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DOCTRINE

Internet :
La problématique des noms de domaine

INTRODUCTION

Dans le réseau Internet, chagque ordinateur est identifié par son
vadresse IP" (Internetwork Protocols). Celle-ci est constituée d’une suite
de chiffres. Pour faciliter la mémorisation des adresses IP, le systéme des
"noms de domaine", a été mis en place. Lorsqu’un utilisateur introduit un
nom de domaine, celui-ci est, via un "serveur de noms", automati-
quement traduit en une adresse IP correspondante.

Les noms de domaines se subdivisent actuellement en deux grandes
catégories : les noms "géographiques” (se terminant par "be", "fr",...) et
les noms se rattachant a un type d’organisation ("org", "com",...).

En raison de Iextraordinaire développement d’Internet, une
extension de la liste des suffixes s'est avérée indispensable ™). Le Comité
international ad hoc (IAHC) 3, dans ses *recommandations concernant
I'administration et la gestion des domaines génériques du premier
niveau" @), a ainsi défini un ensemble supplémentaire de sept domaines
génériques (disponibles & partir d’octobre 1997) : ".firm" pour les
entreprises commerciales, ".store" pour les entreprises offrant des
marchandises a la vente, ".web" pour les entités oeuvrant essentiel-
lement sur le web, ".arts" pour les entités culturelles, “rec" pour les
entités dont les activités sont surtout récréatives, ".info" pour les services
d'information et ".nom" pour les personnes désirant une dénomination
personnelle. L'1AHC a adopté une position de compromis en limitant les
nouveaux domaines a sept. En effet, certains estimaient que les
problémes actuels ne seraient qu’amplifiés par ces nouveaux domaines,
qui se recoupent avec le ".com" (d’ou la tentation d’enregistrer dans tous
Jes domaines concernés) @). D’autres, par contre, étaient d’avis que ces
nouvelles possibilités d’enregistrement favoriseraient une saine
concurrence et empécheraient I'apparition de nouveaux monopoles.

Conscient de I'importance que revét le bon fonctionnement du
systeme des noms de domaine (DNS), PIAHC a préféré initier les
changements a une échelle relativement modeste pour procéder, par la
suite, a une évaluation et prendre les mesures appropriées.

(1)  On cite le chiffre de 50.000 nouveaux enregistrements par mois pour le seul domaine ".com”.

(2) Institué, entre autres, par I'lANA (Internet assigned numbers authority), PUIT (Union internationale
des télécommunications) et 'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle).

(3) Rapport final déposé le 4 février 1997 et disponible sur le site Internet de 'OMPI
http://www.wipo.org. Lire également infra les solutions proposées en matiére de réglement des
différends.

(4) En ce sens, lire J. JORDAN, *Summary and comments regarding the IAHC Domain Name
Recommendations”, Cyberfaw (http:/lwww.cyberlaw.com/jrdn.htmi).
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i Les adre§ses IP (et les noms de domaine) sont attribuées par
I‘ Internet Assigned Numbers Authority (IANA), qui a délégué cette tache
alinterNIC Registration Service. InterNIC a lui-méme délégué, pour partie
ses compétences a différentes autorités nationales pour I'attribution deé
noms de domaine correspondant a leurs terrritoires respectifs ©),

L'enregistrement d’'un nom de domaine souléve différentes
guestlpr)s. Il convient tout d’abord de respecter les régles énoncées par
| auto.n‘te responsable de I'attribution du type de nom de domaine choisi
(prem_lere partie). Ensuite, dans un souci de prévention des litiges avec
des tlers,‘la guestion des antériorités doit faire I'objet d’une attention
toute particuliére (deuxiéme partie). Enfin, il est intéressant de se pencher
sur P'applicabilité du droit des marques aux noms de domaine, afin de
mieux protéger ces derniers (troisieme partie). ’

PREMIERE PARTIE : CHOIX D’'UN NOM DE DOMAINE

, Le Belgian DNS Registration Office, qui est responsable de
[attrlbutlon des noms de domaine "be", a imposé une série de régles €
a,respec'ger dans le choix d’'un nom de domaine. Le signe choisi doit tout
d'abord étre différent des noms de domaine déja attribués (7). Ensuite, le
signe doit correspondre soit a la dénomination sociale de I’organisati'on
(eyentuellement abrégée) soit 4 une marque ® ou a un nom commercial
qu'appanena‘nt. Ep outre, 'organisation doit étre établie en Belgique. Ces
exigences trés séveres excluent toute possibilité d’une dénomination de
fantaisie... a8 moins d’enregistrer préalablement le signe au titre de
marque ©), N

_ 'Le réglement doit, a notre sens, étre interprété de maniére non
littérale. En effet, dans la mesure ou les entités non commerciales
pepvent epregistrer un nom de domaine "be", il est logique qu’elles
puissent également utiliser a cette fin les signes sous lesquels elles
exercent leurs activités, méme s'il ne s’agit pas au sens strict de noms
commerciaux. Le réglement stipule que le nom choisi doit constituer un
bpn moyen d’identification du requérant. Tous les signes distinctifs
répondant a cette exigence doivent donc étre admis.

Enfin, le requérant doit, d’une part, certifier que 'usage du nom, a sa

‘connaissance, ne viole pas les droits des tiers, et, d’autre part, apporter

I? preuve que le signe choisi satisfait aux différentes conditions
énonceées.

