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Arrét « Internetportal und Marketing » :
la notion d’enregistrement abusif de noms de domaine
précisée par la Cour de justice’

ANS L’ARRET Internetportal und Marketing, la Cour de justice a interprété la notion de mauvaise

foi permettant de qualifier d’abusif un enregistrement de nom de domaine. Les précisions

apportées s’appuient sur les travaux menés a I’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle et sont pleinement cohérentes avec la jurisprudence et la doctrine dominantes en la matiére.

Introduction

L'arrét Internetportal und Marketing apporte
d’intéressantes précisions sur la notion de mau-
vaise foi qui constitue un des éléments clés de
la définition de I"enregistrement abusif de noms
de domaine contenue a larticle 21 du regle-
ment 874/2004 relatif au domaine « .eu »2.

Afin de bien comprendre la portée de cet arrét,
il nous parait utile de rappeler brievement le
contexte d’adoption des regles régissant le do-
maine « .eu ».

Contexte

Lorsque I"exploitation commerciale d’internet
s’est développée, fin des années 1990, les titu-
laires de marques ont été confrontés a un im-
portant phénomene de fraude a 'enregistre-
ment de noms de domaine.

L'appréhension juridique de cette nouvelle for-
me de fraude s’est avérée relativement malai-
sée, car les concepts du droit des marques
n’étaient pas adaptés a I’environnement propre
ainternet®. Sur la pression des titulaires de mar-
ques, I'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (O.M.P.l.) a mené une large con-
sultation internationale sur les questions de
propriété intellectuelle soulevées par Iutilisa-
tion des noms de domaine®.

(1) CJ., 3 juin 2010, Internetportal und Marketing, C-
569/08, disponible sur le site web officiel de la Cour de
justice, a I'adresse http://curia.europa.eu.

) Réglement 874/2004 de la Commission du 28 avril
2004 établissant les regles de politique d’intérét général
relatives a la mise en ceuvre et aux fonctions du domaine
de premier niveau.eu et les principes applicables en ma-
tiere d’enregistrement, J.O.U.E. L 162, p. 40.

(3) A propos de la difficile conciliation des regles d’en-
registrement des noms de domaine et des regles du droit
de la propriété intellectuelle, voy. A. Cruquenaire,
« lidentification sur internet et les noms de 3omaine :
quand l"unicité suscite la multiplicité », /.T., 2001,
pp. 146-154.

(4) Le rapport final de ces travaux a été publié et consti-
tue une référence incontournable en la matiere. Voy.

A la suite de ces travaux, une procédure extra-
judiciaire internationale de résolution des liti-
ges a été mise sur pied afin de lutter contre les
enregistrements abusifs dans certains domaines
(Uniform Domain Name Dispute Resolution
Policy, en abrégé « UDRP »). Le succes de cette
procédure a inspiré les gestionnaires d’autres
domaines, de sorte que I'on peut véritablement
parler d’un modéle. Le législateur belge s’est
également inspiré des régles de la procédure
UDRP dans le cadre de I"adoption d’une loi
spécifique sanctionnant I’enregistrement abusif
de noms de domaine®.

Dans la mise en place du domaine « .eu », le
[égislateur européen a lui aussi tiré parti des tra-
vaux menés a I'O.M.P.l.

Enumération exemplative
de I'article 21 du réglement

La premiere précision utile apportée par I'arrét
commenté concerne la détermination des élé-
ments susceptibles d’étre pris en compte pour
prouver qu’un enregistrement de nom de do-
maine a été effectué de mauvaise foi au sens de
I"article 21 du reglement 874/2004.

En se fondant sur les travaux de 'O.M.P.L.° et
sur I'objectif du reglement de faire échec aux
enregistrements spéculatifs ou abusifs’, la Cour
indique que I"énumération figurant dans la dis-
position précitée ne peut étre qu’exemplative.
La mauvaise foi au sens de l'article 21 du regle-
ment 874/2004 peut donc étre démontrée sur la
base de toutes circonstances de faits propres a
chaque cas d’espéce.

O.M.P.1., « La gestion des noms et adresses de I'internet :
questions de propriété intellectuelle », ra&)port final con-
cernant le processus de consultation de 'O.M.P.I. »,
30 avril 1999, disponible sur le site web officiel de
'O.M.P.l., a I'adresse http ://www.wipo.int/amc/fr/pro-
cesses/process1/report/index.html (derniére consulta-
tion le 21 juillet 2010).

(5) Loi du 26 juin 2003 relative a |'enregistrement abusif
des noms de domaine, M.B., 9 septembre 2003,
p. 45225.

