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Les droits intellectuels:

Séverine Dusollier
et Amélie de Francquen?

> LaCour de justice poursuit son harmonisation en matiére de droit d’auteur, d’une maniére laissant souvent perplexes les

commentateurs.

> Al'inverse, les arréts concernant le droit des marques poursuivent la jurisprudence antérieure.
> Le Parlement et le Conseil ont finalement adopté le projet de réglementation relative au brevet européen sans que ce
projet n’ait recueilli I'assentiment de la doctrine spécialisée.

Généralités

A. Les droits intellectuels comme droits fondamentaux

1. — Larticle 17, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de
I'Union européenne dispose que « la propriété intellectuelle sera
protégée ». En dépit de cette affirmation péremptoire, la Cour de
justice considére qu’« il ne ressort nullement de cette disposition,
ni de la jurisprudence de la Cour, qu’un tel droit serait intangible et
que sa protection devrait donc étre assurée de maniére
absolue »°. Voila de quoi rassurer les tenants d’une approche un
peu moins absolutiste de la propriété intellectuelle que de telles
assertions sans nuance avaient pu inquiéter.

¢¢1,’6chec de I'Accord commercial
anticontrefacon symbolise I'opposition
grandissante a la propriété
intellectuelle”’

B. Protection des droits intellectuels

2. — Objet de nombreuses contestations citoyennes, relayées par
certains acteurs économiques et académiques, 'accord commer-
cial anticontrefagon, plus connu sous le nom d’ACTA, qui avait été
négocié par la Commission européenne avec une dizaine d’autres
Etats non européens, a finalement été rejeté par le Parlement eu-
ropéen le 4 juillet 2012. La suspicion qu’avait entrainée ce texte,
en raison de son caractere trop longtemps secret et de ses nom-
breuses zones d’ombre, méme si les critiques parfois exprimées
étaient souvent excessives, explique ce vote massif et inattendu.
Cela semble bien enterrer la possibilité que 'Union européenne
se joigne a cet accord international méme si la Commission euro-
péenne a saisi la Cour de justice de la conformité de ce texte avec
lacquis du droit de I'Union. Plus fondamentalement I'échec de
I’Accord commercial anticontrefagon symbolise I'opposition gran-
dissante a la propriété intellectuelle, ainsi que sa perte de Iégitimi-
té auprés du public.

3. — Toujours en matiére de lutte contre la contrefagon, une ques-
tion importante avait été soumise a la Cour de justice dans deux af-
faires distinctes concernant la possibilité de qualifier de contrefa-
cons des marchandises saisies par les autorités douanieres lors de
leur transit sur le territoire de 'Union européenne®. Dans une déci-
sion qui décevra les titulaires de droits de propriété intellectuelle, la
Cour considére que ces marchandises en transit ne pourront ré-
pondre aux notions de « marchandises de contrefagon » et
« marchandises pirates » visées aux réglements applicables en
matiére d'intervention douaniére® que s'il est prouvé qu'elles sont
destinées a une mise en vente dans le tertitoire européen. A cette
fin, les autorités douanieres peuvent notamment se baser sur la
preuve d’une vente de ces marchandises a un client européen,
d’une publicité adressée a des consommateurs européens ou d’'un
détournement vers ceux-ci®. 'absence de déclaration de la destina-
tion finale des marchandises, de I'identité du fabricant ou de I'expé-
diteur, un manque de coopération avec les douanes peuvent égale-
ment étre pertinents’. Lorsqu’elle dispose de tels indices, lautorité
douaniére devra procéder a la retenue des marchandises. Lors de
examen au fond de 'existence de I'atteinte alléguée, le soupgon
doit se transformer en preuve bien réelle de la destination euro-
péenne des biens®. Les titulaires de droits intellectuels espéraient
une approche plus restrictive qui aurait considéré que le simple
transit d’'imitations de leurs marques, brevets, droits d’auteur ou
dessins ou modeéles constitue une contrefagon justifiant la saisie
des cargaisons concernées. La solution adoptée par la Cour est
bien plus généreuse pour les contrefacteurs et fait reposer en pra-
tique la charge d’une preuve difficile sur les ayants droit.

Bl Droit d’auteur et droits voisins

A. (Euvres protégées

4. — En 2012, ce ne sont pas moins de trois arréts qui approfon-
dissent la notion d’originalité en droit d’auteur, consacrée comme
une notion autonome de droit européen par la décision Infopaq en
2009°. Le premier'® concernait une photographie d’un enfant
prise par une photographe d’école et utilisée ensuite par la police
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(1) Novembre 2011 - Octobre 2012. (2) Séverine Dussolier est professeur & 'Université de Namur et directrice du Centre de recherche information, droit et
société (C.R.I1.D.S.) et Amélie de Francquen est assistante a I'Universtié de Namur et avocate au barreau de Bruxelles. Les commentaires relatifs a la pré-
sente chronique peuvent étre adressés a severine.dussolier@fundp.ac.be et amelie.defrancquen@fundp.ac.be. (3) C.J., 24 novembre 2011, Scarlet Ex-
tended, C-70/10. (4) C.J., 1°" décembre 2011, Philips et Nokia, aff. jointes C-446/09 et C-495/09. (5) Réglement (CE) n® 3295/94 fixant certaines mesures
concernant I'introduction dans la Communauté et I'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte a des droits de
propriété intellectuelle, J.O. L 341 du 30 décembre 1994, p. 8; réglement (CE) n® 1383/2003 du Conseil concernant 'intervention des autorités douaniéres
a I'égard de marchandises soupgonnées de porter atteinte a certains droits de propriété intellectuelle, J.O. L 196 du 2 aodt 2003, p. 7. (6) C.J., Philips et
Nokia, op. cit., §§ 57-58. (7) Ibidem, § 61. (8) Ibidem, §§ 70-71. (9) C.J., 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, Rec., p. 1-6569. (10) C.J., 1°" dé-
cembre 2011, Painer, C-145/10.
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et les médias lors de la disparition de cette enfant. Son auteure re-
prochait a certains journaux la reproduction et la modification de
son ceuvre. La Cour reconnait qu’une photographie peut étre pro-
tégée par le droit d’auteur (ce dont personne ne doutait), lors-
qu’elle est une création intellectuelle propre a son auteur au sens
qu'elle refléte la personnalité de celui-ci''. Méme dans la réalisa-
tion d’un portrait, la photographe peut effectuer des choix libres et
créatifs'?, notamment dans la mise en scéne, la pose du sujet, le
cadrage, I'angle de prise de vue ou lors du tirage'®. Pas question,
précise en outre la décision, d’accorder une protection plus ré-
duite a1u4x ceuvres pour lesquelles la marge de création serait plus
limitée'”.

Un méme critére de possibilité « d’exprimer son esprit créateur de
maniére originale »'® par le choix, la disposition et la combinaison
de mots, chiffres ou concepts mathématiques (ceux-ci ne pouvant
étre protégés en tant que tels), est appliqué a un manuel d'utilisa-
tion d’un programme d’ordinateur.

¢¢ Aucun autre critére n'est pertinent pour
juger de l'originalité d’une ceuvre, tel que
le travail ou le savoir-faire de I'auteur

Enfin, dans une affaire relative a la protection d’'une base de don-
nées par le droit d’auteur, le critére d’originalité est & nouveau dé-
fini comme le fait que « son auteur exprime sa capacité créative
de maniere originale en effectuant des choix libres et créatifs (...
etimprime ainsi sa “touche personnelle” »'6. Loriginalité est en re-
vanche exclue lorsque la création de I'ceuvre est « dictée par des
considérations techniques, des régles ou des contraintes qui ne
laissent pas de place pour une liberté créative »'7. Aucun autre
critere n’est pertinent pour juger de l'originalité d’une ceuvre, tel
que le travail ou le savoir-faire de I'auteur'®. La Cour de justice re-
jette ainsi I'application d’'une approche plus objective du droit d’au-
teur qui est notamment utilisée au Royaume-Uni, soit le skill and
labour. LUnion européenne aurait donc, selon ses juges, tranché
par 'harmonisation du critére d’originalité pour I'approche plus
subjective des pays continentaux. Les juges anglais apprécieront.

B. La titularité des droits audiovisuels

5. — Un autre signe de la préférence que donne la Cour euro-
péenne a une approche subjective du droit d’auteur (et partant
pour une approche plus continentale) peut étre trouvé dans l'arrét
Luksan qui insiste sur le fait que le réalisateur d’une ceuvre ciné-
matographique doit en étre considéré comme 'auteur originaire'°.
Une fois n’est pas coutume, est démentie ici une perspective pu-
rement économique du droit d’auteur au bénéfice d’'une « figure
forte de I'auteur en droit de 'Union »2°. Les juges de Luxembourg
écartent ainsi la possibilité pour les Etats membres de recourir a
I'article 14bis de la Convention de Berne (et de faire naitre les
droits dans le chef du producteur du film), le |égislateur européen
ayant exercé sa compétence en la matiére en désignant le réalisa-
teur comme titulaire originaire des droits d’exploitation. Non seule-
ment une attribution originaire de ces droits au producteur (ce que
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prévoyait la loi allemande) est interdite, mais une présomption ir-
réfragable de cession des droits d’exploitation au profit de ce der-
nier ne peut étre admise.