(5) En Belgique, I'autorité responsable de I'attribution des noms de domaine (".be" i
elgique, e (".be") est le By
Registration Office (KUL Department Computerwetenschappen). ( ) estle Belgian DS

(6) Pour plus de détails, consulter : hitp://www.dns.be.
(7) N s’agit de la régle classique du "first come, first served”.
(8) Sila marque en question est déposée, elle doit &tre valide en Belgique.

(9) Les conditions de validité imposées par le droit des mar i
\ ques constitueront un nouvel obstacle &
surmonter : la nullité de la marque entrainant celle de I'enregistrement du nom i i
convient d'étre aussi attentif que prudent. o9 de domaine, 1
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Cet arsenal de régles a pour avanlage de procurer une Sécurite
juridique essentielle pour les acteurs d'Internat en Balgigue.

lg socigté Network Solutions Inc. (NSI) est responsable de
I"attribution des noms de domaine de haut niveau (".org", .com®..). La
grande faiblesse de ce systéma reside dans l'absence de controle & prior
tlu respect des droits des tiers : le requerant dait seulement garantir gu'il
a le droit d'utiliser le nom de domaine. NS/ lente ainsi d'écarter loute
responsabilité dans son chef (of. infra). Le chaix du nom de domaine est
ici presque totalement libre : fa seule limite se silue au niveau des noms
de domaine antérieurs (first came, first served’), Ce caractére trés libéral
ast & l'origine de nombreux conflits, essentiellement entra détenteurs de
noms de domaine et titulaires de marques antérieures. Consciente du
probléme, NS a mis en place une séria de régles destinges a faciliter |e
réglement des différends : la "domain npame dispute policy" 00 ||
convient, avant tout examen, de rappeler gue ces régles s'appliquent
uniguement en cas de litige. L'aspect preventif a, malheureusemant, até
nagligé (). Cette charte de résolution des litiges parmet au tiulaire d'une
marque de déposer une réclamation auprés de NS/ lorsqu'un tiers a
anregistré le signe, déposé anterieurement au titre da margue, comme
nom de domaine. NSI met alors le tiers concerné en demeure de Jui
fournir dans les trente jours la preuve de ses droits sur le signe.

Si e tiers démontre qu'il est bien titulaire d'une margue anterieure &
la réclamation, le nom de domaine lui reste attribue. Dans le cas
contraire, NS/ lui demandera d'abandonner ce nom. Si le tiers accepte de
renencer au nom de domaine, la charte prévoit un délai de nonante jours
pour organiser la transition entre le nouveau nom et celui qui est dalaisse.
Si par contre, la tiers refuse de se soumettre ala requéte de NS/, le nom
de domaine est, aprés un délai de trente jours, suspendu jusqu'a ce
qu'un tribunal se prononce ou qu'une solution intervienna entre les
parties. Le temps perdu peut &tre considérable, sans parler des
retormbées négatives pour la réputation de la firme.

Pour une société belge, opter pour un nom de domaine *com”®
comporte done  certains  risques quil convient de prendre en

considéaration.
DEUXIEME PARTIE : NOM DE DOMAINE ET DROITS ANTERIEURS

1. Mom de domaine et nom civil

Le principe général en vertu duguel le patronyme appartient
sxclusivement a ceux qui le portent est applicable ici. Le requérant doit

{100 Pour plus de déta®s, lire hitpsfirs. intemic. netidormii-infadntemic-damain- B him,
l p

119) Contea, ef. las exigonces posées par b Balglan DNS Regisiration Office. D'aulres typas da solulion
sant dono envissséas, comma uni pubfcation préalable des noms da domaina [a ce sujal, lire J.-
J EVRARD, “Internat nf les slgnes destingtita®, Actes du shminale EFE, Bruxelles, 25 et 26 mars
1957, ingdit, p. 4] ¢ ef inire {dewxidma paria),
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donc obtenir 'autorisation d'un porteur ;
aytonsali{m doit 8tre accordée et ogtenue dgubc:rﬁg fcﬁoliegl?lpgrfr:g
d'ecarter la manoeuvre consistant & contracter avec I'h'clmunyrna d'un
axploitant celébre, Etant donng que I'hypothése d'un nom de domaine
reprenant un nom patronymique est assez rare, nous nous limiterons 3
ces guelgues considérations d'ordre général. L'appan‘tinﬁ en octobre
1997, du nouveau suflixe ".nom” devrait cependant encourager le
développement de cette pratique (nom de plume, par exemple) E

D une maniére générale, I'utilisation de noms relevant du domaine
Eubllc n'est pas autorisee. La jurisprudence allemande a ainsi sanctionné
anregistrement de noms da villes & titre de noms de domaine (131,

2. Nom de domaine et nom commercial

i Par “nom commercial”, il faut emlendre "la dénominatfon sous
Gue.f.fel 5511 fonnu ou exr,r:lsim.rs un etablissement commercial ou une
enfreprise” 'Y, Cette définition large englobe les dénominations sociales,

La distinction entre les deux types de sign
contaxte qui nous occupe, pour detr?t raisons g r:'fEE aﬁitdfn;glﬁ:edgzi ::
Plupart des socigtes utiisent un nom commercial iderntique a leur
dénomination sociale (% Ensuite, parce que tant les dispositions utiles
de la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-aprés, LUBM) que I'arﬂc!;
Bt detlad{?runvention d‘"Uniun de Paris ne font pas cette distinction
r,;‘ .-ge;:?ﬂn_ ent le terme "nom commercial dans son acception la plus

~ De surcrolt, envisagee indépendamment de celle du nom commer-
cial, la qugstmn n:_|e la protection de la dénomination scciale (17 ne
présente ici aucun intérét car la dénomination sociale n'est protégée que
vis-a-vis d'une autre dénomination sociale (a I'exclusion de fout autre
signe distinctif).

