement familial »402.

b – Les exceptions propres au droit de reproduction

i – Les copies privées

Après la divulgation de l’œuvre, son auteur a, conformément à l’art. L.122-5, 2° du CPI, la faculté d’interdire :

•les « copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée », ce qui signifie que sont interdites, en dehors de celles réalisées à des fins de formation ou d’études, les copies d’œuvres d’art couvertes par un droit d’auteur ;

•les « copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde » nécessaire pour la préservation dudit logiciel ;

•les « copies ou reproductions d’une base de données électronique ».

Mais, en vertu du même article403, l’auteur ne peut interdire « les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite404 et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ».

Si ladite « utilisation collective » est susceptible d’être inférée de la pluralité des reproductions ou du partage non autorisé d’œuvres sur les plateformes internet de téléchargement, la formule légale imposait à la jurisprudence de donner une signification précise à la notion ambiguë de « copiste ».

Par un jugement remarqué rendu en 1974, le tribunal de grande instance de Paris condamna le C.N.R.S. pour atteinte, par fourniture de moyens, au droit de reproduction d’un éditeur405. En l’espèce, l’organisme public de recherche fournissait à toute personne qui en faisait la demande, moyennant un prix modique et sans aucun contrôle, des photocopies d’ouvrages protégés. C’est donc à ses clients, qui choisissaient le contenu des copies demandées, et non pas au C.N.R.S., que les juges attribuèrent la qualité de copiste, entérinant le critère dit de « l’intervention intellectuelle ».

Cette jurisprudence est depuis lors caduque. L’arrêt Rannou-Graphie de la première chambre civile de la Cour de cassation a initié le choix du critère dit du « bénéfice commercial » en condamnant une boutique de photocopies en « libre-service », qualifiée de copiste dans la mesure où elle avait la surveillance, la direction et le contrôle des appareils de photocopie406. De sorte que ce n’était nullement pour « l’usage privé du copiste » qu’étaient effectuées les reproductions litigieuses.

L’affirmation législative de l’exception de copie privée407 ne prive cependant pas les titulaires de droits de la liberté – sous réserve du respect de l’interopérabilité – d’assortir les supports des œuvres exploitées de mesures techniques de protection (MTP)408.

ii – Les exceptions en matière d’informatique

•Exception de copie technique

L’art. L.122-5, 6° du CPI fait échapper au monopole d’exploitation les reproductions provisoires « présentant un caractère transitoire ou accessoire ». Sont ici visées tout à la fois :

•les copies « volatiles », nées du browsing, c’est-à-dire le « survol » de documents, lors de la navigation sur Internet, laquelle conduit au chargement temporaire de données dans la mémoire des ordinateurs ;

•les copies dans les serveurs « cache » – autrement dit, les copies temporaires de données dans une zone rapidement accessible en vue d’éviter un nouveau transfert de données en cas de nouvelle consultation – chez les fournisseurs d’accès à Internet et sur les ordinateurs des internautes.

•Reproductions nécessaires à l’utilisation d’un logiciel ou d’une base de données électronique

Les nouvelles technologies de l’information donnent lieu à des limitations particulières du droit de reproduction conféré aux auteurs de logiciels ou de bases de données.

La première éviction du monopole concerne les actes nécessaires à l’utilisation desdites créations informatiques. De manière générale, outre sa faculté de faire, lorsque c’est nécessaire, une copie de sauvegarde409, tout acquéreur régulier d’un logiciel ou d’une base de données est – fort logiquement – autorisé à « charger » ceux-ci dans la mémoire de son ordinateur. Plus précisément :

•d’une part, l’art. L.122-6-1 admet l’accomplissement de tous actes « nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, […], y compris pour corriger ses erreurs »410 ainsi qu’une libre utilisation pour en « observer, étudier ou tester le fonctionnement ou la sécurité »411 ;

•d’autre part, l’art. L.122-5, 5° du CPI exclut du monopole les « actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat ».

La seconde limite à laquelle se heurte le droit de reproduction consiste dans la décompilation d’un logiciel nécessaire à son interopérabilité avec d’autres logiciels. Le fondement textuel de cette exception atypique figure dans l’art. L.122-6-1, IV du CPI, qui permet « la reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code […] lorsque la reproduction ou la traduction […] est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un logiciel créé de façon indépendante avec d’autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :

1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d’utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;

2°  Les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles […] ;

3°  Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d’origine nécessaires à cette interopérabilité.

Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :

1°  Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;

2°  Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l’interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;

3°  Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un logiciel dont l’expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur ».

Est, en définitive, instituée ici une exception, strictement encadrée, à l’interdiction de l’extraction des codes sources en vue, non pas d’élaborer un produit concurrent, mais seulement de faire « communiquer » le logiciel considéré avec d’autres412.

•Fouille de textes et de données

Consistant en « la mise en œuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations »413, la fouille de textes et de données414 fonde une liberté des copies ou reproductions numériques d’œuvres415, mais sur la base de deux régimes distincts :

•une exception de reproduction aux seules fins de la recherche scientifique au bénéfice des organismes de recherche, des bibliothèques accessibles au public, des musées, des services d’archives et des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, « ou pour leur compte et à leur demande par d’autres personnes, y compris dans le cadre d’un partenariat sans but lucratif avec des acteurs privés »416.

•une exception de reproduction à toutes fins par quiconque aura accédé aux œuvres concernées de manière licite, sous réserve toutefois que l’auteur ne s’y soit pas opposé d’une « manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par des machines pour les contenus mis à disposition du public en ligne »417.

iii – Les autres exceptions propres au droit de reproduction

•Reproduction d’œuvres d’art graphiques ou plastiques dans les catalogues de ventes judiciaires

Issu d’une loi de 1997 (corrigée en 2000)418, l’art. L.122-5, 3°, d) du CPI exclut du monopole de l’auteur, sous réserve d’indication de la source, « les reproductions intégrales ou partielles d’œuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d’art mises en vente ».

•Reproduction de pièces destinées à rendre leur apparence initiale à des véhicules de transport routier

En application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique, l’art. L.122-5, 12° du CPI a créé une nouvelle exception autorisant aussi bien la reproduction que l’utilisation en vue de la réparation, dès lors qu’elles sont protégées par un droit d’auteur, des pièces détachées de véhicules terrestres à moteur ou de véhicules destinés à être attelés.

L’exception est ici plus large que celle instituée en matière de dessins et modèles419, laquelle se limite à certaines pièces détachées420.

B – Les licences légales

À côté des exceptions proprement dites, le monopole d’exploitation sur les œuvres littéraires et artistiques fait l’objet de limitations prenant la forme de licences légales. Celles-ci consistent en dérogations au monopole que le législateur impose aux titulaires de droits d’auteur moyennant cependant, pour ceux-ci, un droit à rémunération dont le montant est fixé suivant des modalités déterminées421.

1 – Licence légale au profit des bibliothèques

Dans le cadre de la politique culturelle conduite par les pouvoirs publics, la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 a cherché à instaurer un nouvel équilibre entre le droit d’auteur et le prêt en bibliothèque. En accord avec la réglementation européenne422, une limite propre au droit de prêt a, pour ce faire, été édictée. Ainsi, aux termes de l’art. L.133-1, al. 1er du CPI, « lorsqu’une œuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public ».

S’agissant d’une licence légale, cette limitation des prérogatives de l’auteur est toutefois compensée par un droit à rémunération423 – assise sur une contribution de l’État et un prélèvement sur le prix de vente des livres achetés par les bibliothèques – au profit des auteurs et éditeurs.

Par une décision rendue dans une affaire initiée par une association de bibliothèques publiques néerlandaises424, la CJUE a admis l’application de cette limitation du droit de prêt aux livres numériques – que les bibliothèques mettent à disposition du public par le biais de téléchargements – à condition que les copies concernées ne soient plus utilisables à l’expiration de la durée du prêt et que la copie des livres sous forme numérique ait été obtenue à partir d’une source légale.

2 – Licences légales au profit de l’enseignement, de la formation professionnelle et de la recherche

Dès lors qu’elles n’ont aucune visée commerciale, une commune dispense d’autorisation des ayants droit couvre la représentation et la reproduction, notamment au moyen d’un environnement numérique, d’extraits d’œuvres à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement, de la formation professionnelle et de la recherche.

Écartée, en toute hypothèse, des cessions conclues, dans le cadre du mécanisme de gestion collective obligatoire, du droit de reproduction mécanique par reprographie425, la dispense devra donner lieu, au bénéfice des ayants droit, à une compensation financière prenant la forme d’une « rémunération négociée sur une base forfaitaire »426.

L’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 a toutefois opéré une distinction entre deux types de licences légales, jusque-là assimilées : d’une part la licence légale – dite « pédagogique » – instituée au bénéfice de l’enseignement et de la formation professionnelle, d’autre part celle instituée au profit de la recherche.

a – La licence légale propre à l’enseignement et la formation professionnelle

Si elle ne s’applique pas aux activités « à but récréatif »427, la licence légale au profit de l’enseignement et de la formation professionnelle – laquelle inclut la formation continue – s’étend à « l’apprentissage »428 ainsi qu’à « l’élaboration et la diffusion de sujets d’examens ou de concours organisés dans le prolongement des enseignements »429, sous réserve que les représentations ou reproductions soient faites, « sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement […] pour un public composé majoritairement d’élèves, d’étudiants ou d’enseignants directement concernés par l’acte d’enseignement ou de formation »430 en cause.

Couvrant, depuis l’ord. du 24 novembre 2021, tous les types d’œuvres, elle s’applique même, dans la mesure où les représentations ou reproductions sont effectuées sous une forme numérique, aux œuvres conçues à des fins pédagogiques et aux partitions de musique431.

Conformément à l’art. L.122-5-4, II du CPI, le régime légal sera cependant évincé si une « licence adéquate », consentie moyennant des redevances d’un « montant raisonnable », autorise l’établissement d’enseignement à effectuer des représentations et reproductions sous une forme numérique.

b – La licence légale propre à la recherche

La licence légale au profit de la recherche permet – sous réserve d’indication du nom de l’auteur et de la source – les représentations ou reproductions d’œuvres à destination d’« un public composé majoritairement de chercheurs directement concernés par l’activité de recherche nécessitant »432 lesdites représentations ou reproductions dès lors qu’elles ne font « l’objet d’aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué »433.

Elle ne concerne toutefois ni les œuvres conçues à des fins pédagogiques, ni les partitions de musique.

3 – Licence légale sur les « œuvres orphelines »

Voici déjà un certain nombre d’années que, en vue de faciliter la diffusion et la conservation du patrimoine culturel, ont été initiées, dans le monde entier, des vagues de numérisation – à grande échelle – de collections et d’archives, que celles-ci soient écrites ou audiovisuelles434. Passant tout à la fois par une reproduction et une représentation publique des œuvres ainsi mises en ligne, de telles entreprises ne vont pas sans poser des difficultés au regard notamment des œuvres encore protégées par le droit d’auteur435 mais dont les ayants droit ne sont pas connus, autrement dit les « œuvres orphelines »436.

C’est précisément à la création d’un cadre juridique ad hoc que s’est attelé, à partir de 2012, le législateur437.

Outre la constitution de bases de données permettant de lister les œuvres orphelines recensées438, la réglementation autorise désormais les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d’archives, les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore (y inclus les organismes de radiodiffusion de service public) ainsi que les établissements d’enseignement à mettre les œuvres orphelines439 à disposition du public et à les reproduire à des fins de numérisation, de mise à disposition, d’indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration440. Ces usages doivent toutefois s’inscrire dans le cadre des missions culturelles, éducatives et de recherche des organismes concernés, lesquels doivent en outre « ne poursuivre aucun but lucratif et […] ne percevoir, le cas échéant et pour une durée ne pouvant excéder sept ans, que les recettes couvrant les frais découlant directement de la numérisation et de la mise à la disposition du public des œuvres orphelines qu’ils utilisent »441.

De plus, cette liberté d’exploitation des œuvres orphelines prend automatiquement fin si un ayant droit vient à se manifester. Toute utilisation ultérieure de l’œuvre exigera alors une autorisation du titulaire des droits, lequel sera également fondé à obtenir une « compensation équitable » du préjudice subi du fait de l’utilisation antérieure, fondée sur le seul statut d’œuvre orpheline. L’assujettissement législatif de l’exploitation – fût-elle passée – des œuvres au versement d’une compensation financière « équitable » renvoie assurément au mécanisme de la licence légale. Ce d’autant que, si le montant de ladite compensation devra en principe résulter d’un « accord entre l’organisme et le titulaire de droits »442, il pourra « tenir compte, lorsqu’ils existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés »443.

4 – Licence légale au profit des médias sur les œuvres graphiques, plastiques et architecturales sans lien direct avec une information d'actualité

Outre l’exception – inscrite dans l'art. L.122-5, 9° du CPI – accordée à la presse et aux médias de reproduction ou de représentation des œuvres graphiques, plastiques ou architecturales « dans un but exclusif d’information immédiate »444, l’alinéa 3 du texte dispense également d’autorisation « les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en en relation directe avec cette dernière » mais à condition, cette fois, que les auteurs touchent une rémunération sur la base d’accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. Est ainsi instituée, à titre subsidiaire, une licence légale non accompagnée d’un mécanisme de gestion collective et dont les modalités de mise en œuvre ne sont, au demeurant, pas précisées.

Section II

Le droit moral

Créé par la jurisprudence445 avant d’être consacré par la loi du 11 mars 1957, le droit moral est le volet extrapatrimonial des prérogatives conférées à l’auteur à raison du lien intime existant entre la personne du créateur et son œuvre.

§1 – Les attributs du droit moral

Le droit moral comprend quatre éléments : le droit de divulgation, le droit à la paternité de l’œuvre, le droit au respect de l’œuvre, ainsi que le droit de repentir et de retrait.

A – Le droit de divulgation

1 – Notion

L’art. L.121-2, al. 1er du CPI prévoit expressément que « l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». En outre, sous réserve des dispositions légales relatives au contrat de production audiovisuelle, il détermine également « le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ». L’auteur est ainsi seul habilité à décider si l’état d’achèvement de sa création est, ou n’est pas, suffisant pour que celle-ci soit portée à la connaissance du public. Une application magistrale de cette prérogative – d’origine prétorienne – reconnue à l’auteur se rencontre dans le célèbre arrêt Camoin, rendu en 1931 par la Cour de Paris446. L’affaire procédait de ce que, insatisfait d’une soixantaine de toiles qu’il venait d’achever, l’artiste peintre Charles Camoin les avait lacérées dans son atelier, avant d’en jeter les morceaux à la poubelle. Récupérés par un chiffonnier, ceux-ci seront, pour la plupart, revendus dans des brocantes avant une reconstitution des tableaux, eux-mêmes proposés sur le marché de l’art. Avisé de la situation, l’artiste obtiendra la saisie et la mise sous séquestre de plusieurs toiles et, sur le fondement d’une atteinte à ses droits d’auteur, citera en justice trois personnes447 ayant participé à la reconstitution et/ou la revente des tableaux qu’il avait détruits. Et c’est bien à raison d’une violation du droit de divulgation de l’auteur que la justice imposera, en définitive, la destruction des toiles « reconstituées ».

En outre, sans préjudice de l’indemnisation que l’auteur pourra être tenu de verser, l’intérêt essentiel du droit de divulgation est de lui permettre de se soustraire aux obligations nées d’un contrat de commande. Déjà, par un arrêt du 14 mars 1900, la Cour de cassation avait jugé que le peintre James Whistler restait « maître de son œuvre » tant qu’il n’avait pas mis la toile commandée à la disposition de son cocontractant448. Un demi-siècle plus tard, le tribunal civil de la Seine obligeait, dans le même ordre d’idées, les héritiers du galeriste Ambroise Vollard à restituer, sous astreinte, au peintre Georges Rouault plus de huit cents toiles inachevées, que l’artiste avait remisé chez son ami galeriste mais sans en perdre la propriété ou le droit de divulgation449.

La jurisprudence est toutefois d’avis que le droit de divulgation s’épuise « par le premier usage qu’en fait l’auteur »450. Celui-ci ne saurait dès lors invoquer ce droit pour s’opposer à l’exploitation, fût-ce sous une forme différente, d’œuvres déjà portées, de manière licite, à la connaissance du public.

Cour d’appel de Paris, 6 mars 1931,
Carco et autres c. Camoin et Syndicat de la propriété artistique

LA COUR ; — Considérant que la propriété littéraire et artistique comporte pour celui qui en est titulaire un droit qui n’a rien de pécuniaire, mais qui, attaché à la personne même de l’auteur ou de l’artiste lui permet, sa vie durant, de ne livrer son œuvre au public que de la manière et dans les conditions qu’il juge convenables ; que le geste du peinte qui, mécontent de son œuvre, lacère un tableau et en jette les morceaux à l’abandon, ne porte aucune atteinte à ce droit ; que si celui qui ramasse ces morceaux en devient incontestablement propriétaire par voie d’occupation, cette propriété se limite à la matérialité de ces morceaux, mais ne prive pas le peintre du droit moral qu’il garde toujours sur son œuvre ; que si celui-ci persiste à penser que son tableau ne doit pas être mis en circulation, il est fondé à s’opposer à toute reconstitution de sa toile et à en exiger, le cas échéant, la destruction ; – Considérant que le jugement dont est appel a nettement précisé les circonstances dans lesquelles Camoin avait, en 1914, déchiré un assez grand nombre de ses toiles et en avait jeté les morceaux à la boîte aux ordures ; que parmi ces toiles, quatre ont été entièrement reconstituées et figuraient dans une collection de tableaux que Francis Carco avait mise en vente le 2 mars 1925 ; que ces quatre toiles ont été saisies et mises sous séquestre à la requête de Camoin ; que, d’autre part, il est constant que Balatre a acquis les fragments d’un certain nombre de toiles qui avaient été découpées par Camoin, qu’il les a restaurées et reconstituées et qu’il les a vendues ; qu’enfin Aubry a de son côté acheté et revendu d’autres œuvres de Camoin déchirées et rentoilées dans les mêmes conditions ; – Considérant qu’à tort les appelants ont prétendu induire une renonciation de Camoin à tout droit sur les toiles lacérées, du fait que quelques-unes d’entre elles ayant été vendues par commissaire-priseur en 1921 et en 1920 ; que c’est d’office et en dehors de toute intervention de Camoin que ce droit a été prélevé pour son compte par les commissaires-priseurs qui avaient procédé à la vente publique ; que pas davantage on ne saurait soutenir que Camoin aurait renoncé à son droit en signant de son nom quelques-unes de ces toiles autrefois déchirées et ensuite reconstituées et en reconnaissant ainsi la légitimité de la propriété de leur détenteur ; que malgré son geste antérieur, il restait toujours libre, s’il le jugeait à propos, d’autoriser la circulation de certaines de ses œuvres, sans que sa décision à l’égard de celles envisagées individuellement dût nécessairement s’appliquer à toutes celles qu’il avait entendu détruire pour des raisons dont il demeurait seul juge ; – Considérant que si, dans les documents de la cause, il apparaît que la responsabilité de Carco et celle de Balatre sont incontestables, Aubry n’a procédé lui-même à aucune reconstitution de toiles ; qu’il s’est borné à revendre les tableaux qu’il avait acquis déjà entièrement restaurés ; que sa bonne foi peut être admise et qu’il doit être mis hors de cause ; – Considérant, d’autre part, que le tribunal a statué ultra petita en ordonnant la remise à Camoin des quatre toiles mises sous séquestre ; que par son assignation, Camoin s’était borné à demander qu’elles fussent définitivement détruites et que, dans les circonstances de la cause, cette destruction apparaît comme pouvant seule être juridiquement ordonnée ; – Considérant enfin que la cour possède des éléments suffisants pour fixer à 2 000 F le montant des dommages-intérêts qui constitueront pour Camoin, de la part de Francis Carco et de Balatre, une réparation équitable du préjudice éprouvé ; qu’il convient aussi, tout en maintenant la condamnation à un franc de dommages-intérêts au profit du Syndicat de la propriété artistique, de supprimer la solidarité que le tribunal a prononcée sans raison, chacun des défendeurs ayant commis une faute strictement personnelle.

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du tribunal,

– déclare l’action dirigée par Camoin contre Aubry non fondée, le déboute de ses demandes, fins et conclusions en ce qui le concerne ; met Aubry hors de cause et condamne Camoin aux dépens de première instance et d’appel et d’appel de ce chef ; réduit à 2 000 F la somme que Francis Carco et Balatre payeront chacun à Camoin et les condamne à la lui verser à titre de dommages-intérêts ; Dit que Francis Carco et Balatre payeront au Syndicat de la propriété artistique la somme de un franc à titre de dommages-intérêts, mais sans solidarité ; dit que Bellier, commissaire-priseur, qui est actuellement séquestre des quatre toiles dues au pinceau de Camoin, procédera à leur destruction définitive en présence de Camoin et de Francis Carco ou d’eux dûment convoqués ; confirme le surplus du jugement ; déclare les parties fondées en toutes autres demandes, fins et conclusions, les en déboute.



2 – Aménagements légaux

a – À raison du type d’œuvre considéré

i – Œuvres posthumes

L’art. L.121-2, al. 2 du CPI détermine la dévolution, après la mort de l’auteur, du droit de divulgation de ses œuvres posthumes.

Par principe, ce droit « est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur ». Mais à défaut d’exécuteur testamentaire451, le législateur fixe, à titre supplétif, l’ordre de dévolution de ce droit. Il s’agit, par ordre de priorité décroissante : des descendants, du conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, des héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et des légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.

ii – Œuvres audiovisuelles

Compte tenu de l’importance des investissements généralement mis en jeu, le Code de la propriété intellectuelle limite quelque peu le droit de divulgation des auteurs d’œuvres audiovisuelles, en vue d’empêcher les blocages intempestifs de celles-ci.

L’art. L.121-5, al. 1er institue certes une présomption d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle « lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur ». Mais si, en l’absence d’un tel accord, l’un des auteurs refuse ou est dans l’impossibilité d’achever sa contribution, il ne pourra, en vertu de l’art. L.121-6, « s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d’auteur et jouira des droits qui en découlent ».

iii – Recueils d’articles et discours

Une application particulière du droit de divulgation, s’agissant au fond d’œuvres déjà divulguées, tient à ce que, en vertu de l’art. L.121-8, al. 1er du CPI, l’auteur a seul le droit d’autoriser la publication de ses articles et discours sous forme de « recueil ».

b – À raison du statut d’agent public de l’auteur

Il résulte de l’art. L.121-7-1, al. 1er du CPI, issu de la loi DADVSI de 2006, que, pour les œuvres créées, dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues, par les agents de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et de la Banque de France, le droit de divulgation fait, à l’instar d’autres attributs du droit moral, l’objet d’un encadrement : il ne peut en effet s’exercer que « dans le respect des règles auxquelles (ces auteurs sont) soumis en (leur) qualité d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui (les) emploie ». Ce régime dérogatoire ne concerne toutefois pas les œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu du statut ou des règles qui régissent la fonction de l’auteur-agent public, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique452.

B – Le droit à la paternité de l’œuvre

L’art. L.121-1, al. 1er du CPI dispose, en particulier, que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité ».

Le droit à la paternité de l’œuvre tient surtout au droit au respect du nom : l’auteur peut exiger d’être désigné en cette qualité pour toute exploitation de son œuvre, et cela quand bien même ladite œuvre aurait été cédée453. Peut-être moins crucial, le droit de l’auteur au respect de sa « qualité » fonde celui-ci à réclamer, outre l’indication de son nom patronymique, la mention de ses éventuels titres, grades et distinctions.

Au revers du droit à la paternité, l’art. L.113-6 accorde à l’auteur un droit à l’anonymat ou à l’utilisation d’un pseudonyme. Ce sera alors à l’éditeur ou au publicateur originaire de représenter l’auteur qui se refuse à dévoiler son identité.

Il est à noter que, en matière d’édition, le droit à la paternité fait l’objet de fréquentes renonciations dans le cadre de contrats dits « de nègre », par lesquels le véritable auteur abdique sa paternité au profit d’un auteur apparent. La jurisprudence semble toutefois subordonner la validation de tels contrats au caractère révocable de la renonciation454.

C – Le droit au respect de l’œuvre

L’auteur bénéficie encore « du droit au respect […] de son œuvre »455. Sous certaines limites, cette disposition le fonde à s’opposer à toute atteinte à l’intégrité de son œuvre.

1 – Notion d’atteinte à l’intégrité de l’œuvre

a – Dans le secteur de l’audiovisuel

La réalisation d’un film de cinéma exige, en principe, de gros moyens financiers. Si bien qu’en contrepartie de leurs apports, les investisseurs se font généralement céder les droits d’auteur sur l’œuvre produite. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11 mars 1957, le contrat emporte même de plein droit, sauf clause contraire, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre456. Cependant, compte tenu de l’inaliénabilité du droit moral457, les réalisateurs sont fondés à s’opposer aux atteintes portées à l’intégrité de leurs œuvres dès lors que celles-ci sont achevées458.

Les alinéas 2 à 4 de l’art. L.121-5 du CPI déterminent ainsi le régime suivant :

•« il est interdit de détruire la matrice » de la version achevée du film ;

•« toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord » du réalisateur, éventuellement des coauteurs, et du producteur ;

•« tout transfert de l’œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d’un autre mode d’exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur ».

Déjà sous l’empire de la loi ancienne, la justice avait pu condamner, au nom du droit moral, le fait, pour un producteur, d’infliger au film des coupures importantes contre l’avis du réalisateur459. Plus récemment, la jurisprudence a vu une atteinte au respect de l’œuvre audiovisuelle dans l’insertion du logo de la chaîne de télévision dans un coin de l’écran lors de la diffusion du film460, la Cour de cassation ayant, pour sa part, condamné à ce titre la colorisation d’un film de John Huston délibérément tourné en noir et blanc461.

Cour de cassation, 1re Ch. civ., 28 mai 1991,
Consorts Huston c. Sté Turner Entertainment Co et autres

LA COUR ; — […] ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi des consorts Huston, ainsi que sur le troisième moyen du pourvoi du Syndicat des artistes interprètes et autres personnes morales ;

Vu l’article 1er, 2e alinéa, de la loi n° 64-689 du 8 juillet 1964, ensemble l’article 6 de la loi du 11 mars 1957 ; — Attendu, selon le premier de ces textes, qu’en France, aucune atteinte ne peut être portée à l’intégrité d une œuvre littéraire ou artistique, quel que soit l’État sur le territoire duquel cette œuvre a été divulguée pour la première fois ; que la personne qui en est l’auteur du seul fait de sa création est investie du droit moral institué à son bénéfice par le second des textes susvisés ; que ces règles sont des lois d’application impérative ; — Attendu que les consorts Huston sont les héritiers de John Huston, coréalisateur du film « Asphalt Jungle » (« Quand la ville dort »), créé en noir et blanc, mais dont la société Turner, ayant droit du producteur, a établi une version colorée ; que, se prévalant de leur droit à faire respecter l’intégrité de l’œuvre de John Huston, les consorts Huston, à qui se sont jointes les diverses personnes morales également demanderesses au pourvoi, ont demandé aux juges du fond d’interdire à la société de télévision « La Cinq » de procéder à la diffusion de cette nouvelle version ; que la cour d’appel les a déboutés au motif que les éléments de fait et de droit relevés par elle « interdisaient l’éviction de la loi américaine et la mise à l’écart des contrats » conclus entre le producteur et les réalisateurs, qui dénient à ces derniers la qualité d’auteurs du film « Asphalt Jungle » ; — Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés par refus d’application.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois,

— casse et annule…



b – En dehors de l’audiovisuel

Les atteintes à l’intégrité sont susceptibles de revêtir des formes variées selon le type d’œuvre considéré :

•ont, dans le domaine des arts plastiques, été jugés constitutifs de telles atteintes le démantèlement par une municipalité d’une fontaine sculptée par Sudre, après que son état se soit dégradé faute d’entretien462, ainsi que le défaut d’achèvement de la construction (et, a fortiori, la démolition projetée) d’une fresque d’après sa maquette commandée à Dubuffet463 ;

•en matière de peinture, a été assimilé à une mutilation illicite de l’œuvre le découpage des panneaux d’un réfrigérateur décoré par Bernard Buffet en vue, pour son propriétaire, de les vendre séparément464 ;

•s’agissant de théâtre, un tribunal a admis que l’interprétation, par des femmes, de la pièce « En attendant Godot », contre l’avis de son auteur Samuel Beckett, heurtait l’« esprit » et, partant, l’intégrité de l’œuvre465 ;

•a enfin été condamnée, à raison d’atteintes à leur « destination », l’utilisation d’œuvres musicales à des fins publicitaires466.

2 – Limites du droit au respect de l’œuvre

a – Les limites textuelles

Instituée par la loi DADVSI de 2006, une première limite du droit au respect de l’œuvre concerne les œuvres créées par des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues de la personne publique qui les emploie : aux termes de l’art. L.121-7-1, al. 2 du CPI, l’agent ne pourra, dans une telle situation « s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ».

Une autre limite légale du droit au respect tient à la spécificité des logiciels, dont, en application de l’art. L.121-7, 1° du CPI, l’auteur ne peut, sauf stipulation contraire plus favorable, « s’opposer à la modification » par le cessionnaire des droits de traduction, d’adaptation ou d’arrangement, tout au moins lorsque ladite modification « n’est préjudiciable ni à son honneur, ni à sa réputation ».

b – Les limites jurisprudentielles

C’est également la spécificité des œuvres d’architecture qui explique, à leur égard, la limitation prétorienne du droit au respect. Bien qu’apparentés à des œuvres de l’esprit467, les bâtiments ont assurément une vocation utilitaire susceptible de heurter le droit, conféré à l’architecte, au respect de son œuvre. Pour la jurisprudence, à laquelle il est revenu « d’arbitrer » entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire de l’immeuble, l’architecte ne saurait imposer une intangibilité absolue de l’immeuble édifié selon ses plans en interdisant au propriétaire, dès lors que les travaux envisagés ne constituent pas une atteinte trop grave à l’œuvre, d’y apporter les modifications imposées par l’adaptation du bâtiment à ses besoins nouveaux468.

Un autre type de limite, d’origine purement prétorienne et formulée – par deux fois – autour d’adaptations de l’œuvre littéraire de Georges Bernanos, Dialogue des Carmélites, procède de la nécessité de respecter la liberté de création :

•des héritiers de l’écrivain avaient, à l’occasion de la première action, soutenu en justice qu’un film tiré de l’œuvre littéraire, en tant qu’il la trahissait, attentait à son intégrité ; leur action fut rejetée parce que, en l’absence de dénaturation, les juges entendirent octroyer à l’adaptateur cinématographique la liberté nécessaire à « une expression nouvelle de la substance de l’œuvre »469 ;

•la seconde affaire s’est focalisée sur la mise en scène, des plus « avant-gardistes » de l’opéra tiré de l’œuvre470 et à l’origine d’une interdiction, prononcée par la Cour de Paris, de la poursuite des ventes du DVD du spectacle, avant d’être levée suite au succès du pourvoi formé devant la Haute juridiction judiciaire à raison de l’absence de toute modification de la musique et des dialogues et dès lors que les changements apportés au dénouement de l’histoire471, non constitutifs de dénaturation, respectaient « les thèmes de l’espérance, du martyr, de la grâce et du transfert de la grâce et de la communion des saints, chers aux auteurs de l’œuvre première »472.

Une dernière limite jurisprudentielle tient à l’usage abusif du droit au respect. Dans l’affaire de la pièce « Le retour au désert », l’ayant droit du dramaturge Bernard-Marie Koltès, avait en effet fondé sa demande d’interdiction des représentations de l’œuvre sur une prétendue violation du droit au respect de l’œuvre. Était, à ce titre, notamment allégué que le rôle du personnage d’Aziz n’était, dans la distribution, pas tenu par un comédien d’origine maghrébine. Le demandeur sera cependant débouté de sa prétention par le TGI de Paris au motif que, parlant « parfaitement l’arabe », l’acteur choisi était « en situation de dire parfaitement les répliques écrites dans cette langue »473.

3 – Exercice post mortem du droit au respect de l’œuvre

À la différence du droit de divulgation, dont les règles de dévolution successorale sont soumises à un régime spécifique474, le droit de l’auteur au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre est seulement présenté comme « transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur »475.

Sur cette base, la Cour de cassation a admis le légataire universel, désigné par la veuve du peintre Maurice Utrillo, à défendre le droit au respect de l’artiste au motif que la transmissibilité, dont il est question dans la loi, doit s’entendre « selon les règles ordinaires de la dévolution successorale »476. Elle a, en revanche, au vu de ses statuts, refusé à la Société des Gens de Lettres la qualité à exercer, post mortem, le droit au respect des œuvres littéraires, rendant celle-ci irrecevable à ester en justice contre le film de Roger Vadim, « Les liaison dangereuses », en vue de protéger le droit moral de Choderlos de Laclos477.

D – Le droit de repentir et de retrait

Aux termes de l’art. L.121-4 du CPI, « nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ». Formellement, le droit de repentir permet à l’auteur d’apporter des remaniements à l’œuvre déjà publiée478, tandis que le droit de retrait l’autorise à faire interrompre la diffusion déjà entamée de l’œuvre.

Le même article fixe ensuite le régime d’un tel droit : l’auteur ne peut l’exercer « qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer ». Et si, postérieurement à l’exercice du droit de retrait, l’auteur décide de faire republier son œuvre, il sera « tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées ».

En ce qui concerne le champ d’application dudit droit de repentir et de retrait, la doctrine enseigne qu’est visée l’exploitation des œuvres mais pas leur support matériel, notamment dans le domaine des arts graphiques ou plastiques, sous peine de véritable expropriation. En outre, le législateur a exclu certains auteurs du bénéfice du droit de repentir ou de retrait. Il s’agit précisément des auteurs de logiciel, « sauf stipulation contraire plus favorable » du contrat d’exploitation479 et des agents publics, « sauf accord de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique »480.

Cour de cassation, Ch. soc., 8 mai 1980,
Théâtre du Gymnase c. Nadine Masmondet

LA COUR ; — […] ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que dame Masmondet, qui avait été engagée par le théâtre du Gymnase pour tenir deux rôles dans une pièce adaptée de l’anglais, a refusé de poursuivre l’exécution de son contrat en apprenant que l’adaptateur de la pièce avait décidé de supprimer l’un de ces rôles, bien que le maintien de la même rémunération lui eut été offert ; que l’arrêt infirmatif attaqué a estimé que cette suppression constituait une modification unilatérale d’une condition essentielle de son contrat, et que la responsabilité de la rupture incombait à l’employeur, qui ne pouvait se prévaloir de la force majeure ;

Attendu qu’en statuant ainsi sans avoir recherché si le risque de l’exercice du droit de repentir confère a l’adaptateur par la loi du 11 mars 1957, qui était connu tant par la direction du théâtre que par l’actrice, et opposable à l’une et à l’autre, n’entrait pas dans les prévisions contractuelles, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS :

— casse et annule…



§2 – Les caractères du droit moral

A – Les dispositions légales

Les alinéas 2 à 4 de l’art. L.121-1 du CPI déterminent l’essentiel des caractères conférés au droit moral : il est « attaché à la personne », il est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible » et il est « transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur ». Ces caractères sont toutefois susceptibles de regroupement.

1 – Droit « attaché à la personne »

L’attachement du droit moral à la personne signifie que son exercice est normalement réservé à l’auteur481, et ce quand bien même celui-ci serait frappé d’incapacité. Ce fondement sert aussi les juges pour modifier les engagements trop contraignants pour l’auteur au regard de sa liberté de création. C’est, en outre, ce caractère qui explique la réservation à l’auteur, inscrite dans l’art. L.121-9, al. 1er du CPI, sous tous les régimes matrimoniaux, du droit de divulgation, du droit au respect de l’œuvre et, implicitement, du droit de repentir et de retrait.

2 – Droit « perpétuel »

À la différence des droits patrimoniaux dont la durée de protection est limitée, le droit moral de l’auteur n’est théoriquement pas voué à disparaître. Il est supposé subsister indéfiniment, ce qui paraît en contradiction avec son classement dans les droits de la personnalité. Il demeure qu’il est, en tout état de cause, loisible au descendant d’un auteur mort depuis des siècles de poursuivre en justice les atteintes constatées au droit moral de son aïeul (à l’exception toutefois du droit de repentir ou de retrait, dont l’art. L.121-4 du CPI réserve l’exercice au seul auteur).

Pour sa part, l’art. L.121-2, al. 3 du CPI précise que le droit de divulgation sur une œuvre posthume peut lui aussi « s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation ».

La perpétuité du droit moral est indissociable de sa transmissibilité aux héritiers, expressément affirmée par l’art. L.121-1, al. 4 du CPI, et objet d’aménagements particuliers, dans l’art. L.121-2, à l’égard du droit de divulgation des œuvres posthumes482. Cette transmissibilité du droit moral aux héritiers n’empêche cependant pas que son exercice puisse « être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires »483. On parle alors d’exécuteur testamentaire. Et au décès de celui-ci, c’est naturellement la famille de l’auteur qui recueillera le contrôle du droit moral484.

3 – Droit « inaliénable »

L’inaliénabilité du droit moral signifie, en premier lieu, que celui-ci n’est pas cessible. Seraient ainsi frappés de nullité les engagements par lesquels l’auteur céderait son droit moral ou y renoncerait. De sorte que la cession, par un auteur de ses droits patrimoniaux sur une œuvre ne le prive nullement de ses prérogatives d’ordre moral.

L’inaliénabilité du droit moral débouche, en second lieu, sur son insaisissabilité par d’éventuels créanciers de l’auteur. De par son caractère extrapatrimonial, le droit moral ne fait évidemment pas partie des biens de l’auteur, sur lesquels seuls pourraient porter des voies d’exécution. Et alors que la saisie des droits patrimoniaux ne fait aucun doute, celle du support matériel d’une œuvre graphique ou plastique n’est pas possible avant la présentation publique de l’œuvre car la saisie porterait alors atteinte au droit de divulgation de l’artiste.

4 – Droit « imprescriptible »

Il résulte de l’imprescriptibilité du droit moral que celui-ci n’est pas perdu malgré un éventuel défaut d’usage, même quinquennal. Pour autant, nombre de spécialistes de propriété littéraire et artistique expliquent que l’action en justice née d’une violation déterminée du droit moral se prescrit néanmoins selon les règles du droit commun.

B – L’apport jurisprudentiel : le caractère d’ordre public

Par son arrêt rendu, le 28 mai 1991, dans l’affaire de la colorisation du film de John Huston485, la Cour de cassation a fait bénéficier du droit moral, jugé « d’application impérative », l’auteur étranger d’une œuvre créée à l’étranger, dès lors que celle-ci était exploitée sur le territoire français.

Chapitre V

L’exploitation des droits

Du point de vue de l’auteur, l’intérêt du monopole est de lui permettre de retirer des revenus de l’exploitation de son œuvre. Cela pourra éventuellement prendre la forme d’une exploitation directe et personnelle, sur la base, précisément, de la position d’exclusivité conférée à l’auteur par la loi. Le plus souvent cependant, l’exploitation sera le fait de cocontractants de l’auteur, à la suite d’une cession486 par ce dernier de ses droits ou de son adhésion à un organisme de gestion collective. En tout état de cause, l’autonomie de la volonté du titulaire des droits, quant à leur exploitation ou, au contraire, leur absence d’exploitation, sera susceptible de trouver sa limite dans la réglementation de l’usage ou du non-usage abusifs.

Section I

Usage ou non-usage abusifs

S’agissant du droit d’auteur, le contrôle des éventuels abus concerne aussi bien les droits patrimoniaux que le droit moral. C’est ainsi que la loi a institué un régime spécifique applicable à la fois en matière de divulgation et d’exploitation post mortem, tandis que la jurisprudence a fixé des règles en matière de repentir et de retrait.

§1 – En matière de divulgation ou d’exploitation post mortem

La codification de la propriété intellectuelle, le 1er juillet 1992, a, en particulier, scindé en deux une disposition relative à l’usage ou au non-usage abusifs, laquelle disposition figurait, depuis la loi du 3 juillet 1985, dans un seul et même article, l’art. 20 de la loi du 11 mars 1957.

Désormais, l’art. L.121-3 du CPI concerne le seul droit de divulgation, tandis que l’art. L.122-9 concerne les seuls droits d’exploitation. Mais la formulation et le régime mis en place par chacun d’eux sont en tous points identiques : « en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage » du droit de divulgation ou des droits d’exploitation « de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L.121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture ».

De sorte que, après le décès de l’auteur, le TJ (du lieu d’ouverture de la succession) est compétent, d’une part, pour contrôler le respect, par ses représentants, de la volonté du défunt quant à la divulgation et l’exploitation de ses œuvres, en tranchant, le cas échéant, leurs éventuels conflits et, d’autre part, pour pallier, sur ces questions, l’absence ou le désintérêt des représentants du défunt.

L’usage abusif prendra, par exemple, la forme d’une publication effectuée au mépris de la volonté contraire exprimée, de son vivant, par l’auteur. Le non-usage abusif peut, quant à lui, être illustré par l’affaire « Foujita », à laquelle il a donné lieu487 : la justice a, en l’espèce, compte tenu notamment du rayonnement de l’œuvre du peintre Foujita et de sa volonté présumée, assimilé à un abus notoire dans le non-usage du droit de reproduction le refus, opposé par sa veuve, à un éditeur français de toute publication d’un livre d’art consacré à l’artiste, alors pourtant qu’avait été passé, à cet effet, un contrat avec une maison d’édition japonaise.

Pour ce qui est des titulaires du droit de saisir le tribunal, la présence de l’adverbe « notamment » dans le texte interdit de réserver cette faculté au seul ministre de la Culture. L’action doit être considérée comme ouverte à tout intéressé, et en particulier aux organismes de défense professionnelle des droits d’auteur, « pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge »488.

§2 – En matière de repentir et de retrait

La propriété littéraire et artistique offre une illustration de l’admission jurisprudentielle de l’abus de droit, non pas seulement à raison de l’intention de nuire, mais également au vu du détournement de fonction d’un droit subjectif. La jurisprudence s’est en effet arrogé le pouvoir de contrôler les abus susceptibles d’être commis par l’auteur dans l’exercice de son droit de repentir et de retrait.

Elle a ainsi rejeté la demande par laquelle un auteur de bandes dessinées entendait fonder sur son droit de retrait l’interdiction faite à son éditeur de réimprimer certains de ses ouvrages pour des motifs, en réalité, tirés de redevances insuffisantes. La solution contraire aurait, il est vrai, avalisé le détournement, par l’auteur, du droit moral de sa finalité489.

Section II

Les cessions de droits d’auteur

En matière de cession des droits d’auteur, le Code de la propriété intellectuelle comprend, d’une part, des dispositions générales, et, d’autre part, des dispositions particulières à certains contrats.

§1 – Les règles générales applicables à tous les contrats

La réglementation générale des cessions de droits paraît guidée par la volonté du législateur de protéger l’auteur, manifestement assimilé à la partie faible au contrat.

A – Les solennités requises

À l’instar des règles posées en droit de la consommation, l’instauration d’un formalisme est un moyen de protection de l’auteur, qui pourra ainsi disposer d’une trace écrite de l’étendue de ses engagements. En l’espèce, les solennités consistent en la rédaction d’un écrit pour certains contrats et la mention des droits cédés dans l’acte de cession.

1 – Rédaction d’un écrit pour certains contrats

Dérogeant au principe du consensualisme, le CPI exige l’établissement d’un écrit pour certains contrats d’exploitation des droits d’auteur :

•l’art. L.131-2 impose tout d’abord de constater par écrit les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, les autorisations gratuites d’exécution et, plus généralement, « tous les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur » ;

•l’art. L.131-3, al. 3, ensuite, précise que « les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée ».

La sanction de cette exigence d’un écrit a été débattue en jurisprudence. Saisie du problème à l’égard d’un contrat d’édition, la Cour de cassation a estimé que la constatation écrite de l’accord n’est « pas requise pour la validité du contrat mais pour sa preuve »490.

2 – Mention des droits cédés dans l’acte de cession

De manière générale, toute transmission des droits de l’auteur est, en vertu de l’art L.131-3, al. 1er du CPI, « subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession ».

Appelée à interpréter cette disposition dans le cadre de l’affaire « Perrier », la Haute juridiction judiciaire a considéré que, nonobstant la généralité de sa formulation, la solennité prescrite régit les seuls contrats consentis par l’auteur lui-même, « et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants »491.

Le législateur impose encore que les contrats mentionnent la faculté laissée au producteur d’assortir de MTP les supports distribués492.

B – La limitation de l’étendue des cessions

Considérant que l’auteur est, par définition, le cédant, sa protection passe encore par la limitation de l’étendue des cessions de droits qu’il sera susceptible de consentir. Les deux règles édictées dans cette perspective sont la spécialité des cessions et la nullité de la cession globale des œuvres futures.

1 – Spécialité des cessions

« La cession du droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction. La cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de représentation »493. Et même en cas de cession totale de l’un de ces deux droits, « la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat »494.

Il est communément admis que ces règles ne sont pas limitées aux seuls droits de représentation et de reproduction. Elles doivent, au contraire, être étendues à l’ensemble des droits patrimoniaux de l’auteur. De sorte que, sauf disposition légale contraire, la cession de droits d’auteur porte, d’une part, sur les seules prérogatives spécifiées au contrat, les autres étant conservées par l’auteur, et, d’autre part, sur les seuls modes d’exploitation de l’œuvre visés par le contrat495. L’auteur est ainsi à même de mesurer avec précision la portée de son engagement. La spécialité des cessions a notamment fondé la Haute juridiction judiciaire à casser une décision de juges du fond qui s’étaient appuyés sur la cession aux éditeurs des droits afférents à une chanson de variété pour condamner l’autorisation, donnée par ses auteurs, d’en utiliser la musique pour sonoriser une publicité : or, non assimilable à une « finalité artistique usuelle » de l’œuvre, l’usage publicitaire de celle-ci ne pouvait relever de la cession – formulée en termes très généraux – opérée par le contrat d’édition496.

En outre, dans le prolongement de la spécialité des cessions, la mention, particulière à chacun des droits cédés, requise dans l’acte, doit, en particulier, délimiter le domaine d’exploitation desdits droits cédés « quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée »497. A, sur ces bases, été jugée inopérante, compte tenu de sa généralité, la clause « tous droits compris » figurant dans un contrat de cession498.

2 – Nullité de la cession globale des œuvres futures

L’art. L.131-1 du CPI dispose simplement : « La cession globale des œuvres futures est nulle ». Cette disposition vise essentiellement à protéger les auteurs débutants en les empêchant de souscrire des engagements inconsidérés que, plus tard, eu égard aux restrictions portées à leur liberté ou aux conditions financières sans rapport avec une notoriété nouvellement acquise, ils pourraient être amenés à regretter499.

La jurisprudence considère toutefois que, nonobstant sa formulation maladroite, la prohibition légale concerne bien la cession des droits sur les œuvres et non la cession matérielle des œuvres elles-mêmes, par exemple dans le cadre de contrats de mécénat. C’est pourquoi elle a pu admettre la licéité de la cession des œuvres futures d’un peintre à un marchand de tableaux lorsque celle-ci « est limitée dans le temps et ne s’accompagne pas d’exigences incompatibles avec le droit moral de l’artiste »500.

C – La réglementation du prix des cessions

La protection de l’auteur passe encore par l’encadrement légal des modalités tant de la fixation que de la révision du prix des cessions.

1 – Modalités de fixation du prix

La loi pose le principe d’une rémunération proportionnelle de l’auteur et n’admet la rémunération forfaitaire qu’à titre d’exception.

a – Principe d’une rémunération proportionnelle de l’auteur

Le principe, issu de l’art. L.131-4, al. 1er du CPI, est que les cessions de droits de propriété littéraire et artistique doivent « comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ».

Aussi convient-il, en matière d’édition par exemple, de calculer la participation de l’auteur d’un livre sur le prix de vente de l’ouvrage au public et non pas sur le bénéfice réalisé sur cette opération par l’éditeur, cessionnaire des droits501.

Pour ce qui est de la sanction de la règle, la Cour de cassation penche pour la nullité relative, susceptible dès lors de confirmation, et que l’auteur est seul à pouvoir invoquer502.

b – Admission exceptionnelle d’une rémunération forfaitaire de l’auteur

Après avoir posé le principe de la rémunération proportionnelle de l’auteur, l’art. L.131-4 du CPI détermine, de manière exhaustive, les cas d’admission exceptionnelle du forfait. Outre le renvoi opéré aux hypothèses expressément envisagées par d’autres dispositions du Code de la propriété intellectuelle503, ces cas d’admission sont, en définitive, au nombre de cinq, à savoir :

•l’impossibilité, soit de déterminer pratiquement « la base de calcul de la participation proportionnelle », soit d’en contrôler l’application. Il en va notamment ainsi en cas de diffusion gratuite de l’œuvre, d’utilisation de celle-ci dans une publicité, voire de diffusion par voie de radio ou de télévision. Est encore admise la rémunération forfaitaire des personnes ayant collaboré à une œuvre collective dans la mesure où, à l’évidence, « la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée » à leur égard504 ;

•le coût démesuré du contrôle de la rémunération proportionnelle ;

•l’incompatibilité de la rémunération proportionnelle avec les conditions ou la nature de l’exploitation à raison, notamment, du caractère accessoire de la contribution de l’auteur au regard de la création ou de l’objet exploité505. Cette base est, par exemple, susceptible de fonder la rémunération forfaitaire des contributeurs à une œuvre collective506, des arrangeurs musicaux et, en matière d’opéra, du metteur en scène ou du décorateur507 ;

•la cession des droits sur un logiciel ;

•la conversion, à la demande de l’auteur et pour une durée déterminée, d’une rémunération proportionnelle en annuités forfaitaires.

2 – Modalités de révision du prix

Si elle n’est pas prévue au bénéfice des auteurs de logiciels508, la révision légale du prix – qui procède toutefois d’une disposition supplétive509 – varie selon que la cession a été consentie moyennant une rémunération proportionnelle ou moyennant une rémunération forfaitaire510.

a – La rémunération supplémentaire

L’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition de certains articles de la directive (UE) 2019/790 a introduit dans la législation française un mécanisme spécifique de révision du prix des cessions fixées à proportion des recettes tirées de l’exploitation de l’œuvre : l’auteur aura en effet droit à une « rémunération supplémentaire »511 si ses gains s’avèrent « exagérément faible(s) par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation par le cessionnaire »512.

b – La révision du forfait

Lorsque la cession a été consentie à un prix forfaitaire, l’auteur, ayant « subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, […] peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat »513. Dérogeant au principe de la force obligatoire des conventions, les cessions forfaitaires de droits d’auteur constituent ainsi un cas d’application de la lésion.

L’admission de la lésion en la matière est soumise à un régime propre, assez différent de celui institué en matière de vente immobilière par les art. 1674 et s. du Code civil. Les différences tiennent tout à la fois aux titulaires, au régime et aux effets de l’action :

•s’agissant des titulaires, l’action en lésion, certes ouverte au vendeur, est ici réservée au seul auteur, à l’exclusion des éventuels sous-acquéreurs ;

•s’agissant de son régime, la lésion est « appréciée en considération de l’ensemble de l’exploitation par le cessionnaire des œuvres de l’auteur qui se prétend lésé »514. Cela signifie d’abord que, contrairement au délai préfix de deux ans prévu en matière immobilière, l’action n’est ici enfermée dans aucun délai autre que celui de la prescription. En outre, c’est au jour de l’introduction de la demande, et non au moment de la vente, qu’est appréciée la réalité de la lésion, ce qui, par exception à son traditionnel rejet en droit privé, est synonyme d’admission légale de l’imprévision. La révision est, en tout état de cause, refusée lorsque la cession porte sur les droits afférents à une œuvre accessoire515 ;

•s’agissant de ses effets, l’action en lésion conduira, le cas échéant, à une réfaction judiciaire du prix de la cession. À la différence de la lésion en matière immobilière, le vendeur ne pourra ici jamais obtenir l’annulation du contrat.

D – Les autres éléments du dispositif légal

L’ord. n° 2021-580 du 12 mai 2021 a mis deux autres obligations, jusque-là réservées aux seuls contrat d’édition et contrat de production audiovisuelle, à la charge de tout cessionnaire de droits d’exploitation d’une œuvre autre que logicielle :

•d’une part, une obligation de reddition des comptes passant par l’envoi à l’auteur516, « au moins une fois par an, des informations explicites et transparentes sur l’ensemble des revenus générés par l’exploitation de l’œuvre, en distinguant les différents modes d’exploitation et la rémunération due pour chaque mode d’exploitation »517 ;

•d’autre part, en cas de cession à titre exclusif de tout ou partie des droits, une obligation d’exploitation des œuvres cédées, obligation dont l’inexécution est source, pour l’auteur, d’une faculté de résiliation unilatérale du contrat518.

§2 – Les règles propres à certains contrats

Le Code de la propriété intellectuelle réglemente six types particuliers de contrats : le contrat d’édition, le contrat de représentation, le contrat de production audiovisuelle, le contrat de commande pour la publicité, le contrat de nantissement du droit d’exploitation des logiciels et le contrat de travail des journalistes de presse.

A – Le contrat d’édition

Les dispositions du CPI relatives au contrat d’édition ont, en particulier519, été modifiées par l’ord. n° 2014-1348 du 12 novembre 2014. La nouvelle architecture de la section du Code y afférent comprend désormais des dispositions générales et des dispositions particulières à l’édition d’un livre520, tenant notamment compte de l’essor des dispositifs de lecture numérique que sont les liseuses électroniques et autres tablettes tactiles.

1 – Notion

Le contrat d’édition est défini par l’art. L.132-1 du CPI comme « le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ».

Il se distingue en ceci des contrats voisins que sont le contrat dit à compte d’auteur et le contrat de compte à demi, dont la loi souligne qu’ils ne constituent, ni l’un, ni l’autre, un contrat d’édition521 :

•forme particulière de louage d’ouvrage, le contrat dit à compte d’auteur est celui par lequel « l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique et d’en assurer la publication et la diffusion »522 ;

•constituant, pour sa part, une société en participation, le contrat de compte à demi est, quant à lui, celui par lequel « l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation, dans la proportion prévue »523.

2 – Régime

Le régime du contrat d’édition fait l’objet, dans le Code de la propriété intellectuelle, d’un assez grand nombre de précisions concernant aussi bien les obligations mises à la charge de l’auteur que celles mises à la charge de l’éditeur524.

a – Les obligations de l’auteur

Pour ce qui est, d’abord, de la formation du contrat d’édition, c’est par écrit que l’auteur doit personnellement donner son consentement525.

Sont ensuite réglementées certaines modalités d’exécution du contrat d’édition, telles que la délivrance de l’œuvre contractuelle (qui inclut, conformément à l’art. L.132-9 du CPI, la mise à disposition des documents à publier, la correction des épreuves et la signature du bon à tirer), ainsi que la garantie d’exercice paisible du droit (à laquelle, selon l’art. L.12-8 du CPI, l’exclusivité n’est pas inhérente).

Surtout, le contrat d’édition peut valablement être assorti d’un pacte de préférence. Selon l’art. L.132-4 du CPI, est, en effet, « licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés ». Il s’agit là d’une atténuation portée à la prohibition de la cession globale des œuvres futures526.

Mais s’il est licite, le droit de préférence conféré à l’éditeur est strictement encadré par le législateur. Il est notamment « limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour »527.

La doctrine estime que l’ouvrage, objet d’un contrat d’édition considéré, devrait être inclus dans le calcul des « cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature ». De sorte que la préférence ne porterait en réalité que sur les quatre ouvrages à venir.

Quant à la limitation légale de la préférence à cinq ouvrages du « genre » de celui faisant l’objet du contrat en cause, elle a, en particulier, conduit la Cour de cassation a juger insuffisamment précise la clause de préférence visant le genre « sciences humaines »528. Par une interprétation littérale de la loi, la Cour d’appel de Paris a, en revanche, validé la clause qui attribuait à l’éditeur un droit de préférence pour cinq recueils de poésie, cinq romans et cinq essais529.

En outre, « lorsque l’éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l’auteur dans le genre déterminé au contrat, l’auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté, quant aux œuvres futures qu’il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu pour ses œuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci »530.

b – Les obligations de l’éditeur

L’éditeur a pour obligation première de fabriquer, c’est-à-dire de faire imprimer, les ouvrages contractuels. À cet égard, le contrat doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le tirage initial, à moins que l’éditeur garantisse un minimum de droits d’auteur531.

L’éditeur doit aussi assurer à l’œuvre « une exploitation permanente et suivie »532 et « une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession »533. Il s’agit là, pour la jurisprudence, d’une obligation de résultat, fondement, en particulier, de la résiliation de contrats aux torts d’un éditeur graphique, cessionnaire de droits sur des œuvres musicales, dès lors que certaines d’entre elles n’avaient pas fait l’objet d’un pressage de disques534. L’ordonnance du 12 novembre 2014 a d’ailleurs renforcé l’obligation d’exploitation afférente aux contrats d’édition portant sur un livre sous forme imprimée : l’art. L.132-17-2, II, al. 1er du CPI dispose en effet que la cession des droits d’exploitation « est résiliée de plein droit lorsque, après une mise en demeure de l’auteur adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’éditeur ne satisfait pas dans un délai de six mois à compter de cette réception aux obligations qui lui incombent à ce titre »535.

L’éditeur est encore tenu de verser à l’auteur la rémunération due536. Celle-ci consistera normalement en une rémunération proportionnelle, conformément aux règles générales applicables à tous les contrats de cession de droits d’auteur537. La réglementation particulière du contrat d’édition envisage cependant des cas spécifiques d’admission du forfait, applicables à l’édition de libraire, pour la première édition et avec l’accord formel de l’auteur. Sont ainsi visés par l’art. L.132-6 du CPI : les « ouvrages scientifiques ou techniques » ; les « anthologies et encyclopédies » ; les « préfaces, annotations, introductions, présentations » ; les « illustrations d’un ouvrage » ; les « éditions de luxe à tirage limité » ; les « livres de prières ; les « traductions » (à la demande du traducteur) ; les « éditions populaires à bon marché » et les « albums bon marché pour enfants ». La rémunération forfaitaire est encore autorisée pour « les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l’étranger », ainsi que pour les journalistes.

Enfin, une obligation de reddition des comptes est mise à la charge de l’éditeur, qui doit, au moins une fois par an, adresser à l’auteur un état « mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock »538.

B – Le contrat de représentation

1 – Notion

Le contrat de représentation est en principe celui « par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent »539.

Est toutefois distinguée une variété particulière de contrat de représentation, malencontreusement dénommée « contrat général de représentation », définie comme « le contrat par lequel un organisme professionnel d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles ou à tout autre utilisateur la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit »540.

Dans les deux cas, malgré l’emploi du verbe « représenter », c’est bien de cession de droits d’auteur (en l’occurrence, le droit de représentation) qu’il s’agit.

2 – Éléments du régime

Outre son exigence lors de la formation du contrat de représentation541, le consentement écrit de l’auteur est requis à peine de nullité pour le transfert, par l’entrepreneur de spectacles, du bénéfice du contrat542.

Aux termes de l’art. L.132-19, al. 1er du CPI, « le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public ». Par principe, il ne confère aucune exclusivité à l’entrepreneur de spectacles543. Si, en vertu d’une clause particulière, tel devait être le cas, la durée de l’exclusivité ne pourrait valablement excéder cinq années544.

Lorsqu’il a pour objet l’autorisation de télédiffuser une œuvre, le contrat de représentation fait une application particulière de la spécialité des cessions : il ressort en effet de l’art. L.132-20 du CPI que, sauf stipulation contraire, l’autorisation de télédiffuser une œuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette œuvre dans un lieu accessible au public et que, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées par la loi545, l’autorisation de télédiffusion par voie hertzienne ne comprend normalement ni la distribution par câble, ni l’émission vers un satellite permettant la réception de l’œuvre par l’intermédiaire d’organismes tiers.

Parmi les obligations mises à la charge de l’entrepreneur de spectacles, l’art. L.132-21, al. 1er du CPI distingue notamment l’information de l’auteur quant au programme des œuvres diffusées, la fourniture à celui-ci d’un état des recettes et, bien sûr, le paiement des redevances dues.

C – Le contrat de production audiovisuelle

1 – Notion

On appelle contrat de production audiovisuelle la convention passée entre un producteur qui « prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre » audiovisuelle et les différents auteurs participant à la création de cette œuvre546.

L’objet de ce contrat est la cession par les coauteurs ou producteurs des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle, incluant à la fois le droit de représentation et le droit de reproduction.

2 – Éléments du régime

Parmi les obligations imposées au producteur d’œuvre audiovisuelle figurent, en particulier, celle de verser aux auteurs une rémunération, distincte « pour chaque mode d’exploitation »547 et proportionnelle aux revenus tirés par le producteur de l’exploitation de l’œuvre548, ainsi que celle de rendre compte, au moins une fois par an, des résultats de ladite exploitation549.

Mais le régime du contrat de production audiovisuelle est surtout marqué par la présomption, issue de l’art. L.132-24, al. 1er du CPI, de cession au producteur des droits d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle.

Cette présomption, apparemment contraire à l’intérêt des auteurs, est en réalité dictée par un souci d’efficacité : sauf clause contraire hautement exceptionnelle, elle donne ainsi au producteur tout pouvoir pour organiser l’exploitation de l’œuvre, notamment dans les négociations avec les entrepreneurs de spectacles (salles de cinéma, chaînes de télévision, etc.), sans à avoir à obtenir l’accord de chaque coauteur.

Les apports jurisprudentiels sont, à cet égard, substantiels.

Il a d’abord été demandé à la Cour de cassation d’articuler la présomption de cession en matière d’œuvre audiovisuelle et la règle générale, inscrite dans l’art. L.131-3, al. 1er in fine, imposant la délimitation du domaine d’exploitation des droits cédés, notamment quant à la durée. Faisant logiquement prévaloir le droit spécial sur le droit général, sa réponse est que, « en l’absence de clause contraire dans le contrat de production, la société (productrice) se trouvait investie par l’effet de la loi et sans limitation de durée des droits d’exploitation litigieux ». Si bien que la cession ne comporte alors « pas d’autre limitation de durée que celle des droits eux-mêmes »550.

S’agissant ensuite de la portée de la cession quant à son étendue et quant à la destination des droits cédés au producteur, il résulte par exemple d’un arrêt de la Cour de Colmar que la règle de la spécialité des cessions ne saurait être écartée du contrat de production audiovisuelle : faute d’une autorisation explicite de la part des journalistes, une chaîne de télévision n’a pas le droit de faire reproduire sur Internet les émissions concernées551.

La présomption de cession au profit du producteur est toutefois expressément écartée par l’art. L.132-24 du CPI en ce qui concerne les droits du compositeur de la musique552, d’une part, et les droits graphiques et théâtraux sur l’œuvre, d’autre part. La conséquence est, dans le premier cas, que les redevances sont généralement versées par la SACEM, à laquelle les droits ont été cédés, dans le second, que le producteur ne peut contrôler les adaptations sous forme de livre, bande dessinée, pièce de théâtre, etc., de l’œuvre, objet du contrat de production audiovisuelle.

En contrepartie de cette présomption, le producteur est tenu tout à la fois d’une « exploitation suivie de l’œuvre audiovisuelle »553 – sur la base des usages de la profession554 – et de fournir aux auteurs un certain nombre d’informations, notamment en cas de cession du contrat à un tiers555 ou de signature d’un contrat autorisant la communication de l’œuvre au public sur un service de médias audiovisuels à la demande556.

D – Le contrat de commande pour la publicité

« Dans le cas d’une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support »557.

L’autre particularité du régime légal applicable en la matière est l’instauration d’un mécanisme de fixation des rémunérations dues aux auteurs au moyen d’accords collectifs entre organisations représentatives au sein de la profession.

E – Le contrat de nantissement du droit d’exploitation des logiciels

À côté du nantissement du fonds de commerce558, l’art. L.132-34 du CPI organise un nantissement du droit d’exploitation des logiciels.

Le régime mis en place prévoit, en particulier, la constatation écrite du nantissement (à peine de nullité) et son inscription, sous peine d’inopposabilité, dans un registre spécial tenu par l’INPI (inscription valable cinq ans avec possibilité d’un renouvellement).

F – Le contrat de travail des journalistes de presse

Dans le prolongement de la cession automatique des droits à l’employeur qu’ils instituent559, les art. L.132-35 et suivants du CPI, permettent aux organes de presse, sur la base d’un accord d’entreprise, une diffusion multisupport (y inclus la diffusion en ligne par le biais d’Internet) des écrits des journalistes salariés d’une « même famille cohérente de presse »560.

Pendant une première période de référence561 fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif562, l’exploitation des œuvres de journalistes « sur différents supports, dans le cadre du titre de presse […] a pour seule contrepartie le salaire »563.

Les journalistes sont toutefois fondés à percevoir une « rémunération complémentaire sous forme de droits d’auteur ou de salaire » si leurs œuvres sont exploitées au-delà de la période de référence564 ou « hors du titre de presse »565. Une publication en dehors « d’une famille cohérente de presse » exige même, pour ce qui la concerne, à la fois « l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif » et une « rémunération sous forme de droits d’auteur »566.

À défaut d’accord, la détermination des modes et bases de la rémunération due aux journalistes en contrepartie des droits d’exploitation peut être confiée à une commission administrative567.

Section III

La gestion collective des droits d’auteur

En théorie, rien n’empêche un auteur d’exercer seul les droits de propriété intellectuelle que lui reconnaît la loi en passant personnellement les contrats d’exploitation afférents à ses œuvres et/ou en poursuivant lui-même en justice les atteintes portées à ses droits. Un tel choix sera toutefois source de difficultés pratiques considérables pour l’auteur « isolé » :

•comment, tout d’abord, surveiller seul le « marché » en vue de contrôler les éventuelles contrefaçons568 ?

•et, même en cas de détection de la contrefaçon, comment faire face au coût des procédures judiciaires, surtout à l’étranger ?

•enfin, l’auteur, à titre individuel, ne risque-t-il pas de se retrouver en position d’extrême faiblesse lorsqu’il s’agira de négocier des contrats avec des utilisateurs et exploitants, dotés, le cas échéant, de services juridiques ?

D’où l’utilité, voire la nécessité, pour les titulaires de droits d’auteur de se regrouper en vue d’une administration collective de leurs droits. Tel est précisément l’objet des organismes de gestion collective569 (OGC), étant précisé que lesdits organismes français ont établi avec leurs homologues du monde entier des partenariats permettant la protection des droits au plan international.

En France, en application de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, la plénitude des attributions liées à la gestion collective des droits de propriété littéraire et artistique était réservée aux sociétés dites « de perception et de répartition des droits », obligatoirement constituées sous forme de sociétés civiles. Aux termes de la réforme opérée par l’ord. n° 2016-1823 du 22 décembre 2016, et inscrite aux art. L.321-1 et s. du CPI570, les organismes de gestion collective sont désormais définis comme « des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont l’objet principal consiste à gérer les droits d’auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits […] à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions légales, soit en exécution d’un contrat »571, ces organismes devant en outre, soit être contrôlés par leurs membres titulaires de tels droits, soit être à but non lucratif572.

Figurent parmi les nombreuses dispositions instituées573 un accroissement de la transparence des OGC à l’égard des règles d’affiliation574 et de gestion des revenus issus de l’exploitation des droits, un renforcement des règles de gouvernance des OGC et un approfondissement de leur contrôle575.

En dehors du champ des OGC, existent des organismes de défense professionnelle des intérêts des auteurs qui ne sont pas en charge de l’administration de fonds issus de l’exploitation d’œuvres. Relèvent notamment de cette catégorie :

•le Centre national du Livre (CNL)576, établissement public placé sous l’autorité du ministre de la Culture, chargé, au moyen de divers dispositifs de soutien aux acteurs de la chaine du livre, d’encourager la création et la diffusion d’ouvrages de qualité – souvent peu rentables – et « d’assurer le respect des œuvres littéraires quel que soit leur pays d’origine, après la mort de l’auteur et même après leur chute dans le domaine public »577 ;

•l’Agence pour la protection des programmes (APP), association (régie par la loi du 1er juillet 1901) statutairement constituée en vue de la défense des intérêts professionnels des auteurs, éditeurs ou producteurs de logiciels, jeux vidéo et œuvres numériques, notamment au moyen de l’engagement d’« actions amiables ou judiciaires tendant à la réparation des préjudices subis par le titulaire des droits du fait de contrefaçons ou d’imitations frauduleuses ou illicites, de pillages et de concurrence parasitaire » (art. 1er de son Règlement général).

Par principe, le recours à la gestion collective des droits d’auteur est facultatif. Le législateur français l’a cependant rendu obligatoire dans certains domaines578 :

•d’abord en matière de copie privée des œuvres sonores ou visuelles : en contrepartie de la liberté des « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste »579, les art. L.311-1 et s. du CPI instituent un mécanisme de rémunération pour copie privée prenant la forme d’une redevance sur certains supports vierges580, dont la perception est assurée par la société de gestion collective Copie France581 ;

•ensuite en matière de rémunération des auteurs et éditeurs de livres au titre du prêt en bibliothèque : le ministère de la Culture a octroyé à la SOFIA (Société française des intérêts des auteurs de l’écrit) un agrément pour la gestion des rémunérations instituées en vue de compenser le manque à gagner des intéressés du fait de la licence légale au profit des bibliothèques582 ;

•enfin dans le cadre de l’exploitation numérique des livres indisponibles : en vue de permettre, via le recours aux technologies de la numérisation, un accès à des ouvrages épuisés, la SOFIA a également été retenue pour délivrer, moyennant rémunération, des autorisations de reproduction et de représentation – sous une forme numérique – de livres indisponibles583 (bien qu’encore couverts par des droits d’auteur) et répartir les sommes ainsi perçues entre les auteurs et les éditeurs des ouvrages concernés584.

L’étude de la gestion collective des droits d’auteur appelle la présentation, successivement, des principaux organismes de gestion collective habilités et de leurs missions.

§1 – Les principaux organismes de gestion collective des droits d’auteur

Les nombreux organismes français de gestion collective des droits d’auteur sont divers et variés. Si certains sont constitués uniquement d’auteurs ou d’éditeurs, d’autre rassemblent à la fois des auteurs et des éditeurs.

A – Les organismes d’auteurs

Figurent parmi les principaux organismes d’auteurs :

•la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), héritière du groupement fondé en 1777 par Beaumarchais, qui regroupe essentiellement des auteurs d’œuvres théâtrales, chorégraphiques et audiovisuelles ;

•la SCAM (Société civile des auteurs multimédia), en charge de la défense des intérêts professionnels des auteurs d’œuvres – quel qu’en soit le support – de caractère documentaire et littéraire (à l’exclusion des œuvres dramatiques et musicales) et de logiciels. La SCAM a pris, en 1981, la succession de la « Société des Gens de Lettres » (SGDL), créée en 1838 à la demande de Balzac, qui existe toujours mais dont le rôle se limite essentiellement à la défense des intérêts (juridiques et moraux) des écrivains585 ;

•l’ADAGP (Association pour la diffusion des arts graphiques, plastiques et photographiques), qui assure la gestion collective des droits des auteurs d’œuvres d’art visuel586, y inclus le droit de suite.

B – Les organismes d’éditeurs

Le principal organisme d’éditeurs est la SCELF (Société civile des éditeurs de langue française). Réunissant près de 350 éditeurs français, elle assure la perception et la répartition des rémunérations afférentes aux différentes adaptations – notamment audiovisuelles – des œuvres littéraires cédées par leurs auteurs aux éditeurs adhérents.

C – Les organismes d’auteurs et d’éditeurs

Au titre des organismes constituées à la fois d’auteurs et d’éditeur, il convient de citer :

•la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), créée en 1851, et qui constitue aujourd’hui, avec environ 1.300 employés, plus de 195.000 sociétaires et un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros, le plus important des organismes français de gestion collective ;

•la SDRM (Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique), qui s’occupe de la gestion des droits provenant de la reproduction, notamment audiovisuelle, des œuvres administrées par la SACEM, la SCAM et la SACD ;

•le CFC (initialement « Centre français du copyright », désormais rebaptisé « Centre français d’exploitation du droit de copie »), dédié à la gestion du droit de reprographie des œuvres littéraires et artistiques ;

•la SOFIA (Société française des intérêts des auteurs de l’écrit), chargée de gérer la rémunération due aux auteurs et éditeurs de livres au titre du droit de prêt en bibliothèque et à celui de l’exploitation numérique des livres indisponibles.

§2 – Les missions des organismes de gestion collective des droits d’auteur

Les missions des organismes de gestion collective des droits d’auteur s’articulent autour de trois axes : la perception des droits auprès des utilisateurs, la répartition des droits entre les adhérents et la participation à la défense des droits.

A – La perception des droits auprès des utilisateurs

Hormis en matière de rémunération pour copie privée587 et de rémunération au titre du prêt en bibliothèque, c’est bien un contrat de cession qui lie l’OGC et l’utilisateur, cession dont l’objet est généralement le droit de représentation et/ou le droit de reproduction. Dans cette perspective, quoique certains d’entre eux (notamment la SACEM et la SDRM) agissent parfois en qualité de cessionnaires des droits patrimoniaux de leurs adhérents, les organismes de gestion collective sont normalement les mandataires de leurs membres et ont, dès lors, pouvoir pour passer, en leur nom, des contrats de cession avec les utilisateurs.

La rémunération demandée à l’utilisateur consistera le plus souvent en un forfait, le cas échéant, proportionnel au chiffre d’affaires réalisé par l’utilisateur. La SACEM, par exemple, a établi des barèmes très précis selon le type de manifestation organisée, le nombre de participants, l’existence ou non d’une buvette, la distribution ou non de repas, selon qu’il s’agit de musique vivante ou enregistrée, etc.

B – La répartition des droits entre les adhérents

La répartition des droits perçus ne pose pas de difficulté lorsque l’utilisateur a sollicité l’exploitation d’une ou plusieurs œuvres déterminées. Par exemple lorsque, en matière musicale, l’organisateur d’une manifestation ponctuelle a joint à sa déclaration SACEM le programme des œuvres diffusées588.

Il n’en va pas de même, s’agissant de la répartition des droits, lorsque les utilisateurs ont demandé, notamment dans le cadre de « contrats généraux de représentation », à pouvoir puiser librement dans un répertoire en contrepartie des redevances versées. La répartition de ces sommes passe alors par le recours à des techniques d’échantillonnage avec, notamment en matière musicale, des barèmes prenant en compte la durée ou la nature de l’œuvre.

En tout état de cause, les OGC ne répartissent pas l’intégralité des sommes perçues. Ils opèrent des retenues pour leur frais de gestion et de fonctionnement, et pour financer les missions d’action sociale et culturelle assignées par leurs statuts : fonds de prévoyance-retraite, de solidarité-maladie ; soutiens à la création des répertoires difficiles ou marginalisés (jazz, musique contemporaine,…) ; encouragements à la diffusion des spectacles vivants (festivals, concerts,…) ; aides aux jeunes auteurs-compositeurs ; etc. Le défaut de reversement peut encore tenir à l’impossibilité de retrouver des ayants droit.

C – La participation à la défense des droits

1 – Constatation des atteintes

La preuve de la matérialité des atteintes aux droits des auteurs – et notamment des contrefaçons – ne résulte pas seulement des constats des commissaires de justice ou des procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire. Elle peut aussi, selon l’art. L.331-2 du CPI, « résulter des constatations d’agents assermentés »589 désignés, selon les cas, par le Centre national de la cinématographie, par les organismes de défense professionnelle des droits d’auteur et par les organismes de gestion collective des droits d’auteur.

En la matière, il importe de mesurer l’importance toute particulière du rôle des inspecteurs de la SACEM, qui sillonnent les discothèques et salles de spectacle en vue de contrôler la régularité des droits des utilisateurs d’œuvres musicales.

2 – Engagement d’actions en justice

Conformément à l’art. L.331-1 al. 2 du CPI, « les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge »590.

Chapitre VI

La défense des droits

Quiconque porte atteinte aux droits exclusifs de l’auteur est passible de poursuites judiciaires pour contrefaçon. Il importe, en conséquence, de préciser les formes, l’appréciation et les sanctions de la contrefaçon.

Section I

Les formes de la contrefaçon

Le plus souvent, la contrefaçon de droits d’auteur consistera en reproductions ou représentations non autorisées de l’œuvre. Mais l’auteur est également habilité à poursuivre d’autres formes de contrefaçon.

§1 – La reproduction ou la représentation non autorisées de l’œuvre

« Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit »591. Le terme « édition » ne doit pas ici être pris au sens du contrat d’édition, mais comme synonyme de « diffusion ».

« Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi »592, de même que, en application de la loi – dite HADOPI – n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, « toute captation totale ou partielle d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique »593.

Reproduction et représentation sont ainsi bel et bien soumises à un même régime prohibitif, dont les applications jurisprudentielles sont nombreuses :

•la contrefaçon par reproduction fonde, par exemple, outre les condamnations pour reproduction d’œuvres de l’esprit par voie de photocopie594 ou de numérisation595, l’interdiction de publication d’un ouvrage comportant, sans autorisation, un nombre important de courtes citations regroupées596, nonobstant la liberté ordinairement reconnue à celles-ci597 ;

•la contrefaçon par représentation est, quant à elle, illustrée par la condamnation, quoique symbolique, du poste public Radio Côte d’Azur pour avoir, sans autorisation, pris pour indicatif d’une émission quatre mesures de l’opéra-comique Mignon, d’Ambroise Thomas598.

§2 – Les autres formes de contrefaçon

A – Le débit, l’exportation et l’importation d’ouvrages contrefaisants

L’art. L.335-2, al. 3 du CPI incrimine spécialement « le débit, l’exportation, l’importation, le transbordement599 ou la détention aux fins précitées » d’ouvrages contrefaisants. L’expression vise, au fond, toute commercialisation illicite de reproductions d’œuvres de l’esprit couvertes par un droit d’auteur.

Compte tenu du principe de territorialité des lois, la contrefaçon n’est toutefois constituée que si l’atteinte aux droits de l’auteur est constatée sur le territoire français. Dès lors, l’interdiction expresse de l’exportation dote d’une base légale la répression des seuls fabrication et transit sur le territoire français de marchandises contrefaisantes.

B – L’atteinte aux éventuelles mesures techniques de protection mises en œuvre

Pour les œuvres ayant fait l’objet, de la part de leurs ayants droit, de mesures techniques de protection (ou MTP), la loi DADVSI de 2006 a érigé en délits, d’une part le fait de porter sciemment atteinte auxdites mesures, notamment par le biais de contournements, de neutralisations ou de suppressions600, d’autre part le fait de supprimer ou de modifier, en vue de porter atteinte à un droit d’auteur, les éléments d’information électronique d’identification des œuvres concernées601. A en outre été incriminé le fait de procurer ou de proposer à autrui des dispositifs à cet effet.

C – L’atteinte aux droits portant sur un logiciel ou une base de données électronique

En matière d’informatique, l’art. L.335-3, al. 2 du CPI semble réserver la qualification de contrefaçon aux seules violations « de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel tels qu’ils sont définis à l’article L.122-6 », incluant certes la reproduction, la traduction, l’adaptation et la mise sur le marché, fût-ce par voie de location.

Cette disposition est pourtant insuffisante : il y aura nécessairement contrefaçon en cas d’atteinte à n’importe laquelle des prérogatives conférées aux titulaires des droits d’auteur sur un logiciel ou une base de données électronique. Ainsi en ira-t-il, conformément à l’art. L.122-5, 2° du CPI en cas de copie, même privée, d’une base de données électronique et, s’agissant de logiciel, de copie autre que la copie de sauvegarde. Et, en application de l’art. L.122-6-1 du CPI, sera encore constitutif de contrefaçon le dépassement des limites de l’exception de reproduction nécessaire à l’utilisation d’un logiciel ou d’une base de données électronique. Il est vrai que la contrefaçon par reproduction, au sens de l’art. L.335-3, al. 1er du CPI serait alors susceptible de constituer une base légale suffisante.

Il n’est, par ailleurs, pas plus contestable que des sanctions seront encourues en cas de « déplombage » d’un logiciel. La jurisprudence a ainsi eu l’occasion, quoique sur le fondement de la concurrence déloyale, de prononcer une condamnation à ce titre, alors pourtant que le « déplombage » visait en l’espèce la réalisation d’une copie supplémentaire de sauvegarde par l’utilisateur, auquel avait déjà été fournie une copie unique et protégée602. De son côté, l’art. L.122-6-2, al. 1er du CPI recèle une sorte d’incrimination de l’incitation au « déplombage ». Il dispose, en effet : « toute publicité ou notice d’utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel doit mentionner que l’utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon ».

D – Les questions controversées

1 – Violation du droit moral de l’auteur

La loi est muette sur la question de savoir si la contrefaçon peut être constituée par la seule atteinte aux attributs d’ordre intellectuel et moral conférés à l’auteur.

La doctrine semble plutôt hostile à cette idée. Mais la jurisprudence fournit quelques décisions apparemment favorables. Ont ainsi été qualifiées de contrefaçon, successivement, une atteinte au droit de divulgation et une atteinte à l’intégrité de l’œuvre : dans la première espèce, les juges du fond ont retenu la contrefaçon s’agissant de la reproduction de l’ébauche d’une œuvre graphique que son auteur, le peintre Nicolas de Staël, estimait inachevée et, partant, insusceptible de divulgation603, tandis que dans la seconde, ils ont jugé contrefaisante la représentation non autorisée de la pièce de théâtre de Beckett, « En attendant Godot », avec une distribution exclusivement féminine604.

2 –Violation du droit de destination de l’œuvre

En dépit des controverses doctrinales suscitées par la notion de « droit de destination »605, certaines décisions judiciaires n’ont, en l’absence de disposition législative expresse, pas hésité à qualifier de contrefaçon lato sensu l’usage d’une œuvre de l’esprit à une fin autre que celle autorisée par l’auteur.

La Cour de cassation l’a admis, en particulier, pour la revente non autorisée d’une partition orchestrale écrite pour un usage déterminé (en l’occurrence l’accompagnement d’un vaudeville)606 et pour la remise en circulation de copies de films cinématographiques que son auteur avait voué au rebut607.

Section II

L’appréciation de la contrefaçon

§1 – Les titulaires du pouvoir d’appréciation

Le pouvoir d’apprécier l’éventuelle existence de la contrefaçon appartient normalement aux juges du fond. Il est cependant loisible de se demander s’il ne leur échappe pas lorsqu’il s’agit d’apprécier les atteintes à l’intégrité des œuvres de l’esprit.

A – Le principe d’appréciation souveraine des juges du fond

Dans la mesure où on ne saurait se faire justice à soi-même, c’est essentiellement au juge qu’il revient d’évaluer les thèses des parties en litige (étant précisé que, sous réserve de sa licéité dans le domaine de la contrefaçon, le recours à l’arbitrage semble rare en matière de propriété littéraire et artistique). En l’occurrence, ce sera donc au juge d’apprécier la réalité de la contrefaçon alléguée.

À cet égard, s’est notamment posée la question de l’étendue des pouvoirs de la Cour de cassation quant à l’appréciation de la contrefaçon de droits d’auteur. Et par un arrêt du 16 juin 1955, la Chambre criminelle a rappelé le principe de l’appréciation souveraine des juges du fond pour prononcer ou, au contraire, rejeter la qualification de contrefaçon608.

B – Le titulaire du pouvoir d’appréciation des atteintes à l’intégrité d’une œuvre de l’esprit

Il a été indiqué précédemment que la jurisprudence avait pu assimiler à de la contrefaçon la violation du droit moral de l’auteur. Or, dans des hypothèses, apparentées, d’atteinte à l’intégrité d’une œuvre de l’esprit, a pu être controversée la question du seuil à partir duquel l’atteinte serait effectivement avérée et, par voie de conséquence, celle de savoir qui, du juge ou de l’auteur, a qualité pour apprécier la réalité de l’atteinte invoquée.

