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Le principe de spécialité est I'une des caractéristiques de la famille des signes
distinctifs. Grace a ce principe deux ou plusieurs signes distinctifs, identiques ou
similaires, peuvent coexister pacifiguement, s’ils désignent des objets différents.
L’environnement numérique représente un nouveau challenge devant I'application de ce
princip. Avec I'apparence des noms de domaine, un nombre incalculable des conflits ont
été déclenchés avec les signes distinctifs, notamment les marques. La question se pose est
de savoir si le role pacificateur du principe de spécialité pourrait trouver sa place dans le
monde virtuel en assurant une meilleure indentification sur la Toile. La réponse a cette
question varie évidemment selon la voie choisie ; judiciaire ou extrajudiciaire.

Les droits sur les signes distinctifs, comme touts les droits de la propriété industrielle
assurent, a leurs titulaires une exclusivité d’utilisation vis-a-vis des concurrents. Mais, ce
monopole n'est pas absolu comme le cas pour les droits sur les créations nouvelles. Elle
est pourtant relative. En effet, le titulature d’'un signe distinctif n’a pas de droit en dehors
du secteur d’activité ou son signe est utilisél. Autrement dit, le titulaire d’'un signe
distinctif ne pourrait pas empécher la production des produits ou services similaires des
siens, s’ils seront exploités sous un signe différent, de méme qu’il ne pourrait pas
interdire I'utilisation de son signe sur des produits ou services différents2. Cette relativité
est la conséquence du principe de spécialité®, selon lequel «toute personne exploitant un
signe distinctif a I'obligation de I'affecter a la désignation d'un objet précis - un produit,
un service ou une activité commerciale - et de laisser les éléments constitutifs de ce
signe a la disposition de tiers désireux de les utiliser pour désigner des produits,
services ou activités difféerents »4.

Pour autant, le nom de domaine sert d’identifiant dans un environnement différent
des autres signes distinctifs. 1l est soumis a une logique technique trés particuliére.
D’une part, I'’équation « premier arrivé, premier servi » controle I'enregistrement des

noms de domaine, en donnant le premier demandeur, devant l'autorité compétente
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« bureaux d’enregistrement », le droit d’étre le seul utilisateur du nom de domaine.
D’autre part, il est techniquement impossible de déposer en tant que nom de domaine le
méme radical dans la méme zone ou extension ; soit générique ou géographique. Par
exemple, si le radical (lyon3.fr) est déposé, nul ne pourrait déposer un radical
strictement identique dans la zone « .fr ». En revanche, il est possible d’enregistrer le
méme radical dans une autre zone (lyon3.com), ou un radical proche dans la méme zone
(lyon-3.fr).

Cette unicité technique crée une rareté dans l'attribution des noms de domaine, d’ou
la tache de trouver un signe disponible est de plus en plus compliquée. Egalement, cette
unicité constitue une source des conflits avec les autres signes distinctifs. Alors que le
principe de spécialité permet I'utilisation de méme signe par plusieurs titulaires, dans le
monde virtuel, le signe n'aurait qu’'un seul titulaire. Par exemple, la marque « Mont
Blanc » est utilisée par plusieurs propriétaires dans des secteurs différents, mais cette
dénomination serait strictement enregistrée par un seul titulaire dans une zone
spécifique. Donc, les autres titulaires n'ont pas le choix que d’enregistrer des signes
proches dans la méme zone, ou identiques dans d’autres zones de nommage. La question
qui s'impose a cet égard, est de savoir si le principe de spécialité pourrait s’appliquer
dans ce contexte. La jurisprudence frangaise montre une évolution considérable dans la
matiere (A). Pourtant, les choses semblent un peu claires au sein de la voie
extrajudiciaire, fréequemment utilisée par les titulaires des signes distinctifs en raison de

sa rapidité et son prix peu colteux (B).

A. La voie judiciaire : une évolution constante

La jurisprudence a passé par deux étapes principales®. Au départ (entre 1996 et
1999), la jurisprudence était défavorable a I'application du principe de spécialité aux
noms de domaine. Les tribunaux sanctionnaient d’'une facon systématique le déposant
des noms de domaines identique ou similaires a un autre signe distinctifé. Ce fut par
exemple I'affaire « Alice »7. En I'espece, la SNC Alice, constituée en 1957, est titulaire de
la dénomination sociale « Alice », et également elle a déposé en 1975 la marque
« ALICE » pour désigner les services et les activités d’'une agence de publicité relevant de
la classe 35. Elle a découvert en décembre 1997 qu’une société, constituée le 28 octobre

1996, utilisait également la raison sociale et le nom commercial « Alice », ainsi que le
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domaine «alice.fr» sur le réseau Internet. Cette derniére société est également le
titulaire de la marque « Alice d’ ISOFT », qui a été déposé le 18 janvier 1996 pour
identifier ses activités dans les domaines de I'informatique et de la création de logicielle.
La premiére société a considéré que I'enregistrement du nom de domaine précité porte
atteinte a son signe et crée un risque de confusion.