Le nom commercial, qu'il soit ksl : i
. l, ile ge ou étranger (%, n'est protége que
dans la zone geagraphigue ol il est connu 5. Théariguement, la tﬁurgire

112) CF e rapport final de PIAHE, op. o, p, 0.

113 G notamment |8 cas de b vila de Brunswick Y oM
o r ! i ok ogui A cblanu "annudat
Hraunsehweigon® (Landperichl Brausschwaln, #8 |amyler 1937, 9 Dtdin_‘e.?;ﬁ;m el i

14y H, VAN LIER, "Conllits antre les dénomiriaki 5

LGB, 1979, . 83, momiriations soclales, ks noms commarcians sl les miArnUEs "
1181 Conlra, cf. ta sociéle = -GM* i) 5 i

@ i Al TGE-INKNO-BM®, qui exerce son activitd notammen! sous fa nom cammancial
{10 H.VAM LIEA, op. e, p. T1
{17y At 28 el 117 des Ipis coordonnéen sur es soclélés commersines

{18} Le nom commercia! @leanger jouil de la mém " :
Convention d'Union da Parls, | B peotaclion, en vertu des articlas 2 et 8 de I

(18] Adrsi, lo nem commercial "La siaison s 3 " ni fard [ [
& L1H v cesserts” ne s i i
| i I i . égé que dans la région ramunoise,
Saula I3 ju i5|:I|'|.Il:§'-:l'll'_‘9 IS T % loars o n g i
; i ; i L iz reconnall, dens leas s cas, una prafeciion mationele [Cang i, 7
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d'un nom commercial “local' antérieur & une margue ressemblante
pourrait donc s'opposer & I'emplol de cette margue dans la zone
resireinte o0 le nom commercial est connu, En pratique, une telle solution
poserait d'imporfants problémes, Larlicle 13, A, 7 LUBM devrait
permetira un réglement plus équitable : reconnaitre un droit de
possession persannelle au titulaire du nom commercial "local”, sans
toutefois offrir la possibilité de s'opposer 4 I'emplai, méme dans la zane
de rayonnement du nom commercial, d'une margue posterieurs déposée
de bonne foi 2%, La transposition de cette solution aux noms de domaine
permettrait d'éviter bien des litiges,

Le titulaire du nom commercial peut s'opposer a l'usage de signes
ressemblants lorsqu'un “rsque de confusion” existe. Ce concept doit
&tre interprété largament et comprend le risque d'association. Pour au'il
y ait risque de confusion, il faut une ressemblance entre les signes
et les entreprises en cause doivent exercer leurs activités dans le
méme secteur. Cependant, Van Innis invegue le mangue de clarte
de la jurisprudence et procéde par analogie & |'évolution récente du
droit des marques pour proner un dépassement du principe de spe-
cialite E1),

En pratiqua, la protection du nom commercial est assuréa par le droit
commun de la responsabilité civile. Deux régles constituent I'ossature de
cette protection : l'article 1382 du Code civil, lorsgue ["attainte est le fait
de non commergants, et 'article 93 de l1a loi du 14 juillet 1991 sur les
pratiques de commerce, lorsque 'atteinte est le fait de commergants
ivendeurs). Il convient donc d'établir la faute, le dommage at le lien de
causalité. Dans I'hypothése de [utilisation, par un tiers, d'un nom
commercial dans un nom de domaine, | suffira, pour conclure au
caractéra fautif du comportement, de prouver que le tiers connaissait {ou
aurait di connaitre) le nom commercial concerng.

Le dommage pourrait consister en toute atteinte a la fonction
d'identification ou de publicité du nom commercial. L'article 93 de la loi
de 1991 permet d'agir dans le but de se prémunir contre un préjudice
éventuel. Enfin, il faudra aussi &tablir que le cholx du nom de domaine a
porté atteinte au nom commercial,

Dans un soucl de cohérence - le nom commercial et la margue
présentant de nombreuses analogies -, Van Innis suggeére que les régles
te protection de la marque solent appliquées au nom commarcial 2.

3. Nom de domaine et margue

L'article 13 LUBM affre & la margque une fres large proteclion.
Concernant les noms de domaine, deux disposilions s’avérent pari-

@00 T, VAR INMIS, Lessignes distingtils, Bruxellas, Lamler, 1997, pp. 61 &t 62
21y T, VAN INNIS, op. cil, pp, 51 4 54,
(220 T.wAN INMIS, op. ail., pp. a7 & 54, GF infnr.
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culisremant intéressantes (car elles permetient de da ;
lereme epasser la régle de la
specialité) | celles de I'article 13, A, 17, ¢} et d) LUBM. d

5'il s'agit d’une marque “rencmmée” @, article 13, A, 1%, ¢) LUBM
permettra de s'opposer 4 tout usage qui, "dans la vie des aﬂair:es ef sans
juste motif”, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour des
produits non similaires a ceux pour lesquels la marque est enregistrée
lorsque I'usage de ce signe lirerait inddment profit du caractére distinctif
g:Js pcées EIFIT:J: nrencm;::ée dle la marque ou leur porterait préjudice. Cette

appelle quelgues commentai : icat
i rﬁgne. quelg ntaires quant a son application aux

Les termes "dans fa vie des affaires™ ont &té interprétés d'une
mariére trés large par la jurisprudence : ils comprennent tout usage
dans e cadre d'une entreprize, d’une profession ou de toute autre
activile qui n'est pas exercée dans le domaine privé et dont I'objet est de
realiser un avanfage économiqua 124, 1