(6) Point 38 de I'arrét (rappelant que le seizieme consi-
dérant du réglement renvoie aux recommandations de
I’O.M.P.I. en la matiére).

(7) Point 37 de l'arrét.

Sur ce point, la position de la Cour est pleine-
ment conforme a la logique du reglement et a
la doctrine et la jurisprudence dominantes®.

Eléments pertinents en |'espéce

Une fois le champ d’appréciation largement
ouvert, la Cour aborde l'interprétation de la no-
tion de mauvaise foi par rapport a certaines cir-
constances décrites par la juridiction de renvoi.
A cet égard, il n’est pas inutile de revenir sur le
mécanisme mis en place lors du lancement du
domaine « .eu », car c’est I'exploitation de
I'une de ses faiblesses qui est a l'origine du liti-
ge porté devant la Cour.

Afin de lutter préventivement contre les enre-
gistrement abusifs, le reglement 874/2004 pré-
voit un mécanisme d’enregistrement des noms
de domaine « .eu » par étapes : dans un pre-
mier temps (sunrise period)?, seuls les titulaires
de droits antérieurs pouvaient enregistrer les
noms de domaine (en cas de droits concurrents,
le principe du « premier arrivé, premier servi »
devait départager les demandeurs)'’; ensuite, le
domaine a été ouvert au public et seul le prin-
cipe du « premier arrivé, premier servi » régit
I'enregistrement de noms de domaine « .eu ».

La priorité d’enregistrement offerte aux titulai-
res de droits antérieurs ne couvrait que les
noms de domaine correspondant exactement
au signe sur lequel ils ont des droits. Une réser-
ve importante était cependant prévue lorsque le
signe antérieur protégé comporte des caracte-
res « spéciaux », tels que « & »'1. Il est alors

(8) A propos de la jurisprudence U.D.R.P., voy.
A. Cruquenaire, Le réglement extrajudiciaire des litiges
relatifs aux noms de domaine, Cahiers du C.R.1.D.,
n°® 21, Bruxelles, Bruylant, 2002, n® 217 et s. Dans le
méme sens concernant la jurisprudence fondée sur le re-
glement DNS BE, voy. T. Heremans et C. Morliere,
« Enregistrement abusif de noms de domaine : litiges ju-
diciaires et extrajudiciaires », in La protection des mar-
ques sur internet, Cahiers du C.R.1.D., n® 28, Bruxelles,
Bruylant, 2007, pp. 28-30. Voy. également B. Docquir,
« Examen de jurisprudence (1995-2005) : le conten-
tieux des noms de domaine », J.T., 2007, p. 69, n® 31.
(9) Période expirée en avril 2006.

(10) Considérant 12 et article 10 du reglement 874/
2004.

(11) Article 11 du reglement 874/2004.
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prévu que le nom de domaine couvert par la
priorité d’enregistrement est le signe protégé

dépourvu desdits caractéres spéciaux'?.

C'est précisément sur cette regle qu’est basé le
procédé jugé de mauvaise foi par la Cour de
justice. En effet, la société Internetportal und
Marketing a tenté de profiter de la période de
priorité pour enregistrer des noms de domaine
correspondant a des termes génériques de la
langue allemande. Comme les termes généri-
ques ne peuvent constituer une marque valable
A défaut de caractere distinctif'?, la société In-
ternetportal und Marketing a enregistré une sé-
rie de marques correspondant a des termes du
langage courant (langue allemande) mais dont
les lettres étaient séparées par des caracteres
spéciaux. Ainsi, le mot « Reifen », signifiant
pneus, a été enregistré comme marque sous la
forme « &R&E&I&F&E&N& ». Cet enregistre-
ment de marque permettait a la société autri-
chienne d’'invoquer un droit antérieur et donc
de bénéficier de la période sunrise pour enre-
gistrer le nom de domaine correspondant avant
tout autre opérateur. Dans cet exemple, le nom
de domaine bénéficiant de la priorité est la
marque dépourvue de ses caracteres spéciaux,
soit « reifen.eu ».

Aprés avoir rappelé que toutes les circonstan-
ces propres au cas d’espece doivent étre envi-
sagées pour déterminer |'éventuelle mauvaise
foi, la Cour releve plusieurs éléments qu’elle
estime décisifs dans le cas d’espece : la volonté
d'utiliser le nom de domaine en relation avec le
commerce de pneus'?; la volonté manifeste de
camoufler un terme générique par I'usage sys-

(12) Article 11, alinéa 2, du méme réglement.