Suivant la logique de la spécialité, ces deux signes pourraient coexister
naturellement, puisque ils sont utilisés dans des secteurs d’activités différentes (publicité
pour la premiere société et informatique pour la deuxiéme). En revanche, le TGI de Paris
adopta un raisonnement anti-spécialité en jugeant que « Que I'enregistrement d'un nom
n'est cependant pas limité par le principe de spécialité, ce qui provoque l'indisponibilité
de ce nom dans tout autre domaine d’activité, pour toute autre entreprise, dans la zone
déterminée ». De la sorte, le tribunal a ordonné la radiation du nom de domaine
litigieux, en constatant I'absence de volonté manifestement déloyale de la part de la
société defenderesse.

Pourtant, la Cour d’appel de Paris a bouleversé completement la situation. Dans son
jugement du 4 décembre 1998, la Cour a infirmé I'ordonnance rendu par le TGI et a
considéré qu’il n y pas de risque de confusion puisque que les deux sociétés avaient de
spécialité différente : « si la SNC Alice peut revendiquer indéniablement une utilisation
antérieure de la dénomination sociale, il ne peut en étre déduit pour autant de maniere
évidente une usurpation fautive de celle-ci par la SA Alice, alors gu’il s'agit d'un
prénom commun et qu’en raison des activités totalement différentes des deux sociétés, il
ne peut y avoir de confusion dans l'esprit du public »8. Depuis lors, les tribunaux ont
commencé d’appliquer le principe de spécialité aux noms de domaine. Par conte, la
jurisprudence était partagée par rapport la méthode selon laquelle la spécialité doit étre
appreéciée.

A la lecture de la jurisprudence, on peut constater qu’il y avait trois méthodes pour
appreécier la spécialité des noms de domaine. La premiére est subjective. Elle prend en
compte la nature de I'activité de I'exploitant du site web afin de déterminer la spécialité
des signes litigieux. Dans l'affaire « Le guide Routard » dont le monsieur Philippe G.
anime, depuis 1973, une collection de guides touristiques intitulée « Le Guide du
Routard ». Il a déposé la marque Routard pour désigner des activités, et il exploite

également un site Internet accessible depuis les noms de domaine « routard.fr » et
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« routard.com », dont il est titulaire. Début 2001, il s’est apercu de I'existence d’'un site
Internet, a caractére pornographique exploité par une société appelée Palais PVS, sous le
nom de domaine « leroutardux.com ».

La Cour dappel de Paris a donné raison au plaignant en jugeant que «sont
similaires, les produits et services qui, en raison de leur nature et de leur destination,
sont susceptibles d'étre attribués par la clientéle a la méme origine »°. Ce raisonnement
Permet donc de considérer comme similaires des produits ou des services auxquels le
consommateur attribue la méme originel®. En d’autres termes, l'appréciation du
consommateur moyen semble d’étre le critere pour déterminer la similarité entre deux
marques. Un autre Courant prend en compte I'activité de I'exploitant du site web et non
les consommateurs. Ce fut le cas de I'affaire « Champagne Céréales »!1. En I'espéce, la
coopérative agricole Champagne Céréales exercait son activité dans la collecte et
I'approvisionnement des céréales depuis 70 ans, et bénéficiait d’'une notoriété nationale
et internationale dans ce secteur. En découvrant I'enregistrement des noms de
domaine « champagnecereales.com » et « champagne-cereales.com » par un tiers, la
coopérative agricole a réagi en justice pour récupérer les noms de domaine précités. Le
juge a considéré que la similarité existe entre les signes litigieux puisque le titulaire de
domaines litigieux était un intermédiaire du commerce en produits alimentaires. De ce
fait, le tribunal a ordonné le transfert des domaines litigieux au profit de la
demanderesse.

Cette méthode semble inapproprié dans la mesure ou il est difficile de recherche la
vrai identité et la réelle activité du titulaire du nom de domaine, particulierement dans
les zones génériques ou il N’y a pas de vrai systeme de vérification. D’'un autre coté,
I'application de cette méthode serait injuste s’il existe une différence entre I'activité
exercée par le titulaire du nom de domaine dans le monde physique et virtuel. Par
exemple, si le monsieur (x) exerce plusieurs activités dans les secteurs d’hotellerie,
location de véhicules, restauration et construction, et il développe uniquement ses
services d’hotellerie par un site internet identifié par le nom de domaine « abc.com ». De
I'autre c6té, monsieur (y) est titulaire de la marque « abc » désignant la location de
véhicules. Ce dernier pourrait assigner le domaine « abc.com », puisque monsieur (x)

exerce une activité similaire, malgré le fait que le site web identifié par le nom de
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domaine « abc.com » est consacré a une activité tout a fait différente. A cause de ces
critiques, les tribunaux ont commencé de rechercher un autre critére.