La premiére condition {activité en dehors de la sphére privée) est
assurémenl remplie dans la cas du nom da domaine 9,

. ILE qecunda condition (but de lucre) risque, par contre, de poser des
difficultés lors de son application aux noms de demaine, Si le sile
[nlernlet correspondant est & vocation commerciale, la condition est
remplie. Mais qu'en est-il s'il s'agit simplement d'un site d'information
sans pretention économique ni publicitaire 7

Sans oublier que la distinction méme entre ces deux t i

i . 3 ypes de sile est
parfois problematique #5. Autre exigence de la disposition : I'usage
cpnltestsr doit soit causer un préjudice, soit tirer profit du caractére
distinctif ou de la renommeée de la margue,

Le "préjudice” peut consister exclusivemant (ou partiellement) dans
une reduction du pouvoir d'incitation & I'achat de la margue #7. Or, il
nous s_emhle que le pouvoir attractif de la marque peut sa truum;er
diminué par un usage autre que lucratif 28,

E}g méme, il est tout a fait concevable gu'une activité sans finalité
lucrative tire profit du caractére distinctif ou de la renommeée de la
marque 25,

{23 Bur cette notion, of. J.-J. EVRARD et B FETERS ;

Bruxelles, Liior, 1906, pp, 133 a1 134, i S

(24) L.l Benelux, 9 juillet 1084, Aecueil dog aréts de i3 Cour de justics Bonelus, 1989, pp. 7 et 8

(25) Ln thése du domicife virluel est diflfizlement délandabie [an ce sens, of, P-Y G

L ] . =10} C Cf BANG, =¥, BALITIER, nola sous
Trib gr. Inst. Paris, 14 acdl TG [, 1906, pp- 433 o1 434), Saula la boite aux lelimg Ellec1r|:|n||:;ue;
nows samble suscaptible d'entrer dans lo champ de @ ve peivée (a0 oo sens, of. Favan-prajel da
loi adoplé pard le gouvernament belge ke 30 mad 1997, LE S0IAR. 31 mai 1997, 5]

{25) A ca Fre, I partie finale du noen’ de domaing pout-alle &tre sdmise comme pauve du bal de
lzcre 7l nous semble, par exemple, gue be simole feil denregisires un nom de domaine *com® na
canstilbpe pas una prewva suffisante, Tout ay plus s'agit-it d'un indsce & prendre e considération.

(27) A, BRAUN, Précis des margues. Bruxeles, Lascier, 1995, pp, 371 ot 372,

f28) Far exemple, Iutilisation do la margue “Bayer” pour nonsmer un M Intamat Infosmart s
zonsommatewrns sur les dangess des méddicamants commercialisés pars catto fema,

[29F Ain=l, whe ASBL vendant des produits alimentaires su prodit du Tears Monc

; : : [ i site
wrb sous Nadresse *Mesiid ba® R n sl
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La question de la pertinence du critere de finalité dégage par la
jurisprudence mérite donc d'étre posée.

D'autre part, il est également possible d'invoguer un “juste motif"

pour légitimer 'usage da la margue. Mais I'interprétation du "juste metif*
mst trés stricte | la marque ne peut étre utilisée qu'a partir du moment ol
*une participation a la vie des affaires {...) est exclue sauf gn utilisant une
rarque ou un signe similaire donl un tiers est titutaire” B0),

L'article 13, A 1°, d) pratége, quant & |ui, tous les types de marque.
Les exigences sont identiques 131, Dans le contexte des noms de
domaine, un probléme d'applicabilité risque de se poser, étant donné
que cette disposition vise a interdire un usage autre que celui consistant
a distinguer des produits ou services B2, L'obstacle peut cependant &tre
surmonte, dans la mesure ou, d'une part, I'usage de la marque A titre de
nom commercizal entre dans le champ de Pinterdiction a3 et, d'autre par,
le nom de domaine remplit souvent une fonction similaire & celle d'un
nom commercial (pour l'instant...).

Pour |e surplus, Il est legique de restreindre la protection de la
marque "de petite renommeée” par 'effet du principe de spécialite
pourgquoi &tendre le monopole |a ot n‘axlste aucun risque de confusion?
Le titulaire d'une telle marque n'en demeure pas pour autant dérmuni < il
dispose toujours de la possibilité d'invoquer le droit commun de la
responsabilité civile (y compris I'article 83 de la |oi sur les pratiques duf
commerce),

Salon Jean-Jo Evrard @4, I'ubilisation d'une margue sur Internet est
susceptible d'augmenter sa notoriété dans certains pays 5. L'arlicle
Gbis de la Convention d'Union de Paris offre alors au titulaire de la
marque une protection dans ces pays, méme si aucun dapdt n'y a été
effectus.

Il convient également d'aborder, & ce stade de nolre exposa, le
probléeme du “domain grabbing® ©9. De trés nombreux titulaires de

a0y A BRAUM, op. o, p. 370

[y Pour Fimerprétation de i dispasiticn, voir plus hawt

{32} 54 &ca jour, les noms: de domaing sont psssnbeioment wilists comma "nors commercisx”, @
nous ssmble malgré tout dongereux de vouloir les enfermer doreg cefte cathgonie de agnas
distinictits. En elfet, e ciwsloppament (Inés promatteur) de rouveaux types e services en marge
thy wish appeilan, dans un avenr proche, une mebirdinilian du réle des noms de domaing, guil devealt
go rapprocher de celul des masmgees ('msnemant des "cybesmargues’)