La jurisprudence paraît, à cet égard, hésitante. Dans un litige opposant le peintre Salvador Dali à un théâtre bruxellois, la Cour de cassation a, en effet, rejeté la qualification d’atteinte à l’intégrité de l’œuvre dès lors que les adjonctions apportées, lors de la représentation d’un ballet, aux créations graphiques du peintre, n’avaient pas eu « pour conséquence de donner une idée inexacte de l’œuvre ». Le juge s’est ainsi arrogé le pouvoir de dire, en dernier lieu, s’il y avait ou non atteinte au droit moral de l’auteur609. Au contraire, dans l’affaire de la pièce « En attendant Godot », jouée par des femmes contre la volonté de l’auteur, le TGI de Paris a bien souligné que, quand elle est clairement exprimée, « il n’appartient ni aux tiers, ni au juge de porter un jugement de valeur sur la volonté de l’auteur », de sorte que « le titulaire du droit moral est seul maître de son exercice »610.

§2 – Les modalités d’appréciation

Pour apprécier la contrefaçon, le principe, commun à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, est qu’il faut se fonder sur les ressemblances et non sur les dissemblances. Cette prise en considération des ressemblances est ainsi vérifiée dans différents domaines de la création littéraire ou artistique.

La question des ressemblances entre œuvres littéraires a défrayé la chronique judiciaire à l’occasion de l’affaire, dite de « La bicyclette bleue », roman de Régine Deforges transposant dans la France de l’occupation l’illustre roman de Margaret Mitchell, « Autant en emporte le vent ». À l’issue d’une comparaison minutieuse, les premiers juges avaient admis la contrefaçon au vu des nombreuses et frappantes ressemblances611. Leur décision est infirmée par la Cour d’appel, pour laquelle le roman de Régine Deforges constituait bien une œuvre personnelle et originale612. Cette décision est cassée par la Haute juridiction au motif que les précédents juges auraient dû davantage confronter les deux œuvres en litige, de façon à vérifier si, par leur composition ou leur expression, elles ne présentaient pas des ressemblances telles que la seconde s’apparente à une reproduction ou, à tout le moins, une adaptation de la première613. Mais la contrefaçon est finalement écartée par la Cour de renvoi, qui refuse de s’incliner. Selon elle, les personnages de chacun des deux romans ont « un statut et un rôle originaux, tissés de connotations spécifiques et liés aux événements traversés dont ils constituent l’écho, la projection ou le vécu ». En outre, au contraire du premier roman fleurant une « nostalgie plutôt passéiste », le second est caractérisé par un « parti pris déstabilisateur et aventurier »614.

S’agissant d’œuvres dramatiques, l’appréciation de la ressemblance a notamment donné lieu, au début du XXe siècle, aux célèbres affaires « Boubouroche » et « Bloemfield et Cie » :

•la première615 était née des poursuites en contrefaçons intentées par Courteline à l’encontre d’un film qu’il estimait plagié sur sa pièce. Il fut débouté de sa demande au motif de l’existence de dissemblances notables dans l’agencement général et dans la forme des deux œuvres en litige. Et l’emprunt fait au fond commun du théâtre et du roman lui interdisait, de plus, de revendiquer une protection ;

•la seconde616 permit à la Cour de cassation de souligner que la reprise, dans un film, de la péripétie principale d’une œuvre pièce de théâtre (en l’espèce, la découverte d’une bague, au cours d’un repas, dans un plat cuisiné) pouvait suffire à caractériser la contrefaçon.

S’agissant, enfin, des arts graphiques et plastiques, l’appréciation des ressemblances se fait également suivant les ressemblances, mais à condition, a précisé la Cour de cassation, que celles-ci portent effectivement sur des éléments couverts par le droit d’auteur. De sorte qu’a été rejetée la contrefaçon de bijoux inspirés de l’Antiquité, par leur forme et le procédé d’or froissé utilisé, et appartenant dès lors au domaine public617.

En cas de fortes ressemblances entre deux œuvres, la jurisprudence semble en outre accueillir la théorie dite des « rencontres fortuites ». En effet, aux termes d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en 2006, « la contrefaçon d’une œuvre de l’esprit résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux œuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences résultant notamment d’une source d’inspiration commune »618.

Cour de cassation, 1re Ch. civ., 16 mai 2006,
Vargas et autres c. SACEM et autres

LA COUR ; — […] ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L.121-1, L.122-1 et L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la contrefaçon d’une œuvre de l’esprit résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux œuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences résultant notamment d’une source d’inspiration commune ;

Attendu que les membres du groupe « el principe gitano » ont assigné les Gipsy Kings en contrefaçon, leur reprochant d’avoir repris dans la chanson « Djobi Djoba », créée par ce groupe en 1982, les caractéristiques de leur œuvre « Obi Oba », déposée à la Sociedad general de autores de Espana (SGAE), le 25 novembre 1979 ;

Attendu que pour rejeter l’action en contrefaçon, l’arrêt énonce qu’il n’est pas contesté que la chanson « Obi Oba » n’a pas fait l’objet d’exécution publique en France entre 1979 et 1982 par les artistes du groupe « el principe gitano », que si cette œuvre a fait l’objet d’une exploitation phonographique en 1979 et 1982, aucun document comptable ne vient démontrer que cette exploitation aurait eût lieu sur le territoire français, où résident les membres du groupe Gipsy Kings, avant le mois d’octobre 1982, date de dépôt de l’œuvre « Djobi Djoba » à la SACEM, qu’à supposer même, comme l’atteste le producteur d’« Obi Oba », que le support comportant cette œuvre ait été commercialisé au Pays basque français et en Catalogne française, il n’est pas établi, compte tenu du caractère restreint de cette diffusion, que les auteurs de « Djobi Djoba » en ait eu connaissance, que les similitudes entre les deux œuvres, qui comportent des emprunts au fond commun que constitue le folklore gitan, n’est pas de nature à établir une telle connaissance ;

Qu’en fondant ainsi sa décision sur le fait qu’il n’était pas établi que les Gipsy Kings aient eu connaissance de l’œuvre prétendument contrefaite en raison d’une diffusion restreinte sur le territoire français, alors qu’elle constatait par ailleurs que cette œuvre avait fait l’objet d’une diffusion phonographique à plusieurs milliers d’exemplaires en 1979 et 1982, ce dont il résultait que l’accès à cette œuvre en avait été rendu possible en raison d’une divulgation certaine, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

— casse et annule…



Section III

Les sanctions de la contrefaçon

Outre la possible application des sanctions ordinaires – civiles et pénales – de la contrefaçon619 (y inclus celles qui concernent la seule propriété littéraire et artistique620), la violation des droits d’auteur peut être source de sanctions pénales spécifiques.

Applicable, en particulier, à « la contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger »621, le quantum habituel des peines – à savoir trois ans d’emprisonnement et 300.000 € d’amende – est également encouru pour :

•« le débit, l’exportation et l’importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants »622 ;

•« toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur »623 ;

•« toute captation totale ou partielle d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique »624 ;

•le fait « d’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés »625.

La réglementation du droit d’auteur prévoit encore une peine de 300.000 € d’amende à défaut de versement des rémunérations prévues au titre du prélèvement institué sur les ventes de livres dans le cadre de la licence légale au profit des bibliothèques626.





260 CA Paris, 13 mars 1986, Sté Sygma et autres c. Christo Javacheff, préc. La Cour admet l’assimilation à une œuvre de l’esprit de l’emballage particulier du Pont-Neuf, mettant en relief la pureté des lignes au moyen d’une toile et de cordages.




261 Trib. corr. Paris, 17 janv. 1968, Sté Seritex c. Thiebaut-Harrer, Gaz. Pal. 1968, I, p. 197.




262 CJUE, 29 juill. 2019, Funke Medien NRW GmbH c. Rép. féd. d’Allemagne, aff. C-469/17.




263 CA Paris, 6 oct. 1979, Roche c. Allaune, D. 1981, p. 190, note Plaisant.




264 Ass. plén., 30 oct. 1987, Sté Microfor c. Sté Le Monde, Bull. Ass. plén., n° 4.




265 Trib. civ. Seine, 19 déc. 1928, Ann. 1929, p. 181. Par son arrêt Paradis, la Cour de cassation a cependant admis la protection, par le droit d’auteur, d’une œuvre d’art conceptuel consistant en l’apposition d’un mot (à savoir « paradis »), détourné de son sens commun, selon un graphisme et dans un lieu particuliers (v. Cass. civ. 1re, 13 nov. 2008, J. Gautel c. B. Rheims, Sté Éditions Albin Michel et Sté Art et confrontation, préc.).




266 H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, 3e éd., 1978, p. 22. Dès lors, est peut-être superfétatoire la disposition, inscrite dans l’art. L.122-6-1, III du CPI, selon laquelle une « personne ayant le droit d’utiliser un logiciel peut sans l’autorisation de l’auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement ou la sécurité de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n’importe quel élément du logiciel lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, d’exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu’elle est en droit d’effectuer ».




267 Cass. civ.1re, 25 mai 1992, Boisset et autres c. Sté Worldvision Entreprise INC et autres, Bull. civ. I, n° 161. V., dans le même sens, CA Paris, 28 nov. 1958, Ann. 1959, p. 186 (refusant de protéger par droit d’auteur l’idée d’une entreprise du secteur agroalimentaire de mettre un cadeau – en l’espèce des cartes à jouer – dans ses paquets de biscottes).




268 De sorte que sont protégeables, en particulier, les esquisses et ébauches.




269 L’indifférence du mérite et de la destination de l’œuvre a été introduite dans la réglementation française par la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l’application de la loi des 19-24 juill. 1793 sur la propriété artistique et littéraire.




270 Cass. crim., 2 mai 1961, Legros, D. 1962, jurisp., p. 163, note Greffe, et 30 oct. 1963, Bull. crim., n° 300.




271 Cass. crim., 9 oct. 1974, Demoiselle Buhler, Bull. crim., n° 281.




272 Cass. civ.1re, 15 avril 1982, Casadamont et autres c. Sté Éditions techniques pour l’automobile et l’industrie et autres, Bull. civ. I, n° 32.




273 Ass. plén., 7 mars 1986, Sté Atari c. Valadon et Sté Williams Electronics (2 arrêts), Bull. Ass. plén., n° 4.




274 Les « arrangements » incluant notamment les mises en scène et les scénographies.




275 S’est par exemple posée la question de l’assimilation des fragrances de parfum à des œuvres : en dépit de son admission – à l’instar de solutions étrangères – par différentes juridictions du fond, la Cour de cassation persiste à s’y refuser fermement, considérant que « la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas au sens des textes […] la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur » (v. Cass. civ. 1re, 13 juin 2006, Mme Bsiri-Barbir c. Haarmann et Reimer (aff. « Dune »), Bull. civ. I, n° 307 et Cass. civ. 1re, 22 janv. 2009, Sté Argeville c. Sté Lancôme Parfums (aff. « Trésor »), Rev. int. dr. aut. janv. 2009, p. 371). A en revanche été admise la protection de l’éclairage de la tour Eiffel dès lors que  « la composition de jeux de lumière destinés à révéler et à souligner les lignes et les formes du monument constituait une ‘création visuelle’ originale, et, partant, une œuvre de l’esprit » (Cass. civ. 1re, 3 mars 1992, Sté Éditions de l’Est c. Sté « la Mode en Image », n° 90-18.081).




276 V. par ex. CA Versailles, 7 mai 2003, Sté Délice Pub c. Sté Delicasse (« Donnez du goût à votre communication »), Légipresse, n° 205, I, p. 136.




277 V. Cass. civ. 1re, 11 juin 2009, Pierre Yang c. Laurent Saurel, Sté BETC Euro RSCG et Sté Automobiles Peugeot, Propr. intell. 2009, n° 33, p. 376, note Lucas (refusant la protection d’harmonies hispanisantes relevées dans 4 mesures d’une composition instrumentale). Contra : TGI Paris, 15 mai 1987, Pozzuoli c. Allégret, Cah. dr. aut. 1988, n° 2, p. 28 (jugeant contrefaisant l’emploi – sans autorisation – des « mêmes accords […] dans le même ordre pour les mêmes mesures dans le refrain et les couplets »).




278 Trib. com. Nanterre, 25 juin 1996, Sté Les Tambours du Bronx c. TF1, Rev. int. dr. aut. janv. 1997, p. 402, note Kéréver (refusant la protection du seul rythme). Contra : Cass. civ. 1re, 1er juill. 1970, Sté Paris-Records et Sté Stéréo-Press c. Manitas de Plata, Bull. civ. I, n° 228 (condamnant pour contrefaçon la reproduction non autorisée d’improvisations guitaristiques exécutées « sur la base de formules rythmiques particulières à la musique de danse folklorique et populaire espagnole »).




279 L’exigence légale d’une fixation de l’œuvre ayant cependant été interprétée comme ne constituant qu’une « règle de preuve » (v. CA Paris, 17 déc. 2003, Dominique Webb c. Albert Bitoun (dit Dany Lary) et al., Propr. intell. 2004, n° 10, p. 537, obs. Sirinelli).




280 V. par ex. TGI Seine, 2 nov. 1965, Raymond Rouleau c. Sarfati et autres, JCP, éd. G, 1966, II, 14577, note Boursigot.




281 V. infra, Le dessin ou modèle.




282 V. CPI, art. L.611-10, §2-c, in fine.




283 V. infra, Le brevet d’invention.




284 Loi n° 85-660 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, codifiée depuis sous les art. L.211-1 et s. du CPI.




285 Cass. civ. 1re, 15 mars 1977, SPEDIDAME et autres c. ORTF, Bull. civ. I, n° 135.




286 Cass. civ. 1re, 2 mai 1989, Les publications pour l’expansion industrielle c. Sté Coprosa, Bull. civ. I, n° 180.




287 CA Paris, 25 mai 1988, Assoc. du Musée national de l’automobile de Mulhouse et autres c. Consorts Schlumpf, D. 1988, 2, p. 542, note Edelman. L’arrêt admet cependant que la collection est « l’expression d’un droit de la personnalité voisin du droit moral ».




288 Cass. com., 27 fév. 1990, Sté Editio c. Mazenod, Bull. civ. IV, n° 58.




289 CJUE, 13 nov. 2018, Levola Hengelo BV c. Smilde Foods BV, aff. n° C-310/17.




290 Dans le respect, naturellement, des règles de publicité des débats judiciaires, pour ce qui concerne les plaidoiries.




291 Trib. com. Seine, 26 juin 1951, Éditions Payot c. Librairie Gibert Jeune, Ann. 1952, p. 60.




292 Cass. civ. 1re, 19 fév. 2002, Sté Flash Film c. Sté Dune (aff. « Trois hommes et un couffin »), Bull. civ. I, n° 62.




293 Il s’agit de l’apposition, issue du système américain, sur l’ouvrage du symbole © accompagné du nom du titulaire des droits et de l’année de première publication. Pareille exigence est admise par l’art. 3, §1 de la Convention universelle de Genève.




294 La réglementation actuelle procédant, pour l’essentiel, de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, réformée par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI).




295 Par une amende de 75.000 € (C. patr., art. L.133-1, al. 1er).




296 Également appelés « bilboquets », ces documents consistent, par exemple, en faire-part et cartes de visite.




297 Ou 30 exemplaires, s’agissant des partitions musicales et chorégraphiques.




298 Le dépôt est effectué en un seul exemplaire. En vue de la mise en œuvre de l’exception en faveur des personnes handicapées (v. infra), le dépôt d’un « fichier numérique » auprès de la BNF s’impose également, à titre obligatoire, aux éditeurs de livres scolaires et, sur demande d’organismes agréés, aux autres éditeurs (v. CPI, art. L.122-5-1).




299 Les exemplaires – dont le nombre varie selon le type de périodique – doivent être adressés à la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), laquelle dépend du ministère de la Culture.




300 Deux exemplaires doivent être adressés à la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence (CSCPJ), laquelle relève du ministère de la Justice.




301 Quels que soient leurs support et procédé technique de production, d’édition ou de diffusion.




302 C. patr., art. L.131-2, al. 3. Sont, à ce titre, soumis au dépôt légal les services de communication en ligne « enregistrés sous le nom de domaine ‘.fr’ ou tout autre nom de domaine enregistré auprès du ou des organismes français chargés de la gestion de ces noms, enregistrés par une personne domiciliée en France ou produits sur le territoire français » (C. patr., art. R.132-23, 1°) ainsi que les « services de médias audiovisuels à la demande » (C. patr., art. R.132-23, 2°).




303 L’obligation de dépôt légal des journaux télévisés ou radiophoniques et des retransmissions sportives se limite en effet à un échantillonnage.




304 Qu’il s’agisse de diffusion par voie herzienne, filaire ou satellitaire.




305 Nouvelle dénomination de l’huissier de justice.




306 À condition que l’épaisseur de l’enveloppe, une fois remplie, ne dépasse pas 5 mm.




307 Cass. com., 25 mars 1991, Sté Jacmarel c. Sté Rémy Dis, n° 89-11.204.




308 En sens inverse, une œuvre véritablement nouvelle serait forcément originale.




309 Cass. civ. 1re, 11 déc. 2013, Sté Marotte c. Stés Mollibois, Spie SCGPM et Arkitekton (aff. « Fold 31010 »), Rev. int. prop. ind. et art. 2013, n° 253, p. 66.




310 V. en ce sens Cass. civ. 1re, 12 mai 2011, Sté PMC Distrib. c. Sté Vente-privée.com, Rev. Lamy dr. immat. 2011, n° 2448, obs. Costes, p. 35 (censurant une cour d’appel pour n’avoir pas justifié en quoi le choix de combiner ensemble les différents éléments d’un site internet « selon une certaine présentation serait dépourvu d’originalité »).




311 V. dir. 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, préc., art. 1er, §3.




312 V. dir. 93/98/CEE du 29 oct. 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, préc. (depuis lors codifiée par la dir. 2006/16/CE du 12 déc. 2006), art. 6.




313 La formule figure dans le 17e considérant de la dir. 93/98/CEE (devenu le 16e considérant de la dir. 2006/16/CE). V. également CJUE, 11 juin 2020, SI et Brompton Bicycles Ltd c. Chedech/Get2Get, aff. C-833/18 (estimant que l’originalité procède de « choix libres et créatifs » reflétant la personnalité de l’auteur).




314 CJCE, 16 juill. 2009, Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening, aff. C-5/08, Rec. p. I-6569. L’expression (inscrite au pt 45 de l’arrêt) a notamment été reprise par la CJUE au pt 19 de son arrêt Funke Medien NRW GmbH c. Rép. féd. d’Allemagne du 29 juill. 2019 (aff. C-469/17, préc.).




315 CJUE, 12 sept. 2019, Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV, aff. C-683/17.




316 V. B. Michaux, « L’originalité en question – L’originalité en droit communautaire après l’arrêt Infopaq », Rev. Lamy dr. immat. 2011, n° 2333, p. 121.




317 Cass. civ. 1re, 6 mars 1979, Sté Le Mas provençal c. Carlier, Bull. civ. I, n° 82. Contra : Cass. civ. 1re, 12 mai 2011, Sté PMC Distrib. c. Sté Vente-privée.com, préc.




318 CA Paris, 23 juin 1976, Sté Marceau-Cocinor c. Sté Louis-Salomon, Ann. 1977, p. 55 (procédant à une recherche d’antériorité pour apprécier l’originalité d’un film). V. aussi, en matière musicale, Cass. civ. 1re, 11 juin 2009, Pierre Yang c. Laurent Saurel, Sté BETC Euro RSCG et Sté Automobiles Peugeot, préc. (réfutant l’originalité au vu de l’abondant emploi des éléments reproduits « tant dans la musique classique, notamment les œuvres de Bach, Chopin ou Schubert, que dans les œuvres de variété »).




319 Ass. plén., 7 mars 1986, Sté Babolat Maillot Witt c. Pachot, Bull. Ass. plén., n° 3.
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321 Cass. civ. 1re, 2 mai 1989, Les publications pour l’expansion industrielle c. Sté Coprosa, préc. (caractérisant l’originalité d’une compilation par la preuve d’un apport intellectuel).




322 V. CA Paris, 15 avril 2022, Sté Made In Design et Sté Koziol Ideas For Friends GmbH c. S.A.S. Sté d’exploitation Tarrerias Bonjean, PIBD 2022, III, p. 8.




323 V. par ex. CA Paris, 14 nov. 2012, Sté Access Photo c. Sté Tours FC, n° 11/03286 (disponible sur le site web Lamyline.fr) et CA Paris, 8 mars 2013, David X. c. Sté Meubles Bertrand, n° 12/12559, Rev. Lamy dr. immat. 2013, n° 3057, note Costes.




324 V. Cass. civ. 1re, 8 nov. 2017, Dominike Duplaa et Sté Éd. du Gange c. M. Y. et Sté Quo Vadis diffusion, n° 16-18.017 (spécifiant que c’est à celui qui invoque la protection légale, et non au juge, « d’identifier, dans ses écritures, les caractéristiques de l’œuvre qui portent, selon lui, l’empreinte de la personnalité de son auteur »).




325 Ceux-ci ne pouvant se prévaloir d’aucune présomption d’originalité.




326 La jurisprudence a toutefois subordonné la présomption, d’une part à l’absence de revendication par un tiers (v. Cass. civ. 1re, 15 nov. 2010, Sté Edena c. Sté Pascal Godeau Menuiserie et Jean-Pierre Alaux, Bull. civ. I, n° 231), d’autre part à la preuve d’actes d’exploitation de la part de celui qui revendique la titularité (v. Cass. com., 26 oct. 2010, Sté J.M. Weston c. Sté Capuce, PIBD 2010, III, p. 836).




327 La formule rejoint plus ou moins celle – ultérieurement – retenue par l’art. 2, §1er de la dir. 2012/28/UE du 25 oct. 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, aux termes duquel « une œuvre ou un phonogramme sont considérés comme des œuvres orphelines si aucun des titulaires de droits sur cette œuvre ou ce phonogramme n’a été identifié ou, même si l’un ou plusieurs d’entre eux a été identifié, aucun d’entre eux n’a pu être localisé bien qu’une recherche diligente des titulaires de droits ait été effectuée et enregistrée ».




328 V. art. R.135-1, I, issu du décret n° 2015-506 du 6 mai 2015.




329 Sur les conséquences de cette qualification quant au régime juridique applicable, v. infra, Les prérogatives conférées.




330 Cass. civ. 1re, 16 déc. 1992, Gouy c. Sté Nortène, Rev. int. dr. aut. avril 1993, p.193, note Sirinelli.




331 CPI, art. L.111-1, al. 3 in fine.




332 Cass. civ. 1re, 13 nov. 1973, Consorts Renoir c. R. Guino, Bull. civ. I, n° 302.
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341 La cession ne concerne cependant pas « les droits graphiques et théâtraux sur l’œuvre ».




342 V. CPI, art. L.111-1, al. 3 in fine, préc.




343 À des conditions que, en vertu de l’art. L.133-3-3 du CPI, il appartiendra au pouvoir réglementaire de fixer.
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345 CPI, art. L.131-3-1, al. 2.
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Titre II

Les droits voisins du droit d’auteur

Sont appelés « droits voisins » les droits conférés, non pas aux auteurs d’œuvres de l’esprit, mais à des personnes parfois qualifiées d’auxiliaires de la création, à savoir, les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes et de bases de données627, les entreprises de communication audiovisuelle ainsi que, depuis la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, les éditeurs et agences de presse.

En France, la réglementation actuelle de la matière est principalement issue de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 – dite loi « Lang » – relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, désormais inscrite dans les art. L.211-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Ces dispositions ont elles-mêmes fait l’objet de retouches dans le cadre de l’harmonisation communautaire628.

À la marge de la notion de droit voisin figure le droit particulier conféré au « publicateur » : quoique la disposition aurait, au fond, dû figurer dans le livre du CPI consacré aux droits voisins plutôt que dans celui relatif au droit d’auteur629, le législateur octroie un monopole particulier d’exploitation fondé, non pas sur l’idée de récompense du « créateur », mais sur celle de l’incitation à la publication des œuvres posthumes, et ceci dans un souci manifeste, d’intérêt général, d’enrichissement du patrimoine culturel. Concrètement, lorsque le propriétaire légitime630 du support matériel (en original ou en copie) d’une œuvre, restée inédite quoique déjà tombée dans le domaine public, prend l’initiative de publier celle-ci, il se voit reconnaître un monopole d’exploitation identique à celui reconnu à l’auteur d’une œuvre de l’esprit, à ceci près que sa durée est de « vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication »631.

S’agissant, de manière générale, de l’articulation entre les droits voisins et le droit d’auteur, l’art. L.211-1 du CPI dispose expressément que « les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l’exercice du droit d’auteur par ses titulaires ». Est donc affirmée ici la prééminence du droit d’auteur sur les droits voisins, quand bien même le grand public connaît souvent mieux les chanteurs et les acteurs que les auteurs des œuvres qu’ils interprètent.

Chapitre I

L’objet de la protection

La protection des droits voisins est susceptible de porter sur les prestations des artistes-interprètes, sur les productions de phonogrammes, de vidéogrammes et de bases de données, les programmes des entreprises de communication audiovisuelle ainsi que sur les publications de presse632.

Section I

Les prestations des artistes-interprètes

§1 – L’origine prétorienne de la protection

Dès avant l’adoption de la loi de 1985, la jurisprudence, qu’elle soit administrative ou judiciaire, reconnaissait aux artistes-interprètes un droit à protection de leurs interprétations, principalement fondée sur les principes de la responsabilité civile.

C’est ainsi que, dès les années 1930, le Conseil d’État avait jugé fautive, à l’égard de chanteurs, la radiodiffusion, présentée comme une retransmission en direct, d’un enregistrement sur disque de l’opéra « Carmen »633. Pour sa part, la jurisprudence judiciaire devait également octroyer aux musiciens une protection de leurs interprétations, à travers le droit d’interdire toute utilisation non autorisée de leurs prestations634.

§2 – L’admission législative

C’est la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 qui instaure, en droit français, une protection légale des prestations des artistes-interprètes. L’adoption de ce texte a permis à la France de ratifier, en 1987, la Convention de Rome, du 26 octobre 1961, sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

Aux termes de l’art. L.212-1 du CPI, la protection légale est conférée, sur sa prestation, à l’artiste-interprète ou exécutant, défini comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes »635.

Pareille définition se distingue de celle par laquelle l’art. L.7121-2 du Code du travail désigne les artistes du spectacle, à savoir notamment636 l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur et, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène. C’est ainsi, en particulier, que le CPI retire expressément le bénéfice de la protection des droits voisins à l’artiste de complément, « considéré comme tel par les usages professionnels »637. Seront susceptibles d’être classés dans cette catégorie les figurants, dont on considère, au théâtre et au cinéma, que le rôle ne dépasse pas treize lignes de texte, ou encore les mannequins.

En tout état de cause, sauf s’il est son propre entrepreneur de spectacle, l’artiste qui exécute une prestation contre rémunération est présumé relever, en qualité de salarié, d’un contrat de travail638.

Cour de cassation, 1re Ch. civ., 13 novembre 2008,
Georges Lopez c. Nicolas Philibert, Philippe Hersant, Sté Maia Films et autres

LA COUR ; — Attendu que M. Nicolas Philibert a réalisé le film documentaire intitulé « Être et avoir » qui relate la vie quotidienne d’une école de village de moyenne montagne à classe unique, regroupant autour de l’instituteur, M. Georges Lopez, une dizaine d’élèves, de la maternelle au CM2 ; que ce film, coproduit par les sociétés Maia Films, Films d’Ici et Arte France Cinéma, a été présenté au festival de Cannes en mai 2002, puis distribué en salles par les sociétés Les Films du Losange et Mercure distribution, avant d’être diffusé sous forme de vidéocassettes et de DVD par la société Télérama puis sur les chaînes de télévision, par les sociétés France 2 et Canal Plus ; que par actes des 28-29 et 30 janvier 2003, prétendant qu’il était porté atteinte à ses droits d’auteur et d’artiste-interprète, ainsi qu’au droit à son image, à son nom et à sa voix, M. Lopez a assigné les susnommés en contrefaçon et en paiement de dommages-intérêts, sollicitant au surplus le prononcé de mesures d’interdiction et de publication ; que le Centre national de documentation pédagogique (CNDP), les syndicats Union syndicale de la production audiovisuelle (UPSA) et l’Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels (AFPF) sont intervenus volontairement à l’instance prétendant que cette action portait atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;

[…] ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Lopez reproche à l’arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2006) d’avoir rejeté ses prétentions tendant à se voir reconnaître un droit d’auteur sur son cours, alors, selon le moyen, qu’un cours constitue une œuvre de l’esprit dès lors que par l’expression de la personnalité du professeur qu’il traduit, il revêt une originalité ; que la cour d’appel qui, tout en admettant que la compétence de M. Lopez, dans la transmission du savoir, alliée à sa personnalité charismatique, empreinte d’une autorité bienveillante, transparaît dans l’organisation de son enseignement, s’est attachée à l’absence de mise en œuvre d’une méthode pédagogique originale pour refuser d’admettre que le cours constituait une œuvre de l’esprit au sens de l’article L.122-2-2° du Code de la propriété intellectuelle, a ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas et violé ledit texte ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation de l’originalité d’une œuvre de l’esprit ; que c’est dans l’exercice de ce pouvoir, que les juges du fond, examinant l’ensemble des éléments des cours de M. Lopez, tels que reproduits dans le documentaire, ont estimé que ceux-ci ne présentaient, ni dans leur composition, ni dans leur enchaînement, de caractère original, qu’il en était de même des leçons qui ne révélaient aucun choix inédit d’exercices ou de textes susceptible de donner prise au droit d’auteur ou encore de la transmission de messages et de connaissances, sous forme de dialogues spontanés, entre le maître les élèves et leurs parents ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Lopez reproche également à l’arrêt d’avoir rejeté ses prétentions tendant à se voir reconnaître un droit d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle que constitue le documentaire, alors, selon le moyen :

1° / que toute personne qui participe au travail créatif concerté d’une œuvre audiovisuelle a la qualité de coauteur au sens de l’article L.113-7 du Code de la propriété intellectuelle, quelle que soit l’importance de cette participation ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui tout en admettant que M. Lopez, personnage central du film en sa qualité d’instituteur dont la classe est filmée pendant 1 heure 45 minutes, était intervenu sur les séquences filmées, lui refuse la qualité de coauteur à raison du caractère limité de ses interventions, a violé le texte précité ;

2° / que la cour d’appel en affirmant que M. Lopez ne justifie pas être intervenu dans le montage du film sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que lors du montage son accord avait été sollicité au sujet du maintien d’une scène dans laquelle l’instituteur et un élève évoquaient la maladie du père de ce dernier, ainsi que l’avait reconnu le réalisateur dans ses conclusions d’appel, a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

3° / que tout auteur du texte parlé qui est incorporé à une œuvre audiovisuelle est présumé coauteur de l’œuvre, peu important que ledit texte n’ait pas préexisté à l’œuvre ; qu’ainsi, la cour d’appel, en refusant à M. Lopez, dont la reproduction du cours était le sujet du film, la qualité de coauteur au motif que le cours n’a pas été conçu pour les besoins de l’œuvre, a violé le texte précité ;

Mais attendu qu’après avoir indiqué que le film litigieux relevait du genre documentaire et ne faisait que retracer la réalité, l’arrêt relève que le choix du sujet consistant à relater la vie quotidienne d’une classe unique appartient au seul réalisateur, ainsi qu’il résulte des différentes lettres adressées par ce dernier aux académies concernées, que si l’instituteur disposait du pouvoir d’intervenir sur les séquences filmées en raison de la spécificité du tournage (mission de service public et présence de jeunes enfants), cette intrusion n’a comporté aucune participation à la conception de l’œuvre dans sa composition : plan du tournage, choix des situations filmées, des images et du cadrage, que M. Lopez, qui a lui-même reconnu qu’en découvrant la version achevée du film il avait déploré l’absence de certaines scènes, ne justifie pas davantage être intervenu dans le montage auquel il a assisté, que les leçons qu’il professe et les dialogues avec les élèves qui s’inscrivent dans l’exercice de ses fonctions d’instituteur chargé de mettre en œuvre les programmes de l’Éducation nationale, n’ont pas été conçus pour les besoins de l’œuvre, qu’il en est de même des propos échangés, tant avec les élèves qu’avec leurs parents dans leur quotidien, dont la spontanéité révèle qu’ils ne sont pas le fruit d’une création préexistante ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit de ces constatations et appréciations souveraines que l’instituteur, appréhendé spontanément dans l’exercice de ses activités professionnelles, n’avait pas contribué aux opérations intellectuelles de conception, de tournage et de montage de l’œuvre ; qu’elle a en conséquence exactement retenu que M. Lopez ne pouvait prétendre en être le co-auteur ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Lopez fait grief à la cour d’appel d’avoir rejeté ses prétentions tendant à se voir reconnaître un droit d’artiste-interprète alors, selon le moyen, qu’a la qualité d’interprète au sens de l’article L.212-2 du Code de la propriété intellectuelle, celui qui pour les besoins d’une œuvre cinématographique est filmé dans l’exercice stylisé de sa profession et accepte de jouer certaines scènes fictives ; qu’ainsi, la cour d’appel, en refusant de reconnaître la qualité d’interprète à M. Lopez, qui a été filmé dans sa classe au cours de l’année scolaire dans de telles conditions, au motif qu’il n’a pas interprété un rôle qui ne serait pas le sien, a violé le texte précité ;

Mais attendu que l’arrêt constate que M. Lopez a été filmé, tout au long du documentaire, dans l’exercice de sa profession d’instituteur et que la scène fugace relatant la disparition d’un enfant s’inscrit naturellement dans le quotidien de la classe ; qu’ayant ainsi relevé que l’instituteur apparaissait exclusivement dans la réalité de son activité sans interpréter pour autant, au service de l’œuvre, un rôle qui ne serait pas le sien, la cour d’appel a décidé à bon droit, que la qualité d’artiste-interprète ne pouvait lui être reconnue, s’agissant d’un simple documentaire excluant comme tel, toute interprétation ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. Lopez fait enfin grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes fondées sur l’atteinte portée au droit à son image, alors, selon le moyen, que la diffusion de l’image de celui qui a accepté d’être filmé est subordonnée à son accord exprès pour chaque support de diffusion ; que la cour d’appel, en déduisant l’accord de M. Lopez à la diffusion de son image pendant le tournage du film « Être et avoir » au cinéma, en DVD et dans les journaux, sur Internet et à la télévision, de sa participation à la promotion de ce film et au festival de Cannes, a violé les articles 9 du Code civil et 8-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que M. Lopez n’ignorait pas que le documentaire, réalisé par M. Nicolas Philibert à des fins autres que pédagogiques, était destiné à faire l’objet d’une exploitation commerciale, peu en important la forme, qu’il a accepté, en toute connaissance de cause, de participer activement aux différentes opérations de promotion du film, tant dans sa région qu’au festival de Cannes et donné, à cet effet, diverses interviews ; qu’elle en a déduit que par son comportement l’intéressé avait tacitement mais sans équivoque consenti à la diffusion de son image sous quelque forme que ce soit dès lors que cette diffusion était directement rattachée au film et a ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS,

— rejette…



Section II

Les productions de phonogrammes, de vidéogrammes et de bases de données

C’est en vue d’encourager la prise de risques financiers et les investissements dans les secteurs de la musique, de l’audiovisuel et des bases de données que le législateur a octroyé aux producteurs des droits de propriété intellectuelle. Il n’est toutefois pas douteux que le « voisinage » avec le droit d’auteur est, à leur égard, plus discutable que celui des artistes-interprètes sur leurs prestations.

§1 – Les productions phonographiques

Un droit exclusif est reconnu, sur les phonogrammes (disques, cassettes, etc.), à leur producteur, lui-même défini comme « la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son »639.

Il est à noter que l’attribution du droit est indifférente au contenu des séquences de son fixées : celles-ci n’ont nul besoin de s’apparenter à des « œuvres de l’esprit » et la protection n’est pas davantage réservée aux enregistrements musicaux.

§2 – Les productions de vidéogrammes

Un « droit voisin » est également attribué, sur les vidéogrammes (films sur support photochimique, vidéocassettes, DVD,…), à leur producteur, c’est-à-dire à « la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non »640.

Le producteur de vidéogrammes est incontestablement, dans le secteur de l’image, le pendant du producteur de phonogrammes dans le secteur du son. Le bénéfice, pour lui, d’un droit exclusif, est cependant moindre dans la mesure il aura, le plus souvent, également la qualité de producteur d’œuvre audiovisuelle641 et sera, à ce titre, présumé cessionnaire des droits, tout à la fois, des auteurs et des artistes-interprètes642.

§3 – Les productions de bases de données

Le contenu d’une base de données est encore objet d’un droit exclusif pour son producteur, entendu comme « la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants […] lorsque la constitution, la vérification ou la présentation (du contenu de la base) atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel »643.

Cette protection a été introduite en droit français, non pas, comme pour les autres droits voisins, par la loi du 3 juilet. 1985, mais par une loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. Elle n’a pas non plus été insérée dans le livre deuxième du CPI, relatif aux droits voisins du droit d’auteur, mais dans un titre particulier644 du livre troisième, intitulé « Dispositions générales relatives au droit d’auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données ». Étant, en outre, dotée d’un régime juridique autonome, elle est, en conséquence, sous le nom de droit sui generis, parfois distinguée des droits voisins. Il est pourtant difficile de ne pas assimiler la protection des producteurs de bases de données à un droit voisin du droit d’auteur.

La protection est accordée, le cas échéant, « sans préjudice de celle résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou l’un de ses éléments constitutifs »645. Trois types de situations sont, par conséquent, envisageables :

•une protection unique conférée, sur le fondement du droit sui generis, au seul producteur de la base de données, compte tenu de l’absence de droit distinct sur le contenu de celle-ci ;

•une protection cumulative du contenu de la base conférée au producteur, tout à la fois sur le fondement du droit d’auteur, au titre de sa constitution et, sur le fondement du droit voisin, au titre de son financement ;

•une protection duale conférée, d’une part, à l’« auteur » de la base assimilée à une œuvre de l’esprit et, d’autre part, à son producteur, sur le fondement du droit voisin.

Section III

Les programmes des entreprises de communication audiovisuelle

Un droit exclusif, expressément assimilé à un droit voisin, est octroyé, sur leurs programmes, aux entreprises de communication audiovisuelle, définies, par l’art. L.216-1, al. 2 du CPI, comme « les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service » : sont ainsi visés, en particulier, les stations de radio, les chaînes de télévision et les services télématiques interactifs.

Le texte de précise pas la signification à donner à la notion de « programme », mais il convient de l’entendre comme l’ensemble des émissions diffusées par une telle entreprise de communication audiovisuelle.

Section IV

Les publications de presse

Transposant en France la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 est à l’origine de la création d’un nouveau droit voisin sur les publications des « éditeurs de presse » et des « agences de presse »646, publications dénommées « publications de presse ». Ces notions sont définies comme suit à l’art. L.218-1 du CPI :

•la « publication de presse », dont sont expressément exclues les « périodiques publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques »647, consiste en « une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d’une agence de presse »648 ;

•l’« éditeur de presse » est « la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse »649 ;

•l’« agence de presse » désigne « toute entreprise mentionnée à l’art. 1er de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa responsabilité, de contenus journalistiques »650.

Chapitre II

Les prérogatives conférées

La protection des droits voisins se rapproche du droit d’auteur en ce qu’elle n’est subordonnée à aucune formalité. Mais elle s’en éloigne sur le chapitre des conditions de fond : hormis le nécessaire respect du champ d’application de l’objet de la protection, les droits des producteurs et des entreprises de communication audiovisuelle ne sont soumis à aucune condition de fond651. Seule la protection de la prestation de l’artiste-interprète suppose d’être dans le « voisinage » d’une œuvre de l’esprit, dès lors que celle-ci est expressément relative à « une œuvre littéraire ou artistique »652. Il est vrai que, outre le monopole d’exploitation commun à l’ensemble des droits voisins, les artistes-interprètes se voient conférer un droit moral.

Cour de cassation, 1re Ch. civ., 6 juillet 1999
Debrane c. Sté Telema

LA COUR ; — Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L.212-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, selon ce texte l’artiste-interprète, contrairement à l’artiste de complément, est la personne qui, notamment, représente, joue ou exécute une œuvre littéraire ou artistique ;

Attendu que pour dénier à M. Debrane la qualité d’artiste-interprète et lui attribuer celle d’artiste de complément pour sa prestation filmée dans un « vidéo-clip » illustrant la chanson « Russians » du chanteur Sting, l’arrêt attaqué énonce qu’il ne peut invoquer la subtilité de son interprétation dans la mesure où celle-ci ne transparaît pas à l’image, et que l’intéressé est conscient du caractère secondaire de son « rôle » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, alors qu’elle constatait que M. Debrane avait exécuté une interprétation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, non plus que sur le second moyen :

— casse et annule…



Section I

Le monopole d’exploitation

Tous les droits voisins instituent, au profit de leurs bénéficiaires, un monopole d’exploitation assez proche de celui conféré par le droit d’auteur. Cette proximité tient d’abord à ce que ledit monopole est pareillement soumis au principe communautaire de non-discrimination posé par la Haute juridiction européenne dans son arrêt Phil Collins653. Mais des différences existent néanmoins sur les questions de contenu, de durée et de limites du monopole.

§1 – Le contenu du monopole

La diversité des droits voisins explique que le monopole comprend des prérogatives, dont certaines sont communes à l’ensemble des droits voisins, tandis que d’autres sont propres à certains d’entre eux.

A – Les prérogatives communes à l’ensemble des droits voisins

1 – Droit de communication au public

Sous l’intitulé de droit de « communication au public », le Code de la propriété intellectuelle inclut assurément le droit de représentation dans le monopole d’exploitation issu des droits voisins. Ceux-ci instaurent en effet un droit exclusif d’autoriser la représentation publique :

•pour l’artiste-interprète, de sa prestation654, à savoir, par exemple, l’utilisation d’enregistrements musicaux pour sonoriser un spectacle ;

•pour le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, de ses productions655, comme par exemple, encore une fois, l’utilisation de disques pour sonoriser un lieu public ;

•pour le producteur d’une base de données, à travers le droit sur « la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme »656 ;

•pour l’entreprise de communication audiovisuelle, de ses programmes, étant entendu que le monopole est ici limité aux cas de radiodiffusion, télédiffusion et mise à disposition du public en ligne ainsi que de « communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée »657, si bien que le monopole n’est ici pas violé par les retransmissions gratuites, même non autorisées : la disposition d’un poste de radio ou de télévision dans un café est ainsi susceptible de porter atteinte au droit des auteurs sur les œuvres diffusées, mais pas au droit des entreprises de communication audiovisuelle sur leurs programmes ;

•pour l’éditeur ou l’agence de presse, de tout ou partie de ses publications « sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne »658.

Conformément à la directive (UE) 2019/790, la loi française dispose en outre que, « en donnant accès à des objets protégés par un droit voisin téléversés par ses utilisateurs, le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne réalise un acte d’exploitation qui relève du droit de communication au public ou du droit de télédiffusion des titulaires de droits voisins »659.

Concernant la loi applicable, le CPI reprend les solutions posées en matière de droit d’auteur en soumettant à la réglementation française :

•d’une part, la télédiffusion par satellite des prestations d’artistes-interprètes, des phonogrammes, des vidéogrammes ou des programmes d’organismes de radiodiffusion dès lors qu’elle est faite depuis le territoire national ou depuis un État tiers à l’UE n’offrant pas un niveau équivalent de protection des droits660 ;

•d’autre part, la communication au public des phonogrammes et des vidéogrammes « incorporés dans un programme de télévision ou de radio sur un service en ligne accessoire diffusé de manière transfrontière par un organisme de radiodiffusion »661 ayant son principal établissement sur le territoire national ou sous son contrôle et sous sa responsabilité.

2 – Droit de reproduction

Le droit de reproduction, inévitablement engendré par le monopole d’exploitation, revêt des formes variées selon le droit voisin considéré. Est ainsi reconnu un droit exclusif :

•à l’artiste-interprète, d’autoriser la reproduction de la première fixation de sa prestation662, ce qui fonde, par exemple, les musiciens à s’opposer au pressage d’un disque d’après la bande originale d’une musique de film ;

•au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, d’autoriser la reproduction de ses disques, vidéocassettes, DVD, etc.663 ;

•au producteur d’une base de données, d’autoriser « l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit »664 ;

•à l’entreprise de communication audiovisuelle, d’autoriser la reproduction de ses programmes665, d’où sa faculté d’interdire à un concurrent la reprise à l’identique de ses grilles de programmes ;

•à l’éditeur ou l’agence de presse, d’autoriser la reproduction « totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne »666.

3 – Droit de distribution

Sous la dénomination de « droit de distribution », la réglementation communautaire attribue à la plupart des titulaires de droits voisins667 la faculté d’interdire la commercialisation de toute reproduction ou fixation non autorisées de l’objet de l’un de ces droits. S’il n’a pas été formellement retranscrit dans le Code de la propriété intellectuelle, ce droit de distribution est ainsi dévolu, par l’art. 9 de la directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006668, aux artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de films et organismes de radiodiffusion ainsi que, implicitement par l’art. 7, §2, b) de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996, aux producteurs de bases de données669. De sorte que seule une interprétation littérale de ces textes conduira à refuser le bénéfice dudit droit de distribution aux chaînes de télévision et serveurs télématiques interactifs.

B – Les prérogatives propres à certains droits voisins

1 – Fixation de la prestation de l’artiste-interprète

L’art. L.212-3, I du CPI soumet à l’autorisation expresse de l’artiste-interprète « la fixation de sa prestation ». C’est dire que celui-ci dispose du droit exclusif d’autoriser la première fixation de sa prestation. Un comédien ou un chanteur pourront, en conséquence, s’opposer à l’enregistrement, sonore ou audiovisuel, des spectacles vivants auxquels ils participent (pièces de théâtre, concerts,…).

2 – Mise à disposition du public, par vente, louage ou échange, des phonogrammes, vidéogrammes et programmes audiovisuels

Les art. L.213-1, al. 2 et L.215-1, al. 2 du CPI donnent aux producteurs le droit de contrôler, même après la première commercialisation des exemplaires concernés, la circulation de leurs phonogrammes et vidéogrammes, que celle-ci prenne la forme de reventes, d’échanges ou de locations.

La même prérogative est attribuée, par l’art. L.216-1, al. 1er du CPI, aux entreprises de communication audiovisuelles sur les supports comportant des reproductions de leurs programmes.

3 – Extraction ou réutilisation répétée et systématique de parties non substantielles du contenu des bases de données

Dès lors qu’elles sont répétées et systématiques, l’extraction ou la réutilisation de parties, même non substantielles, du contenu d’une base de données sont, aux termes de l’art. L.342-2 du CPI, susceptibles d’être interdites par le producteur de ladite base, la Cour européenne de justice ayant, à cet égard, pu relever que le caractère répété et systématique du transfert de parties non substantielles d’une base de données vers une autre base de données conduisait « à reconstituer une partie substantielle » du contenu de la première670.

§2 – La durée du monopole

A – La durée de principe

La durée du monopole d’exploitation résultant des droits voisins est inférieure à celle conférée par le droit d’auteur. Conformément à l’art. L.211-4 du CPI, elle est en principe de « cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile » suivant la naissance du droit voisin considéré, à savoir :

•l’interprétation, pour les artistes-interprètes ;

•la première fixation d’une séquence sonore ou visuelle, pour les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ;

•la première communication au public des programmes, pour les entreprises de communication audiovisuelle.

Cette durée est toutefois prolongée, au bénéfice des artistes-interprètes dont la prestation a été fixée dans un phonogramme ou un vidéogramme et de celui des producteurs de phonogrammes, dès lors que le phonogramme ou le vidéogramme considéré a, avant l’expiration de la durée initiale du monopole, « fait l’objet d’une mise à la disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d’une communication au public » :

•les artistes-interprètes dont la prestation a été fixée dans un vidéogramme ainsi que les producteurs du vidéogramme voient en effet la protection juridique de leurs droits patrimoniaux couvrir une période de 50 ans décomptée à partir du 1er janvier de l’année civile suivant la mise à disposition ou la communication du vidéogramme671 ;

•en application de la loi n° 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel672, les artistes-interprètes dont la prestation a été fixée dans un phonogramme ainsi que les producteurs du phonogramme peuvent quant à eux se prévaloir du monopole pendant 70 années à compter partir du 1er janvier de l’année civile suivant la mise à disposition ou la communication de ce phonogramme673. La nouvelle loi a ainsi prolongé de 20 ans la durée de protection des droits au bénéfice de ces artistes-interprètes et de leurs producteurs de phonogrammes.

B – Les durées spécifiques

Soumis à des dispositions distinctes issues de directives européennes, les monopoles d’exploitation accordés aux producteurs de bases de données ainsi qu’aux éditeurs et agences de presse ont une durée d’existence bien plus courte que les autres droits voisins.

1 – Durée du droit des producteurs de bases de données

L’art. L.342-5 du CPI limite la durée du droit des producteurs de bases de données à quinze années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant l’achèvement de la fabrication de la base de données (al. 1er), ou, si elle n’intervient pas immédiatement, à compter de sa mise à disposition du public (al. 2).

Cette durée est toutefois susceptible de prolongation puisque tout apport d’un « nouvel investissement substantiel » à la base de données fait repartir une période de protection de quinze ans. Reste, bien sûr, à déterminer le critère de qualification du nouvel investissement substantiel…

2 – Durée du droit éditeurs et agences de presse

L’art. L.211-4, V du CPI fixe, pour sa part, la durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse et des agences de presse à « deux ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première publication d’une publication de presse ».

§3 – Les limites du monopole

A – Les limites communes à l’ensemble des droits voisins

À l’instar de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, le monopole conféré par les droits voisins trouvera une première limite dans la règle de l’épuisement communautaire des droits674.

Pour le surplus, les dispositions de l’art L.211-3 du CPI se rapprochent beaucoup de celles gouvernant les limites du monopole d’exploitation conféré aux auteurs. On y retrouve donc, quasiment à l’identique :

•les « représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille », « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre » ainsi que, notamment, « sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source », les « analyses », les « revues de presse » et la « diffusion, même intégrale, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles » ;

•les exceptions ajoutées par la loi DADVSI de 2006, à savoir l’exception de copie technique, l’exception en faveur des personnes handicapées675 et l’exception au profit des bibliothèques, musées ou services d’archives ;

•les limitations prescrites par l’ord. n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 que sont l’exception de fouilles de textes et données ainsi que les licences légales au profit de l’enseignement et de la recherche.

Ces limites correspondent à celles du droit d’auteur et n’appellent, par conséquent, pas d’observation supplémentaire676.

S’agissant, en revanche, des exceptions, respectivement, de copie privée et de courte citation, leur adaptation aux droits voisins mérite quelques précisions.

Pour ce qui est de l’exception de copie privée, tout d’abord, c’est également dans des termes voisins de ceux du droit d’auteur que l’art. L.211-3, 2° du CPI soustrait du monopole des artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et entreprises de communication audiovisuelle, « les reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ». Mais la situation diffère à l’égard du producteur de bases de données, en ce que ladite exception de copie privée est limitée aux bases de données non électroniques : l’art. L.342-3, 2° du CPI n’octroie en effet que la liberté de « l’extraction, à des fins privées d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d’auteur ou des droits voisins sur les œuvres ou éléments incorporés dans la base ».

Pour ce qui concerne l’exception de courte citation ensuite, son énoncé – par l’art. L.211-3, 3°, a) du CPI – correspond également à celui adopté en matière de droit d’auteur, à savoir que le titulaire des droits ne peut interdire, « sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source […] les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». Mais son application aux droits voisins peut être source de complexité à l’égard des émissions de télévision677, d’une part, et des bases de données, d’autre part :

•à l’occasion d’un litige né de la diffusion par la chaine Antenne 2 d’images d’un match de football dont les droits appartenaient à TF1, la Cour de Paris678 a jugé : 1°) que la reproduction du logo de la chaîne à laquelle est empruntée la séquence suffit pour identifier la source ; 2°) que la chaîne titulaire des droits n’a pas le pouvoir d’imposer le choix des séquences « citées » ; 3°) que, même si la notion de courte citation est relative, des séquences d’un match de football allant de 2 minutes et 25 secondes à 3 minutes et 10 secondes dépassent à l’évidence les limites de la notion de « courte citation » ;

•la courte citation d’une base de données électronique est, quant à elle, définie par l’art. L.342-3, 1° du CPI, comme « l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ».

Dès lors que les autorisations de télédiffusion par voie hertzienne ont été données, échappe enfin, en application de l’art. L.216-2 du CPI, au monopole conféré aux artistes-interprètes, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ainsi qu’aux entreprises de communication audiovisuelle679 la distribution, à des fins non commerciales, des émissions concernées – au moyen d’antennes collectives permettant leur réception – sur les réseaux internes des copropriétés.

B – Les limites propres à certains droits voisins

1 – Prestations accessoires des artistes-interprètes

Aux termes de l’art. L.212-3-9 du CPI, « les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d’une séquence d’une œuvre ou d’un document audiovisuel ». Autrement dit, dès lors que la prestation artistique sera qualifiée d’accessoire au regard de l’œuvre, son emprunt, même en intégralité, sera libre. L’utilité d’une telle disposition sera, par exemple, de réduire le nombre de demandes d’autorisation nécessaires à la promotion télévisée d’un film.

2 – Licence légale imposée aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes

« Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :

1°  à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;

2°  à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable ;

 […]

3°  à sa communication au public par un service de radio (émettant par voie électronique, autrement dit une webradio), à l’exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d’un même phonogramme »680. 

La suppression, dans ces hypothèses, de la nécessité d’une autorisation des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes tient ainsi en une licence légale, dont la contrepartie consiste en une rémunération dite « équitable »681, assise sur les recettes d’exploitation générées et fixées au moyen d’accords collectifs conclus, par branche d’activité, entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs (à savoir, pour l’essentiel, discothèques, autres lieux publics « sonorisés » et stations de radio)682.

3 – Limites propres au droit des éditeurs et agences de presse

L’art. L.211-3-1 du CPI crée deux exceptions spécifiques au monopole des éditeurs et agences de presse :

•une exception d’« hyperlien »683, privant les titulaires de ce nouveau droit voisin de toute possibilité d’interdire l’insertion sur le Web de liens cliquables vers leurs publications ;

•une exception d’« utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse »684, sauf à affecter l’efficacité même du droit voisin institué, par exemple « lorsque l’utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s’y référer »685.

Section II

Le droit moral des artistes-interprètes

Le CPI définit tour à tour les attributs et les caractères du droit moral reconnu aux artistes-interprètes.

§1 – Les attributs du droit moral des artistes-interprètes

Sur le modèle du droit moral détenu, sur son œuvre, par l’auteur, l’artiste-interprète « a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation »686. Ne sont donc contestables, ni le droit de l’artiste-interprète à la paternité de son interprétation, ni son droit au respect de l’interprétation.

Saisi d’une demande, formée par le célèbre violoncelliste Rostropovitch, à raison de ce qu’il considérait être une atteinte au respect de son interprétation, le TGI de Paris a ainsi jugé que la superposition d’un bruitage à l’interprétation de l’œuvre musicale enregistrée pour les besoins d’un film dénaturait ladite interprétation. Mais, considérant « que l’atteinte à l’interprétation ainsi caractérisée ne saurait justifier des mesures qui porteraient à leur tour atteinte aux droits d’auteurs du film », il a néanmoins refusé d’accorder à Rostropovitch les modifications et suppressions sollicitées, au profit de la simple insertion d’un avertissement pour le public687.

C’est également sur le fondement de l’atteinte au droit moral que la justice a eu à connaître d’une action par laquelle le chanteur Jean Ferrat contestait l’intégration, par le producteur, de certains de ses enregistrements à une série de compilations dans laquelle figuraient aussi des interprètes connus pour leurs convictions aux antipodes des siennes, voire, pour certains, « au passé trouble sous l’occupation ». Le refus des juges du fond d’y voir une atteinte au respect dû à l’interprétation sera cassé par la Haute juridiction judiciaire au motif « qu’une exploitation sous forme de compilations avec des œuvres d’autres interprètes étant de nature à en altérer le sens, ne pouvait relever de l’appréciation exclusive du cessionnaire et requérait une autorisation spéciale de l’artiste »688.

Les autres attributs d’ordre moral de l’auteur ne sont en revanche pas reconnus à l’artiste-interprète. Celui-ci ne saurait, dès lors, se prévaloir ni d’un droit de divulgation, ni d’un droit de repentir ou de retrait.

Cour de cassation, Ch. soc., 8 février 2006,
Jean Ferrat c. Sté Universal Music et ADAMI

LA COUR ;

— […] ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l’article L.212-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que le respect dû à l’interprétation de l’artiste en interdit toute altération ou dénaturation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 10 juillet 2002, Bull. V. n° 245), que M. X… dit Jean Ferrat et la compagnie phonographique Barclay, aux droits de laquelle est venue la société Polygram, puis la société Universal Music, ont signé, entre 1963 et 1966, trois contrats d’enregistrement, avec cession des droits d’exploitation ; qu’ayant constaté que le producteur commercialisait cinq compilations comportant certaines de ses chansons et celles d’autres artistes, il a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’indemnisation de M. Jean Ferrat pour atteinte à son droit moral, l’arrêt énonce que le seul fait d’imposer d’autorité une exploitation sous forme de compilations ne caractérise pas, à lui seul, une violation du droit moral de l’artiste et retient que si, dans les compilations, l’artiste est « flanqué d’artistes les plus divers », dont certains « au passé trouble sous l’occupation », ce voisinage n’est pas de nature à ternir sa réputation et qu’aucun thème dégradant ou susceptible de heurter les convictions ne ressort de la juxtaposition des enregistrements ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une exploitation sous forme de compilations avec des œuvres d’autres interprètes étant de nature à en altérer le sens, ne pouvait relever de l’appréciation exclusive du cessionnaire et requérait une autorisation spéciale de l’artiste, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure ainsi que le demande M. Jean Ferrat, non contredit en cela par la société Universal, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, de lui donner acte de sa renonciation à toute indemnité en réparation de l’atteinte à son droit moral et de prononcer la condamnation de la société Universal Music à cesser toute exploitation des compilations litigieuses et à remettre les supports à l’artiste.

PAR CES MOTIFS :

— casse et annule…



§2 – Les caractères du droit moral des artistes-interprètes

Listés dans l’art. L.212-2, al. 2 et 3 du CPI, les caractères du droit moral de l’artiste-interprète sont calqués sur ceux du droit moral de l’auteur : « ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt ».

Seul le caractère « perpétuel », figurant à l’art. L.121-1 du CPI relatif au droit moral de l’auteur, est absent s’agissant du droit moral de l’artiste-interprète. Toutefois, la doctrine estime que cette omission, qui n’empêche pas la perpétuité, est dépourvue de conséquences pratiques.

Chapitre III

L’exploitation des droits

Si elle fait l’objet de quelques règles communes, l’exploitation des droits voisins passe, en principe, à l’instar de celle des droits d’auteur, par la conclusion de contrats individuels ou par le recours à la gestion collective.

Toutefois, à la différence de celui du droit d’auteur689, le CPI ne réglemente pas l’usage abusif des droits voisins : son art. L.212-12 s’en tient en effet à habiliter les juridictions civiles à ordonner toute mesure appropriée en cas « d’abus notoire dans le non-usage par un producteur de phonogrammes des droits d’exploitation » qui lui auraient été cédés par un artiste-interprète.

Section I

Les règles communes

Au contraire de l’exigence posée pour la plupart des cessions de droits d’auteur, l’exploitation des droits voisins ne donne pas lieu à une obligation générale d’établissement d’un écrit. Le Code de la propriété intellectuelle assujettit cependant l’exploitation de nombre de droits voisins690 à des obligations d’information et à des modalités explicites de fixation du prix.

§1 – Les obligations d’information

Le souci de transparence, renforcé par l’art. 19 de la directive (UE) 2019/790, est à l’origine de différentes obligations d’information requises dans le cadre de l’exploitation des droits voisins691.

Les cessionnaires de droits d’exploitation transmis par des artistes-interprètes doivent ainsi adresser à ces derniers, « au moins une fois par an, des informations explicites et transparentes sur l’ensemble des revenus générés par l’exploitation de l’œuvre ou de l’objet protégé, en distinguant les différents modes d’exploitation et la rémunération due pour chaque mode d’exploitation »692. Les services de communication au public en ligne sont, dans le même sens, « tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération (due) et de sa répartition »693. Et lorsqu’ils concluent un contrat les autorisant à utiliser des objets protégés, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont également contraints de fournir aux titulaires de droits voisins une « information sur l’utilisation de ces objets protégés »694.

De manière plus restrictive, les accords collectifs passés entre organisations représentatives des artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et personnes utilisant les phonogrammes à des fins de commerce « doivent préciser les modalités selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions doivent s’acquitter de leur obligation de fournir aux organismes de gestion collective le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits »695, tandis que les contrats autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la prestation d’un artiste-interprète ou d’un vidéogramme doivent, pour ce qui les concerne, mentionner « l’organisme chargé, le cas échéant, d’exercer le droit d’autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les États membres de l’Union européenne »696. Peut encore être mentionnée l’obligation faite par la loi aux contrats passés entre producteurs de phonogrammes et éditeurs de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales de fixer « les conditions d’exploitation des phonogrammes de manière objective et équitable » (CPI, art. L213-2).

§2 – Les modalités de fixation du prix

À l’instar de celle des droits d’auteur, la transmission des droits voisins doit, le plus souvent, donner lieu au paiement d’un prix assis sur les recettes procurées par l’exploitation de l’objet protégé, quand bien même le recours à une rémunération forfaitaire peut être admis à titre exceptionnel.

A – Le principe de la rémunération proportionnelle

La rémunération assise sur les recettes d’exploitation est expressément visée en trois occurrences :

•pour la rétribution due aux artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes au titre de la licence légale instituée pour l’utilisation de phonogrammes à fins de commerce697 ;

•dans le cadre des cessions de droits des artistes-interprètes, imposant « une « rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l’artiste-interprète à l’ensemble de l’œuvre et compte tenu de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de la prestation »698 ;

•à l’égard de la rémunération due, aux éditeurs et agences de presse, pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique, la loi imposant la prise en compte des « recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes »699 et d’éléments tels que « les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne »700.

B – L’admission exceptionnelle du forfait

Le recours exceptionnel au forfait est admis dans les trois situations visées par l’affirmation de la rémunération proportionnelle pour autant qu’on soit en présence d’un cas d’admission du forfait en matière de cession des droits d’auteur701.

S’agissant de la rémunération des cessions de droits des artistes-interprète, l’art. L.212-3, II du CPI, tel qu’il résulte de l’ord. n° 2021-580 du 12 mai 2021, distingue en outre quatre cas spécifiques d’admission de l’évaluation forfaitaire, quand bien même ils recoupent, dans une large mesure, les cas d’admission de la rémunération forfaitaire des auteurs702 :

« 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

2°  Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;

3°  Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

4°  La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’artiste-interprète ne constitue pas l’un des éléments essentiels de l’interprétation de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’interprétation ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité »703.

Ce même article autorise encore « la conversion entre les parties, à la demande de l’artiste-interprète, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties »704.

Section II

Les contrats d’exploitation de droits voisins

La réglementation des contrats d’exploitation de droits voisins fait l’objet d’un nombre de dispositions sensiblement moins important que celle des cessions de droits d’auteur. De sorte que les contrats d’exploitation des droits voisins sont, pour l’essentiel, soumis au droit commun des contrats. Sont cependant assujettis à des dispositions dérogatoires les cessions des droits des artistes-interprètes, les cessions des droits des producteurs de vidéogrammes et les contrats d’exploitation des droits des éditeurs et agences de presse.

§1 – Les cessions des droits des artistes-interprètes

S’il n’est pas formalisé dans le CPI d’une manière aussi apparente qu’à l’égard des cessions de droits d’auteur, le découpage entre des dispositions générales et des dispositions particulières par type de contrats est parfaitement adapté aux cessions de droits des artistes-interprètes, à ceci près que doivent être distinguées ici les règles générales et les règles relatives aux contrats conclus pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle.

A – Les règles générales

Les cessions des droits des artistes-interprètes donnent lieu à un certain nombre de règles souvent voisines de celles prescrites en matière de cessions des droits d’auteur.

1 – Exigence d’une autorisation écrite

L’exigence d’une autorisation écrite de l’artiste-interprète procède de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985. Auparavant, faute de disposition légale expresse, la jurisprudence avait admis la cession implicite des droits de l’artiste-interprète sur sa prestation705.

Désormais, l’art. L.212-3, I du CPI soumet expressément « à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ».

2 – Spécialité des cessions

Si elle n’est pas affirmée de manière aussi explicite qu’à l’égard des droits d’auteur, la spécialité des cessions de droits consenties par un artiste-interprète à un producteur de phonogramme résulte cependant du dispositif, inscrit à l’art. L.212-11, al. 1er du CPI, imposant tout à la fois que « chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans le contrat » et que « le domaine d’exploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Une autre forme de spécialité des cessions des droits des artistes-interprètes est organisée par l’art. L.212-3, I, in fine, du CPI au travers de l’autorisation écrite exigée pour les utilisations séparées du son et de l’image des prestations fixées « à la fois pour le son et l’image ». Cela signifie que lorsque l’artiste-interprète cède ses droits sur une prestation notamment audiovisuelle, le cessionnaire ne peut, sans autorisation spéciale, exploiter séparément le son et l’image. D’où, par exemple, la condamnation prononcée à l’encontre d’un magazine qui avait publié des photographies d’une actrice nue, extraites de films auxquels elle avait participé706.

3 – Règlementation du prix des cessions

a – La qualification des rémunérations versées

Dès lors que l’artiste-interprète a généralement la qualité de salarié707, l’art. L.212-3, I, al. 2 du CPI renvoie à la législation du travail pour la question de la qualification juridique des rémunérations versées à l’intéressé au titre de la cession de ses droits. En l’occurrence, les art. L.7121-4 et L.7121-8 du Code du travail opèrent la distinction suivante :

•la qualification de « salaire » sera retenue toutes les fois où la participation personnelle de l’artiste au spectacle est requise708 ou en cas de fixation de la rémunération en fonction du salaire initial versé « pour la production de son interprétation, exécution ou présentation »709 ;

•la qualification de « redevances » est, au contraire, admise lorsque la rémunération est assise sur les seuls produits de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de la prestation, sans que ces produits exigent la présence physique de l’artiste-interprète.

b – Le droit de l’artiste-interprète à une rémunération supplémentaire

Le CPI confère à l’artiste-interprète un droit à rémunération supplémentaire dont le régime varie selon les stipulations applicables710 :

•en l’absence de disposition contractuelle particulière, ce droit à rémunération supplémentaire suppose, aux termes de l’art. L.212-3-2, al. 1er (issu de l’ord. du 12 mai 2021), que « la rémunération initialement prévue dans le contrat d’exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation par le cessionnaire »711 ;

•dans l’hypothèse où le contrat a prévu une rémunération forfaitaire, l’artiste-interprète dont la prestation a fait l’objet d’une fixation dans un phonogramme712 a, en principe713, droit à une rémunération annuelle supplémentaire de la part de son producteur, « pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu »714, d’un montant global « fixé à 20 % de l’ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération annuelle »715 ;

•s’il a, au contraire, été retenu une rémunération proportionnelle de l’artiste-interprète, la loi interdit au producteur d’en retrancher les avances et déductions qu’il était, le cas échéant, tenu de verser « en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu »716.

4 – Facultés de résiliation unilatérale des cessions

La loi n° 2015-195 du 20 février 2015 est à l’origine d’une protection de l’artiste-interprète, dont la prestation a fait l’objet d’une fixation dans un phonogramme, contre une éventuelle exploitation insuffisante dudit phonogramme par le producteur : passées les 50 premières années du monopole, un producteur qui « n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative » risque en effet, aux termes de l’actuel art. L.212-3-5 du CPI, de se voir notifier par l’artiste-interprète son intention de résilier l’autorisation d’exploitation inscrite au contrat. Faute d’amélioration de la situation dans les douze mois suivant la notification, l’artiste-interprète sera fondé à prononcer la résiliation unilatérale du contrat717.

L’ord. n° 2021-580 du 12 mai 2021 y a ajouté une autre faculté de résiliation, inscrite à l’art. L.212-3-3 du CPI et, pour le coup, non limitée aux cessions à un producteur du droit de fixation de la prestation de l’artiste-interprète dans un phonogramme : lorsque, à l’instar de l’auteur718, « l’artiste-interprète a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en l’absence de toute exploitation de son interprétation, résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ces droits »719.

B – Les règles relatives aux contrats conclus pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle

Outre la présomption de cession à laquelle ils donnent lieu, les contrats passés entre artistes-interprètes et producteurs d’œuvre audiovisuelle sont assujettis à une réglementation impérative de leur prix.

1 – Présomption de cession des droits au producteur d’œuvre audiovisuelle

« La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète »720.

Il est à remarquer que cette présomption de cession des droits de l’artiste-interprète rejoint celle que l’art. L.132-24 du CPI associe au contrat de production audiovisuelle passé entre un producteur et un auteur721.

2 – Réglementation du prix des cessions

S’agissant du prix des cessions, est, en premier lieu, prescrite l’obligation pour tout contrat passé entre un artiste-interprète et un producteur de fixer « une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre »722. On retrouve, à nouveau, un principe posé à propos du contrat de production audiovisuelle conclu par l’auteur, à ceci près que le producteur n’est cette fois pas tenu de verser à l’artiste-interprète une rémunération proportionnelle aux revenus tirés de l’exploitation de l’œuvre.

L’art. L.212-5 du CPI envisage, en deuxième lieu, les modalités de fixation de la rémunération. Il organise, à défaut de fixation de celle-ci par le contrat ou par une convention collective, le renvoi à des barèmes issus d’accords professionnels par branches.

L’art. L.212-6, en dernier lieu, fonde une qualification autonome de la rémunération due, par le producteur d’œuvre audiovisuelle, à l’artiste en qualifiant de « salaire » la seule fraction des rémunérations qui n’excèdent pas un plafond fixé par convention collective ou accord professionnel spécifique.

§2 – Les cessions des droits des producteurs de vidéogrammes

À travers son art. L.215-1, al. 3, le Code de la propriété intellectuelle comprend une disposition destinée à permettre une exploitation efficace des œuvres audiovisuelles. Selon ce texte, « les droits (voisins) reconnus au producteur d’un vidéogramme […], les droits d’auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l’œuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l’objet de cessions séparées ».

C’est donc une interdiction qui est faite au producteur dès lors qu’il est détenteur de l’ensemble des droits de propriété littéraire et artistique sur une œuvre audiovisuelle, à savoir le droit voisin propre du producteur de vidéogramme ainsi que, à raison de leur acquisition, les droits des auteurs et ceux des artistes-interprètes. Et cette interdiction est celle de céder séparément ces différentes prérogatives acquises sur l’œuvre parce que cela risquerait de compromettre sa bonne exploitation. De sorte qu’est seule admise la cession globale des droits détenus sur ladite œuvre audiovisuelle.

§3 – Les contrats d’exploitation des droits des éditeurs et agences de presse

Le droit, désormais octroyé aux éditeurs et agences de presse, d’autoriser toute reproduction ou communication au public de leurs publications « sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne »723 est naturellement susceptible de faire l’objet de contrats d’exploitation.

L’art. L.218-3 du CPI fait, dans cette perspective, bénéficier les intéressés d’une double liberté :

•d’une part, la liberté de transmettre leurs droits voisins par le biais de cessions ou par le biais de licences ;

•d’autre part, la liberté d’en confier l’administration à un ou plusieurs organismes de gestion collective.

De son côté, l’art. L.218-5 soumet à des accords spécifiques – négociés, selon les cas, au niveau des entreprises, des branches ou des organisations professionnelles – la répartition des revenus générés par l’exploitation des publications de presse, objet du monopole conféré, laquelle répartition peut, à défaut d’accord, être confiée à une commission administrative724.

Section II

La gestion collective des droits voisins

De même que pour les droits d’auteur, la gestion collective des droits voisins, en principe facultative, a pu, à titre exceptionnel, être rendue obligatoire :

•d’abord en vue de la perception des rémunérations dues au titre de la licence légale imposée, par la loi « Lang » du 3 juillet 1985, aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes725 et à l’origine de la création de la SPRE (Société pour la perception de la rémunération équitable), chargée de percevoir – mais non de répartir elle-même – les rémunérations726 ;

•ensuite, aux termes de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le CPI de directives européennes, pour exercer « le droit d’autoriser la retransmission […] simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d’un artiste-interprète, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme » diffusés à partir d’un État membre de l’Union européenne, qu’il s’agisse de retransmissions par câble d’objets protégés, télédiffusés depuis l’étranger727, ou de retransmissions, par un procédé autre que par câble, d’objets protégés, diffusés par tout procédé autre qu’une transmission en ligne728.

L’exploitation des droits voisins a ainsi donné naissance à des organismes de gestion collective spécifiques, mais dont, hormis pour la perception des rémunérations dues au titre de la licence légale, les raisons d’être et les missions sont identiques à celles des organismes de gestion collective des droits d’auteur729.

§1 – Les principaux organismes d’artistes-interprètes

Il existe deux grands organismes d’artistes-interprètes, dont les activités couvrent également les droits des comédiens de théâtre :

•l’ADAMI (Association pour les droits des artistes et musiciens-interprètes), constituée sous forme de société civile, qui administre les rémunérations des artistes-interprètes dont le nom figure au générique des films ou sur les pochettes des phonogrammes (disques, cassettes), comme les comédiens, les musiciens solistes et les chefs d’orchestre ;

•la SPEDIDAM (Société de perception et distribution des droits des artistes-interprètes de la musique), qui perçoit et répartit les rémunérations des artistes-interprètes autres que ceux pris en charge par l’ADAMI, à savoir, pour l’essentiel, les musiciens d’orchestre, les choristes et les danseurs de corps de ballet.

Doit encore être signalé que ces deux organismes de gestion collective – qui, outre celles perçues par la SPRE au bénéfice des artistes-interprètes, répartissent également les sommes, dues au titre de la copie privée des œuvres sonores ou visuelles, collectées par Copie France730 – ont conjointement créé la Société des artistes-interprètes (SAI), laquelle est, depuis 2018, en charge de la perception et la répartition des droits en provenance de l’étranger ainsi que de la gestion de la « rémunération supplémentaire de 20 % générée par l’allongement de 50 à 70 ans de la durée des droits voisins des artistes-interprètes dans le domaine sonore731.

§2 – Les principaux organismes de producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes

Figurent parmi les principaux organismes de producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes :

•la SCPP (Société civile des producteurs phonographiques), qui, comme son nom l’indique, gère les droits des producteurs de phonogrammes ;

•la SPPF (Société civile des producteurs de phonogrammes en France), dont l’activité est identique à celle de la SCPP ;

•la SCPA (Société civile des producteurs associés), émanation des deux précédentes (SCPP et SPPF) en vue de la gestion collective des droits des producteurs, membres de celles-ci, dans le domaine des attentes téléphoniques732 ;

•la PROCIREP (Production cinématographique – Répartition), société civile de producteurs de cinéma et de télévision, en charge de la représentation, de la défense et de la répartition des droits de ses membres ;

•l’ANGOA (Agence nationale de gestion des œuvres audiovisuelles), émanation de la PROCIREP en charge des droits versés, au titre de la retransmission intégrale et simultanée de certains programmes de télévision par des organismes tiers (opérateurs de réseaux câblés, ADSL, bouquets satellites,…).

Chapitre IV

La défense des droits

La défense des droits voisins relève, pour l’essentiel, de dispositions communes à l’ensemble de la propriété littéraire et artistique733, y compris en cas d’atteinte aux éventuelles mesures techniques mises en œuvre pour la protection d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme audiovisuel734. Les similarités avec le droit d’auteur touchent ainsi, tout à la fois l’appréciation de la contrefaçon, la constatation des infractions et les sanctions civiles de la contrefaçon735.

Les convergences sont également majeures en ce qui concerne les formes de la contrefaçon à ceci près toutefois que, à la différence de celle des auteurs, la violation du droit moral des artistes-interprètes ne constitue pas en soi une contrefaçon.

Ne seront par conséquent évoquées ci-après que la question de l’accès au juge et celle des sanctions pénales de la contrefaçon736.

Section I

L’accès au juge

Hormis celui octroyé à leurs titulaires originaires, l’intérêt à agir en justice pour la défense des droits voisins est, aux termes de l’art. L.331-1, al. 3 du CPI, expressément reconnu, sauf stipulation contraire du contrat de licence, au bénéficiaire, valablement investi d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes737.

De plus, « outre toute personne justifiant d’un intérêt pour agir, le ministre chargé de la Culture peut saisir l’autorité judiciaire, notamment s’il n’y a pas d’ayant droit connu, ou en cas de vacance ou déshérence »738. Cette disposition fonde la faculté pour le ministère de saisir le juge de toute atteinte constatée en matière de droits voisins, que celle-ci concerne les droits patrimoniaux ou qu’elle concerne le droit moral des artistes-interprètes. C’est dire que la saisine de l’autorité judiciaire est ici plus largement ouverte qu’en matière de droit d’auteur, à propos duquel le pouvoir du ministre est limité aux cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage des droits de divulgation et d’exploitation739.

Section II

Les sanctions pénales de la contrefaçon

La répression de la contrefaçon des droits voisins obéit aux mêmes principes que celle des autres droits de propriété intellectuelle. Font ainsi encourir à leurs auteurs une peine de trois ans d’emprisonnement et 300.000 € d’amende :

•« toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle »740 ;

•« l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste-interprète, lorsqu’elle est exigée »741 ;

•« le fait de porter atteinte aux droits du producteur d’une base de données »742.

Les peines encourues en cas violation d’une MTP743 sont, en outre, expressément applicables lorsqu’il s’agit de MTP mises en œuvre par des producteurs de bases de données744, à savoir :

•3.750 € d’amende pour une atteinte délibérée ;

•six mois d’emprisonnement et 30.000 € d’amende pour la fourniture de moyens.





627 Quand bien même la réglementation des droits des producteurs de bases de données, inscrite dans un Livre du CPI (à savoir le Livre III) distinct de celui consacré aux (autres) droits voisins (figurant dans le Livre II), est parfois dénommée « droits sui generis ».




628 Issue, notamment des directives 92/100/CEE du 19 nov. 1992, 93/98/CEE du 29 oct. 1993 et 2001/29/CE du 22 mai 2001, relatives respectivement au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, et à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.




629 De manière plus rigoureuse, c’est par une disposition spéciale (l’art. 4), distincte du droit d’auteur, que les dir. 98/93/CEE du 29 oct. 1993, puis 2006/116/CE du 12 déc. 2006 (qui la remplace et la codifie) réglementent la question.




630 « Par succession ou à d’autres titres », précise la loi.




631 CPI, art. L.123-4.




632 Sous réserve des droits conférés au « publicateur » (v. supra), la liste, telle qu’elle ressort du CPI, est exhaustive.




633 CE, 20 nov. 1931, Franz et Lise Charny c. Dir. du poste de la Doua, D. 1934, III, p. 25, note de la Pradelle.




634 Cass. civ. 1re, 4 janv. 1964, Sté Urania records et Sté Thalia disques c. Dme Albert Furtwangler et Dme Runz-Furtwangler, Bull civ. I, n° 7 ; 15 mars 1977, SPEDIDAME et autres c. ORTF, préc.




635 V. Cass. civ. 1re, 13 nov. 2008, Georges Lopez c. Nicolas Philibert, Philippe Hersant, Sté Maïa Films et autres (aff. « Être et avoir »), Bull. civ. I, n° 259 (déniant la qualité d’artiste-interprète à la personne qui, à l’occasion d’un documentaire, fût-il agrémenté de quelques scènes fugaces de fiction, est filmée dans la réalité de l’exercice de sa profession) et 22 janv. 2014, Mme X. et M. Y c. Sté TF1 Production, n° 12-13.970 et 12.13974 (déniant la qualité d’artiste-interprète à des participants à des émissions de téléréalité dont la prestation « n’impliquait aucune interprétation » dès lors qu’ils « n’avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, qu’il ne leur était demandé que d’être eux-mêmes et d’exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés et que le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d’acteurs »).




636 La jurisprudence a dès lors pu y inclure des sportifs placés sous la subordination d’un entrepreneur de spectacle « ayant le sport […] pour prétexte et le coureur pour acteur » (sic). V. Cass. soc, 7 fév. 1974, URSSAF de l’Eure c. J. Anquetil, Bull. civ. V, n° 104.




637 CPI, art. L.212-1.




638 V. Code du travail, art. L7121-3.




639 CPI, art. L.213-1, al. 1er.




640 CPI, art. L.215-1, al. 1er.




641 V. CPI, art. L.132-24. V. supra, Le contrat de production audiovisuelle.




642 V. CPI, art. L.212-4. V. infra, Les cessions de droits voisins.




643 CPI, art. L.341-1, al. 1er.




644 Titre IV : Droits des producteurs de bases de données (CPI, art. L.341-1 et s.).
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676 V. supra, Les prérogatives conférées par le droit d’auteur.
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678 CA Paris, 15 juin 1989, Antenne 2 c. TF1, Rev. int. dr. aut. janv. 1990, p. 3, note Gautier.




679 L’exception ne touche toutefois pas les éditeurs et agences de presse.
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684 CPI, art. L.211-3-1, 2°.




685 Ibid., al. 3.




686 CPI art. L.212-2, al. 1er.




687 TGI Paris, 10 janv. 1990, Rostropovitch c. Sté Erato Disques et autres, préc.




688 Cass. soc., 8 fév. 2006, Jean Ferrat c. Sté Universal Music et Adami, Bull. civ. V, n° 64.




689 Lequel réglemente à la fois l’usage et le non-usage abusifs.




690 Ne sont cependant pas concernées les cessions des droits des producteurs de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.




691 Outre l’obligation de reddition des comptes imposée au bénéfice des auteurs d’œuvres (v. supra, Les cessions de droits d’auteur).
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698 CPI, art. L.212-3, II, al. 1er .




699 CPI, art. L.218-4, al. 1er.




700 CPI, art. L.218-4, al. 2.




701 Dans le cadre de la licence légale pour l’utilisation de phonogrammes, v. CPI, art. L.214-1, al. 5. Pour les contrats d’exploitation des droits des éditeurs et agences de presse, v. CPI, art. L.218-4, al. 1er. Pour ce qui est enfin des cessions de droits des artistes-interprètes, l’art. L.212-3, II, al. 2,  5° vise « les cas prévus au présent code », formule qui renvoie aussi, assurément, aux cas d’admission du forfait en matière de cession des droits d’auteur.
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703 CPI, art. L.212-3, II, al. 2.




704 CPI, art. L.212-3, II, al. 4.
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735 V., par exemple, TGI Paris, 10 janv. 1990, Rostropovitch c. Sté Erato Disques et autres, préc.




736 Les droits voisins se singularisent encore par les dispositifs de médiation institués, d’une part en matière musicale (l’art. L.214-6 du CPI confiant au Médiateur de la musique une mission de conciliation « pour tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution : 1° de tout accord entre les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ; 2° d’un engagement contractuel entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes ; 3° d’un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un éditeur de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ; 4° d’un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un producteur de spectacles »), d’autre part pour les litiges relatifs à l’octroi des autorisations de retransmission simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de prestations d’artistes-interprètes, de phonogrammes ou de vidéogrammes (v. CPI, art. L.217-3).




737 L’exercice de l’action devant toutefois être notifié au producteur.




738 CPI, art. L.211-2.




739 V. supra, Usage ou non-usage abusifs des droits d’auteur.




740 CPI, art. L.335-4, al. 1er.




741 CPI, art. L.335-4, al. 2.




742 CPI, art. L.343-4.




743 V. supra, Généralités.
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Partie II

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Généralités

La propriété industrielle est la branche de la propriété intellectuelle qui, pour l’essentiel, gouverne la protection des créations industrielles – qu’elles soient techniques ou ornementales – et des signes distinctifs.

Parmi les règles communes à l’ensemble des titres de propriété industrielle figure, en application de la loi PACTE du 22 mai 2019, l’imprescriptibilité des actions en nullité745.