(13) En ce sens, A. Braun et E. Cornu, Précis des mar-
ques, 5 édition, Bruxelles, Larcier, 2009, n® 99 et s.

(14) Points 47 et 48 de 'arrét.

tématique de caracteres spéciaux visés par
I'article 11 du réglement 874/2004'>; le carac-
tere répétitif de ces manceuvres'®; le fait que les
marques ont été toutes enregistrées peu de
temps avant l'ouverture de la premiéere phase
d’enregistrement des noms de domaine
« .eu »] .

La combinaison de ces différents indices méne
la Cour a la conclusion que la société Internet-
portal und Marketing a tenté, par un artifice, de
contourner la procédure d’enregistrement par
étapes en s’arrogeant de maniere indue une
priorité sur les autres opérateurs qui auraient pu
essayer, dans la phase d’ouverture totale, d’ob-
tenir le méme nom de domaine correspondant
a un terme générique de la langue allemande.

Dans |’appréciation de la mauvaise foi au sens
de I'article 21 du réglement 874/2004, il con-
vient dong, selon la Cour, d’accorder une atten-
tion particuliere a de tels éléments.

Cohérence de la position adoptée

Ce second point important de Iarrét doit lui
aussi étre approuvé. Une analogie intéressante
nous semble pouvoir étre faite avec I'apprécia-
tion de Iidentité entre nom de domaine et signe

(15) Point 50.
(16) Point 51.
(17) Point 52.
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distinctif antérieur.

Ainsi, en matiére de typosquatting — pratique
consistant a enregistrer comme nom de domai-
ne un signe identique a une marque sous réser-
ve d’une faute de frappe — on juge que la con-
dition d’identité entre nom de domaine et signe
distinctif antérieur est remplie en dépit de la
faute de frappe volontairement introduite dans
le but d’échapper au grief d’identité de
signes!8,

De méme, on considere que seuls les éléments
distinctifs du nom de domaine doivent étre pris
en considération pour évaluer I'identité des si-
gnes, ce qui conduit a écarter les éléments dic-
tés par la technique (tels que « www. » ou
« http:// ») ou encore le suffixe identifiant le do-
maine concerné (« .eu », par exemple)“’.

Enfin, la jurisprudence conclut a I'identité des
signes lorsque la seule différence entre le nom
de domaine litigieux et la marque considérée
réside dans un caractére spécial non suscegti-

ble d’étre incorporé a un nom de domaine?’.

Conclusion

Cet arrét démontre que méme les réglementa-
tions les plus pointues sont susceptibles de
comporter des failles. Il est dés lors opportun de
combiner les regles détaillées avec des disposi-
tions plus ouvertes offrant au juge une certaine
souplesse dans I"application de la norme.

Grace a la plasticité du concept de mauvaise foi
utilisé dans I'article 21 du reglement 874/2004,
la Cour de justice a pu assurer une interpréta-
tion du droit conforme aux objectifs de la regle
concernée, en dépit de I'ingéniosité du justicia-
ble dans sa tentative de contournement des li-
mites posées par le législateur européen.

Dans Iappréciation de la Cour de justice, la ré-
férence aux travaux de I'O.M.P.l. est logique,
dans la mesure ol ceux-ci sont |'élément fon-
dateur de la mise en place de la plupart des ins-
truments de lutte contre les enregistrements
abusifs de noms de domaine. Elle est d'ailleurs
conforme a la volonté du législateur commu-
nautaire concernant le texte interprété.

Alexandre CRUQUENAIRE?

(18) Voy. A. Cruquenaire, Le reglement extrajudiciaire
des litiges relatifs aux noms de domaine, op. cit., p. 97.

(19) En ce sens, voy. notamment Bruxelles, 1" avril
1998, J.L.M.B., 1998, p. 1588. Cfr également A. Cruque-
naire, « Noms de domaine », in Les droits intellectuels,
tiré a part du Répertoire notarial, Bruxelles, Larcier,
2007, p. 254, n®212; T. Heremans, Domeinnamen :
een juridische analyse van een nieuwe onder-
scheidingsteken, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 152.

(20) A propos de I'exemple du signe « & », voy.
B. Docquir, « Examen de jurisprudence (1995-2005) : le
contentieux des noms de domaine », op. cit., n° 14.
(21) Avocat (elegis — Hannequart & Rasir), maitre de
conférences aux Facultés universitaires Notre-Dame de
la paix et chercheur au Centre de recherche informati-
que et droit (Namur, Belgique). L'auteur peut étre con-
tacté a I'adresse suivante : a.cruquenaire@elegis.be.
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