A% J-1 EVRARD st B PETERS, o o, pp. 138 al 140

34 4-1 EVRARD, op, cil, p. 6

(A5 1l comvvisnd dn nUARSEr CEA progeos, dans [a mesurs o, blen souwend, les inlarmautes ne visloront
un silg particufier, Thite® d'una mamuo, ous dans [hypothésa ol it connatssant dijh cetle
marguea, 5 ln pubBcitd diffusbe sur ks réseau piiet conlituee i alguilier les chants polanlists vers je
alte (o1 Taire conneitre k. margqual, Vincldence d'une éventualle presanca sue In rlnany deg rise
it @t relalbvisdn, En eltol, les moteurs da recharches les phes wilises ne sélectionneront que trop
peu les informations, leéssant £6 Soln aux intarnautes g, nabsellamant, e choisinenl, parm les

centaines (dars les meours des cas 1), de sitas retenys, qus ceux dort le nom leur est families ou,

oflira leur allention..,

[3B] Mous visons par 13 v protique consistant & eoregister un nom de domaine dans lo soul B
d'empdcher ioute attibution aw pealit e ters (o1 ebtanir in fra un dédammagarmies inenckar dui
tlars concessd en Gchange de la cession des doils fequis sur fg nom de domainal. Dana

Ihypathima d'un dépdl de mamue carreapondant, of, imfr
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margues, désirant développer leur présence sur Internet, se sont vus
opposer |'enregistrement antérieur d'un nom de domaine ulilisant leur
signe distinctif. Le probléme est réel, surtout dans les pays ol aucun
controle sarieux des antériarités n'existe dans la procédure d'attribution
des noms de domaine.

La jurisprudence est unanime dans sa condamnation de cetis
pratique frauduleuse.

Dans une ordonnance reacente, e tribunal de grande instance de
Paris a ainsi jugé gue cetle pratique revét les "aspects camaclérsligues
d'un racket organisé ((..)" B7.

L'analyse de I'ordonnance de référé rendue par le président Gomez
est intéressante 4 plus d'un titre,

Revenans tout d'abord sur les falts : la société frangaise
"Framatome"” désirail anregistrer le nom de domaine "Framatome.com”
afin de "rapidement renforcer sa présence sur Intemet” 8, Mais InterNIC
informe la société du fait gu'une association du nom d"Internaute” a déja
srragistré un nom de domaine identique. Aprés mise en demeure par
"Framatome®, la président de [|'association “internaute” contacte la
direction juridique de "Framatome® pour lui proposer la restitution des
droits sur le nom du domaine en échange d'une somme d'argent et de la
commande de prestations de services. Le nom de domaine
‘Framatorme.com” n'élait pas utllisé par la défen-deresse,

En droit, I'crdlﬂnnance de la juridiction parisienne met judicieusement
en exergue certains points essentials.

La constatation que |e préfixe "hitp://www.” caractérise |e mode de
communication utifisé et que le suffixe, “.com®™ en 'espéce, permet
d'identifier I'activité de I'aditeur du site ou sa localisation géographiqus
n'est pas révolutionnaire mais penche clairement pour I'exclusion de ces
parties du nom de domaine lorsqu'il convient d'apprécier une éventuelle
contrefagon B9,

D'autre part, la délicate question de la compétence teritoriale est
également abordée.

La défenderesse avaitl invoqué l'incompétence des juges frangais en
se basant sur le réglement d'InterMNIC (autorité responsable de
I'enregistrement dans le domaine ".com"} qui prévoit la compétence
exclusive des tribunaux américains,

Le _présidem Gomez rejeta cet amgument, en inveguant Pinop-
posabilité de ce raglement aux tiers, dont "Framatome". Le président
ajouta que "[.) la diffusion dinternet étant par nalure mondiale et

[@7T) Tiib. Gr inst. Pers, ordonnance de rdfend du 35 il 1997, dispafible sur
http: e legalis. nelfegalselfudicialredinlamel-margues. Aim.

@A) Texie de Fomdonnance, op, i, p. 3.
@9y CF indfre pour L guestion de b profection de ces mémaes parties du nom de dornaing
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accessible en France, l'acle de contrefagon est en fout efat de cause
malérialise ef commis sur le termtoire national" 140,

Signalons enfin que la jurisprudence ameéricaine permet de rendre
I'autorité attribuant les noms de domaine co-responsable (contributory
infringement) 41 de contrefagon d'une marqus célébre, dans 'hypothése
oi elle accepterait 'enregistrement, au bénéfice d'une aulre personne
que le titulaire de la margue, d'un nom de domaine ui correspondant 2,

Motre droit commun de la respensabilité civile sanctionnerait sans
aucun doute une telle négligence. Cependant, 'observation des régles
présidant a I'attribution des noms de domaine ".be" B3 devrait, d'une
part, exanérer le Belgian DNS Registration Office de toule responsabilite

et, d'autre part, prévenir toul litige,

4. Nouveaux modes de résolution des litiges

Lors de la "réunion consultative sur les marques et les noms de
domaine de I'lnternet”, qui s'est tenue a Genéve du 26 au 30 mai 1897,
| a été décidé de systématiser le recours a la médiation en ligne et a
I'arbitrage accéléré en ligne, notamment par l'insertion obligatoire de
clauses en ce sens dans les formulaires de demande d'attribution de
noms de domaine. La nécessité d'une interna-tionalisation des
procédures de réglement des litiges a rendu l'intervention de I"OMPI
“naturelie” B4,

Par ailleurs, il &tait également nécessaire d'accélérer ces procedures.
En ce sens, des "Groupes spéciaux chargeés des recours administratifs
concernant les noms de domaine®, composés d'experts internationaux
spécialisés en propriété intellectuslle, vont étre mis en place. |l sera alors
possible de former un recours administratif dans les 60 jours de
I'enregistrement d'un nom de domaine (décision dans les 30 jours
suivant Iintroduction du recours). Ces organes statueronl uniquement
sur I'exclusion des noms de domaine contestés, sans préjudice des
décisions des tribunaux erdinaires compétents pour sanctionner la
violation des droits de proprigté intellectuslle 15,

Le Comité international ad hoc recommande également lintervention
des autorités d'attribution des noms en tant qu'arbitres; ainsi que, a titre
préaventif, une publication préalable des noms de domaine.