C. Les droits exclusifs

1. Droit de reproduction
et exception pour copie provisoire

6. — En 2009, la Cour de justice nous avait laissés sur notre faim
en évitant de se prononcer sur les conditions complexes de I'ex-
ception de reproduction provisoire, jugeant que le processus
contenant une impression sur papier suffisait pour refuser le béné-
fice de cette exception?'. Pareillement frustré, le juge danois avait
renvoyé une série de questions, omettant cette fois I'étape de I'im-
pression définitive, ce qui obligeait désormais les juges de 'Union
de viser toutes les conditions de la reproduction provisoire. Sur la
notion de « partie intégrante et essentielle d’'un procédé
technique », la Cour européenne répond qu’il s’agit que les
« actes de reproduction provisoires soient entierement effectués
dans le cadre de la mise en ceuvre d’un procédé technique et
qu’ils ne soient donc pas réalisés, totalement ou partiellement, en
dehors d'un tel procédé »22. lls doivent également étre indispen-
sables au procédé technique concerné, mais peuvent intervenir a
tout stade du processus ou impliquer une intervention humaine.
Lutilisation licite dans laquelle doit s'insérer la copie provisoire, est
celle qui est autorisée par le titulaire du droit concerné ou n’est
pas limitée par la réglementation applicable®®. La rédaction de
syntheses d'articles de presse n’est a cet égard pas limitée par la
réglementation nationale ou européenne et est donc une utilisa-
tion licite.

Quant a la condition d’absence de signification économique indé-
pendante, elle n'est pas contredite par le fait que les actes de re-
production provisoire nécessités par I'accés et l'utilisation d’'une
ceuvre réalisent des gains de productivité®*, « pour autant que les
avantages économiques tirés de leur application ne se matéria-
lisent que lors de I'utilisation de 'objet reproduit, de sorte qu'ils ne
sont ni distincts ni séparables des avantages tirés de son
utilisation »2%. Ce ne sont que les bénéfices qui seraient tirés de
I’exploitation économique des reproductions provisoires elles-
mémes qui sont susceptibles de revétir une signification écono-
mique indépendante. La démonstration semble rationnelle et équi-
librée, mais son application & des cas concrets pourrait s’avérer
assez délicate, tant les criteres restent encore assez vagues.

2. Notion de communication au public

7. — Loin de son habituel appétit a harmoniser a tout va le droit
d’auteur et a qualifier de notions autonomes de droit de I'Union la
moindre de ses dispositions, la Cour de justice admet, dans une
décision de la fin de 2011, que certains aspects du droit d’auteur
restent non harmonisés. Ainsi, les actes de représentation ou
d’exécution directe, soit des communications a un public présent
au lieu d’origine de la communication, ne ressortissent pas au
champ d’harmonisation du droit de communication de la directive
2001/29%, ce qui résulte clairement du texte européen et de ses
considérants.

(11) Ibidem, § 88. (12) Voy. C.J., 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a. et Murphy, aff. jointes C-403/08 et C-429/08, § 98. (13) C.J.,
Painer, op. cit., § 90. (14) Ibidem, § 97. (15) C.J., 2 mai 2012, SAS Institute, C-406/10, § 67. (16) C.J., 1" mars 2012, Football Dataco c. Yahoo, C-604/10,
§ 38. (17) Ibidem, § 39. (18) Ibidem, § 42. (19) C.J., 9 février 2012, Luksan, C-277/10. (20) V.-L. Benabou, « Chronique de jurisprudence », Propriétés in-
tellectuelles, 2012, p. 425. (21) C.J., 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, Rec., p. |-6569, et notre commentaire dans la chronique de jurisprudence
publiée au J.D.E., février 2010. (22) C.J., 17 janvier 2012, Infopagq Il, C-302/10, § 30. (23) Ibidem, § 42, voy. également arrét Football Association Premier
League e.a., précité, point 168. (24) Ibidem, § 49. (25) Ibidem, § 51. (26) C.J., 24 novembre 2011, Circul Globus Bucuresti, C-283/10.
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8. — Plus interpellante est I'analyse du droit de communication
faite par la Cour, le méme jour, dans deux affaires impliquant le
droit & rémunération des titulaires de droits voisins, qui a donné
lieu & deux décisions opposées?’. La premiére concernait le paie-
ment par un dentiste de la rémunération pour communication au
public pour la musique qu'il diffuse dans son cabinet. La seconde
visait des hotels récalcitrants pour le paiement de tels droits rela-
tifs a la diffusion d’ceuvres par les télévisions installées dans les
chambres.

Les criteres dégagés dans les deux décisions sont identiques :
pour qu’il y ait communication au public dans le cadre de I'article 8
de la directive sur le prét, la location et les droits voisins, il faut que
I'utilisateur intervienne consciemment dans I'acte de communica-
tion au public®®, que le public touché soit un nombre indéterminé
et assez important de destinataires potentiels®®, et enfin, que la
communication comporte un caractére lucratif®. Sur ce dernier
point, la Cour précise que « le public qui fait I'objet de la commu-
nication est, d’'une part, ciblé par I'utilisateur, d’autre part, réceptif,
d’une maniére ou d’'une autre, a sa communication, et non pas
“capté” par hasard »%'. Outre le nombre minimal et insignifiant de
patients destinataires de la musique diffusée, c’est le défaut de ca-
ractére lucratif qui fait défaut dans le chef du dentiste « qui ne peut
raisonnablement ni s’attendre a un accroissement, en raison de
cette seule diffusion, de la clientéle de son cabinet ni augmenter
le prix des soins qu'il prodigue »%. En revanche, I'établissement
hoételier offre, par l'installation de postes de télévision dans les
chambres, un service supplémentaire qui ajoute a son standing et
revét, a ce titre, un caractere lucratif®.

Linsistance portée par la Cour sur cette intention lucrative a de
quoi étonner, car il est généralement non pertinent en propriété lit-
téraire et artistique, bien qu'il s’installe progressivement dans la
jurisprudence de Luxembourg en matiére de communication au
public®. La juridiction y attache, semble-t-il, une importance ac-
crue, car il s'agissait ici d’un droit de rémunération pour communi-
cation, prévu au bénéfice des titulaires de droits voisins, et non
d'un droit exclusif du droit d’auteur (ce qu’elle prend soin de répé-
ter a de multiples reprises), le caractére du premier étant plus éco-
nomique. Mais il faut reconnaitre que cette distinction fragmente la
notion de communication au public selon les ayants droit concer-
nés et qu’une application trop littérale des criteres dégagés par
ces deux décisions comporte une part d’arbitraire.

3. Droit de distribution et épuisement

9. — Nous n’étions pas au bout de nos surprises quand, cet été,
la Cour de justice a reconnu un droit de distribution par la mise a
disposition en ligne de programmes d'ordinateur®®. Le télécharge-
ment d’une copie d’'un programme d’ordinateur peut, selon la
Cour, étre qualifié de « premiere vente d’une copie d’un pro-
gramme d'ordinateur », ce qui enclenche I'application de I'épuise-
ment du droit de distribution. Peu importe que I'objet de la vente
ait été mis a disposition de 'acquéreur par internet, la vente étant
caractérisée par le transfert de propriété, que I'octroi d’un droit
dutilisation sans limite dans le temps et moyennant le paiement
d’un prix suffit & caractériser®.

Larrét va jusqu’a affirmer que « I'existence d’un transfert du droit
de propriété transforme Iacte de communication au public”, pré-
vu a l'article 3 de cette directive, en un acte de distribution visé a
Particle 4 »%, ce qui parait contraire & acquis du droit de 'Union
qui prend soin de séparer communication au public et distribution,
cette derniere étant normalement limitée au transfert d’exem-
plaires tangibles. Le plus surprenant dans cette décision est que
la qualification de la mise a disposition par internet des copies de
programmes d’ordinateur de vente et 'épuisement du droit de dis-
tribution qui en résulte, permettraient aux acquéreurs d’une li-
cence d'utilisation d’occasion (rachetée a un précédent utilisateur)
d’obtenir une copie du programme d’ordinateur sur le site de
Payant droit®®. En réalité ce nest plus la copie du programme d’or-
dinateur qui circule (ce qui est normalement le cas lors d’un droit
de distribution épuisé), mais uniquement un droit d’'usage qui se
transmet et qui permet, comble du passe-passe opéré par la Cour,
d’obtenir une nouvelle copie du programme auprés du titulaire de
droit. La seule condition exigée par I'arrét est que I'acquéreur ini-
tial qui procede a la revente d’une copie matérielle ou immatérielle
d’un programme d’ordinateur pour laquelle le droit de distribution
appartenant au titulaire du droit d’auteur est épuisé, doit, aux fins
d’éviter la violation du droit de reproduction, rendre inutilisable sa
propre copie au moment de la revente de celle-ci, ce qui sera en
pratique fort difficile a vérifier.