À la différence de celle des droits de propriété littéraire et artistique, l’acquisition des droits de propriété industrielle passe, en principe, par le dépôt de demande de titres auprès d’organismes administratifs spécialisés. Il s’en est suivi la création d’une organisation professionnelle particulière.

Ces règles d’organisation administrative et professionnelle de la propriété industrielle figurent, pour la plupart, dans le livre IV du CPI.

I – Institutions nationales de la propriété industrielle746

§1 – L’Institut national de la propriété industrielle (INPI)

L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et d’une autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l’Industrie. Ayant son siège social à Courbevoie (Hauts-de-Seine), l’Institut est dirigé par un Directeur général, investi de compétences propres747, et un conseil d’administration.

Les missions principales de l’INPI sont :

•l’information, la sensibilisation et la formation du public à la propriété industrielle (mises en œuvre, en particulier, à l’aide de la revue PIBD et de bases de données électroniques) ;

•la tenue de registres centraux (tels les Registres nationaux des brevets, des marques et des dessins et modèles ou le Registre national des entreprises) et la publication hebdomadaire du Bulletin officiel de la propriété industrielle, outil de publicité légale des décisions prises en matière de brevets, marques, dessins et modèles et indications géographiques ainsi que des décisions de nature réglementaire, à portée générale et impersonnelle, prises par son directeur général ;

•la réception et l’examen des demandes, ainsi que le cas échéant, la délivrance, le rejet, le maintien ou l’annulation de certains titres de propriété industrielle, y inclus, dans les cas prévus par la loi, au travers de procédures d’opposition, de déchéance ou de nullité ;

•l’homologation (ou, au contraire, le retrait de celle-ci), le rejet ou la modification du cahier des charges des indications géographiques relatives à des produits industriels ou artisanaux748 ;

•la participation au processus d’élaboration de la réglementation (y inclus les travaux internationaux dans le cadre de traités).

§2 – L’Instance nationale des obtentions végétales (INOV)

Créée par la loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 et installée à Beaucouzé (dans la banlieue d’Angers), l’Instance nationale des obtentions végétales (INOV) relève d’un groupement d’intérêt public comprenant notamment l’État et l’Institut national de la recherche agronomique. Elle est placée sous la responsabilité d’une personne nommée par le ministre de l’Agriculture mais qui « exerce ses fonctions indépendamment de toute autorité hiérarchique ou de tutelle »749.

L’INOV a pour mission :

•la réception et l’instruction des demandes, ainsi que, le cas échéant, la délivrance des certificats d’obtention végétale (COV) ;

•la constatation de l’éventuelle déchéance du droit des obtenteurs ;

•la tenue des registres afférents aux COV et la publication d’un Bulletin officiel ;

•la participation au processus d’élaboration de la réglementation (y inclus les conventions internationales).

§3 – L’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

L’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)750 est un établissement public administratif doté de la personnalité civile, placé sous la tutelle du ministre de l’Agriculture et régi, en particulier, par le Code rural751. Outre un Conseil des agréments et des contrôles, il regroupe cinq comités nationaux (réunis en un Conseil permanent, compétent pour la détermination de la politique générale et l’établissement du budget) :

•le comité national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses ;

•le comité national des appellations d’origine laitières, agroalimentaires et forestières ;

•le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties ;

•le comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres ;

•le comité national de l’agriculture biologique.

L’INAO est en charge de la reconnaissance, du contrôle, de la promotion et de la protection des signes officiels de la qualité et de l’origine que sont, en particulier, les appellations d’origine protégées (AOP), les appellations d’origine contrôlées (AOC) et les indications géographiques protégées (IGP). Outre une mission générale d’information, les missions principales de l’INAO consistent à :

•instruire les demandes d’obtention ou de révision des signes officiels de la qualité et de l’origine ;

•contrôler le respect, par les produits sous signe de qualité et de l’origine, du cahier des charges adopté ;

•promouvoir et défendre, le cas échéant au moyen d’actions judiciaires, les signes existants ;

•participer aux coopérations internationales en matière d’indications géographiques.

II – Organisation professionnelle de la propriété industrielle

§1 – Les personnes qualifiées en propriété industrielle

Hormis en matière de protection des variétés végétales, la technicité de la discipline fonde l’exigence de possession d’un agrément pour représenter les déposants devant les offices qui délivrent les titres de propriété industrielle752, qu’il s’agisse de salariés ou de membres d’une profession libérale. De sorte que, sauf pour les avocats, agréés de plein droit, l’octroi de la qualité de mandataire agréé passe normalement par la réussite à un examen d’aptitude.

Au niveau européen, si un tel examen a été mis en place par l’OEB753, l’inscription sur la liste des mandataires agréés par l’EUIPO est, pour sa part, ouverte à toute personne déjà agréée par l’office d’un pays de l’Espace économique européen.

En France, l’agrément auprès de l’INPI requiert l’inscription des intéressés sur une liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, inscription elle-même subordonnée à des conditions, fixées aux art. R.421-1 et s. du CPI, de diplôme, de pratique professionnelle minimale et de réussite à un examen d’aptitude.

§2 – Les conseils en propriété industrielle

Les conseils en propriété industrielle sont les personnes qui, en France, font profession d’offrir, à titre habituel et rémunéré, leurs « services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes »754.

Les conseils en propriété industrielle, dont le titre est protégé, exercent donc une profession libérale, soit à titre individuel, soit sous forme de société (société civile professionnelle ou société d’exercice libéral). Une structure ordinale de représentation et de contrôle a été créée par la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle : la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI).





745 V. CPI, art. L.521-3-2, L.615-8-1, L.622-7, L.623-29-1 et L.716-2-6 (ce dernier, relatif à la marque, admettant cependant une exception à l’imprescriptibilité).




746 Ne doivent toutefois pas être oubliés (v. supra) les organismes européens de délivrance des titres, à savoir l’OEB (en matière de brevets), l’EUIPO (en matière de marques, dessins et modèles) et l’OCVV (en matière d’obtentions végétales), qui reflètent bien « l’européanisation » croissante de la matière.




747 Par exemple, en matière de rejet des brevets et marques déposés.




748 Il s’agit là d’une compétence conférée à l’INPI par la loi « Hamon » n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.




749 CPI, art. L.412-1, al. 2.




750 Conformément à l’ord. n° 2006-1547 du 7 déc. 2006, l’Institut national de l’origine et de la qualité est, depuis le 1er janvier 2007, la nouvelle appellation de l’ancien Institut national des appellations d’origine (le sigle INAO étant resté inchangé).




751 Tandis que les règles matérielles gouvernant le droit des appellations d’origine figurent, pour leur part, non pas dans le CPI, mais dans le Code de la consommation (auquel le CPI renvoie par son art. L.721-1).




752 Il résulte toutefois de l’art. R.422-7-1 du CPI que tout professionnel agréé devant les services de propriété industrielle d’un État membre de l’UE (ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen) est également autorisé à représenter les déposants devant l’INPI.




753 À savoir l’examen européen de qualification (EEQ).




754 CPI, art. L.422-1, al. 1er.









Titre I

Le dessin ou modèle

Le dessin ou modèle755 est un titre spécifique de propriété intellectuelle protégeant le design industriel, ou, suivant la terminologie proposée par les pouvoirs publics français, la « stylique »756.

En France, le dessin ou modèle a longtemps été régi par une loi du 14 juillet 1909, jusqu’à l’adoption de l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, qui a transposé en droit interne la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 relative à la protection juridique des dessins et modèles. Ces dispositions figurent actuellement dans le livre V du CPI, précisément intitulé : « les dessins et modèles ».

Le 6 mars 2002 est entré en vigueur le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, instituant un titre unitaire pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sur la base d’un droit matériel détaché des ordres juridiques nationaux (mais dont le contenu est, compte tenu de l’harmonisation opérée par la directive, quasi-identique).

Chapitre I

L’objet de la protection

La spécificité de la notion de dessin ou modèle oblige à en préciser le champ d’application. D’où la distinction à opérer entre les créations protégeables par dessin ou modèle et celles exclues de la protection du dessin ou modèle.

Section I

Les créations protégeables par dessin ou modèle

Ce que protège un dessin ou modèle, c’est l’apparence des produits manufacturés. D’où une coïncidence possible avec certaines œuvres de l’esprit.

§1 – L’apparence des produits manufacturés

Le soin porté à la forme et à l’aspect des produits commercialisés constitue, avec d’autres, un élément d’attraction de la clientèle dans un environnement concurrentiel. Le design industriel joue ainsi un rôle de plus en plus important dans des secteurs aussi divers que l’automobile, l’informatique, l’ameublement, la maroquinerie, la bijouterie, etc. Si bien que les entreprises et les designers concernés ont un intérêt majeur à protéger lesdites créations par le biais de titres de propriété industrielle, à savoir, précisément le dessin ou modèle.

Il s’agit, nonobstant la dualité des termes, d’un seul et même titre, protégeant pareillement les « dessins » et les « modèles » :

•les premiers s’apparentent à des assemblages de traits ou de couleurs, voire à des effets visuels (tel le moiré, l’ondé, le jaspé, le chiné, le chatoiement), opérés sur une surface quelconque (à deux dimensions) et produisant un effet décoratif particulier ;

•les seconds désignent toutes les créations de forme ou d’ornement appliquées à des objets à trois dimensions.

La loi de 1909 s’appliquait expressément à tout dessin, forme plastique ou objet industriel qui se différenciait de ses similaires, soit « par une configuration distincte et reconnaissable », soit « par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre »757.

Peut désormais, aux termes de l’actuel art. L.511-1 du CPI, être protégée à titre de dessin ou modèle « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation »758.

Et ce même texte de spécifier que doit être regardé comme un produit « tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques »759.

La formulation actuelle est certes plus précise. Elle ne remet cependant pas en cause l’idée selon laquelle sont visées par la protection des dessins et modèles les créations s’adressant à la vue, par un dessin, une décoration, une forme ou un « effet extérieur », c’est-à-dire l’aspect particulier d’un matériau, par exemple, le lamé d’un tissu, la marqueterie d’un objet en bois, etc. Seront, en tout état de cause, exclus de la protection les effets perceptibles par un sens autre que la vue (odorat, ouïe, toucher,…).

Sous l’empire de la loi ancienne, la jurisprudence avait ainsi pu refuser la protection par dessin ou modèle du mécanisme interne d’un canapé-lit, s’agissant d’une création ne s’adressant pas à la vue760 et, au contraire, l’octroyer à la combinaison de couleurs du « Rubik’s cube », laquelle participait assurément de la physionomie propre de l’objet761.

§2 – La coïncidence avec certaines œuvres de l’esprit

Si, jusqu’au début du XXe siècle, la protection du droit d’auteur était généralement refusée aux créations d’art appliqué, la situation a, depuis lors, bien changé :

•la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l’application de la loi des 19-24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire a d’abord introduit l’indifférence du mérite et de la destination de l’œuvre dans la réglementation française762 ;

•la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles a ensuite admis le principe d’une protection cumulative, par dessin ou modèle et par droit d’auteur, desdites créations d’art appliqué ;

•la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, toujours en vigueur763, autorise, pour sa part, l’assujettissement au droit d’auteur de créations susceptibles de relever du domaine de l’esthétique industrielle764.

De sorte que, pendant tout le XXe siècle, la France a, à l’égard de ces créations, fait place à un cumul total de protection entre le droit d’auteur et le droit spécifique sur les dessins et modèles.

À l’heure actuelle, tant la directive 98/71CE que l’ordonnance du 25 juillet 2001 – qui la transpose dans le CPI – affirment toujours expressément la possibilité d’un cumul de protection avec les dessins et modèles765. Mais il est indéniable que celui-ci s’en tient désormais à un caractère partiel766 :

•d’abord parce que, compte tenu des différences observables dans les régimes juridiques institués par les deux réglementations en présence, le cumul est subordonné à la vérification de la conformité des créations considérées au champ d’application et aux conditions de validité prescrits par chacune desdites réglementations767 ;

•eu égard ensuite à la jurisprudence de la CJUE – applicable à tous les États membres – issue de l’arrêt Cofemel768 et, en particulier de son point 52, formulé comme suit : « bien que la protection des dessins et modèles et la protection associée au droit d’auteur puissent, en vertu du droit de l’Union, être accordées de façon cumulative à un même objet, ce cumul ne saurait être envisagé que dans certaines769 situations ».

CJUE, 12 septembre 2019, aff. C-683/17,
Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV

LA COUR (3e Ch.) ; — […] ;

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Cofemel – Sociedade de Vestuário SA (ci-après « Cofemel ») à G-Star Raw CV (ci-après « G-Star ») au sujet du respect des droits d’auteur revendiqués par G-Star.

[…].

Le litige au principal et les questions préjudicielle

16. Cofemel et G-Star sont deux sociétés actives dans le secteur de la conception, de la production et de la commercialisation de vêtements.

17. Depuis les années 90, G-Star exploite, en tant que titulaire ou en vertu de contrats de licence exclusive, les marques G-STAR, G-STAR RAW, G-STAR DENIM RAW, GS-RAW, G-RAW et RAW. Les vêtements conçus, produits et commercialisés sous ces marques incluent notamment un modèle de jean dénommé ARC ainsi qu’un modèle de sweatshirt et de tee-shirt dénommé ROWDY.

18. Cofemel conçoit, produit et commercialise également, sous la marque TIFFOSI, des jeans, des sweatshirts et des tee-shirts.

19. Le 30 août 2013, G-Star a saisi une juridiction portugaise de première instance d’un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à Cofemel de cesser de violer ses droits d’auteur et de se livrer à des actes de concurrence déloyale à son égard, ainsi qu’à l’indemniser du préjudice subi de ce fait et, en cas de nouvelle infraction, à lui verser une astreinte journalière jusqu’à la cessation de celle-ci. Dans le cadre de ce recours, G-Star a notamment fait valoir que certains des modèles de jeans, de sweatshirts et de tee-shirts produits par Cofemel étaient analogues à ses modèles ARC et ROWDY. G-Star a aussi soutenu que ces derniers modèles de vêtements constituaient des créations intellectuelles originales et qu’ils devaient, pour cette raison, être qualifiés d’« œuvres » bénéficiant d’une protection au titre du droit d’auteur.

20. Cofemel s’est défendue en arguant notamment que lesdits modèles de vêtements ne pouvaient pas être qualifiés d’« œuvres » bénéficiant d’une telle protection.

[…].

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

26. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous a), de la Directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une législation nationale confère une protection, au titre du droit d’auteur, à des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal, au motif que, au-delà de leur objectif utilitaire, ceux-ci génèrent un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique.

27. Aux termes de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29, les États membres ont l’obligation de prévoir le droit exclusif, pour les auteurs, d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres.

28. Le terme « œuvre » auquel se réfère cette disposition figure également à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, relatifs aux droits exclusifs reconnus à l’auteur d’une œuvre en ce qui concerne sa communication au public et sa distribution, ainsi qu’aux articles 5, 6 et 7 de cette directive, qui portent, le premier, sur les exceptions ou les limitations pouvant être apportées à ces droits exclusifs, et, les deux derniers, sur les mesures techniques et les mesures d’information assurant la protection desdits droits exclusifs.

29. La notion d’« œuvre » visée par l’ensemble de ces dispositions constitue, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour, une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée et appliquée de façon uniforme, et qui suppose la réunion de deux éléments cumulatifs. D’une part, cette notion implique qu’il existe un objet original, en ce sens que celui-ci est une création intellectuelle propre à son auteur. D’autre part, la qualification d’œuvre est réservée aux éléments qui sont l’expression d’une telle création (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, EU : C : 2009:465, points 37 et 39, ainsi que du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU : C : 2018:899, points 33 et 35 à 37 ainsi que jurisprudence citée).

30. S’agissant du premier de ces éléments, il découle de la jurisprudence constante de la Cour que, pour qu’un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier (voir, en ce sens, arrêts du 1er décembre 2011, Painer, C-145/10, EU : C : 2011:798, points 88, 89 et 94, ainsi que du 7 août 2018, Renckhoff, C-161/17, EU : C : 2018:634, point 14).

31. En revanche, lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes, qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2012, Football Dataco e.a., C-604/10, EU : C : 2012:115, point 39 et jurisprudence citée).

32. Pour ce qui est du second élément évoqué au point 29 du présent arrêt, la Cour a précisé que la notion d’« œuvre », visée par la directive 2001/29, implique nécessairement l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU : C : 2018:899, point 40).

33. En effet, d’une part, les autorités chargées de veiller à la protection des droits exclusifs inhérents au droit d’auteur doivent pouvoir connaître avec clarté et précision l’objet ainsi protégé. Il en va de même des tiers auxquels la protection revendiquée par l’auteur de cet objet est susceptible d’être opposée. D’autre part, la nécessité d’écarter tout élément de subjectivité, nuisible à la sécurité juridique, dans le processus d’identification dudit objet suppose que ce dernier ait été exprimé d’une manière objective (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU : C : 2018:899, point 41).

34. Ainsi que l’a souligné la Cour, ne répond pas à l’exigence de précision et d’objectivité requise une identification reposant essentiellement sur les sensations, intrinsèquement subjectives, de la personne qui perçoit l’objet en cause (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU : C : 2018:899, point 42).

35. Lorsqu’un objet présente les caractéristiques rappelées aux points 30 et 32 du présent arrêt, et constitue donc une œuvre, il doit, en cette qualité, bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur, conformément à la directive 2001/29, étant observé que l’étendue de cette protection ne dépend pas du degré de liberté créative dont a disposé son auteur et qu’elle n’est dès lors pas inférieure à celle dont bénéficie toute œuvre relevant de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2011, Painer, C-145/10, EU : C : 2011:798, points 97 à 99).

36. Compte tenu de cette jurisprudence, la réponse à la première question implique, en premier lieu, de déterminer si des modèles sont, de manière générale, qualifiables d’« œuvres », au sens de la directive 2001/29.

37. À cet égard, il convient de relever, d’emblée, que, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la propriété intellectuelle est protégée.

38. Il découle du libellé de cette disposition que les objets constituant une propriété intellectuelle bénéficient d’une protection au titre du droit de l’Union. En revanche, il n’en résulte pas que de tels objets ou catégories d’objets doivent tous bénéficier d’une protection identique.

39. Ainsi, le législateur de l’Union a adopté différents actes de droit dérivé ayant pour but d’assurer la protection de la propriété intellectuelle, et notamment, d’une part, des œuvres protégées au titre du droit d’auteur, visées par la directive 2001/29, ainsi que, d’autre part, des dessins et modèles relevant soit de la directive 98/71, applicable aux dessins et modèles enregistrés dans ou pour un État membre, soit du règlement no 6/2002, applicable aux dessins et modèles protégés au niveau de l’Union.

40. En procédant de la sorte, le législateur de l’Union a estimé que les objets protégés en vertu d’un dessin ou d’un modèle n’étaient en principe pas assimilables à ceux qui constituent des œuvres protégées par la directive 2001/29.

41. Ce choix législatif apparaît conforme à la convention de Berne, aux articles 1er à 21 de laquelle l’Union, tout en n’étant certes pas partie à cette convention, doit toutefois se conformer en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, auquel elle est partie (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU : C : 2018:899, point 38 et jurisprudence citée).

42. En effet, l’article 2, paragraphe 7, de la convention de Berne autorise les parties à celle-ci à accorder aux dessins et modèles industriels une protection spécifique, différente et éventuellement exclusive de celle prévue au bénéfice des œuvres littéraires et artistiques relevant de cette convention, ainsi qu’à déterminer les conditions d’une telle protection. Dans le même temps, ladite disposition n’exclut pas non plus que ces deux protections puissent se cumuler.

43. Dans ce contexte, le législateur de l’Union a opté pour un système selon lequel la protection réservée aux dessins et modèles et celle assurée par le droit d’auteur ne sont pas exclusives l’une de l’autre.

44. En effet, s’agissant des dessins et modèles, l’article 17 de la directive 98/71 énonce, dans sa première phrase, que les dessins et modèles qui ont été enregistrés dans ou pour un État membre conformément à cette directive bénéficient également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur de l’État membre dans lequel ou pour lequel ces dessins et modèles ont été enregistrés, à partir de la date à laquelle ils ont été créés ou fixés sous une forme quelconque. Le même article précise ensuite, dans sa seconde phrase, que la portée et les conditions d’obtention de cette protection par le droit d’auteur, en ce compris le niveau d’originalité requis, sont déterminées par chaque État membre. En ce qui concerne les dessins et modèles protégés au niveau de l’Union, un régime analogue à celui découlant de l’article 17 de la directive 98/71 est prévu à l’article 96, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.

45. Ces deux dispositions doivent elles-mêmes être respectivement appréhendées à la lumière du considérant 8 de la directive 98/71 et du considérant 32 du règlement no 6/2002, qui évoquent expressément le principe d’un « cumul » entre la protection des dessins et modèles, d’une part, et la protection par le droit d’auteur, d’autre part.

46. Pour ce qui est du droit d’auteur, il résulte de l’article 9 de la directive 2001/29, qui est intitulé « Maintien d’autres dispositions » et qui doit être interprété en tenant compte, notamment, de toutes ses versions linguistiques (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C-659/13 et C-34/14, EU : C : 2016:74, point 122 et jurisprudence citée), ainsi qu’à la lumière du considérant 60 de cette directive, que ladite directive n’affecte pas les dispositions nationales ou de l’Union existant dans d’autres domaines, et notamment celles concernant les dessins et modèles.

47. Ainsi, la directive 2001/29 maintient en l’état l’existence et la portée des dispositions en vigueur en matière de dessins et modèles, en ce compris le principe de « cumul » évoqué au point 45 du présent arrêt.

48. Compte tenu de l’ensemble de ces dispositions, il doit être considéré que des modèles sont qualifiables d’« œuvres », au sens de la directive 2001/29, s’ils satisfont aux deux exigences mentionnées au point 29 du présent arrêt.

49. Dans ces conditions, il convient d’examiner, en second lieu, si sont qualifiables d’« œuvres », au regard de ces exigences, des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal, qui, au-delà de leur objectif utilitaire, génèrent, selon la juridiction de renvoi, un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique, étant observé que les interrogations de cette juridiction portent sur le point de savoir si un tel élément d’originalité esthétique constitue le critère central d’attribution de la protection prévue par la directive 2001/29.

50. À ce sujet, il doit être précisé, d’emblée, que la protection des dessins et modèles, d’une part, et la protection assurée par le droit d’auteur, d’autre part, poursuivent des objectifs foncièrement différents et sont soumises à des régimes distincts. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, relevé aux points 51 et 55 de ses conclusions, la protection des dessins et modèles vise à protéger des objets qui, tout en étant nouveaux et individualisés, présentent un caractère utilitaire et ont vocation à être produits massivement. En outre, cette protection est destinée à s’appliquer pendant une durée limitée mais suffisante pour permettre de rentabiliser les investissements nécessaires à la création et à la production de ces objets, sans pour autant entraver excessivement la concurrence. Pour sa part, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’œuvres.

51. Pour ces raisons, et comme M. l’avocat général l’a également relevé au point 52 de ses conclusions, l’octroi d’une protection, au titre du droit d’auteur, à un objet protégé en tant que dessin ou modèle ne saurait aboutir à ce qu’il soit porté atteinte aux finalités et à l’effectivité respectives de ces deux protections.

52. Il en découle que, bien que la protection des dessins et modèles et la protection associée au droit d’auteur puissent, en vertu du droit de l’Union, être accordées de façon cumulative à un même objet, ce cumul ne saurait être envisagé que dans certaines situations.

53. À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que, ainsi qu’il découle du sens usuel du terme « esthétique », l’effet esthétique susceptible d’être produit par un modèle est le résultat de la sensation intrinsèquement subjective de beauté ressentie par chaque personne appelée à regarder celui-ci. Par conséquent, cet effet de nature subjective ne permet pas, en lui-même, de caractériser l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, au sens de la jurisprudence mentionnée aux points 32 à 34 du présent arrêt.

54. D’autre part, il est certes vrai que des considérations d’ordre esthétique participent de l’activité créative. Toutefois, il n’en reste pas moins que la circonstance qu’un modèle génère un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur, et satisfaisant donc à l’exigence d’originalité évoquée aux points 30 et 31 du présent arrêt.

55. Il s’ensuit que la circonstance que des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal génèrent, au-delà de leur objectif utilitaire, un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique n’est pas de nature à justifier que de tels modèles soient qualifiés d’« œuvres », au sens de la directive 2001/29.

56. Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une législation nationale confère une protection, au titre du droit d’auteur, à des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal, au motif que, au-delà de leur objectif utilitaire, ceux-ci génèrent un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique.

[…].

PAR CES MOTIFS, la Cour (3e Ch.) dit pour droit :

L’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une législation nationale confère une protection, au titre du droit d’auteur, à des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal, au motif que, au-delà de leur objectif utilitaire, ceux-ci génèrent un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique.



Section II

Les créations exclues de la protection des dessins et modèles

Dans la mesure où le dessin ou modèle protège l’apparence d’un produit, les législateurs européen et français ont bien été obligés de définir la notion de « produit ». Aussi ne manque pas d’étonner l’exclusion explicite des « programmes d’ordinateur » de ladite notion770 : n’étant pas doté de « lignes, « contours », « couleurs », « forme », « texture » ou « matériaux », un programme d’ordinateur, création immatérielle, ne saurait en effet avoir d’« apparence extérieure »771, précisément objet de la protection juridique… C’est seulement après l’adoption de la directive d’harmonisation772 que la Commission européenne a perçu le problème. Elle a alors indiqué que l’exclusion des « programmes d’ordinateur » ne concernait « pas la protection de dessins ou modèles graphiques particuliers quand ils s’appliquent à des icônes ou à des menus, par exemple »773, ouvrant ainsi la porte à l’application de ce titre de propriété industrielle aux « interfaces utilisateurs graphiques »774 des logiciels, en particulier les « pages-écrans », les icônes et les dessins figurant sur les écrans des ordinateurs, tablettes ou smartphones et générés par des logiciels. De fait, les offices européen et français ne font, en pratique, aucune difficulté à l’enregistrement de dessins ou modèles portant sur des produits tels que « icônes [informatique] » ou « interfaces utilisateurs graphiques [affichage sur écran d’ordinateur] »775.

Pour le surplus, alors même qu’elles s’adressent parfois à la vue, certaines créations sont cependant exclues de la protection des dessins et modèles par la jurisprudence ou par la loi.

§1 – Les objets du domaine public

Que ce soit au titre d’une œuvre littéraire ou artistique, ou que ce soit au titre d’un dessin ou modèle industriel, il n’est pas possible pour un créateur de se réserver le monopole d’un genre artistique ou d’un style.

C’est la jurisprudence qui est à l’origine de cette exclusion de certains objets de la protection des dessins et modèles. La solution est classiquement illustrée par un arrêt ancien aux termes duquel les juges ont refusé l’appropriation de l’idée consistant, en l’espèce, à donner la forme d’un livre à une boîte de dragées776.

§2 – Les formes dictées par la recherche d’un effet technique

L’une des particularités des formes tridimensionnelles appliquées aux objets manufacturés est d’être parfois dictée par la recherche d’un effet technique. Or, les créations de caractère utilitaire font précisément l’objet d’un titre de propriété industrielle spécifique : le brevet d’invention. Aussi, le législateur a-t-il, dès 1909, écarté la protection par dessin ou modèle dès lors que la création en cause peut être considérée « à la fois comme un dessin ou modèle […] et comme une invention brevetable » et que « les éléments constitutifs […] du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l’invention »777.

En vue d’atténuer la rigueur de la règle, la jurisprudence accueillit, à partir des années 1950, le critère dit de « la multiplicité des formes », en vertu duquel une forme pouvait parfaitement, dès lors qu’elle n’était pas « imposée » par la fonction recherchée, être considérée comme « séparable » de l’effet technique, constitutif, le cas échéant, d’une invention brevetable778. C’est cette analyse qui explique, par exemple, que le « Rubik’s cube », invention brevetée quant à son principe de fonctionnement, ait été jugé protégeable par dessin ou modèle dans la mesure où ladite invention aurait pu être mise en œuvre autrement que sous la forme cubique et avec la combinaison de couleurs effectivement déposées779.

Si ce critère semble aujourd’hui abandonné780, les textes – français et européen – actuels en reprennent néanmoins la philosophie puisque, selon le droit positif, n’est pas protégeable par dessin ou modèle l’apparence dont les caractéristiques sont « exclusivement imposées par la fonction technique du produit »781. Cette formulation, plus précise que la précédente, souligne bien l’idée selon laquelle la protection d’une forme fonctionnelle par dessin ou modèle suppose que celle-ci procède, au moins pour partie, de choix esthétiques et arbitraires.

§3 – Les pièces de raccordement mécanique de produits non modulaires

L’art. L.511-8, 2°, al. 1er du CPI exclut de la protection par dessin ou modèle « l’apparence d’un produit dont la forme et la dimension exacte doivent être nécessairement reproduites pour qu’il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l’intérieur ou à l’extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction ». Ce texte entérine l’exclusion dite « must fit » de la protection des dessins et modèles, par exemple, des pièces de rechange apparentes pour les automobiles (carrosserie, pare-chocs, phares, jantes, accessoires intérieurs,…) ou des tuyaux d’aspirateurs.

« Toutefois, un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d’un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé »782. Est ainsi admise, à titre dérogatoire, la protection par dessin ou modèle dès lors que lesdites pièces sont destinées à s’insérer dans un ensemble modulaire, tels les jeux de construction783 et certains meubles en kit.

Il est à signaler que le régime, ainsi défini, de protection des pièces de raccordement mécanique de produits non modulaires correspond à celui institué pour les dessins et modèles communautaires, conformément à l’art. 8 du règlement (CE) n° 6/2002.

Pour ce qui concerne le territoire français, l’exclusion de la protection par dessin ou modèle n’empêchera pas, compte tenu de la théorie de l’unité de l’art, l’éventuel octroi d’un droit d’auteur.

Chapitre II

Les conditions d’octroi de la protection

À la différence du droit d’auteur, la protection d’un dessin ou d’un modèle est subordonnée au respect, non seulement de conditions de fond, mais également d’une condition d’enregistrement administratif.

Section I

Les conditions de fond

Les conditions de validité des dessins ou modèles sont la conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs, d’une part, la nouveauté et le caractère propre, d’autre part.

§1 – La conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs

L’exigence de conformité du dessin ou modèle à l’ordre public et aux bonnes mœurs est posée aussi bien par le droit interne784 que par le droit communautaire785.

L’hypothèse n’est pas purement théorique : la Cour d’appel de Paris a pu, par exemple, déclarer contraire à l’ordre public le dépôt de photographies reproduisant largement, malgré des différences de détail, des billets de banque, dès lors que leur émission est réservée à la banque centrale et leur reproduction pénalement sanctionnée786.

§2 – La nouveauté et le caractère propre

Selon l’art. L.511-2 du CPI, « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ».

A – La nouveauté

1 – Notion de nouveauté

La nouveauté d’un dessin ou modèle est définie à l’art. L.511-3 du CPI : « un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de priorité revendiquée787, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».

Cette définition retient une approche objective de la nouveauté, entendue comme l’absence de divulgation d’un dessin ou modèle identique. Sous l’empire du droit ancien, qui ne définissait nullement la nouveauté, la jurisprudence oscillait entre une approche objective de la nouveauté et un rapprochement avec l’originalité, issue de la propriété littéraire et artistique (compte tenu de l’admission du cumul de protection). On est cependant en droit de regretter le caractère vague et relatif de la notion de « détails insignifiants » insuffisants pour avérer la nouveauté du dessin ou modèle au regard de ses éventuelles antériorités788.

2 – Divulgations destructrices de la nouveauté

« Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée »789.

Est ainsi instauré, sur le modèle de « l’état de la technique » retenu en matière de brevets d’invention, un « état de l’art antérieur », constitué de toutes les informations rendues accessibles au public en matière de design. La nouveauté exigée est, en outre, absolue, autrement dit, elle n’est limitée ni dans le temps790, ni dans l’espace : un dessin ou modèle français sera donc antériorisé même par une divulgation intervenue de longue date et à l’étranger.

La loi prive toutefois certaines divulgations de tout effet destructeur de la nouveauté :

•tout d’abord, l’art. L.511-6, al. 2 du CPI n’invalide pas le dessin ou modèle « divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret » ;

•ensuite, l’art. L.511-6, al. 3 du CPI institue une protection contre les divulgations intervenues dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, soit « si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant cause » (c’est-à-dire, au fond, à raison d’un délai de grâce laissé au créateur), soit « si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d’un comportement abusif à l’encontre du créateur ou de son ayant cause » (autrement dit, en cas de divulgation frauduleuse) ;

•enfin, l’art. 4, C, §1 CUP écarte les divulgations faites sous bénéfice du droit de priorité unioniste, à savoir dans le délai de six mois laissé aux déposants unionistes pour étendre la protection de leur dessin ou modèle initial dans les autres pays de l’Union, sans que puisse leur être opposée l’absence de nouveauté (les demandes subséquentes étant fictivement datées au jour du premier dépôt).

Il peut être remarqué que l’art. L.511-6, al. 3 du CPI autorise le délai de grâce à courir à compter de « la date de priorité revendiquée ». Aussi, en cas de divulgation du dessin ou modèle à l’étranger, c’est, au total, un délai de dix-huit mois qui est laissé pour procéder au dépôt français d’une demande d’enregistrement.

B – Le caractère propre

Le « caractère propre » est une condition nouvelle de validité du dessin ou modèle, issue de l’harmonisation européenne, à ceci près que la formule figurant, tant dans la directive 98/71/CE que dans le règlement (CE) n° 6/2002, est celle de « caractère individuel ».

Aux termes de l’art. L.511-4 du CPI, « un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle ».

Il semble bien que, par contraste avec la nouveauté, soit posée ici une condition subjective de validité du dessin ou modèle791 : l’impression visuelle générale produite par la création sur le professionnel doit différer de celle suscitée par les divulgations antérieures.

C – L’application aux pièces d’un produit complexe

Les conditions de nouveauté et de caractère propre font l’objet de précisions particulières, inscrites dans l’art. L.511-5 du CPI, lorsque le dessin ou modèle porte sur un produit complexe, c’est-à-dire « un produit composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées ». La vérification éventuelle de ces deux conditions de fond suppose alors, d’une part, que « la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit par l’utilisateur final, à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation » et, d’autre part, que « les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre ».

Cette règle, essentiellement destinée aux pièces détachées pour l’automobile, permet de départir le traitement applicable entre les éléments mécaniques et les éléments décoratifs, en excluant de la protection par dessin ou modèle les pièces qui, une fois raccordées, ne sont plus visibles des utilisateurs792.

Section II

La condition d’enregistrement administratif

À l’instar des autres droits de propriété industrielle, la protection spécifique du dessin ou modèle « s’acquiert par l’enregistrement »793. Ce dernier est certes indispensable pour bénéficier de la protection particulière régie par le livre Ve du CPI. Mais son omission n’a cependant pas pour effet de priver le dessin ou modèle de toute protection juridique :

•en France, grâce à la théorie de l’unité de l’art, qui permet, dès lors qu’est vérifiée leur originalité, une protection des œuvres graphiques et plastiques en l’absence de toute formalité794 ;

•au niveau communautaire, compte tenu de l’admission par l’art. 1er, §2, a) du règlement (CE) n° 6/2002, du « dessin ou modèle non enregistré » sous condition de divulgation au public au sein de l’UE, condition supposant que le dessin ou modèle « a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté »795.

S’agissant cependant des dessins et modèles enregistrés, les textes déterminent à la fois les procédures d’enregistrement et les titulaires du droit à l’enregistrement.

§1 – Les procédures d’enregistrement

A – Les organismes receveurs des dépôts

Les organismes receveurs des dépôts diffèrent selon que l’enregistrement envisagé concerne un dessin ou modèle français ou qu’il concerne un dessin ou modèle communautaire.

1 – Dessin ou modèle français

Le dépôt d’un dessin ou modèle français peut emprunter la voie nationale ou la voie internationale :

•dans la première hypothèse, à savoir la voie nationale, l’art. L.512-1 du CPI oblige les déposants établis à Paris ou hors de France à recourir aux services de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), tandis que ceux qui sont établis en province peuvent déposer leur demande d’enregistrement, à leur choix, à l’INPI ou au greffe du tribunal de commerce (ou, en l’absence de tribunal de commerce, au greffe de la juridiction statuant en matière commerciale)796 ;

•l’autre voie d’accès au dessin ou modèle français est celle du dépôt international, issue de l’Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 (plusieurs fois révisé depuis lors) concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, permettant, sur la base d’une demande unique déposée auprès du bureau international de l’OMPI, de désigner les pays adhérents dans lesquels la protection est demandée797.

2 – Dessin ou modèle communautaire

La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire est, conformément à l’art. 35 du règlement (CE) n° 6/2002, à déposer, au choix du demandeur :

•auprès de l’EUIPO, également compétent en matière de marques ;

•auprès du service central de la propriété industrielle d’un État membre (l’INPI, pour ce qui concerne la France) ;

•auprès de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques, dessins ou modèles)798, pour les déposants établis en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas.

Dans les deux dernières hypothèses, il est prévu que l’organisme de dépôt transmet la demande à l’EUIPO dans un délai maximal de deux semaines.

Depuis l’adhésion, à compter du 1er janvier 2008, de l’Union européenne à l’Arrangement de La Haye799, un dessin ou modèle communautaire peut encore être obtenu par le biais d’une demande internationale déposée auprès du bureau international de l’OMPI800.

B – L’étendue du contrôle administratif

Dans l’attente d’une prochaine réforme de la réglementation, tant l’INPI que l’EUIPO sont soumis à une stricte limitation des cas de rejet possible des demandes d’enregistrement. En application des art. L.512-2, al. 3 du CPI et 47 du règlement (CE) n° 6/2002, un tel rejet d’office n’est possible que dans l’un des deux cas suivants :

•l’irrégularité formelle du dossier ;

•la non-conformité de la demande à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Force est donc de constater que les principales conditions de validité des dessins et modèles (à savoir la nouveauté et le caractère propre ou individuel) ne sont pas vérifiées par l’administration. Un défaut de celles-ci entachera cependant le titre – pourtant enregistré – de nullité, laquelle sera alors susceptible d’être prononcée par décision de justice.

C – La publication de la demande

En principe, la demande d’enregistrement fait l’objet d’une publication immédiate, par l’INPI, au Registre national des dessins et modèles801, ou par l’EUIPO, au Registre des dessins ou modèles communautaires802.

La faculté est cependant laissée au déposant de demander le maintien du secret du dépôt, ce qui conduit, naturellement, à l’ajournement de sa publication. À cet égard, le régime des demandes de dessin ou modèle français diffère de celui des demandes de dessin ou modèle communautaire :

•l’ajournement de la publication des demandes de dessin ou modèle français est de trois ans803 et a pour effet, d’abord d’empêcher leur titulaire d’intenter la moindre action judiciaire avant la publication, ensuite de subordonner à la preuve de la mauvaise foi du responsable toute condamnation pour les atteintes causées au titre entre le dépôt de la demande et sa publication804 ;

•l’ajournement de la publication des demandes de dessin ou modèle communautaire est, quant à lui, de trente mois et a pour effet de soumettre la recevabilité des actions judiciaires à la condition que « les informations contenues dans le registre et dans le dossier relatif à la demande aient été communiquées à la personne contre laquelle l’action est dirigée »805.

§2 – Les titulaires du droit à l’enregistrement

A – L’attribution de principe au créateur ou à son ayant cause

Les art. L.511-9, al. 1er du CPI et 14, §1 du règlement (CE) n° 6/2002 posent pareillement le principe selon lequel, si la protection spécifique des dessins et modèles s’acquiert par l’enregistrement, elle est accordée au créateur806 ou à son ayant cause.

Pour sa part, l’art. 14, §3 du règlement (CE) n° 6/2002 précise que, « lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire dans la législation nationale applicable ». Quoique cette règle concerne le seul « droit au dessin ou modèle », elle est susceptible de faire difficulté au regard de la théorie française de l’unité de l’art.

B – La présomption de titularité conférée au déposant

Dès lors que la protection des dessins et modèles résulte d’un enregistrement, il est logique que, sauf à rapporter la preuve d’une usurpation, le titulaire de la demande d’enregistrement soit réputé avoir droit à ladite protection807.

Cette règle a pu, compte tenu du cumul de protection traditionnellement admis en droit français, susciter l’interrogation quant à la titularité originaire des personnes morales sur des créations ornementales, étant entendu qu’en droit d’auteur, ladite titularité est réservée aux œuvres dites « collectives »808.

Saisie de la question, la jurisprudence a appliqué strictement la présomption légale : le déposant d’un dessin ou modèle est présumé en être le créateur, nonobstant son éventuelle qualité de personne morale809. Il faut ainsi considérer que la loi opère un renversement de la charge de la preuve, lequel bénéficie aux personnes physiques comme aux personnes morales. Ce sera donc, le cas échéant, aux tiers d’établir, à leur profit, une date de création antérieure à celle du dépôt.

Cour d’appel de Paris (4e Ch.), 18 décembre 1986,
Sté Tréfilunion c. Sté NV Bekaert et Sté Bekaert France

LA COUR ; — Sur la validité du dépôt par la société N.V. Bekaert ;

Considérant que la société Tréfilunion soutient qu’une personne morale, ne pouvant être investie à titre original des droits de l’auteur que dans le cas d’œuvre collective, et les lois des 14 juillet 1909 et 11 mars 1957 devant s’appliquer de manière cumulative, le dépôt serait nul faute par la société Bekaert d’avoir démontré ce caractère collectif ; que les sociétés Bekaert répondent que la preuve du caractère collectif n’est pas nécessaire en raison de la présomption posée par l’article 3 de la loi du 14 juillet 1909, et que néanmoins cette preuve a été effectuée à l’occasion de l’expertise ;

Considérant, ceci étant exposé, que l’application cumulative des lois des 14 juillet 1909 et 11 mars 1957 n’implique pas qu’une personne morale ne puisse déposer à son nom une création artistique, dont elle serait titulaire ou cessionnaire ; que par l’effet du dépôt, elle est présumée, jusqu’à preuve contraire, en vertu du texte de l’article 3 alinéa 2 de la loi du 14 juillet 1909, en être le créateur ; que ce texte distingue en effet les droits du créateur ou de ses ayants-droits et ceux présumés du premier déposant ; que la loi du 11 mars 1957, qui reconnaît aux personnes morales la propriété, sauf preuve contraire, des œuvres collectives et les investit des droits de l’auteur, et qui les autorise aussi à en devenir cessionnaire, n’a en rien modifié la portée du texte antérieur, lequel répond aux nécessités de la pratique et des arts appliqués ; que c’est donc à la société Tréfilunion qu’il appartenait de prouver que la société N.V. Bekaert n’était pas le véritable titulaire des droits attachés au dépôt de modèle ; que la société Tréfilunion, qui se borne à dénier au modèle le caractère d’œuvre collective sans apporter aucune preuve, sera donc déboutée de ce premier moyen ;

— Sur la validité du modèle ;

Considérant que la société Tréfilunion allègue que la caractéristique essentielle des grillages en litige est constituée par l’ondulation, alors que cette forme n’a qu’une fonction utilitaire évidente et nécessaire, et qu’il importe peu qu’une autre forme puisse procurer le même résultat, dès lors que la forme en cause ne porte pas l’empreinte personnelle du créateur ; que les sociétés Bekaert répondent que leur adversaire dénature la portée du modèle qui doit être appréciée au regard de la combinaison d’éléments et que la société Tréfilunion ne prouve pas que cette combinaison aurait une forme commandée par son résultat, et qu’il y a d’autres formes sur le marché ; — Considérant, ceci étant exposé, que la physionomie propre du modèle, l’aspect extérieur des éléments de la combinaison revendiquée dont les éléments sont : soudure, maille carrée, fil vertical rectiligne, fil horizontal infléchi vers le bas dans le plan du grillage, plastification, tiennent à une pure nécessité fonctionnelle inséparable du résultat industriel ; que ceci résulte notamment de deux pièces qui n’ont pas été établies pour les besoins de la cause la pièce n° 10 de l’appelant « Commercy-Soudure-Tréfileries et ateliers de Commercy », dont la date d’édition portée au dos de ce prospectus est 7-61 (juillet 1961), et de la pièce n° 3 de l’appelant, le catalogue E.V.G., portant comme date d’édition XII 64 (décembre 1964) ; que le premier de ces documents qui vante les avantages de la clôture et révèle la fonction technique de chacun des éléments qui la composent éléments qu’on va retrouver dans le modèle déposé ;

— rigidité : les fils verticaux de soutien sont soudés intimement par soudure électrique aux fils horizontaux à intervalles réguliers constituant des mailles rectangulaires de forme permanente évitant ainsi tout affaissement de la nappe ou toute déformation des mailles,

— résistance : les fils horizontaux présentent des ondulations régulières qui sont autant de ressorts et permettent à la clôture de supporter les chocs les plus violents sans risque de détérioration (ce à quoi le catalogue EVO ajoute et compenser certaines dénivellations du terrain) ;

— économie : l’élasticité est telle qu’il suffit d’un seul poteau de tension bien ancré à chaque extrémité pour tendre très facilement ;

— durée : grâce à la galvanisation « riche », la clôture est protégée contre les agents atmosphériques et durera beaucoup plus longtemps ;

Considérant qu’en substituant une maille carrée connue et banale (catalogue EVG) à une maille rectangulaire non moins banale et en remplaçant une double ondulation par une simple ondulation non moins connue (catalogue EVG), en recouvrant le tout par une couche de matière plastique qui n’a d’autre fonction que de renforcer la protection déjà conférée par la couche de zinc électrolytique, le prétendu créateur du modèle n’a pas marqué le grillage de l’empreinte de sa personnalité ; qu’il n a eu en vue que de perfectionner les clôtures existantes ; que la forme de clôture née de ce perfectionnement et l’aspect extérieur de celle-ci sont entièrement déterminés par les moyens techniques employés et la fonction de ces moyens et sont inséparables de ceux-ci ; qu’aucune recherche d’ordre esthétique ne préside à cette réalisation ; — Considérant qu’il est inopérant que d’autres formes de clôtures puissent exister et procurer les mêmes résultats, dès lors que le caractère inséparable de la forme et du résultat industriel recherché doit être examiné par rapport à la forme sur laquelle un droit d’appropriation est revendiqué ; qu’il est de même inopérant que des parties aient cru devoir, dans des annonces publicitaires, insister sur les « qualités esthétiques » de leur production, alors que l’aspect extérieur n’est que la conséquence de l’effet technique recherché ainsi que la matière employée ; — Considérant que le modèle déposé est donc nul et que la demande en tant qu’elle est basée sur la protection d’un modèle déposé est mal fondée ; — Considérant que dans la mesure où les écritures des sociétés Bekaert pourraient être interprétées comme revendiquant la protection du même modèle en tant que création selon la loi du 11 mars 1957, la demande serait pareillement mal fondée cette création ayant une forme, un aspect extérieur, inséparables du résultat technique recherché ;

[…].

PAR CES MOTIFS,

— réforme le jugement entrepris ; — déboute les sociétés N.V. Bekaert et Bekaert France de toutes leurs prétentions ; […].



C – L’action en revendication

Une action judiciaire en revendication est prévue par les art. L.511-10 du CPI et 15 du règlement (CE) n° 6/2002. Elle est ouverte à la victime, d’une part, en cas de dépôt frauduleux de dessin ou modèle, par exemple à raison de la violation d’une obligation légale ou conventionnelle et, d’autre part, en cas de revendication de la protection par une personne non habilitée, y compris à l’égard d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré.

Si la prescription d’une telle action court à compter de la publication de l’enregistrement ou, en cas de mauvaise foi, à l’expiration de la période de protection du dessin ou modèle en cause, le délai est de cinq ans pour un dessin ou modèle français810 et de trois ans pour un dessin ou modèle communautaire811.

Chapitre III

Les prérogatives conférées

La protection spécifique du dessins ou modèle, qui n’est, en tout état de cause, pas subordonnée à une quelconque obligation d’exploitation, consiste en un monopole, lequel est toutefois enfermé dans certaines limites.

Section I

Le monopole d’exploitation

L’enregistrement d’un dessin ou modèle confère à son titulaire un monopole d’exploitation dont doivent être précisés le contenu et la durée.

§1 – Le contenu du monopole

A – La nature du droit conféré

Il n’est pas douteux que, en droit interne comme en droit communautaire, le dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété. En effet, aux termes mêmes de l’art. L.513-2 du CPI, sans préjudice de l’éventuelle protection par le droit d’auteur, « l’enregistrement d’un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu’il peut céder ou concéder ». Et s’agissant du règlement (CE) n° 6/2002, si l’art. 19, §1 se contente d’octroyer au titulaire de l’enregistrement un droit exclusif d’utiliser ou d’interdire l’utilisation de tout « produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué », la qualification de « propriété » apparaît néanmoins tout à la fois dans l’intitulé du Titre III (« Des dessins et modèles communautaires comme objets de propriété ») et dans l’art. 27, évoquant « le dessin ou modèle communautaire en tant qu’objet de propriété ».

B – L’étendue de la protection

Pour ce qui concerne les objets protégés, les art. L.513-5 du CPI et 10 du règlement (CE) n° 6/2002 précisent ensemble que « la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ».

Et quant aux actes visés, sont interdits par l’art. L.513-4 du Code, à défaut de consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement812, l’utilisation ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle.

Saisie d’un litige relatif à la validité de la cession d’un lot de vêtements qui procédaient de la contrefaçon de modèles, la Cour de cassation a jugé que des marchandises contrefaisantes « ne peuvent être l’objet d’un contrat de vente »813.

§2 – La durée du monopole

En droit interne comme en droit communautaire, l’enregistrement produit ses effets, à compter de la date de dépôt de la demande, pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans814.

Cette durée, désormais harmonisée en Europe, est réduite par rapport à celle précédemment applicable aux dessins et modèles français, qui était d’emblée de vingt-cinq années à compter du dépôt avec une prorogation possible (pour la même durée) à la demande du titulaire. C’est la raison pour laquelle l’art. L.513-1, al. 2 du CPI instaure un régime transitoire, aux termes duquel, « les dessins ou modèles déposés avant le 1er octobre 2001 restent protégés, sans prorogation possible, pour une période de vingt-cinq ans à compter de leur date de dépôt. Les dessins ou modèles dont la protection a été prorogée, avant le 1er octobre 2001, pour une nouvelle période de vingt-cinq ans restent protégés jusqu’à l’expiration de cette période ».

À côté de cette durée de principe, la législation institue trois autres durées dérogatoires de protection des dessins et modèles :

•d’abord pour le dessin ou modèle communautaire « non enregistré », protégé « pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle (il) a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté »815 ;

•ensuite pour le dessin ou modèle français procédant d’un dépôt international, dont la durée de protection est, en application des art. 7 et 8 de l’Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925, de quinze ans à compter du dépôt (avec une première période de cinq ans au cours de laquelle il est possible de maintenir le dépôt secret) ;

•enfin, applicable816 depuis le 1er janvier 2023, l’art. L.513-1, al. 3 du CPI pour les dessins et modèles déposés pour des pièces détachées de véhicules automobiles autres que celles de « première monte » et celles relatives aux vitrages, qui voient leur durée de protection ramenée à 10 ans.

Section II

Les limites du monopole

Outre celle issue de l’épuisement européen des droits, expressément prévue, en matière de dessin ou modèle, par les art. L.513-8 du CPI et 21 du règlement (CE) n° 6/2002, les limites du monopole tiennent soit aux actes accomplis, soit à l’objet même du dessin ou modèle.

§1 – Les limites tenant aux actes accomplis

Il résulte des art. L.513-6 du CPI et 20, §1 du règlement (CE) n° 6/2002 qu’un certain nombre d’actes ne tombent pas sous le coup du monopole d’exploitation conféré par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. Sont concernés :

•en premier lieu les « actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales », ce qui correspond, dans le chef de la propriété littéraire et artistique, à l’exception du cercle de famille ou à celle de la copie privée817 ;

•en deuxième lieu, sur le modèle de ce qui existe en droit des brevets, les « actes accomplis à des fins expérimentales », en vue de limiter autant que faire se peut les entraves à la recherche scientifique et technique ;

•en dernier lieu, les « actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement », à condition que ces actes « mentionnent l’enregistrement et le nom du titulaire des droits », qu’ils soient « conformes à des pratiques commerciales loyales » et qu’ils « ne portent pas préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle ».

§2 – Les limites tenant à l’objet du dessin ou modèle

Axés sur l’objet du titre, les art. L.513-7 du CPI et 20, §2, du règlement (CE) n° 6/2002 instituent d’abord une exception au monopole pour les dessins et modèles installés à bord de navires ou aéronefs en transit, ainsi que pour les pièces détachées et accessoires importés en vue d’être réparés.

Prolongeant, quoique de manière plus limitée, celle adoptée en matière de droit d’auteur818, l’art. L.513-6, 4° du CPI – issu de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 – est ensuite à l’origine d’une nouvelle exception de reproduction, réparation, commercialisation de deux types de pièces destinées à rendre leur apparence initiale à des véhicules de transport routier (qu’il s’agisse de véhicules à moteur ou de remorques) : les pièces de « première monte »819 et celles relatives au vitrage.

Chapitre IV

L’exploitation des droits

Sans que cela conditionne la pérennité de leur protection820, les dessins et modèles sont susceptibles d’être l’objet d’opérations juridiques. Dès lors, il pourra, s’agissant de titres octroyés par le biais d’un enregistrement administratif, se poser une question d’opposabilité des actes juridiques ainsi passés.

Section I

Le dessin ou modèle, objet d’opérations juridiques

La réglementation des contrats auxquels ils peuvent donner lieu constitue un élément de rapprochement entre les dessins et modèles et les autres droits de propriété industrielle que sont notamment les brevets et les marques.

C’est ainsi qu’il résulte expressément de l’art. L.513-2 du CPI que le dessin ou modèle « confère à son titulaire un droit de propriété qu’il peut céder ou concéder ». De sorte que, au contraire des droits de propriété littéraire et artistique qui font essentiellement l’objet de cessions, il est possible, s’agissant de dessins ou modèles, de passer aussi bien des contrats de vente que des contrats de licence. À cet égard, l’art. 32, §1 du règlement (CE) n° 6/2002 admet que le dessin ou modèle communautaire fasse l’objet de licences « pour tout ou partie de la Communauté ».

Sont également envisageables des contrats de nantissement de dessins ou modèles. L’art. 29 du règlement prévoit même expressément que le dessin ou modèle communautaire puisse être « donné en gage ou faire l’objet de droits réels ».

Section II

L’opposabilité des actes relatifs au dessin ou modèle

Par principe, l’opposabilité des actes relatifs aux dessins et modèles communautaires est soumise à la loi du contrat considéré, à ceci près que celle des actes juridiques relatifs à un dessin ou modèle enregistré est subordonnée à leur inscription au Registre des dessins ou modèles communautaires, hormis les hypothèses de connaissance préalable de l’acte ou d’acquisition de la propriété par transfert d’entreprise ou succession à titre universel821.

En droit interne, l’art. L.513-3 du CPI prévoit que « tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit au registre national des dessins et modèles » (al. 1er), sauf pour le tiers acquéreur de droits après la date de l’acte à avoir eu « connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits » (al. 2). Sous réserve d’originalité de la création esthétique, l’admission du cumul de protection permet également de passer outre la formalité d’enregistrement de l’acte en envisageant son opposabilité sur le fondement du droit d’auteur822.

Chapitre V

La défense des droits

Toute atteinte portée aux droits conférés par le dessin ou modèle protégé est constitutive d’une contrefaçon. Il pourra alors s’ensuivre, à l’encontre de son auteur, une action en contrefaçon, débouchant sur le prononcé de sanctions.

Section I

L’action en contrefaçon

Donnant au juge du fond un pouvoir souverain d’appréciation des ressemblances et différences existant entre le dessin ou modèle déposé et celui argué de contrefaçon823, l’action en contrefaçon de dessin ou modèle soulève trois difficultés essentielles : la qualité pour agir, le cumul avec l’action en concurrence déloyale et le rôle de la bonne foi en tant que moyen de défense.

§1 – La qualité pour agir en contrefaçon

L’action en contrefaçon est classiquement exercée par le titulaire des droits, en l’occurrence le propriétaire du dessin ou modèle. Mettant fin à l’irrecevabilité prétorienne de l’action intentée par le licencié, fût-il exclusif824, la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon a cependant autorisé tout bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat de licence, à « exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n’exerce pas cette action »825. Et si la licence porte sur un dessin ou modèle communautaire, la CJUE permet au licencié d’agir en contrefaçon quand bien même le contrat n’a pas été inscrit au Registre des dessins ou modèles communautaires826.

L’intervention dans l’instance en contrefaçon engagée par son cocontractant, « afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre », est en revanche ouverte à toute partie à la licence, fût-ce même un licencié « non inscrit sur le registre national ou international des dessins et modèles »827.

§2 – Le cumul avec l’action en concurrence déloyale

Il est fréquent que l’action en contrefaçon se double d’une action – connexe – en concurrence déloyale, dont le régime est distinct. En l’absence de dispositions légales gouvernant la question, la jurisprudence a admis le cumul dès lors que chacune des deux actions se fondait sur des faits distincts, par exemple la vente de produits contrefaisants accompagnée de manœuvres de dénigrement ou de désorganisation du marché (notamment issues de la vente des contrefaçons à des prix « cassés »). A, en revanche, été exclu le cumul d’actions lorsque la confusion invoquée entre deux entreprises (quoique théoriquement constitutive de concurrence déloyale) résultait des mêmes faits que ceux ayant servi de fondement à l’action en contrefaçon du dessin ou modèle828.

§3 – Le rôle de la bonne foi

S’il est traditionnellement de règle que la bonne foi du contrefacteur est dépourvue d’effet dans les procédures civiles de contrefaçon, ladite bonne foi semble difficile à admettre pour des actes de contrefaçon commis postérieurement à la publication du dépôt des titres de propriété industrielle concernés.

Sous l’empire de la loi ancienne829, la Cour de cassation avait pourtant, par son (critiquable) arrêt Hypermarché Hyperallye830, permis à un revendeur de modèle de soulier contrefaisant de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant son ignorance quant à l’existence du modèle déposé, alors même que la publication du dépôt de modèle était antérieure à la commercialisation des contrefaçons.

La loi du 29 octobre 2007 a, à cet égard, clarifié la situation. Désormais, « les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle, ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés »831. Mais, même avant la publication de l’enregistrement, la mauvaise foi de l’intéressé pourra être établie – et sa responsabilité, dès lors, recherchée – en lui notifiant copie de la demande d’enregistrement832.

Section II

Les sanctions de la contrefaçon

Outre la possible application du dispositif commun de constatation des infractions833, le CPI assortit la contrefaçon des dessins et modèles de sanctions – qu’elles soient civiles ou pénales – identiques à celles qui régissent l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Il résulte en outre des art. 89 et 90 du règlement (CE) n° 6/2002 que ces sanctions, y inclus les mesures provisoires et conservatoires, sont applicables à la contrefaçon, sur le territoire français, d’un dessin ou modèle communautaire.

§1 – Les sanctions civiles

Les sanctions civiles de la contrefaçon consistent, le plus souvent, dans l’allocation de dommages-intérêts à la victime. Or, dans le cas où l’infraction est le fait de plusieurs participants, une condamnation in solidum de ces derniers sera susceptible d’être prononcée. Toutefois, dès avant la réforme de 2007, la Cour de cassation avait, dans une affaire de contrefaçon de dessins et modèles, eu l’occasion de préciser que seuls « les auteurs d’un même délit sont solidaires pour assumer la charge de la réparation à l’égard de la victime ». Il s’ensuit qu’un contrefacteur est mal fondé à invoquer la présence d’autres contrefacteurs sur le marché pour obtenir un partage de la charge de réparation834.

Il résulte par ailleurs de l’art. 89 du règlement (CE) n° 6/2002 que les dessins ou modèles communautaires sont également passibles de mesures d’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon et de saisie des objets et du matériel de contrefaçon835.

§2 – Les sanctions pénales

En conformité avec la peine principale frappant la contrefaçon des autres droits de propriété intellectuelle, toute atteinte portée sciemment aux droits conférés par un dessin ou modèle « est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende »836, peine portée à sept ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende lorsque le délit « a été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal »837.
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Titre II

Le brevet d’invention

Le brevet d’invention est un titre de propriété industrielle qui protège les innovations technologiques. L’exclusivité qu’il confère à son titulaire est particulièrement utile à la rentabilisation du coût de la recherche scientifique et technique. De sorte que, dans un environnement concurrentiel, les brevets ont un effet non négligeable de stimulation de la recherche.

Il existe certes un mode alternatif de protection de l’innovation qui est le secret, protection susceptible d’être organisée notamment par la stipulation de clauses de confidentialité – et dont la violation est même pénalement réprimée838 – ou de s’appuyer sur le dispositif introduit dans le Code de commerce839 par la loi n° 2018-670 du 30 juill. 2018 relative à la protection du secret des affaires840. Mais le recours au secret n’est pas sans présenter quelques inconvénients :

•d’abord, il peut s’avérer difficile à faire respecter, et l’instauration, par les entreprises concernées, de mesures efficaces de sûreté industrielle exige beaucoup de volonté de la part de leurs dirigeants et occasionne souvent des frais très lourds841 ;

•ensuite, la protection par le biais de sanctions contractuelles ou pénales restera purement théorique tant que n’auront pas été identifiés les auteurs des éventuelles divulgations, situation fréquente en pratique ;

•enfin, la protection par le secret sera sans objet toutes les fois où l’innovation sera « visible » du public, par exemple, lorsqu’elle portera sur un produit destiné à être commercialisé842.

Principal titre de protection des créations techniques, le brevet d’invention n’en coexiste pas moins avec des titres voisins visés au CPI et auxquels il ne saurait s’assimiler. Ces titres sont le certificat d’utilité, le certificat complémentaire de protection, le certificat d’obtention végétale et la topographie de produit semi-conducteur :

•le certificat d’utilité est une sorte de « petit brevet », qui protège les inventions techniques sur la base de conditions de fond identiques à celles du brevet, mais selon une procédure administrative d’obtention allégée843, source de limitation des effets conférés, notamment quant à la durée de protection, réduite, par l’art. L.611-2, 2° du CPI, à un maximum de dix ans844 ;

•le certificat complémentaire de protection (CCP) est le titre, régi par le droit de l’UE845, qui prolonge la protection des brevets portant sur un médicament846 ou un produit phytosanitaire847, dont la commercialisation exige une autorisation de mise sur le marché (AMM), laquelle est rarement délivrée avant l’écoulement de plusieurs années : dès l’expiration du brevet, c’est ainsi le CCP qui prend le relais dans la protection de l’invention, pour une durée égale à la période écoulée entre le dépôt de la demande de brevet et la date de délivrance de l’AMM, réduite de cinq ans848 (avec, en tout état de cause, une durée maximale de cinq ans pour le CCP) ;

•le certificat d’obtention végétale (COV) est, en France, le titre de propriété industrielle qui protège les variétés nouvelles de plantes, lesquelles font l’objet d’une double réglementation – française et communautaire – prévoyant une même durée maximale de protection, en principe, de vingt-cinq ans à compter de leur délivrance849 par, respectivement, l’Instance nationale des obtentions végétales et l’Office communautaire des variétés végétales, sur la base de conditions identiques de validité850, à savoir la nouveauté de la variété, le caractère nettement distinct des autres variétés connues, l’homogénéité dans ses caractères et la stabilité nonobstant des multiplications successives ;

•la topographie de produit semi-conducteur donne lieu à un titre de propriété industrielle couvrant, pendant une durée de dix ans851, le dessin ou configuration d’un circuit intégré (ou « puce électronique »), dès lors que ladite topographie n’est pas courante et qu’elle traduit « un effort intellectuel du créateur »852.

Comparée à celle du droit des dessins et modèles et à celle des marques, la « communautarisation » du droit des brevets a mis beaucoup plus longtemps à émerger : hormis la directive n° 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, seul l’accès à la protection juridique des inventions avait l’objet d’une harmonisation européenne, sur la base de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens (CBE), traité extra-communautaire ne remettant, au demeurant, pas en cause le caractère purement national des brevets délivrés par l’OEB. Avec le lancement du « brevet unitaire »853, le 1er juin 2023, l’Union européenne occupe désormais une place éminente dans la protection juridique de l’innovation.

Chapitre I

L’objet de la protection

On parle, pour désigner l’objet de la protection des brevets, d’invention brevetable. Compte tenu notamment de la signature, à Munich, le 5 octobre 1973, de la Convention sur le brevet européen (CBE)854 et de l’adoption de textes communautaires, la large harmonie, en la matière, des règles françaises et européennes se vérifie à l’égard tant de la notion que des types d’inventions brevetables.

Section I

La notion d’invention brevetable

Le Professeur Jean-Marc Mousseron définissait l’invention brevetable comme une solution apportée à un problème technique par des moyens techniques. Si la réglementation précise que les inventions brevetables peuvent se retrouver « dans tous les domaines technologiques »855, elle procède en réalité, hormis sur la question – actuelle – des inventions biotechnologiques, par voie d’exclusions, en déterminant ce sur quoi le brevet ne saurait porter. De sorte qu’il a incombé à la jurisprudence de fixer positivement quelques éléments caractéristiques de la notion d’invention brevetable.

§ 1 – Les éléments caractéristiques

La jurisprudence a, en premier lieu, souligné que la notion d’invention brevetable était indissociable d’un caractère concret. C’est ainsi, d’une part, que, s’agissant d’un principe purement théorique, dont les applications pratiques n’étaient même pas précisées, a été déniée la brevetabilité de l’idée d’utiliser l’amiante pour améliorer l’acoustique des salles de spectacle856 et, d’autre part, qu’a été admise, à l’exclusion de celle de la découverte d’une propriété nouvelle, la brevetabilité d’un dispositif857 destiné à déterminer les périodes de fécondité des femmes, en tant qu’il constituait une utilisation à des fins pratiques de ladite découverte858.

La Cour de cassation a ensuite, dès le XIXe siècle, accueilli, en matière de brevet, la règle, issue du droit d’auteur, tenant à l’indifférence du mérite et de la valeur de la création. En 1845, elle a en effet censuré une décision qui avait invalidé un brevet à raison du peu d’importance ou d’utilité du perfectionnement considéré859.

Plus récemment ont enfin été déposées à l’OEB deux demandes de brevets pour des inventions860 générées, de manière autonome, par une intelligence artificielle861 expressément désignée comme « l’inventeur », le déposant se présentant, eu égard à sa qualité de propriétaire de la machine, comme simple cessionnaire des brevets. Ces dépôts ont été rejetés au motif qu’« une machine n’est pas un inventeur au sens de la CBE »862, l’invention brevetable résultant donc nécessairement d’une création humaine.

§ 2 – Les exclusions légales

Ne sont, aux termes de la loi, pas brevetables – parce que non considérées comme des inventions – un certain nombre de notions précisément énumérées, d’une part dans les art. L.611-10, §2, L.611-16, L.611-18 et L.611-19, I du CPI et, d’autre part, dans les art. 52, §2 et 53, b) et c) de la CBE. Ces exclusions légales tiennent soit à l’absence de création technique appliquée, soit à des créations relevant de l’ordre du vivant.

A – Les exclusions à raison de l’absence de création technique appliquée

Par une formule similaire, les réglementations française et européenne précisent que l’exclusion de la brevetabilité liée à l’absence d’une création technique appliquée est d’interprétation stricte : elle doit en effet se limiter aux éléments du brevet (ou de la demande de brevet) considérés en tant que tels863.

1 – Découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques

Le refus de protéger par brevet les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques est à mettre en relation avec la formule de Roubier, selon laquelle « la loi sur les brevets est faite dans l’intérêt de l’industrie et non dans l’intérêt de la science ».

Plus précisément, l’exclusion des théories scientifiques et méthodes mathématiques tient assurément à leur caractère général et abstrait. Celle des découvertes, en revanche, peut s’expliquer par le fait qu’elles consistent, au fond, en mises en lumière de phénomènes naturels, préexistant à leur démonstration par la science.

2 – Créations esthétiques

Les brevets d’invention portent sur des créations de caractère technique. Les créations esthétiques sont, pour leur part, susceptibles d’être protégées – le cas échéant de manière cumulative – par dessin ou modèle ainsi que par droit d’auteur.

Cette exclusion légale a par exemple conduit l’OEB à refuser la brevetabilité du recours à des disquettes informatiques colorées quand bien même cela permettait une moindre visibilité sur celles-ci des traces de doigts864.

3 – Plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques

C’est à nouveau le caractère trop abstrait et non industriel qui fonde l’exclusion de la brevetabilité des plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques.

Des chambres de recours technique de l’OEB ont ainsi exclu de la qualification d’invention brevetable en tant qu’il s’agissait de méthodes relevant du domaine des activités économiques :

•d’une part un « mode d’exploitation d’un distributeur automatique par un utilisateur »865 ;

•d’autre part un système informatique dédié au traitement automatisé d’informations financières et administratives sur le calcul de pensions de retraite (apparenté à une méthode commerciale)866.

OEB (CRT), 5 septembre 1988, T 208/84,
« Invention concernant un calculateur/Vicom »

MOTIFS DE LA DÉCISION :

[…].

2. Dans la décision entreprise, la Division d’examen a considéré que la méthode du filtrage numérique d’un ensemble de données à deux dimensions (représentant une image mise en mémoire) selon la revendication 1 qui lui avait été soumise était une méthode mathématique, parce qu’en tout état de cause la partie caractérisante de la revendication ne faisait qu’ajouter un concept mathématique différent et ne définissait pas un objet technique inédit en termes de caractéristiques techniques. La première instance a considéré en outre que de telles revendications ne concernaient qu’une approximation mathématique de la fonction de transfert d’un filtre à réponse impulsionnelle finie (FIR) à deux dimensions mis en œuvre par une convolution directe ou conventionnelle. Enfin, la Division d’examen a estimé que le traitement numérique d’images en tant que tel était un simple calcul exécuté sur des ensembles à deux dimensions de nombres (représentant les points d’une image) utilisant certains algorithmes pour lisser ou rendre plus net le contraste entre éléments de données voisins dans un ensemble. Le filtrage numérique doit par conséquent être regardé comme une opération mathématique.

3. Bien que la question de savoir si une méthode de traitement des images est susceptible ou non d’application industrielle (article 57 CBE) n’ait pas été explicitement soulevée dans la procédure devant la Division d’examen, il paraît souhaitable de considérer ce point avant d’examiner l’admissibilité des revendications en vertu de l’article 52(2) et (3) CBE.

Le point de vue actuel de la Chambre est qu’il y a lieu de répondre affirmativement à cette question.

Il est clair qu’une méthode permettant d’obtenir ou de reproduire – ou les deux – une image d’un objet physique ou même une image d’un objet simulé (comme dans les systèmes CAO/FAO de conception assistée par ordinateur et de fabrication assistée par ordinateur), peut être utilisée par exemple dans l’étude des propriétés de l’objet ou dans la conception d’un article industriel et qu’elle est par conséquent susceptible d’application industrielle. De la même manière, une méthode pour améliorer la qualité de l’image lorsqu’elle est produite, sans ajouter à son contenu en information, doit être considérée comme susceptible d’application industrielle au sens de l’article 57 CBE.

Cependant, l’argument invoqué par les requérants selon lequel le fait qu’ils vendent un calculateur incorporant quelque matériel ou logiciel nouveau ou les deux constitue la preuve de l’applicabilité industrielle ne saurait être admis dans la mesure où le procédé mis en œuvre sous la commande d’un tel matériel ou logiciel est concerné. Même si un calculateur est un produit industriel, il ne s’ensuit pas inévitablement qu’un procédé mis en œuvre sous sa commande est applicable industriellement. Ce procédé pourrait, par exemple, s’appliquer exclusivement à un jeu.

4. Les actuelles revendications de méthode 1 à 7 et 12 ont pour objet des méthodes pour le traitement numérique d’images. Une question fondamentale sur laquelle il y a lieu de statuer en la présente espèce est donc celle de savoir si ce type de méthode est considéré comme non brevetable en vertu de l’article 52(2) et (3) CBE au motif qu’il s’agit d’une méthode mathématique en tant que telle.

5. Il ne fait aucun doute que n’importe quelle opération mathématique portant sur un signal électrique peut être décrite en termes mathématiques. Les caractéristiques d’un filtre, par exemple, peuvent s’exprimer par une formule mathématique. Toutefois, une différence fondamentale entre une méthode mathématique et un procédé technique peut être perçue dans le fait qu’une méthode mathématique ou un algorithme mathématique s’applique à des nombres (quoi que ces nombres puissent représenter) et donne un résultat également sous forme numérique, la méthode mathématique ou l’algorithme n’étant qu’un concept abstrait prescrivant la façon de traiter les nombres. Aucun résultat technique direct n’est produit par la méthode en tant que telle. Par contre, si l’on utilise une méthode mathématique dans un procédé technique, ce procédé s’applique à une entité physique (qui peut être un objet matériel mais également une image mémorisée sous forme de signal électrique) par quelque moyen technique mettant en œuvre la méthode et il en résulte une certaine modification de cette entité. Le moyen technique peut aussi consister en un calculateur comportant un matériel ad hoc ou un calculateur universel programmé de manière appropriée.

6. La Chambre est par conséquent d’avis que, même s’il est possible de considérer que l’idée qui sous-tend une invention réside en une méthode mathématique, une revendication portant sur un procédé technique dans lequel la méthode est utilisée ne recherche pas la protection pour la méthode mathématique en tant que telle.

7. Par contre, une « méthode pour le filtrage numérique de données » reste une notion abstraite ne se distinguant pas d’une méthode mathématique aussi longtemps qu’il n’est pas spécifié que les données représentent une entité physique, et laquelle, et que cette entité est l’objet d’un procédé technique, c’est-à-dire d’un procédé susceptible d’application industrielle.

8. La règle 29(1) CBE dispose que les revendications doivent définir l’objet de la demande « en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention ». La Chambre considère que cette condition est remplie dès lors que les caractéristiques mentionnées dans les revendications seront comprises par l’homme du métier comme se rapportant au moyen technique permettant d’exécuter les fonctions spécifiées par de telles caractéristiques. Par conséquent, l’utilisation d’expressions mathématiques (telles qu’« addition, multiplication, convolution, conjonctions logiques » etc.) est admissible pour la commodité de l’exposé, à condition bien entendu que la revendication soit claire et concise (article 84 CBE) et que l’homme du métier puisse comprendre quels sont les moyens techniques nécessaires à partir de la description ou de sa propre connaissance générale du domaine concerné ou des deux, en vue de satisfaire aux exigences de l’article 83 CBE.

9. Pour toutes les raisons qui précèdent, la Chambre est parvenue à la conclusion que l’objet de la revendication 1 (de même que celui des autres revendications de méthode 2 à 7 et 12) n’est pas exclu de la protection par l’article 52(2)a) et (3) CBE.

10. La Chambre examinera ci-après le raisonnement de la Division d’examen selon lequel la mise en œuvre des méthodes revendiquées pour le traitement d’images par un programme passé sur un calculateur ne saurait être considérée comme une invention au titre de l’article 52(2)c) et (3) CBE, ce qui apparemment revient à dire qu’une revendication ayant un tel objet recherche la protection pour un programme d’ordinateur en tant que tel.

11. Les requérants ont souligné que la demande divulgue un matériel nouveau destiné à mettre en œuvre les méthodes revendiquées mais ils admettent d’autre part qu’au moins en principe, il est possible de mettre en œuvre la méthode et le dispositif selon la demande au moyen d’un calculateur conventionnel programmé de façon appropriée, bien qu’un tel calculateur puisse ne pas être optimisé pour effectuer le traitement numérique des images (cf. page A-2 Mémoire exposant les motifs du recours).

12. La Chambre pense qu’une revendication portant sur un procédé technique réalisé sous la commande d’un programme (que celui-ci soit mis en œuvre au moyen de matériel ou d’un logiciel), ne peut être considérée comme concernant un programme d’ordinateur en tant que tel au sens de l’article 52(3) CBE, car c’est pour l’application du programme qui détermine la succession des étapes du procédé que la protection est en fait recherchée. Par conséquent, une telle revendication est admissible en vertu de l’article 52(2)c) et (3) CBE.

13. S’agissant de la revendication 8 sur le dispositif, la Division d’examen a jugé qu’elle n’est pas admissible parce qu’un dispositif nouveau n’y est pas clairement décrit. Selon la décision entreprise, cette revendication interprétée à la lumière de la description et des dessins semble impliquer exclusivement l’emploi d’un calculateur conventionnel, lequel ne pourrait pas servir de base à une revendication de produit admissible compte tenu des articles 52(1) et 54 CBE. La Chambre entend par là que, de l’avis de la Division d’examen, un calculateur conventionnel programmé pour mettre en pratique une méthode selon une ou plusieurs des revendications qui la définissent n’est pas nouveau.

14. La Chambre estime toutefois que l’article 54 CBE ne donne pas lieu à une telle interprétation. Un calculateur de type connu agencé pour fonctionner selon un programme nouveau ne saurait être considéré comme faisant partie de l’état de la technique tel que défini à l’article 54(2) CBE.

Cela ressort particulièrement à l’évidence en la présente espèce, où les revendications 8 à 11 couvrent également et sans équivoque et l’utilisation d’un matériel spécial pour lequel des indications sont données dans la description, et des solutions mixtes combinant du matériel spécial avec un programme approprié.

15. Compte tenu de certaines considérations de la Division d’examen qui semblent s’appliquer aussi aux revendications de dispositif (voir paragraphe 10 supra), il reste à examiner si l’actuelle revendication 8 se rapportant au dispositif soulève des objections en vertu du paragraphe (2)c) de l’article 52 CBE tel que modifié par le paragraphe (3). Pour des raisons analogues à celles énoncées au point 12 supra, la Chambre estime que ce n’est pas le cas et qu’il en va de même pour les autres revendications afférentes au dispositif, à savoir 9 à 11. D’une manière générale, des revendications qui peuvent être considérées comme portant sur un calculateur agencé de manière à fonctionner conformément à un programme spécifié (que ce soit au moyen d’un matériel ou d’un logiciel) pour la commande ou la mise en œuvre d’un procédé technique ne sauraient être regardées comme concernant un programme d’ordinateur en tant que tel et ne soulèvent par conséquent aucune objection en vertu de l’article 52(2)c) et (3) CBE.

16. En aboutissant à cette conclusion, la Chambre a estimé de surcroît qu’il ne convient pas de faire une distinction entre des modes de réalisation de la même invention effectués soit au moyen de matériel, soit de logiciel, car on peut affirmer à juste titre que le choix entre ces deux possibilités n’est pas de nature fondamentale et qu’il se greffe sur des considérations techniques et économiques sans rapport avec le concept inventif en tant que tel.

Sur un plan général, une invention qui serait brevetable conformément aux critères classiques de la brevetabilité ne doit pas être exclue de la protection simplement du fait que des moyens techniques modernes sous la forme d’un programme d’ordinateur sont employés pour sa réalisation ; le critère déterminant étant, en l’occurrence, la contribution qu’apporte à l’état de la technique l’invention telle que définie dans la revendication et considérée dans son ensemble.

Enfin, il semblerait illogique d’accorder la protection à un procédé technique commandé par un calculateur programmé de manière appropriée, pour la refuser au calculateur lui-même lorsqu’il est agencé pour remplir la fonction considérée.

17. En théorie du moins, on pourrait se demander si des revendications qui portent sur un dispositif permettant d’exécuter une certaine fonction doivent être limitées au dispositif, dès lors qu’il assume en fait cette fonction, ce qui signifie en l’espèce que sous la commande du programme, le calculateur prend une succession de configurations différentes pour effectuer des opérations sur le signal électrique représentant l’image. Toutefois, la Chambre rejette ce point de vue, car il se traduirait par une limitation peu souhaitable des possibilités offertes au titulaire du brevet pour faire valoir ses droits.

18. Il convient de mentionner ici incidemment que le programme de calculateur auquel il est fait référence à la page 14, à partir de la ligne 16 de la description sert simplement à calculer les valeurs des éléments du petit noyau générateur et les valeurs de pondération. Il ne fait pas partie des méthodes de traitement de l’image revendiquées, et n’est pas non plus mis en œuvre dans les revendications de dispositif. Un tel programme ne serait assurément pas brevetable, compte tenu des considérations qui précèdent.

19. Au cours de la procédure, la Division d’examen a également soulevé des objections quant à l’absence d’activité inventive et à l’insuffisance de la description. La discussion de ces points entre la Division d’examen et les demandeurs ne semble pas définitivement close.

20. Dans le but de ne pas priver les requérants d’un examen à deux degrés et comme ils l’ont demandé dans leur mémoire exposant les motifs du recours, la Chambre estime qu’il convient de renvoyer l’affaire devant la Division d’examen aux fins de traiter les points en cause de façon appropriée, le cas échéant sur la base des modifications qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de satisfaire notamment aux dispositions des articles 83 et 84 et des règles 27 et 29 CBE.

PAR CES MOTIFS […] :

1. La décision de la Division d’examen du 13 avril 1984 est annulée.

[…].



4 – Programmes d’ordinateurs

L’exclusion des « programmes d’ordinateurs » de la brevetabilité reflète le choix législatif (figurant, pour la France, dans l’art. L.112-2, 13° du CPI) de la protection, par le droit d’auteur, des logiciels pris en eux-mêmes.

Cette exclusion de principe a été affirmée à la fois par la Cour d’appel de Paris867, s’agissant d’un procédé informatique destiné à reconstituer une composition picturale à partir d’une collection de pigments colorés, et par une chambre de recours technique de l’OEB868.

Mais, sans être expressément rejeté, ce principe fait pourtant l’objet de nombreuses entorses jurisprudentielles puisque sont généralement déclarés brevetables les logiciels intégrés à un procédé ou système technique. Une protection par brevet a ainsi été accordée à un procédé destiné à reconstituer les caractéristiques physiques de formation d’un terrain en vue de détecter les éventuels gisements pétroliers, alors même que certaines étapes du procédé supposaient la mise en œuvre de logiciels869. A, par ailleurs, été validé un brevet portant sur un programme d’ordinateur compte tenu du caractère technique des procédés et systèmes qu’il commandait870.

5 – Présentations d’informations

Les formules, schémas et autres dispositions visuelles ne sauraient être qualifiés d’inventions brevetables. Mais cela n’empêche pas la brevetabilité de dispositifs matériels permettant l’expression d’informations871.

Quoique sur le fondement, compte tenu des dispositions alors en vigueur, du caractère abstrait du système examiné, la Cour de cassation a pourtant, par son arrêt Manpower, refusé d’appliquer la qualification d’invention à la réunion, en vue d’une publication destinée à apporter une prévision dans le travail temporaire, d’un ensemble d’informations portant sur des perspectives d’emploi et d’un questionnaire amovible872.