A1) N egmwiond pour ce faire dtebll que Iautorté connall Paciivitd contretaisanle e indul wn
eomportament (licie dans la chal ¢'un flers ou conlribus mpédelenent 8 cette conduite,

{42} Pola Raiph Lewren Covp, v Chinmlown Gifr Shiop, B85 ESupp, 648 (5.0.NY, 1984

[43) Cf supvm,

[44) OMPI, *Fiéunion consulative sir les morguas et les noms de domaine de intemet®, Mémorandum
du Bureau international, p. 3 (dspanible sur ke fwsawipo.ong).

[45) fMappod final da MAHG, oo, of, pp. 18 et 19, Lo rmppon précise encone (p. 20) que les recours
administrtits poant d'autorité qu'd 'dgard des weés d'enregistrement des nomin de domaine, &

ran & I"#gard das partles
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TROISIEME PARTIE : PROTECTION DU NOM DE DOMAINE
PAR LE DROIT DES MARQUES

1. Exclusion de principe 7

Lne ohjection frequemmeant avancée pour rejeter Mapplication du
droit des margues aux noms de domaine tient & la nature d'adresse de
CEs Noms,

51 l'utilisation de ladresse & titre de marque est théoriquement
possible, elle pose de nombreux problémes praligues. En effet, si
Iadresse en guestion esl partagée par plusieurs personnes, il est exclu
que son usage puisse faire 'objet d'un monopole privatii car elle
appartient a chacune de ces personnes 6, De plus, le caractére
distinctif (47 nécessaire ferait défaut : a quelle personne se rattacherait la
margque 7

En raison de la double fonction du nom de domaine (identification et
"localisation”), une solution aussi stricte est & proscrire. D'autant plus
que de nombreux litiges en la matiére ont démontré une inversion du
processus - ce n'est plus 'adresse qui devient une margue, mais bien le
contraire 8. Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que I'adresse IP ne
renvole pas nécessairement a8 une localisation géographigue précise,
mais correspond uniquement & des sous-réseaux, dont certains ant des
rarmifications mondiales 99, || ne s'agit donc pas d'une "adresse” au sens
classique du terme, méme si les noms de domaine nationaux peuvent
donner cetle impression.

Il serait bienvenu de s'inspirer de la jurisprudence américaine en
matigre de "tefephone mnemanics” B9, |l s'agit de numéros de téléphone
dont les chiffres sont chaisis en fonction de leur correspondance avec les
lettres des claviers des terminaux téléphoniques. Alnsi, la combinaison
des chiffres est facilement mémarisable. Dans ce cadre, e numéro de
télephone joue le double rile de nom et d'adresse logique &Y, La
jurisprudence ameéricaine a admis |la protection des "telephone
mnemonics" par le droit des marques. Ce n'est pas la combinaisan de
chiffres en tant gue telle qui est protégeabla, mais les letires corres-
pondantes.

{46} A BRAUN, op off, p. 58

@7 Cf, infra

{#48] Alnst, ip ss4ga cantral de |3 mublinatennia "Cocr-Cala™ est-Nl altud,. Coca-Coln Pleza, & Altlanta

(43 A ce propos, lie M.-H. BOULANGER et C. DE TEAWANGNE, "Ininrnet of le respect de fa via
privén”, in [nlgrnat fgce ow droil. Acles du collogue organisd @ Namur les 21 at 22 novembo 1808,
Cahiara du CRID, n".1?. 1997, pp, 199 4 204

(53 G¥. notammeant Hofldlay Inns v. 85 Reservations, B38 F. Supp. 1247 (E.D. Tenn, 1983). Lirm dgalemant

DL, BURK, "Tradermarks along e inlobahn © a first look al the emerming law of cybenmarka®, in

Commanity in Cyberspace: the emerging faw of technoiody, Collogue do I'Université da Richmond,

4 féwyrior 1995 [article disponibla sur ; Bto:sdwws unch.eduf-fodi b himi.

Alnsl, "L-A-W-¥-E-R-5" conespandan au numfn SF8-8377 d'un eabingl davocals (Mumn &

Aidce Commumicalions, 726 F Supp, 11085 (0. Minn, 1865,

i
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La transpaosition de cette solution aux noms de domaine nous semble
apprapriée, les similitudes entre les deux techniques élant importantes
{le nom de demaine n'est gu'un moyen mnemotechnigue de retenir
I'adresse IP). Certains objecteront que le nom de domaine, contrairement
au felephone mnemonics, est indépendant de I'adresse [P Neanmoins,
rien ne permet d'exclure, en principe, les noms de domaine de la
protection du droit des marques 52,

Lors de la “réunion consultative sur les marques et les noms da
domaine de l'lnternet”, fa question “d'une efude sur des droils de
propriété intellectuslle sui generis attachés aux nom de domaine” a éle
repoussée a une date ultérieurs 183 Cette prise de position va
incontestablemeant dans la sens d'une application du droit des marques
aux noms de domaine.