Si la Cour veille a distinguer entre la protection des programmes
d’ordinateur, qu’elle qualifie a I'envi de lex specialis, et le droit
d’auteur traditionnel, les développements qu’elle opere ne nous
semblent pas exempts d’un risque de contagion aux autres
ceuvres mises a disposition sur internet, tels que les e-books, les
chansons, les jeux vidéo ou les films. La question de la possibilité
de revente des contenus téléchargés en ligne, musique, films ou
livres, fait lobjet de plusieurs litiges aux Etats-Unis et en Europe et
d’une demande croissante des consommateurs. La route qu’'a
empruntée la Cour dans la décision UsedSoft, si elle se confirme,
bouleverserait bien des modéles économiques propres a linter-
net.

10. — Dans une affaire pénale concernant la livraison en Alle-
magne par un transporteur italien de meubles achetés en ltalie, se
posait la question de la possibilité de poursuivre le transporteur en
Allemagne du chef de complicité d’un acte de distribution réalisé
par une vente en ltalie (ou les meubles n’étaient pas protégés). La
Cour, sans réellement répondre a la question, préfere envisager
l'acte de distribution comme une seule réalité économique en
considérant que le commercant distribue I'ceuvre dans les Etats
membres vers lesquels il dirige sa publicité, organise la livraison
ou le paiement, ou permet & un tiers de le faire®. Il doit en consé-
quence assumer la responsabilité des actes commis par les trans-
porteurs dont il ne pouvait ignorer les agissements. Mais I'arrét ne
dit rien sur la responsabilité de ces derniers dans I'acte de distri-
bution, bien qu’il précise que la poursuite d’'un tel acte d'importa-
tion dans un Etat membre en exécution d’un acte de vente conclu
dans un autre sans que I'autorisation de I'auteur n'y ait été re-
quise, ne constitue pas une entrave disproportionnée a la libre cir-
culation des marchandises®’. Il renvoie en quelque sorte la balle
au juge allemand.

2013 | Journal de droit européen | 61

(27) C.J., 15 mars 2012, SCF, C-135/10 et C.J., 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), C-162/10. (28) C.J., 15 mars 2012, SCF, C-135/10,
§ 82. (29) Ibidem, §§ 83-87. (30) Ibidem, §§ 88-89. (31) Ibidem, § 91. (32) Ibidem, § 97. (33) C.J., 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), C-
162/10, § 44. (34) Largument apparait en filigrane dans la décision Football Association Premiere League, op. cit., § 204. (35) C.J., 3 juillet 2012, Used-
Soft, C-128/11. (36) Ibidem, §§ 42-46. (37) Ibidem, § 52. (38) Ibidem, § 85. (39) C.J., 21 juin 2012, Donner, C-5/11, §§ 27 et suivants. (40) Ibidem, §§ 35-
36.
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D. Les limites du droit d’auteur
1. Conditions générales des exceptions

11. — Pendant la période analysée, le test des trois étapes est
réaffirmé par la Cour a la fois comme une limite a la liberté de ma-
nosuvre des Etats dans 'adoption d’exceptions prévues par la di-
rective 2001/29*', et comme une condition supplémentaire que
doivent remplir les exceptions, sans toutefois préciser quelle por-
tée donner & ce test*?,

Dans sa volonté de poursuivre 'harmonisation du droit d’auteur,
méme au-dela de ce qui est prévu par les textes, la Cour de justice
de I'Union européenne dénie toutefois aux Etats membres, dés
qu’ils ont choisi de transposer une exception prévue dans la liste
de la directive 2001/29, d’en préciser les paramétres si ceux-ci
sont définis dans le texte européen, au motif que cela nuirait a
I'objectif d’harmonisation poursuivi*®. La Cour se départit ainsi, il
nous semble, des analyses qui sont généralement faites de I'har-
monisation réalisée par cette directive sur le droit d’auteur dans la
société de l'information, en vertu desquelles les Etats conserve-
raient une relative liberté dans la définition des conditions des ex-
ceptions reprises dans celle-ci.

La juridiction européenne a également précisé que la marge de
manceuvre dont disposent les Etats membres dans 'appréciation
des conditions des exceptions ne doit pas compromettre I'objectif
d’une protection élevée des auteurs**, que le principe applicable
aux exceptions est celui d’une interprétation stricte*®, tout en rap-
pelant que l'interprétation desdites conditions doit également per-
mettre de sauvegarder I'effet utile de 'exception ainsi établie et de
respecter sa finalité*6.

2. Compensation pour copie privée

12. — Dans l'affaire Luksan déja abordée*’, la Cour considére
que le réalisateur d’'une ceuvre audiovisuelle ne peut renoncer a
la compensation équitable pour copie privée. Cette compensa-
tion ne fait donc pas partie de la présomption de cession des
droits d’exploitation au producteur, prévue dans de nombreuses
lois nationales. Cette décision replace décidément l'auteur au
centre du dispositif du droit d’auteur, ce qui ne peut qu’étre sa-
lué.

¢¢e réalisateur ne peut renoncer
a la compensation équitable
pour copie privée

13. — Toujours en matiére de rémunérations pour copie privée,
le dossier — difficile — reste ouvert a la Commission euro-
péenne qui a nommeé fin 2011, un médiateur chargé de lancer un
dialogue entre les parties intéressées pour trouver une solution
cohérente en matiere de prélevements pour la copie privée et la
reprographie. Le rapport du médiateur est attendu début 2013.
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3. Exceptions particulieres

14. — S’agissant de I'exception de citation, son objectif est bien
d’assurer un juste équilibre entre la protection des auteurs et la li-
berté d’expression et a ce titre, la Cour de justice semble faire
preuve d’un peu de souplesse dans I'appréciation des conditions,
notamment I'exigence de la mention du nom de l'auteur et de la
source®,

15. — Sur une autre exception, plus spécifique et prévue par la di-
rective 2001/29 a des fins de sécurité publique, la juridiction euro-
péenne a jugé qu’elle bénéficie principalement aux autorités pu-
bliques d’'un Etat, bien que les médias puissent contribuer a la réa-
lisation de cet objectif en publiant la photographie d’une personne
recherchée en concertation avec les autorités concernées*®.

16. — La directive 2001/29 comporte une exception plus particu-
liere encore qui autorise les enregistrements éphémeéres
d’ceuvres par les organismes de radiodiffusion, exception prévue
par la Convention de Berne. Un arrét du 26 avril 2012 en précise
les conditions et notamment que ces enregistrements doivent étre
effectués par les propres moyens d’un organisme de radiodiffu-
sion ce qui comprend les moyens de toute personne tierce agis-
sant au hom ou sous la responsabilité de cet organisme®’, ce quil
appartient a la juridiction nationale d’apprécier, le critere devant
étre que « vis-a-vis des tiers, notamment les auteurs susceptibles
d’étre lésés par un enregistrement irrégulier de leur ceuvre, I'orga-
nisme de radiodiffusion soit tenu de réparer tout effet préjudiciable
des actions et abstentions de la tierce personne, telle une société
de production télévisée externe et juridiquement indépendante,
liées a 'enregistrement en cause, comme si ces actions et absten-
tions étaient le fait de I'organisme de radiodiffusion lui-méme »°'.

E. La protection des programmes d’ordinateur

17. — La directive de 1991 sur la protection des programmes d’or-
dinateur, premiéere directive d’harmonisation en droit d’auteur,
avait fait 'objet jusqu’ici de peu de recours préjudiciels devant la
Cour de justice de I'Union européenne. Lannée 2012 a pourtant
vu deux décisions fondamentales prononcées en la matiere, I'une
sur 'objet de la protection, 'autre sur son étendue.