Cour de cassation, Ch. com., 13 février 1973,
Sté Manpower Europe c. Dir. gén. INPI

LA COUR ; — Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1971), la Société Manpower Europe a déposé une demande de brevet d’invention concernant une « publication destinée à apporter une prévision dans une activité de caractère précaire telle que le travail dit temporaire » ; — Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir confirmé la décision du Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle rejetant cette demande par application des dispositions de l’article 16-5° de la loi du 2 janvier 1968, au motif que ladite demande de brevet n’avait manifestement pour objet qu’un système de caractère abstrait, alors, selon le pourvoi, que d’une part, le texte de la demande décrit de façon particulièrement précise les modalités d’utilisation des coupons mobiles, publiées avec les informations diffusées, et servant ensuite à composer un organigramme particulier permettant notamment au prestataire de services d’améliorer les résultats de sa gestion, que, d’autre part, aux termes de l’article 7 de la loi du 2 janvier 1968, est considérée comme industrielle toute invention concourant dans son objet, son application et son résultat, tant par la main de l’homme que par la machine, à la production de biens ou de résultats techniques ; que, contrairement à ce que décide l’arrêt attaqué, le dispositif précité produit un résultat industriel au sens de la loi dès lors qu’il permet à son utilisateur d’obtenir immédiatement, par une lecture directe, des informations précises qui ne seraient autrement ni recueillies, ni réunies sous cet aspect pratique ; que dans le cas d’espèce, la publication telle que décrite, accompagnée de la diffusion des coupons mobiles, puis la réunion de ces coupons selon des modalités elles-mêmes déterminées, représente une application et une combinaison d’éléments matériels concourant à l’obtention d’un résultat technique dans la branche d’activité considérée ; que ce dispositif, dont la Cour d’appel n’avait pas, par ailleurs, à apprécier le mérite ou la valeur, ne pouvait être en tout cas considéré comme « manifestement dépourvu de caractère industriel », et que, pour cette seule raison, la loi est faussement appliquée ; — Mais attendu que, sans dénaturer la demande de brevet litigieuse qui est produite, la Cour d’appel relève que l’invention consiste en une publication qui offre simultanément au public des renseignements tant sur les emplois de travail temporaire offerts que sur les candidatures à de tels emplois, que les moyens de l’invention sont, d’une part, un ensemble d’informations données sous forme statistique et exprimant des prévisions pour une période, une région et un emploi déterminés, d’autre part un coupon amovible comportant un questionnaire d’identification sociale et un moyen pour l’établissement par l’intéressé d’un plan de travail pour une durée correspondant à la période de temps couverte par les prévisions d’emplois, qu’il est constant que les études de conjoncture sont fondées sur les statistiques antérieures et que l’envoi de questionnaires est un procédé employé pour les enquêtes de toute nature, que les revendications du brevet énoncent seulement des données générales, des idées à caractère intellectuel qui permettront d’obtenir les renseignements devant figurer dans la publication ; — Attendu que la Cour d’appel a pu en déduire que la demande de brevet était manifestement dépourvue de caractère industriel en application de l’article 7-3° de la loi du 2 janvier 1968 qui dispose que ne constituent pas des inventions industrielles les « systèmes de caractère abstrait » ; — D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS,

— rejette…



6 – Méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic

Les art. L.611-16 du CPI et 53, c) de la CBE écartent de la catégorie des inventions brevetables « les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal », exclusion qui, s’agissant de questions de santé publique, aurait également pu être fondée sur la contrariété à l’ordre public. Cette mise à l’écart du champ de la brevetabilité ne s’applique toutefois pas « aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes », ce qui autorise la délivrance de brevets de médicament.

L’exclusion législative des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique a obligé la jurisprudence à préciser, en particulier, les notions de « traitement thérapeutique » et de « méthode de diagnostic ».

S’agissant de la première, la Cour de Paris l’avait initialement caractérisée « par le fait qu’elle tend à prévenir ou guérir les maladies »873. S’ensuivait dès lors la brevetabilité d’un dispositif destiné à faciliter les prélèvements sanguins. A en revanche été jugé non brevetable – en tant qu’assimilable à une méthode thérapeutique – un procédé destiné à éliminer la plaque dentaire et les tâches sur les dents (dès lors que, au-delà des aspects esthétiques, la plaque dentaire favorise assurément l’apparition de caries et d’affections périodontiques)874. En vue de l’élargissement du champ de la brevetabilité, la notion a cependant donné lieu à une interprétation de plus en plus restrictive.

Ces restrictions ont d’abord touché le concept même de « méthode de traitement thérapeutique ». Des juges du fond ont par exemple déclaré brevetable un procédé chimique de lutte contre les parasites des animaux à sang chaud au motif – au fond très discutable – qu’il s’agissait, non d’une méthode de traitement thérapeutique, mais d’un procédé relevant du domaine hygiénique et applicable industriellement (puisque destiné à améliorer les conditions d’élevage et la croissance des animaux)875. Accentuant encore le mouvement, l’OEB a admis la brevetabilité d’un procédé de traitement de l’acné – qualifié de « cosmétique »876 – de même que celle d’un produit ayant simultanément une action thérapeutique et des effets esthétiques877. La jurisprudence a encore eu à se pencher sur la question de la brevetabilité des posologies878, acceptée par l’OEB – qui n’y a pas vu une méthode de traitement thérapeutique879 – mais rejetée par le TGI de Paris à raison d’une qualification en sens contraire880.

Une semblable interprétation restrictive se rencontre dans la jurisprudence de l’OEB à l’égard de la notion de « méthode de diagnostic ». Ont ainsi été écartées de ladite qualification et, partant, déclarés brevetables une méthode ne fournissant que des résultats intermédiaires (comme la température), insuffisants à eux seuls pour révéler la maladie explorée881, de même qu’une méthode visant à obtenir des résultats pertinents pour le diagnostic dès lors que celle-ci « ne comporte pas en elle-même de diagnostic »882.

B – Les exclusions à raison de créations dans l’ordre du vivant

1 – Obtentions végétales

Les textes – français et européen – refusent la brevetabilité aux obtentions (ou variétés, selon la terminologie de la CBE) végétales. Celles-ci sont, en effet, protégeables par la voie d’un titre spécifique, à savoir, en France, le certificat d’obtention végétale.

La notion (européenne) de « variété végétale » a justement fait l’objet de précisions jurisprudentielles de la part de chambres de recours de l’OEB :

•tout d’abord, une chambre de recours technique a estimé que « la notion de variété végétale se réfère à tout ensemble végétal d’un taxon883 botanique du rang le plus bas connu, qui possède au moins un caractère transmissible le distinguant d’autres ensembles homogènes et stables dans ses caractères importants »884 ;

•interprétant strictement les dispositions légales, la Grande Chambre de recours a ensuite jugé qu’« une revendication dans laquelle il n’est pas revendiqué des variétés végétales spécifiques n’est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l’art. 53, b) de la CBE, même si elle peut couvrir des variétés végétales »885.

Cette approche a été entérinée par les législations communautaire et française, le CPI admettant désormais expressément la brevetabilité des inventions végétales dès lors que « la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale » déterminée886.

OEB (GCR), 20 décembre 1999, G 1/98,
« Plante transgénique/Novartis 2 »

MOTIFS DE LA DÉCISION :

[…].

3. Question 2 : Les revendications couvrant des variétés végétales sans les revendiquer individuellement, considérées au regard de l’article 53 b) CBE, premier membre de phrase.

3.1. Lorsqu’elle a examiné si la condition prévue à l’article 53 b) CBE, premier membre de phrase était remplie, à savoir s’il s’agissait de la délivrance d’un brevet portant sur des variétés végétales, la chambre 3.3.4 a distingué entre l’approche selon le fond et l’approche selon la lettre. Dans l’approche selon le fond proposée dans la décision de saisine, il est considéré que si une revendication couvre des variétés végétales, le brevet est dans ce cas délivré pour des variétés végétales (point 16 des motifs). Dans l’approche selon la lettre, il est satisfait aux dispositions requises pour la brevetabilité à l’article 53 b) CBE si l’expression « variété végétale » n’apparaît pas dans la revendication. Ce n’est bien entendu pas le libellé, mais le fond d’une revendication qui revêt une importance décisive pour l’appréciation de l’objet sur lequel porte cette revendication, mais il ne peut être conclu pour autant que l’objet d’une revendication peut être assimilé à la portée de cette revendication. Lors de l’examen de l’objet d’une revendication, il convient d’identifier l’invention sous-jacente. À cet égard, il importe d’établir dans quelle mesure l’invention revendiquée est une invention générique ou une invention particulière. Un inventeur ayant conçu un moyen de fixation caractérisé en ce qu’il se compose d’un matériau donné n’a inventé ni un clou, ni une vis, ni un boulon. Cette invention porte en effet sur un moyen de fixation en général. Il ne s’agit pas d’une question de forme mais de fond : le demandeur peut revendiquer son invention sous la forme la plus large possible, c’est-à-dire la forme la plus générale sous laquelle l’invention satisfait à toutes les conditions requises pour la brevetabilité. S’il a réalisé une invention susceptible d’avoir de vastes applications, le sort réservé à la revendication générique correspondante ne dépendra pas de l’habileté du conseil en brevets à manier les mots, comme semble le suggérer la décision de saisine (point 20 des motifs), mais de l’étendue du domaine d’application de l’invention. Il est dit expressément dans la décision de saisine qu’il est possible de mettre en œuvre l’invention en modifiant des végétaux pouvant ou non constituer des variétés (points 12 et 13 des motifs). Il est admis en outre que l’une des principales applications de l’objet revendiqué porte sur des variétés végétales (point 11 des motifs). Dans la décision de saisine, rien n’indique que la mise en œuvre de l’invention ne consiste que dans la modification de variétés individuelles. Il ne ressort pas non plus de cette décision que la modification par transformation génétique conduit nécessairement à l’obtention d’une variété végétale. Il est considéré en général que les variétés sont le résultat de procédés d’obtention […], ce qui signifie essentiellement que les variétés sont obtenues par des procédés de sélection et de croisement, qui font également intervenir des techniques modernes telles que la fusion cellulaire qui ne se déroulent pas dans des conditions naturelles. Cela paraissait aller de soi tant que ces procédés d’obtention constituaient le seul moyen de parvenir à des végétaux nouveaux. Il a été conclu dans la jurisprudence de l’OEB, sur la base de l’article 2(2) de la Convention UPOV de 1961, que par variétés végétales on entend un « grand nombre de végétaux qui sont, dans une large mesure, similaires de par leurs caractères et qui, à l’intérieur de certaines marges de tolérance, ne sont pas modifiés à la fin de chacune de leurs reproductions ou multiplications successives ou de chaque cycle de reproduction ou de multiplication » […]. Aux termes de l’article premier, alinéa vi) de la Convention UPOV de 1991, la variété végétale est définie comme suit : « on entend par ‘variété’ un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions pour l’octroi d’un droit d’obtenteur, peut être :

–défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes,

–distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères, et

–considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme ».

Les définitions énoncées à l’article 5(2) du règlement CE instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi qu’à la règle 23ter (4) CBE, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 1999, sont identiques sur le fond à cette définition. La référence faite à l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes est une référence faite à l’ensemble de la structure d’une plante ou à un jeu d’informations génétiques […]. En revanche, une plante définie par des séquences individuelles d’ADN recombinant ne constitue pas un ensemble végétal individuel auquel il est possible d’attribuer toute une structure […]. Ce n’est pas un être vivant concret ou un ensemble d’êtres vivants concrets, mais une définition abstraite et ouverte englobant un nombre indéfini d’entités individuelles définies par une partie de leur génotype ou par une propriété que celle-ci leur a conféré. Comme l’a expliqué plus en détail la décision de saisine, les plantes transgéniques revendiquées dans la demande en cause sont définies par certains caractères qui permettent aux plantes d’inhiber la croissance d’agents pathogènes (point 11 des motifs et point 8 de l’annexe I (non publiée) de cette décision). La catégorie taxonomique à laquelle appartiennent les plantes revendiquées au sein de la classification traditionnelle du règne végétal n’est pas spécifiée, pas plus que ne le sont les autres caractères dont la présence est nécessaire pour l’appréciation de l’homogénéité et de la stabilité des variétés à l’intérieur d’une espèce donnée. Il semblerait donc que l’invention revendiquée ne définit pas une seule variété, que ce soit expressément ou implicitement, qu’il s’agisse d’une variété répondant à la définition donnée de la « variété végétale » à l’article premier, alinéa vi) de la Convention UPOV de 1991 ou à l’une des autres définitions de la « variété végétale » qui ont été mentionnées ci-dessus. Cela signifie également que l’invention ne définit pas non plus une multiplicité de variétés composée nécessairement de plusieurs variétés individuelles. Les revendications de produit n’identifiant pas de variétés particulières, l’objet de l’invention revendiquée n’est pas limité à une ou plusieurs variété(s) et ne porte même pas sur une ou plusieurs variété(s).

3.2. Les constatations qui viennent d’être faites ne permettent pas toutefois de répondre à la question de savoir si l’exclusion prévue à l’article 53 b) CBE, premier membre de phrase est ou non applicable en l’occurrence : ladite disposition, qui prévoit que « les brevets européens ne sont pas délivrés pour les variétés végétales » appelle en effet une interprétation. Selon la chambre 3.3.4, il serait illogique de considérer que cette phrase signifie qu’il ne saurait être délivré de brevet pour une seule variété végétale, mais qu’il est possible de délivrer un brevet si les revendications couvrent plus d’une variété (point 36 des motifs).

3.3. Lorsqu’elle a examiné si une revendication était admissible au regard de l’article 53 b) CBE, la chambre 3.3.4. a estimé n’avoir d’autre choix que d’interpréter la revendication sur la base des mêmes principes que ceux qui sont applicables lors de l’examen de la nouveauté et de l’activité inventive (point 15 des motifs). Disons pour clarifier les choses que l’approche adoptée par la chambre 3.3.4 ne constitue pas un « test de contrefaçon », contrairement à ce qu’a allégué le requérant. Pour pouvoir exclure de la brevetabilité les éléments dénués de nouveauté ou n’impliquant pas d’activité inventive, l’on doit examiner tous les modes de réalisation couverts par les revendications. La question de la contrefaçon se pose au contraire lorsqu’il est allégué qu’un mode de réalisation particulier est couvert par l’invention revendiquée. Dans ce cas, il convient de comparer les caractéristiques du mode de réalisation argué de contrefaçon avec les caractéristiques figurant dans la revendication en question, en se conformant aux règles d’interprétation appliquées par les juridictions compétentes pour statuer sur la contrefaçon, ce qui peut conduire à examiner si une caractéristique de la revendication est mise en oeuvre sous une forme équivalente.

3.3.1. La chambre 3.3.4 est parvenue à sa conclusion sans avoir réfuté un argument fondé sur la lettre de l’article 53 b) : l’exclusion des procédés vise l’obtention de végétaux, l’exclusion des produits vise les variétés végétales. L’emploi du terme plus spécifique de « variété » dans le même membre de phrase que celui où il est question des produits est censé avoir une signification. Si le législateur avait eu l’intention d’exclure les végétaux en tant qu’ensemble englobant d’une manière générale les variétés considérées en tant que produits, il aurait utilisé dans cette disposition le terme plus général de végétaux, tel qu’il est utilisé à propos des procédés.

3.3.2. La décision de saisine soulève en outre la question de savoir si l’approche suivie par la chambre pourrait valoir non seulement pour les revendications de végétaux englobant des variétés végétales, mais également pour les revendications portant sur des gènes contenus dans des variétés végétales (point 22 des motifs). On peut en effet conclure en bonne logique du point de vue développé par la chambre 3.3.4 qu’un matériel génétique destiné à être introduit dans un végétal devrait être exclu de la protection des produits.

3.3.3. Par ailleurs, l’approche adoptée par la chambre 3.3.4 n’est pas applicable de la même manière à l’examen de toutes les conditions auxquelles doit satisfaire l’invention pour être brevetable. Il peut s’avérer utile d’examiner la disposition d’exclusion voisine prévue à l’article 53 a) CBE et de se demander ce qui se passerait si une revendication couvrait un élément contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Imaginons qu’une invention qui a été revendiquée définisse une photocopieuse dont les caractéristiques permettent une reproduction plus précise et supposons en outre qu’un mode de réalisation de cet appareil puisse faire intervenir des caractéristiques additionnelles (non revendiquées, mais clairement discernables par l’homme du métier) destinées uniquement à permettre en outre de reproduire à s’y méprendre les fils de sécurité des billets de banque. En ce cas, l’appareil revendiqué couvrirait un mode de réalisation destiné à la production de faux billets, et pourrait de ce fait être considéré comme une invention tombant sous le coup de l’article 53 a) CBE. Il n’y a toutefois aucune raison d’exclure de la brevetabilité la photocopieuse telle que revendiquée, qui pourrait grâce à ses qualités améliorées être utilisée à de nombreuses autres fins, qui elles seraient acceptables. Il a été traité dans la jurisprudence relative aux inventions biotechnologiques d’un cas similaire, dans lequel il s’agissait de savoir s’il était satisfait à la condition requise à l’article 83 CBE (exposé suffisamment clair et complet de l’invention). C’est ainsi qu’il a été conclu dans la décision T 361/87 du 15 juin 1988 […] que peu importait que certaines souches particulièrement efficaces dans une classe de micro-organismes ne soient pas disponibles, dès lors que l’homme du métier peut disposer d’autres souches appropriées, si bien qu’une revendication portant sur l’utilisation de l’ensemble de la classe de micro-organismes pouvait être jugée admissible, même si certaines souches comprises dans cette classe n’étaient pas accessibles au public. En d’autres termes, la revendication a été jugée admissible, en dépit du fait que certains modes particuliers de réalisation couverts par la revendication ne pouvaient être mis en œuvre […]. Il n’y a donc pas d’anomalie à reconnaître l’admissibilité de la revendication, contrairement à ce qu’avait affirmé la chambre 3.3.4 qui avait posé en règle qu’une invention n’est pas brevetable lorsqu’elle couvre un mode de réalisation qui ne satisfait pas aux conditions requises pour la brevetabilité. Bien au contraire, les exemples qui ont été cités montrent que cette règle souffre des exceptions. Par conséquent, pour savoir quelle est l’interprétation correcte à donner de l’article 53 b), il convient de considérer cette disposition dans son contexte, à la lumière de son objet et de son but. Notons également que dans une affaire analogue, portant sur des animaux, qui a fait l’objet de la décision T 19/90 […], la chambre compétente avait annulé la décision de rejet de la demande qui avait été rendue au motif que les animaux sont exclus de la brevetabilité en vertu de l’article 53 b) CBE, et l’affaire avait été renvoyée à la division d’examen afin qu’elle examine si la demande avait pour objet une race animale.

3.4. Il est exact, comme le signale la décision de saisine, que l’article 53 b) CBE a sa source dans l’article 2(b) de la Convention de Strasbourg. Un rappel historique peut être utile pour mieux comprendre l’article 53 b) CBE, étant donné que dans cet article, les dispositions relatives à la brevetabilité suivent de près les dispositions correspondantes de la Convention de Strasbourg […]. Les dispositions de la Convention de Strasbourg relatives aux variétés végétales diffèrent toutefois sur un point important des dispositions correspondantes de la CBE : alors que l’article 53 b) CBE exclut les variétés végétales, l’article 2 (b) de la Convention de Strasbourg dispose quant à lui que « Les États contractants ne sont pas tenus de prévoir l’octroi de brevets pour les variétés végétales » (c’est la Chambre qui souligne). Autrement dit, la CBE a opté pour une certaine approche, tandis que la Convention de Strasbourg a laissé au législateur national le soin de choisir une solution parmi les différentes solutions possibles. Cette approche ouverte adoptée par la Convention de Strasbourg a été prévue pour permettre au législateur de sortir du dilemme auquel il aurait sinon été confronté : en effet, les États parties à la Convention de Strasbourg sont tenus en vertu de l’article premier de cette convention de délivrer des brevets pour toute invention qui est susceptible d’application industrielle, est nouvelle et implique une activité inventive. En revanche, l’article 2(1) de la Convention UPOV de 1961 autorisait les États membres de l’UPOV à reconnaître le droit de l’obtenteur par l’octroi d’un titre de protection particulier ou d’un brevet. Toutefois, la coexistence de deux titres de protection pour un même genre ou une même espèce botanique n’était pas admise. Cette « interdiction de la double protection » (qui a été abandonnée dans la Convention UPOV de 1991) obligeait les États membres du Conseil de l’Europe à exclure de la protection par brevet les variétés pouvant être protégées par un droit d’obtenteur […]. Par conséquent, dans la Convention de Strasbourg, les variétés végétales n’étaient pas considérées comme non susceptibles en tant que telles d’être protégées par brevet. Au contraire, il avait été renoncé à dessein à trancher cette question […]. À l’époque, il était clair que les procédés d’obtention d’organismes supérieurs et les produits obtenus par ces procédés posaient des problèmes particuliers du point de vue des critères de brevetabilité qui leur étaient applicables, et notamment de la reproductibilité. Néanmoins, dans différents pays européens, il était délivré des brevets pour des variétés […]. Lorsqu’ils appliquaient l’article 2(b) de la Convention de Strasbourg, certains États contractants n’excluaient de la brevetabilité que les variétés figurant sur la liste des variétés annexée à leur loi sur la protection des obtentions végétales […]. La Convention UPOV de 1961 ne faisait pas obligation à ses États membres de protéger des variétés pouvant appartenir à n’importe quels genres ou espèces botaniques, mais prévoyait à l’article 4 l’application progressive de ses dispositions. C’est ainsi que lors des premières années d’entrée en vigueur de l’UPOV, il n’était possible de bénéficier du droit d’obtenteur dans les pays susmentionnés que pour un nombre limité d’espèces, alors que pour la plupart des espèces la brevetabilité n’était pas exclue. En résumé, il découle clairement de l’article 2(b) de la Convention de Strasbourg et de l’application qui en a été faite par certains États contractants que cette disposition ne partait pas du principe que les variétés végétales devaient être exclues de la protection par brevet. Cette disposition visait au contraire à faire en sorte que les États contractants n’aient pas à délivrer des brevets pour des objets exclus de la brevetabilité du fait de l’interdiction de la double protection prévue dans la Convention UPOV de 1961. Cela laisse ouverte la question de savoir si le but que poursuit l’article 53 b) CBE diffère de celui que poursuit la disposition correspondante de la Convention de Strasbourg.

3.5. Lorsque les auteurs de la CBE ont rédigé les dispositions relatives aux conditions requises en matière de brevetabilité, ils sont partis de ce qui avait pu être acquis en matière d’harmonisation dans le cadre du Conseil de l’Europe grâce à la Convention de Strasbourg […]. Au début des années 60, les travaux relatifs aux deux conventions se déroulaient parallèlement. À la différence de la plupart des autres dispositions de la Convention de Strasbourg relatives à la brevetabilité, l’article 2(b) de la Convention de Strasbourg n’a pu être purement et simplement repris dans la CBE, puisqu’il fallait décider s’il convenait ou non d’user de la possibilité d’exclure les variétés végétales de la brevetabilité. Le législateur ne pouvait autoriser de manière générale la délivrance de brevets pour les variétés végétales, car certains États parties à la CBE prévoyaient une protection des variétés végétales dans le cadre de l’UPOV, ce qui leur interdisait de délivrer des brevets puisque la double protection n’était pas admise. Il n’était pas possible non plus dans le cadre de la CBE de n’exclure de la protection par brevet que les variétés protégées par un droit d’obtenteur (approche qu’ont adoptée l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et la France dans leur législation nationale, cf. le point précédent). Il n’existait pas de droit d’obtenteur à l’échelle européenne, tandis qu’à l’échelle nationale, la situation à cet égard différait d’un pays à l’autre. Il aurait été contraire au principe de l’octroi dans tous les États contractants d’une protection par brevet uniforme (cf. article 118 CBE) de tenir compte au cas par cas de la situation particulière existant dans chacun des États désignés. C’est pourquoi la solution la plus simple paraissait être d’exclure totalement les variétés végétales de la brevetabilité, en usant pleinement de la possibilité prévue à l’article 2(b) de la Convention de Strasbourg […].

3.6. Ce rappel historique tendrait à montrer que l’article 53 b) CBE poursuit le même but que l’article 2(b) de la Convention de Strasbourg, à savoir faire en sorte qu’il ne soit pas délivré de brevets européens pour des objets exclus de la brevetabilité du fait de l’interdiction de la double protection prévue dans la Convention UPOV de 1961. C’est ce que confirme une brève remarque faite dans les travaux préparatoires par une délégation qui avait affirmé que cette disposition de la CBE suit purement et simplement l’article 2 de la Convention de Strasbourg […].

3.7. En conséquence, les inventions qui ne pouvaient bénéficier de la protection par un droit d’obtenteur devaient être brevetables dans le cadre de la CBE, à condition de satisfaire aux autres conditions requises pour la brevetabilité. L’idée selon laquelle l’exclusion prévue dans la CBE devait correspondre à l’octroi d’une protection dans le cadre de l’UPOV avait été exprimée au début des travaux préparatoires relatifs à la CBE. Dans les remarques faites à propos de l’article 12 dans le projet Haertel de 1961 proposant l’exclusion des inventions relatives à des procédés d’obtention de races animales et de variétés végétales, il était dit qu’il restait à examiner s’il y avait lieu de prévoir expressément dans le projet la brevetabilité des procédés techniques d’obtention de nouveaux végétaux (par ex. par radiation), ou si cette brevetabilité était évidente en vertu de principes généraux. Auparavant, dans « l’étude Haertel » du 7 juillet 1960 (page 13 s.), il avait été fait mention à propos des exceptions possibles à la brevetabilité des travaux préparatoires qui se déroulaient parallèlement au sujet de la Convention UPOV. Cette remarque correspond aux observations formulées par Pfanner au sujet de l’article 2(b) de la Convention de Strasbourg, après la décision prise par la majorité des États membres du Conseil de l’Europe de protéger les variétés végétales par un droit d’obtenteur et non par brevet […]. Il avait également été discuté au sein du groupe de travail « Brevets » de la CEE de la distinction à établir entre les procédés biologiques et les procédés techniques d’obtention […]. Après consultation des milieux intéressés, il avait été décidé de préciser à l’article 10 b) du projet de mai 1962 que l’exclusion ne s’appliquait pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés […]. Ce rappel historique montre pour le moins que le législateur avait l’intention de protéger par un droit d’obtenteur les développements réalisés dans le domaine biologique qui se prêtaient moins bien à une protection par brevet (Pfanner, supra) et de maintenir la protection par brevet dans le cas des inventions techniques relatives à des végétaux. Il ne ressort nulle part des travaux préparatoires que l’article 53 b) CBE pourrait ou même devrait exclure les éléments qui ne sont pas protégés par un droit d’obtenteur. Certains obtenteurs ont même demandé une harmonisation des éléments du système de protection des obtentions végétales et du système de protection par brevet, de manière à ce qu’à eux deux, ces deux modes de protection constituent un seul système de protection de la propriété industrielle qui couvrirait toutes les innovations végétales et exclurait tout recoupement ou toute lacune dans la protection accordée aux objets qui peuvent en bénéficier (Böringer, supra, point 3.2.3). L’article 53 b) CBE poursuit à cet égard un but tout différent de celui que poursuit l’article 52 (4) CBE. Dans cette dernière disposition en effet, on accepte délibérément de laisser subsister certaines lacunes dans la protection des objets susceptibles d’être protégés, afin de permettre aux activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire d’échapper aux restrictions résultant du droit de monopole conféré par la protection par brevet […]. La comparaison avec l’article 52 (4) CBE effectuée dans la décision de saisine (point 62 s. des motifs) n’est donc d’aucune aide lorsqu’il s’agit de donner une interprétation correcte de l’article 53 b) CBE.

3.8. Il a déjà été constaté qu’une revendication qui couvre des variétés végétales sans toutefois les identifier ne saurait avoir pour objet une ou plusieurs variétés (cf. point 3.1 supra). Il s’ensuit qu’une telle invention ne peut être protégée par un droit d’obtenteur, lequel est accordé pour des ensembles végétaux définis par l’intégralité de leur génome et non par des caractères individuels […]. Alors que dans le cas d’une variété végétale, l’obtenteur doit mettre au point un ensemble végétal satisfaisant en particulier aux exigences d’homogénéité et de stabilité, l’auteur d’une invention typique dans le domaine du génie génétique comme celle qui constitue l’objet de la revendication visée dans la question 2 cherche quant à lui à donner le moyen de conférer à des végétaux la propriété voulue en insérant un gène dans leur génome. Le fait de donner ce moyen est une étape précédant l’étape suivante, dans laquelle un gène est introduit dans un végétal particulier. Néanmoins, c’est la contribution apportée par l’inventeur dans le domaine du génie génétique qui va permettre de passer à la seconde étape et d’insérer le gène dans le génome d’un végétal ou d’une variété végétale appropriée. Le choix d’un végétal pouvant convenir à cet effet et la mise au point d’un produit particulier commercialisable, qui sera dans la plupart des cas une variété végétale, constituent à cet égard des étapes de routine, pouvant donner lieu à l’octroi d’un droit d’obtenteur. L’inventeur dans le domaine du génie génétique ne pourrait obtenir une protection adéquate s’il était limité à des variétés particulières, et cela pour deux raisons : premièrement, bien souvent, la mise au point de variétés particulières ne relève pas de son domaine d’activités, et deuxièmement, il se serait toujours limité à un petit nombre de variétés, même s’il a donné le moyen d’insérer le gène dans tous les végétaux qui s’y prêtent.

3.9. Les objections que Greenpeace a formulées sur la base de l’article 53 a) CBE à l’encontre de la brevetabilité sortent du cadre des questions soumises à la Grande Chambre. La Grande Chambre reconnaît que ces objections soulèvent des questions qui intéressent le public et juge bon par conséquent de signaler que l’article 52 (1) CBE énonce le principe général selon lequel les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle (cf. supra la décision G 6/83, point 22 des motifs). Il n’a pas été demandé à l’OEB de prendre en considération les effets économiques de la délivrance de brevets dans certains domaines spécifiques et de limiter en conséquence le champ des objets brevetables. La question à poser avant de décider s’il y a lieu ou non d’exclure une invention en vertu de l’article 53 a) CBE est celle de savoir si la publication ou la mise en œuvre de cette invention serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Même si dans notre société les positions adoptées au sujet du génie génétique donnent matière à controverse […], les États contractants ne sont pas unanimes à condamner le recours aux techniques du génie génétique pour la mise au point de végétaux répondant aux critères énoncés ci-dessus. Au contraire, dans la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (n° 98/44/CE du 6 juillet 1998 [directive « Biotechnologie »]), il a été considéré qu’il était nécessaire de promouvoir en Europe l’innovation dans ce domaine. En particulier, l’article 12 de cette directive prend en compte les intérêts de l’obtenteur qui ne peut obtenir ou exploiter un droit d’obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur. L’obtenteur peut obtenir une licence obligatoire, moyennant versement d’une redevance appropriée, dans les conditions énoncées au paragraphe 3 de ce même article, ce qui limite considérablement la possibilité pour le titulaire du brevet de se servir de son brevet pour restreindre l’accès à d’importants matériels d’obtention végétale.

3.10. En résumé, il découle de l’article 53 b) CBE que lorsque l’objet revendiqué concerne des variétés végétales, le brevet demandé porte sur des « variétés végétales » et ne doit pas être délivré. Lorsqu’il n’est pas identifié de variété végétale particulière dans une revendication de produit, l’objet de l’invention revendiquée n’est pas une ou des variété(s) végétale(s) au sens de l’article 53 b) CBE. C’est pourquoi en bonne logique, contrairement à ce qu’a conclu la chambre 3.3.4, il ne doit pas être délivré de brevet pour une seule variété végétale, mais il peut être délivré un brevet dans le cas où les revendications peuvent couvrir des variétés. La conclusion à laquelle était parvenue la chambre 3.3.4 était fondée sur le principe selon lequel une revendication porte nécessairement sur un objet donné si elle peut couvrir cet objet. Or, comme il a été indiqué plus haut, une telle interprétation ne serait pas en accord avec le but poursuivi par l’article 53 b) CBE, car elle méconnaît le fait que l’article 53 b) CBE fixe la ligne de démarcation entre la protection par brevet et la protection de la variété végétale. L’étendue de l’exclusion de la protection par brevet est la réplique exacte de l’étendue du droit de protection des variétés végétales qui est accordé. Ce droit n’est accordé que pour des variétés végétales déterminées et non pour des enseignements techniques susceptibles d’être mis en œuvre sur un nombre indéfini de variétés végétales. Ce n’est pas une question de logique arithmétique, il s’agit de tenir compte de la finalité du droit de protection des variétés végétales, qui vise à protéger certains produits utilisés en agriculture et pour le jardinage (Wuesthoff-Leßmann-Würtenberger, supra, point 96). De même, si l’exemple donné dans les « amicus curiae briefs » (observations de tiers), à savoir que la polygamie ne saurait être autorisée si la bigamie est interdite, semble à première vue plausible, il s’avère néanmoins moins convaincant après réflexion. De la même manière que l’interdiction de la bigamie fait interdiction d’épouser plusieurs personnes, il n’est pas permis de revendiquer plusieurs variétés végétales particulières. En revanche, pour que l’exclusion au titre de l’article 53 b) CBE puisse jouer, il ne suffit pas que les revendications couvrent ou puissent couvrir une ou plusieurs variétés végétales.

[…].

5. Question 4 : Variétés végétales considérées en tant que produits obtenus par des procédés faisant appel aux techniques de recombinaison génétique.

5.1. Pour répondre à la question 4, on pourrait considérer que la modification génétique d’un matériel végétal constitue un procédé microbiologique au sens de l’article 53 b) CBE, deuxième membre de phrase. À supposer que l’article 53 b) CBE, deuxième membre de phrase relève de la lex specialis, on pourrait conclure que la lex generalis énoncée dans le premier membre de phrase ne s’applique pas aux situations couvertes par la lex specialis.

5.2. Toutefois, les procédés de génie génétique ne sont pas assimilables aux procédés microbiologiques. À l’article 53 b), l’expression « procédés microbiologiques » est synonyme de « procédés faisant appel à des micro-organismes ». Il y a lieu d’établir une distinction entre les micro-organismes et les parties d’êtres vivants utilisées pour la modification génétique de végétaux. En revanche, il faut reconnaître qu’actuellement, dans la pratique, l’OEB traite les cellules et parties de cellules comme des micro-organismes […], ce qui paraît justifié dans la mesure où la biotechnologie moderne s’est développée à partir de la microbiologie traditionnelle et où les cellules sont comparables à des organismes unicellulaires.

5.3. Cela ne signifie pas toutefois que les plantes génétiquement modifiées doivent être traitées comme des produits obtenus par des procédés microbiologiques au sens de l’article 53 b) CBE, deuxième membre de phrase. Vouloir établir une telle analogie en se livrant à une interprétation littérale serait méconnaître le but poursuivi par l’exclusion, tel qu’il a été exposé ci-dessus (points 3.6 s.). L’article 53 b) CBE visait à exclure de la brevetabilité les éléments qui peuvent être protégés par un droit d’obtention végétale. Comme l’avait déjà souligné la chambre 3.3.4, le mode d’obtention de la variété ne joue aucun rôle lorsqu’il s’agit de déterminer s’il est satisfait aux conditions requises dans la Convention UPOV ou dans le règlement instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. La question de savoir si une variété végétale a été obtenue par les techniques de sélection traditionnelles ou si l’on a utilisé les techniques du génie génétique pour obtenir un ensemble végétal distinct est sans importance pour la définition des critères de la variété distincte, de l’homogénéité et de la stabilité de la variété, ainsi que pour l’examen de la mesure dans laquelle il a été satisfait à ces critères. Autrement dit, il peut fort bien être fait appel à l’expression « variété végétale » pour définir la limite entre la protection par brevet et la protection par le droit d’obtenteur, et ce indépendamment de l’origine de la variété. C’est à tort que certains ont fait valoir que les auteurs de la CBE n’avaient pas envisagé la possibilité que des variétés végétales puissent être modifiées par génie génétique, et que par conséquent, ils ne pouvaient avoir eu l’intention de les exclure de la brevetabilité. Il ne peut être considéré que les lois ne sont applicables qu’aux seules situations que connaissait le législateur. Les variétés végétales étant exclues de la brevetabilité, la seule question qui se pose est celle de savoir dans quelles conditions elles sont exclues. Comme la chambre 3.3.4 (point 92 des motifs), la Grande Chambre de recours estime qu’une variété végétale obtenue par les techniques du génie génétique ne saurait de ce seul fait bénéficier d’un traitement de faveur par rapport aux variétés végétales obtenues par les techniques d’obtention traditionnelles. Eu égard au but que poursuit l’article 53 b) CBE, il convient de répondre à la question 4 par la négative. L’article 4(1)b) et (3) de la directive « Biotechnologie », formulé dans les mêmes termes que l’article 53 b) CBE, devait selon ses auteurs être interprété comme il a été indiqué plus haut, puisqu’il est dit dans le considérant 32 de la directive qu’une nouvelle variété végétale obtenue par modification génétique d’une variété végétale déterminée reste exclue de la brevetabilité, même lorsque cette modification génétique est le résultat d’un procédé biotechnologique.

[…].

PAR CES MOTIFS […],

[…]

2. Une revendication dans laquelle il n’est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n’est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l’article 53 b) CBE, même si elle peut couvrir des variétés végétales.

3. Lors de l’examen d’une revendication relative à un procédé d’obtention d’une variété végétale, les dispositions de l’article 64(2) CBE ne doivent pas être prises en considération.

4. L’exception à la brevetabilité édictée à l’article 53 b) CBE, premier membre de phrase, s’applique aux variétés végétales quel que soit leur mode d’obtention. Par conséquent, des variétés végétales contenant des gènes introduits dans un végétal ancestral par recombinaison génétique sont exclues de la brevetabilité.



2 – Races animales

C’est essentiellement pour des raisons éthiques que les races animales ont été maintenues à l’écart de la brevetabilité.

La difficulté posée par cette disposition réside dans ce que la notion même de « race animale » est incertaine au plan scientifique comme au plan juridique. La célèbre affaire de la « souris oncogène » a fourni à une chambre de recours technique de l’OEB l’occasion d’en retenir une interprétation restrictive, en jugeant que « l’exception à la brevetabilité prévue à l’art. 53, b) de la CBE vise certaines catégories d’animaux, mais non les animaux en tant que tels ». D’où la délivrance d’un brevet portant sur une souris dans les chromosomes de laquelle avaient été introduits des gènes cancéreux887.

Transposant en droit interne la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, le législateur français a certes, depuis lors888, déclaré brevetables les inventions portant sur des animaux dès lors que « la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à […] une race animale » déterminée889. Mais il n’en a pas moins exclu de la brevetabilité « les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés »890.

OEB (CRT), 3 octobre 1990, T 19/90,
« Souris oncogène/Harvard »

MOTIFS DE LA DÉCISION :

[…].

4. Exceptions à la brevetabilité prévues à l’article 53 b) CBE :

4.1. La présente demande de brevet concerne notamment les mammifères autres que l’être humain ayant fait l’objet d’une manipulation génétique. Dans sa version française, sa version allemande et sa version anglaise, le texte du premier membre de phrase de l’alinéa b de l’article 53 CBE est respectivement le suivant :

— « Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :

a) …

b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux » ;

[…]

— « Europaïsche Patente werden nicht erteilt für :

a) …

b) Pflanzensorten oder Tierarten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur, Züchtung von Pflanzen oder Tieren » ;

[…]

— « European patents shall not be granted in respect of :

a) …

b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals » ;

[…]

4.2. Comme l’a souligné la division d’examen, les termes utilisés dans l’article 53 b) CBE pour désigner les objets non brevetables ne recouvrent pas la même chose dans les trois langues officielles. En particulier, le terme allemand « Tierarten » (espèces animales) a une portée plus large que le terme anglais « animal varieties » et le terme français « races animales ».

4.3. Il est stipulé à l’article 177 (1) CBE que les textes allemand, anglais et français de la CBE font également foi. Dans la présente espèce, il est clair que pour pouvoir déterminer dans quelle mesure les animaux sont exclus de la brevetabilité en vertu de l’article 53 b) CBE, premier membre de phrase, il est indispensable de dégager la signification commune de ces trois termes en interprétant la Convention.

4.4. Dans la décision contestée, la division d’examen a interprété l’article 53 b) CBE comme excluant de la brevetabilité non seulement certains groupes d’animaux mais, en fait, les animaux en tant que tels. La Chambre ne saurait se rallier à cette interprétation.

4.5. En premier lieu, la division d’examen n’a pas dûment tenu compte du fait que l’article 53 b) CBE constitue une exception, valant pour certains types d’invention, à la règle générale énoncée à l’article 52 (1) CBE selon laquelle les brevets européens « sont » délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Comme l’ont fait observer à maintes reprises les chambres de recours, toute exception de ce type doit être interprétée limitativement (cf. notamment la décision T 320/87, point 6 des motifs). La division d’examen n’a pas avancé de raisons convaincantes pour se justifier de s’être écartée en l’espèce de ce principe d’interprétation, et la Chambre ne pense pas qu’il existe de telles raisons.

4.6. Il est exclu que ce soit par simple erreur que les auteurs de la Convention aient fait référence à certaines catégories d’animaux au lieu de viser les animaux en tant que tels. Rien dans la genèse de la CBE ou de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l’unification de certains éléments du droit des brevets d’invention, dont l’article 53 b) CBE reprend l’article 2(b), ne vient étayer une telle hypothèse. Au contraire, il ressort clairement du texte même de l’article 53 b) CBE que les termes « Tierarten », « animal varieties » et « races animales » ne visaient pas à couvrir les animaux en tant que tels. En effet, comme il a été rappelé au point 4.1 ci-dessus, il est également fait référence dans cette même disposition aux « animaux » en général. Les auteurs de la Convention ayant utilisé des termes différents, à savoir d’une part « Tierarten » (« animal varieties », « races animales ») et « Tiere » (« animals », « animaux »), on ne peut conclure qu’ils visaient les « animaux » dans les deux cas.

4.7. Les documents préparatoires relatifs à l’article 53 b) CBE sont absolument muets sur la finalité assignée à l’exclusion des « races animales » de la brevetabilité, ce qui n’est pas le cas pour l’exclusion de la brevetabilité des « variétés végétales » prévue par cette disposition (cf. la décision précitée T 320/87). Or la raison d’être d’une règle (ratio legis), ce n’est pas seulement le but que poursuivaient réellement ses auteurs lorsqu’ils l’ont adoptée, mais c’est aussi ce que l’on peut penser qu’ils auraient voulu compte tenu des changements de situation intervenus depuis. C’est à l’OEB à présent de résoudre le problème de l’interprétation du terme « races animales » figurant dans l’article 53 b) CBE en établissant un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts des inventeurs dans ce domaine, qui doivent pouvoir obtenir une protection équitable de leurs efforts, et, d’autre part, les intérêts de la société, qui doit pouvoir exclure de la brevetabilité certaines catégories d’animaux. Dans ce contexte, il convient notamment de rappeler qu’il n’existe à ce jour aucun autre droit de protection de la propriété industrielle pour les animaux, à la différence des variétés végétales.

4.8. En bref, la Chambre conclut que c’est à tort que la division d’examen a rejeté la présente demande au motif que l’article 53 b) CBE exclut la brevetabilité des animaux en tant que tels. Par conséquent, le véritable problème en l’occurrence est de savoir si l’objet de la demande est ou non une « race animale » (« Tierart », « animal variety » au sens de l’article 53 b) CBE. Sur ce point, la décision contestée garde le silence le plus complet, pour des raisons évidentes. Cette question étant d’importance, il serait souhaitable qu’elle soit examinée par au moins deux instances, et la Chambre va donc user du pouvoir que lui donne l’article 111 (1) CBE de renvoyer l’affaire à la première instance pour suite à donner. La Chambre signale à ce propos qu’il reste encore à examiner un certain nombre de questions, évoquées ci-après, qui n’ont pas encore été traitées par la division d’examen. Lorsqu’elle reprendra l’examen de la demande au regard de l’article 53 b) CBE, la division d’examen devra, comme il a été indiqué plus haut, examiner tout d’abord si l’objet de la présente demande est une « Tierart », « animal variety », « race animale » au sens de cette disposition. Si elle aboutit à la conclusion que l’objet de la demande n’est couvert par aucun de ces trois termes, cet objet ne saurait être exclu de la brevetabilité en vertu de l’article 53 b) CBE. Si au contraire elle estime que l’invention est effectivement couverte par l’un de ces termes, le rejet de la demande ne serait justifié que si le terme en question était celui qui correspond à l’interprétation correcte de l’article 53 b) (cf. point 4.3 ci- dessus), ceci supposant également que l’article 53 b) CBE puisse s’appliquer aux animaux ayant fait l’objet d’une manipulation génétique, puisque ni les auteurs de la Convention de Strasbourg ni ceux de la CBE n’étaient en mesure d’envisager une telle possibilité.

4.9. Procédés essentiellement biologiques (article 53 b) CBE, 1er membre de phrase :

4.9.1. Revendications de procédé

Aux termes de l’article 53 b) CBE, 1er membre de phrase, les brevets européens ne sont pas délivrés pour les procédés essentiellement biologiques d’obtention d’animaux. La demande relative à la présente invention comporte des revendications de procédé concernant l’obtention de mammifères transgéniques autres que l’être humain présentant une probabilité accrue de développement de néoplasmes, par incorporation au niveau des chromosomes dans leur génome d’une séquence oncogène activée. L’oncogène est inséré par un moyen technique, dans un vecteur (par ex. un plasmide), qui est ensuite micro-injecté à un stade embryonnaire précoce. De l’avis de la Chambre, la division d’examen a conclu avec raison qu’il ne s’agit pas là d’un « procédé essentiellement biologique » au sens de l’article 53 b) CBE.

4.9.2. Revendications de produit

La revendication 19 figurant dans la requête principale concerne un mammifère transgénique autre que l’être humain, dont les cellules germinales et les cellules somatiques contiennent une séquence oncogène activée qui a été incorporée au niveau des chromosomes dans le génome dudit mammifère ou dans le génome de l’un de ses ancêtres. Cette revendication couvre donc à la fois les animaux transgéniques selon les revendications de procédé, obtenus par micro-injection, et les descendants de ces animaux. Tandis que les animaux transgéniques obtenus par micro-injection sont le résultat d’un procédé non biologique, leurs descendants peuvent être issus d’un procédé biologique basé sur une reproduction sexuée. La division d’examen a estimé qu’en combinant artificiellement un procédé non biologique et un procédé de sélection, le demandeur avait cherché à tourner la disposition d’exclusion contenue dans l’article 53 b) CBE, 1er membre de phrase, les deux procédés aboutissant en particulier à deux produits différents. La Chambre doute que cet argument de la division d’examen soit juridiquement correct, étant donné qu’il n’est pas possible, du moins en droit des brevets, d’établir une distinction entre les produits de ces deux procédés en ce qui concerne le gène transféré. Toutefois, cette question précise peut pour l’instant être laissée sans réponse, l’argument essentiel avancé dans la décision contestée, à savoir que la revendication 19 vise à tourner l’article 53 b) CBE, 1er membre de phrase, ce qui exclut la délivrance d’un brevet, étant erroné en tout état de cause. Comme la division d’examen l’a noté, la revendication 19 est une revendication de produit. En l’absence d’une autre définition, le produit revendiqué est défini par son procédé d’obtention. La revendication 19 appartient donc au type des « revendications de produits caractérisés par leur procédé d’obtention ». Toutefois, une revendication de ce type demeure une revendication de produit quel que soit le procédé auquel elle fait référence. Si la revendication 19 était admise, elle aboutirait ainsi à la délivrance d’un brevet de produit et non d’un brevet de procédé. Cependant, étant donné que l’article 53 b) CBE n’exclut que les procédés d’obtention d’animaux et que la revendication 19 n’a pas pour objet un tel procédé, le produit ne peut être exclu de la brevetabilité en vertu de cette disposition en tant que telle. On peut également ajouter qu’on pourrait fort bien imaginer un procédé de reproduction non sexuée, et donc non essentiellement biologique, par exemple si un animal qui a reçu la séquence oncogène au moyen du premier procédé était ensuite cloné par un moyen technique ne faisant pas appel à la reproduction sexuée.

4.10. Procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés (article 53 b) CBE, 2e membre de phrase) :

L’article 53 b) CBE, 2e membre de phrase prévoit que la disposition de l’article 53 b) CBE, 1er membre de phrase ne s’applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés. La division d’examen n’a pas dit si la présente invention concerne un procédé microbiologique, car elle a estimé que l’article 53 b) CBE, 2e membre de phrase, ne s’applique pas si le produit (en l’occurrence l’animal) est exclu de la brevetabilité en vertu du premier membre de phrase, considérant que la deuxième partie de cette disposition ne saurait être interprétée comme annulant la première. La Chambre ne partage pas ce point de vue. Comme elle l’a rappelé plus haut, l’article 53 b) CBE, 1er membre de phrase constitue une exception au principe général de brevetabilité énoncé à l’article 52 (1) CBE. Le second membre de phrase constitue une dérogation à cette exception, les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés ne devant pas être exclus de la brevetabilité. Autrement dit, le principe général de brevetabilité énoncé à l’article 52 (1) CBE est rétabli pour les inventions concernant des procédés microbiologiques et pour les produits obtenus par de tels procédés. Il s’ensuit que des brevets peuvent être délivrés pour des animaux obtenus par un procédé microbiologique. La division d’examen devra donc examiner le cas échéant si les procédés revendiqués sont des procédés microbiologiques au sens de l’article 53 b) CBE.

5. Exceptions à la brevetabilité visées à l’article 53 a) CBE :

Dans la décision contestée, sous le point 10 des motifs « Considérations relatives à l’article 53 a) CBE », la division d’examen a affirmé que le droit des brevets n’est pas le bon outil juridique pour régler les problèmes qui peuvent se poser dans le cas de manipulations génétiques opérées sur des animaux. Or, précisément dans un cas comme celui-ci, la Chambre considère qu’il existe des raisons impératives qui font que les implications de l’article 53 a) CBE doivent être prises en compte lors de l’examen de la brevetabilité. Il est indéniable à cet égard que la manipulation génétique de mammifères soulève toutes sortes de problèmes, notamment lorsque des oncogènes activés sont insérés dans un animal afin de le rendre anormalement sensible à des stimuli et à des substances cancérogènes et par conséquent prédisposé à développer des tumeurs qui causent nécessairement des souffrances. Des effets imprévisibles et irréversibles risquent également de se produire si les animaux ayant fait l’objet de manipulations génétiques se retrouvent dans la nature. Un certain nombre de personnes qui ont présenté des observations à la Chambre en vertu de l’article 115 CBE ont exprimé des réserves et des craintes de cette nature. Ce sont précisément des considérations de cet ordre qui ont également amené un certain nombre d’États contractants à soumettre les techniques du génie génétique à un contrôle législatif. Pour décider le moment venu si la présente invention doit ou non être exclue de la brevetabilité en vertu de l’article 53 a) CBE, il semblerait nécessaire avant tout de peser soigneusement, d’une part, les graves réserves qu’appellent la souffrance endurée par les animaux et les risques éventuels pour l’environnement, et, d’autre part, les avantages de l’invention, à savoir son utilité pour l’humanité. C’est à la première instance qu’il incombera d’étudier ces questions lorsqu’elle reprendra l’examen de cette affaire.

[…].

PAR CES MOTIFS […],

1. […].

2. La décision de la division d’examen est annulée.

[…].



3 – Procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux

Par cette formule, la réglementation entend écarter du champ de la brevetabilité les procédés essentiellement naturels de reproduction, de croisement et de sélection des végétaux ou des animaux. Ne sont, en revanche, pas concernés les procédés techniques, notamment biologiques ou chimiques, en la matière, l’exclusion ne s’appliquant pas « aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés »891. Cela revient à autoriser le dépôt de brevet pour des micro-organismes, tels que les levures, les bactéries, etc.

A en outre été admise, sur la base de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, la brevetabilité des inventions de produits ou de procédés comprenant ou produisant de la matière biologique892.

4 – Éléments du corps humain

Les spectaculaires progrès de la biologie, ces dernières années, ont en particulier débouché sur des procédés permettant de connaître ou d’obtenir des séquences d’ADN humain. Cela a fait ressurgir la question de la brevetabilité des éléments du corps humain.

Modifiant la législation française de 1994 en vue de l’harmonisation européenne, la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique a inscrit dans le CPI la règle selon laquelle « le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments constituants, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables »893. Sont, dans cette perspective, expressément exclus de la brevetabilité les procédés de clonage et de modification de l’identité génétique des êtres humains, les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, ainsi que les séquences, totales ou partielles, d’un gène prises en tant que telles894.

Dans le même sens, la Grande Chambre de recours de l’OEB a jugé non brevetables des cellules souches destinées à la recherche dès lors que leur obtention passait par la destruction d’embryons humains895.

Pris en eux-mêmes, ni le corps humain, ni ses éléments constituants ne sont ainsi brevetables. Il résulte cependant de l’art. L.611-18, al. 2 du CPI qu’une « invention constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégée par brevet »896. Il s’agit en réalité, par cette apparente entorse à l’éthique, d’admettre, en vue de favoriser la recherche scientifique sur les thérapies géniques et les maladies « orphelines », la brevetabilité d’éléments naturels du corps humain, y compris de séquences du génome, dont l’obtention résulte de la mise en œuvre de procédés techniques innovants.

CJUE (Gr. Ch.), 18 octobre 2011, aff. C-34/10,
Oliver Brüstle c. Greenpeace eV

LA COUR ; – […] ;

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213, p. 13, ci-après la « directive »).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure en annulation, initiée par Greenpeace eV, du brevet allemand détenu par M. Brüstle, qui porte sur des cellules précurseurs neurales et des procédés pour leur production à partir de cellules souches embryonnaires, ainsi que leur utilisation à des fins thérapeutiques.

[…]

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15. M. Brüstle est propriétaire d’un brevet allemand, déposé le 19 décembre 1997, qui porte sur des cellules précurseurs neurales isolées et purifiées, leur procédé de production à partir de cellules souches embryonnaires et leur utilisation pour la thérapie d’anomalies neurales.

16. Dans le fascicule du brevet déposé par M. Brüstle, il est indiqué que la transplantation de cellules cérébrales dans le système nerveux constitue une méthode prometteuse de traitement de nombreuses maladies neurologiques. Il existe déjà de premières applications cliniques, notamment sur des patients atteints de la maladie de Parkinson.

17. Afin de pouvoir remédier à des anomalies neurales, il est, en effet, nécessaire de transplanter des cellules précurseurs, encore capables d’évoluer. Or, ce type de cellules n’existe, pour l’essentiel, que pendant la phase de développement du cerveau. Recourir aux tissus cérébraux d’embryons humains pose d’importants problèmes éthiques et ne permet pas de faire face aux besoins de cellules précurseurs nécessaires pour rendre le traitement par thérapie cellulaire accessible au public.

18. En revanche, selon ledit fascicule, les cellules souches embryonnaires ouvrent de nouvelles perspectives de production de cellules destinées à la transplantation. Pluripotentes, elles peuvent se différencier en tous types de cellules et de tissus, et être conservées pendant de nombreux passages dans cet état de pluripotence et proliférer. Le brevet en cause vise, dans ces circonstances, à résoudre le problème technique d’une production en quantité pratiquement illimitée de cellules précurseurs isolées et purifiées possédant des propriétés neuronales ou gliales obtenues à partir de cellules souches embryonnaires.

19. À la demande de Greenpeace eV, le Bundespatentgericht (tribunal fédéral des brevets) a constaté, en se fondant sur l’article 22, paragraphe 1, du PatG, la nullité du brevet en cause, dans la mesure où celui-ci porte sur des cellules précurseurs obtenues à partir de cellules souches embryonnaires humaines et sur des procédés pour la production de ces cellules précurseurs. Le défendeur a interjeté appel de ce jugement devant le Bundesgerichtshof.

20. Pour la juridiction de renvoi, le sort de la demande d’annulation dépend de la question de savoir si l’enseignement technique du brevet en cause, dans la mesure où il concerne des cellules précurseurs obtenues à partir de cellules souches embryonnaires humaines, est exclu de la brevetabilité en vertu de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point 3, du PatG. La réponse à cette question dépend à son tour de l’interprétation qu’il convient de faire en particulier de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive.

21. En effet, d’après la juridiction de renvoi, étant donné que l’article 6, paragraphe 2, de la directive ne laisse aux États membres aucune marge d’appréciation en ce qui concerne le caractère non brevetable des procédés et des utilisations qui y sont énumérés (voir arrêts du 9 octobre 2001, Pays-Bas/Parlement et Conseil, C-377/98, Rec. p. I-7079, point 39, ainsi que du 16 juin 2005, Commission/Italie, C-456/03, Rec. p. I-5335, points 78 et s.), le renvoi opéré par l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du PatG à l’ESchG, notamment à la définition de l’embryon que l’article 8, paragraphe 1, de ce texte donne, ne saurait être considéré comme la manifestation d’un soin laissé aux États membres de concrétiser l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive à cet égard, quand bien même celle-ci ne préciserait pas expressément la notion d’embryon. L’interprétation de cette notion ne saurait être qu’européenne et unitaire. En d’autres termes, l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du PatG et, en particulier, la notion d’embryon qu’il emploie ne sauraient recevoir une interprétation différente de celle de la notion correspondante figurant à l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive.

22. Dans cette optique, la juridiction de renvoi cherche notamment à déterminer si les cellules souches embryonnaires humaines qui servent de matériau de départ pour les procédés brevetés constituent des « embryons » au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive et si les organismes à partir desquels ces cellules souches embryonnaires humaines peuvent être obtenues constituent des « embryons humains » au sens dudit article. À cet égard, elle observe que toutes les cellules souches embryonnaires humaines qui servent de matériau de départ pour les procédés brevetés ne constituent pas des cellules totipotentes, certaines n’étant que des cellules pluripotentes, obtenues à partir d’embryons au stade de blastocyste. Elle s’interroge également sur la qualification au regard de la notion d’embryon des blastocystes à partir desquels peuvent également être obtenues des cellules souches embryonnaires humaines.

[…].

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

24. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter la notion d’« embryon humain » au sens et pour l’application de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive, c’est-à-dire à seule fin de déterminer le champ de l’interdiction de brevetabilité que cette disposition prévoit.

25. Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (voir, notamment, arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. I-107, point 11 ; du 19 septembre 2000, Linster, C-287/98, Rec. p. I-6917, point 43 ; du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, Rec. p. I-6569, point 27, et du 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, non encore publié au Recueil, point 32).

26. Or, si le texte de la directive ne donne aucune définition de l’embryon humain, il n’opère pas non plus de renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la signification à retenir de ces termes. Il en résulte donc que celui-ci doit être considéré, aux fins d’application de la directive, comme désignant une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière.

27. Cette conclusion est confortée par l’objet et le but de la directive. Il résulte, en effet, des troisième et cinquième à septième considérants de la directive que celle-ci tend, par une harmonisation des règles de la protection juridique des inventions biotechnologiques, à lever les obstacles aux échanges commerciaux et au bon fonctionnement du marché intérieur que constituent les différences législatives et jurisprudentielles entre États membres et, ainsi, à encourager la recherche et le développement industriel dans le domaine du génie génétique (voir, en ce sens, arrêt Pays-Bas/Parlement et Conseil, précité, points 16 et 27).

28. Or, l’absence de définition uniforme de la notion d’embryon humain créerait un risque que les auteurs de certaines inventions biotechnologiques soient tentés de demander la brevetabilité de celles-ci dans les États membres ayant la conception la plus étroite de la notion d’embryon humain et, partant, les plus permissifs en ce qui concerne les possibilités de brevetabilité, en raison du fait que la brevetabilité de ces inventions serait exclue dans les autres États membres. Une telle situation attenterait au bon fonctionnement du marché intérieur, qui est le but de la directive.

29. Cette conclusion est encore corroborée par la portée de l’énumération, contenue dans l’article 6, paragraphe 2, de la directive, des procédés et des utilisations exclus de la brevetabilité. Il ressort, en effet, de la jurisprudence de la Cour que, contrairement à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, qui laisse aux autorités administratives et aux juridictions des États membres une large marge d’appréciation dans la mise en œuvre de l’exclusion de la brevetabilité des inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, le paragraphe 2 dudit article ne leur en laisse aucune en ce qui concerne la non-brevetabilité des procédés et des utilisations qui y sont énumérés, cette disposition visant précisément à encadrer l’exclusion prévue au paragraphe 1 du même article. Il en résulte que, en excluant explicitement la brevetabilité des procédés et des utilisations qui y sont cités, l’article 6, paragraphe 2, de la directive vise à accorder des droits précis sur ce point (voir arrêt Commission/Italie, précité, points 78 et 79).

30. S’agissant du sens à donner à la notion d’« embryon humain » prévue à l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive, il convient de souligner que, si la définition de l’embryon humain est un sujet de société très sensible dans de nombreux États membres, marqué par la diversité de leurs valeurs et de leurs traditions, la Cour n’est pas appelée, par le présent renvoi préjudiciel, à aborder des questions de nature médicale ou éthique, mais doit se limiter à une interprétation juridique des dispositions pertinentes de la directive (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2008, Mayr, C-506/06, Rec. p. I-1017, point 38).

31. Il y a lieu de rappeler, ensuite, que la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie, notamment, en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (voir en ce sens, notamment, arrêts du 10 mars 2005, EasyCar, C-336/03, Rec. p. I-1947, point 21 ; du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Rec. p. I-11061, point 17, et du 29 juillet 2010, UGT-FSP, C-151/09, non encore publié au Recueil, point 39).

32. À cet égard, il ressort de l’exposé des motifs de la directive que si celle-ci vise à encourager les investissements dans le domaine de la biotechnologie, l’exploitation de la matière biologique d’origine humaine doit s’inscrire dans le respect des droits fondamentaux et, en particulier, de la dignité humaine. Le seizième considérant de la directive, en particulier, souligne que « le droit des brevets doit s’exercer dans le respect des principes fondamentaux garantissant la dignité et l’intégrité de l’Homme ».

33. À cet effet, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, l’article 5, paragraphe 1, de la directive interdit que le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, puisse constituer une invention brevetable. Une sécurité additionnelle est apportée par l’article 6 de la directive qui cite comme contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, et exclus à ce titre de la brevetabilité, les procédés de clonage des êtres humains, les procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain et les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. Le trente-huitième considérant de la directive précise que cette liste n’est pas exhaustive et que tous les procédés dont l’application porte atteinte à la dignité humaine doivent être également exclus de la brevetabilité (voir arrêt Pays-Bas/Parlement et Conseil, précité, points 71 et 76).

34. Le contexte et le but de la directive révèlent ainsi que le législateur de l’Union a entendu exclure toute possibilité de brevetabilité, dès lors que le respect dû à la dignité humaine pourrait en être affecté. Il en résulte que la notion d’« embryon humain » au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive doit être comprise largement.

35. Dans ce sens, tout ovule humain doit, dès le stade de sa fécondation, être considéré comme un « embryon humain » au sens et pour l’application de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive, dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain.

36. Doivent également se voir reconnaître cette qualification l’ovule humain non fécondé, dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté, et l’ovule humain non fécondé induit à se diviser et à se développer par voie de parthénogenèse. Même si ces organismes n’ont pas fait l’objet, à proprement parler, d’une fécondation, ils sont, ainsi qu’il ressort des observations écrites déposées devant la Cour, par l’effet de la technique utilisée pour les obtenir, de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain comme l’embryon créé par fécondation d’un ovule.

37. En ce qui concerne les cellules souches obtenues à partir d’un embryon humain au stade de blastocyste, il appartient au juge national de déterminer, à la lumière des développements de la science, si elles sont de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain et relèvent, par conséquent, de la notion d’« embryon humain » au sens et pour l’application de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive.

38. Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question en ce sens que :

–constituent un « embryon humain » au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté et tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer ;

–il appartient au juge national de déterminer, à la lumière des développements de la science, si une cellule souche obtenue à partir d’un embryon humain au stade de blastocyste constitue un « embryon humain » au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive.

Sur la deuxième question

39. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la notion d’« utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales » au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive englobe également l’utilisation d’embryons humains à des fins de recherche scientifique.

40. À cet égard, il y a lieu de préciser que la directive n’a pas pour objet de réglementer l’utilisation d’embryons humains dans le cadre de recherches scientifiques. Son objet se limite à la brevetabilité des inventions biotechnologiques.

41. S’agissant, donc, uniquement de déterminer si l’exclusion de la brevetabilité portant sur l’utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales porte également sur l’utilisation d’embryons humains à des fins de recherche scientifique ou si la recherche scientifique impliquant l’utilisation d’embryons humains peut accéder à la protection du droit des brevets, force est d’observer que l’octroi d’un brevet à une invention implique, en principe, son exploitation industrielle et commerciale.

42. Cette interprétation est corroborée par le quatorzième considérant de la directive. En énonçant que le brevet d’invention confère à son titulaire « le droit d’interdire aux tiers de l’exploiter à des fins industrielles et commerciales », il indique que les droits attachés à un brevet sont, en principe, relatifs à des actes de nature industrielle et commerciale.

43. Or, même si le but de recherche scientifique doit être distingué des fins industrielles ou commerciales, l’utilisation d’embryons humains à des fins de recherche qui constituerait l’objet de la demande de brevet ne peut être séparée du brevet lui-même et des droits qui y sont attachés.

44. La précision apportée par le quarante-deuxième considérant de la directive, selon laquelle l’exclusion de la brevetabilité visée à l’article 6, paragraphe 2, sous c), de cette même directive « ne concerne pas les inventions ayant un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s’appliquent à l’embryon humain et lui sont utiles », confirme également que l’utilisation d’embryons humains à des fins de recherche scientifique qui ferait l’objet d’une demande de brevet ne saurait être distinguée d’une exploitation industrielle et commerciale et, ainsi, échapper à l’exclusion de la brevetabilité.

45. Cette interprétation est, du reste, identique à celle retenue par la grande chambre de recours de l’Office européen des brevets à propos de l’article 28, sous c), du règlement d’exécution de la CBE, qui reproduit à l’identique le libellé de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive (voir décision du 25 novembre 2008, G 2/06, Journal officiel OEB, mai 2009, p. 306, points 25 à 27).

46. Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question en ce sens que l’exclusion de la brevetabilité portant sur l’utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales énoncée à l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive porte également sur l’utilisation à des fins de recherche scientifique, seule l’utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic applicable à l’embryon humain et utile à celui-ci pouvant faire l’objet d’un brevet.

Sur la troisième question

47. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si une invention est exclue de la brevetabilité, quand bien même elle n’aurait pas elle-même pour objet l’utilisation d’embryons humains, dès lors qu’elle porterait sur un produit dont l’obtention suppose la destruction préalable d’embryons humains ou sur un procédé qui requiert un matériau de base obtenu par destruction d’embryons humains.

48. Cette question est soulevée à l’occasion d’une affaire relative à la brevetabilité d’une invention portant sur la production de cellules précurseurs neurales, qui suppose l’utilisation de cellules souches obtenues à partir d’un embryon humain au stade de blastocyste. Or, il ressort des observations soumises à la Cour que le prélèvement d’une cellule souche sur un embryon humain au stade de blastocyste entraîne la destruction de cet embryon.

49. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 32 à 35 du présent arrêt une invention doit être considérée comme exclue de la brevetabilité, même si les revendications du brevet ne portent pas sur l’utilisation d’embryons humains, dès lors que la mise en œuvre de l’invention requiert la destruction d’embryons humains. Dans ce cas également, il doit être considéré qu’il y a utilisation d’embryons humains au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive. Le fait que cette destruction intervienne, le cas échéant, à un stade largement antérieur à la mise en œuvre de l’invention, comme dans le cas de la production de cellules souches embryonnaires à partir d’une lignée de cellules souches dont la constitution, seule, a impliqué la destruction d’embryons humains, est, à cet égard, indifférent.

50. Ne pas inclure dans le champ de l’exclusion de la brevetabilité énoncée à l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive un enseignement technique revendiqué, au motif qu’il ne mentionne pas l’utilisation, impliquant leur destruction préalable, d’embryons humains, aurait pour conséquence de priver d’effet utile la disposition concernée en permettant au demandeur d’un brevet d’en éluder l’application par une rédaction habile de la revendication.

51. Là encore, c’est à la même conclusion qu’est parvenue la grande chambre de recours de l’Office européen des brevets, interrogée sur l’interprétation de l’article 28, sous c), du règlement d’exécution de la CBE, dont le libellé est identique à celui de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive (voir point 22 de la décision du 25 novembre 2008 mentionnée au point 45 du présent arrêt).

52. Il convient donc de répondre à la troisième question en ce sens que l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive exclut la brevetabilité d’une invention lorsque l’enseignement technique qui fait l’objet de la demande de brevet requiert la destruction préalable d’embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la description de l’enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l’utilisation d’embryons humains.

[…].

PAR CES MOTIFS, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

1) L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété en ce sens que :

–constituent un « embryon humain » tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté et tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer ;

–il appartient au juge national de déterminer, à la lumière des développements de la science, si une cellule souche obtenue à partir d’un embryon humain au stade de blastocyste constitue un « embryon humain » au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44.

2) L’exclusion de la brevetabilité portant sur l’utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales énoncée à l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 porte également sur l’utilisation à des fins de recherche scientifique, seule l’utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic applicable à l’embryon humain et utile à celui-ci pouvant faire l’objet d’un brevet.

3) L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 exclut la brevetabilité d’une invention lorsque l’enseignement technique qui fait l’objet de la demande de brevet requiert la destruction préalable d’embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la description de l’enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l’utilisation d’embryons humains.



Section II

Les types d’inventions brevetables

Au contraire du droit d’auteur, qui contient une typologie des œuvres de l’esprit, la réglementation des brevets ne comprend aucune énumération des types d’inventions brevetables. On peut cependant classer les inventions brevetables selon qu’elles consistent en un produit, un procédé, une application nouvelle de moyen connu, une combinaison nouvelle de moyens connus ou encore une sélection.

§1 – Le produit

Le produit, objet d’invention, est tout simplement un objet matériel que l’on peut décrire par sa composition (c’est-à-dire les éléments entrant dans le produit), sa structure (notamment, la façon dont les éléments sont agencés, reliés entre eux), sa forme (par exemple une bille, une clé, etc.) ou sa fonction.

Ainsi, le produit chimique aura pour « éléments » ceux de la classification périodique de Mendeleïev et pour « structure » la formule développée, indiquant comment les éléments sont reliés entre eux. De même, le dispositif mécanique aura pour « éléments », par exemple, un bâti, un châssis, un axe, un vérin, un ressort, un engrenage, une poulie, une vanne, un filtre, etc., assemblés d’une certaine manière. Constitueront enfin les « éléments » d’un dispositif « électronique », ici appelés « composants », des résistances, des capacités, des diodes, des transistors, des circuits intégrés, etc., connectés entre eux d’une certaine façon, en vue de remplir certaines fonctions897.

S’ils ont pu, par le passé, donner lieu à controverse, les médicaments sont aujourd’hui brevetables dans la totalité des pays développés (il reste des exclusions dans certains États en développement).

§2 – Le procédé

L’invention porte sur un procédé lorsqu’elle consiste dans la mise en œuvre de moyens selon une succession de stades ou d’étapes à effectuer dans un ordre déterminé et dans des conditions particulières (en termes de durée, de température, de pression, etc.) en vue d’obtenir un résultat qui sera, soit un produit, soit un effet immatériel. Le procédé peut être abstrait (comme une recette, un processus opératoire, un programme) ou concret (à l’instar d’un traitement thermique conférant certaines propriétés à un alliage).

Il est à noter que la protection par brevet sera peut-être inutile si le procédé de fabrication est susceptible d’être gardé secret à l’aide de mesures de sûreté industrielle et si la mise en circulation du produit auquel il conduit ne le révèle pas898.

§3 – L’application nouvelle de moyen connu

Parfaitement brevetable, l’application nouvelle de moyen connu consiste, comme son nom l’indique, à utiliser un ou plusieurs moyens déjà connus afin d’obtenir un certain résultat qui, quand bien même il ne serait pas nouveau, n’aurait jamais été obtenu par ce ou ces moyens.

La jurisprudence a, par exemple, accepté la brevetabilité, d’abord, de l’emploi, à titre d’insecticide, du « DDT », déjà connu comme colorant899, ensuite, de l’emploi, dans des garnitures d’autofreinage, du nylon, matériau déjà breveté, mais dont on ne connaissait pas encore les propriétés à cet effet900. Mais elle a tenu à circonscrire la notion d’application nouvelle de moyen connu dans certaines limites. Par un arrêt de 1964, elle a en effet écarté de la brevetabilité l’application utilisant le moyen connu dans la même fonction et en vue du même résultat. Le litige concernait un brevet portant sur une composition cosmétique pour bronzer, sachant qu’étaient connus tout à la fois l’agent chimique et l’effet de brunissement de la peau que déclenchait son utilisation. Et quoiqu’il n’eût encore jamais été envisagé d’associer ce produit à une préparation cosmétique, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel ayant accordé le brevet901.

Par ailleurs, la brevetabilité de l’application nouvelle de moyen connu pose le problème particulier, de la seconde application thérapeutique d’un médicament. La précédente rédaction, passablement maladroite, des dispositions légales avait conduit à des divergences entre les jurisprudences de l’OEB902 et de la Cour de cassation903. La question est désormais tranchée dans le sens de l’admission de la brevetabilité : les art. L.611- 11, al. 5 du CPI et 54, §5 de la CBE n’excluent en effet pas la brevetabilité d’une substance ou composition déjà connue dès lors que son utilisation, dans le cadre d’une méthode de traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic, est elle-même nouvelle.

Cour de cassation, 4e Ch. civ., 28 février 1968,
Sté « Application de Parfumerie » c. Andréadis

LA COUR ; — Sur le moyen unique ;

Vu l’article 2 de la loi du 5 juillet 1844 ; — Attendu qu’il résulte des énonciations de arrêt confirmatif attaqué qu’Andréadis est titulaire du brevet d’invention français n° 1.250.196, demandé le 3 mars 1960, concernant une « composition cosmétique pour le bronzage de la peau » ; qu’aux termes de ce brevet la composition décrite contient un agent actif, la dihydroxyacétone (D.H.A.), qui permet d’obtenir un bronzage de la peau pratiquement identique à celui obtenu par exposition au soleil et ne provoquant aucun effet nuisible sur la peau ou sur les organes de l’individu ; que l’invention consiste à utiliser ce corps dans un support approprié convenant pour une application externe, soit sous forme de liquide, soit sous forme de crème ou d’onguent, la proportion de l’agent actif pouvant varier en poids entre 0,06 et 90 % et se placer de préférence entre 0,1 et 25 % ; — Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir constaté que l’effet brunissant sur la peau de la dihydroxyacétone (D.H.A.) était connu avant le dépôt de la demande du brevet Andréadis relève que « jamais avant le brevet, la D.H.A. n’avait été citée comme pouvant être ajoutée à un cosmétique en vue d’obtenir un bronzage artificiel de la peau » ; que la Cour d’appel relève que le problème industriel posé par le brevet était d’obtenir un bronzage et « qu’Andréadis a apporté une contribution originale et inédite à la solution de ce problème en songeant à l’introduire dans des cosmétiques spécialement appropriés à cet. usage de la D.H.A, à titre d’agent actif de brunissement » ; — Attendu que la Cour d’appel ajoute qu’en décrivant dans son brevet les compositions susceptibles de contenir de la D.H.A. et en indiquant la proportion nécessaire de ce produit qu’il convient d’introduire dans chacune de ces compositions en vue d’obtenir un certain effet de bronzage, Andréadis s’est livré à une adaptation d’une certaine propriété de la D.H.A. dans un domaine où ce produit n’avait jamais été utilisé et déclare qu’une telle adaptation d’un moyen conne ne constitue pas un simple emploi nouveau mais suffit pour rendre l’invention brevetable ; — Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des constatations de l’arrêt, d’une part, que le moyen, la D.H.A. était connu, que l’effet de brunissement de la peau résultant de son utilisation était également connu, et, d’autre part, que la prétendue adaptation à l’industrie des cosmétiques consistait en une adjonction du produit de base dans une préparation cosmétique dans n’importe quelle proportion (de 0,05 % à 90 %), la Cour d’appel n’a pas justifié la qualification d’application nouvelle de moyen connu pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel, retenue par l’arrêt, et qu’elle a ainsi violé par fausse application le texte précité.

PAR CES MOTIFS,

— casse et annule…



§4 – La combinaison nouvelle de moyens connus

Également susceptible de constituer une invention brevetable, la combinaison nouvelle de moyens connus s’apparente à un groupement de moyens déjà connus, mais caractérisé par la coopération de ceux-ci à l’obtention d’un résultat d’ensemble.

Cette notion a été précisée par la jurisprudence, conduite à opérer la distinction entre la « combinaison » (brevetable) et la « juxtaposition » (non brevetable). Il en résulte que la « combinaison » est seule caractérisée par l’idée de synergie : il faut que le groupement de moyens produise un effet technique distinct de la simple addition des effets techniques de chaque moyen904.

§5 – L’invention de sélection

L’invention peut, enfin, prendre la forme d’une sélection, c’est-à-dire le choix, au sein d’un groupe de moyens connus, d’un moyen déterminé par lequel on obtient un résultat particulier, fût-ce un simple perfectionnement.

L’admission de l’invention de sélection avait semblé remise en cause, en 1965, par un arrêt de la Cour de Paris qui avait curieusement dénié la qualification d’invention brevetable à une composition, issue d’une famille de germicides, dotée d’une efficacité toute particulière contre la germination des pommes de terre905. Mais, par un revirement salué de jurisprudence, la Cour de cassation devait, deux ans plus tard, clairement accueillir la notion d’invention de sélection en validant le brevet portant sur un produit dépilatoire, alors pourtant que ce produit remplissait, dans l’invention, un rôle identique à celui de nombre de composés déjà utilisés dans la dépilation906.

Chapitre II

Les conditions d’octroi de la protection

L’effectivité de la protection conférée par brevet d’invention suppose la vérification, à la fois des conditions de validité dudit brevet – dites conditions de brevetabilité – et de la condition d’enregistrement administratif.

Section I

Les conditions de brevetabilité

Les conditions de fond de validité des brevets sont totalement harmonisées en Europe907. Sont ainsi brevetables, sous réserve que leur publication ou leur mise en œuvre ne soit pas « contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs »908, « les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle »909.

§1 – La conformité de l’invention à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public et aux bonnes mœurs

L’exigence d’exercice de prérogatives dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs semble parfaitement naturelle. En matière de brevets, elle est même devenue cruciale ces dernières années du fait des progrès de la science.

Cette exigence, aujourd’hui prescrite par les art. L.611-17 du CPI et 53, a) de la CBE, a ainsi été prise en compte par les chambres de recours technique de l’OEB dans le cadre, successivement, de l’affaire de la « souris oncogène » et dans celle des « cellules de plantes » :

•la première a conduit les juges à s’arrêter tout à la fois sur les souffrances endurées par les animaux (que l’on avait, en l’espèce, prédisposé à développer des tumeurs) et sur les effets, imprévisibles et irréversibles, susceptibles d’être causés à l’environnement si lesdits animaux, ayant fait l’objet de manipulations génétiques, étaient amenés à se retrouver dans la nature910 ;

•dans la seconde, ils ont, au titre de l’ordre public, soupesé les risques potentiels pour l’environnement ainsi que, au titre de la conformité aux bonnes mœurs, analysé les inquiétudes et appréhensions exprimées par l’opinion publique face à la domination que, par les modifications génétiques des végétaux, l’homme cherche à exercer sur le monde naturel911.

Plus spécifiquement, l’art. L.611-17 du CPI associe à la conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs une exigence de non-contrariété de l’invention à la dignité de la personne humaine, concept assurément en lien avec la protection instituée par les art. 16 et s. du Code civil.

Il résulte toutefois des réglementations française et européenne que, quel que soit son objet, une invention ne saurait être jugée contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait que sa mise en œuvre est interdite par une disposition législative ou réglementaire, par exemple à raison d’un refus de délivrance d’autorisation de mise sur le marché (AMM) ou encore d’activité soumise à un monopole étatique.

§2 – L’application industrielle

La brevetabilité d’une invention est, par principe, subordonnée à son applicabilité industrielle. Et selon les art. L.611-15 du CPI et 57 de la CBE, « une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture ».

Pareille exigence a d’abord été débattue devant la Cour de cassation lors de l’affaire « Manpower »912. A, à cette occasion, été jugé non brevetable un recueil de statistiques associé à un questionnaire à raison, d’une part de son assimilation à une « présentation d’information » (exclusive de la qualification d’invention), d’autre part de son caractère trop abstrait et, partant, dépourvu d’applicabilité industrielle.

La question a également été discutée devant l’OEB à la suite d’une demande de brevet déposée, non pas pour un produit contraceptif, mais pour une méthode contraceptive, consistant dans l’application d’une pommade. Elle a donné lieu à une décision remarquable d’une chambre de recours technique. C’est que la discussion menée à cette occasion, quoique d’une extrême rigueur au plan intellectuel, ne laisse pas de toucher à l’insolite : pour réfuter la brevetabilité de ladite méthode, les juges ont, en effet, été amenés à examiner l’hypothèse de son emploi dans un cadre professionnel, à savoir par une prostituée s’appliquant la pommade à elle-même ou par une infirmière l’appliquant à une femme handicapée913…

Il convient enfin de relever que le défaut de brevetabilité – désormais inscrit dans les art. L.611-16 du CPI et 53, c) de la CBE – des « méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal »914 a initialement tenu à ce que le législateur ne les considérait pas comme des inventions susceptibles d’application industrielle.

§3 – La nouveauté

Condition cardinale de la brevetabilité, la nouveauté est ainsi définie par les art. L.611-11, al. 1er du CPI et 54, §1 de la CBE : « une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ».

Pareille définition imposait de définir la notion d’« état de la technique » et de déterminer tout à la fois les antériorités destructrices de la nouveauté et, corrélativement, les divulgations non destructrices de la nouveauté, étant entendu que les antériorités émanent des tiers, tandis que les divulgations sont le fait du demandeur lui-même.

A – La notion d’état de la technique

Pour l’essentiel, l’état de la technique est l’ensemble « constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen »915. C’est dire qu’est retenue une conception absolue de la nouveauté, dans le temps comme dans l’espace.

Le « public » visé ici doit être entendu comme toute personne qui n’est pas tenue au secret. De sorte que n’entrent pas dans l’état de la technique les inventions communiquées, fût-ce par le demandeur lui-même, à des personnes liées par un engagement de confidentialité, par exemple les salariés, les sous-traitants ou les partenaires chargés de procéder à des essais.

La jurisprudence judiciaire française a eu l’occasion de préciser que l’inclusion de documents dans l’état de la technique n’exigeait nullement leur consultation effective, mais se satisfaisait d’une possibilité pour le public d’accès à ceux-ci. Aussi a-t-elle considéré que des documents entreposés, sous forme de microfilms, dans une bibliothèque publique emportaient divulgation de l’invention considérée, nonobstant l’absence de preuve de leur consultation916.

Pour leur part, les juges de l’OEB ont souligné l’exigence d’une description suffisamment précise de l’invention : ne rentreront ainsi dans l’état de la technique que les inventions préalablement parvenues à un homme du métier dans des conditions telles qu’il soit à même de pouvoir les reproduire917.

Enfin, les art. L.611-11, al. 3 du CPI et 54, §3 de la CBE entérinent le refus de la « double brevetabilité » : pour l’examen de nouveauté, ils imposent en effet la prise en compte, au titre de l’état de la technique, du contenu des autres demandes de brevet, respectivement françaises et européennes, déposées, quand bien même elles ne sont pas encore publiées918 au jour du dépôt de la demande considérée919.

B – Les antériorités destructrices de la nouveauté

Dire que, pour être nouvelle, l’invention ne doit pas être « comprise » dans l’état de la technique revient à exiger que l’invention ne révèle aucune antériorité destructrice de nouveauté. Et pour être prise en considération, une antériorité doit vérifier deux caractères : elle doit être certaine et « de toute pièces ».

1 – Caractère certain des antériorités

L’exigence de certitude des antériorités est le corollaire de la présomption de validité du titre délivré : c’est à celui qui invoque le défaut de nouveauté de l’invention brevetée de rapporter la preuve de son affirmation.

C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a, en particulier, confirmé le rejet d’une demande de nullité d’un brevet fondée sur la prétendue exposition publique préalable d’une invention identique. Pour les juges, il n’était, en effet, pas certain que le dispositif litigieux, installé dans les locaux d’une entreprise, ait pu être visible par le public avant le dépôt du brevet920.

2 – Caractère « de toutes pièces » des antériorités

Faire porter sur les seules antériorités « de toutes pièces » l’examen de la nouveauté d’une invention signifie que la destruction de ladite nouveauté est subordonnée à l’existence, avant le dépôt de la demande de brevet, d’une description de l’invention à l’identique ou au quasi-identique. Autrement dit, on ne peut opposer à la nouveauté d’une demande de brevet une mosaïque d’éléments prélevés dans une pluralité de documents antérieurs.