Une autre question est de savoir si, dans les faits, un nom de
domaine remplit les conditions pour bénéficiar de cette protection. Nous
aborderons ce probléme au point suivant de notre expose.

2. La protection du nom de domaine

2.1. Caractére distinctif

La margue remplit une double fonction ; garantir au consommaleur
'origing et I'dentité du produit 54

Le droit des margues ne pose aucune exigence en termes
d'ariginalité : un signe connu ou banal en sol peut constitusr une marguea
valable 155, Un signe peut devenir une marque s'il présente un caractére
distinctif suffisant 5%, Le caractére distinctif d'un signe dépend de sa
faculté & permettre "identification du produit qu'il designe 571,

Les signes ne présentant pas le caractére distinctif requis sont exclus
de la protection offerte par le droit des marques.

Les signes "nécessalres”, "génériques”, "usuels" ou “descriptifs’,
doivent donc étre écartés.

Le signe sera "nécessaire” lorsgue son emploi est exige pour
daésigner 'objet concerné ou est imposé par la nature ou la fonction de

cat objet.

152 Condr, of, le précédent des codes d'accés au Minited, In jurispeedence rangrise pristdrant ung
pratection par fa droif de fa concurrence ddoyale [Parig, 20 sepl. 1991, [, 1983, p. 153). Pour une
anpfynn dalaillée, e A STROWEL et J.-F TRAILLE, Lo drod d'sulour, du [ogiciel su multimédia,
Bruzslies, Bruylant, 1807, p 417

53] OMPL, "Adunion conswllative sur les marques o les noms de doemalne da Pintemel”, Rasumé dea la

présidenta, p. 2 (disponible sur i fwiriewipo.ong).

0. REGNIER, "Drodts do pronidtd intefactuello of concuminga dans Fatzise Magill @ vral malatse ou

teux conflit 7°, Autewrs & Wi, 1996, n" 1. p. 32.

G5} J-J. EVAARD et P PETERS, op. ol p. 27,

EEp Art 1 et 14, A 15, ap LLIEM.

(57 Comm, Bruxalles; 73 juin 1968, Jur, comm, Brux,, 1966, p. 200

|54

a2

Un signe est considéré comme “générique” lorsgu'il définit directe-
ment |la catégorie, I'espace ou le genre auxquels appartient 'objet 58,

Le signe est "usuel” lorsqu'll est communément utillsé pour désigner
I'objet en cause 59,

Enfin, un signe est "descrptil™ lorsqu'il indique ou évoque I'objet en
cause dans sa nature, ses proprigtés, sa destination.

Pour determiner le caractéere descriptil d'un signe, il faul apprécier la
géne que causerait la marque aux concurrents dans la présentation au
public de leur produit ; si cetle géne est sérieuse, le signe ne peaul étre
admis comme margue B0,

Les noms de domaine soulgvent certaines questions par rapport &
ces principes.

La partie “Mpfwww” d'un nom de domaine peut ainsi étre
considérée comme nécessaire puisque son emploi est exigé par les
régles du langage propre a Internet 1515,

Autre alément intéressant A relever @ la partie finale d'un nom de
domaine (".com”, ".be", ) devrait également étre éacartéa du champ de
la protection du droit des margues car elle peut étre gualifidge de
nécessaire el/ou générique.

Ces considérations nous aménent a nous interroger sur la possibilité
meme d'exclure du bénéflice de la protection certains eléments d'une
marcue, pris isolément,

Cette possibilité existe, méme si la jurisprudence a maintes fois
rappelé le principe selon lequel la ressemblance entre signes doit
s'apprécier de maniére synthétigue {en comparant "'impression générale
qu'en retire le consommateur moyennement attentil™ (521 Etant donné que
le juge daoit s& placer du paint de vue de "acheteur moyen B3, il convient
d'ecarter ces aléments du nom de domaine. En effet, l'internaute
‘moyen” sait parfaiterment bien que ce n'est ni la partie "htto:/wwwe ", ni
la partie finale d'un nom de domaine qui permet de distinguer un site
d'un autre. Il nous semble denc gue le juge devra faire abstraction de ces
eléments lorsqu'il s'agira de déterminer I'étendue de la protection &
accorder au nom de domaine.

I ne faut y voir aucune contradiction : on peut parfaitement accepter
un signe comme marque et, par la suile, écarter du champ de la
protection cartains de ses aléments. En effet, I'appréciation du caractére

{58 A, BRALIM, op, cit,, p, 112

{50 P MATHELY, *Le nouwveau régime des marques®, Annales de In goopniétd Indusiriello, ardisiones at
liltdrgirg, Paris, 1965, p, 82

{653 Comm. Buxelles, 28 jisn 1890, [ng.-Cong., 1980, p, 249,

G} P MATHELY, op. ot

@2 Cf. motammeant Bamelles, 11 juilled 1389, Ind -Cons,, 1589, p, 253,
(63} A BRALN, op. oif., p. 325
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distinctif se fait a des degrés divers selon, que fon ex_amine la
protectabilité (appréciation in abstracto) ou I'étendue effective de la
protection {(appreciation in concreto) 4.

2.2. Disponibilité du signe

Pour pouvoir constituer une marque valable, le sig_ne doi’t'étre
disponible, c’est-a-dire ne pas étre couvert par des droits antérieurs

détenus par des tiers 65).

Trois dispositions de la LUBM peuvent étre invoqu\ées pour
demander la nullité d’'une marque identique ou ressemblant a un signe
distinctif antérieur.