En effet, la jurisprudence a recouru a la classe dans laquelle la marque a étre déposée
comme critere pour apprécier la spécialité dans le cas d'un litige avec un nom de
domaine. Selon cette tendance, les juges considéerent que la marque doit étre déposée
dans la classe 38, relative aux services de télécommunication, afin d’étre protéger contre
son usage a titre du nom de domaine. Cette solution a été appliquée dans plusieurs
jugements, notamment en concernant les marques notoires!2. Par exemple, dans I'affaire
« SFR », le tribunal a décidé de sanctionner, sur la base de contrefagon, la société W3
Systems INC, qui a déposée le nom de domaine « sfr.com » effectivement inexploité.
Cette condamnation a été basé sur le dép6t de la marque SFR dans la classe 38 aupres
I'INPI et 'OMPI, par la société Francaise du Radiotéléphone. Le tribunal considéra que
I'usage de la marque SFR en tant qu’'un nom de domaine, méme inactif, constitue une
reproduction de la marque SFR pour des produits ou services similaires, qui sont visés
I'acte du dépbt de marque : « l'utilisation par la société W3 Systems INC du nom de
domaine "sfr.com" sur le réseau Internet constitue la contrefacon de la marque "SFR",
que cette contrefacon est caractérisée du seul fait de I'enregistrement d’'un nom de
domaine la reproduisant »13,

Le méme raisonnement a été suivi également au regard des marques ordinaires.
Dans l'affaire « EGG » 14, le tribunal a appuyé sur le dépbt de la marque en classe 38
pour constater la similitude entre la marque et le nom de domaine « egg.fr », désignait
un site web non exploité. Quelques juges sont allées plus loin, et ont recouru a la classe
38 pour condamner la pratique du Pornsquatting, soit I'’enregistrement d’'une marque
comme nom de domaine afin de donner I'accés a un site caractére pornographique. Cette
solution a éte transposée dans l'affaire « Entrevue », dont laquelle, le dép6t de la marque
« Entrevue » en classe 38 a permis de sanctionner, sur la base de contrefacon, le
détenteur du nom de domaine « Entrevuex.com »15,

De la sorte, le dépbt de la marque dans la classe 38 semble indispensable pour
protéger la marque quel que ce soit notoire ou ordinaire, et quel que ce soit I'état du nom
de domaine ; actif ou inactif. En conséquence, I'absence de depot de la marque dans
cette classe, la dériverait de toute protectioni6. A ce titre, le TGl de Paris a refusé

d’accueillir les demandes de la société Marc Laurent, pour protéger sur la base de
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contrefagon sa marque « Celio », adoptée par un tiers comme un nom de domaine
« celio.com ». Le tribunal a fondé son jugement sur I'absence du déepot de la marque
litigieuse en classe 38 en jugeant que « ces faits ne sauraient constituer un acte de
contrefacon de marque dés lors que les produits désignés par la marque Celio précitée
ne concernent pas les services et produits de la communication mais uniquement des
produits des classes 18 et 25 de la classification internationale auxquels ne peut étre
assimilé un serveur informatique » 7.

Quoi gu’il en soit, le fait de recourir a la classe 38, de titre principal ou accessoire, est
critiquable sur plusieurs pistes!8. En premier lieu, le classement des marques, établi par
I’'arrangement de Nice, ne posséde qu’une valeur administrativel® et est dépourvu de
toute valeur juridique20. En deuxiéme lieu, la référence a la classe 38 peut aboutir a des
solutions illogiques. Par exemple, le titulaire d’'une marque désignant des produits de
beauté, sans d’étre déposée dans la classe 38, ne pourrait pas agir en contrefacon contre
un nom de domaine postérieur identique désignant un site web consacré aux mémes
produits?l. Par contre, une marque désignée des vétements, déposée dans la classe 38,
pourrait radier un nom de domaine identique ou similaire désignant des services
mobiliers?2, En considérant ces conséquences perverses de la méthode abstraite, la
jurisprudence a abandonné progressivement le recours a la classe 38 en essayant
d’apprécier autrement la spécialité du nom de domaine.

La jurisprudence a commencé d’examiner le contenu du site web pour apprécier la
spécialité du nom de domaine. Dans un tel cas de figure, I'internet n’est pas considéré
comme un service en lui méme, mais un simple support neutre, qui pourrait identifier de
divers établissement, services ou produits. Ce point de vue a été mis en ceuvre pour la
premiére fois dans I'affaire « Zebank »23, dans laquelle la société Zebank, prestataire des
services financiers sur internet et titulaire des marques « Ze Bank » et « Ze », a assigne
sur la base de contrefacon, la société 123 Multimédia, qui avait enregistré les noms de
domaine "zebanque.com" et "zebourse.com". La société Zebank a fondé ses demandes
sur l'enregistrement de ses marques en classe 38 désignant les services de
communications sur l'internet. Dans son jugement du 2 avril 2001, le TGI de Nanterre a
mis en examen le contenu du site, sans tenir en compte au fait que la marque est deposée
ou non dans la classe 38 : « Il est certain que la société Zebank a protégé ses marques

dans la classe 38 liée a Internet ; néanmoins, pour apprécier le risque de confusion
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entre le site de la société Zebank et les sites ouverts par la société 123 Multimédia

Canada, il convient dexaminer leur contenu». En trouvant que les sites

« zebanque.com » et «zebourse.com» sont consacrées a l'exposition d’ceuvres
artistiques, le tribunal a estimé que leur contenu ne génere aucun risque de confusion
avec le site de la société demanderesse, qui est consacré a une activité bancaire en

ligne24, Plus clairement, il a été jugé aussi que « le seul enregistrement du nom de

domaine litigieux, opération en elle-méme totalement neutre, ne permet pas d'établir

une identité ou une similarité de services avec les services pour lesquels la marque est

protégée et il convient de procéder a une comparaison entre le contenu du site exploité

par la société Saveurs e Senteurs Créations et les produits et services pour lesquels la

protection est revendiquée, étant rappelé que ces produits et services sont, outre ceux

visés au dépot de la marque, ceux qui leur sont similaires »25.