Cette règle a pu susciter des hésitations à l’égard des inventions de combinaison. Pour la jurisprudence, l’antériorité est alors « de toutes pièces » lorsqu’elle comporte les mêmes moyens, combinés de la même manière et concourant au même résultat921.

C – Les divulgations non destructrices de la nouveauté

Le déposant d’une demande de brevet bénéficie de dispositions lui permettant de ne pas voir la nouveauté de son invention détruite par certaines divulgations intervenues dans un délai, selon les cas, de six ou douze mois avant le dépôt de sa demande.

1 – Divulgations dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet

Ne feront pas obstacle à la validité du brevet :

conformément aux art. L.611-13, a) du CPI et 55, §1, a) de la CBE, les divulgations résultant, directement ou indirectement, « d’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son prédécesseur en droit », c’est-à-dire, en pratique, acquises par la violation d’obligations de secret ou obtenues par espionnage industriel ;

en application des art. L.611-13, b) du CPI et 55, §1, b) de la CBE, les divulgations issues de la présentation de l’invention dans une « exposition officielle ou officiellement reconnue » au sens de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris, le 22 novembre 1928, ladite protection étant toutefois assujettie à la production d’une attestation particulière lors du dépôt de la demande de brevet.

2 – Divulgations dans les douze mois précédant le dépôt de la demande de brevet

Ne détruisent pas davantage la nouveauté d’une invention brevetée :

•comme le rappelle le CPI, dans son art. L.612-7, les divulgations faites sous bénéfice du « droit de priorité » unioniste, en vertu duquel, dès lors qu’elles sont effectuées avant l’expiration d’un délai de douze mois, les demandes d’extension de la protection dans un autre pays de l’Union de Paris sont fictivement datées au jour du dépôt initial922 ;

•les divulgations faites sous le bénéfice du « droit de priorité » interne institué par l’art. L.612-3, al. 1er du CPI, selon lequel, en cas de demandes successives émanant d’un même déposant, celui-ci « peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes », de sorte, en définitive, que la divulgation opérée par le premier dépôt ne détruit pas la nouveauté du second.

§4 – L’activité inventive

L’activité inventive recelée par l’invention est une condition plutôt subjective de brevetabilité, implicitement liée à l’exigence d’un certain mérite de l’invention puisque sera exigée une sorte de « hauteur inventive », appréciée au jour du dépôt.

Selon les art. L.611-14 du CPI et 56 de la CBE, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». Cette définition appelle des explications sur les différentes notions employées.

A – L’état de la technique retenu

La notion d’état de la technique est certes déjà visée par la condition de nouveauté de l’invention. Mais l’état de la technique précisément retenu en matière d’examen de l’activité inventive diffère quelque peu de celui considéré en matière d’examen de la nouveauté :

•inscrite dans les art. L.611-14 du CPI et 56 de la CBE, la première différence tient à ce que l’appréciation de l’activité inventive ne prend pas en compte, pour ce qui la concerne, les demandes de brevet non encore publiées au jour du dépôt en cause ;

•d’origine jurisprudentielle, la seconde différence est que, au contraire de celle de la nouveauté, la réfutation de l’activité inventive ne passe nullement par la détection d’une antériorité « de toutes pièces » : il est ainsi permis de combiner plusieurs antériorités pour détruire l’activité inventive.

B – La notion d’homme du métier

À l’instar du « bon père de famille » longtemps visé par le Code civil français923, l’homme du métier visé par la condition d’activité inventive constitue un personnage de référence, un standard juridique, entendu ici comme un technicien moyen de la branche d’activité dans laquelle se situe l’invention.

Amenée à interpréter la notion, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel ayant jugé que l’homme du métier devait avoir une connaissance générale, même des domaines voisins, fût-ce par la consultation de spécialistes d’autres domaines. Pour la Haute juridiction, l’homme du métier est, en effet, « celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention »924.

Cour de cassation, Ch. com., 17 octobre 1995,
Sté Robert Bosch c. Établissements Guillet

LA COUR ; — Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la société Robert Bosch (société Bosch), titulaire de la demande de brevet déposée, sous le bénéfice d’une priorité allemande du 14 novembre 1975, le 12 novembre 1976 et enregistrée sous le numéro 76-34.195, a assigné pour contrefaçon des revendications 1, 3, 5, 7, 8, 10 et 11 du second la société Guillet qui y a opposé la nullité pour défaut de nouveauté ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 9 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Attendu que, pour déclarer nulle la revendication 1 du brevet litigieux, l’arrêt, après avoir rappelé qu’elle décrit un dispositif outil/porte-outil comportant un élément de verrouillage axial, un moyen d’entraînement en rotation et la disposition de ces deux moyens dans le même domaine axial de l’outil, relève que le brevet vise de manière générale et sans distinction un « dispositif pour la transmission de couples de rotation à des outils de percussion et/ou au perçage », retient que des machines très différentes peuvent présenter un problème technique analogue et décide que l’homme du métier devait faire l’inventaire des machines où se posait le problème de la liaison entre l’outil et le porte-outil et que, même s’il était le spécialiste d’un type de machine spécifique, il a une connaissance générale des machines voisines et de l’outillage au sens large et que, confronté à un problème de liaison entre l’outil et le porte-outil, il devait consulter, le cas échéant, le spécialiste de l’outillage, qui, pour sa part, ne connaît pas de cloisonnement entre les outils pour marteau perforateur, forage et perceuse manuelle ; — Attendu qu’en statuant ainsi alors que l’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

[…].

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

— casse et annule…



C – L’appréciation de la « non-évidence »

1 – Modalités d’appréciation

Pour déterminer si l’invention est, ou non, évidente pour l’homme du métier, il peut d’abord être recouru à une approche subjective, consistant à reconstituer la démarche intellectuelle de l’homme du métier, pris in abstracto. Sera, dans cette perspective, analysé l’effort créateur ayant conduit l’inventeur à trouver une solution « non-évidente » aux yeux d’un homme de l’art.

Mais si cette démarche est parfois empruntée par la jurisprudence925, elle cède généralement le pas à une approche plus objective de l’activité inventive. Celle-ci, encouragée par la doctrine, passe, dans le cadre d’une approche dite « problème-solution », par la recherche d’indices destinés à avérer, le cas échéant, l’activité inventive.

Les juges se sont ainsi attachés, en particulier, au temps nécessaire pour réaliser l’invention926 ou encore à son succès commercial, en tant que révélateur du besoin qu’elle contribuait à satisfaire927. Sont aussi, à titre accessoire, à compter au rang des indices pris en compte par la jurisprudence le préjugé vaincu, le progrès technique réalisé ou les économies obtenues du fait de l’invention.

2 – Contrôle de la Cour de cassation

Par principe, l’existence de l’activité inventive relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de cassation leur demande cependant une motivation suffisante de leurs décisions à cet égard. C’est ainsi qu’a été cassé un arrêt d’appel qui, pour rejeter une demande en nullité d’un brevet, s’était contenté d’une affirmation générale, sans préciser en quoi l’invention litigieuse ne découlait pas d’une manière évidente de l’état de la technique928.

La Haute juridiction a, en outre, censuré des juges du fond qui n’avaient pas apprécié distinctement l’activité inventive et la nouveauté929.

Section II

La condition d’enregistrement administratif

S’agissant d’un titre de propriété industrielle, le brevet d’invention doit être délivré, sur demande d’un déposant, par l’administration compétente, à savoir l’INPI pour le brevet français930 et l’OEB pour le brevet européen931. Dans cette perspective, les textes réglementaires fixent, pour l’un et l’autre de ces brevets, les procédures d’enregistrement et les titulaires du droit à l’enregistrement.

§1 – Les procédures d’enregistrement

A – Les organismes receveurs des dépôts

L’« européanisation » du droit de la propriété industrielle permet aux déposants de choisir notamment entre un brevet français et un brevet européen, que ce dernier soit ou non doté d’un effet unitaire.

1 – Brevet français

Comme pour le dessin ou modèle, le dépôt d’un brevet français peut emprunter la voie nationale ou la voie internationale :

•en cas de recours à la voie nationale, l’art. R.612-1, al. 1er du CPI prévoit que la demande d’enregistrement est à déposer au siège de l’INPI932, par remise matérielle, par pli postal ou par voie électronique ;

•dans l’hypothèse où le brevet français est sollicité par le biais d’une demande internationale « PCT »933, celle-ci doit, conformément à l’art. L.614-18 du CPI, être déposée à l’INPI, en qualité d’office récepteur, dès lors qu’elle est faite par une personne ayant son domicile ou son siège en France et qu’aucune priorité d’un dépôt antérieur en France n’est revendiquée. Aux termes de l’art. R.614-21 du CPI, la demande internationale initiale d’un déposant français (ou établi en France) doit ainsi être faite au siège de l’INPI934.

2 – Brevet européen

Dès lors que cela n’est pas interdit par la législation de l’État membre de la CBE dans lequel le déposant est établi, la demande de brevet européen, qu’elle passe ou non par la voie « PCT », peut être déposée directement auprès de l’OEB935, soit en ligne, soit dans un de ses bureaux de réception à Munich, La Haye ou Berlin.

S’agissant précisément de la réglementation française, l’art. L.614-2 du CPI impose le dépôt de la demande de brevet européen par l’intermédiaire de l’INPI « lorsque le déposant a son domicile ou son siège en France et qu’il ne revendique pas la priorité d’un dépôt antérieur en France ». Si bien que les demandes initiales de brevets européens formées par les entreprises françaises doivent être déposées au siège de l’INPI.

B – Le contenu des demandes

La procédure d’enregistrement d’un brevet est infiniment plus lourde que celles afférentes aux autres droits de propriété industrielle. Elle requiert, en particulier, la constitution d’un dossier devant impérativement comporter certaines pièces936.

1 – Requête en délivrance de brevet

La requête en délivrance de brevet est un imprimé administratif à remplir par le déposant, comprenant un certain nombre d’informations générales comme le type d’invention, la désignation du (ou des) inventeur(s), la désignation de l’éventuel mandataire, etc.

En application de l’art. R.612-3-1, al. 1er du CPI937, la demande de brevet français peut, pour ce qui la concerne, « être déposée sous la forme d’une demande provisoire », conférant au déposant une priorité interne d’une durée maximale de douze mois938, en lui permettant de différer la remise des autres pièces requises en vue de la délivrance du titre.

Hormis en cas de demande d’effet unitaire939, la requête en délivrance de brevet européen comporte, quant à elle, en outre la désignation de l’État (ou des États) où la protection est demandée, faute de quoi, tous les États parties à la CBE « sont réputés désignés dans la requête »940.

2 – Description

La description contient l’exposé des éléments constitutifs de l’invention. C’est, pour le déposant, le « prix à payer » pour obtenir la protection de son monopole par la puissance publique.

Le contenu de la description est lui-même réglementé. Doivent ainsi être indiqués dans la description : le titre de l’invention, l’objet et le domaine technique de l’invention, l’état de la technique, l’exposé de l’invention, la mise en œuvre et l’utilité de l’invention, le cas échéant, un ou plusieurs dessins.

Il convient, en outre, de respecter la condition, dite de « suffisance de la description », en vertu de laquelle l’invention doit, sous peine de nullité du brevet, être exposée « de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter »941. Cette exigence n’emporte toutefois pas d’obligation pour la description du brevet de préciser les conditions optimales de mise en œuvre de l’invention942.

Dans le secteur des biotechnologies, l’art. 5, §3 de la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 impose encore que « l’application industrielle d’une séquence ou d’une séquence partielle d’un gène (soit) concrètement exposée dans la demande de brevet ». Reflétant une transposition infidèle du texte européen dans le droit français943, l’art. L.611-18, al. 2 du CPI dispose toutefois que l’application « particulière » de la fonction brevetée d’un élément du corps humain « doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet ».

3 – Une ou plusieurs revendication(s)

La notion de revendication est envisagée par les art. L.612-6 du CPI et 84 de la CBE : « les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ». L’objet des revendications est donc de souligner les caractéristiques techniques spécifiques à l’invention, en vue de tracer la frontière entre le domaine protégé par le brevet et le reste, c’est-à-dire, tout à la fois le domaine public et le domaine réservé par d’autres brevets éventuellement en vigueur sur le territoire considéré.

À cet effet, l’art. R.612-17 du CPI et la règle 43 du règlement d’exécution de la CBE944 vont jusqu’à préciser la forme rédactionnelle des revendications. C’est ainsi que chacune d’elles comprend, en principe, un « préambule », dont l’objet est essentiellement de rappeler l’état de la technique, et une « partie caractérisante », exposant l’innovation proprement dite. L’usage, en la matière, est d’ailleurs de lier ces deux éléments dans une seule et même phrase, en faisant précéder la partie caractérisante d’une expression du type « caractérisé par »945.

4 – Abrégé

L’abrégé est un bref résumé des caractéristiques de l’invention, à finalité exclusivement documentaire. Il n’en constitue pas moins une pièce indispensable à la régularité formelle du dossier de la demande de brevet.

C – L’instruction des demandes

L’instruction des demandes de brevets français a longtemps différé sensiblement de celle des demandes de brevets européens. Dans le cadre de l’examen de fond, l’INPI ne disposait en effet, depuis la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, que d’un pouvoir très limité pour rejeter les demandes d’enregistrement et aucune procédure d’opposition n’était ouverte aux tiers à l’encontre des titres délivrés. Ces règles fragilisaient la valeur et la sécurité juridiques des brevets français.

La situation a bien changé depuis le printemps 2020, avec l’entrée en vigueur successive946 de l’ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 portant création d’un droit d’opposition aux brevets d’invention et de la loi PACTE du 22 mai 2019, à l’origine d’un renforcement du contrôle opéré par l’INPI sur les demandes de brevet français. Si bien que l’INPI et l’OEB sont désormais soumis à des dispositifs très voisins en matière d’instruction des demandes947.

1 – Examens préalables

L’instruction des demandes de brevets français présente une première spécificité : dès lors qu’elles concernent un domaine technique sensible au regard des questions de protection du territoire, elles sont, à titre liminaire, source de prérogatives pour les services de la Défense nationale. Ces derniers sont en effet habilités, d’une part, à prendre connaissance – dans les locaux de l’INPI – des demandes de brevet948 et, d’autre part, à suspendre toute divulgation ou exploitation des inventions concernées949.

Sous cette réserve, l’intervention des offices français et européen commence par un même examen administratif des dossiers, visant, en vue de l’attribution d’une date de dépôt, à vérifier leur régularité formelle sous peine d’un possible rejet des demandes, notamment en cas d’absence des pièces requises, de défaut d’unité d’invention d’une demande complexe, de description ou de revendications ne permettant pas l’établissement du rapport de recherche et de revendications non supportées par la description.

La seconde étape consiste en un examen technique des demandes, destiné à contrôler leur conformité à l’ensemble des règles d’accès à la brevetabilité, qu’il s’agisse de l’appartenance à la catégorie des inventions brevetables ou de la vérification des conditions de brevetabilité, y inclus la nouveauté et l’activité inventive. Cette tâche, qui passe par une recherche documentaire des éventuelles antériorités, est confiée à une division de la recherche de l’OEB, quand bien même il s’agirait d’une demande de brevet français, déposée à l’INPI950. Elle débouche sur l’établissement d’un rapport de recherche951 transmis au déposant (ou à son mandataire).

2 – Publication des demandes recevables

La procédure se poursuit normalement par la publication des demandes recevables au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt (ou, le cas échéant, à compter de la date de priorité revendiquée) ou, sur requête du demandeur, avant l’expiration de ce délai952. Pour les brevets français, la publication prend la forme d’une mention de la demande dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle. Pour les brevets déposés à l’OEB, la publication se fait dans le Bulletin européen des brevets.

La publication confère à tout tiers le droit d’adresser à l’office des observations sur la brevetabilité de l’invention953. En France, les tiers peuvent également requérir de l’INPI la délivrance d’un avis documentaire citant les éléments de l’état de la technique susceptibles d’être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l’invention954.

Quand bien même les tribunaux devront surseoir à statuer au fond jusqu’à la délivrance effective des brevets litigieux955, la publication autorise surtout les déposants à engager d’éventuelles actions en contrefaçon956, sous réserve, s’agissant des procédures – portées devant les juridictions françaises – afférentes à des demandes de brevets européens publiées dans une langue autre que le français, qu’une traduction en français des revendications ait été publiée par l’INPI sur réquisition du demandeur ou ait été notifiée au contrefacteur présumé957.

La faculté d’actions judiciaires sur la base de brevets non encore délivrés pose dès lors la question de la recevabilité des demandes de mesures provisoires ou conservatoires, y inclus la saisie-contrefaçon : si le CPI l’admet expressément au bénéfice des demandeurs de brevets français958, la Cour de Paris a, dans le silence des textes sur la mesure précisément réclamée, déclaré le demandeur de deux brevets européens publiés irrecevable à saisir le juge aux fins d’obtention d’un référé-interdiction959.

3 – Délivrance des titres sollicités

Le paiement des redevances prescrites – appelées « redevance de délivrance et d’impression du fascicule » pour les brevets français960 et « taxe d’examen » pour les brevets européens961 – est le préalable à la conduite, par l’office, de l’examen final, tant de la forme que du fond, du dossier962 en vue de la délivrance ou, au contraire, du rejet (en tout ou partie) du brevet demandé. Au contraire de l’OEB, l’INPI doit rendre sa décision dans un délai limité963, faute de quoi la demande est réputée acceptée964.

La délivrance des brevets doit en tout état de cause être portée à la connaissance du public :

•l’INPI est tenu de publier les titres français délivrés – ainsi que les titres européens applicables sur le territoire français – au moyen d’une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle965, les titres délivrés par l’INPI devant en outre faire l’objet d’une inscription au Registre national des brevets966 ;

•il incombe à l’OEB de faire mention des titres européens qu’il a délivrés – que ceux-ci aient ou non un effet unitaire – au Bulletin européen des brevets967, étant précisé que, pour ceux qui en sont dotés, l’OEB doit « veiller à ce que l’effet unitaire soit mentionné dans le Registre de la protection unitaire conférée par un brevet »968.

4 – Procédure d’opposition

Présente dès l’origine dans la CBE969, la procédure d’opposition a été introduite dans le CPI970 par l’ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 sur la base d’un régime très voisin.

Dans les neuf mois suivant la publication de sa délivrance, tout brevet peut ainsi faire l’objet d’une opposition adressée, par écrit971, à l’office qui l’a délivré972 et fondée sur un ou plusieurs motifs limitativement énumérés (à savoir le défaut de brevetabilité de l’invention, l’insuffisance de description et/ou l’extension de l’objet au-delà du contenu de la demande initiale)973.

Donnant, pendant toute sa durée, lieu à une procédure contradictoire974, l’opposition commence par l’examen de sa recevabilité par l’office975. Elle se poursuit, le cas échéant :

•d’abord par une notification adressée au titulaire du brevet et invitant celui-ci à faire valoir ses observations et éventuelles propositions de modification du brevet976 ;

•ensuite par une phase d’instruction ouvrant un débat – sur la base d’échanges de documents, voire à l’oral – avec les parties977.

Si, à l’issue de l’examen, l’opposition est rejetée, le brevet sera maintenu tel que délivré. Dans le cas contraire, l’office peut, soit révoquer le brevet, soit le maintenir tel qu’il aura été modifié par le titulaire dans le cadre des débats tenus au cours de la procédure978.

§2 – Les titulaires du droit à l’enregistrement

Les art. L.611-6, al. 2 du CPI et 60, §2 de la CBE disposent pareillement que « si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre », le droit au brevet appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne. L’attribution du brevet est donc normalement conférée au premier déposant.

Quant aux règles d’admission des déposants, elles sont particulièrement souples :

•d’abord, à la différence du droit d’auteur, le droit des brevets ne fait, à cet égard, aucune distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, ces dernières étant, au demeurant, soumises à un traitement identique quelle que soit la forme juridique selon laquelle elles sont constituées (société, association, personne publique, G.I.E., etc.) ;

•ensuite, les règles de capacité juridique, qu’elles résultent de la faillite, de la minorité ou d’une incapacité frappant un majeur (tutelle, curatelle, mise sous sauvegarde de justice) ne sont pas davantage limitatives de l’aptitude d’une personne à être titulaire d’un brevet ; enfin, les règle de nationalité sont, en la matière, peu contraignantes puisque le dépôt d’une demande de brevet français ou européen est ouvert à tout « Unioniste » et à tout ressortissant d’un autre pays sous condition de réciprocité, ainsi que, pour les brevets français, à tout étranger ayant son domicile ou sa résidence en France.

Pour le surplus, les réglementations française et européenne déterminent les titulaires légitimes du droit à l’enregistrement et organisent, en conséquence, la protection contre les dépôts frauduleux.

A – La détermination des titulaires légitimes

Le droit au brevet appartient, en principe, à l’inventeur ou à ses ayants cause. Mais il est soumis à un régime particulier lorsque l’invention est réalisée par un salarié.

1 – Droit au brevet de l’inventeur ou de son ayant cause

Le principe est posé par les art. L.611-6, al. 1er du CPI et 60, §1 de la CBE : le droit au brevet « appartient à l’inventeur ou à son ayant cause », étant entendu, bien sûr, que l’octroi de la protection conférée par le brevet est subordonné à l’accomplissement régulier de la procédure d’enregistrement.

La possible appartenance du droit au brevet à l’ayant cause de l’inventeur exprime clairement la faculté, laissée à l’inventeur, de céder ou de léguer son droit à demander un brevet. On rencontre, en pratique, de fréquentes utilisations de cette faculté de cession dans les contrats de recherche ou de commande, auxquels le transfert de propriété des résultats est normalement inhérent.

En outre, l’art. L.613-29, al. 1er du CPI autorise expressément la copropriété des demandes de brevets. Pareille situation résultera, le plus souvent, d’une « co-invention » ou d’une cession entre vifs ou à cause de mort. N’importe comment, un mandataire commun doit être constitué pour procéder aux formalités de dépôt « en cas de pluralité de demandeurs »979.

2 – Droit au brevet sur les inventions de salariés

La question de l’attribution du droit au brevet sur les inventions de salariés n’est pas, en tant que telle, réglée par la CBE. Mais celle-ci en envisage néanmoins les aspects de droit international privé : « si l’inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l’État dans lequel l’employé exerce son activité principale ; si l’État dans lequel s’exerce l’activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l’État dans lequel se trouve l’établissement de l’employeur auquel l’employé est attaché »980.

Le droit interne institue précisément un régime légal supplétif, applicable, sauf stipulations contractuelles plus favorables, aux salariés du secteur privé et aux fonctionnaires981 ainsi que, aux termes de l’ordonnance n° 2021-1658 du 15 déc. 2021, aux stagiaires accueillis par des personnes morales de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche982. Une classification et un régime des inventions de salariés ont, pour ce faire, été mis en place.

a – La classification légale des inventions de salariés

La loi distingue trois catégories d’inventions de salariés.

La première est celle des inventions de mission, c’est-à-dire « les inventions faites par le salarié dans l’exécution, soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées »983. Elles appartiennent à l’employeur, dès lors titulaire du droit au brevet. Toutefois, le salarié a droit à une rémunération supplémentaire à ce titre, sous forme de prime, dont les conditions sont « déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail »984.

La deuxième catégorie est celle des inventions hors mission attribuables, définies comme des inventions faites par le salarié, « soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle »985. Ces inventions appartiennent à l’employé, mais l’employeur a un délai de quatre mois986 pour revendiquer un droit d’attribution, à son choix, de la jouissance (par l’octroi d’une sorte de licence obligatoire) ou de la propriété (synonyme d’une véritable expropriation pour cause d’utilité privée) de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié. En contrepartie de cette attribution à l’employeur, le salarié est fondé à « obtenir un juste prix »987, fixé en considération, d’une part, des apports respectifs de l’employeur et du salarié et, d’autre part, « de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention »988.

La troisième et dernière catégorie est celle des inventions hors mission non attribuables, qui regroupe toutes les autres inventions du salarié, sans rapport avec le contrat de travail ou l’activité de l’entreprise. De sorte qu’elles appartiennent à l’employé, sans que l’employeur ne soit fondé à revendiquer le moindre droit d’attribution.

b – Le régime des inventions de salariés

L’art. L.611-7, §3 du CPI fait obligation à tout salarié, auteur d’une invention, d’en informer son employeur. Cette déclaration des inventions de salariés doit, en application des art. R.611-2 et suivants, être suffisamment précise pour permettre à l’employeur d’apprécier la pertinence du classement de l’invention proposé par le salarié dans l’une des trois catégories prévues par la loi.

Par ailleurs, les contestations sur la titularité des inventions de salariés échappent au conseil de prud’hommes au profit du TJ de Paris, y compris à l’égard des inventions de fonctionnaires ou agents publics989. Dans cette perspective, l’art. L.615-21 du CPI instaure, en particulier, une phase facultative de conciliation préalable sous les auspices d’une commission paritaire de conciliation990, créée auprès de l’INPI et qui s’est – elle-même – donné pour dénomination : « Commission nationale des inventions de salariés » (CNIS).

B – Les mécanismes de protection contre les dépôts frauduleux

Dans le cadre des procédures administratives d’enregistrement, ni l’INPI, ni l’OEB n’ont pouvoir pour vérifier la réalité du droit au brevet détenu par les demandeurs : ceux-ci sont réputés avoir droit au titre991. D’où l’octroi aux titulaires légitimes de voies de contestation des dépôts frauduleux susceptibles d’être effectués par des usurpateurs. Il s’agit, en droit européen, de l’action « en reconnaissance » de l’usurpation du droit au brevet et, en droit interne, de l’action en revendication de brevet.

1 – Action « en reconnaissance » de l’usurpation du droit au brevet européen

La CBE comprend un mécanisme de contrôle (indirect) par l’OEB, antérieur à la délivrance du titre, de la légitimité des droits du demandeur, dès lors que l’usurpation a été reconnue par une juridiction nationale.

Ainsi, si une juridiction nationale a établi qu’une demande de brevet européen émanait d’une personne non habilitée à cet effet, le véritable titulaire du droit au brevet a le choix de : « a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte ; b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention ; ou c) demander le rejet de la demande »992.

En application de cette disposition, la Grande Chambre de recours de l’OEB a jugé que, lorsque le titulaire légitime du droit au brevet choisit de déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, « il n’est pas nécessaire, pour que (sa) demande soit admise, que la demande initiale usurpatoire soit toujours en instance devant l’OEB lors du dépôt de la nouvelle demande »993.

2 – Action en revendication de brevet français

Si un brevet a été demandé à l’INPI « soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré »994. Portée devant le juge judiciaire, cette action en revendication de brevet, qui se prescrit normalement par cinq ans995 à compter de la publication de la délivrance du titre996, est totalement indépendante de la procédure administrative de délivrance.

Ayant à prendre position sur les effets d’une telle revendication, la Cour de cassation a approuvé des juges du fond d’avoir ordonné l’inscription des brevets litigieux au nom de leur légitime propriétaire, en l’occurrence, l’employeur de l’inventeur997. De sorte que ce dernier se retrouvait rétroactivement investi de ses droits, tandis que l’usurpateur s’apparentait ab initio à un contrefacteur.

Section III

Les éventuelles traductions requises

En signant à Londres, le 17 octobre 2000, l’accord sur l’application de l’article 65 de la CBE998, plusieurs États européens – dont la France – ont renoncé à toute exigence de traduction intégrale du fascicule des brevets européens dans leur(s) langue(s) nationale(s)999, l’art. 1er, §3 dudit accord laissant aux pays concernés le droit de s’en tenir à la traduction des revendications1000. Ces dernières étant, aux termes de l’art. 71, §3 CBE, publiées dans les trois langues officielles de l’OEB1001, tout brevet européen est dès lors délivré avec des revendications notamment rédigées en français, permettant ainsi une protection du titre sur le territoire national en l’absence de toute nouvelle traduction1002.

Cependant, l’octroi de la protection est parfois subordonné à une traduction de la demande de brevet.

§1 – La traduction de la demande de brevet français

Si la demande de brevet déposée à l’INPI doit en principe être formulée en français, la description et les revendications contenues dans la demande « peuvent être rédigées en langue étrangère »1003. Tel pourra en particulier être le cas d’une extension en France, sous revendication de priorité, d’une demande de brevet déposée à l’étranger.

Le demandeur qui use de cette faculté dispose alors de deux mois pour fournir une traduction des pièces1004.

§2 – La traduction de la demande de brevet européen

Aux termes de l’art. 14 de la CBE, toute demande de brevet européen doit normalement être déposée dans l’une des trois langues officielles de l’OEB, à savoir le français, l’anglais ou l’allemand1005. Un dépôt dans une autre langue est cependant admis sous réserve d’une traduction, produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt1006, dans une des langues officielles1007.

Pour les demandes de brevets européens qui désignent la France, mais dont la langue de procédure à l’OEB n’est pas le français, l’INPI assure la traduction et la publicité des abrégés dans les trois mois suivant la publication1008.

Les demandes d’effet unitaire susceptibles d’être associées aux brevets européens sollicités doivent, quant à elles, être déposées « dans la langue de la procédure »1009. À cet égard, pendant une période transitoire1010, l’art. 6, §1er du règlement (UE) n° 1260/2012 du 17 décembre 2012 concernant les modalités applicables en matière de traduction impose d’accompagner toute demande :

•« d’une traduction en anglais de l’intégralité du fascicule du brevet européen, si la langue de la procédure est le français ou l’allemand » ;

•« d’une traduction de l’intégralité du fascicule du brevet européen dans une autre langue officielle de l’Union, si la langue de la procédure est l’anglais ». 

Chapitre III

Les prérogatives conférées

En Europe, nonobstant la Convention de Munich, la question des prérogatives conférées par le brevet a longtemps relevé du seul droit interne. Il résulte en effet de l’art. 64, §1er de la CBE que « le brevet européen confère à son titulaire, à compter de la date à laquelle la mention de sa délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État ». Aussi dit-on parfois que, après sa délivrance, le brevet européen « éclate en un faisceau de brevets nationaux », suivant chacun leur cours devant les juridictions des pays concernés, en particulier pour les questions de validité et de contrefaçon.

L’adoption du brevet européen à effet unitaire a cependant changé la donne. Certes, la détermination des prérogatives conférées continue formellement à renvoyer aux réglementations nationales, lesquelles régissent l’étendue et les limites de la protection1011. En tant qu’objet de propriété, ce brevet est en outre « assimilé dans son intégralité et dans tous les États membres participants à un brevet national de l’État membre participant dans lequel ce brevet a un effet unitaire »1012, qu’il s’agisse du pays d’établissement du breveté ou, à défaut, « de l’État dans lequel l’Organisation européenne des brevets a son siège »1013. Pour autant, le règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 énonce expressément que le « brevet européen à effet unitaire a un caractère unitaire »1014 et qu’« il assure une protection uniforme et produit des effets identiques dans tous les États membres participants »1015, à savoir « le droit d’empêcher tout tiers de commettre des actes contre lesquels ce brevet assure une protection sur l’ensemble du territoire des États membres participants dans lesquels il a un effet unitaire, sous réserve des limitations applicables »1016, étant encore précisé que « la portée de ce droit et ses limitations sont uniformes dans tous les États membres participants dans lesquels le brevet a un effet unitaire »1017. Les prérogatives conférées par le brevet européen sont au demeurant édictées par l’accord du 19 février 2013 créant la JUB, lequel énumère à la fois les actes susceptibles d’être interdits1018 et les exceptions au monopole1019.

En droit interne, le bénéfice des prérogatives conférées par le brevet est subordonné, d’une part, à l’exploitation de l’invention brevetée1020 et, d’autre part, à la validité du brevet. À cet égard, si, conformément à l’adage « foi est due au titre », la délivrance du brevet fait présumer de sa validité, l’annulation – absolue et rétroactive – du brevet en justice est toujours possible1021, et ce qu’il s’agisse d’un brevet français ou d’un brevet européen désignant la France. Par son art. L.613-25, le CPI détermine toutefois, de manière exhaustive, les causes de nullité des brevets français. Sont visés le défaut de brevetabilité de l’invention, l’insuffisance de description de l’invention (pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter) et l’extension, en cours de procédure de délivrance, de l’objet des revendications au-delà du contenu de la demande initiale.

Quant au contenu des prérogatives conférées, le CPI retient surtout un droit exclusif d’exploitation de l’invention brevetée, auquel s’ajoute un embryon de droit moral reconnu à l’inventeur.

Section I

Le droit exclusif d’exploitation de l’invention brevetée

À l’instar de tout titre de propriété intellectuelle, le brevet d’invention « confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation »1022. Il importe, en conséquence, de déterminer le contenu, la durée et les limites du monopole ainsi octroyé.

§1 – Le contenu du monopole

A – Quant à l’objet protégé

1 – Détermination dictée par les revendications

« L’objet de la protection demandée » est défini par la (ou les) revendication(s) comprise(s) dans toute demande de brevet1023. Plus précisément, « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications »1024.

En pratique, les brevets comprennent presque tous des revendications multiples, selon les cas, indépendantes ou, au contraire, dépendantes les unes des autres.

Les revendications indépendantes sont celles qui couvrent des objets distincts, c’est-à-dire une pluralité d’inventions, dès lors que « l’objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication »1025. Cependant, l’exigence d’unité d’invention a pour conséquence d’imposer, sous peine de rejet de la demande par l’office des brevets, un lien suffisant entre les différentes revendications : une même demande de brevet ne peut, en effet, contenir qu’« un seul concept inventif général »1026. En pratique, il sera ainsi possible de protéger par un même brevet, tout à la fois le produit issu de l’invention, le procédé de fabrication de ce produit et l’utilisation de ce produit.

Les revendications dépendantes (ou secondaires) sont celles qui suivent une ou plusieurs revendications principales, dont elles indiquent « des modes particuliers de réalisation »1027. Pareil cas de figure soulève, en particulier, le problème de la validité des revendications dépendantes lorsque celle de la revendication principale est indiscutable. À cet égard, un premier mouvement imprimé par la Cour de cassation conduisait à l’obligation de vérifier systématiquement la brevetabilité de chaque revendication dépendante : avait, en effet, été censuré un arrêt d’appel qui avait déclaré valables, en tant qu’incluses dans la revendication principale, des revendications dépendantes, sans rechercher « si les caractéristiques additionnelles, prises en elles-mêmes ou en combinaison avec la revendication (principale) impliquaient une activité inventive »1028. Par un revirement salué de cette jurisprudence, la Haute juridiction devait, en 1994, admettre que l’on puisse inférer, de celle de la revendication principale, la validité des revendications dépendantes1029. La solution est heureuse : la précédente conduisait à tronçonner l’appréciation de revendications que le déposant avait pourtant voulu dépendantes les unes des autres. De sorte que les contours du monopole conféré au titulaire du brevet en devenaient flous et ce, au mépris de l’objectif de sécurité juridique visé par le législateur français lors de l’adoption du système des revendications1030.

Mais, qu’elles soient dépendantes ou indépendantes, les revendications « doivent être claires et concises et se fonder sur la description »1031. En outre, il peut s’avérer nécessaire, dans nombre d’hypothèses (notamment en cas de forte proximité entre deux brevets voisins), d’interpréter les revendications pour déterminer le tracé exact de l’étendue du monopole conféré par le brevet. C’est dans cette perspective que s’inscrit la règle, mentionnée aux art. L.613-2, al. 1er du CPI et 69, §1er de la CBE, selon laquelle « la description et les dessins servent à interpréter les revendications ».

2 – Cas particuliers

La portée du monopole conféré par le brevet présente des spécificités dans deux cas :

lorsque le brevet porte sur un procédé, les art. L.613-2, al. 2 du CPI et 64, §2 de la CBE étendent la protection conférée « aux produits obtenus directement par ce procédé », y inclus, dans le domaine des biotechnologies, à la matière biologique obtenue par le procédé (que ce soit directement ou par reproduction ou multiplication de cette dernière)1032 ;

lorsque l’invention relève précisément des biotechnologies, la protection conférée par un brevet relatif à une information génétique ou à une matière biologique s’étend à toute matière qui contient l’information génétique considérée1033 ou qui, dotée des mêmes propriétés, est obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication1034.

B – Quant aux actes interdits

1 – Actes d’exploitation directe de l’invention brevetée

Lorsque le brevet porte sur un produit, le monopole conféré par le brevet couvre « la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet »1035.

Pour les brevets de procédé, le monopole concerne, non seulement l’utilisation dudit procédé, mais encore, « lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire » couvert par le brevet1036, ainsi que « l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet »1037.

2 – Actes d’exploitation indirecte de l’invention brevetée

Le brevet couvre également, en l’absence de consentement, la fourniture et l’offre de fourniture, sur le territoire couvert par le titre, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention, des « moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci »1038 dès lors que :

•d’une part, l’auteur de ces faits sait ou ne peut ignorer que « ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre »1039 ;

•d’autre part, sauf en cas d’incitation à la commission de la contrefaçon, les moyens considérés ne sont pas des produits de consommation courants1040.

§2 – La durée du monopole

Conformément aux art. L.611-2, 1° du CPI et 63, §1er de la CBE, les brevets d’invention sont délivrés pour une durée maximale de vingt ans à compte du jour du dépôt de la demande1041.

Afin d’éviter la conservation de monopoles sur des inventions non exploitées ou techniquement dépassées, les législateurs – français et européen – subordonnent en effet le maintien en vigueur du brevet1042 au paiement d’annuités1043 à l’office qui l’a délivré. En outre, le montant de ces annuités s’accroît à mesure que le brevet « vieillit »1044. Il s’ensuit que, en France, la majorité des brevets sont abandonnés autour de la septième année.

§3 – Les limites du monopole

Outre celles qui résultent de traités internationaux1045, le monopole d’exploitation conféré par le brevet d’invention trouve une première limite dans la règle de l’épuisement communautaire du droit1046, étendu au territoire de l’Espace économique européen par l’art. L.613-6 du CPI.

Au-delà, on trouve des exceptions relatives aux actes accomplis à des fins personnelles ou expérimentales, à la possession personnelle antérieure de l’invention et aux inventions biotechnologiques, ainsi que des limites d’intérêt public1047.

A – L’exception des actes accomplis à des fins personnelles ou expérimentales

1 – Actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales

Les art. L.613-5, a) du CPI et 27, a) de l’accord relatif à une JUB entérinent, en matière de brevets, une limite classique faite aux droits de propriété intellectuelle, à l’instar des exceptions de cercle de famille et de copie privée du droit d’auteur. Le fondement en est l’extrême difficulté probatoire à laquelle on se heurterait si l’exclusivité conférée devait s’étendre aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales.

C’est assurément cette même argumentation qui justifie deux exceptions particulières :

•la première, issue de l’art. 5 ter de la CUP, concernant l’emploi de moyens brevetés à bord des navires, aéronefs ou engins terrestres d’autres États unionistes pénétrant, temporairement ou accidentellement, dans les eaux, l’espace aérien ou le territoire français ;

•la seconde, inscrite dans l’art. L.613-5, e) du CPI1048, portant sur les « objets destinés à être lancés dans l’espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français ».

2 – Actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée

Les art. L.613-5, b) du CPI et 27, b) de l’accord relatif à une JUB écartent du monopole les actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée. Pareille exception est, à l’évidence, destinée à interdire l’usage des brevets d’invention comme entrave à la recherche scientifique et au progrès technique.

Outre des raisons de santé publique, c’est manifestement dans la même perspective que, en application de l’art. L.613-5, d), les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas davantage aux « études et essais requis en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu’aux actes nécessaires à leur réalisation et à l’obtention de l’autorisation ».

B – L’exception de possession personnelle antérieure de l’invention

Aux termes de l’art. L.613-7 du CPI, « toute personne qui, de bonne foi, à la date du dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire (français) en possession de l’invention objet du brevet a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet. Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie d’entreprise auquel il est attaché ». Sous l’intitulé « Droit fondé sur une utilisation antérieure de l’invention », l’art. 28 de l’accord relatif à une JUB instaure une semblable exception de possession personnelle antérieure, à ceci près que, en prenant en compte la possession de l’invention dans « un État membre contractant » et en en limitant l’impact au seul territoire de cet État, le texte européen ôte à l’exception tout caractère unitaire1049.

La notion de « possession de l’invention » ne doit pas tromper : il est nécessaire, pour échapper au monopole du breveté, de rapporter la preuve d’une maîtrise intellectuelle de l’invention dès avant le dépôt du brevet. D’où l’utilité, à cet égard, d’instruments tels que l’enveloppe « Soleau »1050.

S’agissant, par ailleurs, des conditions de transmission de l’exception, la Cour de cassation a admis la transmission tacite, au cessionnaire du fonds de commerce, du droit d’exploitation de l’invention né de la possession personnelle antérieure1051.

C – Les exceptions propres aux inventions biotechnologiques

1 – Exceptions aux fins d’exploitation agricole

Tout agriculteur ayant acquis du matériel de reproduction végétal breveté a, sous certaines conditions1052, la faculté d’utiliser le produit de sa récole « pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation »1053.

De même, l’achat d’animaux d’élevage brevetés ou de matériel de reproduction animal breveté autorise l’utilisation, le cas échéant moyennant rémunération, du « bétail protégé pour un usage agricole. Cette autorisation emporte la mise à disposition de l’animal ou du matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais exclut la vente dans le cadre d’une activité commerciale de reproduction »1054.

2 – Exception aux fins de création ou de développement d’autres variétés végétales

Dans le domaine des inventions biotechnologiques, le monopole conféré par les brevets relatifs à de l’information génétique ou à de la matière biologique ne s’étend pas aux actes – notamment ceux qui utilisent du matériel biologique – accomplis « en vue de créer ou de découvrir et de développer d’autres variétés végétales »1055.

D – Les limites d’intérêt public

Sont susceptibles d’être regroupées sous l’intitulé de limites d’intérêt public les exceptions ou licences imposées, assignées au monopole d’exploitation du brevet pour des raisons, soit de santé publique, soit de développement économique, soit de défense nationale.

1 – Raisons de santé publique

a – Les préparations magistrales de médicaments

Nonobstant la propriété de son titre, le breveté ne peut s’opposer, en application des art. L.613-5, c) du CPI et 27, e) de l’accord relatif à une JUB, ni « à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale », c’est-à-dire aux préparations magistrales selon une prescription destinée à un malade déterminé, ni aux « actes concernant les médicaments ainsi préparés ».

b – Les actes favorisant une diffusion rapide des médicaments

Si, gage d’un meilleur retour sur investissement, l’exclusivité conférée par les brevets de médicament peut être source d’encouragement de la recherche pharmaceutique, elle est également susceptible de constituer un frein – notamment au plan financier – pour l’accès des malades aux soins disponibles.

Aussi, en vue d’une diffusion accélérée des produits pharmaceutiques, le législateur français a-t-il tout d’abord écarté du monopole d’exploitation conféré par le brevet les actes nécessaires à l’obtention, tant de l’autorisation d’une AMM pour un médicament1056, que « du visa de publicité » requis par le Code de la santé publique1057.

Ce même objectif d’accès favorisé des malades aux soins disponibles explique ensuite que l’AMM d’un médicament générique1058 puisse valablement être délivrée même « avant l’expiration des droits de propriété intellectuelle qui s’attachent à la spécialité de référence concernée »1059.

c – Les licences d’office dans l’intérêt de la santé publique

Il résulte de l’art. L.613-16 du CPI que, « si l’intérêt de la santé publique l’exige et à défaut d’accord amiable avec le titulaire du brevet », peut être soumis au régime de la licence d’office (par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, sur la demande du ministre chargé de la santé publique) tout brevet délivré pour :

« a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ;

b)  Leur procédé d’obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d’un tel produit ;

c)  Une méthode de diagnostic ex vivo ».

Une telle décision suppose toutefois que les produits ou méthodes concernés « sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l’intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d’une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive ».

Le régime de la licence d’office est aussi applicable aux médicaments vétérinaires « lorsque l’économie de l’élevage l’exige »1060.

d – La licence obligatoire en vue de questions de santé publique dans le tiers monde

Dans le cadre, en particulier, de la lutte contre le sida, le législateur français a, en 2007, introduit dans le Code de la propriété intellectuelle1061 le régime de licence obligatoire institué par le règlement (CE) n° 816/2006 du 17 mai 2006 pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique. L’autorité administrative a ainsi, en l’absence de tout accord du titulaire du brevet, la faculté de permettre la fabrication – en France – de produits pharmaceutiques brevetés en vue de leur exportation vers des pays pauvres. Seront alors déterminés par arrêté la durée, les pays et les quantités autorisés, ainsi que le montant des redevances dues au titulaire du brevet1062.

2 – Objectif de développement économique et technique : la licence pour dépendance de perfectionnement

L’art. L.613-15 du CPI octroie aux titulaires de brevets de perfectionnement, compte tenu de la dépendance dans laquelle ils se trouvent à l’égard du brevet de base, la faculté d’obtenir, à défaut de licence amiable consentie par le titulaire dudit brevet de base, une « licence de dépendance » imposée par le TJ, dès lors que l’invention, objet du brevet de perfectionnement, « constitue à l’égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable », formule dont la sécurité juridique est des plus douteuses.

Une telle licence de dépendance est également susceptible d’être octroyée en vue de l’exploitation d’une variété végétale portant atteinte à un brevet antérieur1063.

3 – Raisons de défense nationale

L’État est investi du pouvoir d’acquérir, sur les inventions intéressant la défense nationale, soit une licence forcée, soit une expropriation moyennant indemnité. Dans les deux cas, à défaut d’accord amiable, le montant des redevances ou indemnités dues sera fixé par le TJ, statuant en chambre du conseil.

a – La licence d’office pour les besoins de la défense nationale

L’art. L.613-19, al. 1er du CPI dispose que « l’État peut obtenir d’office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l’exploitation d’une invention, objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte ».

b – L’expropriation pour les besoins de la défense nationale

En vertu de l’art. L.613-20, al. 1er du CPI, « l’État peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets ».

Section II

Le droit moral de l’inventeur

Tout comme le droit d’auteur, le droit de brevet recèle, au profit du créateur, un droit moral. Mais celui de l’inventeur n’est pas aussi développé que celui de l’auteur d’une œuvre de l’esprit, puisque le législateur n’y inclut qu’un droit au nom et que la jurisprudence se contente d’y ajouter quelques modestes attributs supplémentaires.

Faute de dispositions légales à cet égard, la durée de ce droit, qui naît forcément avec l’invention considérée, doit logiquement s’éteindre, à l’instar des droits de la personnalité, au décès de l’inventeur1064.

§1 – Le droit au nom

Issu de l’art. 4 ter de la CUP, l’octroi d’un droit au nom figure dans les droits européen et français des brevets.

Aux termes de l’art. 62 de la CBE, « l’inventeur a le droit, à l’égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d’être désigné en tant que tel auprès de l’Office européen des brevets ». Pour sa part, l’art. L.611-9 du CPI dispose que « l’inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet ; il peut également s’opposer à cette mention ».

Ces textes instituent donc, tous deux, un droit à la paternité de l’invention conféré à l’inventeur, quand bien même celui-ci ne serait pas titulaire du brevet. Le droit interne y ajoute, en outre, la faculté pour l’inventeur de refuser d’être mentionné dans le brevet, à l’instar du droit à l’anonymat reconnu à l’auteur d’une œuvre de l’esprit.

§2 – Les autres attributs du droit moral

La jurisprudence a pu octroyer à l’inventeur quelques attributs distincts du droit au nom.

La Cour d’appel de Paris a ainsi reconnu à un ingénieur d’études le droit de s’opposer à la publication prématurée de certains de ses travaux, qu’il estimait inachevés ou incomplets1065. De sorte que c’est une sorte de droit de divulgation qui est ici conféré à l’inventeur.

La même juridiction a jugé que l’inventeur breveté en « faillite » est, au nom de son droit moral à défendre sa qualité d’inventeur et son brevet, recevable à intervenir personnellement à l’instance en nullité et contrefaçon du brevet reprise par l’administrateur judiciaire1066. Pareille prérogative pourrait manifestement être rapprochée du droit de l’auteur au respect de son œuvre.

Chapitre IV

L’exploitation des droits

S’agissant d’un objet de propriété, le brevet est parfaitement passible de saisie, quoique suivant un régime dérogatoire au droit commun des voies d’exécution. Ainsi, l’art. L.613-21 du CPI dispose que « la saisie d’un brevet est effectuée par acte extrajudiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l’Institut national de la propriété industrielle ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur le brevet ; elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet. À peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet ».

Par ailleurs, le brevet peut être détenu en copropriété, en application du régime supplétif prévu par les art. L.613-29 à L.613-31 du CPI, aux termes duquel, en particulier, chacun des copropriétaires est libre, sous certaines conditions, d’exploiter personnellement l’invention, d’en concéder des licences non exclusives d’exploitation, ou encore de céder sa quote-part.

Pour ce qui concerne son exploitation, le brevet confère à son titulaire un monopole, dont l’effectivité suppose, le cas échéant, que soit conduite une politique stricte de lutte contre la contrefaçon. Mais, en tant qu’objet de propriété, le brevet est également susceptible de donner lieu à une exploitation indirecte, par le biais de contrats, dont les uns, les plus nombreux, seront librement consentis, tandis que les autres, seront imposés à titre de sanction d’un défaut d’exploitation. Dans les deux cas cependant, les actes devront être inscrits au Registre national des brevets (RNB) pour les titres français1067 et au Registre de la protection unitaire conférée par un brevet pour les titres à effet unitaire1068.

Section I

Les contrats librement consentis

On trouve une grande diversité de conventions passées sur les brevets, par exemple des nantissements, des apports en société, voire des donations. Ce sont cependant les cessions, les licences et les accords de coexistence qui sont les plus fréquents.

§1 – Les cessions et licences de brevet

Conformément à l’art. L.613-8 du CPI, « les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive ».

A – Les règles communes

Outre leur soumission conjointe au droit commun des contrats, les cessions et licences de brevet sont soumises, par le CPI, à deux solennités particulières1069.

Est, en premier lieu, imposée la rédaction d’un écrit. Il résulte, en effet, de l’art. L.613-8, al. 5 du CPI que « les actes comportant une transmission ou une licence […] sont constatés par écrit, à peine de nullité »1070. La majorité des auteurs considèrent toutefois que la nullité encourue est seulement une nullité relative.

La seconde obligation est l’accomplissement de formalités de publicité légale. L’art. 2, e) du règlement (UE) n° 1257/2012 impose ainsi que « toute licence » et « tout transfert » d’un brevet européen à effet unitaire soient inscrits au Registre de la protection unitaire conférée par un brevet. Dans le même sens, le CPI assujettit l’opposabilité aux tiers, sur le territoire français, des « actes transmettant ou modifiant les droits attachés » à un brevet :

•pour la partie française d’un titre unitaire, à leur inscription audit Registre de la protection unitaire1071 ;

•pour un titre français1072, à leur inscription au RNB1073.

B – Les règles propres à la cession de brevet

La cession d’un brevet obéit, naturellement, aux règles du droit commun de la vente. Mais elle fait aussi l’objet de conditions particulières, d’origine jurisprudentielle, concernant surtout ses effets.

1 – Étendue de la cession de demande de brevet

La cession d’une demande de brevet est, à l’instar de celle du brevet lui-même, expressément admise par l’art. L.613-8 du CPI. A, dès lors, été posée au juge la question de savoir si une telle cession de demande de brevet emportait ou non celle du droit de priorité unioniste qui y est attaché1074. Par un arrêt du 18 juin 1996, la Chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que « le droit de priorité unioniste constitue un droit distinct et indépendant de celui conféré par la première demande de brevet ». C’est pourquoi la mention figurant dans l’acte de cession de la demande, « avec tous droits y attachés sans aucune réserve ni exception », ne saurait opérer transfert de ladite priorité unioniste1075.

Cour de cassation, Ch. com., 18 juin 1996,
Sté Mat et autre c. Sté Airbi

LA COUR ; — Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués (Paris, 6 mai 1993 et 9 juin 1994), que le 24 décembre 1989, la société Airbi, assistée de M. Crozat, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession, a vendu à la société Mat « la propriété de l’invention d’un procédé et d’un dispositif de séparation des matières en suspension et en solution dans un liquide et leurs domaines d’application », qui avait fait l’objet d’une demande de brevet déposée le 28 mars 1989 ; que la société Mat a déposé, le 27 mars 1990, conformément au traité de coopération en matière de brevet, et sous le n° FR 90/00.205, une « demande internationale PCT » afférente à la demande de brevet français et des demandes internationales de brevets ; que la société Airbi, soutenant qu’elle n’avait pas cédé le droit de priorité afférent à la demande de brevet cédée le 24 décembre 1989, a assigné la société Mat ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Mat fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que l’acte de cession de la demande de brevet n’emportait pas, à son profit, cession du droit de priorité qui y était afférente alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel qui, bien que distinguant le droit de priorité unioniste de la demande initiale de brevet, exige une stipulation expresse pour admettre la cession d’un droit de priorité, a ajouté une condition non prévue par la loi et a violé ainsi les articles 4 de la Convention d’union et L.613-8 du Code de la propriété intellectuelle ; et alors, d’autre part, qu’il résulte des constatations de l’arrêt que M. Crozat n’était pas simplement l’inventeur du brevet litigieux mais également le représentant légal de la société Airbi ; que, dès lors, en s’abstenant d’examiner si le fait pour celui-ci d’avoir participé en cette qualité tant à l’acte de cession qu’aux démarches entreprises par elle pour bénéficier du droit de priorité en formulant la demande PCT, ne confirmait pas la cession de ce droit de priorité, la cour d’appel a affecté son arrêt d’un manque de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ; — Mais attendu, d’une part, que par motifs propres et adoptés, l’arrêt constate l’absence de stipulation portant sur la cession du droit de priorité unioniste afférente à la demande de brevet ayant fait l’objet du contrat litigieux et retient qu’une telle stipulation ne peut résulter de la mention figurant dans le contrat « avec tous les droits y attachés sans aucune réserve ni exception » ; qu’en décidant, après avoir rappelé que le droit de priorité unioniste constitue un droit distinct et indépendant de celui conféré par la première demande de brevet, qu’en l’absence de stipulation expresse, le contrat litigieux ne portait que sur l’exclusivité de l’exploitation du brevet en France, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes invoqués ; — Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, qui avait constaté que le contrat litigieux ne comportait pas la cession du droit de priorité conféré par la demande de brevet, n’avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée ;

— D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

[…].

PAR CES MOTIFS :

— rejette…



2 – Obligations du cédant

Tandis que le cessionnaire a, classiquement, pour obligation principale de payer le prix stipulé, le cédant d’un brevet d’invention est assujetti, par la jurisprudence, à un certain nombre d’obligations particulières.

a – L’obligation de délivrance

Le cédant est ici tenu d’une obligation de délivrance de l’invention cédée. Nonobstant les controverses doctrinales intervenues en la matière, il a pu être considéré que l’accomplissement de cette obligation exigeait que le cessionnaire soit mis en mesure d’exploiter effectivement l’invention brevetée. Et en s’appuyant sur le principe d’exécution de bonne foi des contrats, inscrit dans l’actuel art. 1104 du Code civil1076, la jurisprudence en a parfois inféré, dans le silence du contrat, une obligation pour le vendeur de transmettre un savoir-faire, voire même une assistance technique1077.

b – L’obligation de garantie

Est d’abord imposée au cédant une garantie d’éviction de son fait personnel, couvrant aussi bien les troubles de fait que les troubles de droit. La garantie des premiers interdit au vendeur d’exploiter l’invention cédée, tandis que celle des seconds le prive du droit d’agir, à l’encontre de l’acquéreur, en nullité ou en contrefaçon du brevet considéré.

Quoiqu’elle soit limitée aux troubles de droit, est ensuite due par le cédant une garantie d’éviction du fait d’autrui. En pratique, elle pourra notamment être assurée au moyen d’un appel dudit cédant en garantie, le cas échéant, par l’assistance juridique portée au cessionnaire poursuivi en contrefaçon ou défendeur à une action en nullité du brevet.

Incombe enfin au vendeur, sur le fondement de l’art. 1641 du C. civ., une garantie « à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Cette garantie des vices cachés est, sauf clause de « risques et périls », normalement applicable à la cession de brevet, étant entendu qu’elle est susceptible de porter sur les vices matériels comme sur les vices juridiques :

•la garantie des vices matériels est celle qui couvre les vices de conception de l’invention, à l’origine, par exemple, de risques d’explosion ou d’impossibilité d’obtenir les résultats techniques annoncés, à l’exclusion toutefois de la valeur commerciale de l’invention ;

•la garantie des vices juridiques est celle qui joue notamment lorsque le brevet vendu se révèle ultérieurement frappé de nullité. Elle a fait l’objet de précisions jurisprudentielles dont il résulte, en premier lieu, que, nonobstant le risque – toujours existant – d’une annulation judiciaire du brevet, la cession est un contrat commutatif qui n’est pas, en tant que tel, entaché d’un aléa portant sur la validité juridique du brevet et, en second lieu, que la clause du contrat par laquelle « le cédant ne donne aucune garantie autre que celle de son fait personnel » ne saurait s’apparenter à une clause de « risques et périls »1078.

Cour de cassation, Ch. com., 3 mai 1978,
Labouche c. Sté Unipresse Publicité et autres

LA COUR ; — Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 1976) que Labouche a cédé à la Soc. Unipresse Publicité (S.U.P.) dont Guibert était le gérant, le brevet français n° 73-06095 qu’il venait de déposer et qui avait pour objet « la création d’espaces publicitaires en sous-impressions » ; que pour le règlement du prix, fixé dans l’acte à 3 millions de francs, cinq billets à ordre à échéances échelonnées ont été signés au nom de la S.U.P. ; qu’en outre Guibert, personnellement, a versé à Labouche 620.000 F ; que Guibert et la S.U.P., maintenant en règlement judiciaire, ont assigné Labouche en nullité du brevet, et par voie de conséquence, en nullité de la cession du brevet, en nullité des 5 billets à ordre et en restitution de ces billets, ainsi que de la somme de 620.000 F ; qu’il a été fait droit à ces demandes ; — Attendu qu’il est reproché à l’arrêt déféré d’avoir prononcé la nullité du brevet, alors, selon le pourvoi, d’une part, que contrairement aux énonciations de la décision attaquée, Labouche n’a jamais, dans ses écritures, reconnu que le procédé consistant à imprimer un texte en sous-impression d’un autre texte était connu et que le brevet revendique comme nouveau la création d’espaces publicitaires et utilisant tout ou partie des surfaces constituant les publications comme toiles de fond, et d’autre part, que le brevet donne les moyens propres à obtenir le résultat recherché et que l’arrêt y voit une application nouvelle d’un procédé connu ; — Mais attendu qu’ayant constaté que Labouche a utilisé en matière de publicité le procédé « classique » et connu de la sous-impression, et observé que le brevet ne revendique d’ailleurs aucune modification de la technique de l’impression, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, a pu estimer que l’invention de Labouche comprise dans l’état de la technique n’était pas nouvelle et constituait seulement un emploi nouveau non brevetable ; d’où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé, d’une part, que le contrat de cession n’avait pas un caractère aléatoire, alors, selon le pourvoi, qu’il résulte de l’art. 5 de ce contrat que le cessionnaire reconnaît avoir pris connaissance du dossier qu’il a étudié et de l’avis documentaire et, d’autre part, que la S.U.P. n’avait pas fait cette acquisition à ses risques et périls, alors, selon le pourvoi, qu’il résulte de l’art. 6 du contrat que le cédant ne donne aucune garantie autre que celle de son fait personnel ; — Mais attendu, d’une part, que les juges du fond ont pu considérer que le contrat n’avait pas un caractère aléatoire, ce caractère, à défaut de stipulation contraire, ne pouvant résulter que « de la valeur commerciale de l’invention mais non de la validité juridique du brevet » ; — Attendu, d’autre part, que c’est par une interprétation souveraine des termes ambigus de l’art. 6 du contrat, que les juges du fond ont apprécié que les dispositions restrictives de garanties qu’il contient n’étaient pas équivalentes à la clause « aux risques et périls » de l’acheteur, au sens de l’art. 1629 c. civ., et qu’elles ne dérogeaient pas au principe selon lequel le cédant doit garantir l’existence juridique du brevet ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;

[…].

PAR CES MOTIFS,

— rejette…



C – Les règles propres à la licence de brevet

La licence est la convention par laquelle le titulaire d’un droit de propriété industrielle en concède, moyennant rémunération, une autorisation d’exploitation. De sorte que le transfert porte alors, non pas sur la propriété du titre, mais sur sa jouissance.

Si la licence est par principe un contrat intuitu personae, l’art. 8, §1er du règlement (UE) n° 1257/2012 institue un régime – facultatif – dit de « licence de droit » permettant au titulaire d’un brevet européen à effet unitaire de « déposer une déclaration devant l’OEB selon laquelle il est prêt à autoriser quiconque à utiliser l’invention, en tant que licencié, contre paiement d’une compensation adéquate »1079.

L’art. 3 §2, al. 3 dudit règlement précise encore que le brevet européen à effet unitaire « peut faire l’objet d’un contrat de licence pour tout ou partie des territoires des États membres participants ».

Une grande partie de la doctrine et de la jurisprudence considèrent par ailleurs que la licence de brevet est un contrat synallagmatique, présentant les caractéristiques du louage de chose. Doivent, par conséquent, s’ensuivre des obligations positives à la charge de chacune des parties.

1 – Obligations du concédant

Le concédant est tenu à une obligation de délivrance, dont les modalités sont identiques à celles de la cession de brevet. Le particularisme de la licence apparaît, en revanche, à l’égard de l’obligation de garantie due au preneur.

a – La garantie d’éviction

En tant qu’elle porte, en particulier, sur l’éviction du fait personnel, la garantie assumée par le breveté impose notamment à celui-ci de veiller à l’absence de perte de la protection en s’acquittant, pendant toute la durée du contrat, des annuités de maintien en vigueur1080.

S’agissant, par ailleurs, de l’éviction du fait d’autrui, le bailleur assume la même garantie que le cédant, à ceci près que la poursuite des contrefacteurs, auteurs d’un trouble de fait, est ici susceptible d’être demandée au concédant, dès lors qu’il n’en a pas contractuellement conféré le pouvoir au licencié.

b – La garantie des vices cachés

Compte tenu de la qualification de bail appliquée à la licence de brevet, le concédant doit, en application de l’art. 1721, al. 1er du C. civ., garantir son cocontractant contre « tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage », sous réserve de la stipulation dans le contrat d’une clause de « risques et périls » :

•à l’instar du régime de la cession de brevet, la garantie couvrira les vices matériels de l’invention toutes les fois que le défaut d’obtention des performances annoncées procède, non pas d’une défaillance du licencié dans la mise en œuvre du brevet, mais d’un problème de conception même de l’invention1081 ;

•la garantie pourra également, comme en matière de cession, porter sur les vices juridiques, par exemple, en cas d’annulation judiciaire du brevet. Mais, s’agissant ici d’un contrat à exécution successive, le bailleur sera peut-être tenté d’y insérer une clause de « non-contestation », en vertu de laquelle le licencié s’interdit de contester en justice la validité du brevet concédé : celle-ci a initialement fait l’objet d’une admission de principe, tout à la fois par la Cour de cassation, au nom de la liberté contractuelle1082, et par la Commission européenne, au regard des règles communautaires de concurrence1083. Mais, outre le changement de position de la Commission1084, l’efficacité de ladite clause a été fortement réduite dès lors que la Haute juridiction française a reconnu au licencié, poursuivi en contrefaçon par le concédant, le droit d’opposer, à titre d’exception, la nullité du brevet, nonobstant la stipulation d’une telle clause de non-contestation dans le contrat1085.

2 – Obligations du licencié

Le licencié de brevet a, pour ce qui le concerne, deux obligations principales :

•d’abord celle de s’acquitter du paiement des redevances stipulées. À la différence du contrat d’édition, les modalités de fixation de la rémunération due au bailleur sont laissées à la libre négociation des parties. La pratique révèle cependant une propension à prévoir un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le licencié, sur l’exploitation de l’invention, combiné, le cas échéant, avec un minimum forfaitaire. Confrontée à la question du sort des redevances acquittées par le licencié en cas d’annulation du brevet concédé, la Cour de cassation a jugé que « l’invalidité d’un contrat de licence résultant de la nullité du brevet sur lequel il porte, n’a pas, quel que soit le fondement de cette nullité, pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui »1086 ;

•ensuite, celle d’entreprendre une exploitation effective de l’invention concédée, dès lors que le défaut d’exploitation d’un brevet n’est pas dépourvu de sanction pour le titulaire1087.

3 – Circulation de la licence

Comme tout bail, le caractère intuitu personae de la licence a pour corollaire l’interdiction de principe des cessions du contrat, de même que celle des sous-licences. La conclusion d’une sous-licence en l’absence d’autorisation du breveté serait, en effet, source de mise en cause de la responsabilité contractuelle du licencié et exposerait celui-ci à des poursuites au titre de la complicité à la contrefaçon par fourniture de moyens, le sous-licencié risquant, pour sa part, d’être déclaré contrefacteur.

Il résulte toutefois de l’art. L.613-8, al. 4 du CPI que, sous réserve d’un dépôt frauduleux de la demande, la transmission du brevet « ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission ». Dès lors, le nouveau titulaire d’un brevet doit, de façon parfaitement logique, poursuivre les licences conclues, avant la cession, par son vendeur.

§2 – Les accords de coexistence de brevets

Forgés par la pratique, les accords de coexistence (également appelés accords de non-opposition) de brevets, sont ceux par lesquels des titulaires de brevets distincts s’entendent pour s’interdire mutuellement toute action en contrefaçon ou en nullité de leurs titres respectifs.

Faute de réglementation, c’est la jurisprudence qui a fixé le cadre en la matière. Ainsi, en jugeant qu’une convention de non-opposition de brevets n’impliquait aucune obligation positive d’exploitation de l’invention, la Cour de cassation a bien marqué l’autonomie de ce contrat par rapport à la licence1088.

Cour de cassation, Ch. com., 5 janvier 1983,
Albrycht c. Sté Eurotungstène et autres

LA COUR ; — Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 1981) qu’Albrycht, titulaire du brevet d’invention n° 1595282, déposé le 18 décembre 1968, ayant pour objet un « outil à fileter » et la société « Ugine Carbone » (la société U.C.) devenue depuis la société Eurotungstène, titulaire du brevet d’invention n° 7046144, déposé le 22 décembre 1979, ayant pour objet « un perfectionnement aux outils à fileter », ont passé le 17 novembre 1972 une convention pour régler leurs rapports ; que la société U.C. lui ayant fait connaitre qu’elle n’envisageait pas d’exploiter le brevet par elle déposé mais qu’elle mettait à sa disposition tous les éléments en sa possession pour lui permettre d’entreprendre une fabrication qu’elle l’aiderait à commercialiser, Albrycht a assigné cette société en paiement de dommages-intérêts ; — Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté Albrycht de ses prétentions alors que, selon le pourvoi, d’une part, il résulte clairement du contrat que la société U.C. s’était engagée à exploiter le brevet Albrycht, qu’en effet, le contrat qui prévoit que ce dernier sera rémunéré par une « redevance fixée à 5 % du montant hors taxe des factures encaissées par la société U.C. au titre de ses ventes nettes de produits couverts par le brevet Ugine Carbone, d’un côté, et, d’un autre côté, de 10 % du montant hors taxe des encaissements que la société U.C. enregistrera le cas échéant au titre des cessions de licence du brevet Ugine Carbone qu’elle pourrait faire à des tiers », prévoit nécessairement une exploitation du brevet, qui seule rend ce mode de rémunération possible, qu’en en décidant autrement la Cour d’appel a dénaturé la convention susvisée, et alors que, d’autre part, cette dénaturation a permis aux juges du fond de qualifier le contrat de « non opposition » bien qu’il s’agisse d’une licence d’exploitation de brevet, tous les éléments en étant réunis obligation d’exploiter, redevances et engagement du breveté de ne pas opposer son brevet au licencié, qu’en en décidant autrement, la Cour d’appel a commis une erreur dans la qualification du contrat, violant ainsi la loi de 1968 sur le brevet d’invention par fausse application et l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ; — Mais attendu qu’en retenant que le contrat ayant lié les parties ne pouvait s’analyser que comme une convention de non-opposition, Albrycht s’engageant à ne pas opposer son propre brevet à celui de la société U.C. et cette dernière s’engageant, pour sa part, en cas d’exploitation de sa propre invention, à rémunérer éventuellement la coopération intellectuelle d’Albrycht, mais sans prendre aucun engagement positif d’exploitation, la Cour d’appel n’a fait qu’appliquer les termes clairs et précis du contrat et qualifier exactement celui-ci ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS :
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Section II

Les contrats imposés à titre de sanction d’un défaut d’exploitation

À la différence des droits de propriété littéraire et artistique ou des dessins et modèles, l’insuffisance ou le défaut d’exploitation des brevets d’invention ne sont pas dépourvus de sanction : si le titulaire n’encourt plus la déchéance de son titre1089, il s’expose au risque de se voir imposer l’octroi de licences à des bénéficiaires et selon des conditions qu’il n’aurait peut-être pas agréés spontanément.

§1 – La licence d’office pour les besoins de l’économie nationale

Quoique la disposition n’ait, semble-t-il, encore jamais été appliquée, l’art. L.613-18 du CPI dispose que, si l’absence d’exploitation d’un brevet ou « l’insuffisance en qualité ou en quantité de l’exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l’intérêt public », le ministre chargé de la propriété industrielle est fondé, suite à une mise en demeure restée infructueuse après une année, à soumettre le brevet en cause au régime de la licence d’office. La conséquence en est que toute personne qualifiée est en droit de demander une licence non exclusive d’exploitation de l’invention brevetée, moyennant le versement de redevances fixées d’un commun accord avec le titulaire du brevet ou, à défaut, par le TJ.

§2 – La licence obligatoire pour défaut d’exploitation

L’art. L.613-11 du CPI permet à toute personne en état d’exploiter une invention de manière sérieuse et effective, d’obtenir en justice une licence obligatoire du brevet concerné, dès lors que, sauf excuses légitimes reconnues à son titulaire, l’invention en cause révèle un défaut ou une insuffisance d’exploitation à l’expiration d’un délai de trois ans après la délivrance du brevet ou de quatre ans à compter du dépôt de la demande (ou encore en cas d’exploitation abandonnée depuis plus de trois ans).

Ayant à appliquer cette règle, un tribunal a estimé que « seul un obstacle matériel sérieux à l’exploitation envisagée » est susceptible de valoir « excuse légitime » au défaut d’exploitation de l’invention brevetée par son titulaire1090. Légalement habilitée à déterminer les conditions de la licence obligatoire, ladite juridiction s’est, en outre, reconnue compétente pour fixer le montant de la redevance due, ainsi que le champ d’application du contrat, en termes notamment d’aire géographique, de durée, d’éventuel droit du licencié aux perfectionnements, etc.

Par ailleurs, « si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence obligatoire ou d’office ne peut être accordée que pour une utilisation à des fins publiques non commerciales ou pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à la suite d’une procédure juridictionnelle ou administrative »1091.

Chapitre V

La défense des droits

Le droit des brevets réglemente tout à la fois les formes de la contrefaçon, l’action en contrefaçon et les sanctions de la contrefaçon.

Section I

Les formes de la contrefaçon

L’art. L.615-1, al. 1er du CPI qualifie de contrefaçon « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L.613-3 à L.613-6 », étant ajouté qu’est également assimilé à un acte de contrefaçon tout dépassement par un licencié de « l’une des limites de sa licence »1092.

Plus généralement, la contrefaçon d’un brevet procèdera soit de la reproduction ou de l’exploitation, non autorisées, d’une invention brevetée, soit de la fourniture des moyens de contrefaire un brevet.

§1 – La reproduction non autorisée d’une invention brevetée

A – Les modalités de la reproduction

Expressément envisagée par l’art. L.613-3, a) du CPI et 25, a) de l’accord relatif à une JUB, la reproduction d’une invention prendra souvent la forme d’une « fabrication » du produit breveté. En tout état de cause, la sanction des reproductions serviles (ou à l’identique) d’invention brevetée ne présente aucune difficulté théorique. Il en va différemment dans les hypothèses de reproduction partielle et de contrefaçon par équivalence.

1 – Reproduction partielle d’invention brevetée

Conformément à l’art. L.613-2, al. 1er du CPI, « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ». A, dans ces conditions, pu se poser la question de la « contrefaçon partielle », c’est-à-dire celle de savoir s’il convenait, ou non, de sanctionner la reproduction d’un élément séparé de l’invention lorsque la revendication concernée est complexe et divisible. La Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a admis par un arrêt remarqué – et critiqué – par lequel elle a censuré une cour d’appel qui s’était abstenue de rechercher si la reproduction en partie d’une des caractéristiques de l’invention brevetée ne constituait pas une contrefaçon partielle1093.

2 – Reproduction sous une forme équivalente de l’invention brevetée

La qualification de contrefaçon n’est nullement subordonnée à une reproduction de l’invention brevetée au strict identique. C’est ainsi qu’est également sanctionnée en jurisprudence la contrefaçon « par équivalence », en cas d’identité de fonctions (ou de résultats) entre le moyen litigieux et le moyen breveté, nonobstant une différence de formes1094. Et tel est aussi le cas dès lors qu’un produit est « obtenu directement par un procédé équivalent au procédé objet du brevet »1095.

Cour de cassation, Ch. com., 15 juillet 1987,
Sté Guima c. Sté Les Bennes Marrel

LA COUR ; — Sur les trois moyens réunis :

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 29 avril 1986), la société Les Bennes Marrel (société Marrel), titulaire du brevet n° 72-19.596 demandé le 23 mai 1972 et concernant un « dispositif autonome pour la manutention de conteneurs sur un camion » a demandé pour contrefaçon de ce titre la condamnation de la société Guima et de la société Établissements Sapey ; — Attendu que la société Guima fait grief à la cour d’appel de l’avoir déclarée contrefactrice de ce brevet aux motifs, selon le pourvoi, « qu’il est vrai que dans le dispositif breveté, le vérin doit nécessairement s’appliquer contre la potence, faute de quoi, en l’absence d’un autre moyen de levage, celle-ci, pivotant sans contrôle, ne pourrait être utilisée, tandis que dans le dispositif de la société Guima, le vérin qui prend appui sur le châssis du véhicule s’applique contre le faux-châssis ; mais que dans le dispositif de la société Guima, il est indifférent que ce vérin s’applique contre le faux-châssis ou contre la potence, dès lors qu’il entre en action au moment où ces deux organes forment un ensemble rigide par l’effet de l’autre vérin qui les relie, et que cet ensemble peut être mis en mouvement par une action exercée sur lui en un point quelconque », alors que, d’une part, après avoir ainsi constaté le caractère nécessaire de la disposition brevetée pour l’obtention d’un résultat industriel, la cour d’appel ne pouvait admettre comme entrant dans le champ de cette invention et par conséquent comme contrefaisante, une disposition différente ; qu’en ne tirant pas à cet égard de ses propres constatations les conséquences légales que celles-ci imposaient, elle a violé les articles 1er, 6 et 51 de la loi du 2 janvier 1968, et aux motifs que, « s’il est vrai que le dispositif incriminé met en œuvre des moyens particuliers qui ne sont pas identiques à ceux que définit le brevet, à savoir l’emploi d’une potence à bras unique, au lieu d’un portique à deux bras, l’emploi de deux vérins au lieu d’un et l’application contre le faux-châssis, au lieu de la potence, du vérin prenant appui sur le châssis du véhicule, ces moyens sont équivalents puisqu’ils remplissent la même fonction technique pour obtenir le même résultat », alors que, d’autre part, les revendications du brevet ne définissent pas une fonction pour l’obtention d’un résultat mais uniquement la mise en œuvre pour l’obtention de ce résultat d’un dispositif structurel déterminé ; qu’en protégeant au profit du breveté la seule fonction en vue du résultat indépendamment de la structure revendiquée, l’arrêt élargit abusivement le champ du brevet et viole l’article 28 de la loi du 2 janvier 1968, et alors qu’enfin, aux termes des articles 13 et 28 de la loi du 2 janvier 1968 un brevet comporte impérativement des revendications destinées à définir l’étendue de la protection demandée et que la cour d’appel, après avoir retenu en l’espèce quatre des revendications du brevet, ne pouvait, sans violer ces textes, prononcer une condamnation indéterminée au regard de l’une ou l’autre de ces revendications ; — Mais attendu, en premier lieu, que tout en relevant des différences de structures entre le dispositif protégé par le brevet et celui de la société Guima, la cour d’appel, par une appréciation souveraine, a retenu que le brevet protégeait également des fonctions et que celles-ci étaient identiques ou similaires à celles produites par le dispositif litigieux ;

Attendu, en second lieu, qu’après avoir constaté que les éléments du dispositif de la société Guima se retrouvaient dans les quatre premières revendications du brevet qu’elle reproduisait, la cour d’appel s’est expliquée sur les différences de structures qu’elle relevait et a légalement justifié sa décision en déclarant « la société Guima contrefactrice du brevet litigieux » ;

D’où il suit qu’aucun des moyens n’est fondé.

PAR CES MOTIFS :
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B – Les modalités d’appréciation de la contrefaçon par reproduction

Comme les autres branches de la propriété intellectuelle, la matière des brevets laisse place à l’adage classique, selon lequel « l’appréciation de la contrefaçon se fonde sur les ressemblances et non sur les différences ». Une illustration peut en être fournie par l’admission de la qualification de contrefaçon dès lors que sont constatées des ressemblances sur les caractéristiques essentielles de l’invention, en dépit d’éventuelles différences, mêmes constitutives, le cas échéant, de perfectionnements1096.

§2 – L’exploitation non autorisée d’une invention brevetée

Les art. L.613-3 du CPI et 25 de l’accord relatif à une JUB prohibent, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, un certain nombre d’actes d’exploitation de l’invention protégée. La notion d’exploitation non autorisée est entendue de manière très large puisque sont visées par le législateur :

•l’utilisation, ou la détention à cette fin, d’un produit ou procédé breveté ;

•l’offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins d’un produit ou procédé breveté, ou encore d’un produit obtenu directement par un procédé breveté ;

•l’importation en France, l’exportation ou le transbordement, en vue de son offre ou de sa mise dans le commerce, d’un produit ou procédé breveté, ou encore d’un produit obtenu directement par un procédé breveté.

C’est précisément en vue d’éviter des poursuites pour exploitation non autorisée d’une invention brevetée que le Code de la propriété intellectuelle déroge au principe général d’irrecevabilité des actions préventives en admettant l’action en « déclaration de non-contrefaçon » : aux termes de l’art. L.615-9, « toute personne qui justifie d’une exploitation industrielle sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet » peut demander au titulaire d’un brevet de prendre parti sur l’opposabilité de son titre à l’égard de cette exploitation. À défaut de réponse dans les trois mois, il est possible de saisir le juge pour qu’il se prononce sur l’opposabilité du brevet considéré à l’exploitation en cause.

§3 – La fourniture des moyens de contrefaire un brevet

Une autre forme de contrefaçon consiste dans la fourniture des moyens de contrefaire un brevet, laquelle est elle-même susceptible de revêtir deux modalités.

La première, visée aux art. L.613-3, b) du CPI et 25, b) de l’accord relatif à une JUB, est l’offre d’utilisation, sur le territoire couvert par le titre, d’un procédé breveté faite en connaissance de cause, soit parce que l’auteur « sait » qu’il s’agit d’un procédé breveté, soit parce que « les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite ».

La seconde, inscrite dans les art. L.613-4 du CPI et 26 de l’accord relatif à une JUB, est la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, des moyens de mise en œuvre se rapportant à un élément essentiel d’une invention brevetée. Mais la prohibition n’est alors encourue qu’à une double condition : d’abord que l’auteur de ces faits sait ou ne peut ignorer « que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre », ensuite, sauf s’il y a incitation à la commission de la contrefaçon, que les moyens considérés ne sont pas des produits courants du commerce.

Section II

L’action en contrefaçon

§1 – Les conditions de l’action en contrefaçon de brevet

La recevabilité de l’action en contrefaçon de brevet suppose tout à la fois une qualité pour agir, l’opposabilité du titre, objet de la contrefaçon, ainsi que, le cas échéant, le respect des règles concernant le cumul avec l’action en concurrence déloyale. Une obligation de traduction est également envisageable pour les brevets européens déposés dans une langue autre que le français.

A – La qualité pour agir en contrefaçon de brevet

1 – Droit reconnu aux propriétaires de brevets

En vertu de l’art. L.615-2, al. 1er du CPI, « l’action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet », que celui-ci soit titulaire originaire ou cessionnaire inscrit1097.

La Cour de cassation a inféré de cette formule l’irrecevabilité de l’action exercée par le créancier du breveté, à l’encontre de la volonté de ce dernier, que ce soit au titre de l’action oblique de l’art. 1341-1 du C. civ.1098 ou que ce soit au titre de l’action paulienne de l’art. 1341-2 du C. civ.1099 (dans l’hypothèse d’un désistement d’action effectué par le breveté)1100.

Par ailleurs, en cas de brevet détenu en copropriété, il résulte de l’art. L.613-29, b) du CPI que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, « chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l’assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur l’action tant qu’il n’est pas justifié de cette notification ».

2 – Prérogatives octroyées aux licenciés

Si l’action en contrefaçon de brevet est réservée à certains licenciés inscrits, tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par son donneur de licence.

a – L’admission conditionnelle de l’action en contrefaçon de certains licenciés inscrits

Sous réserve d’en avoir préalablement informé le titulaire du brevet, le preneur d’une licence librement consentie – à propos de laquelle les formalités de publicité légale ont en outre été accomplies – peut agir en contrefaçon dudit brevet, la recevabilité de son action variant toutefois selon que le contrat a ou n’a pas un caractère exclusif :

•si la licence est exclusive, le droit d’agir du licencié est ouvert sauf stipulation contraire figurant dans le contrat1101 ;

•si la licence n’est pas exclusive, l’action doit être expressément autorisée par le contrat1102.

Le titulaire d’une licence d’office ou d’une licence obligatoire n’est, pour sa part, recevable à exercer l’action en contrefaçon que si le titulaire du brevet ne l’a pas engagée nonobstant une préalable mise en demeure1103.

Lorsque l’action en contrefaçon a été valablement intentée par un licencié (quel que soit le type de licence), le titulaire du brevet sera en tout état de cause recevable à intervenir dans l’instance1104, la validité du brevet litigieux ne pouvant toutefois être contestée tant que le titulaire du brevet n’y est pas partie1105.

b – L’admission générale de l’intervention de tout licencié

S’agissant du brevet français, il appert de l’art. L.615-2, al. 6 du CPI que tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par son concédant, « afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre »1106. En outre, si l’opposabilité aux tiers des droits du licencié suppose en principe que le contrat de licence soit inscrit au Registre national des brevets1107, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a sensiblement élargi les conditions de recevabilité de l’intervention des preneurs d’une licence de brevet, désormais autorisés, en vertu de l’art. L.613-9, al. 3 du CPI, à faire valoir en justice leur préjudice propre à l’occasion de l’action en contrefaçon déjà engagée par le titulaire du brevet : en effet, celle-ci leur est désormais ouverte quand bien même le contrat de licence ne serait pas inscrit au RNB.

B – L’opposabilité du brevet, objet de la contrefaçon

Condition de recevabilité de l’action en contrefaçon, l’opposabilité du brevet, objet de la contrefaçon, passe d’abord par la validité de celui-ci. En outre, la possibilité, laissée au déposant d’une demande de brevet, de modifier les revendications au cours de la procédure administrative a pu faire difficulté quant à la date d’opposabilité des revendications modifiées.

1 – Présomption de validité du brevet, objet de la contrefaçon

Conformément à l’adage « foi est due au titre », la délivrance d’un brevet fait présumer de sa validité. C’est donc à celui qui conteste la validité d’un brevet, au motif, par exemple, d’une prétendue absence de nouveauté, de rapporter la preuve de l’existence d’antériorités, et ce n’est certainement pas à la juridiction saisie de pallier, notamment en ordonnant une mesure d’instruction, la carence des parties dans l’administration de la preuve1108.