Une premiere affaire avait suscité son lot d’inquiétudes dans le
monde informatique quant a une surréservation possible de cer-
tains éléments d’un logiciel, inquiétudes que la Cour a en grande
partie dissipées®. Une société informatique commercialisait un
logiciel capable d’émuler les fonctionnalités d’un autre programme
d’ordinateur, sans toutefois avoir reproduit en aucune maniere ce
premier programme. La question qui se posait était celle de la pro-
tection des fonctionnalités, des langages de programmation et du
format de fichier d’'un programme d’ordinateur par le droit d’auteur
applicable a celui-ci. Les juges de Luxembourg ont refusé de leur
octroyer cette protection a la fois, dans la lignée de l'arrét BSA de
2010%, parce que ces éléments ne constituent pas des formes
d’expression d’un programme permettant d’aboutir a sa
reproduction®, et plus fondamentalement parce qu’« admettre
que la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur puisse étre pro-

(41) C.J., 1" décembre 2011, Painer, C-145/10, § 110. (42) C.J., Infopaq Il, op. cit., § 56 (tout comme dans l'arrét Football Association Premiere League de
2011, une utilisation qui remplit les conditions de I'exception de reproduction provisoire est censée étre conforme au triple test, ce qui napporte pas grand-
chose sur la signification de ce dernier). (43) C.J., 26 avril 2012, DR et TV2 Danmark, C-510/10, § 36. (44) C.J., 16" décembre 2011, Painer, C-145/10,
§ 107 (45) Ibidem, § 109 (46) Ibidem, § 133. (47) C.J., 9 février 2012, Martin Luksan, C-277/10. (48) C.J., Painer, op. cit., §§ 135 et s. (49) Ibidem, §§ 112-
113. (50) C.J., 26 avril 2012, DR et TV2 Danmark, C-510/10, § 58. (51) Ibidem, § 67. (52) C.J., 2 mai 2012, SAS Institute, C-406/10. (53) C.J., 22 dé-
cembre 2010, B.S.A., C-393/09. (54) C.J., 2 mai 2012, SAS Institute, C-406/10, § 39.
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tégée par le droit d’auteur reviendrait a offrir la possibilité de mo-
nopoliser les idées, au détriment du progres technique et du déve-
loppement industriel »%°. Le principe d’'une dichotomie entre idée
et expression est ici affirmé avec force. La Cour réserve toutefois
la possibilité d’une protection par le droit d’auteur si 'utilisation du
langage de programmation ou du format de fichiers a nécessité la
reproduction méme partielle du code source du programme ou, si
ces éléments peuvent étre considérés comme des créations intel-
lectuelles propres a leur auteur et protégées par la directive 2001/
29.

Toujours dans un objectif de laisser les idées a la base du pro-
gramme d’ordinateur de libre parcours, cette décision rappelle
Iimportance de I'exception de l'article 5, § 3, de la directive sur les
programmes d'ordinateur qui permet d’étudier ou tester le fonc-
tionnement de ceux-ci afin d’en déterminer les idées et principes
et interdit au titulaire du droit d’auteur d’obérer cette exception par
le biais du contrat de licence, de quelque maniére que ce soit®.

“Le principe d’une dichotomie entre idée
et expression est ici affirmé avec force

18. — Nous avons déja analysé I'autre décision de cette année re-
lative aux programmes d’ordinateur. Il s’agit de I'étonnant arrét
UsedSoff’ qui applique le droit de distribution & une mise a dispo-
sition de logiciels sur internet et en déduit un épuisement de ce
droit. Une des conditions pour pouvoir qualifier un téléchargement
de logiciel de vente étant I'octroi d’un droit d’utilisation & durée in-
déterminée, un des effets de cette jurisprudence risque d’étre une
modification des contrats de licence relatifs aux programmes d’or-
dinateur pour limiter dans le temps le droit d’utilisation qu’ils
conferent. Dans la méme décision, la Cour admet qu’un utilisateur
ayant obtenu une copie du programme en raison d’un épuisement
du droit de distribution doit étre qualifié d’utilisateur légitime.

F. Bases de données

19. — En 2004, la Cour de justice avait déja précisé que la protec-
tion de la base de données par le droit sui generis ne pouvait viser
que ce qui avait nécessité un investissement substantiel dans la
réalisation méme de cette base de données, soit dans la collecte,
la vérification ou la présentation des données; la création méme
des données, quel qu’en soit le colit ne pouvant étre pertinent>.
Elle applique le méme raisonnement au droit d’auteur relatif a la
base de données®?, considérant donc que I'éligibilité de la base de
données a la protection, qu’elle releve du droit d’auteur ou du droit
sui generis, ne doit pas tenir compte de la création des données,
élément étranger a la réalisation de la base de données elle-
méme. En I'espéce, 'organisateur de championnats de football
souhaitait obtenir une protection par le droit d’auteur des calen-
driers des rencontres sportives, pour lesquels les moyens intellec-
tuels mis en ceuvre concernaient principalement la détermination
des dates des rencontres et identités des équipes.

Ce litige permet également a la Cour de soutenir que 'harmonisa-
tion opérée par la directive 96/9 en matiére de base de données
est maximale et qu’elle s’'oppose donc a ce que subsiste, dans les
droits nationaux, une protection des bases de données par le droit
d’auteur a d’autres conditions que celle d’originalité prévue a la
directive®.

20. — Dans une autre affaire impliquant le méme organisateur an-
glais de rencontres de football, Football Dataco, les questions pré-
judicielles posées a la Cour étaient relatives a la localisation d’un
acte de réutilisation des données®'. Une société allemande diffu-
sait en direct sur son site web, des données extraites d’'une base
de données protégée par le droit sui generis et hébergée sur un
serveur anglais. Aprés avoir considéré que I'acte par lequel une
personne envoie, au moyen de son serveur web, sur l'ordinateur
d’une autre personne, a la demande de cette derniere, des don-
nées préalablement extraites du contenu d’une base de données
constitue un acte de réutilisation des données au sens de la direc-
tive 96/9%, la Cour localise cet acte de réutilisation dans I'Etat du
destinataire de ces données, s'il existe des indices que I'acte de
mise a disposition de ces données ciblait intentionnellement le pu-
blic de cet Etat®®. Mettre ainsi les données a disposition par le tru-
chement d’un site internet se caractérise en effet par une série
d’opérations, de la mise sur un serveur a la consultation par les in-
ternautes, qui peuvent avoir lieu sur le territoire de différents Etats
membres et la question de la localisation précise de cet acte de
mise a disposition est décisive pour tous les droits relevant de la
propriété littéraire et artistique.

Les juges vont rejeter la seule accessibilité du site internet com-
prenant les données®, 'envoi des données dans un Etat membre
sur requéte d’un internaute®, ainsi que la localisation technique
du serveur web®®. Dans la lignée d’arréts antérieurs prononcés en
matiére de droit des consommateurs®” ou en droit des marques®?,
la Cour s’accroche plut6t au critére de l'intention, par l'auteur de la
mise a disposition des données, de cibler des personnes situées
dans un territoire particulier ce qui en I'espece peut résulter d'in-
dices tels que la langue utilisée par le site web, les données rela-
tives au championnat anglais, ou encore la conclusion de contrats
avec des sociétés anglaises de paris®. La solution consacrée ici
par la juridiction de I'Union parait bien pouvoir étre transposée en
droit d’auteur, pour lequel la question de la localisation de I'acte de
communication a la demande par internet fait d’ailleurs I'objet
d’une étude de la Commission européenne.

G. La mise en ceuvre du droit d’auteur

21. — Lon sait combien la mise en ceuvre du droit d’auteur sur in-
ternet est difficile. Les ayants droit tentent depuis plusieurs an-
nées de lutter contre les échanges illégaux d’ceuvres par les ré-
seaux peer-to-peer ou par d’autres biais soit en poursuivant direc-
tement les internautes mettant les ceuvres a disposition sur
internet, soit en enjoignant aux fournisseurs d’accés internet et
autres intermédiaires de mettre en place des mesures permettant
de faire cesser ces pratiques. De telles demandes se heurtent tou-
tefois & de multiples regles juridiques telles que 'exonération de

(55) Ibidem, § 40. (56) Ibidem, § 59. Notons toutefois que les limites du bénéfice de cette exception semblent réduites par la Cour dans une formulation pour
le moins confuse au point 62 de l'arrét. (57) C.J., 3 juillet 2012, UsedSoft, C-128/11, voy. notre analyse supran® 9. (58) C.J.C.E. arréts du 9 novembre
2004, Fixtures Marketing, C-46/02, Rec., p.|-10365, § 42; Fixtures Marketing, C-338/02, Rec., p.1-10497, § 31; Fixtures Marketing, C-442/02, Rec., p. I-
10549, § 47. (59) C.J., 1°" mars 2012, Football Dataco c. Yahoo, C-604/10, § 36. (60) Ibidem, § 50. (61) C.J., 18 octobre 2012, Football Dataco c. Sportra-
dar, C-173/11. (62) Ibidem, § 21. (63) Ibidem, § 47. (64) Ibidem, § 36. (65) Ibidem, § 38. (66) Ibidem, §§ 44-45. (67) C.J., 7 décembre 2010, Pammer et
Hotel Alpenhof, aff. jointes C-585/08 et C-144/09. (68) C.J., 12 juillet 2011, L'Oréal c. eBay, C-324/09. (69) C.J., Football Dataco c. Sportradar, op. cit.,

§§ 40-42.
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responsabilité des intermédiaires, la protection de la vie privée ou
d’autres droits fondamentaux. Dans les douze derniers mois, trois
arréts de la Cour reviennent sur cette articulation subtile entre la
protection de ces droits intellectuels et les autres droits et intéréts
concernés.