Progressivement, depuis l'affaire zebank, la jurisprudence francaise appuie sur
I’examen du contenu du site web afin d’apprécier la spécialité du nom de domaine. En
conséquent, le dépbt de la marque en classe 38 est devenu ni suffisant ni nécessaire.

Cette tendance a été approuvée par la Cour de cassation dans l'affaire

« Locatour »26, En l'espéce, la société Tourisme Moderne, qui a pour activité

I'organisation et la vente de voyages et de séjours, est propriétaire de deux marques
« Locatour » ; l'une désignant les classes 36, 39, 41 et 42 (agences de voyage,
organisation de vacances, réservation de chambres d’hotel, transport de personnes,
divertissements, location d’appartements ou de villas, location de véhicules), et I'autre
désignant la classe 38 (services de communication télématique). Elle exploite également
le nom de domaine « locatour.fr ». En découvrant que la société Soficar, spécialisée dans
(acquisition, gestion, contréle, cession) de portefeuille, a enregistré, le nom de domaine
« locatour.com », la société Tourisme Moderne a assigné Soficar, pour contrefacon de sa
marque et de concurrence déloyale a son nom de domaine « locatour.fr ».

Dans son jugement?” du 9 juillet 2002, le TGI de Paris a refusé de recourir a la classe
38 et a débouteé toutes les demandes de la société demanderesse en jugeant que « Les

produits et/ou services désignés par le site locatour.com sont les informations données

au public accédant a ce site et non le support de téléecommunication que constitue le
réeseau Internet». En [Il'absence de [I'exploitation du site web identifié par le

domaine « locatour.com », le tribunal a examiné I'extrait Kbis de la société Soficar, en
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constatant « La comparaison de ces services avec ceux vises par la marque qui sont les
(services de communication télematique) révele qu’ils ne sont ni identiques ni similaires
par nature ou par destination ». Pourtant, cette décision a été infirmée devant la Cour
d’appel de Paris?8, qui a rappelé la jurisprudence classique et considéré I'internet comme
un support informatique, en décidant que le nom de domaine « locatour.com » constitue
une contrefacon de la marque locatour déposée en classe 38. De sa part, la Cour de
cassation a censuré la decision rendue par la Cour d’appel de Paris, en rendant la
premiere décision dans un litige entre marque et un nom de domaine.

Cet arrét de la Haute juridiction, considéré comme un vrai Tsunami juridique, peut
étre cristallisé en trois points distincts. En premier lieu, la position de la Cour de
cassation soutient le fait que l'internet est un simple support de service, et non pas
comme un service en tant que tel. La Cour a affirmé I'impuissance de la classe 38 comme
critéere permettant d’apprécier la spécialité, en jugeant « qu’un nom de domaine ne peut
contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu important
que celle-ci soit déposée en classe 38, pour désigner des services de communication

télématique, que si les produits et services offerts sur ce site sont soit identiques, soit

similaires a ceux visés dans I'enregistrement de la marque et de nature a entrainer un

risque de confusion dans I'esprit du public ». Elle a ajouté également que le juge doit

chercher les produits ou services offerts sur le site web afin d’apprécier la similitude
entre une marque et nom de domaine. En deuxiéme lieu, la Cour a confirmé la rigueur
des regles appliqguées en matiere de la contrefacon, en exigeant qu’il doit exister une
similitude entre les produits ou services désignés par la marque, et ceux-ci désignés par
le nom de domaine. Autrement dit, le nom de domaine inactif, qui ne désigne ni des
produits ni des services, échappe a toute action fondée sur les articles 713-2 et 713-3 du
CPI. Ce rappel salutaire du régime rigoureux du droit des marques, représente un vrai
échec pour la tendance qui condamne I'enregistrement abusif des noms de domaine sur
la base de contrefacon?°.

Cet arrét ne mérite que d’étre salué. 1l indique une vraie évolution fondamentale
au regard de I'application de la régle de la spécialité aux noms de domaine. De méme, il
confére a ce dernier le statut d’'un un vrai signe distinctif, et non un seul moyen de

communication. De ce fait, on peut déduire que «le principe de spécialité limite le
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champ d'application de la régle du premier arrivé premier servi»30. Portant,

I'interrogation demeure pour le point de vue au sein de la voie extrajudiciaire.