2 – Date d’opposabilité des revendications modifiées

La protection du monopole d’exploitation conféré par brevet court à compter du dépôt de la demande. Celui-ci donne lieu à une procédure administrative d’une certaine durée, au cours de laquelle il peut arriver que les revendications du brevet fassent l’objet de modifications. Or, si une instance judiciaire de contrefaçon est introduite entre la date de publication (ou de notification) de la demande de brevet et sa date de délivrance, le défendeur ne pourra normalement se voir opposer des revendications élargies qu’à partir de la date à laquelle elles ont été publiées ou notifiées. La solution inverse contreviendrait, en effet, au principe du contradictoire et, partant, au respect des droits de la défense.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois atténué cette règle en admettant l’opposabilité ab initio des précisions ajoutées aux revendications dans la mesure où elles conduisent généralement à une limitation desdites revendications1109.

C – Le cumul avec l’action en concurrence déloyale

S’agissant d’une solution traditionnellement posée en matière de propriété industrielle, il est possible d’associer une action en contrefaçon de brevet et une action en concurrence déloyale, dès lors que chacune d’elles se fonde sur des faits distincts. La Haute juridiction a ainsi exigé des juges du fond qu’ils fassent ressortir précisément « une faute constitutive de concurrence déloyale distincte de la participation aux faits de contrefaçon » de brevet1110.

La jurisprudence s’est encore prononcée en faveur de l’admission de l’action en concurrence déloyale pour la première fois en cause d’appel dès lors que, « virtuellement comprise dans la demande initiale » fondée sur la contrefaçon, elle « tend aux mêmes fins » qu’elle, à savoir « l’interdiction de fabrication et de commercialisation » des reproductions serviles commises par le défendeur1111.

D – L’éventuelle traduction du brevet européen

La délivrance, par l’OEB, de brevets européens dans les trois langues officielles concerne les seules revendications1112. De fait, pour l’écrasante majorité des titres qui désignent la France mais dont la langue de procédure n’est pas le français, le fascicule, comprenant notamment la description de l’invention, « essentielle à la compréhension comme à l’interprétation du brevet »1113, n’est pas rédigé en français1114. Aussi, en vue d’écarter le risque d’une condamnation pour atteinte à un brevet portant sur une invention à laquelle, pour des raisons linguistiques, le prétendu contrefacteur n’aurait pas eu accès, l’art. 2 de l’accord sur l’application de l’article 65 de la CBE autorise les États signataires à exiger la fourniture d’une traduction complète du brevet européen en cas de litige afférent à celui-ci.

L’art. L.614-7 du CPI dispose ainsi que, en cas de litige porté devant un juge français à propos d’un brevet européen dont le texte n’est pas rédigé en français, « le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français ».

En ce qui concerne le brevet européen à effet unitaire, l’art. 4 du règlement (UE) n° 1260/2012 oblige le breveté à produire, à ses frais, une traduction intégrale du brevet :

•en cas d’action en contrefaçon, dans une langue officielle de l’État sur le territoire duquel aurait été commise la prétendue contrefaçon ou dans lequel est domicilié le prétendu contrefacteur1115 ;

•sur demande du juge, pour tout litige relatif au brevet, dans la langue de procédure de la juridiction saisie1116.

§2 – Le rôle de la bonne foi

Par principe, la bonne foi du contrefacteur est indifférente à sa condamnation dans le cadre des procédures civiles. Cependant, la mauvaise foi est parfois exigée en matière de brevets.

A – L’exigence de la mauvaise foi pour l’exploitation d’un produit breveté par un autre que le fabricant

En application de l’art. L.615-1, al. 3 du CPI, « l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ». Il s’ensuit que la mauvaise foi est exigée pour pouvoir mettre en cause la responsabilité civile de ceux qui ne sont pas les fabricants du produit contrefaisant.

Cette disposition a été interprétée strictement par la jurisprudence, qui estime limitative l’énumération légale des faits exigeant une connaissance de cause pour être qualifiés de contrefaçon. De sorte que la preuve de la mauvaise foi n’est pas requise pour condamner l’importateur en France de produits contrefaisant un brevet1117.

B – L’exigence de la mauvaise foi pour la fourniture des moyens de contrefaire un brevet

Il a été exposé plus haut que, pour être constitutive de contrefaçon, la fourniture de moyens suppose en principe la mauvaise foi de son auteur :

•en premier lieu, l’art. L.613-3, b) du CPI interdit l’offre d’utilisation, sur le territoire français, d’un procédé breveté par une personne dès lors qu’elle sait ou ne peut ignorer que l’utilisation du procédé est interdite ;

•en deuxième lieu, l’art. L.613-4 prohibe la livraison ou offre de livraison, sur le territoire français, des moyens de mise en œuvre se rapportant à un élément essentiel d’une invention brevetée par toute personne qui sait ou ne peut ignorer « que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre » ;

•ce même texte exige, en troisième et dernier lieu, une incitation à la commission de la contrefaçon si les moyens considérés ne sont pas des produits courants du commerce.

Section III

Les sanctions de la contrefaçon

En matière de brevet comme dans les autres branches de la propriété intellectuelle, la constatation des infractions procède, le plus souvent, d’une saisie-contrefaçon et/ou d’une retenue douanière. Cependant, compte tenu de l’extrême difficulté à rapporter la preuve de l’utilisation d’un procédé par un tiers, l’art. L.615-5-1 du CPI, issu de l’adaptation du droit français à l’accord ADPIC, autorise le renversement de la charge de la preuve de la contrefaçon des brevets portant sur un procédé : la contrefaçon sera présumée si le défendeur ne prouve pas « que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté ».

Pour le surplus, les art. L.615-1 et s. du CPI déterminent les sanctions civiles et pénales applicables à la contrefaçon de brevet d’invention.

§1 – Les sanctions civiles

Au contraire de celles afférentes aux autres droits de propriété intellectuelle1118, les procédures civiles intentées à l’encontre des contrefacteurs de brevets d’invention sont parfois susceptibles de faire place à un débat sur l’éventuelle présence d’un élément intentionnel : en effet, aux termes de l’art. L.615-1, al. 3 du CPI, s’ils ne sont pas le fait du fabricant, « l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant […] n’engagent la responsabilité de leur auteur » que s’ils « ont été commis en connaissance de cause ».

Les sanctions civiles encourues, comme pour les autres branches de la propriété intellectuelle, consisteront le plus souvent en dommages-intérêts alloués à la victime.

À cet égard, la justice a été confrontée à une demande d’un contrefacteur – condamné à l’issue d’une précédente procédure – de restitution des dommages-intérêts qu’il avait dû acquitter, sa demande étant fondée sur le caractère rétroactif de l’annulation du brevet intervenue entre-temps (à l’occasion d’une instance à laquelle il n’était pas partie). Sa demande sera pourtant rejetée, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation étant d’avis que « l’anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans la mesure de l’annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n’était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de contrefaçon »1119.

Cour de cassation, Ass. plén., 17 février 2012,
M. W.-R. c. Sté LPG Systems

LA COUR ; — Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 2010), que M. X… a été condamné au paiement de diverses sommes par un arrêt irrévocable du 10 septembre 2001 pour contrefaçon par reproduction des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet, enregistré sous le n° 87-03865 et déposé par M. Y… qui en avait concédé l’exploitation exclusive à la société LPG Systems ; que ces revendications ayant été annulées par un arrêt du 21 février 2002, irrévocable, M. X… a assigné M. Y… et la société LPG Systems en restitution de ces sommes ; — Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la décision d’annulation d’un brevet d’invention, qui a un effet à la fois rétroactif et absolu, prive de fondement juridique la condamnation précédemment prononcée, même à l’encontre d’un tiers à l’instance en annulation, pour contrefaçon du brevet annulé ; qu’elle rend donc indu le paiement fait en exécution d’une telle condamnation, serait-elle irrévocablement passée en force de chose jugée, et ouvre droit à la répétition des sommes versées ; qu’en rejetant la demande de M. X… tendant à obtenir la restitution de la somme totale de 6 000 euros versée en exécution des condamnations pour contrefaçon des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet n° 87-03865 prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 13 mars 1997, et confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 10 septembre 2001, après avoir pourtant constaté l’annulation des revendications précitées par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 15 juin 2000, et la confirmation de cette annulation par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 21 février 2002, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l’article L.613-27 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu’ayant relevé que M. X… avait été condamné comme contrefacteur par une décision irrévocable, la cour d’appel en a exactement déduit que l’anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans la mesure de l’annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n’était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de contrefaçon ; que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS :

— rejette…



La réglementation du nouveau brevet unitaire comprend en outre une modalité particulière de fixation du montant des dommages-intérêts dus aux titulaires d’un tel brevet, victimes de contrefaçon. En cas de litige concernant une demande de dommages-intérêts, le règlement (UE) n° 1260/2012 du 17 déc. 2012 oblige la juridiction saisie à évaluer et à tenir compte du fait, « en particulier s’il s’agit d’une PME, une personne physique ou une organisation sans but lucratif, une université ou une organisation publique de recherche, qu’avant de recevoir la traduction (requise), le prétendu contrefacteur a agi sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de savoir qu’il portait atteinte au brevet européen à effet unitaire »1120.

§2 – Les sanctions pénales

S’agissant d’un contentieux technique entre entreprises, la contrefaçon de brevet emprunte moins que d’autres la voie répressive. Il n’en demeure pas moins que le législateur l’a assortie des sanctions pénales usuelles en matière de propriété intellectuelle.

Outre l’incrimination – classique – de toute atteinte portée « sciemment aux droits du propriétaire d’un brevet »1121, le CPI érige en infractions pénales certains actes voisins de la contrefaçon stricto sensu. Tel est par exemple le cas de la violation de l’interdiction de réimportation dans l’Union européenne des produits fabriqués en vertu d’une licence obligatoire, issue du règlement (CE) n° 816/2006 du 17 mai 2006 concernant des médicaments destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique1122.

Figurent parmi les autres infractions voisines de la contrefaçon :

•l’usurpation de la qualité de breveté, punie, par l’art. L.615-12 du CPI, d’une amende de 7.500 € ;

•la violation de la mise au secret d’une invention par la défense nationale, qui, en application des art. L.615-13, L.615-15 et L.615-16 du CPI, fait encourir à son auteur une amende d’un montant de 4.500 ou 6.000 € (selon que le brevet demandé est français ou « international »1123), ainsi qu’un emprisonnement de cinq ans si l’infraction a porté préjudice à la défense nationale ;

•à l’extérieur du domaine des brevets, la violation par un directeur ou un salarié d’un secret de fabrication (non breveté) de l’entreprise pour laquelle il travaille, que l’art. L.621-1 du CPI, reprenant les dispositions de l’art. L.1227-1 du Code du travail, frappe d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30.000 €.
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Titre III

La marque de produit ou de service

La marque de produit ou de service est un titre de propriété industrielle qui, à côté du nom commercial, de la dénomination sociale, de la raison sociale et de l’enseigne, protège les signes de ralliement de la clientèle des entreprises en permettant au public de distinguer leurs produits et/ou services de ceux de leurs concurrents.

La matière a fait l’objet d’une très large « communautarisation » en vertu, d’abord, de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques1124 et, ensuite, du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 instaurant une marque communautaire, depuis lors dénommée « marque de l’Union européenne », laquelle confère, au moyen d’un titre unitaire, une protection sur l’ensemble du territoire de l’Union. Ces actes ayant fait l’objet de différentes modifications et codifications1125, le droit européen des marques est aujourd’hui régi respectivement par la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 – transposée en droit français par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services1126 – et le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 (ce dernier ayant été complété par le règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018).

Cette réglementation recèle, en particulier, des régimes spécifiques afférents aux marques de garantie (parfois appelées marques de certification dans la réglementation de l’UE) et aux marques collectives, envisagés tout à la fois par les art. 27 et s. de la directive, les art. L.715-1 et s. du CPI ainsi que les art. 74 et s. du règlement. Il résulte ainsi de l’art. L.715-1 du CPI que la marque de garantie est « propre à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques sont garantis », tandis, en application de l’art. L.715-6 du CPI, la marque collective est « propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage ».

Il ne sera toutefois question ici, ni des marques de garantie, ni des marques collectives, le présent titre se limitant au régime de la marque dite individuelle. Celle-ci est définie par l’art. L.711-1, al. 1er du CPI comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». La Cour de Luxembourg a, à cet égard, précisé que « la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance »1127.

La marque revêt, en tout état de cause, une importance cruciale dans le commerce actuel, des sondages ayant par exemple révélé qu’une majorité de consommateurs préfèrent acheter un produit revêtu d’une marque plutôt qu’un produit sans marque.

Chapitre I

L’objet de la protection

Outre leur commune – et explicite – focalisation de la protection des marques sur les signes susceptibles d’une représentation précise et claire, les réglementations européenne et interne se rejoignent également sur la détermination des types de signes protégeables.

Section I

Les signes susceptibles d’une représentation précise et claire

Aux termes des art. L.711-1 du CPI et 4 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017, la marque porte sur un « signe » qui doit pouvoir être représenté dans le registres officiels de manière à permettre à toute personne « de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée »1128.

§1 – La notion de signe

La jurisprudence a été conduite à se pencher sur la notion même de « signe » figurant dans les textes.

L’affaire « Libertel » avait, en premier lieu, posé la question de la validité d’une marque néerlandaise – dans le domaine des télécommunications – exclusivement constituée d’une couleur. Pour la Cour européenne de justice, une couleur constitue normalement, non pas un signe mais « une simple propriété des choses »1129. Néanmoins, suivant le contexte dans lequel elle est utilisée, « une couleur en elle-même est susceptible, en relation avec un produit ou un service, de constituer un signe »1130.

Dans l’affaire « Dyson », relative à une marque britannique consistant en « un réceptacle ou compartiment de collecte transparent faisant partie de la surface externe d’un aspirateur », il a ensuite été demandé à la Haute juridiction européenne de dire si une marque pouvait valablement être constituée d’une « caractéristique fonctionnelle faisant partie de l’apparence » d’un produit. La réponse de la Cour est négative : une marque ne saurait porter « de manière générale et abstraite sur toutes les formes imaginables de pièces d’un produit industriel »1131.

CJCE, 6 mai 2003, aff. C-104/01,
Libertel Groep BV c. Benelux-Merkenbureau

LA COUR ; – […] ;

1. Par ordonnance du 23 février 2001, parvenue à la Cour le 5 mars suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu de l’article 234 CE, quatre questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la « directive »).

2. Ces questions ont été posées dans le cadre du litige opposant la société Libertel Groep BV (ci-après « Libertel ») au Benelux-Merkenbureau (Bureau Benelux des Marques, ci-après le « BBM ») en raison du refus de ce dernier de procéder à l’enregistrement en tant que marque d’une couleur orange pour des produits et services de télécommunications, sollicité par Libertel.

[…]

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12. Libertel est une société établie aux Pays-Bas, dont l’activité principale consiste dans la fourniture de services de télécommunications mobiles.

13. Le BBM est l’autorité compétente en matière de marques pour le royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le royaume des Pays-Bas. Depuis le 1er janvier 1996, le BBM est chargé d’examiner les dépôts de marques au regard des motifs absolus de refus.

14. Le 27 août 1996, Libertel a déposé auprès du BBM une couleur orange en tant que marque pour certains produits et services de télécommunications, à savoir, s’agissant des produits de la classe 9, le matériel de télécommunications et, pour les services des classes 35 à 38, les services de télécommunications ainsi que de gestion matérielle, financière et technique des moyens de télécommunication.

15. Le bordereau de dépôt comportait, dans l’espace destiné à accueillir la reproduction de la marque, une surface rectangulaire de couleur orange et, dans l’espace destiné à accueillir la description de la marque, la mention « orange », sans que soit mentionné un quelconque code de couleur.

16. Par lettre du 21 février 1997, le BBM a informé Libertel qu’il refusait provisoirement l’enregistrement de ce signe. Il a considéré que, faute pour Libertel de démontrer que le signe déposé, composé exclusivement de la couleur orange, avait acquis un caractère distinctif par l’usage, ce signe était dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 6 bis, paragraphe 1, sous a), de la LBM.

17. Libertel a fait opposition à ce refus provisoire. Le BBM, estimant qu’il n’y avait pas lieu de reconsidérer ce refus, a signifié son refus définitif par lettre du 10 septembre 1997.

18. Conformément à l’article 6 ter de la LBM, Libertel a introduit un recours à l’encontre de ce refus devant le Gerechtshof te ‘s-Gravenhage (Pays-Bas), qui l’a rejeté par jugement du 4 juin 1998.

19. Le 3 août 1998, Libertel s’est pourvue en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden.

[…].

Sur les questions préjudicielles

Considérations liminaires

21. Les questions préjudicielles, qui portent sur l’article 3 de la directive, visent à savoir si et, le cas échéant, dans quelles conditions une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, est susceptible d’avoir un caractère distinctif pour certains produits ou services.

22. L’examen de ces questions nécessite de déterminer au préalable si une couleur en elle-même est susceptible de constituer une marque aux termes de l’article 2 de la directive.

23. À cet effet, une couleur en elle-même doit remplir trois conditions. Premièrement, elle doit constituer un signe. Deuxièmement, ce signe doit être susceptible d’une représentation graphique. Troisièmement, ce signe doit être propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

24. Le Conseil de l’Union européenne et la Commission ont fait une déclaration conjointe, inscrite au procès-verbal du Conseil lors de l’adoption de la directive, selon laquelle ils « considèrent que l’article 2 n’exclut pas la possibilité […] d’enregistrer en tant que marque une combinaison de couleurs ou une couleur seule […] à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises » (JO OHMI n° 5/96, p. 607).

25. Cependant, une telle déclaration ne saurait être retenue pour l’interprétation d’une disposition de droit dérivé lorsque, comme en l’espèce, son contenu ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause, et n’a, dès lors, pas de portée juridique (arrêts du 26 février 1991, Antonissen, C-292/89, Rec. p. I-745, point 18, et du 29 mai 1997, VAG Sverige, C-329/95, Rec. p. I-2675, point 23). Le Conseil et la Commission ont, d’ailleurs, expressément reconnu cette limitation dans le préambule de leur déclaration, selon lequel « [l]es déclarations du Conseil et de la Commission dont le texte figure ci-dessous ne faisant pas partie du texte législatif, elles ne préjugent pas de l’interprétation de ce dernier par la Cour de justice des Communautés européennes ».

26. C’est par conséquent à la Cour d’établir si l’article 2 de la directive doit être interprété en ce sens qu’une couleur en elle-même est susceptible de constituer une marque.

27. Il y a lieu de relever, à cet égard, qu’il ne peut pas être présumé qu’une couleur en elle-même constitue un signe. Normalement, une couleur est une simple propriété des choses. Toutefois, elle peut constituer un signe. Cela dépend du contexte dans lequel la couleur est utilisée. Toujours est-il qu’une couleur en elle-même est susceptible, en relation avec un produit ou un service, de constituer un signe.

28. En outre, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, une représentation graphique, au sens de l’article 2 de la directive, doit permettre au signe d’être représenté visuellement, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, de sorte qu’il puisse être identifié avec exactitude (arrêt du 12 décembre 2002, Sieckmann, C-273/00, non encore publié au Recueil, point 46).

29. Pour remplir sa fonction, la représentation graphique, au sens de l’article 2 de la directive, doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective (arrêt Sieckmann, précité, points 47 à 55).

30. En l’espèce, l’interrogation adressée à la Cour vise la demande d’enregistrement d’une couleur en elle-même, dont la représentation consiste en un échantillon de la couleur sur une surface plane, d’une description verbale de la couleur et/ou d’un code d’identification de couleur internationalement reconnu.

31. Or, un simple échantillon d’une couleur ne répond pas aux exigences mentionnées aux points 28 et 29 du présent arrêt.

32. En particulier, un échantillon d’une couleur peut s’altérer avec le temps. Il ne saurait être exclu que certains supports permettent d’enregistrer une couleur de façon inaltérable. Toutefois, d’autres supports, notamment le papier, ne permettent pas de préserver la nuance de couleur de l’usure du temps. Dans un tel cas, le dépôt d’un échantillon d’une couleur ne présenterait pas le caractère durable exigé par l’article 2 de la directive (voir arrêt Sieckmann, précité, point 53).

33. Il en découle que le dépôt d’un échantillon d’une couleur ne constitue pas en lui-même une représentation graphique au sens de l’article 2 de la directive.

34. En revanche, la description verbale d’une couleur, en tant qu’elle est formée de mots composés eux-mêmes de caractères, constitue une représentation graphique de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Sieckmann, précité, point 70).

35. Une description verbale de la couleur ne remplira pas nécessairement dans tous les cas les conditions mentionnées aux points 28 et 29 du présent arrêt. Cette question doit être appréciée au vu des circonstances de chaque cas d’espèce.

36. L’association d’un échantillon d’une couleur et d’une description verbale de celle-ci peut donc constituer une représentation graphique au sens de l’article 2 de la directive, à condition que la description soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible et objective.

37. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 34 du présent arrêt, la désignation d’une couleur au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu peut être considérée comme constituant une représentation graphique. De tels codes sont réputés être précis et stables.

38. Si un échantillon d’une couleur, accompagné d’une description verbale, ne remplit pas les conditions posées à l’article 2 de la directive pour constituer une représentation graphique, notamment par défaut de précision ou de durabilité, cette défaillance peut, le cas échéant, être comblée par l’ajout d’une désignation de la couleur au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu.

39. Quant à la question de savoir si une couleur en elle-même est propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, au sens de l’article 2 de la directive, il faut apprécier si les couleurs en elles-mêmes sont aptes ou non à transmettre des informations précises, notamment quant à l’origine d’une marchandise ou d’un service.

40. À cet égard, il convient de rappeler que, si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes à communiquer des informations précises. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis.

41. Cependant, il ne serait pas justifié de déduire de cette constatation d’ordre factuel une interdiction de principe de considérer les couleurs en elles-mêmes comme étant propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. En effet, il ne peut pas être exclu qu’existent des situations dans lesquelles une couleur en elle-même puisse servir d’indication d’origine des produits ou des services d’une entreprise. Il convient donc d’admettre que les couleurs en elles-mêmes peuvent être propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, au sens de l’article 2 de la directive.

42. Il découle de ce qui précède qu’une couleur en elle-même est susceptible de constituer, aux conditions précitées, une marque au sens de l’article 2 de la directive.

43. C’est à la lumière des considérations développées aux points 22 à 42 du présent arrêt, qu’il est possible de procéder à l’examen des questions préjudicielles.

Sur la troisième question

44. Il convient d’examiner d’abord la troisième question, par laquelle la juridiction de renvoi demande si, pour apprécier le caractère distinctif qu’une couleur déterminée peut présenter en tant que marque, il est nécessaire d’examiner s’il existe un intérêt général justifiant que cette couleur reste à la disposition de tous, comme c’est le cas des signes qui désignent une provenance géographique.

45. Selon certaines des observations présentées à la Cour, avec les moyens techniques actuels, il est possible de distinguer un très grand nombre de nuances de couleurs. Cette affirmation peut être vraie, mais est dépourvue de pertinence pour la présente question. Aux fins de déterminer si une couleur en elle-même est susceptible d’être enregistrée en tant que marque, il convient de se placer dans l’optique du public pertinent.

46. À défaut de toute indication contraire dans l’ordonnance de renvoi, il y a lieu de considérer que l’affaire au principal concerne des produits et des services destinés à l’ensemble des consommateurs. Par conséquent, il faut estimer que, en l’espèce, le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26).

47. Le nombre de couleurs que ce public est apte à distinguer est peu élevé du fait qu’il a rarement la possibilité de comparer directement des produits revêtus de différentes nuances de couleurs. Il en découle que le nombre de couleurs différentes effectivement disponibles, en tant que marques potentielles, pour distinguer les produits ou les services, doit être considéré comme réduit.

48. Selon une jurisprudence constante, le droit de marque constitue un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité CE entend établir et maintenir (voir arrêts du 17 octobre 1990, HAG II, C-10/89, Rec. p. I-3711, point 13, et du 23 février 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I-905, point 62). Les droits et les facultés que la marque confère à son titulaire doivent être examinés en fonction de cet objectif.

49. En outre, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive, la marque enregistrée confère à son titulaire, pour des produits ou des services déterminés, un droit exclusif lui permettant de monopoliser le signe enregistré comme marque sans limitation dans le temps.

50. La possibilité d’enregistrer une marque peut faire l’objet de restrictions fondées sur l’intérêt public.

51. Il convient ainsi d’interpréter les différents motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 3 de la directive à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (voir arrêt du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, point 77).

52. En ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, la Cour a reconnu que cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779, point 25, et du 8 avril 2003, Linde e.a., C-53/01 à C-55/01, non encore publié au Recueil, point 73).

53. De même, s’agissant de l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, la Cour a déjà dit que cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige qu’une forme dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique et ont été choisies pour remplir celle-ci puisse être librement utilisée par tous (arrêts précités Philips, point 80, et Linde e.a., point 72).

54. En ce qui concerne l’enregistrement en tant que marque de couleurs en elles-mêmes, sans délimitation dans l’espace, le nombre réduit des couleurs effectivement disponibles a pour résultat qu’un petit nombre d’enregistrements en tant que marques pour des services ou des produits donnés pourrait épuiser toute la palette des couleurs disponibles. Un monopole aussi étendu ne serait pas compatible avec un système de concurrence non faussé, notamment en ce qu’il risquerait de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique. Il ne serait pas non plus adapté au développement économique et à la promotion de l’esprit d’entreprise que des opérateurs déjà établis puissent enregistrer en leur faveur l’ensemble des couleurs effectivement disponibles, au détriment de nouveaux opérateurs.

55. Il convient donc de reconnaître, dans le champ du droit communautaire des marques, un intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé.

56. Plus grand est le nombre des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, plus le droit exclusif éventuellement conféré par la marque est apte à présenter un caractère exorbitant et à se heurter par là même au maintien d’un système de concurrence non faussé et à l’intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé.

57. La Commission a fait valoir, dans ses observations, que l’idée que certains signes doivent rester disponibles et ne pourraient donc pas bénéficier d’une protection est exprimée à l’article 6 de la directive, plutôt qu’aux articles 2 et 3 de celle-ci. Cet argument ne peut pas être retenu.

58. En effet, l’article 6 de la directive vise la limitation des effets de la marque, une fois celle-ci enregistrée. L’argument de la Commission revient à préconiser un contrôle minimal des motifs de refus prévus à l’article 3 de la directive, lors de l’examen de la demande d’enregistrement, le risque que des opérateurs puissent s’approprier certains signes qui devraient rester disponibles étant neutralisé par les limites imposées, en vertu dudit article 6, au stade de la mise en œuvre des effets de la marque enregistrée. Cette argumentation aboutit, en substance, à retirer l’appréciation des motifs de refus figurant à l’article 3 de la directive à l’autorité compétente au moment de l’enregistrement de la marque, pour la transférer aux juges chargés de garantir l’exercice concret des droits que confère la marque.

59. Une telle approche est incompatible avec le système de la directive, qui repose sur un contrôle précédant l’enregistrement, et pas sur un contrôle a posteriori. Rien, dans la directive, ne permet de tirer une pareille conclusion de son article 6. Au contraire, le nombre et le caractère détaillé des obstacles à l’enregistrement précisés aux articles 2 et 3 de la directive, ainsi que le large éventail de recours ouverts en cas de refus, indiquent que l’examen effectué lors de la demande d’enregistrement ne doit pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 21).

60. Par conséquent, il convient de répondre à la troisième question préjudicielle que, pour apprécier le caractère distinctif qu’une couleur déterminée peut présenter en tant que marque, il est nécessaire de tenir compte de l’intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé.

Sur la première question et la deuxième question, sous a)

61. Par sa première question et sa deuxième question, sous a), la juridiction de renvoi demande en substance si et, le cas échéant, dans quelles conditions une couleur en elle-même peut être reconnue comme ayant un caractère distinctif au sens de l’article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la directive.

62. Selon une jurisprudence constante, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir notamment arrêts Canon, précité, point 28, et du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec. p. I-6959, point 22). Une marque doit distinguer les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. À cet égard, il convient de tenir compte à la fois de l’utilisation habituelle des marques comme indication d’origine dans les secteurs concernés et de la perception du public pertinent.

63. Le public pertinent, tel que défini au point 46 du présent arrêt, est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

64. Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (voir, dans des contextes différents, arrêts Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 26, et du 20 mars 2003, LTJ Diffusion, C 291/00, non encore publié au Recueil, point 52).

65. La perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’un signe constitué par une couleur en elle-même que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l’origine du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit pour lequel l’enregistrement du signe en tant que marque est demandé. Les consommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se basant sur leur couleur ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, parce qu’une couleur en elle-même n’est pas, dans les usages commerciaux actuels, en principe utilisée comme moyen d’identification. La propriété inhérente de distinguer les produits d’une certaine entreprise fait normalement défaut à une couleur en elle-même.

66. Dans le cas d’une couleur en elle-même, l’existence d’un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique.

67. Toutefois, même si une couleur en elle-même n’a pas ab initio un caractère distinctif au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive, elle peut l’acquérir, en rapport avec les produits ou les services revendiqués, à la suite de son usage conformément au paragraphe 3, de cet article. Un tel caractère distinctif peut être acquis, notamment, après un processus normal de familiarisation du public concerné. Dans un tel cas, l’autorité compétente serait tenue d’apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 49).

68. Il convient donc de répondre à la première question préjudicielle qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, est susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif au sens de l’article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la directive, à condition, notamment, qu’elle puisse faire l’objet d’une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette dernière condition ne peut pas être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais peut l’être par la désignation de cette couleur par un code d’identification internationalement reconnu.

69. Il y a lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle, sous a), qu’une couleur en elle-même peut être reconnue comme ayant un caractère distinctif au sens de l’article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la directive, à la condition que, par rapport à la perception du public pertinent, la marque soit apte à identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises.

Sur la deuxième question, sous b)

70. Par sa deuxième question, sous b), la juridiction de renvoi demande si le fait que l’enregistrement en tant que marque d’une couleur en elle-même soit demandé pour un nombre important de produits ou de services, ou bien qu’il le soit pour un produit ou un service spécifique ou pour un groupe spécifique de produits ou de services, est pertinent pour apprécier si cette couleur a un caractère distinctif au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive.

71. Au vu des considérations exposées aux points 56, 66 et 67 du présent arrêt, il convient de répondre à la deuxième question préjudicielle, sous b), que le fait que l’enregistrement en tant que marque d’une couleur en elle-même soit demandé pour un nombre important de produits ou de services, ou bien qu’il le soit pour un produit ou un service spécifique ou pour un groupe spécifique de produits ou de services, est pertinent, ensemble avec les autres circonstances du cas d’espèce, tant pour apprécier le caractère distinctif de la couleur dont l’enregistrement est demandé que pour apprécier si son enregistrement contreviendrait à l’intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé.

Sur la quatrième question

72. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir en substance si, pour apprécier si une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la directive, l’autorité compétente en matière d’enregistrement des marques doit procéder à un examen abstrait ou concret, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, et notamment de l’usage qui a été fait de la marque.

73. Il convient de constater, en premier lieu, que le douzième considérant de la directive précise que « tous les États membres de la Communauté sont liés par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle » et « qu’il est nécessaire que les dispositions de la présente directive soient en harmonie complète avec celles de la convention de Paris ».

74. Or, l’article 6 quinquies, C, paragraphe 1, de la convention de Paris précise que, « [p]our apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l’usage de la marque ».

75. En second lieu, l’enregistrement d’un signe en tant que marque est toujours demandé au regard de produits ou de services mentionnés dans la demande d’enregistrement. Ainsi le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.

76. Dès lors que l’autorité compétente en matière d’enregistrement des marques doit s’assurer que le signe n’est pas dépourvu de caractère distinctif au regard des produits ou des services de l’entreprise qui en sollicite l’enregistrement en tant que marque, elle ne saurait procéder à un examen in abstracto, mais cet examen doit nécessairement être effectué in concreto. Cet examen doit prendre en compte toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, y compris, le cas échéant, l’usage qui a été fait du signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé.

77. Il convient donc de répondre à la quatrième question préjudicielle que, pour apprécier si une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la directive, l’autorité compétente en matière d’enregistrement des marques doit procéder à un examen concret, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, et notamment de l’usage qui a été fait de la marque.

[…].

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant sur les questions à elle soumises par le Hoge Raad der Nederlanden, par ordonnance du 23 février 2001, dit pour droit :

1) Une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, est susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif au sens de l’article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, à condition, notamment, qu’elle puisse faire l’objet d’une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette dernière condition ne peut pas être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais peut l’être par la désignation de cette couleur par un code d’identification internationalement reconnu.

2) Pour apprécier le caractère distinctif qu’une couleur déterminée peut présenter en tant que marque, il est nécessaire de tenir compte de l’intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé.

3) Une couleur en elle-même peut être reconnue comme ayant un caractère distinctif au sens de l’article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la directive 89/104, à la condition que, par rapport à la perception du public pertinent, la marque soit apte à identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises.

4) Le fait que l’enregistrement en tant que marque d’une couleur en elle-même soit demandé pour un nombre important de produits ou de services, ou bien qu’il le soit pour un produit ou un service spécifique ou pour un groupe spécifique de produits ou de services, est pertinent, ensemble avec les autres circonstances du cas d’espèce, tant pour apprécier le caractère distinctif de la couleur dont l’enregistrement est demandé que pour apprécier si son enregistrement contreviendrait à l’intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé.

5) Pour apprécier si une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la directive 89/104, l’autorité compétente en matière d’enregistrement des marques doit procéder à un examen concret, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, et notamment de l’usage qui a été fait de la marque.



§2 – La faculté de représentation précise et claire

Notamment dictées par des considérations d’enregistrement administratif, la validité et l’opposabilité des marques en Europe étaient, à l’origine – en principe – subordonnées à une possible représentation graphique du signe. Pareille exigence conduisait nécessairement à l’exclusion des marques gustatives et des marques olfactives. Si ces dernières avaient pu être admises par l’Office communautaire – qui avait accepté, en 1999, d’enregistrer une marque constituée de « l’odeur de l’herbe fraîchement coupée », pour désigner des balles de tennis1132 –, elles furent clairement rejetées par la Haute juridiction européenne, en 2002, au motif qu’une marque devait porter sur un signe susceptible d’une « représentation graphique, en particulier au moyen de figures de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective »1133. Or, « s’agissant d’un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique (n’étaient) pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d’un échantillon d’une odeur ou par la combinaison de ces éléments »1134. Cette solution corroborait le refus de la marque olfactive en droit interne, la Cour de cassation n’ayant accepté de protéger une fragrance que sur la base de la concurrence déloyale1135.

Le « Paquet Marques » de 2015 a mis fin à l’exigence d’une possibilité de représentation graphique du signe : il suffit désormais que la marque permette une représentation claire et précise du signe protégé1136. La réglementation de la marque de l’UE précise à cet égard que « la marque est représentée sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, pour autant qu’elle puisse être reproduite dans le registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective »1137.

Section II

Les types de signes protégeables

Les articles 3 de la directive (UE) 2015/2436 et 4 du règlement (UE) 2017/1001 contiennent une même liste indicative de types de signes susceptibles de constituer une marque. En réécrivant l’art. L.711-1 du CPI, l’ordonnance du 13 novembre 2019 a gommé l’énumération, au demeurant plus étendue, qui y figurait auparavant, quand bien même cela n’est source d’aucune divergence avec le droit européen.

Dans la pratique, on rencontre quantité de marques dites « complexes », c’est-à-dire formées tout à la fois d’une dénomination et d’un élément figuratif et/ou sonore, prenant par exemple la forme d’une dénomination présentée sous forme de logo1138. Toute marque porte, en tout état de cause, sur un ou plusieurs signes relevant des trois catégories suivantes : les dénominations, les signes sonores et les signes figuratifs.

§1 – Les dénominations

A – Les noms de famille, les prénoms et les pseudonymes

À l’inverse de la solution ancienne, les « noms de personnes »1139, les prénoms et les pseudonymes peuvent désormais être déposés à titre de marque sans qu’il soit besoin de recourir à un graphisme ou à une présentation particulière1140. Bien que s’agissant d’un patronyme très répandu dans les annuaires téléphoniques londoniens, la Haute juridiction européenne a ainsi condamné le refus d’enregistrement de la marque « Nichols » par l’Office britannique1141.

Et en cas de protection comme marque, les noms, prénoms ou pseudonymes deviennent un élément du fonds de commerce pour ce qui est de leur usage commercial1142. Une dissociation devra dès lors être opérée entre l’usage commercial du nom et sa fonction de désignation de l’individu, fonction pour laquelle le nom de famille est un droit extrapatrimonial, caractérisé par l’absence de vénalité, l’incessibilité, l’intransmissibilité, l’insaisissabilité et l’imprescriptibilité.

B – Les noms géographiques

Tandis que la réglementation européenne est muette sur la question1143, certains droits étrangers refusent catégoriquement de protéger par une marque les noms géographiques. Au contraire, le droit français accepte les marques constituées d’un nom géographique, sous réserve seulement du respect des conditions générales de validité du signe, notamment la distinctivité et l’absence de déceptivité1144. N’étant, en l’espèce, pas non plus constitutive d’une indication géographique au sens de l’art. L.722-1, al. 2 du CPI, a dès lors pu être admise une marque constituée du nom d’une localité1145.

C – Les autres vocables

Une marque verbale peut encore porter sur tout autre élément du langage :

•d’abord les mots ou assemblages de mots, tels que des noms communs, des néologismes, des termes français ou étrangers, des termes de fantaisie, des onomatopées, des phrases ou encore des slogans1146 ;

•ensuite les lettres, chiffres ou sigles, ce qui explique, par exemple, l’admission jurisprudentielle des marques « N° 5 » et « N° 19 » de Chanel1147, ainsi que « Pastis 51 »1148.

§2 – Les signes sonores

La protection par une marque de signes sonores était admise dès avant l’adoption du « Paquet Marques » de 2015, l’ancien art. L.711-1, b) du CPI visant déjà expressément, au titre des signes protégeables « les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ».

A – Les phrases musicales

Les phrases musicales protégeables par une marque consistent, pour l’essentiel, en indicatifs sonores et jingles1149 publicitaires. Leur protection par le droit des marques ne posait pas de difficulté même lorsque la réglementation européenne réservait l’accès aux marques aux signes susceptibles de représentation graphique : il suffisait en effet de recourir au solfège pour les transcrire graphiquement sur une portée musicale. D’où, par exemple, la validation du dépôt, à titre de marque, de la partition des neuf premières notes de la fameuse « Lettre à Élise » de Beethoven1150.

Les phrases musicales peuvent désormais donner lieu à des dépôts de marques « par la soumission d’un fichier audio reproduisant le son ou par une représentation fiable du son en notation musicale »1151.

B – Les sons

La marque sonore est une marque exclusivement constituée par un son ou une combinaison de sons. L’ancienne limitation des marques aux signes susceptibles de représentation graphique a pu rendre problématique l’admission de marques constituées de bruits naturels (comme le cri d’un animal1152) ou artificiels (comme celui d’un moteur).

La question a cependant été réglée :

•d’abord par l’admission, de la part de l’Office européen, des dépôts – par voie télématique – des demandes de marques sonores dès lors qu’ils s’accompagnent « d’un dossier électronique contenant le son »1153. Nombre de marques communautaires – déposées au moyen d’un sonagramme accompagné d’un fichier sonore au format MP3 – ont ainsi été délivrées sur des sons, notamment, issus du cinéma, le « rugissement du lion de la Metro-Goldwyn-Mayer »1154 et le « cri de Tarzan »1155 ;

•ensuite, aux termes du « Paquet Marques » de 2015, par la suppression de l’exigence de représentation graphique du signe couvert par la marque1156.

§3 – Les signes figuratifs

A – Les signes figuratifs à deux dimensions

1 – Dessins et images

Employant « des caractères, une stylisation ou une mise en page non standards, ou bien une caractéristique graphique »1157, la marque figurative peut porter sur des dessins, des images (y inclus des images de synthèse), des étiquettes ou des logos.

Dénomination et logo enregistrés à l’INPI à titre de marque 
pour le compte des Automobiles Peugeot
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2 – Couleurs

C’est seulement depuis le « Paquet Marques » que les textes communautaires visent expressément les couleurs au titre des signes aptes à constituer une marque. Tel était pourtant déjà le cas de la réglementation française depuis la loi du 31 décembre 1964. Entre-temps, la Cour européenne de justice n’a, il est vrai, vu aucune interdiction de principe à « considérer les couleurs en elles-mêmes comme étant propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises »1158.

Les dispositions légales en vigueur opposent deux types de marques constituées de couleurs « sans contours » : celles qui portent sur une combinaison de couleurs et celles qui portent sur une couleur unique1159. Avant l’ordonnance du 13 nov. 2019, la loi française connaissait également la « disposition de couleurs » qui désignait des signes constitués de plusieurs couleurs disposées selon certains agencements, motifs ou formes1160. Une telle marque reste assurément valable mais, dans la mesure où des contours sont en l’occurrence requis pour disposer les couleurs, la réglementation actuelle semble la considérer autant pour ses caractéristiques graphiques que pour ses couleurs.

a – Les combinaisons de couleurs

Les combinaisons de couleurs sont des signes associant différentes couleurs.

La jurisprudence française a d’abord eu l’occasion de préciser que, en vue de la validité d’une telle marque, les couleurs devaient être déterminées en elles-mêmes et non par leur caractère simplement contrastant par rapport à d’autres1161. Dans le cadre de l’affaire « Heidelberger Bauchemie », la Cour de Luxembourg a ensuite, sans rejeter par principe les combinaisons de couleurs « désignées de manière abstraite et sans contour »1162, subordonné la validité des marques auxquelles elle pouvaient donner lieu à la présence, dans la demande d’enregistrement, d’« un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante »1163.

Ces apports ont été repris par le législateur. La définition des combinaisons de couleurs renvoie désormais à différentes couleurs déterminées par référence à un « code d’identification généralement reconnu » (par exemple le code Pantone) et combinées selon « un agencement systématique […] de façon uniforme et prédéterminée »1164.

b – La couleur unique

Le nombre limité de couleurs fondamentale a pu, par le passé, être source d’hésitations quant à la légitimité de l’octroi de monopoles d’exploitation sur des signes constitués d’une seule couleur.

C’est la jurisprudence administrative qui, en France, est à l’origine de l’admission de telles marques. Elle s’est ainsi fondée sur le caractère non limitatif de l’énumération légale des signes protégeables pour valider, d’abord une marque de produits pétroliers constituée par un type particulier de rouge, en l’occurrence le « rouge Congo »1165, ensuite une marque constituée par la nuance spécifique de jaune des emballages des produits photographiques de la société Kodak1166.

Sans remettre en cause la validité de la marque constituée d’une « couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace »1167, la Haute juridiction européenne a cependant pris soin de la subordonner à une représentation graphique « claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, durable et objective »1168, condition non satisfaite « par la simple reproduction sur papier de la couleur en question »1169, mais susceptible de l’être « par la désignation de cette couleur par un code d’identification internationalement reconnu »1170.

Le législateur a, encore une fois, entériné cette jurisprudence. Une marque peut aujourd’hui porter sur une couleur unique dès lors que la demande en contient une reproduction et fait, à son égard, « référence à un code d’identification généralement reconnu »1171.

Conseil d’État (Section), 22 février 1974, n° 84629,
Sté Esso Standard

LE CONSEIL D’ÉTAT ; — Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1964 « sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et en général tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d’une entreprise quelconque » ; […] ; — Considérant que, si l’article 1er de la loi reconnaît expressément le caractère de marques aux « combinaisons ou dispositions de couleurs », l’énumération donnée par cet article des signes susceptibles de constituer une marque n’est pas limitative ; que le législateur n’a pas écarté de manière absolue l’emploi d’une couleur unique, à titre de marque, dès lors qu’il s’agit d’une nuance bien déterminée qui a un caractère suffisamment distinctif pour les objets auxquels elle s’applique et que les droits résultant de cette marque ne font pas obstacle à ce que les concurrents actuels ou éventuels du propriétaire de la marque puissent colorer leurs produits selon d’autres nuances ; que la couleur « rouge Congo » définie au dépôt litigieux en vue de « désigner tous produits pétroliers, notamment huiles, graisses, essences et supercarburant » répond à cette condition ; que la couleur revendiquée par la société requérante à titre de marque présente, dans ces conditions, un caractère suffisamment distinctif pour bénéficier de la protection instituée par la loi du 31 décembre 1964 ; — Considérant que l’usage de la couleur d’un produit à titre de marque ne saurait constituer une « atteinte à l’ordre public », au sens de l’alinéa 1er de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ; — Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a refusé d’annuler les décisions par lesquelles le Ministre chargé de la Propriété industrielle a rejeté le dépôt de la couleur « rouge Congo » à titre de marque pour désigner tous produits pétroliers ; […].

DÉCIDE :

— Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris, en date du 27 mai 1971, est annulé ;

— Article 2 : Les décisions du Ministre chargé de la Propriété industrielle, en date des 27 avril et 8 septembre 1967, sont annulées ;

[…].



B – Les signes figuratifs à trois dimensions

La « forme d’un produit » est expressément visée par la directive et le règlement européens1172 au titre des signes susceptibles de constituer une marque, laquelle porte alors « sur une forme tridimensionnelle ou (s’étend) à celle-ci, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence »1173.

Cette admission, exprimée en termes généraux, de la marque de forme fonde, par principe, la protection juridique des flacons et emballages. Mais, compte tenu de la fonction de distinction des produits inhérente à l’institution même des marques1174, encore faut-il, a précisé la jurisprudence, que la forme déposée soit caractéristique1175.

Quand bien même elle a été rendue sous l’empire de l’ancienne loi française qui mentionnait les « cachets » et les « reliefs » parmi les signes tridimensionnels protégeables, pourrait en outre être réitérée la décision validant une marque constituée d’un cachet d’or en relief suspendu à une chemise1176.

Cour de cassation, Ch. com., 10 février 1960,
Costa c. Sté Panamyr et autres

LA COUR ; — Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu que selon les qualités et les motifs de l’arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 avril 1956), Costa met en vente un produit détachant antirouille dénommé « Polium » dans un flacon en matière plastique fabriqué par la société Uniplax et dont il a déposé la forme comme marque de fabrique ; qu’il a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale la société des Produits Panamyr avec laquelle il était entré en pourparlers en vue d’une fabrication commune, pour avoir vendu un produit analogue dans un flacon semblable et de même origine ; — Que l’arrêt ayant déclaré nul le dépôt de marque effectué par Costa et l’ayant débouté de ses demandes, il lui est fait grief d’avoir ainsi statué aux motifs qu’une forme employée pour enfermer un produit déterminé ne peut devenir une marque que si elle constitue un signe original susceptible de fixer l’attention, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une forme géométrique entièrement banale et usuelle, même si cette forme n’a pas été employée jusqu’ici pour le produit considéré, alors que la forme de l’enveloppe d’un produit peut servir de marque dès lors qu’elle n’a encore été employée dans le même genre d’industrie ou de commerce, par aucun autre intéressé, cette circonstance lui, conférant un caractère distinctif, alors que l’exigence d’une ornementation ou d’un dessin s’ajoutant à la forme n’est justifiée par aucune disposition légale et qu’il n’est pas davantage nécessaire que la forme choisie comme marque ait un cachet d’originalité, cette exigence n’étant requise qu’en matière de brevets d’invention ; — Mais attendu que l’arrêt relève que le flacon litigieux, « qui semble être le plus simple qui puisse se concevoir géométriquement », revêt une forme entièrement banale et usuelle… communément employée et que Costa lui-même a qualifié de « modèle standard », qu’il en déduit que cette forme « ne peut pas fixer l’attention de l’acheteur » ; — Qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, et alors que le signe choisi comme marque doit permettre de distinguer les produits des autres marchandises de même nature, la Cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, n’a pas violé les textes visés au moyen ; que celui-ci n’est pas fondé ;

[…].

PAR CES MOTIFS,

— rejette…



C – Les nouveaux signes figuratifs

Les réformes opérées par le « Paquet Marques » ont conduit à l’admission de nouveaux signes figuratifs à l’origine de titres expressément visés par les textes réglementaires.

Figurent d’abord parmi ces marques :

•la « marque de position », caractérisée par la façon spécifique suivant laquelle le signe est placé ou apposé sur le produit (prenant en compte sa taille ou sa proportion par rapport aux produits concernés)1177 ;

•la « marque de motif », consistant exclusivement en une répétition régulière d’un ensemble d’éléments figuratifs1178 ;

•la « marque de repérage », constituée de lignes ou de fils colorés apposés sur certains produits, par exemple des tubes, des tuyaux ou des câbles (et notammment utilisée dans l’industrie textile)1179.

La possibilité de déposer des marques au moyen de fichiers vidéo fonde en outre l’acceptation de trois autre types de marques :

•la « marque de mouvement », consistant en un mouvement ou un changement de position d’éléments figuratifs de la marque1180 ;

•la « marque hologramme », composée d’éléments ayant des caractéristiques holographiques1181, à savoir l’utilisation de la lumière d’un faisceau laser pour faire apparaître une image en relief ;

•la « marque multimédia », caractérisée par une combinaison d’images animées, le cas échéant accompagnées de sons1182.

Chapitre II

Les conditions d’octroi de la protection

À l’instar des autres droits de propriété industrielle, la protection d’une marque passe par la vérification de conditions de fond, ainsi que, sauf exceptions, l’accomplissement d’un enregistrement administratif.

Section I

Les conditions de fond

Transposant la directive (UE) 2015/2436, l’ordonnance du 13 novembre 2019 en reprend notamment, dans les articles L.711-2 et L.711-3 du CPI, la distinction faite entre motifs absolus et motifs relatifs de refus ou de nullité d’une marque1183. Une présentation plus claire des conditions de validité de la marque semble cependant ressortir de la construction1184 – pédagogique et toujours valable – opérée par l’ancienne loi du 4 janvier 1991, aux termes de laquelle, sous peine de nullité de la marque1185, le signe choisi devait être licite, distinctif et disponible. Une dernière condition de fond, désormais inscrite dans les textes, tient en outre à l’absence de mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la marque.

§1 – La licéité du signe

Les réglementations française et européenne refusent toute possibilité d’adopter certains signes comme marque. Tel est, en particulier, le cas de ceux qui sont interdits par un texte français, communautaire ou international, de ceux qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et de ceux qui sont déceptifs ou trompeurs.

A – L’exclusion des signes interdits par un texte français, communautaire ou international

Le CPI et le règlement (UE) 2017/1001 écartent d’abord de l’enregistrement des marques les signes constituant une appellation d’origine, une indication géographique, une mention traditionnelle pour du vin, une spécialité traditionnelle garantie ou encore la dénomination d’une variété végétale préexistante1186.

D’autres traités internationaux excluent ensuite certains signes spécifiques de l’enregistrement des marques.

1 – Convention d’Union de Paris

Expressément visé par les textes européen1187 et français1188, l’art. 6 ter de la Convention de Paris (CUP) interdit de déposer comme marque les armoiries, drapeaux et autres emblèmes des pays de l’Union (ou des organisations internationales dont un pays de l’Union est membre)1189, ainsi que les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par ceux-ci.

2 – Accord ADPIC

Par son art. 23, §2, l’accord ADPIC proscrit l’enregistrement à titre de marque des indications géographiques de vins ou spiritueux.

3 – Autres sources internationales

D’autres signes sont encore visés par différents textes internationaux. Tel est notamment le cas :

•de la Convention de Genève du 6 juillet 1906 pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne, qui, par son art. 23, prohibe le dépôt des mots et emblèmes de la « Croix-Rouge »1190 ;

•du Traité de Nairobi du 26 septembre 1981 concernant la protection du symbole olympique, qui bannit l’enregistrement des anneaux et de la devise olympiques ;

•de différents communiqués de l’OMPI, dont l’objet est de rendre illicite l’appropriation à titre de marque de certains sigles et emblèmes, tels ceux de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT).

B – L’exclusion des signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs

À l’instar de la solution applicable aux autres droits de propriété industrielle, la protection de l’ordre public et des bonnes mœurs est susceptible d’invalider certaines marques1191.

En France, la Cour de cassation se refuse à contrôler les éventuelles atteintes causées à ce titre par les dépôts de marque, laissant les juges du fond souverains dans leur appréciation1192. L’affaire « Opium » a ainsi fourni à la Cour d’appel de Paris l’occasion de fixer une limite à l’atteinte, causée par un dépôt de marque, à l’ordre public : pour annuler la décision de rejet prise par l’INPI, elle a notamment relevé que le choix de la dénomination « Opium » pour désigner des parfums ne saurait constituer une propagande en faveur de l’usage des stupéfiants ou une incitation à leur consommation1193.

Pour ce qui concerne les titres communautaires, l’Office européen a, pour sa part, refusé l’octroi d’une marque contenant la croix gammée nazie1194. Ayant, par ailleurs, eu à connaître d’une demande d’enregistrement de l’expression – des plus injurieuses en anglais – Screw You, il a fini par délivrer la marque pour les produits normalement vendus à des consommateurs adultes dans des sex-shops (tels les préservatifs, les contraceptifs et les sex toys), mais l’a, compte tenu de son caractère offensant, refusée pour les autres produits revendiqués dans la demande (notamment les lunettes, les vêtements, les chaussures et les articles de sport)1195. Le Tribunal de l’UE a, dans le même sens, refusé l’enregistrement de la marque « Paki » (déposée pour des produits et services de logistique et d’emballage), eu égard à la connotation insultante du terme dans la langue anglaise à l’égard des immigrés en provenance du sous-continent indien1196.

Cour d’appel de Paris (4e Ch.), 7 mai 1979,
Sté Parfums Yves Saint-Laurent c. Dir. gén. INPI

LA COUR ; — Statuant sur le recours formé par la société Parfums Yves Saint-Laurent contre une décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 21 novembre 1978 qui a rejeté le dépôt de la marque « Opium » pour désigner tous produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards (classe 3) et ustensiles de toilette (classe 21) ;

— Considérant que cette décision de refus, portant le numéro 213 525, est fondée sur les motifs suivants : « La dénomination ‘Opium’est constituée exclusivement d’un terme indiquant la composition de produits à base d’opium (substance utilisée dans le domaine des produits cosmétiques, cf. lexique technique Rousset, p. 1640) » ; En outre, l’utilisation de cette dénomination serait contraire à l’ordre public, comme contrevenant aux dispositions de l’article L.630 du Code de la santé, en ce qu’elle « présente sous un jour favorable la drogue connue sous ce nom », et en ce qu’elle provoque, alors même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à l’usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes stupéfiantes ; — Considérant qu’au soutien de son recours, la société Parfums Yves Saint-Laurent fait valoir les moyens suivants : 1. Le premier motif de la décision est inexact et la décision est mal fondée en ce qu’elle énonce que la dénomination « Opium » indique cette composition. En aucun cas, en effet, l’opium n’entre dans la composition des produits concernés ;

— Au demeurant, la dénomination « Opium » est très largement et très notoirement exploitée dans le monde entier pour lesdits produits depuis bientôt deux ans, de sorte que son caractère distinctif et sa validité se trouvent confirmés en application des dispositions de l’article 6 quinquies C 1 de la Convention d’Union du 20 mars 1883 ; 2. Le second motif de la décision de refus n’a pas plus de valeur que le précédent. Étant observé en effet que l’Institut National de la Propriété Industrielle n’a pas compétence, en vertu des articles 3 et 8 de la loi sur les marques pour apprécier l’application de la loi pénale, ledit motif est sans fondement car, d’une part le terme « Opium » ne désigne pas, en l’espèce, une drogue mais un parfum et, d’autre part, si le terme « Opium » désigne une substance toxique bien déterminée, il évoque aussi, dans un sens imagé, le rêve et l’évasion ; — Il s’ensuit que l’emploi du mot « Opium » pour désigner des parfums ou autres substances assimilées est sans relation directe ou indirecte avec la substance stupéfiante du même nom ; — Considérant que l’exposé des moyens ainsi formulés commande l’ordre de la discussion ;

I — Considérant que le premier moyen doit être admis ; — Considérant sans doute que l’Institut National de la Propriété Industrielle prétend que l’opium est utilisé ou, tout au moins, a été utilisé dans le domaine des cosmétiques et se fonde à cet effet sur le lexique technique des produits chimiques de Rousset tome 2 qui, à la page 1640, indique, parmi les usages de l’opium, les cosmétiques ; — Mais considérant que si l’opium a pu servir, autrefois, à des usages cosmétologiques, dans des conditions qui ne sont, d’ailleurs, nullement définies par le lexique de Rousset, il n’est nullement établi qu’il en soit de même actuellement ; — Considérant qu’ainsi, et sans même qu’il y ait lieu d’examiner la portée des dispositions de l’article 6 quinquies C 1 de la Convention d’union de 1883, le terme « Opium » n’est pas descriptif pour désigner les produits concernés et doit être tenu pour distinctif ;

II — Considérant, sur le second moyen, que c’est sans pertinence que l’Institut National de la Propriété Industrielle prétend que l’emploi de la dénomination « Opium » serait attentatoire à l’ordre public comme contraire aux dispositions de l’article L.630 du Code de la santé publique, alors que la présentation d’un parfum, d’un cosmétique ou de produits similaires sous le terme « Opium », ne constitue, ni une provocation à la fabrication, à la commercialisation ou à l’usage des stupéfiants, ni une quelconque propagande en faveur des stupéfiants. Qu’il n’y a, en effet, aucun lien direct ou immédiat entre la présentation d’un parfum ou d’un produit similaire sous le terme « Opium » et l’usage des substances en question ; — Considérant encore que l’utilisation de la dénomination « Opium » pour désigner des parfums ou produits similaires n’établit aucune relation directe et nécessaire, dans l’esprit du public, entre ladite dénomination et le produit concret qu’elle concerne, alors que, d’une part, ce stupéfiant est infiniment moins connu par le grand public que ses dérivés, tels que la morphine ou l’héroïne, et que, d’autre part, une littérature abondante a familiarisé le public avec l’acception figurée dudit terme qui signifie l’éloignement des difficultés réelles et l’évasion vers le rêve ; — Considérant que cette acception figurée est bien celle qui, sur le plan psychologue, surgit dans l’esprit de l’acheteur ; que la diffusion de produits sans rapport avec les stupéfiants, sous la dénomination « Opium », qui évoque essentiellement, non pas la substance vénéneuse du même nom, mais l’évasion vers le rêve, ne peut, à aucun titre, être tenue pour une provocation à l’usage des stupéfiants ou une propagande en faveur de ces mêmes substances et, par suite, comme une atteinte à l’ordre public ;

— Considérant qu’en définitive, l’ensemble de l’argumentation de l’Institut National de la Propriété Industrielle s’avère sans fondement de sorte que la décision du 21 novembre 1978 doit être annulée.

PAR CES MOTIFS,

— […] ; annule en conséquence la décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 21 novembre 1978 ; dit que la marque « Opium » est valable pour désigner les produits précités ; dit que cette marque devra être enregistrée conformément à la loi.



C – L’exclusion des signes déceptifs ou trompeurs

Aux termes des art. L.711-2, 8° du CPI et 7, §1, g) du règlement 2017/1001, ne peuvent être adoptés comme marque les signes « de nature à tromper le public », notamment sur « la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Il s’agit essentiellement par cette prohibition de refuser les marques qui, de par leur structure même, sont susceptibles de tromper les consommateurs sur la qualité du produit ou service, que cette dernière soit inférée de la nature du produit ou service, ou qu’elle soit inférée de son origine.

La tromperie sur la nature du produit ou service a été illustrée, dans la jurisprudence française, par l’annulation des marques « Capillosérum »1197 et « Servi frais »1198, respectivement déposées pour un produit capillaire ne consistant pas en un sérum pharmaceutique et des surgelés. Dans le chef des marques figuratives, l’INPI s’est également fondé sur son caractère déceptif pour refuser l’enregistrement à titre de marque du dessin d’un chamois déposé, dans les classes 18 (relative aux cuir et imitations du cuir) et 25 (relative aux vêtements, chaussures et chapellerie), pour des produits qui n’étaient pas en vrai cuir1199. La CJUE a, en revanche, écarté toute déceptivité d’une marque de vêtements – consistant dans le nom de son créateur – au seul motif que ce dernier aurait quitté l’entreprise1200.

La tromperie sur l’origine du produit ou service a, pour sa part, fondé l’annulation judiciaire des marques « Geneva »1201, « Brazil »1202 et « Bologna »1203, désignant, respectivement, des produits d’horlogerie fabriqués hors de Suisse (haut lieu traditionnel de l’horlogerie), des cafés produits en dehors du Brésil et des pâtes ne provenant pas d’Italie. Dans la mesure où le public n’est nullement fondé à croire que le produit provient des régions arctiques, a cependant été validée la marque communautaire d’eau minérale « Alaska », associée à l’image d’un ours polaire sur une banquise1204.

Si, en droit interne, la Cour de cassation reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation sur la déceptivité de la marque, elle exige cependant que leurs décisions, soient suffisamment motivées pour préciser en quoi le signe litigieux est ou non susceptible de tromper le public1205.

Tribunal de grande instance de la Seine (3e Ch.), 10 janvier 1962,
Chambre suisse de l’Horlogerie c. Dame Salmon

LE TRIBUNAL ; — Attendu que la dame Berthe Culinas, épouse du sieur Salmon, exerce le commerce d’horlogerie, orfèvrerie et bijouterie, sous l’enseigne « Geneva », ainsi qu’il ressort d’une inscription au registre du commerce de la Seine, en date du 22 mai 1956 que d’autre part, la dite dame a déposé au greffe dudit tribunal le 2 juillet 1956, sous le n° 458 893/25.020, la dénomination « Geneva » comme marque, pour désigner des montres ou des bijoux ; — Attendu, que suivant exploit de Degrave, huissier à Paris, en date du 27 septembre 1960, la Chambre suisse de l’Horlogerie et des industries annexes a assigné la dame Culinas, épouse Salmon, pour entendre dire et juger qu’en déposant la marque « Geneva » et en l’utilisant pour le commerce de l’horlogerie, elle a commis une infraction à la loi du 26 mars 1930 sur la répression des indications inexactes de provenance, des actes de concurrence déloyale ou une faute civile engageant sa responsabilité ; s’entendre interdire d’utiliser ladite dénomination dans le commerce de l’horlogerie, sous astreinte et condamner à payer à la demanderesse la somme de 5 000 nouveaux francs de dommages-intérêts ; entendre prononcer la nullité de la marque dont s’agit et ordonner tant la notification du jugement à intervenir à l’Office National de la propriété industrielle que sa publication ; […] ; — Attendu que la Chambre suisse de l’Horlogerie et des industries annexes est recevable à agir en France, pour y défendre les intérêts de l’industrie horlogère suisse et ce, en application notamment de l’article 10 ter de la Convention d’Union et de l’article 3 de la loi du 26 mars 1930 ; — Attendu que l’emploi de la dénomination « Geneva », formée par l’adjonction de la lettre A au nom de l’une des principales cités helvétiques, pour désigner des articles d’horlogerie, alors que cette industrie suisse jouit d’une réputation particulièrement flatteuse, est susceptible d’induire le public en erreur sur la véritable provenance des produits vendus sous ladite dénomination ; — Qu’un tel emploi constitue cumulativement un acte de concurrence déloyale réprimé tant par la Convention d’Union que par l’article 1382 du Code civil, et une infraction à la loi du 26 mars 1930 ; — Attendu que la demande est donc justifiée dans son principe ; […].

PAR CES MOTIFS,

— […] ; dit et juge que la dame Culinas, épouse Salmon, en déposant la dénomination « Geneva », comme marque et en l’utilisant comme enseigne pour le commerce de l’horlogerie, a commis tant une infraction à la loi du 26 mars 1930, en faisant croire au public, par de telles indications, à une provenance inexacte des produits vendus par elle, que des actes de concurrence déloyale ; — lui interdit d’utiliser la dénomination « Geneva », sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans le commerce de l’horlogerie […] ; — dit que la marque « Geneva » déposée par la dame Culinas-Salmon, le 2 juillet 1956, au greffe du Tribunal de Commerce de la Seine sous le n° 458 893/85 020 est nulle, comme susceptible d’induire le public en erreur sur la provenance des produits vendus sous cette dénomination, et ce, en application de l’article 8 de la loi du 23 juin 1857 ; […].



TPICE (8e Ch.), 8 juillet 2009, aff. T-225/08
Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH c. OHMI

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (8e Ch.),

[…].

Appréciation du Tribunal

15. Il convient d’examiner, tout d’abord, le moyen tiré de la prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Aux termes de cette disposition, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

16. Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (Lokthread), T-339/05, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée]. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [arrêts du Tribunal du 15 octobre 2003, Nordmilch/OHMI (Oldenburger), T-295/01, Rec. p. II-4365, point 29, et du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, Rec. p. II-4633, point 32].

17. S’agissant plus particulièrement des signes ou des indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, en particulier les noms géographiques, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison, notamment, de leur capacité non seulement à révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également à influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs (arrêts Oldenburger, précité, point 30, et Cloppenburg, précité, point 33).

18. En outre, il convient de relever que sont exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec ceux-ci aux yeux des milieux intéressés et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises, qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu’indications de provenance géographique de la catégorie de produits concernée (arrêts Oldenburger, précité, point 31, et Cloppenburg, précité, point 34).

19. Il doit également être apprécié s’il est raisonnable d’envisager que, à l’avenir, il puisse être établi, aux yeux des milieux intéressés, un lien entre un nom géographique, pour lequel l’enregistrement en tant que marque est demandé, et la catégorie de produits concernée. Pour apprécier si, dans ce dernier cas, ce nom géographique est susceptible, aux yeux des milieux intéressés, de désigner la provenance de la catégorie de produits dont il s’agit, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande que ces derniers ont d’un tel nom ainsi que des caractéristiques du lieu que celui-ci désigne et de la catégorie de produits concernée (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779, points 31 et 32).

20. Toutefois, il y a lieu de relever que, en principe, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits concernée provienne de ce lieu (arrêts Oldenburger, précité, point 33, et Cloppenburg, précité, point 36).

21. Il y a également lieu de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (arrêts Oldenburger, précité, point 34, et Cloppenburg, précité, point 37).

22. En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que, selon les parties, les produits visés, à savoir les « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons », sont des produits de consommation courante. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la composante verbale du signe en cause contient le nom d’un État des Etats-Unis, qui s’utilise également sous cette forme dans les langues de la Communauté européenne. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué des consommateurs moyens de la Communauté, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

23. En deuxième lieu, il convient de rappeler que le signe litigieux se compose de l’élément verbal « Alaska » et d’un élément figuratif représentant un ours polaire sur un fragment de banquise.

24. S’agissant de l’élément verbal du signe en cause, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que le public pertinent associait l’Alaska à des montagnes, à des forêts et à des toundras couvertes de neige et de glace, à l’extraction de pétrole, de gaz naturel et à la production de bois. S’agissant de l’élément figuratif, la chambre de recours a estimé, d’une part, au point 23 de la décision attaquée, que l’ours polaire et le fragment de banquise renvoyait à l’élément verbal, dès lors que l’Alaska est l’État le plus septentrional des États-Unis et comprend les régions polaires. À cet égard, la chambre de recours a relevé que l’ours polaire vivait dans lesdites régions polaires septentrionales, où se trouvent des fragments de banquise. La chambre de recours a estimé, d’autre part, au point 28 de la décision attaquée, que l’élément figuratif conférait un caractère suggestif évoquant une nature vierge, le froid et la fraîcheur.

25. Ces constatations doivent être entérinées.

26. En troisième lieu, s’agissant du caractère descriptif de la marque en cause, la chambre de recours a considéré, aux points 24 à 27 de la décision attaquée, que le public pertinent n’associait pas l’Alaska à la production d’eau minérale. En outre, au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que l’élément figuratif s’opposait au caractère purement descriptif de la marque en cause.

27. À cet égard, premièrement, il convient de considérer que la chambre de recours a estimé à bon droit que, à la date de l’enregistrement de la marque en cause, l’Alaska ne présentait pas, aux yeux du public pertinent, un lien avec les produits visés. En effet, d’une part, rien n’indique que ledit public associait l’Alaska à la production d’eaux minérales et gazeuses ni à celle d’autres boissons non alcooliques. En particulier, le fait que des informations sur la production d’eaux minérales soient disponibles sur Internet, en l’occurrence sur le site de la société Alaska Glacier Refreshments, n’implique pas que le public pertinent en ait eu connaissance ni qu’il en aurait tiré la conclusion que ces eaux étaient exportées dans la Communauté, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre.

28. D’autre part, il convient de considérer que le public pertinent n’associait pas non plus l’Alaska à la production de boissons à base de fruits, de jus de fruits, de sirops et d’autres préparations pour faire des boissons, ceux-ci étant à base de fruits et de plantes aromatiques, dès lors qu’ils n’y sont pas produits, en raison notamment des conditions climatiques.

29. Deuxièmement, ainsi qu’il a été rappelé aux points 18 à 20 ci-dessus, il convient d’apprécier si le nom géographique en cause est susceptible d’être utilisé par les entreprises en tant qu’indication de provenance géographique des produits visés. À cet égard, il doit être vérifié s’il était raisonnable d’envisager, à la date de l’enregistrement de la marque en cause, que, à l’avenir, il puisse être établi, aux yeux des milieux intéressés, un lien entre ce nom géographique et les produits visés. En particulier, il doit être examiné si, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits concernée provienne de ce lieu.

30. La requérante fait valoir qu’une eau minérale est produite en Alaska, que le public pertinent associe l’Alaska à une abondance naturelle d’eau pure dans ses différentes formes, que rien n’exclut l’importation d’eau dans la Communauté et qu’il est courant, dans le secteur des boissons, de désigner à tout le moins les eaux minérales et gazeuses, mais également les autres boissons non alcooliques, selon leur provenance géographique.

31. Toutefois, à supposer même que le public pertinent associe l’Alaska à une abondance naturelle d’eau, il doit être relevé qu’il n’était pas raisonnable de considérer, à la date de l’enregistrement de la marque en cause, que le public ciblé allait, à l’avenir, envisager que des eaux minérales provenant d’Alaska seraient importées dans la Communauté.

32. À cet égard, tout d’abord, il est contesté tant par l’OHMI que par l’intervenante que des eaux minérales provenant de l’Alaska soient commercialisées dans la Communauté. Les seuls indices en ce sens proviennent du site Internet de la société Alaska Glacier Refreshments et d’une revue allemande relative au commerce de boissons en Allemagne, laquelle s’adresse, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, aux spécialistes du secteur et non au grand public, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante. Partant, la requérante n’a avancé aucun élément de nature à démontrer que le public pertinent avait connaissance d’une éventuelle importation d’eaux provenant de l’Alaska.

33. Par ailleurs, il convient de relever que les preuves additionnelles concernant la distribution de ladite eau dans la Communauté, apportées par la requérante et par l’OHMI pour la première fois devant le Tribunal, doivent être déclarées irrecevables. À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009). Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T-128/01, Rec. p. II-701, point 18].

34. Ensuite, étant donné l’importance des coûts de transport et de distribution en Europe d’eaux minérales provenant de l’Alaska, il ne pouvait être présumé, à la date de l’enregistrement de la marque en cause, que, à l’avenir, le public pertinent considérerait que de telles eaux minérales seraient importées dans la Communauté, où il existe un marché très concurrentiel offrant un grand nombre d’eaux minérales locales de grande qualité, ainsi que l’ont relevé la chambre de recours, l’OHMI et l’intervenante. Par ailleurs, c’est donc à juste titre que l’OHMI estime que, à la date de l’enregistrement de la marque en cause, il n’était pas prévisible qu’un marché restreint d’eaux minérales de luxe à des prix très élevés se développerait à l’avenir dans la Communauté.

35. Il convient également de relever que rien n’indique que le public pertinent était habitué ou acquerrait l’habitude d’associer des dénominations géographiques de régions lointaines d’Amérique, d’Afrique ou d’Asie à des indications de la provenance géographique d’eaux minérales, gazeuses voire d’autres boissons non alcooliques.

36. En outre, s’agissant des boissons à base de fruits, des jus de fruits, des sirops et des autres préparations pour faire des boissons, il convient de relever que, pour les raisons exposées au point 28 ci-dessus, il n’est pas vraisemblable que, à l’avenir, il puisse être établi, aux yeux du public pertinent, un lien entre l’Alaska et lesdits produits, lui permettant d’envisager que ces produits proviennent de l’Alaska.

37. Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que, à la date de l’enregistrement de la marque en cause, d’une part, il n’existait pas, aux yeux du public pertinent, un lien entre la marque en cause, l’Alaska et les produits visés et que, d’autre part, il n’était pas raisonnable d’envisager que, à l’avenir, un tel lien puisse être établi.

38. Enfin, s’agissant de la référence faite par la requérante à l’arrêt du Tribunal fédéral suisse, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire [arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (Best Buy), T-122/01, Rec. p. II-2235, point 41 ; du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (Live Richly), T-320/03, Rec. p. II-3411, point 95, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 32].

39. Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’absence de caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 de la marque en cause par rapport aux produits visés.

40. Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

41. S’agissant des deuxième et troisième moyens, il ressort des points 12 et 13 ci-dessus que la requérante tire ses arguments tendant à démontrer, d’une part, l’absence de caractère distinctif du signe en cause et, d’autre part, le risque que le public soit induit en erreur sur la provenance géographique des produits visés du prétendu caractère descriptif du signe pour tous les produits visés. Or, aucun caractère descriptif n’ayant été constaté pour la marque en cause, ces moyens doivent également être rejetés.

42. Eu égard à tout ce qui précède, la demande en annulation de la décision attaquée doit être rejetée comme étant non fondée, de même que le recours dans son intégralité, et ce sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du second chef de conclusions de la requérante visant à demander au Tribunal d’annuler l’enregistrement de la marque en cause.

[…].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté

[…].



§2 – La distinctivité du signe

Quand bien même c’est la fonction première d’une marque que de permettre de distinguer les produits et services d’une personne physique ou morale de ceux de ses concurrents1206, la réglementation communautaire, reprise en cela par l’ordonnance du 13 novembre 2019, a fait de la distinctivité du signe une condition autonome d’octroi de la protection conférée par la marque1207. Heurterait en effet la liberté du commerce la réservation par une seule entreprise d’un signe utile à tous. Sauf à l’égard des marques tridimensionnelles, tant l’art. L.711-2, in fine du CPI que l’art. 7, §3 du règlement 2017/1001 admettent cependant une possible acquisition par l’usage de la distinctivité d’une marque1208.

Le législateur s’est en outre penché sur des situations particulières d’absence de distinctivité de la marque tenant, soit à des éléments ou indications pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou service concerné, soit à la forme ou autre caractéristique du produit1209.

Il est à noter que l’originalité n’est nullement requise en la matière : une marque, verbale ou figurative, pourra être valable alors même que l’absence d’originalité du signe considéré est exclusive de toute protection au titre du droit d’auteur1210.

A – L’absence de distinctivité d’éléments ou indications pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou service

Sous l’empire de l’ancien art. L.711-2 du CPI, l’absence de caractère distinctif d’une marque s’appliquait notamment, d’abord aux signes nécessaires, génériques ou usuels, ensuite aux signes descriptifs. Reprenant – en en modifiant quelque peu le contenu – le découpage retenu par la directive et le règlement, la nouvelle version du texte inverse l’ordre des deux dispositions en visant successivement l’absence de distinctivité à raison d’un caractère descriptif du signe et l’absence de distinctivité à raison d’un caractère usuel du signe.

1 – Caractère descriptif du signe

a – La notion

Il résulte des art. L.711-2, b) du CPI et 7, §1, c) du règlement 2017/1001 que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ». Il s’agit ici d’interdire la réservation par une entreprise d’un signe indispensable à ses concurrents pour décrire leurs propres produits ou services.

C’est ainsi en raison de leur caractère descriptif qu’ont été annulées les marques « Pratiquement incassable »1211, « Sélection »1212, « Fraises de Plougastel »1213 et « Revue de droit public »1214, déposées à l’INPI pour désigner respectivement de la verrerie, une revue constituée d’articles choisis, des confiseries consistant en fraises bretonnes macérées et enrobées de chocolat ainsi qu’une revue de droit public. Le même fondement est à l’origine du défaut d’aboutissement des demandes faites à l’Office d’Alicante concernant la marque verbale « Doublemint », déposée pour des chewing-gums à la menthe1215, et la marque figurative représentant un visage générique d’enfant déposée, par Nestlé, à titre de logo appliqué sur les étiquettes des petits pots Gerber pour l’alimentation des bébés1216.

Cour de cassation, Ch. com., 11 février 1964,
Sté La Thermid c. Sté Établ. Thermos Peters

LA COUR ; — Sur le premier moyen ;

Attendu que la Société La Thermid a déposé au greffe du Tribunal de Commerce de la Seine le 13 mai 1952, sous le n° 418 718, la marque dénominative « pratiquement incassable », pour désigner de la verrerie en général et des ampoules isothermes en particulier ; que, par exploit du 1er juillet 1953, elle a fait procéder au siège de la Société des Établissements Thermos Peters à la saisie-contrefaçon de bouteilles isolantes mises en vente par cette société et portant sur une étiquette la mention « pratiquement incassable », ainsi que d’affiches publicitaires comportant la même mention ; que la Société Thermid ayant demandé à la Cour d’appel de dire que la Société Thermos Peters, en utilisant cette marque, avait commis des actes de concurrence déloyale, l’arrêt confirmatif attaqué l’a déboutée de cette demande, au motif qu’en matière de verrerie et plus spécialement de bouteilles isolantes, la clientèle recherche tout particulièrement la solidité, d’où il suit que le qualificatif incassable, accompagné ou non d’un adverbe « quasi incassable », « pratiquement incassable », « à peu près incassable », est utilisé d’une façon constante par les fabricants dans leur publicité, et qu’admettre la validité de cette marque dans cette industrie serait permettre à un producteur de monopoliser un adjectif au détriment de ses concurrents qui ne disposeraient plus, pour désigner leurs produits, du seul terme connu et compris du public ; — Attendu que le pourvoi prétend que la Cour d’appel, alors qu’elle a précisé qu’il s’agissait de bouteilles isolantes, n’a pu considérer sans une manifeste contradiction le qualificatif d’incassable comme correspondant à leur qualité essentielle, étant donné que la qualité essentielle d’une bouteille isolante est nécessairement d’être isolante ; qu’en outre, les motifs de l’arrêt ne justifieraient que la nullité de la marque « incassable » et non pas la nullité d’une marque comprenant ce mot accompagné d’un adverbe choisi de façon absolument arbitraire ; que, par ailleurs, le fait qu’une expression telle que « quasi incassable » ou « à peu près incassable » soit employée de façon constante par les fabricants dans leur publicité serait évidemment dépourvu de toute pertinence, dès lors qu’il n’est pas constaté que cette utilisation ait été faite antérieurement au premier usage par la Société La Thermid de la marque litigieuse ; — Mais attendu que, pour confirmer le jugement qui avait prononcé la nullité du dépôt de la marque « pratiquement incassable », effectué le 13 mars 1952, la Cour d’appel, qui a retenu qu’on ne saurait admettre à titre de marque l’utilisation de mots ou groupes de mots désignant d’une manière habituelle les qualités essentielles du produit envisagé, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation en appliquant ce principe par les motifs précités exempts de contradiction à la formule litigieuse, dont elle n’avait pas à rechercher si elle avait été utilisée précédemment, puisqu’elle la tenait pour dénuée d’originalité ; — Que le moyen ne peut qu’être rejeté ;

[…].

PAR CES MOTIFS,

— rejette…



b – Les limites

Au contraire des signes descriptifs, les signes simplement évocateurs donnent lieu à des marques parfaitement valables. Il est vrai que la nuance entre les deux qualificatifs est parfois ténue : les différences de solutions tiennent alors aux circonstances et à la subjectivité des juges. Il n’est ainsi pas aisé de justifier l’admission jurisprudentielle des marques françaises « Taxis Colis » pour des transports1217, « Femme » pour des parfums1218 et « Bonne mine » pour des produits de beauté1219 (sachant qu’a, par ailleurs été annulée la marque « Teint léger » déposée pour les mêmes produits1220). La Haute juridiction européenne a, dans le même sens, validé les marques communautaires « Baby Dry » (déposée pour des couches-culottes)1221, « Postkantoor » (déposée pour des timbres-poste et des activités de télécommunication)1222 ainsi que « Biomild » (déposée pour des yaourts bios à la saveur douce)1223.

2 – Caractère usuel du signe

a – La notion

En application des art. L.711-2, 4° du CPI et 7, §1, d) du règlement 2017/1001, encourent également la nullité pour défaut de caractère distinctif les marques composées « exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce », hypothèse qui recoupe parfois, il est vrai, celle des signes descriptifs…

C’est, en tout état de cause, sur cette base que la jurisprudence a prononcé la nullité des marques « Crème de gruyère » pour désigner du gruyère transformé en pâte1224, « Banquette-lit » pour des canapés-lits1225 et « Beurre tendre » pour des beurres1226. Le Tribunal de l’UE a, dans le même sens, approuvé l’EUIPO d’avoir refusé l’enregistrement, à titre de marque sonore, du « pschitt » émis lors de l’ouverture d’une canette de boisson gazeuse1227 dès lors que, étant « immédiatement perçu par le public pertinent comme renvoyant à des boissons »1228, ce son du pétillement des bulles, loin d’être inhabituel, correspond à des « éléments prévisibles et usuels sur le marché des boissons »1229.

Cour de cassation, Ch. civ., 16 février 1937,
Chambre syndicale des affineurs négociants en gros de gruyère français c. Sté des fromages Gerber

LA COUR ; — […] ; Sur le deuxième moyen ;

Vu l’art. 1er, al. 2, de la loi du 23 juin 1857 ; — Attendu qu’une expression générale communément employée pour désigner soit la qualité supérieure, soit le degré de transformation d’un produit, ne saurait, combinée avec le nom générique de ce produit, constituer une marque de fabrique susceptible d’appropriation privée ; qu’il en est ainsi du mot « crème », couramment employé dans le commerce de l’alimentation avec le sens spécifié ci-dessus, lorsqu’il est combiné avec le nom générique du produit tel que « gruyère » ; d’où il suit que les seuls mots « crème de gruyère » désignant, ainsi que le constate l’arrêt attaqué, un fromage de gruyère transformé en pâte et, à ce titre, indicatifs de la nature et de l’apparence aussi bien que de la qualité du produit, ne sauraient bénéficier de la protection à laquelle ont droit les marques de fabrique ; — Or, attendu que si en juillet 1918 la société des Établissements Graf a bien déposé une marque de fabrique comportant, avec certains signes distinctifs, l’appellation de « crème de gruyère aux fleurs du Jura », la marque déposée par elle en mars 1925 et dont les demandeurs au pourvoi contestent la validité, comporte purement et simplement les mots de « crème de gruyère » sans aucune adjonction d’un nom ou d’un signe distinctif quelconque ; — Attendu cependant que l’arrêt attaqué a décidé que cette simple dénomination suffisait à elle seule pour constituer une marque de fabrique valable ; en quoi il a violé par fausse application le texte de loi ci-dessus visé.

PAR CES MOTIFS,

— casse…



b – Les limites

Le refus législatif de protection des signes usuels n’empêche pas la jurisprudence, suivant une approche empreinte d’une forte casuistique, de valider des marques pour le moins très évocatrices (ne conférant dès lors à leurs titulaires qu’une relativement « faible » protection). Tel est, en particulier, le cas des marques « Crédit industriel et commercial »1230 et « Jet Service »1231, respectivement enregistrées pour une banque et un service de transport.

En outre, dans la mesure où le caractère usuel doit être apprécié en prenant en compte la marque dans son ensemble, l’INPI, saisie d’une demande en nullité de la marque « Résidence Service Seniors PP », déposée pour des services de construction et d’hébergement temporaire, a relevé que les multiples recours antérieurs aux expressions « résidences services seniors » ou « résidences services », pour évoquer notamment des services d’hébergement pour personnes âgées, n’avaient jamais été associés au sigle « PP ». L’expression « Résidence Service Seniors PP » ne pouvait dès lors être considérée comme la désignation usuelle des services couverts par la marque1232.