Dans deux décisions quasi identiques, concernant une mesure de
filtrage demandée dans I'une & un fournisseur d'accés’®, dans
l'autre & lopérateur d’un réseau social’', la juridiction européenne
rejette 'imposition d’un tel systéme de filtrage qui s’appliquerait a
I'égard de toute la clientele du fournisseur d’acces internet, a titre
préventif, & ses frais exclusifs et sans limitation dans le temps.
Une telle mesure serait selon la Cour disproportionnée par rapport
au droit a la protection des données personnelles, a la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations et a la liberté
d’entreprise”®. C'est curieusement ce dernier droit fondamental
qui parait emporter la conviction des juges qui estiment que le
systéme qui devrait étre mis en place par le FA.l. ou le réseau so-
cial serait trop colteux et complexe, ce qu’interdit la directive
2004/48 sur la mise en ceuvre des droits intellectuels’®. Outre que
cette directive nous semble prohiber un tel colt et complexité
dans le chef des ayants droit, et non dans le chef des autres ac-
teurs auxquels s'imposeraient d’éventuelles mesures de cessa-
tion, la liberté d’entreprise fait une entrée remarquée comme
contrepoids a la propriété intellectuelle. On la retrouve également
mentionnée dans une décision analysée plus haut en matiére
d’exception au droit d’auteur’,

Une derniere décision applique la jurisprudence dégagée dans un
arrét de la Cour de justice de 2008 qui imposait qu’un juste équilibre
soit trouvé par les législateurs des Etats membres entre mise en
ceuvre du droit d’auteur et protection des données personnelles’®.
Répondant & une question préjudicielle, la Cour’® considére qu’une
Iégislation suédoise qui prévoit la possibilité d'injonction des ayants
droits aux F.A.l. pour obtenir les données d'identification des inter-
nautes procédant a des atteintes a leurs droits, réalise un juste équi-
libre entre les droits des utilisateurs et le droit d’auteur, dans la me-
sure ou cette loi prévoit que des indices réels d'atteinte soient ap-
portés et que le juge doit vérifier que I'obtention de telles données
faciliterait 'enquéte sur la violation des droits.

H. Activité législative

22. — Les directives en droit d’auteur se suivent et ne se res-
semblent pas. Lannée 2012 a vu en effet 'adoption de la directive
sur les ceuvres orphelines’’ et lintroduction d’une proposition de
directive sur la gestion collective’®.

23. — La premiére prévoit qu’'une ceuvre peut étre déclarée or-
pheline si au terme d’une recherche diligente (dont les criteres
sont exposés en annexe de la directive), on ne peut identifier ou
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localiser le titulaire du droit d’auteur. Une ceuvre qualifiée d’orphe-
line dans un Etat le sera dans les autres Etats membres égale-
ment par un principe de reconnaissance mutuelle de ce statut. La
directive crée une nouvelle exception au bénéfice des biblio-
théques, musées et archives leur permettant de mettre a disposi-
tion du public de telles ceuvres orphelines.

24. — La proposition sur la gestion collective est un texte ardu et
complexe qui vise deux objectifs : d’une part, accroitre et harmo-
niser la régulation et la transparence des sociétés gérant des
droits musicaux, d’autre part, favoriser 'émergence d’une réelle
efficacité d’'une gestion collective paneuropéenne de ces droits
pour le développement de services en ligne. Gageons que cette
directive sera aprement discutée de toutes parts et que son par-
cours législatif risque d’étre davantage semé d’embiiches que ce-
lui des ceuvres orphelines.

Bl Droit des brevets

A. Compétence judiciaire en matiere de contrefacon
de brevet

25. — Lorsqu’une action est intentée par le titulaire d’'un brevet
contre plusieurs défendeurs établis dans différents Etats membres
du chef de contrefagon de brevets nationaux résultant d'un méme
brevet européen et pour le méme produit, les défendeurs peuvent
étre attraits devant le tribunal du domicile de I'un d’eux, pour éviter
des solutions inconciliables si les causes étaient jugées
séparément’®. || appartient a la juridiction saisie d’apprécier ce
risque. En outre, le tribunal qui serait saisi d’'une demande d’inter-
diction provisoire des activités soupgonnées de porter atteinte au
brevet ne doit pas forcément étre celui compétent pour le fond (soit
le tribunal de PEtat membre sur lequel le brevet est enregistré), ce
qui ouvre la voie & des mesures d’injonction paneuropéennes®.

B. Le brevet européen a effet unitaire

26. — Le « paquet » du brevet unitaire qui comprend les proposi-
tions de réglements relatifs, d’une part, a la mise en place du bre-
vet unitaire®!, d’autre part aux régles relatives a la langue de ce
brevet®, ainsi qu’un projet d’accord entre Etats membres de
I’'Union européenne créant la juridiction unifiée en matiere de
brevets®®, a continué son petit bout de chemin. Paris a été choisi
pour accueillir la division centrale de la nouvelle juridiction compé-
tente en matiere de brevets européens avec, compromis oblige,
des sections spécialisées a Londres et Munich. Lensemble a été
approuvé en décembre 2012 par le Parlement européen® et
I'avocat général a préconisé de rejeter le recours de ['ltalie et de
PEspagne®, seuls Etats refusant obstinément de rejoindre ce bre-

(70) C.J., 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C-70/10. (71) C.J., 16 février 2012, Sabam c. Netlog, C-360/10 (72) C.J., 24 novembre 2011, Scarlet Ex-
tended, C-70/10, § 53. (73) Ibidem, § 48. (74) DR et TV2 Danmark, op. cit., § 57. (75) C.J.C.E., 29 janvier 2008, Promusicae, C-275/06. (76) C.J., 19 avril
2012, Bonnier Audio, C-461/10. (77) Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des
ceuvres orphelines, J.O. L 299 du 27 octobre 2012, p. 5. (78) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion collective
des droits d’auteur et des droits voisins et la concession de licences multiterritoriales de droits portant sur des ceuvres musicales en vue de leur utilisation en
ligne dans le marché intérieur, COM(2012)372 final (79) C.J., 12 juillet 2012, Solvay c. Honeywell, C-616/10, § 30. (80) Ibidem, § 50. (81) Proposition de ré-
glement du Parlement européen et du Conseil mettant en ceuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire,
13 avril 2011, COM(2011) 215 final. (82) Proposition de réglement du Conseil mettant en ceuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création
d’une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matiere de traduction, 13 avril 2011, COM(2011) 216 final. (83) Projet
d’accord relatif a une juridiction unifiée en matiére de brevets et projet de statut, Conseil de 'Union européenne, 14 novembre 2012, document 16222/12.
(84) Résolution législative du parlement européen du 11 décembre 2012 sur la proposition de réglement du Parlement européen et du Conseil mettant en
ceuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (COM[2011]0215 - C7-0099/2011 - 2011/0093[COD)]).
(85) Conclusions de I'avocat général Yves Bot, 11 décembre 2012, Royaume d’Espagne et République italienne c. Conseil de I'Union européenne, aff.

J.D.E. n° 196 - 2/2013
Larcier - © Groupe De Boeck s.a.
F.UNDP. /



str@gda
ex

vet unitaire, contre I'instauration de ce systeme par un traité entre
les Etats membres et hors du cadre institutionnel de I'Union euro-
péenne.

En dépit de ces avancées significatives, le brevet unitaire fait I'ob-
jet de nombreuses critiques, notamment du monde académique®®
et d'une partie de l'industrie, en raison de ses régles complexes
de résolution des litiges et d’une fragmentation des lois appli-
cables qui risquent contre toute attente de rendre le systéme bien
moins accueillant qu’annoncé pour les PM.E.

C. Certificats complémentaires de protection
des médicaments (C.C.P)

27. — Ce ne sont pas moins de quatre arréts de la Cour qui re-
viennent sur les conditions d’application des réglements sur les
certificats complémentaires de protection. Le plus important est
probablement celui qui admet qu’on puisse délivrer un C.C.P.
d’une durée négative®”, ce qui parait inutile, mais peut en vérité se
révéler important pour le titulaire d’'un brevet de base souhaitant
obtenir la prorogation pédiatrique de six mois visée au réglement
n® 1901/2006%8, celle-ci ne pouvant étre octroyée que si un C.C.P.
a été délivré.