B. La voie extrajudiciaire ; une divergence éclatante

Depuis son entrée en vigueur, le 1er décembre 1999, la procédure de 'UDRP, adoptée
par I'ICANN (Internet corporation for assigned names and numbers) 31, connait un
succes incontestable. La raison fondamentale de la réussite de cette procédure
administrative, de nature obligatoire mais non exclusive, réside dans le fait qu’elle
permet de régler un litige relatif a I'enregistrement et a I'utilisation d’'un nom de
domaine plus rapidement et a moindre codt que devant les tribunaux. De plus, la
procédure UDRP est beaucoup moins formelle que dans le cadre d’'une action en justice
et les personnes chargées de se prononcer sur les litiges sont des experts dans la matiére.
Le centre d'arbitrage et médiation de I'OMPI est devenu la premiere référence
internationale32 dans I'application de 'UDRP (en moyenne 4 plaintes UDRP ont été
déposées chaque jour)s33.

Parallelement, d’autres procédures de type udrpéenn viennent de s’installer pour
régler les litiges impliquant un nom de domaine, dans certaines zones nationales ou
régionales. Par exemple, la procédure alternative de résolution des litiges en ligne
« PARL » concernant la zone «.fr», et la procédure alternative « ADR = alternative
dispute resolution » relatif au nom de domain européen « .eu ». Pourtant, malgré le fait
guelles suivent le modele de la procédure udrpéennes, ces derniéres procédures
semblent d’avoir une certaine particularité notamment en ce qui concerne la place du

principe de spécialité.

1. La procédure UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy)

De maniere genérale, la premiere condition pour la mise en ceuvre de la procédure
UDRP est de prouver gu’il y a une similitude entre la marque et le nom de domaine
litigieux34. Mais, le texte ne précise pas clairement les parametres pour apprécier cette
similitude ; est-ce qu'il s'agit seulement la similitude entre les signes opposés, ou il est
nécessaire aussi de prouver la similitude entre les produits ou services identifiés par les
signes opposés. Devant ce silence, la jurisprudence de I'OMPI est partagée en deux

courants principaux. Le premier est minoritaire. Il recourt a une comparassions
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systémique entre les produits et services désignés par les marque et les nhoms de
domaine litigieux pour apprécier I'existence d’'une similitude entre les signes opposés.
Dans cette optique, le professeur Le Stanc, I'un des principaux arbitres de ce courant, a
refusé de protéger la marque « merinos » contre son utilisation postérieur par un nom
de domaine identique, au motif que ce dernier désigne des produits différents : «il y a
lieu de considérer qu'il ne s'agit que des produits: articles de literie (matelas,
sommiers, lits et accessoires) et que lesdites marques n'ont pas désigne les services de
communication de la classe 38 auxquels la notion de nom de domaine renvoie
nécessairement, sinon exclusivement (...) A cet égard et en raison du principe de
spécialité des marques, la preuve de la situation visée au paragraphe 4 (a) des
Principes directeurs n'est pas rapportée »35,

Autres preferent d’appliquer le principe de la spécialité sous I'angle de I'article 4 (a)
(i), qui exige la preuve que « le détenteur du nom de domaine n’'a aucun droit sur le
nom de domaine ni aucun qui s'y attache ». Ce point de vue a été transposé dans I'affaire
« IFFCO », ou le panel a estimé que le défendeur avait un droit légitime sur le nom de
domaine «iffco.com», puisque il exercait une activité différente de celle-ci du requérant
«that the Respondent, since at least 1999, has used the disputed domain name to
promote its bona fide activities and those of other group members; and that the
Respondent has no intent to mislead consumers nor to tarnish the Complainant’'s mark
IFFCO. Under these circumstances the Panel finds that the Respondent has
demonstrated its rights to and legitimate interests in the disputed domain name, under
each of the sub-paragraphs of paragraph 4(c) of the Policy»36. Pourtant, cette
trednance ne fait pas I'objet d’'un consensus parmi les arbitres de 'OMPI.

D’un simple coup d’oiel sur la jurisudence de 'OMPI, on remarque que la majorité
des décisions rendues considerent le principe de spécialité inopérant. Pour apprécier la
similitude, la comparaison est faite uniquement entre les signes opposeés, sans prendre
en compte les produits ou les services identifiés par chacun signe. Ce point de vue fut le
cas de l'affaire « Guinness ». En I'espéece, la marque « Guinness » est utilisée depuis
1764, par une société irlandaise pour identifier des biéres. La marque est commercialisée
dans environ 150 pays du monde entier, et elle représente 80% du marché des bieres
noirs. Cette marque a été déposée par son titulaire en tant que nom de domaine «

guinness.com ». En février 1999, le nom de domaine « guiness.com » (avec un seul n), a
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été enregistré par un particulier, de nationalité canadienne, pour identifier un site web,
dessiné a créer un forum des discussions sur différents genres de sport, et de sujets
culturels. Malgreé le fait que les parties n’exercent pas d’activité similaires, le panel a
ordonné le transfert du nom litigieux a la société irlandaise en ignorant totalement

I’enjeu du principe de spécialité : « The use to which the site is put has no bearing upon

the issue whether the domain name is confusingly similar to the trademark, because by

the time Internet users arrive at the Website, they have already been confused by the
similarity between the domain name and the Complainant's mark into thinking they
are on their way to the Complainant’'s Website »37. Plus encore, certains arbitres
considerent que la reproduction d’'une partie de la marque en tant qu'un nom de
domaine est suffisante pour établir la similarité et le risque de confusion, quel que soit
I’'objet de la marque3s.