B – L’absence de distinctivité de la forme ou autre caractéristique du produit

Dans le champ des marques de produits, les art. L.711-2, 5° du CPI et 7, §1, e) du règlement 2017/1001 écartent certains signes de la protection à raison de l’absence de distinctivité de la forme ou d’une autre caractéristique du produit couvert. Sont concernés les signes constitués « exclusivement » par trois types de formes (ou autres caractéristiques) : celles imposées par la nature même du produit, celles nécessaires à l’obtention d’un résultat technique et celles qui confèrent au produit une valeur substantielle.

1 – Formes (ou autres caractéristiques) imposées par la nature du produit

Dans le prolongement de la règle édictée à propos des signes descriptifs, la liberté du commerce interdit l’octroi d’une exclusivité sur une forme en lien direct avec un produit.

La jurisprudence française a ainsi été conduite à annuler une marque constituée d’une clé de sol, enregistrée, sans graphisme particulier, pour des articles relatifs à la musique1233 et une marque, tenant à une banale forme de tong, demandée pour des chaussures et sandales1234. Elle a aussi débouté de son action en contrefaçon, formée contre un concurrent qui faisait usage d’un élément figuratif similaire, le titulaire d’une marque représentant, à côté d’éléments verbaux, une vache, sans caractéristiques particulières, déposée pour des produits laitiers1235.

Le Tribunal de l’UE a, pour sa part, autorisé l’enregistrement comme marque communautaire de la forme d’un pain à savon au motif que la concavité en longueur et les rainures qu’elle présentait n’étaient pas imposées par la nature du produit et qu’il existait, « dans le commerce, d’autres formes de pains de savon ne présentant pas ces caractéristiques »1236.

2 – Formes (ou autres caractéristiques) nécessaires à l’obtention d’un résultat technique

Le droit des marques ne saurait être utilisé pour « obtenir ou perpétuer des droits exclusifs portant sur des solutions techniques »1237, dont la protection est, le cas échéant, à rechercher du côté des brevets d’invention. D’où nombre d’annulations judiciaires de marques déposées pour des formes « fonctionnelles ».

A ainsi été invalidée une marque déposée pour des disques abrasifs et consistant en la représentation, fût-elle stylisée, de la forme de disques abrasifs1238 ayant au demeurant donné lieu à un brevet depuis tombé dans le domaine public1239. Ont encore été annulées, aussi bien la marque de rasoirs électriques enregistrée par Philips, consistant dans la représentation graphique de la forme et de la configuration de la face supérieure du rasoir, composée de trois têtes circulaires à lames rotatives, disposées dans un triangle1240, que la marque constituée par la forme des briques Lego1241, à savoir un parallélépipède surmonté de protubérances cylindriques, « dictée uniquement par des considérations pratiques et techniques »1242 et ayant, par conséquent, « un lien de nécessité avec les produits désignés »1243.

3 – Formes (ou autres caractéristiques) conférant une valeur substantielle au produit

Pas plus qu’à celui des brevets, le droit des marques ne saurait se substituer à celui des dessins et modèles, spécialement en vue de protéger les formes constituant la valeur essentielle d’un produit, par exemple un bijou ou un meuble. Ne peut donc, en principe, être enregistrée à titre de marque les désignant la forme de produits comme des bijoux, des meubles ou des vêtements, pas plus que celle, au design des plus recherchés, de haut-parleurs hi-fi1244.

La Cour européenne de justice a précisé que « la forme d’un produit qui donne une valeur substantielle à celui-ci ne peut constituer une marque […] lorsque, avant la demande d’enregistrement, elle a acquis une force attractive du fait de sa notoriété en tant que signe distinctif, à la suite de campagnes publicitaires présentant les caractéristiques spécifiques du produit en cause »1245. Interrogée, à l’occasion de l’affaire « Louboutin », sur la notion même de forme d’un produit, la CJUE a encore indiqué qu’un signe « ne saurait être considéré comme étant constitué ‘exclusivement’ par la forme lorsque (… son) objet principal est une couleur ». De sorte que l’application d’une couleur sur la semelle d’une chaussure à talon haut est susceptible d’être protégé par une marque1246.

C – L’appréciation de la distinctivité

Reprenant implicitement la règle inscrite dans l’ancien art. L.711-2 du CPI, la. Cour de Luxembourg considère que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport, « d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels son enregistrement a été demandé1247 et, d’autre part, par rapport à la perception des milieux intéressés qui sont constitués par les consommateurs de ces produits ou services »1248, ladite perception devant précisément être le fait « d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »1249.

L’appréciation de la distinctivité est toutefois susceptible de poser des difficultés particulières pour certains types de marques.

Au plan communautaire, l’appréciation de la distinctivité des marques verbales doit parfois tenir compte de la diversité linguistique au sein de l’Union. Et si elle a pu refuser l’enregistrement, pour des vêtements, chaussures et chapellerie, de la marque communautaire « Ellos » (signifiant « ils » ou « eux » en espagnol)1250, la juridiction européenne a – dans l’affaire de la marque « Matratzen » (signifiant « matelas » en allemand), déposée en Espagne pour de la literie – expressément admis qu’une marque nationale puisse, dans un État membre, porter sur « un vocable emprunté à la langue d’un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé »1251.

Lorsqu’est en cause une marque tridimensionnelle, qu’elle soit constituée par la forme du produit ou par son emballage, la Haute juridiction européenne estime que la perception qu’en a le consommateur n’est pas nécessairement la même « que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative »1252.

S’agissant enfin des modalités de l’appréciation, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg que la charge de la preuve du caractère distinctif incombe au demandeur d’une marque1253, tandis que, au plan interne, la Cour de cassation se refuse, par principe, à contrôler elle-même la distinctivité de la marque1254. Mais cette dernière s’est toutefois autorisée à émettre quelques directives d’appréciation en la matière. Elle a ainsi précisé que la réalité du caractère générique d’une appellation devait être appréciée au jour du dépôt et sur l’ensemble du territoire français1255.

§3 – La disponibilité du signe

L’exigence de disponibilité du signe choisi participe indirectement de la distinctivité inhérente aux marques. Il s’agit cependant d’une condition distincte de la nouveauté requise en matière de dessins ou modèles et en matière de brevets d’invention. Des marques identiques sont, en effet, parfaitement susceptibles de coexister dès lors qu’elles désignent des produits ou services non similaires1256. Mais, en vertu de l’art. L.711-3, al. 1er du CPI, ne peut être valablement adopté comme marque un signe « portant atteinte à des droits antérieurs ». 

A – Les antériorités opposables

Les art. L.711-3 du CPI et 8 du règlement 2017/1001 contiennent une énumération indicative des antériorités opposables à un dépôt de marque. Celles-ci relèvent de quatre catégories différentes.

1 – Antériorités constituées par un droit de propriété intellectuelle

a – La marque antérieure

La préexistence d’une marque identique ou similaire représente, en pratique, l’antériorité la plus fréquemment invoquée, qu’il s’agisse d’une marque enregistrée pour des produits ou services identiques ou qu’il s’agisse d’une marque notoire (ou renommée) susceptible de pâtir d’une confusion.

i – Marque enregistrée pour des produits ou services identiques

Le droit des marques obéit au principe dit de « spécialité », en vertu duquel la marque n’est protégeable que pour les produits similaires ou identiques à ceux qu’elle désigne1257. À cet égard, la jurisprudence a précisé que, pour avérer l’antériorité d’une marque déposée, il faut considérer, non pas la classe administrative sélectionnée par le déposant1258, mais bien les produits ou services expressément désignés dans l’acte de dépôt1259.

Pour sa part, la marque de l’UE est, en application de l’art. 8, §2 du règlement 2017/1001, rendue indisponible, en particulier, par les marques de l’UE déposées ou enregistrées antérieurement et par les marques nationales déposées ou enregistrées antérieurement dans un État membre1260.

Le droit de priorité unioniste pose toutefois une limite à l’indisponibilité de marques antérieures enregistrées : l’art. 4, C, §1 de la CUP octroie, en effet, un délai de six mois aux déposants unionistes pour étendre la protection de leur marque initiale (de fabrique ou de commerce) dans les autres pays de l’Union, les demandes subséquentes étant fictivement datées au jour du premier dépôt. De sorte que le dépôt, par un tiers, d’une marque française effectué pendant ce délai n’antériorisera nullement l’extension du dépôt étranger bénéficiant de la priorité unioniste.

L’indisponibilité concernera dans tous les cas :

•les marques portant sur un signe identique et désignant des produits ou services identiques à ceux couverts par la marque antérieure ;

•les marques portant sur un signe identique ou similaire et désignant des produits ou services également identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure ; s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure.

ii – Marque notoire ou renommée

Les art. L.711-3, II, 3° du CPI et 8, §2, c) du règlement 2017/1001 érigent comme antériorité les marques « notoirement connues » au sens de l’article 6 bis de la CUP. Le titulaire d’une marque notoire – marque dont l’usage est si répandu qu’elle est connue d’une large fraction du public – a en effet la faculté, sans l’avoir nécessairement déposée, ou en l’ayant déposée pour des produits ou services distincts, de faire annuler les éventuels enregistrements d’un même signe demandés postérieurement par des tiers1261.

Outre l’admission du pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation de la notoriété, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a reconnu au titulaire d’une marque notoire le droit de faire annuler le dépôt, à titre de marque, d’un signe identique appliqué à des produits distincts1262. Elle a cependant précisé que l’usage d’une dénomination, fût-elle notoire, était en soi insuffisant pour antérioriser une marque : seul importe l’usage à titre de marque1263.

En application des art. L.711-3, I, 2° du CPI et 8, §5 du règlement communautaire, est également susceptible d’antérioriser un dépôt la marque « jouissant d’une renommée » (ou, plus simplement, marque renommée), qualification créée par la directive 89/104/CEE, qui désigne une marque – nationale ou de l’UE – enregistrée, de rayonnement possiblement inférieur à celui de la marque notoire, mais néanmoins « connue d’une partie significative du public concerné » par les produits ou services qu’elle désigne1264. Même si elle a été déposée pour des produits ou services non similaires, une telle marque rend le signe indisponible dès lors que « l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice ». 

b – L’appellation d’origine et l’indication géographique

L’appellation d’origine1265 et l’indication géographique1266 sont des dénominations géographiques, associées à un (ou plusieurs) produit(s) et tenues, sous certaines conditions, à la disposition de l’ensemble des producteurs du lieu considéré. Elles ne sauraient par conséquent être réservées à une seule entreprise. Il est dès lors logique que, déjà enregistrées ou seulement objet d’une demande (sous réserve d’un enregistrement ultérieur), elles antériorisent le dépôt d’une marque française ou de l’UE1267.

Il est à noter que, au contraire de son homologue européen, dont les textes visent à la fois les appellations d’origine et les indications géographiques1268, le législateur français s’en tient, depuis l’adoption de l’ordonnance du 13 novembre 2019, à la seule « indication géographique […] mentionnée à l’article L.722-1 »1269 du CPI, ce dernier précisant toutefois que cette expression – générique – comprend bien les appellations d’origine et les indications géographiques telles que définies par la réglementation.

Toutefois, alors que le droit communautaire semble soumettre l’appellation d’origine et l’indication géographique au principe de spécialité1270, le droit interne s’en exonère largement dès lors que l’utilisation d’une appellation d’origine pour des produits ou services différents « est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation »1271. D’où, en vue de sanctionner des tentatives de détournement frauduleux de notoriété, les nombreuses annulations judiciaires de marques incluant la dénomination « Champagne » appliquée, en particulier, à des parfums1272.

Cour d’appel de Paris (1re Ch.), 15 décembre 1993,
Sté Yves Saint-Laurent Parfums et autres c. Institut national des appellations d’origine et autres

LA COUR ; — […] ; Sur la validité de la marque Champagne n° 1214817 ;

Considérant que les appelantes reconnaissent dans leurs écritures que la licéité du dépôt (en réalité la licéité de l’acquisition) est entièrement conditionnée par la licéité de l’usage de l’appellation d’origine ; — Considérant que, selon les intimés, le « dépôt », effectué à seule fin de s’approprier la renommée et le prestige de l’appellation d’origine, doit être sanctionné par la nullité alors que l’art. L.711-4 c. propr. intell. empêche désormais de tels dépôts ; — Considérant qu’il résulte du certificat versé aux débats que la marque Champagne (n° 1214817) déposée initialement le 5 octobre 1982 par M. Poignon pour désigner notamment la parfumerie et les cosmétiques a, le 30 janvier 1992, été cédée à la Sté Parfums Caron qui, à une date non précisée, l’a rétrocédée à une Sté Like BV laquelle, le 12 octobre 1992, après en avoir effectué le renouvellement le 1er octobre 1992, l’a transmise à son tour à la Sté Yves Saint Laurent International BV ; que ces transferts successifs ont fait l’objet de mentions au registre national des marques ; — Considérant qu’il se déduit de la date d’acquisition ci-dessus rappelée (12 octobre 1992) que la Sté Yves Saint Laurent BV, n’est devenue titulaire des droits sur une marque Champagne applicable aux parfums que pour permettre à la Sté Yves Saint Laurent Parfums de réaliser le lancement de son nouveau produit et de détourner ainsi la notoriété de l’appellation d’origine litigieuse ; qu’en effet, si toutefois elle avait été utilisée, ce qui ne résulte pas du dossier, la marque acquise n’était pas elle-même notoirement connue ; — Considérant qu’une telle acquisition, dont l’objet unique est de faciliter un acte illicite, a été à juste titre qualifiée de frauduleuse par le tribunal et sanctionnée par l’annulation du dépôt ; qu’en revanche il n’y a pas lieu à radiation du dépôt, cette disposition n’étant prévue par aucun texte ;

[…].

PAR CES MOTIFS,

— confirme le jugement du 28 octobre 1993, sauf en tant que le tribunal a ordonné la radiation de la marque Champagne ; dit cette mesure sans objet ; […].



c – Les autres droits de propriété intellectuelle

Deux autres types de droits de propriété intellectuelle, auxquels le principe de spécialité ne s’applique pas, sont susceptibles d’antérioriser un dépôt de marque. Ce sont :

les droits d’auteur1273, en application des art. L.711-3, I, 6° du CPI et 60, §2, c) du règlement 2017/1001 ;

les droits résultant d’un dessin ou modèle protégé, conformément aux art. L.711-3, I, 7° du CPI et 60, §2, d) du règlement communautaire1274.

2 – Signes distinctifs utilisés dans le commerce

L’existence « d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale » pourra fonder son titulaire à s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’UE1275. La CJUE a toutefois validé le dépôt de la marque communautaire « Bud » par un brasseur américain dès lors que le signe, certes déjà protégé – au bénéfice d’une entreprise européenne – comme appellation d’origine dans plusieurs États membres, n’y avait pas fait l’objet d’un usage « significatif » dans la vie des affaires1276.

S’agissant du droit interne, le Code de la propriété intellectuelle vise explicitement, outre les indications géographiques :

•d’une part, les dénominations ou raisons sociales, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public1277 ;

•d’autre part, les noms commerciaux, enseignes et noms de domaine1278, « dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public »1279, étant entendu que la Haute juridiction judiciaire a expressément soumis le nom commercial au principe de spécialité en validant la marque de cosmétiques « Charles of the Ritz » nonobstant la dénomination commerciale antérieure de l’Hôtel Ritz1280.

Cour de cassation, Ch. com., 27 mai 1986,
Sté Charles of the Ritz Group Ltd et autre c. Sté Ritz (Paris) Holdings Ltd et autre

LA COUR ; — Sur le premier moyen, pris en sa première branche ;

Vu l’art. 1382 ensemble les art. 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1964 ; — Attendu que les signes distinctifs ne sont pas protégés en eux-mêmes, mais dans leur application à la désignation d’objets ou de services déterminés ; — Attendu que la Soc. Charles of the Ritz filiale de la société de droit américain Charles of the Ritz Group Ltd est titulaire des quatre marques suivantes en renouvellement de dépôts antérieurs : « Charles of the Ritz », enregistrée sous le n° 1030804 notamment pour les produits de beauté, « Ritz », enregistrée sous le n° 1123069 notamment pour des produits de beauté, « Charles of the Ritz », enregistrée sous le n° 1169034 notamment pour les perruques, « Charles of the Ritz », enregistrée sous le n° 1048018 notamment pour des vêtements ; que ces sociétés ont assigné le 23 juillet 1981 pour contrefaçon ou imitation illicite de ces titres les sociétés de droit britannique Ritz Hotel Ltd exploitant l’hôtel Ritz à Paris et Ritz (Paris) Holding Ltd (sociétés Hotel Ritz) qui avaient déposé neuf marques comprenant le mot Ritz ; qu’invoquant le nom commercial attaché à l’exploitation de l’Hôtel Ritz et antérieur aux dépôts des quatre marques des sociétés Charles of the Ritz, les sociétés Hotel Ritz ont demandé reconventionnellement la nullité de ces titres ; que par action distincte la Soc. Ritz (Paris) Holding Ltd a demandé la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque « Charles of the Ritz » n° 1048018 concernant les vêtements ; — Attendu que pour prononcer la nullité des marques des sociétés Charles of the Ritz et débouter ces dernières de leur action, la cour d’appel (Paris, 4e Ch. A, 20 mars 1984), par motifs propres et adoptés, énonce que le principe de la spécialité n’est pas applicable au nom commercial lorsque ce signe bénéficie d’une notoriété exceptionnelle et que ces sociétés ont porté atteinte au nom commercial des sociétés Hotel Ritz, en utilisant le nom « Charles of the Ritz » et en déposant et utilisant les marques « Charmes of the Ritz » et « Ritz », ne serait-ce qu’à compter du 29 décembre 1971, alors que ces noms et marques avaient comme élément essentiellement distinctif la dénomination Ritz et que cette dénomination était indisponible dans tous les secteurs d’activité au profit de la société propriétaire de l’hôtel Ritz ; que les sociétés Charles of the Ritz ont ainsi commis une faute qui a préjudicié aux sociétés Ritz en application de l’art. 1382 c. civ. ; — Attendu cependant, qu’en retenant la responsabilité des sociétés Charles of the Ritz en raison, non d’un abus du droit, mais de l’atteinte portée à une dénomination notoire qui serait indisponible dans tous les secteurs de l’activité économique, la cour d’appel a méconnu la règle de la spécialité des marques et du nom commercial et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen ni sur les autres moyens,

— casse…



3 – Droits de la personnalité d’un tiers

Il ne saurait être question, par un dépôt de marque, de porter atteinte à des droits de la personnalité préexistants. Voilà pourquoi l’art. 60, §2 du règlement 2017/1001 invalide expressément les marques communautaires portant atteinte à un droit au nom ou à un droit à l’image1281.

En droit interne, l’art. L.711-3, 8° du CPI interdit, plus largement, d’adopter comme marque un signe qui préjudicierait à « un droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ». Dès avant l’adoption de cette disposition, la jurisprudence avait ainsi interdit à une entreprise fabriquant des crayons de faire usage pour ceux-ci du nom « Caran d’Ache », pseudonyme d’un célèbre dessinateur1282. Et, quelques années plus tard, infirmant la décision des premiers juges qui avaient annulé la marque « Planta » déposée pour de la margarine au motif d’une usurpation du nom patronymique prestigieux de la famille Kirgener de Planta, la Cour d’appel de Paris devait réfuter la réalité du préjudice compte tenu du caractère tout à fait partiel de la reproduction du nom patronymique dans la marque1283.

4 – Nom d’une entité publique

Antériorité opposable aux seules marques françaises s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, le nom d’une entité publique a été introduit dans le CPI1284 par l’ordonnance du 13 novembre 2019. Il permet à toute personne morale de droit public de s’opposer à la réservation de sa dénomination par un tiers sans être obligée de déposer sa propre marque.

Cette protection s’ajoute à celle déjà conférée par le législateur français au nom, à l’image et à la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale. Issu de la loi du 4 janvier 1991, l’art. L.711-3, 9° du CPI interdit en effet tout dépôt, à titre de marque, du nom ou du symbole géographique d’un lieu – notamment touristique – sans autorisation des autorités locales concernées.

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation y a adjoint un double dispositif :

•d’abord la mise en place d’une procédure d’alerte par laquelle toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’INPI « d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination »1285 ;

•ensuite la faculté, offerte aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de former opposition auprès de l’INPI à toute demande, formée par un tiers, d’enregistrement d’une marque comportant leur nom1286.

B – La sanction de l’indisponibilité

Alors que les autres conditions de validité sont sanctionnées par la nullité absolue, les art. 5 de la directive et 8 du règlement communautaires, visant les motifs relatifs de refus ou de nullité, entachent la marque indisponible d’une nullité relative : on ne peut, sur le fondement de l’indisponibilité de la marque, se prévaloir de l’antériorité des droits d’autrui puisque, seul le titulaire d’un droit antérieur peut faire opposition1287 à un enregistrement ou agir en nullité de celui-ci1288.

Il s’ensuit en particulier que le contrefacteur est irrecevable à agir, sur le fondement de l’indisponibilité, en nullité de la marque sur la base de laquelle il est poursuivi1289.

Toutefois, l’action en nullité du titulaire d’un droit antérieur n’est elle-même recevable qu’à la condition de ne pas être frappée de forclusion par tolérance, prévue aux art. L.716-2-8 du CPI et 61 du règlement 2017/1001 ; cela signifie que l’action n’est plus recevable si la marque contestée a été déposée de bonne foi et si son usage a été toléré pendant cinq années consécutives.

Cour de cassation, Ch. com., 4 juillet 1966,
Sté A. Purodor c. Sté des Établ. Rouet et autres

LA COUR ; — Sur le moyen unique pris on ses deux branches ;

Vu les art. 1er, 2, 7 et 17 de la, loi du 23 juin 1857 applicable à la cause, et l’art. 2 de la loi du 26 juin 1920 ; — Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 11 février 1964) que la Société Chiris, dont le siège est à Grasse, qui fabrique des bases, huiles essentielles et des essences de fleurs vendues à des industriels pour l’élaboration et la composition de parfums, cosmétiques, produits désodorisants et désinfectants, utilise, au moins depuis 1934, la dénomination « Bouton d’Or » pour désigner une essence ; que la Société Purodor, cliente, de la Société Chiris, a déposé, le 16 juillet 1956, au greffe du tribunal de commerce de la Seine, à titre de marque de fabrique, l’appellation « Bouton d’Or » pour tous produits désinfectants, désodorisants et insecticides ; qu’après avoir fait procéder le 13 février 1961 aux Établissements Lefèvre-Neuilly, agent général de la Société Rollet, également cliente de la Société Chiris, à une saisie-contrefaçon de divers produits portant sur leurs étiquettes la même appellation « Bouton d’Or », la Société Purodor a assigné devant le tribunal de grande instance de la Seine, en contrefaçon de la marque « Bouton d’Or », la S.A. Rollet, la Société fermière des Établ. Rouet et la Société Lefèvre-Neuilly ; que ces trois sociétés ont appelé en intervention et en garantie la Société Chiris ; que le tribunal de grande instance, après avoir déclaré que les Sociétés Rouet avaient contrefait la marque Bouton d’Or et qu’elles avaient, avec la Société Lefèvre-Neuilly, fait usage d’une marque contrefaite, a condamné ces trois sociétés à des dommages-intérêts et a mis hors de cause la Société Chiris ; que sur appel des Sociétés Rollet et Lefèvre-Neuilly, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement entrepris, débouté la Société Purodor de son action en contrefaçon de marque et, faisant droit aux conclusions de la Société Chiris, a constaté la propriété de cette société sur la marque « Bouton d’or » utilisée par elle régulièrement depuis 1934 et lui a donné acte de ce qu’elle était prête à accorder « aux clients de ses produits » le droit d’utiliser gratuitement ladite marque par délégation de ses droits sur celle-ci ; — Attendu que la cour d’appel en a ainsi décidé au double motif que la Société Chiris était propriétaire de la marque « Bouton d’Or » pour l’avoir régulièrement utilisée depuis 1934, que la Société Purodor n’avait pu s’approprier valablement la même dénomination à titre de marque par son dépôt postérieur du 16 juillet 1956, qu’un tel dépôt ne pouvait l’habiliter a exercer une action en justice et que la Société Chiris avait, au surplus, donné à la Société Rollet l’autorisation tacite d’utiliser la marque « Bouton d’Or » pour désigner les produits fabriqués avec ses essences ; — Mais attendu que le droit à la marque résultait, sous l’empire de la législation applicable à la cause, soit du dépôt d’une dénomination ou d’un signe distinctif, soit de son utilisation publique et constante à titre de marque ; que seul le titulaire d’un droit privatif antérieur sur le même signe ou la même dénomination, dont le caractère distinctif du domaine public n’est pas discuté, peut l’invoquer pour l’opposer au titulaire du dépôt ; que le contrefacteur d’une marque déposée ne saurait se prévaloir d’une autorisation tacite d’exploitation émanant d’un simple usager de la même marque, qui invoque des droits antérieurs à ceux du déposant, pour faire obstacle à l’action engagée par le déposant ; que, dès lors, en statuant par les seuls motifs précités, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS,

— casse…



Section II

La condition d’enregistrement administratif

Certains systèmes juridiques permettent de fonder l’acquisition du droit de marque, non pas sur l’enregistrement administratif, mais sur l’usage du signe1290. Au contraire, sous réserve de la protection susceptible d’être conférée aux marques notoires1291, l’acquisition des marques française et de l’UE est, en principe, fondée sur le seul enregistrement.

Les réglementation française et communautaire instituent ainsi, pour chacune d’entre elles, des règles gouvernant tout à la fois l’absence de mauvaise foi du demandeur lors du dépôt, les procédures d’enregistrement et les titulaires du droit à l’enregistrement.

§1 – L’absence de mauvaise foi du demandeur lors du dépôt

La validité de la marque passe par l’absence de mauvaise foi du demandeur lors du dépôt. Est en effet frappée de nullité absolue la marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi1292.

L’affaire « Lindt » a fourni à la CJCE l’occasion de préciser les conditions de mise en œuvre de la règle1293. Titulaire d’une marque communautaire tridimensionnelle pour ses lapins en chocolat, le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli avait assigné en contrefaçon un concurrent autrichien qui commercialisait, spécialement à l’occasion des fêtes de Pâques, les mêmes produits sous une présentation similaire. Le défendeur a, dans le cadre d’une demande reconventionnelle, fait valoir la nullité de la marque à raison de la mauvaise foi de son adversaire, nécessairement au courant, lors du dépôt de sa marque auprès de l’Office d’Alicante, de la longue tradition des ventes de lapins en chocolat. Pour la Cour de Luxembourg, la mauvaise foi est susceptible de tenir notamment au « fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise […] un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé »1294 et à « l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe »1295.

La mauvaise foi du déposant est également à l’origine du prononcé, par la division d’annulation de l’EUIPO, de l’annulation de la marque figurative n° 012575155, tirée de l’œuvre de Banksy, « Le lanceur de fleurs ». Cette dernière avait en effet été déposée par l’intermédiaire d’une société commerciale, en 2014, pour un grand nombre de produits (comme des lunettes de soleil, des photos, des bagages, des articles textiles, des chaussures ou encore des tapis,) et de services (par exemple des services éducatifs ou de la publicité) alors que le demandeur n’avait aucune intention d’utiliser l’œuvre à titre de marque pour commercialiser des biens ou fournir des services1296.

La CJUE a toutefois eu l’occasion de préciser que si l’absence d’intention du déposant d’utiliser la marque, conformément aux fonctions essentielles d’une marque, ne concerne que certains produits ou services visés par la demande, il n’y a pas lieu de présumer la mauvaise foi de l’intéressé à l’égard des autres produits ou services mentionnés1297.

Par la force des choses, la mauvaise foi sera toutefois avérée en cas d’enregistrement demandé, en son nom propre et sans autorisation ni justificatif, par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée à l’étranger1298. L’enregistrement néanmoins obtenu d’une telle marque sera dès lors passible de remise en cause au moyen d’une action en nullité absolue1299. Mais en vue de pouvoir agir au plus vite, sans avoir à attendre l’enregistrement définitif d’une telle marque, les textes français et communautaire autorisent en outre1300, le titulaire de la marque étrangère – constitutive d’une antériorité – à former une opposition devant l’Office1301.

§2 – Les procédures d’enregistrement

A – Les organismes receveurs des dépôts

À l’instar de celle des brevets, la protection des marques sur le territoire français résulte tout à la fois des dépôts de titres français et des dépôts de titres européens.

1 – Marque française

Deux voies alternatives sont offertes au déposant d’une marque française : la voie nationale et la voie internationale :

•conformément à l’art. R.712-1, al. 1er du CPI, la demande d’enregistrement d’une marque nationale est à adresser au siège de l’INPI1302 par voie électronique ;

•dans le cadre de l’Union de Madrid, un système d’enregistrement international des marques a été mis en place, permettant à toute personne domiciliée ou établie dans un pays membre, sur la base d’un enregistrement national dans le pays d’origine (en application de l’Arrangement de Madrid du 14 avril 18911303) ou d’une simple demande nationale ou régionale (en application du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid du 27 juin 19891304), de déposer, auprès de l’office national ou régional concerné, une demande d’enregistrement international en vue de bénéficier, dans tout ou partie des autres États signataires, d’un faisceau de marques nationales. Il incombera alors à l’office national ou régional de départ de transmettre la demande au Bureau international de l’OMPI (à Genève), lequel, après avoir procédé à l’enregistrement international de la marque, notifiera celui-ci aux différentes administrations nationales ou régionales intéressées pour qu’elles procèdent à l’examen de la demande dans les conditions d’un dépôt national. De sorte qu’une demande de marque française pourra procéder d’un dépôt initial auprès d’un office autre que l’INPI.

2 – Marque de l’Union européenne

Si, avant l’adoption du « Paquet Marques », il était possible de la déposer auprès de l’office national d’un État membre, la demande de marque de l’UE doit désormais, en application de l’art. 30, §1er du règlement 2017/1001, être déposée directement auprès de l’EUIPO par voie électronique ou par courrier postal.

Compte tenu de l’adhésion, en 2004, de l’Union européenne au Protocole de Madrid du 27 juin 1989, une marque de l’UE est également susceptible d’être obtenue au moyen d’une demande d’enregistrement international désignant l’UE adressée, par l’intermédiaire d’un office national ou régional, au Bureau international de l’OMPI1305.

B – Le contenu des demandes

Les demandes de marques française ou communautaire exigent, outre le paiement d’une redevance1306, le dépôt d’un dossier conforme aux prescriptions légales1307 et devant notamment comporter :

•l’identification du déposant ;

•le modèle de la marque ;

•l’énumération des produits ou service auxquels la marque doit s’appliquer et de la (ou des) « classes » de produits ou services correspondante(s), conformément à l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957, concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques1308.

Pour ce qui concerne les demandes de marque communautaire, l’art. 146 du règlement 2017/1001 soumet la question des langues de procédure à un régime très complexe, fruit d’un laborieux compromis entre l’usage de toutes les langues officielles des États membres de l’Union européenne et le recours à une seule des cinq langues officielles de l’EUIPO que sont l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français et l’italien.

C – L’instruction des demandes

L’instruction des demandes d’enregistrement de marques suit une procédure sensiblement identique en droit interne et en droit communautaire.

1 – Examen préalable

a – L’étendue du contrôle

Le contrôle initial de l’INPI et de l’EUIPO porte essentiellement sur :

•la régularité formelle du dossier, laquelle inclut la vérification de ce que le signe choisi, protégeable à titre de marque, est susceptible de représentation précise et claire ;

•la licéité du signe déposé ;

•la distinctivité du signe déposé.

b – La sanction des irrégularités constatées

Si, lors de son examen préalable, l’Office constate une irrégularité de la demande d’enregistrement, il doit notifier au déposant les motifs susceptibles d’entraîner le rejet de ladite demande. Peut alors s’ensuivre un « dialogue » entre l’Office et le déposant – le cas échéant, à travers son mandataire – en vue d’une régularisation (ou d’un retrait) de la demande, étant entendu que les demandes non régularisées encourent le risque de faire l’objet d’un rejet motivé.

Un recours juridictionnel est, en tout état de cause, ouvert au déposant :

•en droit interne, devant une cour d’appel compétente, sous le contrôle éventuel de la Cour de cassation ;

•en droit communautaire, devant une chambre de recours de l’EUIPO, sous le contrôle éventuel de la CJUE.

2 – Publication des demandes recevables

Dans la mesure où elle les déclare recevables, l’INPI publie les demandes de marque française au Bulletin officiel de la propriété industrielle, dans les six semaines de la réception de leur dépôt1309.

Pour leur part, les demandes de marque communautaire font l’objet d’une publication au Registre des marques de l’Union européenne1310 mais, depuis le « Paquet Marques », aucun délai n’est plus visé par les textes. Cependant, la publication intervient normalement dans les huit à onze semaines à compter du dépôt, délai susceptible de réduction par le biais d’une procédure accélérée – dite Fast Track – à la disposition des déposants.

3 – Interventions éventuelles de tiers

La recherche d’une certaine sécurité juridique des enregistrements a poussé le législateur à « associer » autant que faire se peut les tiers aux procédures administratives. Ces interventions éventuelles de tiers peuvent prendre la forme de simples observations ou consister en véritables procédures d’opposition à l’enregistrement.

a – Les observations des tiers

En droit français, l’art. L.712-3, al. 1er du CPI ouvre un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement, au cours duquel toute personne peut adresser au du directeur de l’INPI des observations écrites pour contester la validité de la marque à raison notamment de ce que le signe ne serait pas protégeable à titre de marque, qu’il ne serait pas licite ou qu’il ne serait pas distinctif.

Du côté de l’EUIPO, les observations écrites sur les motifs absolus de refus de la marque, ouvertes à « toute personne physique ou morale, ainsi que tout groupement ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs »1311, sont à présenter « avant la fin du délai d’opposition ou, si une opposition a été formée contre la marque, avant que la décision finale ne soit prise sur cette opposition »1312. Si ces observations sont notifiées au demandeur, qui peut prendre position, leur auteur n’acquiert pas pour autant la qualité de partie à la procédure devant l’Office.

b – La procédure d’opposition

En matière de brevets, la procédure d’opposition – qui se tient après la délivrance – se conjugue avec un examen administratif complet des demandes de titre, l’INPI et l’OEB vérifiant d’office l’ensemble des conditions de brevetabilité, y inclus la nouveauté de l’invention et son activité inventive, sur la base d’une recherche d’antériorité1313.

En matière de marques, s’il porte sur les motifs absolus de refus, l’examen initialement effectué par l’INPI et l’EUIPO ne s’étend pas aux motifs relatifs qui tiennent à la disponibilité du signe. La procédure d’opposition permet précisément d’en débattre – avant la délivrance du titre – devant l’Office, dès lors doté du pouvoir, le cas échéant, de rejeter les demandes de marque portant sur un signe non disponible. Elle fait, dès lors, l’objet d’une réglementation des plus fouillées1314.

S’agissant d’abord de la qualité pour agir, la procédure d’opposition à la délivrance d’une marque est, au contraire de celle instituée en matière de brevets, réservée à certaines personnes :

•devant l’INPI comme devant l’EUIPO, l’opposition est pareillement ouverte aux titulaires d’une marque antérieure, à toute personne autorisée à exercer les droits qui découlent d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique ainsi qu’aux titulaires de marques étrangères victimes de dépôts frauduleux de la part de leurs agents ou représentants ;

•sont en outre habilités par le CPI à s’opposer à une demande de marque française les licenciés exclusifs d’une marque antérieure, les détenteurs d’une dénomination (ou raison) sociale, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine et les entités publiques ;

•pour sa part, le règlement 2017/1001 ouvre aussi la procédure aux licenciés d’une marque antérieure contractuellement autorisés, aux titulaires d’une marque non déposée, aux détenteurs d’un signe distinctif – dont la portée n’est pas seulement locale – utilisé dans la vie des affaires et aux personnes habilitées par leur droit national.

L’opposition est ensuite enfermée dans des délais qui courent à compter de la publication de la demande d’enregistrement. En droit interne, le délai d’opposition à la délivrance d’une marque est de deux mois, tandis qu’en droit communautaire, il est de trois mois.

À l’issue d’une procédure, instruite contradictoirement devant l’Office, sur la disponibilité du signe, la marque est enfin soit rejetée, soit enregistrée, sous réserve de l’éventuel exercice d’un recours à l’encontre de la décision1315.

4 – Délivrance des titres sollicités

L’enregistrement des marques françaises est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle1316, chacune d’entre elles faisant ensuite l’objet d’une inscription au Registre national des marques comprenant sa représentation1317, l’identification du demandeur et les références du dépôt1318.

Les marques délivrées par l’EUIPO sont, quant à elles, mentionnées au Bulletin des marques de l’Union européenne1319 et inscrites au Registre des marques de l’Union européenne1320.

§3 – Les titulaires du droit à l’enregistrement

Outre celui, ordinaire, des demandes originaires de marque, un droit à l’enregistrement résulte de la protection unioniste de la marque « telle quelle », étant entendu que des actions en revendication ou en cession forcée pourront, le cas échéant, rétablir dans ses droits un titulaire injustement évincé.

A – L’enregistrement d’une demande originaire de marque

Les réglementations française et européenne autorisent, en particulier, la détention des marques en copropriété1321. Plus généralement, elles déterminent les conditions auxquelles doit satisfaire le déposant d’une marque concernant ses qualité, nationalité ou résidence.

1 – Qualité du déposant

Les art. L.711-1, al. 1er du CPI et 5 du règlement 2017/1001 confèrent le droit à l’enregistrement à toute personne physique ou morale, qu’il s’agisse d’un particulier, d’un commerçant, d’une association ou d’une personne publique.

Pour sa part, l’art. L.712-13 du CPI, renvoyant aux dispositions du Code du travail1322, reconnaît expressément ce droit aux syndicats ouvriers.

2 – Nationalité ou résidence du déposant

Par principe, les droits unionistes et communautaires prohibent les discriminations fondées sur la nationalité ou la résidence des déposants.

a – Pour le dépôt d’une marque française

Le droit à l’enregistrement d’une marque française est ouvert :

•à tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne (TFUE, art. 18) ;

•à tout ressortissant d’un État membre de la Convention d’Union de Paris (CUP, art. 2, §1) ;

•à toute personne domiciliée ou établie sur le territoire d’un État membre de la Convention de Paris (CUP, art. 2, §3).

Aux termes de l’art. L.712-11 du CPI, il est également octroyé, sous condition de réciprocité, à tout étranger non communautaire et non unioniste, et qui n’a, en France ou dans un autre pays signataire de la CUP, ni établissement, ni domicile, dès lors qu’il a auparavant « régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement ».

S’agissant précisément des déposants étrangers n’ayant, en France, ni résidence, ni domicile, ceux-ci sont, depuis l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, dispensés de l’élection de domicile en France auparavant exigée d’eux.

b – Pour le dépôt d’une marque de l’UE

Si, à l’origine, le droit à l’enregistrement d’une marque communautaire était subordonné à des conditions de nationalité, il est, depuis 2004, ouvert à tout déposant, sans aucune exigence de réciprocité, d’équivalence et/ou de nationalité1323. Ce libéralisme, favorable aux échanges sur le marché mondial, est justifié par la complexité, la rigidité et l’inefficacité des exigences antérieures1324.

B – La protection unioniste de la marque « telle quelle »

1 – Principe

« Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d’origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l’Union »1325. Cette disposition fonde la protection unioniste de la marque dite « telle quelle », en vertu de laquelle les États membres de la CUP s’engagent à protéger les marques enregistrées, dans le pays d’origine, par tout étranger unioniste.

2 – Limites

L’art. 6 quinquies, B de la CUP énumère limitativement les motifs justifiant le refus de protection de la marque telle quelle. Tel est le cas lorsque, dans le pays où la protection est réclamée :

•la marque est contraire à la morale et à l’ordre public ;

•la marque est trompeuse ;

•la marque n’est pas distinctive ;

•la marque, qui porte atteinte à des droits antérieurs, n’est pas disponible.

C – Les actions en revendication ou en cession forcée de marque

1 – Action en revendication d’une marque française

« Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice »1326.

Le dépôt frauduleux sera, par exemple, celui qui porte sur un signe que l’on savait déjà utilisé par un concurrent ou un fournisseur, quoique celui-ci ne l’avait pas encore déposé à titre de marque. Il y aura, en revanche, violation d’une obligation en cas de dépôt du signe, en son nom propre, par un salarié ou un mandataire de l’intéressé.

Cette action judiciaire en revendication de marque française se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi »1327.

2 – Demande de cession forcée d’une marque enregistrée au nom d’un agent

Les articles L.712-6-1 du CPI1328 et 21 du règlement 2017/1001 ont institué une procédure apparentée à l’action en revendication en cas d’enregistrement, sans autorisation, d’une marque au nom de l’agent ou du représentant de la personne qui en est titulaire à l’étranger1329. Faute pour le mandataire de pouvoir justifier sa démarche, le titulaire est alors en droit de réclamer la cession forcée de la marque à son profit.

En l’absence de précision dans le CPI, la demande relative à une marque française devrait logiquement être soumise au tribunal judiciaire compétent. En revanche, s’il s’agit d’une marque de l’UE, le règlement permet expressément à son titulaire de soumettre sa demande aussi bien à l’EUIPO qu’à un tribunal des marques de l’Union européenne.

Chapitre III

Les prérogatives conférées

Tous les États adhérant à la Convention d’Union de Paris s’engagent à protéger non seulement les marques de fabrique et de commerce, mais encore, conformément à l’art. 6 sexies de la CUP, les marques de service. Toutefois, ils ne sont théoriquement « pas tenus de prévoir l’enregistrement de ces marques ».

Plus encore qu’en matière de brevet, la question des prérogatives conférées par la marque intéresse autant le droit français que le droit de l’Union européenne. Ces deux réglementations déterminent, en effet, tout à la fois l’étendue, les limites et la perte de la protection conférée par la marque.

Section I

L’étendue de la protection conférée par la marque

Qu’il s’agisse d’une marque française ou d’une marque de l’UE, l’exclusivité classiquement attachée aux droits de propriété intellectuelle est en principe réservée aux marques déposées. Cependant, les marques notoires ou renommées sont susceptibles de bénéficier d’une protection spécifique.

§1 – La protection de la marque déposée

A – Le monopole conféré par l’enregistrement

À l’instar de la situation constatée en matière de dessins et modèles, les réglementations communautaire et interne se rejoignent pour considérer que l’enregistrement d’une marque est source d’un droit de propriété. Si l’art. L.713-1 du CPI dispose expressément que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés », l’art. 9, §1 du règlement 2017/1001 s’en tient à l’affirmation selon laquelle « l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif ». Mais la qualification de « propriété » apparaît tout à la fois dans l’intitulé de la Section 4 du Titre II dudit règlement et dans son art. 19, §1er, évoquant la marque de l’UE comme « objet de propriété ».

Il convient toutefois d’examiner l’étendue du droit de marque quant à l’objet protégé, d’une part, et quant aux actes interdits, d’autre part.

1 – Quant à l’objet protégé

a – Le principe de territorialité

À la différence du droit des brevets, qui accueille la notion de nouveauté absolue dans l’espace, le droit des marques ne produit en principe aucun effet extraterritorial : sauf exception1330, une marque française – et donc protégée sur le territoire français – ne saurait constituer une antériorité à l’étranger, de même qu’un signe protégé à l’étranger n’antériorisera normalement pas une marque française.

C’est cette règle, appelée principe de territorialité, qui explique parfois qu’un même produit soit vendu sous des marques différentes selon les pays, à raison notamment de problèmes de disponibilité à l’étranger de la dénomination protégée dans l’État d’origine.

b – Le principe de spécialité

Le principe de spécialité des marques signifie que le droit de marque porte, non sur le signe lui-même, mais sur le signe en tant qu’il désigne des produits ou des services. La règle figure dans l’art. L.713-1 du CPI, selon lequel l’enregistrement confère à son titulaire un droit sur la marque « pour les produits ou services qu’il a désignés ». C’est ainsi que la dénomination « Mont-Blanc » a parfaitement pu être déposée, en parallèle, par des titulaires distincts, en particulier pour des stylos de luxe et pour des crèmes desserts.

L’exclusivité reconnue au titulaire se cantonne en effet à l’usage de la marque pour des produits ou services identiques, voire similaires, à ceux visés dans l’enregistrement1331.

À cet égard, nonobstant son caractère obligatoire pour la régularité de la demande d’enregistrement, la classification administrative des produits et services, instituée par l’Arrangement de Nice de 1957, vise exclusivement un but pratique et est, par conséquent, dépourvue d’effet juridique. De sorte que, dans la mesure où « la protection d’une marque ne s’étend pas nécessairement à tous les produits de la classe dans laquelle elle a été déposée », la seule référence, opérée par le déposant d’une marque, à la « tête de chapitre » d’une classe a pu être jugée insuffisamment précise1332. Dans le même sens, la CJUE a, par son arrêt rendu dans l’affaire « IP Translator »1333, dit pour droit que, si le recours aux intitulés des classes administratives pertinentes dans la demande d’enregistrement n’est pas proscrit par principe, les produits ou services pour lesquels la marque est demandée doivent être identifiés « avec suffisamment de clarté et de précision »1334. S’ensuit, pour le cas où la demande d’enregistrement ne porte pas sur la totalité des produits ou services d’une classe particulière, l’obligation « de préciser quels produits ou services relevant de ladite classe sont visés ».

L’octroi de l’exclusivité sur la marque pour des produits ou services « identiques ou similaires » appelle, par ailleurs, une appréciation desdites notions d’identité et de similitude.

Compte tenu de son caractère purement objectif, l’éventuelle identité des produits ou services ne posera aucune difficulté pour être observée. L’appréciation de la similitude des produits ou services est, en revanche, susceptible de passer par deux approches alternatives :

•selon une approche objective, la similitude s’entendra de produits ou services dont la nature et l’usage sont très voisins (par exemple, des maillots de bains et des sous-vêtements) ;

•selon une approche subjective, seront similaires les produits ou services auxquels le public associera une origine commune (par exemple, des vêtements et des chaussures).

La jurisprudence interne semble partagée même si, ces dernières années, elle a pu donner l’impression de privilégier la conception subjective. La Cour européenne de justice a, pour sa part, précisé que les facteurs à l’aune desquels pouvait être examinée la similitude des produits ou services incluaient la nature, la destination, l’utilisation et l’éventuelle complémentarité de ceux-ci1335. S’ensuit, dès lors, une tendance à l’élargissement du champ de protection des marques et, corrélativement, une restriction du principe de spécialité.

C’est aussi le principe de spécialité qui est au cœur de la règle posée par les art. L.713-3-4 du CPI et 12 du règlement 2017/1001 : s’il constate qu’elle a été reproduite dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire en donnant l’impression qu’elle constitue le terme générique désignant les biens ou services pour lesquels elle a été enregistrée, le titulaire de la marque considérée est en droit d’imposer à l’éditeur d’indiquer sans délai, et au plus tard lors de l’édition suivante, qu’il s’agit d’une marque enregistrée1336.

Cour de cassation, Ch. com., 23 avril 1985,
Sté Erico Products Inc. c. Sté Ateliers Réunis

LA COUR ; — Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l’article 5 de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ; — Attendu que selon l’arrêt attaqué et les certificats d’identité des marques produits, la Société Ateliers Réunis pour la fabrication d’articles métalliques (société les Ateliers Réunis) a exposé qu’elle était titulaire d’un certain nombre de marques comprenant la dénomination « Caddie » ou « Caddi » et qui s’appliquent notamment aux produits de la classe 6 ; qu’elle a demandé la nullité de la marque n° 847.306 Caddy déposée postérieurement, le 11 janvier 1972, par la société de droit américain Erico Products Inc. (la société Erico Products) pour « des dispositifs d’attache pour usage industriel notamment pour l’industrie de la construction, entre autres colliers à gorge, brides, colliers de serrage, des tubes, attaches pour crochets et pinces pour basse tension », produits des classes 6 et 8 ; que cette dernière société a objecté que les dépôts des marques effectués par la société les Ateliers Réunis, quoique antérieurs à sa marque, ne peuvent lui être opposés à cause du « caractère particulièrement vague » de la désignation des produits puisqu’elle consiste en un simple rappel d’une tête de chapitre de la classification administrative qui notamment regroupe tous les produits en métal non précieux n’appartenant pas à d’autres classes ; — Attendu que pour déclarer nulle la marque n¡ 847.306 Caddy déposée par la société Erico Products, la Cour d’appel retient que la société les Ateliers Réunis pouvait se contenter, pour couvrir tous les produits d’une classe, de se référer à la « tête de chapitre » de cette classe et qu’il n’y a pas lieu de déroger à cette règle « lorsque la tête de chapitre regroupe tous autres objets — présentant une caractéristique commune — non mentionnés dans une autre classe » ; — Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la protection de la marque ne s’étend pas nécessairement à tous les produits de la classe dans laquelle elle a été déposée mais n’est protégée que pour les produits identiques ou de nature voisine de ceux pour lesquels elle a été déposée, la Cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen,

— casse et annule…



CJCE, 28 septembre 1998, aff. C-39/97,
Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (anciennement Pathé Communications Corporation)

LA COUR ; – […] ;

1. Par ordonnance du 12 décembre 1996, parvenue à la Cour le 28 janvier 1997, le Bundesgerichtshof a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la « directive »).

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant la société japonaise Canon Kabushiki Kaisha (ci-après « CKK ») à la société américaine Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anciennement Pathé Communications Corporation (ci-après « MGM »), à la suite du dépôt par cette dernière en 1986, en Allemagne, d’une demande d’enregistrement de la marque verbale « CANNON » pour désigner les produits et services suivants : « films enregistrés sur cassettes vidéo (cassettes vidéo) ; production, location et projection de films pour les cinémas et les organismes de télévision ».

3. Se référant à l’article 5, paragraphe 4, point 1, du Warenzeichengesetz (ancienne loi sur les marques, ci-après le « WZG »), CKK a fait opposition à cette demande devant le Deutsches Patentamt (Office des brevets allemand) au motif qu’elle était en conflit avec sa marque verbale antérieure « Canon », enregistrée en Allemagne, notamment, pour les produits suivants : « appareils photo, caméras et projecteurs ; appareils de prise de vues et d’enregistrement télévisés, appareils de retransmission télévisée, appareils de réception et de reproduction télévisées, y compris les appareils d’enregistrement et de lecture à bande ou à disque ».

4. Le premier examinateur du Deutsches Patentamt a retenu la concordance entre les deux marques et, partant, a refusé l’enregistrement au motif que les produits et services respectifs étaient similaires au sens de l’article 5, paragraphe 4, point 1, du WZG. Le second examinateur a annulé cette décision et rejeté l’opposition pour absence de similarité.

5. Le Bundespatentgericht a rejeté le recours formé par CKK contre cette dernière décision en écartant l’existence d’une similarité, au sens de l’article 5, paragraphe 4, point 1, du WZG, entre les produits et services en cause. Il a exposé qu’une telle similarité ne peut être admise que si les produits ou services présentent, en raison de leur importance économique et de leur mode d’utilisation, des points communs si étroits, notamment en ce qui concerne leurs lieux de fabrication et de vente habituels, que, dans l’esprit de l’acheteur moyen, peut naître le sentiment qu’ils proviennent de la même entreprise dans la mesure où des signes distinctifs concordants ou supposés tels sont employés. Selon cette juridiction, cette condition faisait défaut en l’espèce.

6. CKK a formé un pourvoi devant le Bundesgerichtshof contre l’ordonnance du Bundespatentgericht.

[…].

11. C’est au vu de ces considérations que le Bundesgerichtshof a sursis à statuer pour poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Pour apprécier la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, le caractère distinctif, en particulier la renommée de la marque antérieure (à la date pertinente pour l’ancienneté de la marque postérieure), doit-il être pris en compte, notamment, de manière que l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104/CEE puisse être admise également lorsque, pour le public, les produits ou les services en question ont des lieux d’origine (‘Herkunftsstätten’) différents ? ».

12. Par la première partie de sa question, le Bundesgerichtshof demande en substance si l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive doit être interprété en ce sens que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.

13. CKK, les gouvernements français et italien ainsi que la Commission s’accordent en substance pour répondre par l’affirmative à cette question.

14. En revanche, MGM et le gouvernement du Royaume-Uni estiment que la similitude entre les produits ou les services doit être appréciée de manière objective et autonome, et donc en faisant abstraction du caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier de sa renommée.

15. À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que le dixième considérant de la directive énonce « que la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d’origine de la marque, est absolue encas d’identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services ; que la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services ; qu’il est indispensable d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion ; que le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection ».

16. En deuxième lieu, il importe d’observer que, selon la jurisprudence de la Cour, le risque de confusion dans l’esprit du public, qui conditionne l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 22).

17. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’interdépendance entre ces facteurs trouve en effet expression au dixième considérant de la directive, selon lequel il est indispensable d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l’appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés.

18. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt SABEL, précité, point 24). Donc, comme la protection d’une marque enregistrée dépend, selon l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, de l’existence d’un risque de confusion, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre.

19. Il en découle que, aux fins de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, il peut y avoir lieu de refuser à l’enregistrement une marque, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude des marques est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, est fort.

20. À l’encontre de cette interprétation, MGM et le gouvernement du Royaume-Uni ont objecté que la prise en compte du caractère distinctif plus ou moins fort de la marque antérieure au cours de l’examen de la similitude entre les produits ou les services désignés comporte le danger d’un allongement de la durée du processus d’enregistrement. En revanche, le gouvernement français a affirmé que, selon son expérience, la prise en compte de ce facteur au cours de l’examen de la similitude entre les produits ou les services désignés n’a pas pour effet d’allonger indûment ou de compliquer la procédure d’enregistrement.

21. À cet égard, il importe de constater que, à supposer même que l’interprétation préconisée ait pour effet d’allonger sensiblement la procédure d’enregistrement, cela ne saurait être déterminant pour l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive. En tout état de cause, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées.

22. Il y a lieu toutefois de souligner que, aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), il reste nécessaire, même dans l’hypothèse où existe une identité avec une marque dont le caractère distinctif est particulièrement fort, d’apporter la preuve de la présence d’une similitude entre les produits ou les services désignés. En effet — et contrairement à ce qui est prévu par exemple à l’article 4, paragraphe 4, sous a), qui vise explicitement les cas où les produits ou services ne sont pas similaires —, l’article 4, paragraphe 1, sous b), prévoit qu’un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les produits ou services désignés.

23. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu, comme l’ont rappelé les gouvernements français et du Royaume-Uni ainsi que la Commission, de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

24. Au vu de ce qui précède, il y lieu de répondre à la première partie de la question préjudicielle que l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive doit être interprété en ce sens que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.

25. Par la seconde partie de sa question, le Bundesgerichtshof demande en substance s’il peut exister un risque de confusion au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive même lorsque, pour le public, les produits ou les services en cause ont des lieux d’origine (« Herkunftsstätten ») différents.

26. À cet égard, il y a lieu de constater qu’un risque de confusion existe au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive lorsque le public peut se méprendre quant à l’origine des produits ou des services en cause.

27. En effet, d’une part, il ressort de l’article 2 de la directive qu’une marque doit être propre à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ; d’autre part, il est précisé au dixième considérant de la directive que l’objectif de la protection conférée par la marque est notamment de garantir sa fonction d’origine.

28. Il convient, en outre, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, et que, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir, notamment, arrêt du 17 octobre 1990, HAG II, C-10/89, Rec. p. I-3711, points 14 et 13).

29. Dès lors, constitue un risque de confusion au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, points 16 à 18). Par conséquent, comme l’a observé M. l’avocat général au point 30 de ses conclusions, il ne suffit pas, afin d’exclure l’existence dudit risque de confusion, de démontrer simplement l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public quant au lieu de production des produits ou services en cause.

30. Il y a donc lieu de répondre à la seconde partie de la question posée qu’il peut exister un risque de confusion au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive même lorsque, pour le public, les produits et services en cause ont des lieux de production différents. En revanche, l’existence d’un tel risque est exclue s’il n’apparaît pas que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant sur la question à elle soumise par le Bundesgerichtshof, par ordonnance du 12 décembre 1996, dit pour droit :

— L’article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.

— Il peut exister un risque de confusion au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 même lorsque, pour le public, les produits et services en cause ont des lieux de production différents. En revanche, l’existence d’un tel risque est exclue s’il n’apparaît pas que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.



2 – Quant aux actes interdits

Sur la base de marques françaises ou communautaires, sont notamment interdits, sauf autorisation du titulaire1337 :

•l’apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement, y inclus, en cas de risque d’atteinte à la marque, les actes préparatoires à la contrefaçon en lien avec tout support sur lequel peut être apposé la marque (par exemple des étiquettes, des dispositifs de marquage, de sécurité ou d’authentification des produits)1338 ;

•l’offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins de produits sous le signe, ou l’offre ou la fourniture de services sous le signe ;

•l’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;

•l’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale, ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;

•l’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité.

B – La durée du monopole

1 – Marques française et de l’UE

Conformément aux art. L.712-1, al. 2 du CPI et 52 du règlement 2017/1001, l’enregistrement d’une marque française ou communautaire produit ses effets, à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans. Il peut ensuite être renouvelé indéfiniment pour des périodes successives de dix ans.

2 – Marque issue d’un enregistrement international

Lorsque la marque a fait l’objet d’un enregistrement au Bureau international de l’OMPI, l’art. 6, §1er de l’Arrangement de Madrid lui confère une protection pendant vingt ans, avec possibilité de renouvellements illimités d’une durée identique.

§2 – La protection particulière des marques notoires ou renommées

Envisagée par la Convention de Paris1339 et l’accord ADPIC1340, la marque notoire, dont la protection n’est pas subordonnée à un enregistrement, est entendue par la jurisprudence comme « étant connue d’une large fraction du public » et possédant un pouvoir distinctif qui s’étend au-delà des produits ou services pour lesquels elle est exploitée1341. Créée par le législateur européen1342, la marque renommée est, pour sa part, une marque enregistrée, connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne1343.

Ces deux types de marques donnent lieu à des prérogatives communes mais obéissent à des régimes de protection distincts.

A – Des prérogatives communes

La marque notoire et la marque renommée génèrent toutes deux une indisponibilité du signe pour des dépôts ultérieurs et un assouplissement du principe de spécialité.

1 – Indisponibilité du signe pour des dépôts ultérieurs

Constituant des antériorités opposables à un dépôt de marque1344, la marque notoire – qui n’est pas nécessairement déposée – et la marque renommée – le cas échéant, déposée pour des produits ou services distincts – permettent à leur titulaire de contester la validité de dépôts ultérieurs du signe par un tiers.

Cette contestation peut prendre la forme :

•soit d’une opposition à toute demande d’enregistrement du signe1345 ;

•soit d’une action en nullité des enregistrements du signe déjà accordés1346, étant précisé que, à la différence de celle qui concerne une marque de l’UE, l’action en nullité d’une marque française se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement, sauf si celui-ci a été demandé de mauvaise foi1347.

2 – Assouplissement du principe de spécialité

La notoriété ou la renommée d’une marque n’ont pas pour effet de faire « éclater » le principe de spécialité : la Chambre commerciale de la Cour de cassation a par exemple censuré un arrêt d’appel qui avait fait bénéficier la marque « Coca-cola », à raison de sa seule notoriété, d’une protection s’étendant à tous les produits ou services1348.

Dans le but de prévenir les comportements parasitaires, la notoriété et la renommée sont cependant source d’une protection élargie de la marque au regard des produits ou services qu’elle désigne. C’est ainsi que la Cour de Paris a, à partir des années 1960, jeté les bases d’une jurisprudence devenue classique :

•elle a d’abord refusé d’étendre à des réfrigérateurs la protection de la marque automobile « Pontiac », tout en reconnaissant le caractère fautif de cet usage, s’agissant d’une dénomination aussi célèbre1349 ;

•elle a ensuite débouté le titulaire de la marque « Mazda », enregistrée pour des lampes, de sa demande d’interdiction d’emploi de ladite dénomination pour des voitures, mais n’en a pas moins réglementé la coexistence des deux marques en imposant au défendeur à l’action en contrefaçon de faire précéder le nom « Mazda » du mot « Automobiles » pour éviter tout risque de confusion1350.

S’appuyant notamment sur l’art. 6 bis de la CUP, fondant une protection des marques notoirement connues fussent-elles appliquées à des produits seulement similaires, le législateur a d’abord fait sien le recours à l’assouplissement du principe de spécialité au bénéfice des marques notoires1351. Cet assouplissement a ensuite été étendu, dans une mesure qui plus est accrue, aux marques renommées puisque leurs titulaires peuvent en interdire l’usage à quiconque, même pour désigner des produits ou services non similaires, si l’usage de ce signe, « sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice »1352.

Cour de cassation, Ch. com., 4 juin 1991,
Compagnie française de commerce international et autre c. The Coca-cola Company

LA COUR ; — Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1, 5 et 11 de la loi du 31 décembre 1964 ;

— Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la société The Coca-Cola Company (société Coca-Cola), titulaire de la marque dénominative Coca-Cola déposée en renouvellement le 20 juin 1978 et enregistrée sous le n° 1 054 448 pour les produits et services des classes 1 à 42 et de la marque figurative « Coca-Cola » déposée le 30 janvier 1980 et enregistrée sous le n° 1 150 090 pour tous les produits et services de la classification internationale, reconnues toutes les deux comme marques notoires, a demandé la condamnation, pour contrefaçon, de la société Compagnie française de commerce international (COFCI) qui a déposé, le 19 février 1982, la marque Coca enregistrée sous le n° 1 195 901 pour divers produits de la classe 3, notamment les produits de parfumerie et de beauté et les cosmétiques, et de la société GP international, qui fait usage de cette marque ;

— Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle tendant à faire prononcer la déchéance partielle relative aux marques « Coca-Cola » pour non-exploitation des produits de la classe 3, et en conséquence déclarer nulles les marques « Coca », la cour d’appel, tout en énonçant que, pour apprécier le risque de confusion envisagé par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1964, il importe de se référer à l’origine des produits telle qu’elle peut être attribuée par la clientèle, retient « qu’en raison de l’exceptionnelle notoriété de la marque ‘Coca-Cola’, toute utilisation de cette marque ou du mot ‘coca’, auquel l’a réduite le langage courant, est susceptible d’être considérée par un consommateur d’attention moyenne comme émanant de la société Coca-Cola ou d’une personne qui y serait autorisée par un contrat de licence ou de franchise, alors, surtout, qu’une tendance actuelle voit les entreprises diversifier leurs activités dans les domaines les plus inattendus » et que « l’utilisation de ‘coca’ pour l’exploitation par un tiers de produits de parfumerie et cosmétiques détruirait l’unicité de la marque et donc porterait atteinte à son pouvoir distinctif, et, encore, serait susceptible de porter préjudice à son pouvoir attractif ; que, de surcroît, la déchéance partielle constituerait une prime aux comportements parasitaires » ;

— Attendu qu’en statuant ainsi, en retenant, par des motifs généraux et non par une appréciation concrète, que les entreprises diversifient leurs activités et qu’il existerait des risques d’atteinte au pouvoir attractif des marques invoquées et de prime à des comportements parasitaires, et en invoquant un principe qui ferait bénéficier les marques notoires, à raison de leur seule notoriété, d’une protection s’étendant à tous les produits et services, la cour d’appel, qui avait, au surplus, constaté que la société Coca-Cola avait limité l’usage de ces marques à des boissons et à des articles publi-promotionnels, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS,

— casse et annule…



B – Des régimes de protection distincts

Seules les marques ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement voient leurs atteintes passibles de sanctions sur le terrain de la contrefaçon1353. En résultent des régimes de protection différents selon qu’est en cause une marque renommée, nécessairement déposée, et une marque notoire, qui, si elle n’est pas déposée, ne peut donner lieu qu’à un régime spécial de responsabilité civile.

1 – Atteinte à la marque notoire, source d’un régime spécial de responsabilité civile

Le législateur français a choisi de donner à la protection de la marque notoire non déposée la forme d’un régime spécial de responsabilité civile, inscrit à l’art. L.713-5 du CPI1354. Est, selon la rédaction actuelle de ce dernier, constitutif d’une atteinte à la marque tout usage non autorisé :

« 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;

 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ;

 3° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indument profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice ». 

Et dans toutes ces hypothèses, l’usage d’une marque notoire « ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur ». La jurisprudence a, à cet égard, eu l’occasion de préciser que cette responsabilité est exposée sans avoir à rapporter la preuve de l’existence d’une faute : la « faute de l’auteur de l’atteinte est (en effet) présumée dès lors que l’emploi de la marque est de nature à porter préjudice au propriétaire de celle-ci »1355.

2 – Atteinte à la marque renommée, constitutive de contrefaçon

La première version de l’art. L.713-3 du CPI1356 soumettait les atteintes à une marque jouissant d’une renommée et les atteintes à une marque notoirement connue au régime spécial de responsabilité toujours applicable aux secondes1357.

Aux termes de l’ordonnance du 19 novembre 2019, l’atteinte à une marque renommée est désormais déclarée être constitutive de contrefaçon1358, laquelle, aussi bien en droit interne qu’en droit de l’UE, est caractérisée par l’usage non autorisé d’un signe identique ou similaire appliqué à des produits ou services, le cas échéant, non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, dès lors que cet usage du signe, « sans juste motif, tire indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice »1359. 

Section II

Les limites de la protection conférée par la marque

Comme tous les droits de propriété intellectuelle, le monopole d’exploitation de la marque pourra d’abord se heurter à la règle de l’épuisement européen, prévue par les art. L.713-4 du CPI et 15, §1er du règlement 2017/1001. Pour le surplus, une première forme de limitation du droit exclusif conféré par la marque peut ressortir à l’application du principe de spécialité régissant la protection des marques déposées1360. Mais, quand bien mêmes les usages visés seraient faits « dans la vie des affaires »1361 et conformément aux usages loyaux du commerce, des limites plus spécifiques ont été posées par la réglementation et la jurisprudence.

§1 – Les limites légales

Il est possible de regrouper les différentes limites posées par les textes en envisageant successivement celle qui vise à sanctionner la mauvaise foi, celles qui tiennent à la protection de la liberté du commerce et celles qui tiennent à la protection d’autres droits.

A – La limite visant à sanctionner la mauvaise foi

La demande d’enregistrement, en son nom propre et sans autorisation ni justificatif, par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée à l’étranger, inévitablement de mauvaise foi, peut être remise en cause tout à la fois par une opposition et par une action en nullité1362.

L’art. 6 septies, §2 de la CUP confère en outre à son titulaire « le droit de s’opposer à l’utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s’il n’a pas autorisé cette utilisation ».

Si cette limitation du droit sur la marque de l’UE de l’agent ou du représentant est expressément reconnue par l’art. 13 du règlement 2017/1001, elle n’est, en tant que telle, pas visée par le CPI. Cependant, la primauté de la CUP, traité international, sur les normes internes impose aussi l’admission de cette limite en droit français des marques.

B – Les limites tenant à la protection de la liberté du commerce

1 – Usage d’indications concernant les produits ou services couverts par la marque

Il résulte des art. L.713-6, I, 2° du CPI et 14, b) du règlement 2017/1001 que le droit conféré par la marque n’empêche pas l’usage, par un tiers de signes ou d’indications relatives « à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de production du produit ou de la prestation de service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

La formule est, à l’évidence, tirée de la définition légale des signes descriptifs. De sorte que la disposition couvre essentiellement le cas d’une marque originellement descriptive, mais dont la distinctivité aurait été acquise par l’usage.

La disposition a cependant été sollicitée par la Haute juridiction européenne pour en inférer l’illicéité de la reproduction d’une marque automobile sur des modèles réduits de véhicules, la marque n’étant, aux dires de la Cour, pas utilisée à titre d’indication relative à une caractéristique des produits1363.

2 – Usage de la marque comme indication de la destination d’un produit ou service

En application des art. L.713-6, I, 3° du CPI et 14, c) du règlement 2017/1001, l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du signe pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage « est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ».

Cette dérogation légitime, par exemple, la désignation – par sa marque – du modèle d’automobile auquel sont destinées les pièces de rechange fabriquées par un autre que son constructeur et vendues, le cas échéant, en dehors de son réseau commercial. La Cour européenne en a également inféré la licéité de la reproduction d’une marque de voitures dans les publicités d’un garagiste indépendant (mais spécialisé dans la vente et l’entretien desdites automobiles), sauf si cette reproduction conduit le public à croire que l’entreprise appartient au réseau de distribution du fabricant ou a une relation commerciale privilégiée avec lui1364.

Sera cependant déclaré illicite l’usage de la marque d’autrui en vue de vendre un produit faussement présenté comme un accessoire (par exemple, un élément de mécanisme d’embrayage), s’il s’agit en réalité d’un produit principal (en l’occurrence, un embrayage complet)1365.

Cour de cassation, Ch. com., 4 janvier 1985,
Sté Valéo c. Sté Sicoma et autres

LA COUR ; — […] ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en ses trois branches ;

Vu l’article 422-2° du Code pénal modifié par la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu que ce texte réprime l’usage d’une marque fait sans autorisation de l’intéressé ; — Qu’il admet cet usage par les fabricants d’accessoires pour la marque dont l’usage est ainsi permis n’est pas celle de l’accessoire mais la marque du produit destiné à recevoir cet accessoire ;

Attendu que pour débouter la société Valéo de sa demande relative a l’usage abusif de ses marques, la cour d’appel, tout en constatant que le produit vendu par la société Sicoma est un embrayage reconstitué offert comme un mécanisme complet à la vente portant une marque de la sociétés Valéo énonce que l’article 422-2° du Code pénal autorise l’usage d’une marque fait par les fabricants d’accessoires pour indiquer la destination du produit ;

Attendu qu’en statuant par ces motifs, alors que cette vente est celle d’un produit principal et non d’un accessoire, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en résultant.

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

— casse et annule…



3 – Usage de la marque dans la publicité comparative

Transposée en droit interne aux art. L.122-1 et s. du Code de la consommation, la réglementation européenne autorise, à certaines conditions, la publicité comparative1366. Il en ressort notamment que, si elle respecte l’ensemble des conditions prescrites, l’utilisation de la marque d’autrui dans la publicité comparative n’enfreint pas le droit exclusif conféré par la loi au titulaire de ladite marque1367.

Par son art. L.713-3-1, 6°, le CPI se limite à inclure dans le monopole d’exploitation conféré par la marque « l’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L.122-1 à L.122-7 du code de la consommation ». Est dès lors licite et, partant, constitutive d’une limite la citation de la marque d’autrui faite dans le respect des conditions de la publicité comparative.

La Haute juridiction européenne a ainsi admis la reproduction, par un concurrent, de la marque figurative d’autrui dès lors que cette reproduction s’inscrit dans le cadre de publicités comparatives licites1368.

C – Les limites tenant à la protection d’autres droits

1 – Usage de ses nom et adresse

Il résulte des articles L.713-6, I, 1° du CPI et 14, §1er, a) du règlement 2017/1001 qu’une marque ne permet pas son titulaire d’interdire à un tiers l’usage de son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers « est une personne physique ».

Quoique sous l’empire de la loi de 1964, aux termes de laquelle le dépôt d’un nom patronymique à titre de marque n’interdisait « pas à un homonyme de faire usage de son nom »1369, la Cour de cassation avait toutefois déjà jugé que le titulaire d’une marque comportant un nom de famille peut s’opposer, d’une part, à l’utilisation commerciale de ce nom par celui dont c’est, par ailleurs, le patronyme (sauf aux juridictions à apprécier les conditions d’une éventuelle coexistence) et, d’autre part, au dépôt, par ce dernier, du nom à titre de marque, dès lors qu’il constitue le terme « vedette » de la marque préexistante1370.

Le point II de l’art. L.713-6 agrège à l’actuelle limitation l’usage, s’il est antérieur à la demande d’enregistrement de la marque et exercé dans les limites du territoire où ils sont reconnus, « d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale »1371.

La règle n’a pas empêché la condamnation – au titre d’un manquement « aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale » – d’une boutique nancéienne de vêtements utilisant la dénomination « Céline » pour nom commercial et pour enseigne, eu égard à la renommée de la marque homonyme dans le secteur de la haute couture1372.

L’association, dans la limitation légale, du nom de domaine et de l’enseigne, si elle se comprend aisément compte tenu de leur commune fonction d’identification d’activités et de lieux (fussent-ils virtuels pour le premier) ne manque cependant pas d’interroger pour ce qui est de la subordination du signe à une « portée locale », l’accès à un nom de domaine ne donnant en effet pas lieu à des restrictions géographiques1373.

CJCE (Grande Ch.), 11 septembre 2007, aff. C-17/06,
Céline Sarl c. Céline SA

LA COUR (Grande Ch.) ; — […] ;

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la « directive »).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Céline SA à Céline SARL au sujet de l’utilisation par cette dernière de la dénomination sociale « Céline » et de l’enseigne « Céline ».

[…]

Le litige au principal et la question préjudicielle

5. Céline SA, société constituée sous cette dénomination le 9 juillet 1928, a pour activité principale la création et la commercialisation d’articles vestimentaires ainsi que d’accessoires de mode.

6. Cette société a déposé, le 19 avril 1948, la marque verbale « CÉLINE », dont l’enregistrement a depuis lors été constamment renouvelé, en dernier lieu le 6 mars 1998, pour désigner tous produits relevant des classes 1 à 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, notamment les « vêtements et chaussures ».

7. M. Grynfogel s’est fait inscrire le 25 septembre 1950 au registre du commerce et des sociétés de Nancy, pour l’exploitation d’un fonds de commerce de confection pour hommes et dames à l’enseigne « Céline ».

8. Céline SARL a déclaré qu’elle tient son droit à l’usage de l’enseigne « Céline » de M. Grynfogel, par l’intermédiaire des exploitants successifs de ce fonds de commerce. Cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 31 janvier 1992, afin d’exploiter, sous ladite enseigne, un fonds de commerce de négoce de prêt-à-porter, lingerie, confection, fourrures, habillement et accessoires divers.

9. Ayant été informée de cet état de fait, Céline SA a fait assigner Céline SARL aux fins de faire interdire les actes de contrefaçon de la marque « CÉLINE » et ceux de concurrence déloyale par usurpation de la dénomination sociale « Céline » et de l’enseigne « Céline », ainsi qu’aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.

10. Par jugement du 27 juin 2005, le tribunal de grande instance de Nancy a fait droit à l’ensemble des demandes de Céline SA et a interdit à Céline SARL toute utilisation du terme « Céline », seul ou en combinaison, à quelque titre que ce soit, lui a ordonné de modifier sa dénomination sociale pour adopter un terme insusceptible de confusion avec la marque antérieure « CÉLINE » ainsi qu’avec l’enseigne « Céline », et l’a condamnée à verser à Céline SA 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.

11. Le 4 juillet 2005, Céline SARL a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Nancy, en faisant valoir que l’usage d’un signe identique à la marque verbale antérieure en tant que dénomination sociale ou enseigne échappe au domaine de la contrefaçon, dès lors que ni une dénomination sociale ni une enseigne n’ont pour fonction de distinguer des produits ou des services, et que, en tout état de cause, il ne peut y avoir de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits concernés, en raison du positionnement exclusif de Céline SA sur le marché des vêtements et des accessoires de luxe.

12. La cour d’appel de Nancy a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 5, paragraphe 1, de la directive […] doit-il être interprété en ce sens que l’adoption, par un tiers qui n’y a pas été autorisé, d’une marque verbale enregistrée, à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques, constitue un acte d’usage de cette marque dans la vie des affaires, que le titulaire est habilité à faire cesser en vertu de son droit exclusif ? ».

Sur la question préjudicielle

13. Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’usage à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne, par un tiers qui n’y a pas été autorisé, d’un signe identique à une marque verbale antérieure, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de la marque est habilité à faire cesser conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive.

Sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive

14. Selon l’article 5, paragraphe 1, première phrase, de la directive, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. En vertu du même paragraphe, sous a), ce droit exclusif habilite le titulaire à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. D’autres dispositions de la directive, tel l’article 6, définissent certaines limitations des effets de la marque.

15. Afin d’éviter que la protection accordée au titulaire de la marque varie d’un État membre à l’autre, il appartient à la Cour de donner une interprétation uniforme de l’article 5, paragraphe 1, de la directive, en particulier de la notion d’« usage » y figurant (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, point 45, et du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, non encore publié au Recueil, point 17).

16. Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour (arrêts Arsenal Football Club, précité ; du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, et Adam Opel, précité), le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque, en application de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, que si les quatre conditions suivantes sont réunies :

–cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;

–il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ;

–il doit être fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et ;

–il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.

17. Il est constant que, dans l’affaire au principal, l’usage du signe identique à la marque en cause a lieu dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé. Par conséquent, il est fait usage de ce signe dans la vie des affaires (voir, par analogie, arrêts précités Arsenal Football Club, point 40, et Adam Opel, point 18).

18. Il est également constant qu’il a été fait usage dudit signe sans le consentement du titulaire de la marque en cause au principal.

19. Céline SARL conteste en revanche qu’il y ait usage du signe identique à la marque en cause « pour des produits », au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive.

20. Il ressort de l’économie de l’article 5 de la directive que l’usage d’un signe pour des produits ou des services, au sens des paragraphes 1 et 2 de cet article, est un usage aux fins de distinguer lesdits produits ou services, tandis que le paragraphe 5 du même article vise, quant à lui, l’« usage qui est fait d’un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services » (arrêt du 23 février 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I-905, point 38).

21. Or, une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 2002, Robelco, C-23/01, Rec. p. I-10913, point 34, et Anheuser-Busch, précité, point 64). En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services », au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive.

22. En revanche, il y a usage « pour des produits » au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise (voir, en ce sens, arrêts précités Arsenal Football Club, point 41, et Adam Opel, point 20).

23. En outre, même en l’absence d’apposition, il y a usage « pour des produits ou des services » au sens de ladite disposition lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers.

24. Dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si l’usage par Céline SARL du signe « Céline » constitue un usage pour lesdits produits, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive.

25. Enfin, Céline SARL soutient qu’il ne saurait y avoir de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des produits concernés.

26. Ainsi qu’il a été rappelé au point 16 du présent arrêt, l’usage, par un tiers qui n’y a pas été autorisé, d’un signe identique à une marque enregistrée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée ne peut être interdit, conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, que s’il porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de ladite marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.

27. Il en est ainsi lorsque le signe est utilisé par le tiers pour ses produits ou ses services de telle manière que les consommateurs sont susceptibles de l’interpréter comme désignant la provenance des produits ou des services en cause. En effet, en pareil cas, l’usage dudit signe est susceptible de mettre en péril la fonction essentielle de la marque, car, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité CE entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir, en ce sens, arrêt Arsenal Football Club, précité, point 48 et jurisprudence citée, ainsi que points 56 à 59).

28. Dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si l’usage par Céline SARL du signe « Céline » porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque « CÉLINE », et notamment à sa fonction essentielle.

Sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive

29. Selon une jurisprudence constante, il incombe à la Cour de fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions (arrêt Adam Opel, précité, point 31 et jurisprudence citée).

30. À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, de son nom et de son adresse, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

31. La Cour a jugé que cette disposition n’est pas limitée aux noms de personnes physiques (arrêt Anheuser-Busch, précité, points 77 à 80).

32. Dès lors, il convient, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi aboutirait à la conclusion que Céline SA est habilitée à interdire l’usage du signe « Céline » par Céline SARL en application de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, et afin de permettre à cette juridiction de trancher le litige pendant devant elle, de rechercher si, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive s’oppose à ce que le titulaire d’une marque interdise à un tiers d’utiliser un signe identique à sa marque à titre de dénomination sociale ou de nom commercial.

33. La Cour a jugé que la condition d’usage « fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale », telle qu’elle est énoncée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive, constitue en substance l’expression d’une obligation de loyauté à l’égard des intérêts légitimes du titulaire d’une marque (arrêt Anheuser-Busch, précité, point 82).

34. À cet égard, il convient de rappeler que le respect de ladite condition d’usage honnête doit être apprécié en tenant compte de la mesure dans laquelle, d’une part, l’usage de son nom par le tiers est compris par le public visé ou au moins une partie significative de ce public comme indiquant un lien entre les produits ou les services du tiers et le titulaire de la marque ou d’une personne habilitée à utiliser la marque et, d’autre part, le tiers aurait dû en être conscient. Constitue également un facteur devant être pris en compte lors de cette appréciation la circonstance qu’il s’agit d’une marque qui jouit, dans l’État membre où elle est enregistrée et où sa protection est demandée, d’une certaine renommée dont le tiers pourrait tirer profit pour la commercialisation de ses produits ou de ses services (arrêt Anheuser-Busch, précité, point 83).

35. Il incombe à la juridiction de renvoi de procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire au principal afin d’apprécier, plus particulièrement, si Céline SARL peut être considérée comme pratiquant une concurrence déloyale vis-à-vis de Céline SA (voir, en ce sens, arrêt Anheuser-Busch, précité, point 84).

36. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’usage, par un tiers qui n’y a pas été autorisé, d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, s’il s’agit d’un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

[…].

PAR CES MOTIFS, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

–L’usage, par un tiers qui n’y a pas été autorisé, d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, s’il s’agit d’un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

–Si tel est le cas, l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 n’est susceptible de faire obstacle à une telle interdiction que si l’usage par le tiers de sa dénomination sociale ou de son nom commercial est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.



2 – Usage d’une appellation d’origine ou indication géographique postérieures

L’art. 14, §2 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires1374 dispose qu’en cas de demande d’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique sur un signe susceptible de porter atteinte à une marque préexistante, celle-ci « peut continuer à être utilisée et renouvelée pour ce produit » mais « l’utilisation tant de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée que des marques concernées est autorisée ». C’est dire que, du point de vue des titulaires de marques, la règle édicte assurément une limitation du champ de leur exclusivité.

Inscrite dans le CPI1375, la loi « Hamon » du 17 mars 2014 avait parallèlement exclu du monopole conféré par la marque l’utilisation du même signe comme indication géographique postérieure sauf lorsque, « compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, la marque (était) à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique (avait été) demandée ».

Si elle abroge certes l’exception dont elle était assortie, la suppression de la disposition légale, opérée par l’ordonnance du 13 novembre 2019, ne saurait cependant, en application de l’art. 288, al. 2 du TFUE1376, remettre en cause l’application directe de l’art. 14, §2 du règlement communautaire de 2012 gouvernant tant les marques nationales que les marques de l’UE.

§2 – Les limites jurisprudentielles

A – L’absence de protection d’un genre

Dès lors que, servant à distinguer les produits ou services d’une entreprise, la marque ne saurait, en particulier, porter sur un signe générique, la jurisprudence française invalide les marques utilisées par leurs titulaires en vue de bénéficier de la protection d’un genre.

La Haute juridiction judiciaire s’est ainsi fondée sur le refus de protection d’un genre pour casser une décision qui avait interdit la coexistence entre les marques figuratives des sociétés Céline et Hermès représentant chacune une voiture à chevaux1377. Elle a, dans le même sens, refusé de reconnaître au titulaire d’une marque figurative d’articles de parfumerie représentant le dessin d’une tour Eiffel, un droit exclusif sur ledit dessin, sous peine d’octroi, compte tenu de la traditionnelle association de l’image de Paris au luxe, de la protection d’un genre1378.