28. — Les autres décisions précisent I'objet du C.C.P. en relation
avec le brevet et le médicament sur lequel il repose. Ainsi, un
C.C.P. peut étre octroyé pour un principe actif, figurant dans les re-
vendications du brevet de base invoqué, méme si le médicament
concerné comprend d’autres principes actifs que celui ou ceux in-
clus dans le brevet®®; ainsi que pour une application différente
d’un produit pour laquelle une autorisation de mise sur le marché
a été délivrée pourvu que cette application entre dans le champ
de protection conférée par le brevet de base invoqué a I'appui de
la demande de C.C.P°. En revanche, un C.C.P. ne peut étre oc-
troyé pour des principes actifs qui ne se retrouvent aucunement
dans le brevet dont il entend prolonger la durée®’.

E1Droit des marques

A. Validité de la marque

1. Représentation graphique

29. — Pour constituer une marque, un signe doit pouvoir faire I'ob-
jet d’une représentation graphique qui soit claire, précise, com-
plete par elle-méme, facilement accessible, intelligible, durable et
objective. Il est rare toutefois que cette condition de lisibilité de la
marque déposée fasse I'objet d’'une appréciation par les juridic-
tions de 'Union européenne. Exception remarquable durant la pé-
riode analysée, le Tribunal a refusé I'enregistrement d’une marque
de couleur par le titulaire de la marque tridimensionnelle Rubik’s
cube, car la description globale de la marque était empreinte
d’ambiguité et de contradiction®. La demande d’enregistrement

comprenait la représentation de six carrés de couleurs différentes,
ainsi qu’une description de la disposition des couleurs les unes
par rapport aux autres. Lenregistrement a été refusé notamment
parce que tous les carrés (hormis le carré noir) ont un bord noir,
c’est-a-dire qu'ils ne consistent pas en des couleurs désignées de
maniére abstraite et sans contour. En outre, la description man-
quait de clarté, car en la lisant il n’est pas certain que le lecteur
imagine qu'il s’agisse des couleurs disposées sur un cube. Le Tri-
bunal a conclu que ce qui rendait la marque non recevable a I'en-
registrement n’était pas tant 'absence de représentation de I'un
des éléments individuels du signe, que la maniére erronée, peu
claire et contradictoire dont ces éléments ont été mentionnés et
combinés, ainsi que I'incompatibilité de la combinaison des cou-
leurs avec la notion de marque de couleur en tant que telle.

¢“Une identification des produits et services
couverts par la marque doit étre
suffisamment claire et précise

2. ldentification des produits et services
pour lesquels la marque est demandée

30. — La demande d’enregistrement d’'une marque doit indiquer
les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Mais quel est le degré de précision et de clarté auquel doit ré-
pondre cette détermination? La Cour de justice a considéré, dans
un arrét important pour les praticiens du droit des marques, que
cette identification soit réalisée par le demandeur avec suffisam-
ment de clarté et de précision « pour permettre aux autorités com-
pétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de
déterminer 'étendue de la protection demandée »%2. La classifica-
tion de l'arrangement de Nice, généralement utilisée dans tous les
Etats membres, peut certes étre utile, poursuit la Cour, mais elle
manque souvent de précision ce qui implique qu’un « demandeur
qui utilise toutes les indications générales de I'intitulé d’une classe
particuliére (...) doit préciser si sa demande d’enregistrement vise
ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste
alphabétique de la classe particuliere concernée ou seulement
certains de ces produits ou services »%*. Cet arrét a conduit I'Of-
fice de 'harmonisation dans le marché intérieur (O.H.M.1.) a révi-
ser sa pratique quant a I'acceptation d’une référence a une classe
entiére de I'Arrangement de Nice®.

3. Caractere distinctif de la marque

31. — S’agissant de I'enregistrement d’un slogan comme marque
communautaire, la jurisprudence antérieure précisant que celui-ci
pouvait a la fois étre percu comme une formule promotionnelle et
comme une indication de I'origine commerciale des produits et
services, a été confirmée®. Dans la méme affaire, il a été précisé
que le seuil de distinctivité requis ne dépend pas du degré de spé-
cialisation du public pertinent®’.

2013 | Journal de droit européen | 65

jointes C-274/11 et C-295/11, (86) Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, The Unitary Patent Package : Twelve Reasons for
Concern. (87) C.J., 8 décembre 2011, Merck Sharp & Dohme, C-125/10, §§ 35-37. (88) Réglement (CE) n° 1901/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments & usage pédiatrique, modifiant le réglement (CEE) n°® 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/
83/CE ainsi que le réglement (CE) n® 726/2004, J.O. L 378 du 27 décembre 2006, p. 1. (89) C.J., 24 novembre 2011, Georgetown University, C-422/10;
C.J., 24 novembre 2011, Medeva, C-322/10. (90) C.J., 19 juillet 2012, Neurim Pharmaceuticals, C-130/11 (91) C.J., 24 novembre 2011, Medeva, C-322/
10. (92) Trib., 14 juin 2012, Seven Towns c. O.H.M.1., T-293/10. (93) C.J., 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, § 49. De maniere
intéressante, I'affaire qui a conduit aux questions préjudicielles posées a la Cour semblait avoir ét¢ montée de toutes pieces pour susciter I'intervention du
juge européen sur cette question. (94) Ibidem, § 61. (95) Voy. communication 2/12 de I'O.H.M.I., disponible sur son site web : www.oami.europa.eu.
(96) C.J., 12 juillet 2012, Smart Technologies ULC, C-301/11 P, §§ 29-30. (97) Ibidem, § 50.

J.D.E. n° 196 - 2/2013
Larcier - © Groupe De Boeck s.a.
F.UNDP. /



66 | Journal de droit européen | 2013

32. — Durant la période examinée, ont été refusés a I'enregistre-
ment huit motifs a carreaux de différentes couleurs en tant que
marques figuratives pour des tissus ou des produits composés de
tissus®, ainsi que la forme d’une bouteille de biére, car les élé-
ments constituant cette bouteille ne se distinguaient pas réelle-
ment des formes d’emballage de la biere fréquemment utilisées
dans le commerce®.

4. Caractere descriptif d’'une marque

33. — Assez logiquement, la Cour de justice a considéré que la
juxtaposition d’un syntagme descriptif et d’'une séquence de
lettres constituant 'abréviation de celui-ci pour le public concerné
(par exemple Multi Market Fund MMF) constituera un signe des-
criptif, I'ajout de ces lettres ne permettant pas dans ces circons-
tances de donner un caractére distinctif a la marque'®.

¢¢Le relief de la face supérieure d’une forme
déposée peut étre apprécig comme une
marque tridimensionnelle

34. — Pendant la période examinée, le Tribunal a notamment
considéré que les marques suivantes étaient descriptives : Medi
pour des produits et services a usage médical'®'; Restore pour
des appareils médicaux, car ce terme, en une de ses significations
potentielles, est directement associé au rétablissement de la
santé'%%; Euro Automatic Paiement pour des produits du domaine
de l'informatique et des télécommunications;'®® Autocoaching
pour des services de formation;'%* Ecoperfect pour des ustensiles
de ménage;'% Highprotect pour des métaux'®; Atrium pour des
matériaux de construction, car il peut servir & désigner la destina-
tion de ces produits;107 Passionately Swiss, car la marque est
composée exclusivement d’'une indication de la provenance
suisse et que cette indication revét également un caractére des-
criptif de la qualité, dans la mesure ou les produits et services
d’origine suisse sont généralement reconnus comme étant de
bonne qualité; % et Tennis Warehouse pour des vétements et du

matériel de tennis'?°,

5. Marques portant sur des formes tridimensionnelles

35. — Paques s’annonce difficile pour les producteurs d’animaux
en chocolat. La Cour de justice a en effet rejeté plusieurs recours
visant a voir reconnaitre un droit de marque sur des formes de
lapin'™ ou de souris'", & défaut de caractére distinctif. Dans
cette derniére affaire, la Cour a précisé qu'il n’est pas erroné d’ap-
pliquer les criteres d’appréciation des marques tridimensionnelles
a la forme graphique qui constitue le relief de la face supérieure de
la forme déposée en tant que marque, cet élément figuratif ne
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consistant pas en un signe indépendant de 'aspect des

produits' 2.