De ce fait, le titulaire de marque acquis un statut privilégié sous en ayant le droit
d’interdire I'usage de son signe par un nom de domaine identique ou similaire, quel que
ce soit le secteurs d’activité, ou son signe est utilisé. Par contre, la procédure appliquée

dans la zone « .fr » adopte une vision différente.

2. La pratiqgue de la PARL
Afin d’accompagner la libéralisation du 11 mai 2004 de la charte de nommage

francaise, I’Afnic « I'Association Francaise pour le Nommage Internet en Coopération »>
a lancé en septembre 2004, une procédure alternative de résolution de litiges (PARL)
relatifs aux noms de domaine déposés dans la zone « .fr »40, Le but de ce mécanisme de
reglement de litiges est de vérifier que le titulaire du nom de domaine ne porte pas
atteinte aux droits des tiers. Pour ce faire, deux méthodes de procédures de résolution
des litiges sont mises en ceuvre, dont chacune de ces procédures est administrée par un
organisme différent et repose sur un reglement distinct.

La premiere est la PARL par une « recommandation en ligne », administrée par le
Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP). Cette procédure permet a toutes les
parties d'un litige relatif & un ou plusieurs noms de domaine, de confier par un commun
accord a un «tiers aviseur » désigné par le CMAP, la mission de formuler une
« recommandation ». En principe, le « tiers aviseur » intervient seulement pour faciliter

I'émergence d'une solution amiable.
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La deuxiéme est la PARL par une « décision technique », administrée par le Centre
de Mediation et d'Arbitrage de I'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI). 1l sagit d'une procédure contraignante a laquelle le titulaire du nom de
domaine litigieux ne peut pas se soustraire. Il est tout de méme possible de soumettre, a
tout moment, le litige a un tribunal compétent. Il faut rappeler que cette procédure
acquiert un vaste champ d’application, et qu’elle est ouverte pour protéger les différents
droits des tiers#, et pas exclusivement les marques. Au départ, dans [laffaire
« Cybermut »42, le premier litige soumet a la PARL, I'expert a refusé d’appliquer le
principe de spécialité aux noms de domaine, en jugeant que « s'il est de jurisprudence
constante en France que l'acte de dépbt d’'une marque pour désigner des produits ou
services identiques ou similaires a ceux d’'une marque antérieure enregistrée s'assimile
a un acte de contrefacon, ceci ne saurait sappliquer mutatis mutandis a
I'enregistrement d’'un nom de domaine, avec lequel en effet n'est revendiquée aucune
liste de produits ou services ».

Ce point de vue a été rapidement abandonné, sous I'influence de la position de la
jurisprudence francaise. Les experts commencent a faire un examen systématique du
contenu du site web pour déterminer la spécialité du nom de domaine. A titre d’exemple,
dans l'affaire « Burda »43, arbitré par Madame Nathalie Dreyfus, le principe de
spécialité a fait I'objet d’une application orthodoxe. En I'espéce, la société DIPA, titulaire
de la marque « BURDA TENDANCES MODE », est éditrice en France notamment des
magazines « Burda Tendances mode », « Burda Couture », « Burda I'essentiel de la
couture », « Burda patchwork » et « Burda cuisine créative ». En découvrant qu’un
autrui a déposé le nom de domaine « bourda.fr », la société a porté plaine devant
I’OMPI, pour protéger ses droits sur le signe « Bourda ». En constant que le nom de
domaine litigieux identifie des produits et services similaires a ceux-ci de la société, le
panel a ordonné le transfert du nom litigieux au profit de cette derniere. Dans le méme
ordre d’idées, le professeur Le Stanc a ordonné la transmission au profit du requérant, la
Banque Accord SA, le nom de domaine « oneybanque.fr », du fait qu’il sert d’identifier
les services financiéres, de ceux ci de la marque « ONEY » et du nom de domaine
« oney.fr »44,

On peut donc constater que en I'absence de la notoriété4> du signe, le principe de

spécialité occupe une place cardinale au sien de la PARL. Cette divergence qui greve les
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yeux entre la PARL et 'UDRP refléte I'influence de la jurisprudence francaise sur les
experts de la PARL, qui s’'inspirent de I'expérience des magistrats dans I'application du
principe de spécialité aux noms de domaine. Cette nuance peut aussi se faire au regard

de la procédure ADR.