Si la marque a été déposée de mauvaise foi, I'article 4, 6° LUBM (ffﬁ)
peut étre invoqué. Les termes de cette dispositioq n‘ont pas une ;:?'ortee
limitative ©7). Il s’agit simplement d’'une application de I’at_:iage fraus
omnia corrompit". En ce qui concerne les noms de domalnt_e, et p}us
particuliérement le probléme du "domain-grabbing”, cette gilsposmqr]
pourrait &tre d’'un grand secours. La jurisprudence frangaise a déja
sanctionné le comportement consistant a déposer une marque non pas
dans le but de I'exploiter, mais seulement dans le but de la bloquer en
France. La Cour de cassation avait estimé que la régle "fraus omnia

corrompit" empéchait de donner effet a des actes accomplis de -

mauvaise foi dans le seul but de porter atteinte aux droits des tiers (et la
Cour de conclure a la nullité du dépot de fa marque (€8},

Signalons encore & ce propos que le droit commun, et en ’parﬁculier
la théorie de I'abus de droit, offre également des possibilités en vue

d’obtenir la nullité d’un tel dép6t. La jurisprudence américaine a d'ailleurs .

affirmé que l'usage de la marque pour limiter la concurrence dans’la
fabrication et la vente d’un produit constitue un abus du droit de marque

("trademark misuse") ©9),
L'article 4, 2° LUBM, visant la nullité des marques déceptives, peut
également étre invoqué (70).

Enfin, I'indisponibilité du signe en tant que telle dqit, selon certains
auteurs (71), étre considérée comme une cause de nullité de la marque.

(64) M. BUYDENS, rotection de la quasi-création, Bruxelles, Larcler, 1993, pp. 590 et 591.

{65) A. BRAUN, op. cit., pp. 140 et sv. Cf. supra (deuxiéme partie).
(66) Larticle 4 LUBM stipule que " {...) n'est pas attributif du droit & la marque (...)

6° le dépét effectué de mauvaise foi, notamment : ) ) )
a) le dépét effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de I'usage normal fait de

bonne foi (...) d'une marque ressemblante pour des produits similaires, par un tiers qui n’est pas
consentant {...)".

(67) H. VAN LIER, op. cit., pp. 62 et 63.

(68) Cass. fr,, 20 mai 1976, R.LP.LA., 1976, p. 65.

(69) Affaire Séga v. Accolade, commentée dans A. STROWEL et J.-P. TRIAILLE, op. cit., p. 219.

(70) A. BRAUN, op. cit., p. 137.

(71) BRAUN et VAN BUNNEN, cités par H. VAN LIER, op. cit., pp. 64 & 68.
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L'article 14, A, 1°, a) LUBM, qui vise le "dépét d’un signe qui, en vertu
de l'article 1, n’est pas considéré comme marque, notamment par défaut
de tout caractére distinctif (...)", constitue le fondement légal de cette
thése.

CONCLUSION

Lorsqu’il est question de choisir le nom d’un site web, il convient,
comme nous avons tenté de le démontrer, d'observer la plus grande
prudence.

Le respect des régles énoncées par I'autorité responsable de
I'attribution du nom de domaine ne pose guére de problémes, puisque
cette autorité exerce un contrdle préalable a I'attribution.

Le respect des droits des tiers nécessite, concernant les noms de
domaine de haut niveau, une attention plus soutenue, en raison de
I'absence de contrdle effectif. Le choix du type de nom de domaine doit
donc étre mirement réfléchi.

Différents types de droits peuvent entrer en conflit avec le nom de
domaine choisi : e droit au nom civil, le droit sur un nom commercial et
le droit sur une marque.

Si le "domain-grabbing" pose d’'importants problémes, il apparait
que deux moyens peuvent étre invoqués a Pencontre de cette pratique
consistant & enregistrer un nom de domaine dans 'unique but de le
rendre indisponible pour les tiers : la régle fraus omnia corrompit et, dans
I'hypothése ou le nom de domaine contesté a également été déposé
comme marque, les régles de nullité propres au droit des marques (et
plus spécialement I'article 4, 6° LUBM).

Dans la pratique, les noms de domaine se sont surtout heurtés aux
marques. A ce propos, le droit des marques offre une large protection
contre tout type d'usage de la marque dans un but de lucre. Mais le
titulaire de la marque se trouvera dans une situation beaucoup moins
confortable lorsqu'il voudra s’opposer & un usage "non lucratif* de sa
marque. Dans ce contexte, il nous semble que la protection de la marque
devrait étre élargie car un usage "non lucratif* d’un signe identique ou
ressemblant peut causer beaucoup de tort & la fonction attractive de la
marque.

L'efficacité des nouveaux mécanismes de réglement des litiges
concernant les noms de domaine sera déterminante pour assurer la
viabilité du systéme DNS sans lequel internet deviendrait ingérable.

L'efficacité des nouveaux mécanismes de réglement des litiges
concernant les noms de domaine sera déterminante pour assurer Ia
viabilité du systéme DNS sans lequel Internet deviendrait ingérable.

S’agissant de la protection du nom de domaine, il nous semble que
I'application du droit des marques ne souléve aucune objection de
principe.
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Mous avons également abordé la question de I'élendue effective de
la prolection offerte par le droit des margues. Ainsi, lorsqu'il s'agit
d'apprécier une éventuelle ressemblance avec un-autre signe, cerains
éléments du nom de domaine doivent &lre écartés : les parties initiale
{*httozfiwww. ") et finale (".com”, ".bae",..).

Alexandre Cruguenaire

Avocat
au barreaw de Nivelles
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