36. — S’agissant des exclusions de certaines formes, le Tribunal
a par exemple refusé I'enregistrement de la forme d’un manche de
couteau.'"® Bien que la forme du manche du couteau pourrait étre
percue comme ressemblant a un poisson, cette forme était due
aux caractéristiques ayant une fonction technique, ce que confir-
mait I'existence d’un brevet échu portant sur ces caractéristiques
techniques. Il est intéressant a ce titre de noter que le Tribunal rap-
pelle clairement que I'objectif de cette exclusion est d’éviter que
« les entreprises [n'utilisent] le droit des marques pour perpétuer,
sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des
solutions techniques, tels que des brevets »''4,

Une autre forme d’un couteau est également rejetée, mais étant
déposée comme une marque figurative représentant une surface
avec des pois noirs et non comme une forme tridimensionnelle, le
Tribunal précise que l'interdiction d’enregistrer une marque qui
consiste en réalité en une forme nécessaire a I'obtention d’'un ré-
sultat technique s’applique a tout signe, bi ou tridimensionnel, dés
lors que toutes les caractéristiques essentielles du signe ré-
pondent & une fonction technique.''® Dans cette affaire toutefois,
'O.H.M.1. avait considéré que 'ensemble des pois noirs représen-
tait des creux et constituait une structure antidérapante appliquée
sur le manche d’'un couteau en se basant non sur la marque figu-
rative déposée, mais sur les couteaux eux-mémes. Ce qui permet
au Tribunal d’annuler la décision de I'O.H.M.I. en rappelant que
seul le signe tel que reproduit dans la demande d’enregistrement
doit faire I'objet de 'examen de la marque et non pas les représen-
tations des produits effectivement commercialisés.

6. Acquisition d'un caractére distinctif par I'usage

37.— La Cour de justice rappelle que la marque doit avoir acquis
un caractere distinctif par 'usage dans toute I'Union (en réalité
dans les Etats de 'Union dans lesquelles elle n’avait pas ce carac-
tére ab initio), mais admet qu'il serait excessif d’exiger la preuve
d’une telle acquisition pour chaque Etat membre pris
individuellement''6. La preuve apportée par le demandeur de la
marque doit toutefois étre quantitativement suffisante.

7. Margues contraires a |'ordre public

38. — Lors de la période examinée, le Tribunal a refusé a I'enre-
gistrement une marque figurative comprenant la mention Que
Buenu Ye! Hijoputa pour contrariété aux bonnes moeurs''”. Le
terme « Hijoputa », qui se détache nettement des autres éléments
de la marque, a la méme signification que I'expression « hijo de
puta » qui est une insulte en espagnol. Le consommateur moyen
percevra I'expression en cause comme étant trés choquante et
profondément indécente.

(98) Trib., 19 septembre 2012, V. Fraas c¢. O.H.M.1., T-326/10 a 329/10; 26/11; 31/11; 50/11 et 231/11. (99) Trib., 12 juillet 2012, Unién de Cervecerias Pe-
ruanas Backus y Johnston ¢. O.H.M.1., T-323/11. (100) C.J., 15 mars 2012, Strigl et Securvita, aff. jointes C-90/11 et C-91/11, § 40. (101) Trib., 12 juillet
2012, Medi c. O.H.M.1., T-470/09. (102) Trib., 15 novembre 2011, Abbott Laboratories c. O.H.M.I., T-363/10. (103) Trib., 5 septembre 2012, Euro-Informa-
tion ¢. O.H.M.1., T-497/11. (104) Trib., 10 mai 2012, Pedro German Amador Ldpez c. O.H.M.1., T-325/11. (105) Trib., 24 avril 2012, Leifheit c. O.H.M.1., T-
328/11. (106) Trib., 6 mars 2012, ThyssenKrupp Steel Europe c. O.H.M.1., T-565/10. (107) Trib., 17 janvier 2012, Hamberger Industriewerke c. O.H.M.1., T-
513/10. (108) Trib., 15 décembre 2011, Mévenpick Holding c. O.H.M.1., T-377/09. (109) Trib., 22 novembre 2011, Sports Warehouse, T-290/10. (110) C.J.,
24 mai 2012, Lindt ¢. O.H.M.I., C-98/11 P. (111) C.J., 6 septembre 2012, August Storck c. O.H.M.1., C-96/11 P. (112) Ibidem, §§ 37-38. (113) Trib., 19 sep-
tembre 2012, Reddig c. O.H.M.1., T-164/11. (114) Ibidem, § 31. (115) Trib., 8 mai 2012, Yoshida Metal Industry c. O.H.M.I., T-331/10 et T-416/10.
(116) C.J., 19 janvier 2012, O.H.M.I. c. Nike International, C-53/11 P, § 62. (117) Trib., 9 mars 2012, Federico Cortés del Valle Lépez c. O.H.M.1., T-417/10.
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B. Disponibilité de la marque

1. Produits identiques ou similaires

39. — Pendant la période analysée, ont notamment été considé-
rés comme produits et services identiques ou similaires :

— les produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies
digestives et les compléments alimentaires & usage médical''8;

— les cables, fils connecteurs, dispositifs de contrdle et les appa-
reils pour I'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son et des images''®;

— lesinstruments de pesage et les appareils de mesurage ou de
controle';

— les caisses enregistreuses ou machines a calculer et les

ordinateurs'?";
122.

— les logiciels de jeux et les jeux et jouets'==;

— les sacs, articles de bagagerie et les parapluies'®, ainsi

qu'avec les vétements et chaussures'?* et les ceintures'?5;

— les huiles, graisses comestibles, vinaigre, moutarde, sel,

sauces (condiments), épices et les fruits et Iégumes frais'5;

— les services d’agences publiques et les affaires financiéres'?’;

— les services d'un conseiller fiscal et les services en matiere de
fusions et acquisitions'8, ainsi qu’avec les services juridiques'?°.

Ont par contre été jugés différents :

— les produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies

digestives et les produits hygiéniques'®’;

— les lunettes et les produits de joaillerie ou montres'®';

— les farines et les biscuits, gateaux, patisserie, crackers, pro-

duits de boulangerie’®?;

— les bieres; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits et la tequila’®.

2. Ressemblance entre les signes et risque de confusion

40. — Dans l'appréciation, lors d’'une procédure en opposition,
d'un risque de confusion entre un signe antérieur et une marque
demandée a I'enregistrement, le degré de caractére distinctif de
ceux-ci joue un certain réle, mais I'exercice a toutefois ses li-
mites et ne peut aboutir a constater 'absence de tout caractére
distinctif du signe identique a une marque nationale invoquée a
Iappui de I'opposition, car cela reviendrait a invalider cette pro-
tection, ce qui releve du ressort exclusif des autorités nationales
compétentes'3*. Le signe F1 pour des produits et services liés
au sport automobile avait ainsi été déclaré générique par le Tri-
bunal, cet élément de la marque demandée a I'enregistrement
étant identique a une marque nationale antérieure qui en deve-
nait, par voie de conséquence, nulle.

Deux décisions prononcées par le Tribunal comportaient pareille-
ment une marque dont un élément était tres faiblement distinctif.

Dans l'une, il fut jugé qu'’il n’y avait pas de risque de confusion
entre la marque figurative Basket et le signe verbal Eurobasket, le
terme commun pouvant étre percu comme une indication descrip-
tive des produits concernés (des jeux)'3®. Par contre dans une af-
faire opposant les signes verbaux Visual et Visual Map pour des
services d’opticiens, le risque de confusion a été constaté malgré
le caractére distinctif trés faible de la marque antérieure Visual'2®.

41. — Le Tribunal est également intervenu dans des litiges impli-
quant une « série » (ou « famille ») de marques. Une série de
marques est un ensemble de marques détenues par un titulaire,
qui déclinent un élément en tant qu’élément de base. Selon la ju-
risprudence européenne’®’, un risque de confusion tenant &
I'existence d’une série de marques antérieures ne peut étre invo-
qué que si deux conditions sont réunies : le titulaire d’'une série
d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de I'usage de
toutes les marques appartenant a la série ou, a tout le moins, d’'un
nombre de marques susceptible de constituer une série, et la
marque demandée doit non seulement étre semblable aux
marques appartenant a la série, mais également présenter des
caractéristiques susceptibles de s’y rattacher.