3. La pratique de I’ ADR (Alternative Dispute Resolution)

La mise en ceuvre d’une politique de résolution extrajudiciaire des conflits « ADR »
dans la zone « .eu» a été posée par l'article 5 du reglement CE N° 733/2002 du
Parlement européen et du conseil, du 22 avril 2002. Le cadre de cette politique du
reglement des différends a été complété par le réglement CE n® 874/2004 de la
commission européenne, du 28 avril 2004. En principe, cette politique a une double
vocation. D’une part, elle tend de régler les différends liés a des décisions individuelles
prises par le registre EURIid contraires aux reglements de 2002 (art. 4.2-d) et 2004 (art.
22.1-b). D’autre part, la politique vise d’empécher les enregistrements spéculatifs et
abusifs des noms de domaine (Rgt 2004, art. 21), par une procédure rapide et moins
codteuse, basée sur les recommandations de 'OMPI46,

Dans cette optique, 'EURId qui gére en tant que registre le nom de domaine « .eu »
peut designer un ou plusieurs organismes de reglement extrajudiciaire, dits
« prestataires de services de réglement extrajudiciaire des litiges », d’'une maniére
objective, transparente et non discriminatoire, dont la liste devrait étre publiée sur son
site internet (Rgt 2004, art. 23.1). En 12 avril 2005, EURId a désigné la Cour d’arbitrage
tcheque (chargée aussi de régler les litiges du ccTLD .Cz), rattachée a la chambre
économique et de l'agriculture de la République tchéque en tant que prestataire de
services de reglement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine « .eu ».

La Cour tchéque a été saisie successivement pour régler des litiges concernant les
décisions prises par EURId. Par contre, un peu des litiges sont déposés a I’heure de I'écrit
de ces lignes pour régler les différends entre des particuliers. Autrement dit, la question
de I'enregistrement abusif des noms de domaine, n’est pas encore bien examinée ou
élaborée par la cour. Or, méme si on ne peut pas dégager pour le moment une ligne
directrice de la jurisprudence de ’ADR au regard du role de la spécialité, on pense que sa

position serait loin de celle de la procédure udrpéenne.
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Selon l'art. 21 du Rgt de 2004, deux conditions de fond doivent étre remplies afin de
prouver I'enregistrement abusif ou spéculatif des nom de domaine. En premier lieu, le
nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'étre confondu avec un nom
sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire. En
deuxiéme lieu, le nom de domaine est enregistré sans que son titulaire ait un intérét
légitime, ou a été utilisée de mauvaise foi. Sous I'axe de la premiére condition, la
question se pose sur le role du principe de spécialité pour constater le risque de
confusion.

Cette probabilité a été soulignée dans l'affaire Minitec, dans laquelle la cour a
débouté le requérant puisque le nom de domaine litigieux était inactif. Par contre, la
cour a tenu I'occasion pour faire le point sur le futur réle du principe de spécialité, en

indiquant que « Nevertheless, the Panel would like to point out that even identical

trademarks might coexist for various reasons (for example, due to dissimilarity of

goods for which such trademarks are reqistered...). Thus, the Claimant's statement

that the Respondent’s trademark rights are “indefinite and subject to injunctive relief”

is speculative and tentative»47. Elle ajoute plus loin que « because business activities of

the Respondent and the Claimant are different, the Panel ascertains that the

Respondent has no intention to attract Internet users to the disputed domain name

website by confusing them about the origin of products promoted through such

website, or by causing an impression that such goods originate from the
Complainant».

Dans le méme ordre d’idées, la Cour a appuyé sur le principe de spécialité pour
rejeter la plaine de la fameuse société du tourisme par internet « Last minute », qui a
assigné un cafetitier allemand (titulaire de la marque last minute+device), réservataire
du nom de domaine « lastminute.eu »48, La Cour a explicitement rappelé cette fois la
régle de la spécialité, en jugeant que « In order to show that Respondent has no right in
the trademark on which it can rely to show a right or legitimate interest in the disputed
domain name, Complainant needs to show that Respondent’s trademark “Last Minute”
was registered in order to obstruct Complainant trademark rights. The circumstances

however do not justify this conclusion as Respondent’s trademark is reqgistered for non

similar products and therefore does not conflict with Respondent’s trademark rights

»49,
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En somme, il nous semble que les vision frangaise et européenne en ce qui oncerne
I'application du principe de spécialité, sont plus rigoureuses que celle-ci de la procédure
udrpéenne. Il a une divergence non néglibalbé entre ces procdures. Face a cette variété
procdeurale et a cause I'absence d’'une d’harmonisation substbaitlle, I'ayant droit doit
avoir une connaissance préalable de la position de la juriprudence de chacune de ces
procédures, avant de déclencher son action.
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Directinet, www.legalis.net.

25 En I'espece, la société Publications Bonnier, qui édite et commercialise une revue sous le titre et la marque "Saveurs"
consacrée a la gastronomie, a assigné la société Saveurs et Senteurs Créations, en raison du dépét du nom de domaine
« saveurs.com » pour désigner des activités de création de parfums. La société demanderesses a fondé son action sur
le dépdt de sa marque dans la classe 38 liée aux services de communications, en estimant qu’elle leur donnerait le
droit d’'agir en contrefacon contre le nom de domaine en cause. De sa part, le tribunal a décidé que «en I'absence
d'identité et de similarité entre les services protégés par la marque, d'une part, et les activités présentées sur le site
internet, d'autre part, aucune contrefacon n'est caractérisée ». En appliquant I'article L. 714-5 du CPI, le tribunal a
déclaré également la déchéance partielle de la marque « saveur » en classe 38 au défaut de non application. TGI de
Nanterre 3éme ch., 2éme sect., 21 janvier 2002, Sté Publications Bonnier / Sté Saveurs et Senteurs Créations,
disponible sur www.legalis.net

26 Cass. com., 13 décembre 2005, arrét n° 1672 « Locatour », Demandeur a la cassation (pourvoi principal) : S.A.
Soficar Contre Défendeur a la cassation (pourvoi incident) : Sté Le Tourisme Moderne Compagnie Parisienne du
Tourisme.