Cour de cassation, Ch. com., 12 octobre 1983,
Sté Céline c. Sté Hermès

LA COUR ; — […] ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche ;

Vu l’article 1er de la loi du 31 décembre 1964 ; — Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la société Hermès est titulaire d’une marque complexe constituée d’une voiture à quatre roues à laquelle sont attachés deux chevaux au repos devant lesquels se tient un cocher en habit coiffé d’un chapeau haut de forme, le tout surmontant la dénomination Hermès en lettres majuscules ; que reprochant à la société Céline d’avoir déposé une marque figurative comportant, malgré des différences, les trois éléments rappelant ceux de sa marque, et deux marques complexes comportant, outre l’équipage litigieux, des lettres C ou la dénomination Céline Paris, la société Hermès a demandé la radiation de ces marques qui constituaient, selon elle, des imitations illicites de la sienne ; que cette demande ayant été accueillie par les premiers juges, la société Céline a déposé en 1980, au cours de l’instance d’appel, cinq nouvelles marques complexes portant toutes en majuscules, au côté de l’emblème de la voiture attelée, la précision littérale Céline ou Céline Paris ; que la société Hermès a demandé que soit prononcée également la radiation de celle-ci ; — Attendu que pour interdire à la société Céline l’usage de l’emblème comportant les trois éléments décrits et ordonner la radiation des marques le comportant, la Cour d’appel énonce « qu’en effet, dans un temps où règne l’automobile, l’acheteur d’attention et de culture moyennes, généralement ignorant du détail des véhicules divers ayant existé au temps des voitures à chevaux, ne pourra manquer, alors qu’il n’a pas les deux marques simultanément sous les yeux, de retenir seulement, ainsi que le Tribunal l’a exactement énoncé, qu’il s’agit d’équipages analogues d’une époque révolue ; qu’ainsi c’est avec raison que les premiers juges ont retenu la réalité d’un risque de confusion » ; — Attendu qu’en se décidant ainsi, au motif que les marques litigieuses évoquent des équipages analogues appartenant à une époque révolue et en refusant de tenir compte des différences existant entre elles, la Cour d’appel, qui a consacré au profit de la société Hermès la protection d’un genre figuratif, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen,

— casse et annule…



B – La parodie

À l’instar de l’exception de parodie instituée – par l’art. L.122-5, 4° du CPI – en matière de droit d’auteur, les juridictions françaises n’hésitent pas à faire échapper au monopole d’exploitation conféré par la marque l’usage non autorisé de celle-ci dans un but d’humour, de satire ou de caricature.

Pareille limitation du droit de marque, fondée sur la liberté d’expression reconnue par l’art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, suppose cependant que la parodie, utilisant des moyens non disproportionnés1379, ne contient ni dénigrement, ni atteinte à l’honneur ou à la considération du titulaire de la marque citée1380 et qu’elle n’est pas source de confusion au préjudice de ce dernier1381.

Cour de cassation, 1re Ch. civ., 8 avril 2008,
Assoc. Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand c. Sté des participations du Commissariat à l’énergie atomique Areva

LA COUR ; — […] ;

Attendu que lors de campagnes de défense de l’environnement, les associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand (les associations) ont reproduit sur leurs sites Internet la lettre A stylisée de la marque de la Société des participations du Commissariat à l’énergie atomique (SPCEA) Areva (la société) et la dénomination A Areva en les associant toutes deux à une tête de mort et au slogan « Stop plutonium – l’arrêt va de soi » dont les lettres A reprenaient le logo et en plaçant la lettre A sur le corps d’un poisson mort ou mal en point ; que la société a assigné en référé les associations pour faire supprimer toute reproduction imitation et usage de ses marques et toute référence illicite à celles-ci puis, au fond, en contrefaçon par reproduction et par imitation des deux marques et pour des actes fautifs distincts estimant que les mentions des deux marques ainsi caricaturées sur les sites discréditaient et dévalorisaient l’image de ces marques ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

— Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’en associant des images de mort à la reproduction des marques A et A Areva, dont la société Areva était titulaire, les associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand avaient commis des actes de dénigrement au préjudice de cette dernière et d’avoir, en conséquence, interdit la poursuite de ses agissements sous astreinte, condamné ces associations à payer la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts à la société et autorisé celle-ci à faire publier le dispositif de l’arrêt alors, selon le moyen, que l’action qui vise l’atteinte à la réputation d’une société par l’utilisation de sa marque et de son image a pour effet de la soumettre aux conditions dérogatoires du droit de la presse de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’en l’espèce en relevant expressément que la représentation des marques de la société SPCEA Areva associée à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif associait ces marques à la mort, ce qui conduisait à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle était mortel, la cour d’appel caractérisait des imputations portant sur des faits précis et visant la société SPCEA Areva elle-même ; qu’il s’en déduisait que l’action de celle-ci visait l’atteinte à sa réputation par l’utilisation de son image par les associations Greenpeace, ce qui la soumettait aux conditions dérogatoires du droit de la presse ; qu’au surplus, les abus de la liberté d’expression envers les personnes ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; qu’en retenant néanmoins la responsabilité des associations Greenpeace sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la cour d’appel a violé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que l’article 1382 du Code civil par fausse application ; — Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que les actes reprochés aux associations par l’utilisation litigieuse de ses marques ne visaient pas la société mais les marques déposées par elle et en conséquence les produits ou services qu’elles servent à distinguer, de sorte qu’il était porté atteinte à ses activités et services et non à l’honneur ou à la considération de la personne morale ; que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1382 du Code civil, ensemble l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

— Attendu que pour, condamner ces associations à payer la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts à la société et autoriser celle-ci à faire publier le dispositif de l’arrêt, la cour d’appel a énoncé qu’en l’espèce la représentation des marques de la société, associées à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif, symboles que les associations admettaient avoir choisis pour « frapper immédiatement » l’esprit du public sur le danger du nucléaire, en ce qu’elle associait les marques A et A Areva déposées pour divers produits et services, et non seulement le nucléaire, à la mort, conduisait à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle était mortel ; que, de ce fait, en raison de la généralisation qu’elles introduisaient sur l’ensemble des activités de la société, les associations allaient au-delà de la liberté d’expression permise, puisqu’elles incluaient des activités qui n’étaient pas concernées par le but qu’elles poursuivaient en l’espèce, c’est-à-dire la lutte contre les déchets nucléaires ; qu’elles avaient, par cette généralisation, abusé du droit à la liberté d’expression, portant un discrédit sur l’ensemble des produits et services de la société et avaient ainsi commis des actes fautifs dont elles devaient réparation ;

— Qu’en statuant ainsi, alors que ces associations agissant conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n’avaient pas abusé de leur droit de libre expression, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; — Et attendu que, conformément à l’article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.

PAR CES MOTIFS ;

— casse et annule…



Section III

La perte de la protection conférée par la marque

Outre la renonciation à un titre demandé ou délivré1382, la perte de la protection peut résulter tant de la déchéance que de l’annulation de la marque.

En conférant de larges compétence à l’INPI en la matière, l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 a considérablement rapproché les procédures de déchéance et de nullité des marque françaises de celles qui gouvernent les marques de l’UE.

Dans les deux ordres juridiques, une demande en déchéance ou en nullité relève désormais, à titre principal, de la compétence exclusive de l’office qui a délivré la marque, lequel peut être saisi – hormis pour les demandes en nullité fondées sur un motif relatif de refus1383 – par « toute personne physique ou morale »1384, sans que l’intéressée ait même à exciper d’un intérêt à agir1385. La décision rendue par l’office devra alors être prise dans le respect de la contradiction1386.

Relèvent cependant de la compétence judiciaire les demandes formées à titre reconventionnel à l’occasion d’actions en contrefaçon1387. Si le procès se tient en France, leur recevabilité est cette fois, conformément à l’art. 32 du Code de procédure civile, réservée aux personnes pourvues d’un intérêt à agir1388.

§1 – La perte à raison de la déchéance de la marque

La déchéance est une sanction applicable, dans différents cas de figure, tant aux marques françaises qu’aux marques de l’UE, dont le prononcé met automatiquement fin à tout ou partie des droits conférés. Trois causes sont susceptibles d’entraîner la déchéance d’une marque : le défaut d’exploitation, la dégénérescence et l’acquisition d’un caractère déceptif.

A – La déchéance pour défaut d’exploitation de la marque

En application des art. L.714-5 du CPI et 58, §1, a) du règlement 2017/1001, la déchéance de la marque est encourue lorsque, sans justes motifs, son titulaire n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Cette règle repose sur le constat que la fonction de la marque de distinction des produits ou services n’est effectivement plus assurée en cas de défaut d’exploitation du signe enregistré. Elle offre, par ailleurs, un moyen de désencombrer les registres de marques non exploitées, qui restreignent indûment le choix de signes disponibles pour les concurrents.

C’est naturellement sur les épaules du titulaire de la marque, confronté à la demande de déchéance, que repose la charge de la preuve de l’éventuelle exploitation1389.

1 – Notion d’usage sérieux

Le défaut d’usage sérieux constitue la condition cardinale de la déchéance pour défaut d’exploitation. En particulier, la notion d’« usage sérieux » a fait l’objet, en droit interne, d’apports jurisprudentiels, dont il résulte que l’usage sérieux s’entend d’abord d’un usage à titre de marque, pour les produits ou services visés au dépôt. A encore donné lieu à précisions l’appréciation du caractère sérieux de l’usage.

a – L’usage à titre de marque

La marque n’est pas réductible aux autres signes distinctifs que sont notamment l’enseigne, le nom commercial et la dénomination sociale. La Cour de cassation a ainsi estimé qu’un usage au titre d’un de ces autres signes distinctifs est équivoque et ne vaut pas usage de marque. C’est la raison pour laquelle elle a approuvé des juges du fond d’avoir prononcé la déchéance de marques portant sur des signes dont seul un usage comme nom commercial était invoqué1390.

b – L’usage pour les produits ou services visés au dépôt

La marque est déposée pour désigner des produits et/ou des services afin d’en déterminer l’origine, ce qui est la fonction essentielle de la marque. En application du principe de spécialité, celle-ci ne fera, dès lors, l’objet d’une appropriation que pour les produits et services qu’elle désigne. Aussi, la jurisprudence considère-t-elle que l’exploitation de la marque pour des produits ou services autres que ceux visés au dépôt, fussent-ils similaires, n’empêche pas le prononcé de la déchéance1391.

c – Le caractère sérieux de l’usage

La qualification d’usage sérieux suppose une exploitation réelle et effective de la marque. Le volume que doit revêtir l’usage de la marque pour être pris en considération n’est toutefois pas défini par la loi. Aussi, l’approche jurisprudentielle s’avère-t-elle plus qualitative que quantitative. Il a, par exemple, été tenu compte d’actes préparatoires pour refuser la déchéance d’une marque, en dépit du temps écoulé avant la première exploitation commerciale de ladite marque1392.

Selon la Cour européenne de justice, « une marque fait l’objet d’un ‘usage sérieux’ lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés » par l’enregistrement1393. De sorte que, s’il révèle une volonté réelle d’exploiter la marque plutôt que de la maintenir artificiellement en vigueur, un usage, même minime, de ladite marque suffira à établir le caractère sérieux de l’usage. Ne constitue pas davantage un usage sérieux l’apposition de la marque, par son titulaire, « sur des objets qu’il offre gratuitement aux acquéreurs de ses produits »1394 en guise de cadeaux.

Il est encore à souligner que, en vertu des art. L.716-3, al. 4 du CPI et 58, §1, a) du règlement 2017/1001, l’usage de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans n’empêche pas le prononcé de la déchéance s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. Et, s’agissant de la marque de l’UE, l’usage dans un seul État est suffisant pour constituer un usage sérieux1395.

2 – Assimilations à l’usage sérieux

La loi française assimile trois situations à un usage sérieux de la marque, permettant à son titulaire d’échapper au prononcé d’une éventuelle déchéance. Il s’agit successivement de l’usage par un tiers autorisé, de l’usage sous une forme modifiée et de l’usage en vue de l’exportation.

a – L’usage par un tiers autorisé

S’apparente, selon les art. L.714-5, 1° du CPI et 18, §2 du règlement 2017/1001, à un usage sérieux « l’usage fait avec le consentement du titulaire » de la marque. Le signe protégé fait alors l’objet d’une exploitation indirecte, laquelle résulte d’une autorisation consentie par le titulaire à raison, le plus souvent, soit d’un contrat (tel un contrat de licence), soit de l’existence de liens privilégiés entre l’exploitant et le titulaire. À cet égard, il résulte de la jurisprudence qu’une telle autorisation doit être prouvée1396 et que la simple tolérance ne saurait valoir autorisation1397.

b – L’usage sous une forme modifiée

Conformément à l’art. 5, C, §2 de la CUP, les art. L.714-5, 3° du CPI et 18, §1er, a) du règlement 2017/1001 assimilent à un usage sérieux, source de rejet d’une demande de déchéance, « l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ».

Cette notion d’altération du caractère distinctif de la marque a donné lieu à controverse, le problème essentiel portant sur le retrait ou l’ajout d’éléments constitutifs de la marque. Pour la Cour de cassation, le retrait ou l’ajout d’éléments descriptifs, génériques ou usuels, sans caractère attractif, n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque visée par l’action en déchéance1398.

S’est encore posée la question de savoir si les titulaires de marques, défendeurs à l’action en déchéance, pouvaient ou non se prévaloir de l’exploitation d’une marque « voisine » ayant elle-même fait l’objet d’un enregistrement. La Haute juridiction judiciaire française a d’abord penché pour la négative1399, la multiplicité des dépôts parallèles pouvant être révélatrice du caractère inassimilable, au moins aux yeux des déposants, des signes en présence. Ayant opéré, en 2006, un revirement de sa jurisprudence, elle se focalise désormais sur les seules différences entre la marque exploitée et la marque première : si ces différences n’en altèrent pas le caractère distinctif, l’éventuel enregistrement de la marque modifiée ne peut plus conduire à la déchéance de la marque première1400. La CJUE a rallié cette approche, acceptant même que la déchéance puisse être évitée au moyen d’une « marque ‘défensive’ dont l’enregistrement n’a d’autre fin que de garantir ou d’élargir le champ de la protection d’une autre marque enregistrée, qui l’est dans la forme sous laquelle elle est utilisée »1401.

Cour de cassation, Ch. com., 27 mai 1997,
Compagnie des bébés c. Sté United Factories Corp. et autres

LA COUR ; — […] ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1995), que la société United Factories Corporation (société UFC) est titulaire de la marque internationale « Baby Cool Diffusion » dont le dépôt, effectué le 31 août 1984 à l’Office mondial de la propriété intellectuelle, a été enregistré sous le numéro 488 163 pour désigner dans les classes 12, 24, 25 et 28 les vêtements, souliers et pantoufles ; que la société Baby Cool, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 mars 1981, est titulaire de la marque dénominative « Baby Cool » dont le dépôt effectué le 26 octobre 1983 a été enregistré sous le numéro 1 273 176 pour désigner dans la classe 25 les vêtements, bottes, souliers et pantoufles ; qu’une autre société en cours de formation, dénommée Baby Cool puis devenue société Compagnie des bébés, après intervention des sociétés UFC et Baby Cool, a effectué le dépôt le 8 décembre 1989 de la marque dénominative « Baby Cool » enregistrée sous le numéro 1 664 473 pour désigner dans la classe 10 les appareils utilisés à des fins de puériculture, notamment les biberons, tétines, sucettes ; que, le 29 octobre 1990, la société UFC l’a assignée pour contrefaçon de la marque numéro 488 163 ; que, le 15 octobre 1991, la société Baby Cool est volontairement intervenue pour obtenir réparation de faits de contrefaçon et la radiation de la marque déposée par la société Compagnie des bébés, qui a reconventionnellement demandé que soit constatée la déchéance de la société UFC pour la marque « Baby Cool Diffusion » et celle de la société Baby Cool pour la marque « Baby Cool » ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches ;

— Attendu que la société Compagnie des bébés fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception de déchéance et d’avoir décidé qu’elle avait commis des actes de contrefaçon alors, selon le pourvoi, d’une part, que la demande reconventionnelle se distingue du moyen de défense en ce que le « défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse » ; qu’il résulte des conclusions du 10 avril 1991 qu’elle ne s’y bornait pas à contester les faits de contrefaçon qui lui étaient reprochés, mais invoquait le défaut d’utilisation de la marque par la demanderesse pour en déduire qu’elle tentait de « s’approprier, sans droit, ni titre, le terme ‘Baby Cool’ » ; qu’il s’en déduisait nécessairement qu’elle entendait faire constater l’absence de droit de la demanderesse par suite du défaut d’utilisation de la marque et donc la déchéance ; qu’ainsi l’arrêt, qui analyse en une simple argumentation des prétentions qui tendaient à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la demande originaire, a violé l’article 64 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, qu’il incombe au titulaire de la marque, pour faire échec à la demande de déchéance de la marque, de rapporter la preuve d’une exploitation sérieuse ; qu’il ne peut s’agir d’une exploitation « pour les besoins de la cause » ; qu’il s’ensuit que l’arrêt, qui constate lui-même que les faits d’exploitation invoqués se situent à partir de juillet 1991 et que, dans ses conclusions antérieures du 10 avril 1991, elle avait invoqué le défaut d’exploitation qui était alors acquis, ne pouvait s’abstenir de vérifier si les actes d’exploitation constatés n’avaient pas été entrepris uniquement au vu de ces conclusions pour les besoins de la cause et faire échec à son droit d’obtenir la déchéance ; qu’ainsi l’arrêt a violé l’article 11 de la loi du 31 décembre 1984 ; et alors, enfin, que l’exploitation d’une marque enregistrée analogue à une autre marque enregistrée ne vaut pas exploitation de cette dernière ; que l’arrêt qui, après avoir rappelé que deux marques avaient été enregistrées « Baby Cool Diffusion » et « Baby Cool », retient, pour écarter la déchéance de la marque « Baby Cool Diffusion », l’utilisation, à titre de marque, de la dénomination « Baby Cool », également enregistrée à titre de marque, a violé l’article 11 de la loi du 31 décembre 1964 ; — Mais attendu, d’une part, qu’après avoir relevé que la société Compagnie des bébés n’avait pas, dans ses conclusions signifiées le 10 avril 1991, formulé une demande de déchéance mais s’était contentée de présenter une argumentation sur la contrefaçon et la concurrence déloyale sans en tirer aucune conséquence de droit, la cour d’appel a pu décider que lesdites conclusions ne comportaient pas une demande reconventionnelle tendant à la déchéance des droits de la société UFC sur sa marque ;

— Attendu, d’autre part, que l’arrêt a en premier lieu constaté qu’aucune demande de déchéance n’avait été formée par la société Compagnie des bébés dans ses conclusions signifiées le 10 avril 1991, et en second lieu retenu que la société UFC a effectué des actes d’exploitation de la marque litigieuse de juillet à octobre 1991 ; qu’à partir de ces constatations et appréciations la cour d’appel, à laquelle il n’était pas demandé de procéder à la recherche invoquée, a pu décider que la société UFC avait exploité la marque ; — Et attendu, enfin, qu’en retenant que l’utilisation de la marque « Baby Cool » par la société UFC constituait une exploitation pouvant faire échec à une demande de déchéance concernant la marque « Baby Cool Diffusion », la cour d’appel a fait apparaître que l’usage de la marque « Baby Cool » par la société UFC ne faisait pas perdre son caractère distinctif à la marque « Baby Cool Diffusion » ; qu’ainsi elle n’encourt pas le grief contenu dans la troisième branche ;

— D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

[…].

PAR CES MOTIFS ;

— rejette…



c – L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement en vue de l’exportation

L’assimilation à l’usage sérieux, opérée par les art. L.714-5, 4° du CPI et 18, §1er, b) du règlement 2017/1001, de l’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement dans le seul but de l’exportation revient à valider la réservation d’une marque française pour des produits, certes fabriqués sur le territoire couvert par le titre, mais uniquement commercialisés en dehors. A fortiori, l’importation sur ce territoire de produits marqués ailleurs écartera corrélativement la déchéance.

3 – Légitimation du défaut d’usage

En droit interne comme en droit communautaire, le prononcé de la déchéance suppose un défaut d’exploitation « sans justes motifs ».

Parmi lesdits justes motifs légitimant le défaut d’usage, la jurisprudence française a en particulier admis, d’une part, les objections de l’administration, hostile à la mise sur le marché des produits revêtus de ladite marque1402 et, d’autre part, la décision du titulaire de différer l’exploitation de sa marque compte tenu d’un risque réel de confusion avec une autre marque présente sur le marché1403.

B – La déchéance pour dégénérescence de la marque

Les art. L.714-6, a) du CPI et 58, §1, b) du règlement 2017/1001 instituent une déchéance des marques devenues, du fait de leur titulaire, « la désignation usuelle dans le commerce » des produits ou services pour lesquels elles sont enregistrées.

Cette disposition consacre la théorie de la dégénérescence de la marque par excès de notoriété, en cas d’emploi généralisé d’une marque verbale pour désigner le produit lui-même, par exemple, « Frigidaire » pour réfrigérateur, « Mobylette » pour cyclomoteur, ou encore « Fermeture Éclair » pour fermeture à glissière.

Mais la déchéance n’est encourue qu’au vu d’une attitude fautive du titulaire à l’égard de la dégénérescence de sa marque, et notamment son inaction : s’il n’est assurément pas en mesure d’empêcher la banalisation de sa marque dans le langage courant, celui-ci a, à tout le moins, le pouvoir d’échapper au prononcé de la déchéance par la manifestation régulière de sa volonté de conserver son droit privatif. Seront ainsi pris en compte, en particulier, les avertissements, mises en gardes et actions en justice exercés en réaction aux usages intempestifs de sa marque. À titre d’illustration, la société titulaire de la marque « Caddie », enregistrée depuis 1957 pour des chariots de supermarché, a, à ce jour, pu éviter le prononcé de la déchéance compte tenu des fréquentes actions judiciaires qu’elle intente contre les journaux qui reproduisent sa marque sous des photographies de chariots fabriqués par ses concurrents.

Constitue également un moyen de lutte contre la dégénérescence – permettant de réduire le risque de prononcé d’une déchéance – le droit, conféré au titulaire d’une marque reproduite dans un dictionnaire ou une encyclopédie en donnant l’impression qu’elle constitue le terme générique désignant les biens ou services pour lesquels elle a été enregistrée, d’imposer à l’éditeur qu’il indique au plus vite qu’il s’agit d’une marque enregistrée1404.

C – La déchéance pour acquisition par la marque d’un caractère déceptif

Les art. L.714-6, b) du CPI, et 58, §1, c) du règlement 2017/1001 frappent de déchéance la marque devenue, du fait de son titulaire, propre à induire le public « en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique » des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

L’hypothèse visée est essentiellement celle de la marque évocatrice d’une qualité du produit, parfaitement vérifiée à l’origine, mais qui aurait, par la suite, disparu en raison de modifications intervenues en termes de caractéristiques, de composition, de provenance géographique, etc. (par exemple, la délocalisation d’une production vendue sous une marque constituée d’un nom géographique réputé en la matière).

Pour autant, ni la marque française, ni la marque communautaire ne sont assimilables à un label de qualité : il ne saurait, dès lors, être inféré de cette disposition (que les juridictions semblent au demeurant réticentes à appliquer) le moindre effet juridique au manque de constance dans la qualité des produits ou services offerts sous une même marque.

§2 – La perte à raison de l’annulation de la marque

Le texte du règlement 2017/1001 distingue les « causes de nullité absolue » des « causes de nullité relative », distinction qui trouve aussi à s’appliquer en droit français, quand bien même elle n’est pas expressément employée par le CPI.

Les causes de nullité absolue renvoient aux motifs absolus de refus d’enregistrement de la marque. Conformément aux art. L.716-2, I du CPI et 59 du règlement 2017/1001, l’annulation sera dès lors encourue dans quatre types de situations :

•le signe, objet de la marque, s’avère n’être pas susceptible de constituer une marque ;

•le signe n’est pas licite ;

•le signe n’est pas distinctif1405 ;

•le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt.

Pour la CJUE, la liste des causes de nullité absolue contenue dans la directive et le règlement européens est « une liste exhaustive »1406.

Correspondant aux motifs relatifs de refus, les causes de nullité relative visent l’indisponibilité du signe, objet de la marque. Aussi le droit d’agir en nullité est-il réservé aux titulaires de droits antérieurs1407. À cet égard, par exception à l’imprescriptibilité de principe des actions en nullité (qu’elles concernent une marque française ou une marque de l’UE), les demandes en nullité d’une marque française – déposée sans mauvaise foi – se prescrivent par cinq ans dès lors qu’elles s’appuient sur l’antériorité d’une marque notoire1408.

Les demandes en nullité relative peuvent se heurter à deux obstacles :

•sauf mauvaise foi, sera d’abord irrecevable, à raison d’une forclusion, l’action du titulaire d’un droit antérieur qui a toléré, pendant une période de cinq années consécutives, l’usage de la marque postérieure pour les mêmes produits ou services1409 ;

•ne pourra pas non plus aboutir la demande formée par le titulaire d’une marque enregistrée depuis plus de cinq ans incapable de rapporter la preuve que, au cours des cinq années précédant ladite demande, sa marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou services en cause1410.

Les aspects procéduraux de l’action font encore apparaître une légère différence entre les droits français et communautaire : alors que, pour une marque de l’UE, elles peuvent parfaitement être soumises à l’EUIPO1411, les demandes en nullité d’une marque française fondées sur un droit d’auteur, sur un dessin ou modèle ou sur un droit de la personnalité échappent à la compétence de l’INPI au profit des seuls tribunaux judiciaires1412.

Dans tous les cas, si elle est finalement prononcée, l’annulation de la marque a un effet erga omnes et rétroactif1413. Et dans le cas où les motifs de nullité affectent une partie seulement des produits ou des services pour lesquels la marque a été délivrée, l’annulation – de caractère partiel – ne touchera que la protection conférée pour les produits ou services concernés1414.

Chapitre IV

L’exploitation des droits

Par rapport aux autres droits de propriété intellectuelle, la marque a ceci de particulier que son exploitation est une obligation, dont la violation est sanctionnée par le risque de déchéance du titre1415.

En outre, au contraire de la réglementation française des brevets, le droit des marques n’institue nul régime légal de la copropriété, laquelle doit, en conséquence, être soumise aux règles de l’indivision.

Plus généralement, la marque peut être l’objet de contrats d’exploitation, dont il convient de présenter les principaux types et de déterminer les conditions d’opposabilité.

Section I

Les principaux contrats d’exploitation de la marque

Les marques sont susceptibles de donner lieu à une grande variété de contrats d’exploitation, par exemple donation, apport en société, coexistence, ou encore, selon les art. L.714-1, al. 3 du CPI et 22, §1er du règlement 2017/1001, nantissement et autre constitution de droits réels. Mais les contrats les plus nombreux sont les cessions et les licences.

§1 – La cession de marque

Pour l’essentiel, la cession de marque est régie par les dispositions du droit – civil – de la vente1416. À ces règles générales dérogent cependant deux dispositions spéciales afférentes à la rédaction d’un écrit et aux modalités de cession.

A – La rédaction d’un écrit

Les art. L.714-1, al. 7 du CPI, et 20, §3 du règlement 2017/1001 imposent, à peine de nullité, que les cessions de marque soient constatées par écrit. L’écrit est donc ici une formalité ad validitatem, sanctionnée par la nullité absolue.

Il est à noter que le nantissement de la marque française est soumis, par le susdit art. L.714-1, al. 7 du CPI au même formalisme.

B – Les modalités de cession

Les modalités de la cession de marque font l’objet de dispositions réglementaires aux termes desquelles certaines limitations contractuelles sont autorisées tandis que d’autres sont interdites.

1 – Limitations autorisées

Les art. L.714-1, al. 1er du CPI et 20, §1 du règlement 2017/1001 valident deux types de limitations conventionnelles insérées, le cas échéant, dans les cessions de marques :

•d’une part, la cession de la marque pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ;

•d’autre part, la cession de la marque indépendamment de celle de l’entreprise à laquelle elle appartient, compte tenu de la dissociabilité admise entre la marque et le fonds auquel elle est normalement attachée.

Il ressort toutefois, des art. L.714-1, al. 2 du CPI1417 et 20, §2 du règlement 2017/1001 que la cession de l’entreprise emporte, en principe, cession des marques dont elle est propriétaire, sauf si « il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances »1418.

2 – Limitations interdites

Les réglementations française et communautaire excluent formellement que les cessions de marque soient assorties de limitations territoriales. En effet, la marque a toujours un caractère unitaire sur le territoire pour lequel elle a été enregistrée :

•la marque française couvre l’ensemble du territoire national. Aussi, l’art. L.714-1, al. 1er in fine du CPI dispose que sa cession, fût-elle partielle, « ne peut comporter de limitation territoriale », ce qui interdit, par exemple, les cessions limitées à un département ou une région ;

•l’art. 1er, §2 du règlement 2017/1001 souligne pareillement que, ayant « un caractère unitaire », la marque de l’Union européenne « produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union » et ne peut donc être « transférée […] que pour l’ensemble de l’Union ». D’où l’exclusion, en particulier, des cessions limitées à un ou plusieurs États membres.

§2 – La licence de marque

Assimilable à un bail, la licence de marque emporte concession au preneur, non de la propriété, mais de la jouissance du titre. On rencontre certes des licences « pures » de marque. Mais le plus souvent, la licence de marque constitue un des éléments d’un contrat commercial plus vaste, par exemple, un contrat de franchise, lequel devra également comprendre, au profit du franchisé, la transmission d’un savoir-faire et la fourniture d’une assistance commerciale ou technique.

Outre les dispositions générales afférentes au bail auxquelles elle est assujettie, la licence de marque est soumise à quelques règles particulières ressortissant au droit de la propriété intellectuelle.

A – Les conditions particulières de validité de la licence

À la différence des contrats d’exploitation des brevets et des cessions de marque, la licence de marque n’a nul besoin d’être constatée par écrit.

1 – Dispositions légales

Les art. L.714-1, al. 4 du CPI, et 25, §1 du règlement 2017/1001 admettent tous deux les licences, exclusives ou non exclusives1419, consenties pour tout ou partie des produits ou services désignés dans l’enregistrement et pour tout ou partie du territoire couvert par la marque. Il est ainsi loisible à un titulaire de marque d’en accorder des licences « parallèles », limitées à une région donnée ou, s’agissant d’une marque de l’UE, à un (ou plusieurs) État(s) membre(s).

2 – Précisions jurisprudentielles

Pour la jurisprudence française, la validité de la licence passe non seulement par celle de la marque concédée, mais encore par l’absence de distorsion entre les produits ou services visés au dépôt et ceux concernés par la licence.

a – La marque concédée est valable

La validité de la marque concédée est, bien sûr, la première condition de validité de la licence. À cet égard, la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué, tenu à préciser que « la décision d’annulation d’un enregistrement de marque a un effet absolu, et notamment entraîne la nullité des licences accordées sur la marque dont l’enregistrement est annulé »1420.

Cour de cassation, Ch. com., 1er juin 1999,
Sté Vintejoux et autres c. Sté Payelle Sévigné

LA COUR ; — […] ; Sur le moyen unique ;

Vu l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

— Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les sociétés Vintejoux et Bouffard ont assigné en nullité d’un dépôt de marque, effectué en fraude de leurs droits, la société Cabinet Piard et Ségur (la société Piard) ; qu’ayant appris que cette société avait consenti une licence de ladite marque à la société Cabinet Payelle et Sévigné (la société Payelle), elles l’ont assignée en intervention forcée et ont demandé qu’il lui soit fait interdiction sous astreinte d’utiliser les signes constituant la marque litigieuse ;

— Attendu que, pour déclarer cette demande mal fondée, l’arrêt retient que, si la société Payelle a inscrit au registre national des marques la concession de licence qui lui a été consentie par la société Piard, l’initiative procédurale des sociétés Vintejoux et Bouffard est sans objet, les relations l’affaires existant entre les sociétés Piard et Payelle étant étrangères au litige ;

— Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la décision d’annulation d’un enregistrement de marque a un effet absolu, et notamment entraîne la nullité des licences accordées sur la marque dont l’enregistrement est annulé, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS ;

— casse et annule…



b – La marque est concédée pour des produits ou services visés au dépôt

Par son arrêt Silhouette, la Haute juridiction judiciaire a approuvé les juges du fond d’avoir annulé une licence accordée pour des fromages, dès lors que la marque concédée était uniquement enregistrée pour du lait : compte tenu du principe de spécialité de la marque, le contrat ne pouvait, en effet, porter que sur tout ou partie des produits ou services visés dans l’acte de dépôt, et non sur d’autres produits ou services, mêmes similaires1421.

B – Les effets particuliers de la licence

1 – Obligation du licencié d’exploiter la marque dans certaines limites

Aux termes des art. L.714-1, al. 5 du CPI et 25, §2 du règlement 2017/1001, les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence « en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié ».

Est ainsi assimilable à de la contrefaçon lato sensu1422, le dépassement des limites conventionnellement assignées à une licence de marque.

2 – Garantie de paisible jouissance due au preneur d’une licence exclusive

La conclusion d’une licence exclusive donne expressément au preneur l’assurance que la marque contractuelle ne sera pas concédée à un tiers. La jurisprudence judiciaire française décide, de surcroît, que, sauf stipulation contraire, le concédant d’une telle licence exclusive est privé du droit d’entreprendre une exploitation personnelle de la marque, et ce quels que soient la durée du contrat et le montant des redevances1423.

Section II

L’opposabilité des contrats d’exploitation de la marque

§1 – L’exigence de publication du contrat

Il résulte des art. L.714-7, al. 1er du CPI et 27, §1 du règlement 2017/1001 que, sauf mauvaise foi, l’opposabilité de tout contrat d’exploitation d’une marque, qu’il s’agisse d’une cession, d’une licence ou, plus généralement, selon la formulation du CPI, de « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque », est subordonnée à son inscription :

•pour les marques françaises, au Registre national des marques ;

•pour les marques communautaires, au Registre des marques de l’Union européenne.

Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte dès lors qu’ils « avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits »1424.

§2 – La sanction du défaut de publication

Confrontée à une cession de marque non publiée, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à connaître des conséquences de l’inopposabilité encourue.

Elle a, à cette occasion, dit pour droit que l’inopposabilité aux tiers de la cession interdisait à l’acquéreur de faire procéder à une saisie-contrefaçon. De sorte que, dans l’attente de l’accomplissement de la retranscription de ladite cession au Registre national des marques, cette prérogative était conservée par l’ancien titulaire de la marque1425.

Chapitre V

La défense des droits

Suivant une démarche commune, les réglementations française et européenne font, en principe, courir la protection effective de son titulaire à compter de la publication de l’enregistrement de la marque1426. C’est, en effet, à partir de là que la marque est définitivement opposable aux tiers, ce qui fonde le juge à en sanctionner les atteintes.

Toutefois, le droit interne diverge quelque peu du droit communautaire à l’égard de la protection conférée avant ladite publication de l’enregistrement :

•les atteintes portées à la marque française pourront être constatées et poursuivies dès la publication de sa demande d’enregistrement, voire même sur simple notification d’une copie de l’acte de dépôt au présumé contrefacteur, étant entendu que le tribunal saisi devra, dans les deux cas, surseoir à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement1427 ;

•feront seulement encourir à leurs auteurs une « indemnité raisonnable » les faits postérieurs à la publication d’une demande de marque communautaire qui, après la publication de l’enregistrement de la marque seraient interdits en vertu de celle-ci »1428, sachant, à nouveau, que « le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l’enregistrement n’a pas été publié »1429.

Par ailleurs, le Code français de la propriété intellectuelle présente la particularité d’assimiler à une contrefaçon lato sensu, engageant la responsabilité de son auteur, toute « atteinte portée au droit du titulaire de la marque »1430. Aussi la présentation de la contrefaçon requiert-elle l’évocation successive de ses formes, de son appréciation, de l’action à laquelle elle donne lieu et des sanctions dont elle est assortie.

Section I

Les formes de la contrefaçon

Outre celles issues du dépassement par un licencié de l’une des limites de sa licence1431, les atteintes aux droits conférés par la marque résultent, en vertu de l’art. L.716-4 du CPI de « la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4 ».

L’ordonnance n° 2019-1168 du 13 novembre 2019 a quelque peu bousculé la terminologie auparavant utilisée dans le Code de la propriété intellectuelle pour désigner les différentes formes de contrefaçon de marque. Si les formes spécifiques que sont la production, la fabrication, l’apposition, l’offre, la mise sur le marché, la distribution, la détention, l’importation, l’exportation, la suppression ou la modification sont encore ponctuellement évoquées1432, c’est désormais, à l’instar des textes communautaires1433, par l’« usage (non autorisé) dans la vie des affaires » que passent la plupart des atteintes aux marques visées1434. Cette expression désigne, selon la Cour européenne de justice, un usage qui « se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé »1435.

Nonobstant la place centrale accordée par les textes à l’« usage dans la vie des affaires », il est cependant constant que, à côté de la reproduction et de l’imitation, l’usage illicite ne représente, en pratique, qu’une forme de contrefaçon – au sens large – des marques françaises ou communautaires, sans compter les autres atteintes de caractère plus spécifique.

§1 – La reproduction illicite de marque

Seule constitutive de contrefaçon stricto sensu, la reproduction illicite de la marque d’autrui n’est normalement sanctionnée que dans le respect du principe de spécialité. Sous cette réserve, si les modalités de la reproduction importent peu, la qualification de l’infraction est subordonnée à une reproduction à l’identique ou au quasi-identique.

A – Le respect du principe de spécialité

La soumission des marques au principe de spécialité a pour conséquence que celles-ci sont protégées, non pas pour elles-mêmes, mais pour ce qui concerne leur application à des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement. Sauf marque notoire ou renommée1436, l’adoption non autorisée, comme nom de domaine, de la marque d’autrui1437 n’est dès lors constitutive de reproduction illicite que si les produits et services offerts sur le site web considéré sont « soit identiques, soit similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public »1438.

1 – Différenciation au sein du principe de spécialité

L’interdiction de reproduire une marque sans autorisation de son titulaire obéit à des règles différentes selon qu’il y a, par rapport aux produits ou services visés dans l’enregistrement, identité ou, au contraire, similitude avec ceux sur lesquels porte la reproduction :

•s’il s’agit de « produits ou services identiques » à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, l’interdiction de la reproduction est absolue1439 ;

•mais s’il s’agit de produits ou services simplement similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, c’est-à-dire proches mais non identiques (par exemple, des bateaux et des planches à voile), l’interdiction de la reproduction est subordonnée au risque consécutif d’une confusion dans l’esprit du public, quant à l’origine desdits produits ou services1440.

2 – Sanction du principe de spécialité

En dehors du cas de la marque notoire, il ne saurait, par principe, y avoir condamnation au titre de la contrefaçon à raison de l’application de la marque d’autrui à des produits ou services complètement distincts de ceux visés au dépôt (sous réserve, toutefois, d’une condamnation possible au titre de la concurrence déloyale).

C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a censuré une décision du fond qui avait prononcé une condamnation pour contrefaçon de marque sans vérifier l’identité ou, au moins, la similarité des produits auxquels s’appliquaient les marques en litige1441.

B – L’exigence d’une reproduction à l’identique ou au quasi-identique

Les marques enregistrées sont souvent des marques complexes, parce que constituées d’un élément nominal et d’un élément graphique. Or, les reproductions ne portent, le plus souvent, que sur une partie de ces éléments, partie à laquelle peut en outre, le cas échéant, être adjoint un autre terme ou signe.

Dès lors qu’il y avait reproduction, à l’identique ou au quasi-identique, de tout ou partie de la marque d’autrui, la jurisprudence française s’en est longtemps tenue à la qualification de contrefaçon, nonobstant l’adjonction de signes supplémentaires. Il avait ainsi été jugé que « Moustache d’Anglais » et « Petit Pierrot » étaient des contrefaçons, respectivement, des marques « Moustache »1442 et « Pierrot »1443.

Pareille approche a été remise en cause par la Cour de Luxembourg, saisie d’un recours préjudiciel en interprétation de la première directive européenne rapprochant les législations des États membres sur les marques, à l’occasion de l’affaire « Arthur et Félicie »1444. Il ressort notamment de l’arrêt rendu par la Haute juridiction qu’« un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ». La formule a depuis lors été reprise par la Cour de cassation1445. De sorte que, désormais, la sanction des reproductions partielles ou par adjonction est en principe subordonnée à la preuve d’un risque de confusion.

Le dernier alinéa de l’art. L.713-3-1 du CPI précise pour sa part qu’est interdite toute reproduction du signe sur les produits ou leur conditionnement, en vue de leur commercialisation, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ». Cette disposition entérine une ancienne décision de jurisprudence selon laquelle la formule « pastilles genre Valda » portait atteinte à la marque « Valda »1446.

CJCE, 20 mars 2003, aff. C-291/00,
LTJ Diffusion c. Sadas Vertbaudet

LA COUR ; — […] ;

1. Par jugement du 23 juin 2000, parvenu à la Cour le 26 juillet suivant, le tribunal de grande instance de Paris a posé, en vertu de l’article 234 CE, une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la « directive »).

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant LTJ Diffusion SA (ci-après « LTJ Diffusion ») à Sadas Vertbaudet SA (ci-après « Sadas ») à propos d’un grief de contrefaçon, par la seconde, d’une marque enregistrée par la première pour des articles vestimentaires.

[…].

Le litige au principal et la question préjudicielle

10. LTJ Diffusion a pour activité la conception, la fabrication, la commercialisation et la diffusion de vêtements et d’articles chaussants, notamment de lingerie de nuit, de sous-vêtements, de chaussettes et de pantoufles pour adultes et enfants.

11. Cette société est titulaire d’une marque enregistrée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après l’« INPI ») sous le n° 17731, déposée le 16 juin 1983 et renouvelée le 14 juin 1993 (ci-après la « marque de LTJ Diffusion »). L’enregistrement porte sur les produits de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que modifié et révisé (ci-après l’« arrangement de Nice »), à savoir sur les articles textiles, en prêt-à-porter et sur mesure, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles. Cette marque se compose d’un seul terme, déposé sous la forme d’une signature manuscrite dont les caractères sont attachés et où apparaît un point entre les deux talus de la lettre « A » […]. Elle se présente comme suit :

12. Sadas est une société exerçant une activité de vente par correspondance, qui diffuse un catalogue intitulé « Vertbaudet ». Elle commercialise, notamment, des vêtements et des accessoires pour enfants.

13. Sadas est titulaire d’une marque enregistrée auprès de l’INPI sous le n° 93.487.413 et déposée le 29 septembre 1993 (ci-après la « marque de Sadas »). L’enregistrement, publié le 25 mars 1994, porte notamment sur les produits de la classe 25 de l’arrangement de Nice.

14. Cette marque, qui a été déposée sous la forme de lettres majuscules d’imprimerie droites, est la suivante : « ARTHUR ET FÉLICIE ».

[…].

16. Considérant que la reproduction et l’utilisation de la marque de Sadas pour des vêtements et des accessoires destinés aux enfants constituent une contrefaçon de sa marque, LTJ Diffusion a introduit contre Sadas une action devant le tribunal de grande instance de Paris. Elle demande à cette juridiction de prononcer les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication d’usage, ainsi que la nullité de la marque de Sadas.

17. LTJ Diffusion a invoqué principalement les articles L.713-2 et L.713-3 du Code. Elle a soutenu que la jurisprudence et la doctrine françaises interprètent en particulier l’interdiction figurant à l’article L.713-2 du Code comme visant les cas dans lesquels un élément distinctif d’une marque complexe est reproduit, à savoir la « contrefaçon partielle », ainsi que ceux dans lesquels soit un tel élément, soit l’intégralité de la marque est reproduite avec des éléments considérés comme ne portant pas atteinte à l’identité de la marque, circonstance qualifiée d’« adjonction inopérante ».

18. Elle a également fait valoir que, si le dépôt et l’usage de la marque de Sadas ne constituaient pas des actes de contrefaçon par reproduction de sa marque au sens de l’article L.713-2 du Code, ils constitueraient en tout état de cause une contrefaçon par imitation au sens de l’article L.713-3 du Code. En effet, il existerait un risque de confusion entre les deux marques, car le terme « Arthur » garderait dans l’ensemble de la marque de Sadas son pouvoir distinctif propre.

19. LTJ Diffusion a soutenu par ailleurs que sa marque avait un caractère notoire en raison de l’intensité de l’exploitation de celle-ci et des investissements publicitaires consentis pour la promouvoir.

20. Pour sa part, Sadas a fait valoir qu’il n’y a pas lieu de considérer isolément les divers éléments constitutifs d’un signe distinctif pour apprécier l’existence d’une contrefaçon au sens de l’article L.713-2 du Code. Selon elle, la reproduction de l’un des éléments d’une marque complexe ou l’adjonction d’éléments à ceux qui composent une marque ne relèvent pas du champ d’application de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, celui-ci visant seulement l’usage d’un signe identique, sans modification.

21. Le tribunal de grande instance de Paris considère que l’issue du litige au principal dépend de l’interprétation de la notion de reproduction d’une marque au sens de l’article L.713-2 du Code et spécialement du point de savoir si cette notion s’étend, par le recours aux concepts de contrefaçon partielle et d’adjonction inopérante, au-delà de la reproduction à l’identique d’un signe déposé à titre de marque.

[…].

Sur la question préjudicielle

23. Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande comment doit être interprétée la notion de signe identique à la marque au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive.

24. Il est constant que, en l’espèce au principal, l’usage de la marque de Sadas a bien eu lieu dans la vie des affaires pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque de LTJ Diffusion a été enregistrée.

Observations soumises à la Cour

25. LTJ Diffusion fait valoir que l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive doit permettre une articulation effective de cette disposition et de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive. En cas d’identité des produits concernés, comme en l’espèce au principal, il conviendrait de distinguer la contrefaçon partielle et la contrefaçon avec adjonction inopérante, qui relèveraient de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, de la contrefaçon par simple imitation visée à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive.

26. Selon LTJ Diffusion, il est fréquent que les contrefacteurs désireux de parasiter une marque bénéficiant d’une certaine renommée reproduisent cette marque en lui associant un signe qui ne porte pas atteinte à l’identité de celle-ci.

27. Cette société fait valoir que, afin de déterminer si un signe est identique à la marque au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, il convient de rechercher si ce signe forme un ensemble conceptuel dans lequel la marque perd son individualité et, partant, tout pouvoir distinctif pour se fondre dans ledit ensemble. À cet égard, il faudrait tenir compte de l’usage et de la place de la marque sur le marché concerné ainsi que de sa notoriété, sans rechercher s’il existe un risque de confusion.

28. Sadas, le gouvernement du Royaume-Uni ainsi que la Commission considèrent qu’il faut donner un sens strict à l’expression « signe identique à la marque » figurant à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive.

29. Sadas soutient qu’un signe identique à la marque, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, doit comporter les mêmes éléments que la marque dans la même configuration et le même ordre, c’est-à-dire constituer une contrefaçon stricto sensu et une reprise servile de la marque.

30. Sadas fait valoir également qu’accepter le concept de « contrefaçon partielle » ou de « contrefaçon par adjonction inopérante » ne serait pas conforme au droit communautaire, qui interdirait de fractionner une marque pour apprécier l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive et exigerait que la marque soit appréciée dans sa globalité. Lorsqu’une marque n’est pas reproduite d’une manière identique, visée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, mais fait l’objet d’une reproduction partielle ou d’une adjonction, il y aurait lieu de faire application de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, qui ne permet au titulaire de la marque d’interdire son usage que s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

31. Le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission constatent que l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive accorde à une marque une protection absolue à l’égard d’un signe identique. Ils rappellent le dixième considérant de la directive, qui énonce que le risque de confusion constitue la condition spécifique de la protection conférée par la marque enregistrée. Ladite protection absolue ne serait pas subordonnée à la preuve d’un risque de confusion, si bien qu’il faudrait donner un sens assez strict au terme « identique » employé à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive.

32. Se référant à l’article 16 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui figure en annexe 1 C à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1) (« TRIPS »), la Commission souligne le fait que le risque de confusion ne peut être présumé qu’en cas d’identité entre la marque et le signe et entre les produits couverts, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive. En faisant usage de l’expression « signe identique à la marque », le législateur communautaire aurait entendu limiter l’application de cette présomption aux cas où le signe et la marque sont exactement pareils.

33. Selon la Commission, si l’on acceptait trop facilement de considérer un signe comme identique à une marque enregistrée, on élargirait la possibilité d’interdire l’usage d’un signe, sans preuve d’un risque de confusion, au-delà des circonstances dans lesquelles un tel risque peut être présumé exister.

34. Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que l’analyse relative à l’appréciation globale de la similitude entre un signe et une marque telle qu’enregistrée vaut aussi pour l’appréciation de l’identité entre un signe et une marque aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive.

35. Ce gouvernement expose que la juridiction de renvoi devrait examiner le signe utilisé par Sadas en se plaçant du point de vue du consommateur moyen et devrait considérer ce signe dans sa globalité. Ce ne serait que dans le cas où le signe, envisagé globalement, est identique à une marque qu’il y aurait lieu de faire application de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive. Selon ce gouvernement, si le signe utilisé diffère de la marque enregistrée parce qu’il comporte des éléments distinctifs supplémentaires, le signe et la marque ne doivent pas, en principe, être considérés comme identiques.

36. Lors de l’audience, le gouvernement français a fait valoir qu’il serait difficile de s’écarter d’une interprétation restrictive de la notion d’identité employée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive. Seule une telle interprétation permettrait de donner un effet utile au régime de protection prévu par la directive en cas de simple similitude au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive.

37. Selon ce gouvernement, depuis que la question préjudicielle a été posée, la jurisprudence française a évolué en tant que les litiges relatifs à la reproduction partielle de marques ou à leur reproduction intégrale avec adjonction d’éléments seraient exclusivement examinés sur le fondement de la contrefaçon par imitation, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, et non de la contrefaçon stricto sensu, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive. L’interdiction prévue par cette dernière disposition concernerait en principe la seule reproduction à l’identique et ne pourrait pas viser la reproduction de l’élément distinctif d’une marque composée de plusieurs signes, ni la reproduction intégrale des signes constituant une marque lorsque leur sont adjoints d’autres signes.

Réponse de la Cour

38. À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vue de fournir à la juridiction qui lui a adressé une question préjudicielle une réponse utile, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes de droit communautaire auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans sa question (voir arrêts du 20 mars 1986, Tissier, 35/85, Rec. p. 1207, point 9, et du 18 novembre 1999, Teckal, C-107/98, Rec. p. I-8121, point 39).

39. Ainsi qu’il ressort des points 11, 13 et 16 du présent arrêt, la marque de LTJ Diffusion a été enregistrée antérieurement à celle de Sadas et LTJ Diffusion sollicite de la juridiction de renvoi qu’elle prononce non seulement les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication d’usage mais aussi la nullité de la marque de Sadas.

40. Or, il convient de rappeler que c’est l’article 4 de la directive qui définit les motifs supplémentaires justifiant le refus ou la nullité en cas de conflit concernant des droits antérieurs. Le paragraphe 1, sous a), de cet article prévoit ainsi qu’une marque enregistrée est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.

41. Les conditions d’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive correspondent en substance à celles de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, qui détermine les cas dans lesquels le titulaire d’une marque est habilité à interdire à des tiers de faire usage de signes identiques à sa marque. Il existe une correspondance similaire entre les articles 8, paragraphe 1, sous a), et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

42. Tant l’article 4, paragraphe 1, sous a), que l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive étant pertinents aux fins de la solution du litige au principal, il convient de donner à la juridiction de renvoi une interprétation portant sur ces deux dispositions.

43. Dans ces circonstances, il convient de préciser que la question posée sera examinée ci-après au regard du seul article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, mais que l’interprétation dégagée au terme de cet examen s’appliquera également à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive, ladite interprétation étant transposable, mutatis mutandis, à cette dernière disposition.

44. Quant au fond, selon une jurisprudence constante, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêts du 10 octobre 1978, Centrafarm, 3/78, Rec. p. 1823, points 11 et 12 ; du 12 octobre 1999, Upjohn, C-379/97, Rec. p. I-6927, point 21, et du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, non encore publié au Recueil, point 48).

45. Le législateur communautaire a consacré cette fonction essentielle de la marque en disposant, à l’article 2 de la directive, que les signes susceptibles d’une représentation graphique ne peuvent constituer une marque qu’à la condition qu’ils soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (voir, notamment, arrêts du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec. p. I-6959, point 23, et Arsenal Football Club, précité, point 49).

46. Pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, le titulaire de la marque doit être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci (voir arrêts du 11 novembre 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec. p. I-6227, point 22, et Arsenal Football Club, précité, point 50).

47. La protection d’un titulaire de la marque est assurée par l’article 5 de la directive qui détermine les droits conférés par une marque enregistrée et qui dispose, en son paragraphe 1, que ladite marque confère à son titulaire un droit exclusif et que le titulaire est habilité, dans certaines limites, à interdire à tout tiers de faire usage, dans la vie des affaires, de sa marque (voir, en ce sens, arrêt du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec. p. I-6013, point 34).

48. S’agissant de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, la Cour a déjà relevé que cette disposition n’a vocation à s’appliquer que si, en raison de l’identité ou de la similitude entre des signes et des marques et des produits ou services désignés, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, point 34).

49. En revanche, il convient de constater que l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive n’exige pas la preuve d’un tel risque pour accorder une protection absolue en cas d’identité du signe et de la marque ainsi que des produits ou des services.

50. Le critère d’identité du signe et de la marque doit faire l’objet d’une interprétation restrictive. En effet, la définition même de la notion d’identité implique que les deux éléments comparés soient en tous points les mêmes. D’ailleurs, la protection absolue dans le cas d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, garantie par l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, ne saurait être étendue au-delà des situations pour lesquelles elle a été prévue, en particulier, auxdites situations qui sont plus spécifiquement protégées par l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive.

51. Il en résulte qu’il existe une identité entre le signe et la marque lorsque le premier reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la seconde.

52. Toutefois, la perception d’une identité entre le signe et la marque doit être appréciée globalement dans le chef d’un consommateur moyen qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Or, à l’égard d’un tel consommateur, le signe produit une impression d’ensemble. En effet, ce consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes et des marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. En outre, le niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26).

53. La perception d’une identité entre le signe et la marque n’étant pas le résultat d’une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, des différences insignifiantes entre le signe et la marque peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.

54. Dans ces conditions, il convient donc de répondre à la question posée que l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens qu’un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.

[…].

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant sur la question à elle soumise par le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 23 juin 2000, dit pour droit :

L’article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.



C – L’indifférence des modalités de la reproduction

Toute reproduction est sanctionnée, indépendamment du support utilisé et de l’usage envisagé. Et c’est bien, en réalité, différentes modalités de reproduction non autorisée que vise le CPI, depuis l’ordonnance du 13 novembre 2019, derrière la prohibition explicite de l’usage du signe, « comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale »1447 ainsi que « dans les papiers d’affaires et la publicité »1448.

Auparavant, l’indifférence des modalités de reproduction avait déjà donné lieu à quelques illustrations jurisprudentielles :

•la Chambre criminelle de la Cour de cassation a par exemple condamné, au titre de la contrefaçon, l’impression de cartes postales reproduisant, outre des images et affiches de films, des marques de producteurs cinématographiques, quand bien même le support employé par le contrefacteur n’était pas expressément visé dans les actes de dépôt de ces marques1449 ;

•La Cour européenne de justice a, dans le même sens, vu un usage contrefaisant de marques du club (anglais) de football d’Arsenal dans la vente, par un groupe de supporters non autorisés, d’écharpes arborant les couleurs et logos du club nonobstant l’avertissement – figurant sur lesdites écharpes – de l’absence de tout lien officiel avec le club1450.

Cour de cassation, Ch. crim., 11 octobre 1989,
Stés Warner Bros et Columbia Pictures c. Nugeron et Sté Sofraneme

LA COUR ; — […] ; Sur le premier moyen de cassation […] ;

Attendu que pour déclarer François Nugeron coupable de contrefaçon de marques et de contrefaçon d’écrits ou autres productions, les juges du second degré relèvent notamment que celui-ci a « imprimé et diffusé des cartes postales reproduisant partiellement des œuvres cinématographiques des sociétés parties civiles, sans avoir obtenu au préalable le consentement de celles-ci, (et) que cette reproduction a porté tout à la fois sur les marques ‘Columbia’ et ‘Warner Bros’ ainsi que sur les images de films, dont elle précise les titres, sur lesquels les sociétés titulaires de ces marques jouissent des droits d’auteur » ; — Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ; — Qu’en effet constitue cumulativement les délits de contrefaçon de marque et contrefaçon de dessin ou autre production, l’édition, sur quelque support que ce soit, même non visé dans l’acte de dépôt de cette marque, d’images ou d’affiches d’un film protégé, accompagnée du titre de celui-ci et de la reproduction de la marque dont est propriétaire la société titulaire du droit d’auteur sur lesdites œuvres cinématographiques ; — Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;

[…].

PAR CES MOTIFS,

— rejette…



§2 – L’imitation illicite ou frauduleuse de marque

Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 novembre 2019, le CPI faisait une distinction explicite entre la reproduction1451 et l’imitation1452 illicites d’une marque. Si, depuis l’alignement, opéré par la réforme, de la législation française sur les textes européens, la notion d’imitation illicite ne figure plus, en tant que telle, dans le droit interne des marques1453, le concept visé n’en reste pas moins passible de la même interdiction au titre de la contrefaçon.

Les art. L.713-2, 2° du CPI et 9, §2, b) du règlement 2017/1001 prohibent en effet, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, incluant le risque d’association avec la marque, l’usage, dans la vie des affaires, d’un signe seulement similaire à ladite marque et utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée.

Est ici sanctionné le stratagème consistant, plutôt que de reproduire servilement une marque déposée, à appliquer un signe très proche de celle-ci à des produits ou services eux-mêmes identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, de façon à opérer, dans l’esprit des consommateurs, un rattachement de ces produits ou services à la même origine.

Pour la jurisprudence française, appelée à mettre en œuvre cette disposition, pareille atteinte à la marque est susceptible de procéder d’une ressemblance visuelle ou phonétique entre les signes aussi bien que d’une imitation intellectuelle de la marque.

A – La ressemblance visuelle ou phonétique entre les signes

Compte tenu de sa proximité visuelle et phonétique avec la marque « Aux Galeries Lafayette » un tribunal avait, dans les années 1920, condamné l’emploi par un couple de commerçants de la dénomination « Aux Galeries Layettes » sur leurs étiquettes, emballages, papiers de commerce, documents de publicité, etc., ainsi que sur l’enseigne de leur magasin1454. Il a, dans le même sens, été jugé que les dénominations « Carène », « Joker » et « Vivian » constituaient chacune l’imitation illicite, respectivement, des marques « Carven »1455, « Poker »1456 et « Évian »1457.

Certes, la souveraineté d’appréciation qui leur est laissée, en la matière, conduit parfois les juges du fond à tolérer la coexistence de marques pourtant très proches, par exemple « Moletonel » et « Cottonelle »1458, ou encore « Jadis » et « Adis »1459. La Haute juridiction judiciaire a également, s’agissant de marques figuratives, imposé de tenir compte des différences existant entre la calèche d’Hermès et le sulky de Céline1460. Mais elle a cassé une décision qui avait admis la coexistence des marques « Supertog » et « Hertog », dès lors que « l’imitation illicite d’une marque doit faire l’objet d’une appréciation d’ensemble tant visuelle que phonétique des dénominations en cause »1461.

Cette exigence d’une appréciation d’ensemble des similitudes est au demeurant conforme à la position de la jurisprudence communautaire, quand bien même « cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants »1462. Une telle approche est dès lors compatible avec la théorie jurisprudentielle française – forgée, à l’origine, en matière de reproduction illicite – dite du « tout indivisible », en vertu de laquelle l’infraction disparaît lorsque l’adjonction modifie la partie essentielle et distinctive de la marque antérieure1463. L’illustration la plus célèbre en est l’arrêt, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, aux termes duquel il a été dit pour droit que la dénomination « Eau de Roche » ne constitue pas une contrefaçon de la marque « Roche ». La raison en est que, dans la combinaison créée, qui acquiert une signification propre, indépendante des termes qu’elle contient, chacun des mots composant la marque « perd son individualité et son pouvoir distinctif propre »1464 pour former avec les autres vocables un ‘ensemble unitaire’ »1465. Un tel raisonnement est, par exemple, susceptible d’expliquer pourquoi « Madame Figaro » ne contrefait pas « Madame »1466.

B – L’imitation intellectuelle de la marque

La qualification d’imitation illicite ou frauduleuse n’est pas nécessairement subordonnée à des similitudes phonétiques ou visuelles entre les signes litigieux. Elle peut aussi procéder d’éléments subjectifs relevant de l’imitation intellectuelle, tels que l’analogie ou le contraste, sources éventuelles de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine du produit.

Une illustration classique en est fournie par l’assimilation judiciaire de la dénomination « La vache sérieuse », appliquée à des fromages, à une imitation frauduleuse de la célèbre marque « La vache qui rit »1467.

Il est vrai que dans une affaire pourtant voisine, les juges ont estimé que « Badaboum » n’imite pas « Patatras »1468…

Cour de cassation, Ch. com., 5 janvier 1966,
Sté des Fromageries Grosjean Frères c. Sté dite « Fromagerie Bel » et Sté des Fromageries Villibord Frères

LA COUR ; — Sur le premier moyen ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué (Paris, 4 mars 1959), d’avoir jugé que la dénomination « La vache sérieuse » et son usage, constituaient des actes d’imitation frauduleuse des marques « La vache qui rit » et dérivées, alors que, selon le pourvoi, si le contraste peut constituer, comme l’imitation, un principe d’association d’idées, il n’en est pas moins évident que la recherche d’un contraste, loin de constituer une imitation, en est précisément tout l’opposé ; — Mais attendu que la cour d’appel, après avoir relevé que les lignes générales de la présentation de l’emblème et de sa dénomination étaient analogues à l’exception du « sentiment humain différent » donné à la vache, retient qu’à raison de la notoriété de la marque « La vache qui rit » et de sa figuration par Benjamin Rabier, cette différence ne pouvait apparaître que comme une réplique par contraste suggérant le rapprochement des deux marques ; qu’elle a ainsi estimé que, compte tenu de l’analogie des autres éléments de ces marques, cette réplique par contraste, non seulement ne suffisait pas écarter l’imitation, mais contribuait à la réaliser, dans des conditions ayant entrainé en fait une confusion dans l’esprit de la clientèle ; que ces appréciations sont souveraines et que le moyen ne peut, en conséquence, être accueilli ;

[…].

PAR CES MOTIFS,

— rejette…



§3 – L’usage illicite de marque

Le pouvoir de contrôle conféré sur la marque à son titulaire est très large. Le législateur prohibe, en effet, toute forme d’utilisation de la marque susceptible de porter atteinte à la valeur économique qu’elle représente.

Le CPI et le règlement 2017/1001 habilitent ainsi le titulaire d’une marque à interdire à tout tiers l’usage dans la vie des affaires :

•d’un signe identique à sa marque appliqué à des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée1469 ;

•d’un signe identique ou similaire à sa marque appliqué à des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public1470 ;

•d’un signe identique ou similaire à sa marque, fût-il appliqué à des produits ou services non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée dès lors que celle-ci jouit d’une renommée et que l’usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice1471.

Parmi les usages susceptibles de porter atteinte à une marque, le fait de déposer à l’enregistrement la marque d’autrui avait, un temps, été jugé constitutif d’« un acte de contrefaçon par usage non autorisé »1472. Par deux arrêts du 13 octobre 2021, la Cour de cassation a cependant opéré un revirement de sa jurisprudence : désormais, en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe, la demande d’enregistrement de celui-ci en tant que marque, même lorsqu’elle est accueillie, « ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services »1473.

Confrontée à la question des ventes sur les marchés en ligne, la CJUE a, dans son arrêt eBay de 2011, considéré que, faute de connaissance du caractère contrefaisant des produits offerts à la vente, « (l)’exploitant d’une place de marché en ligne ne fait pas un ‘usage’ […] des signes identiques ou similaires à des marques qui apparaissent dans des offres à la vente affichées sur son site »1474.

Reste que de nombreuses condamnations judiciaires continuent de frapper l’usage illicite de marque, que celui-ci vise ou non un détournement des ventes des produits ou services mentionnés dans l’enregistrement.

A – L’usage de marque en vue d’un détournement des ventes

Un premier exemple d’usage illicite de marque en vue d’un détournement des ventes est constitué par la pratique des tableaux de concordance (ou de généalogie). Principalement utilisés dans le secteur de la parfumerie, ces tableaux permettent d’orienter les acheteurs d’un produit renommé vers son prétendu équivalent détenu par le commerçant. La justice française a eu l’occasion de sanctionner cette pratique1475 à la fois au titre de l’usage illicite de marque et à celui du délit de substitution de produit1476. Dans son arrêt Bellure, la CJUE a pareillement qualifié d’usage illicite la commercialisation d’imitations de parfums de luxe en ayant recours à des dénominations, flacons et emballages très ressemblants, associés à des listes comparatives des produits originaux et de leurs copies1477.

A encore été jugée répréhensible la pratique de la marque d’appel, par laquelle le vendeur utilise une marque enregistrée dans une publicité commerciale, mais sans être en mesure de satisfaire à la demande potentielle en produits concernés, compte tenu notamment d’un stock insuffisant1478.

La jurisprudence a enfin pu voir un usage illicite de marque dans le « position squatting »1479, autrement dit la mise en avant d’une marque connue – sur laquelle on ne détient aucun droit – en vue d’attirer les internautes vers son propre site1480 : le TGI de Paris a ainsi condamné à ce titre l’utilisation, sur la page source d’un site Web, d’une marque concurrente en tant que « balise méta »1481.

B – L’usage de marque sans recherche de détournement des ventes

L’usage – notamment sur des documents publicitaires – de la marque d’autrui, sans autorisation de son titulaire, pour favoriser la vente de ses propres produits, fussent-ils sans lien avec ceux couverts par la marque, est illicite. Cette règle a été illustrée par la condamnation de l’indication figurant sur le conditionnement d’un produit d’entretien, « le produit de beauté pour votre Skai », alors que « Skai » était une marque enregistrée1482.

S’est également posé le problème de l’admission de la qualification d’usage illicite de marque comme moyen de s’opposer à la vente de produits, valablement revêtus de ladite marque, par des commerçants n’appartenant pas au réseau de distribution commerciale1483 constitué à cet effet. Si la question a pu faire débat par le passé, il semble que, à l’heure actuelle, sous l’influence du droit communautaire1484, la protection des réseaux de distribution doive passer par l’action en concurrence déloyale1485 plutôt que par l’action en contrefaçon1486.

S’agissant du recours à la notion d’usage illicite de marque – sans recherche de détournement des ventes – pour mettre en cause la responsabilité d’intermédiaires de l’Internet, des juges du fond français avaient, dans un premier temps, pu sanctionner le moteur de recherche Google qui renvoyait les internautes vers un site concurrent de celui qui était recherché1487. Considérant que, quand bien même il orientait vers des sites proposant des contrefaçons des produits ou services couverts par les marques référencées à titre de mots-clés, le service de publicité en ligne Google Adwords ne faisait nul « usage dans la vie des affaires » desdites marques, un arrêt de la CJUE a cependant obligé à rompre avec cette jurisprudence1488.

§4 – Les autres atteintes à la marque

A – Les atteintes communes aux marques française et communautaire

1 – Atteintes visées par un texte

Les atteintes visées par un texte sont l’apposition de la marque sur les produits ou leur conditionnement1489, l’offre, la mise sur le marché (ou la fourniture de services), la détention à ces fins, l’importation et l’exportation des mêmes supports. Les art. L.713-3-3 du CPI et 10 du règlement 2017/1001 étendent la prohibition aux actes préparatoires à la contrefaçon, en cas de risque d’atteinte à la marque.

a – L’apposition de marque sur les produits ou sur leur conditionnement

Les art. L.713-3-1, 1°, L.713-3-3, 1° et L.716-10, c) du CPI de même que les art. 9, §3, a) et 10, a) du règlement 2017/1001 condamnent l’application d’une marque authentique à des produits qui n’y ont pas droit. Pareille infraction, parfois appelée « délit de remplissage », pourra résulter de l’utilisation du conditionnement originel d’une marque (bouteille, emballage, etc.) pour vendre un produit identique ou similaire – dans le respect, naturellement, du principe de spécialité – mais fabriqué par un autre que le titulaire de ladite marque. Par ce biais, on essaiera, par exemple, grâce à une bouteille flanquée d’une marque prestigieuse, préalablement vidée de son contenu initial, de vendre une boisson tout à fait ordinaire.

Il est à signaler que, en droit interne, une telle pratique est généralement constitutive, dans le même temps, du délit de fraude ou falsification au sens de la loi du 1er août 1905 y afférent (désormais inscrit, sous la qualification de « tromperie », à l’art. L.441-1, 1° du Code la consommation).

b – L’offre et la mise sur le marché de produits revêtus d’une marque contrefaisante ainsi que l’offre et la fourniture de services sous une telle marque

Les art. L.713-3-1, 2° et L.716-10, b) du CPI ainsi que les art. 9, §3, b) et 10, b) du règlement 2017/1001 incriminent toute opération commerciale, ou proposition d’opération commerciale, portant sur des produits ou services présentés sous une marque contrefaisante.

A en conséquence pu être jugée constitutive de contrefaçon commise en France l’offre de produits revêtus d’une marque contrefaisante dans un salon professionnel se tenant « sur le territoire français, ouvert à des consommateurs français »1490.

c – La détention sans motif légitime de produits revêtus d’une marque contrefaisante

Les art. L.713-3-1, 2° et L.716-10, a) du CPI ainsi que l’art. 9, §3, b) du règlement 2017/1001 prohibent le « recel de produit contrefaisant », à savoir la détention, en connaissance de cause, d’objets revêtus d’une marque contrefaisante.

Rompant avec sa précédente jurisprudence1491, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi dénié tout motif légitime à la détention, sur le territoire français, de produits revêtus d’une marque contrefaisante quand bien même ils étaient destinés à l’exportation vers des pays tiers dans lesquels leur commercialisation était licite1492.

Saisie dans le cadre d’une affaire née de la présence physique de copies de parfums de la marque « Davidoff » dans des locaux d’Amazon, la CJUE a en revanche rejeté la qualification de détention illicite du géant de la vente en ligne faute de preuve de la connaissance par ce dernier du caractère contrefaisant des flacons qui y étaient entreposés1493.

d – L’importation ou l’exportation des produits présentés sous une marque contrefaisante

Les art. L.713-3-1, 3° et L.716-10, a) du CPI ainsi que l’art. 9, §3, c) du règlement 2017/1001 interdisent l’importation et l’exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante1494. Le quantum de la peine infligée en France – peine qui frappe pareillement la réexportation et le transbordement – est même augmenté par l’art. L.716-9, a) lorsque ces faits sont commis « en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer » de telles marchandises revêtues d’une marque reproduite, imitée, supprimée ou modifiée, et ce quel que soit le régime douanier applicable (l’importation déclarée, l’admission temporaire, l’entrepôt, le transit, etc.). Dans le prolongement de ces dispositions, les art. L.713-3-2 du CPI et 9, §4 du règl. 2017/1001 ajoutent au monopole l’introduction de produits en transit sur le territoire couvert par la marque.

2 – Atteinte – forgée par la jurisprudence – aux fonctions de communication, d’investissement et de publicité de la marque

À côté de la fonction essentielle de la marque, de garantie de l’identité d’origine du produit ou service désigné1495, et à laquelle aussi bien la reproduction, l’imitation et l’usage illicites sont susceptibles de porter atteinte, la Cour de justice de l’UE a pu sanctionner l’atteinte aux fonctions de communication, d’investissement et de publicité de la marque1496 :

•par son arrêt Bellure1497, elle s’en est d’abord prise au profit « indûment tiré » de la notoriété attachée à une marque au travers d’une exploitation « sans compensation financière » de celle-ci ;

•par son arrêt Interflora1498, elle a ensuite censuré l’atteinte à la fonction d’investissement de la marque lorsque « l’usage par un tiers, tel qu’un concurrent du titulaire de la marque, d’un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée gêne de manière substantielle l’emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs ou met en péril le maintien de celle-ci ».

B – Les atteintes propres à la marque française

1 – Suppression et modification d’une marque régulièrement apposée

Les art. L.713-3-1, 7° et L.716-10, c) du CPI interdisent, en tant qu’elles sont attentatoires au droit de marque, la suppression et la modification des marques régulièrement apposées, par exemple par grattage, masquage ou retouches.

Le Code de la consommation frappe en outre de sanctions pénales1499 quiconque aura supprimé, masqué, altéré ou modifié frauduleusement, « de quelque façon que ce soit, les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique »1500.

2 – Substitution de produit ou de service marqués

L’art. L.716-10, d) du CPI assimile à un acte de contrefaçon le fait de « sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui est demandé sous une marque enregistrée ». Encourt ainsi des poursuites le cafetier qui sert une boisson d’une marque différente de celle commandée par le client.

Par exception à cette interdiction, l’avant-dernier alinéa de l’article1501 dote expressément les pharmaciens, en vue de favoriser la distribution des génériques, d’un droit de substitution de marque en matière de médicaments.

Section II

L’appréciation de la contrefaçon

La Cour de cassation laisse la contrefaçon de marque à l’appréciation souveraine des juges du fond. C’est donc à eux qu’il appartient d’apprécier l’éventuelle ressemblance entre les signes en litige, ainsi que, le cas échéant, d’avérer le risque de confusion dans l’esprit du public.

§1 – La ressemblance entre les signes

Il n’y a aucune difficulté à admettre que la reproduction non autorisée, sans modification ni ajout1502, de tous les éléments d’une marque protégée s’apparente à une contrefaçon.

Toutefois, suite à l’arrêt Arthur et Félicie, un signe sera également jugé identique à une marque « lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ». Si bien que la détermination du caractère suffisamment insignifiant des éventuelles différences constatées, nécessairement empreinte de casuistique, risque de se révéler des plus délicates1503. Doivent néanmoins être considérés comme insignifiants les ajouts mineurs apportés à une marque première dès lors que l’élément distinctif dominant de celle-ci est repris dans la marque complexe seconde1504.

Pour ce qui concerne, par ailleurs, l’imitation illicite ou frauduleuse, il est recouru à l’adage traditionnel de la propriété intellectuelle selon lequel « l’appréciation de la contrefaçon se fonde sur les ressemblances et non sur les différences » : dans la mesure où le consommateur moyen « perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails »1505, le juge saisi devra s’appliquer à évaluer l’impression d’ensemble produite sur ce consommateur n’ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux.

§2 – Le risque de confusion

À la différence de sa reproduction illicite, l’imitation illicite ou frauduleuse de marque n’est, aux termes des art. L.713-2, 2° du CPI et 9, §2, b) du règlement 2017/1001, sanctionnée que si elle crée, dans l’esprit du public, un risque de confusion1506.

C’est dire l’importance pratique de la question de l’appréciation du risque de confusion. Hormis l’inclusion explicite dans ledit risque de confusion du « risque d’association » entre le signe utilisé et la marque protégée1507, la réglementation ne comporte aucune précision en la matière. Mais les jurisprudences française et communautaire ont été amenées à préciser tout à la fois les modalités d’appréciation et les indices de ce risque de confusion.

A – Les modalités d’appréciation du risque de confusion

L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit faire l’objet, de la part du juge, d’une appréciation globale, « tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce »1508. Il convient à cet effet de se fonder « sur l’impression d’ensemble produite » par les marques en présence sur le consommateur moyen1509.

Pour la Cour européenne, le risque de confusion sera retenu en particulier si la position distinctive autonome – fût-elle non dominante – occupée par la marque antérieure dans la marque seconde composée, conduit le public à attribuer au titulaire de la marque antérieure (ou à des entreprises économiquement liées) l’origine des produits ou services couverts par le signe composé1510.

B – Les indices du risque de confusion

1 – Similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence

Par son arrêt SABEL, la Cour de Luxembourg a eu l’occasion de préciser que l’appréciation du risque de confusion devait tenir compte de tous les facteurs pertinents, notamment « la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause »1511. L’affaire opposait précisément deux marques figuratives constituées chacune, en particulier, par la représentation d’un « félin bondissant ». Il résulte toutefois de la décision rendue par la Haute juridiction que « la simple association entre les marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l’existence d’un risque de confusion »1512.

Dans un litige postérieur entre les marques « Loyd » et « Loint’s », la Cour de Luxembourg a admis que le risque de confusion était susceptible de naître de la « seule similitude auditive des marques »1513.

La similitude conceptuelle a, quant à elle, pu être admise par la Cour d’appel de Paris à l’occasion d’une procédure judiciaire entre les dénominations « Skin Breakfast » et « Petit déjeuner de la peau » appliquées à des cosmétiques, la seconde étant susceptible d’être perçue, par le public concerné, comme une traduction française de la première1514.

2 – Caractère plus ou moins distinctif de la marque antérieure

Rompant avec sa précédente jurisprudence1515, la Cour de cassation française a fini par s’aligner sur la Cour de Luxembourg pour admettre que le caractère plus ou moins distinctif d’une marque est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation du risque de confusion avec une autre marque1516. Par son arrêt Canon, la Haute juridiction européenne a en effet jugé que le caractère distinctif de la marque antérieure – en particulier sa renommée – devait être pris en compte « pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion »1517.

Il résulte toutefois de la jurisprudence communautaire que le risque accru d’association généré par la notoriété d’une marque ne suffit pas à faire présumer du risque de confusion1518.

Section III

L’action en contrefaçon

La marque ayant sa validité en particulier subordonnée à une condition, non de nouveauté, mais de disponibilité du signe1519, sa défense a pu donner lieu, chez les présumés contrefacteurs poursuivis en justice, à la tentation d’acquérir une marque antérieure à celle à laquelle il leur était précisément reproché de porter atteinte. Mais une telle stratégie a été condamnée par la Cour de Paris au motif que « l’acquisition d’une marque en cours d’instance, dans le seul but de faire échec à l’action en contrefaçon engagée caractérise une riposte frauduleuse »1520.

§1 – La recevabilité de l’action en contrefaçon de marque

Outre le respect des conditions générales de recevabilité tirées du droit commun processuel1521, l’action en contrefaçon de marque formée devant les juridictions françaises est déclarée irrecevable dans deux situations :

•d’abord lorsque, sauf justes motifs, le demandeur ne rapporte pas la preuve que sa marque a fait l’objet, pour les produits ou services auxquels elle s’applique, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de l’introduction de la demande en justice1522 ;

•ensuite, en cas d’action exercée à l’encontre de l’introduction sur le territoire national de produits en transit, si le déclarant ou détenteur desdits produits apporte la preuve que le titulaire de la marque n’a pas le droit d’en interdire la mise sur le marché dans le pays de destination finale car ils n’y causent nulle atteinte à la marque1523.

La recevabilité de l’action en contrefaçon de marque est également soumise à des dispositions spéciales gouvernant, d’une part, la qualité pour agir et, d’autre part, la perte du droit d’agir à raison d’une forclusion par tolérance.

A – La qualité pour agir

1 – Droit reconnu aux titulaires de marques

Il appert de l’art. L.716-4-2, al. 1er du CPI que l’action en contrefaçon « est engagée par le titulaire de la marque », qu’il soit titulaire originaire ou cessionnaire inscrit. Dans ce dernier cas, la publication au Registre du transfert de la titularité de la marque doit exister au jour de l’assignation ou de la déclaration d’appel1524. Et lorsque la marque est détenue en copropriété, la jurisprudence fait obligation au poursuivant d’avoir l’autorisation des autres copropriétaires pour agir en contrefaçon1525.

La CJUE a, pour sa part, été conduite à déclarer recevable l’action en contrefaçon engagée par le titulaire d’une marque déchue mais portant sur des faits de contrefaçon antérieurs à la date d’effet de la déchéance1526.

2 – Prérogatives octroyées aux licenciés

À l’instar des solutions applicables en matière de brevets1527, l’ordonnance du 13 novembre 2019 a harmonisé les prérogatives octroyées en la matière aux licenciés de marques nationales avec celles conférées aux licenciés de marques de l’UE.

Il apparaît d’abord que tout licencié, qu’il soit ou non inscrit, est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d’obtenir la « réparation du préjudice qui lui est propre »1528.

Le licencié a ensuite le droit d’agir lui-même en contrefaçon si le contrat ne s’y oppose pas. Pour les licences non exclusives, il faudra encore une autorisation explicite du concédant, tandis que, pour les licences exclusives, l’action en contrefaçon pourra être intentée par le licencié dès lors que, après avoir été mis en demeure, le titulaire de la marque n’a pas agi dans un délai raisonnable1529.

La CJUE a précisé, à cet égard, que « le licencié peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l’objet de la licence bien que cette dernière n’ait pas été inscrite au registre des marques communautaires »1530.

Au cas où une action en contrefaçon est engagée par le licencié d’une marque française, le titulaire a, enfin, toujours la faculté d’intervenir dans l’instance à raison de son propre préjudice1531.

B – La perte du droit d’agir à raison d’une forclusion par tolérance

Sauf mauvaise foi du second déposant, la tolérance, pendant cinq ans, d’une marque postérieure constitue une fin de non-recevoir de l’action en contrefaçon de marque. Le titulaire de la marque préexistante est ainsi privé du droit d’engager à l’encontre de ladite marque postérieure une action en contrefaçon à raison des produits ou services pour lesquels l’usage a été toléré.

Issue de l’art. 9 de la première directive 89/104/CEE1532, la perte du droit d’agir en contrefaçon à raison d’une forclusion par tolérance s’applique à la marque française, en vertu de l’art. L.716-4-5, 1° du CPI et à la marque de l’UE en vertu de l’art. 138, §2 du règlement 2017/1001.

§2 – Le cumul avec l’action en concurrence déloyale

En matière de marques comme dans les autres branches de la propriété industrielle, l’association d’une action en contrefaçon et d’une action en concurrence déloyale est admise à la condition que chacune d’elle se fonde sur des faits distincts.

Il importera, en l’occurrence, de fonder la prétendue concurrence déloyale, non pas sur la reproduction, l’imitation ou l’usage illicites, mais, par exemple, sur des pratiques complémentaires de dénigrement, de prix ou de produits d’appel, etc. L’action en concurrence déloyale pourra alors être admise aussi bien à l’égard d’une marque française qu’à l’égard d’une marque communautaire1533.

Section IV

Les sanctions de la contrefaçon

C’est essentiellement au travers des art. L.716-4-10 et s. du CPI que sont déterminées les sanctions civiles et pénales de la contrefaçon de marque. L’application de ces sanctions, y inclus les mesures provisoires et conservatoires, à la contrefaçon – en France – d’une marque de l’UE est expressément prévue par les art. 130 et 131 du règlement 2017/1001.

§1 – Les sanctions civiles

Par principe, « l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur »1534, indépendamment de l’éventuelle bonne foi de ce dernier1535.

Si, à l’instar de celles mises en œuvre dans les autres branches de la propriété intellectuelle, les sanctions civiles prononcées en cas de contrefaçon de marque consistent, le plus souvent, dans l’allocation de dommages-intérêts aux victimes, la fréquente interdiction – complémentaire – de poursuivre les actes argués de contrefaçon pourra, le cas échéant, prendre la forme d’une annulation judiciaire des marques enregistrées en violation de droits antérieurs, étant précisé que, après avoir acquis un caractère définitif, cette annulation sera inscrite dans le Registre de marque concerné1536.

Dans l’hypothèse où la contrefaçon de marque tient à l’utilisation non autorisée du signe en cause comme nom de domaine, la juridiction a encore la faculté de condamner le réservataire de l’enregistrement du nom de domaine à en transférer, à ses frais, la propriété au titulaire de la marque1537.

§2 – Les sanctions pénales

Sont punies, conformément au quantum « classique » applicable en matière de contrefaçon, de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende les principales atteintes, portées sciemment, au droit de marque, à savoir :

•la reproduction, l’imitation, l’utilisation, l’apposition, la suppression ou la modification non autorisées d’une marque1538 ;

•la détention sans motif légitime, l’importation ou l’exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante1539 ;

•l’offre de vente ou la vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante1540 ;

•sous réserve de la faculté de substitution expressément accordée aux pharmaciens1541, la livraison d’un produit ou fourniture d’un service autre que celui qui a été demandé sous une marque enregistrée1542.

Lorsqu’elles sont commises en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, les infractions suivantes font toutefois encourir à leurs auteurs quatre ans d’emprisonnement et 400.000 euros d’amende :

•l’importation, l’exportation, la réexportation ou le transbordement de marchandises présentées sous une marque contrefaisante1543 ;

•la production industrielle de marchandises présentées sous une marque contrefaisante1544 ;

•le fait de donner des instructions ou des ordres pour la commission des deux types d’infractions ci-dessus1545.
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MOTION & EMOTION

Classe N° 12: Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air
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