Dans une autre affaire, le titulaire d’une série de marques se réfé-
rait & des enregistrements de marques allemandes déclinant le
terme Spar (a savoir les marques Die Sparsamen, Eurospar et
Spar Express), a des pages internet comportant des références a
ces marques, ainsi qu’a sa raison sociale (Spar Handelsgesell-
schaft mbH). Ni les extraits du registre allemand des marques, ni
limpression des pages internet s’y référant, ne pouvaient selon le
Tribunal constituer des preuves suffisantes de la présence effec-
tive de ces marques sur le marche pertinent, notamment en I'ab-
sence de toute preuve quant aux chiffres d’affaires obtenus dans
le cadre de I'usage de chacune desdites marques'®. En outre, le
Tribunal a constaté que, dans la mesure ou le mot Spar n’était que
faiblement distinctif pour la plupart des produits et des services en
cause, et n’était pas repris en tant que tel dans la marque deman-
dée (Spa Group), dont le premier élément verbal est conceptuel-
lement différent, cette derniére ne pouvait étre considérée comme
déclinant un élément commun avec les marques antérieures et
constituer une série de marques. De méme, dans I'affaire Cosmo,
les preuves d’'usage des marques antérieures menant a un carac-
tére distinctif accru ou a la notoriété qui ont été rapportées pour
prouver la série de marques, ne portaient que sur des produits re-
levant de secteurs différents de ceux de la marque demandée. En
outre, ni dans la marque antérieure Cosmopolitan ni dans la
marque demandée, I'élément Cosmo ne sera probablement pergu
comme étant un élément indépendant permettant de rattacher ces
marques & une série'®. En revanche, dans l'affaire Citi, le titulaire
des marques antérieures a réussi a prouver l'usage de ses
marques au sein d’une famille, I'élément Citi étant commun a
toutes les marques antérieures et constituant I'élément distinctif
de celles-ci'.
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(118) Trib., 29 février 2012, Certmedica International et Lehning entreprise ¢. O.H.M.1., T-77/10 et T-78/10. (119) Trib., 23 novembre 2011, Monster Cable
Products ¢. O.H.M.1., T-216/10. (120) Trib., 18" février 2012, mtronix c. O.H.M.1., T-353/09. (121) Ibidem. (122) Trib., 2 février 2012, Almunia Textil c.
O.H.M.1., T-596/10. (123) Trib., 15 novembre 2011, Vaclav Hrbek c. O.H.M.1., T-434/10. (124) Trib., 27 septembre 2012, El Corte Inglés c. O.H.M.1., T-39/10.
(125) Trib., 23 novembre 2011, The Pukka Luggage Company c. O.H.M.1., T-483/10. (126) Trib., 26 septembre 2012, Enrique Serrano Aranda c. O.H.M.1., T-
265/09. (127) Trib., 26 septembre 2012, IG Communications c. O.H.M.1., T-301/09. (128) Trib., 2 février 2012, Klaus Goutier c. O.H.M.I., T-387/10.
(129) Ibidem. (130) Trib., 29 février 2012, Certmedica International et Lehning entreprise c. O.H.M.I., T-77/10 et T-78/10. (131) Trib., 27 septembre 2012,
Emilio Pucci International c¢. O.H.M.1., T-357/09. (132) Trib., 22 mai 2012, Kraft Foods Global Brands c. O.H.M.1., T-60/11. (133) Trib., 3 octobre 2012, Mus-
tafa Yilmaz c. O.H.M.I., T 584/10. (134) C.J., 24 mai 2012, Formula One Licensing, C-196/11 P. (135) Trib., 2 février 2012, Almunia Textil c. O.H.M.1., T-
596/10. (136) Trib., 24 janvier 2012, Indo International c. O.H.M.1., T-260/08. (137) Trib., 23 février 2008, /l Ponte Finanziaria c. O.H.M.1. (Bainbridge), T-194/
03, confirmé par C.J., 13 septembre 2007, I/ Ponte Finanziaria c. O.H.M.I., C-234/06. (138) Trib., 31 janvier 2012, Spar Handelsgesellschaft c. O.H.M.1., T-
378/09. (139) Trib., 27 juin 2012, Hearst Communications c. O.H.M.1., T-344/09. (140) Trib., 26 septembre 2012, IG Communications c¢. O.H.M.1., T-301/09.
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3. Protection de la marque renommée

42. — Durant la période examinée, le Tribunal a admis I'existence
d’un lien entre la marque renommée Viagra pour le médicament
bien connu et la marque Viagura demandée pour des boissons al-
coolisées et non alcoolisées'*’, et 'existence d’un risque d’exploi-
tation et de parasitisme manifeste de la marque célébre ou une
tentative de tirer profit de sa réputation.

4. Usage sérieux de la marque antérieure

43. — Larticle 10(2) de la directive sur les marques prévoit que le
demandeur en opposition puisse, pour prouver 'usage sérieux de
sa marque, invoquer une utilisation de celle-ci dans une forme qui
differe de celle sous laquelle la marque a été enregistrée, sans
toutefois que les différences entre les deux formes n’altérent le ca-
ractére distinctif de la marque. Par exemple, le Tribunal a tantét
jugé que l'usage de la marque enregistrée L114 accompagnée en
pratique du terme Lehning et d’un logo, n’altérait pas son carac-
tére distinctif'“%; ou qu’en revanche, les utilisations n’étaient pas
fidéles (usage du signe Fruit of the Loom, au lieu de Fruit) et que
les usages invoqués n’étaient donc pas valables'*3. La Cour a
également précisé dans une décision récente qu'il est indifférent
que cette forme différente soit elle-méme enregistrée comme
marque'#4,

44, — A roccasion d’'une opposition & propos de marques proté-
geant des produits faits de cuir, le Tribunal va rappeler que 'usage
sérieux d’'une marque ne peut étre constaté que lorsque cette
marque est utilisée pour garantir I'identité d’origine des produits
ou des services pour lesquels elle a été enregistrée’®. Dans le
cas ou le titulaire de la marque antérieure fabrique et commercia-
lise des peaux et des cuirs et ne confectionne pas les produits finis
en peau et en cuir, il ne faut pas prendre en considération le fait
que les marques sont souvent assimilées aux produits finis lors de
I'examen de I'usage sérieux. En effet, d’une part ces produits sont
tant par leur nature que par leur finalité et leur destination, essen-
tiellement différents, d’autre part, admettre cet argument équivau-
drait a considérer que le titulaire de la marque est le fabricant des
produits finis, alors que cela ne correspond pas a la réalité de son
exploitation commerciale.

Dans cette méme affaire, le Tribunal va rejeter 'argument selon le-
quel I'étendue de la protection d’'une marque doit tenir compte des
développements possibles de I'activité de I'entreprise en fonction
de I'évolution du secteur et, en particulier, de la décision d’un fa-
bricant de cuir d’exploiter la notoriété de sa propre marque et
d’étendre son activité a la production de produits finis avec la
méme marque. Au contraire, pour pouvoir faire opposition, le titu-
laire d’'une marque antérieure doit apporter la preuve de son
usage sérieux au cours d’'une période bien déterminée, a savoir
les cing années qui précédent la publication de la demande de
marque communautaire. Consécutivement, le titulaire d’une
marque antérieure qui n'a pas prouvé I'usage sérieux de ladite
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marque au cours de la période indiquée ne saurait invoquer la pro-
tection de cette marque dans le cadre d’éventuels développe-
ments futurs des produits.

45. — Enfin, concernant les questions liées a la preuve de 'usage
sérieux apportée au soutien des motifs d’opposition a une de-
mande d’enregistrement de marque communautaire et les ques-
tions liées a l'aspect territorial de 'usage des marques, le Tribunal
a décidé qu’elles sont régies par les dispositions pertinentes du
réglement 207/2009 sur la marque communautaire (R.M.C.)!46
sans qu'il soit besoin de faire référence a une quelconque disposi-
tion de droit interne des Etats membres'*’. Le fait que les
marques nationales ou internationales antérieures puissent étre
invoquées a I'appui d’une opposition formée contre I'enregistre-
ment de marques communautaires n’implique pas que le droit na-
tional applicable a cette marque antérieure soit le droit pertinent
en ce qui concerne une procédure d’opposition communautaire.
Cependant, en I'absence de dispositions pertinentes dans le
R.M.C. ou la directive 2008/95/CE'“® le droit national sert de
point de référence’*°. Tel n’est toutefois pas le cas en ce qui
concerne la détermination du territoire sur lequel doit étre démon-
tré 'usage de la marque antérieure. Cette question est régie par le
R.M.C. de fagon exhaustive, sans qu'’il soit besoin de se référer au
droit national.

5. Autres signes antérieurs protégés

46. — D’apres le R.M.C., le titulaire d’'une marque nationale non
enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont
la portée n’est pas seulement locale peut obtenir I'annulation
d’une marque communautaire plus récente, lorsque le droit natio-
nal lui donne le droit d’interdire I'utilisation d’une telle marque.
Lors de la période analysée, le Tribunal a été saisi de différentes
affaires mettant en conflit divers types de droits antérieurs contre
des marques.

La premiéere affaire concernait la demande d’annulation d’une
marque communautaire sur la base d’un droit d’auteur
antérieur'®", || s'agissait du dessin d’'une main qui sourit, appelée
mano portafortuna, et possiblement protégé par le droit d’auteur
italien. A la question de savoir si la protection du droit d’a