21 TGl de Paris, 3éme ch., 3eme sect., 9 juillet 2002 « Locatour », Demanderesse : S.A. Le Tourisme Moderne
Compagnie Parisienne du Tourisme Contre Défenderesse : S.A. Soficar ; DI Cah. jurid., jurispr. ; E. Tardieu Guigues,
« Dépbt de marque en classe 38 », prop .indust., comm. , n° 89, déc. 2002, p.21 ; legalis.net

28 CA de Paris, 4eme ch., sect. A, 29 octobre 2003 « Locatour », Appelante : S.A. Le Tourisme Moderne Compagnie
Parisienne du Tourisme Contre Intimée : S.A. Soficar. DI Cah. jurid., jurispr. ; Juris-Data n° 2003-226241 ; Propr.
ind. n° 4, Alerte 38, obs. I. Meunier-Coeur ; JCP E 2004, | 113, 87, obs. Ch. Caron.

29 Dans ce sens, le professeur Manara indique que «ll est désormais clair que, sauf dans les cas ou elle est notoire, le
titulaire d'une marque ne peut qu'échouer s'il assigne en contrefacon le propriétaire d'un nom qui ne I'exploite pas.
La stricte réservation d'un nom est sauve de toute action fondée sur les articles 713-2 et 713-3 du Code de la propriété
intellectuelle (....) Les titulaires doivent-ils donc désormais rendre les armes ? lls doivent en changer. La bonne
vieille action en responsabilité sera d'un utile secours pour la nouvelle ére procédurale qui s'ouvre dans les conflits
entre marques et noms de domaine ». C. Manara, « Premiéere décision de la Cour de cassation dans un litige marque
nom de domaine », Juriscom.net, 07/01/2006, accessible sur http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=779 ;

Domaine.blogspot.com, 30 déc. 2005, obs. C. Manara

30 A. Bouvel, interview publié au quotidien des noms de domaine, par Patrick Hauss, disponible sur
http://www.domaininfo.fr/interview.php?cahier=juridique&inter_id=28.

31 Au Cours de ses réunions des 25 et 26 ao(t 1999, tenues a Santiago (Chili), le Conseil d’administration de 'lCANN a
adopté les Principes UDRP, fondés en grande partie sur les recommandations figurant dans le Rapport concernant le

processus de consultations de 'OMPI sur les noms de domaine de I'Internet, ainsi que sur les observations formulées

par des unités d’enregistrement et d’autres parties intéressées. Toutes les unités d’enregistrement agréées par 'lCANN

autorisées a enregistrer des noms dans les domaines de premier niveau .com, .net, .org, .biz, .info et .name et les
ccTLDs qui ont volontairement adopté ces Principes UDRP ont convenu de respecter et de mettre en ceuvre les
Principes UDRP. Toute personne physique ou morale souhaitant enregistrer un nom de domaine dans les domaines
de premier niveau .com, .net, .org, .biz, .info et .name et les domaines nationaux en question est tenue d’accepter les
clauses et conditions des Principes UDRP.
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32 Interview, par Stéphane VAN GELDER, Publié le mercredi 25 janvier 2006, DI. Interview. Le Centre de 'OMPI a
été la premiére institution de reglement des litiges agréée par I'ICANN et la premiére a laquelle des litiges ont été
soumis en vertu des Principes UDRP. Son expérience dans le domaine de I'administration des litiges relatifs au nom

de domaine découle de son engagement dans le processus international mené par 'OMPI a la demande de ses 175

Etats membres qui a abouti a I'établissement des Principes UDRP et ses Régles d'application. 11 faut rappeler qu'il y a
d’autres centres qui sont agrées par I'lCANN pour appliquer 'UDRP Ces centres sont a I'heure actuelle au nombre de
quatre : le premier est en Asie, Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC), agrée en 28 février 2002.
Deux autres sont aux Etats-Unis, le CPR Institute for Dispute Resolution, agrée en 22 mai 2000, et le National
Arbitration Forum (NAF), agrée en 23 décembre 1999. Le dernier est le centre d’arbitrage et médiation de I'OMPI.

33 e centre de 'OMPI a traité plus de 8 350 litiges portant sur environ 16 000 noms de domaine depuis I'entrée en
vigueur de I'UDRP en décembre 1999, dont 96,41% de ces plaintes ont été réglées et dans 83,9%, les commissions
administratives de I'OMPI se sont prononcées en faveur des plaignants. En 2005, le centre a enregistré une
augmentation de 20% des plaintes. En tout, 1 456 affaires ont été gérées. Il s'agit d'un record pour le centre de 'OMPI
depuis 2001. Cette augmentation a été prévue aussi dans d'autres centres. Le NAF a réglé 25% plus des plaintes en
2005 en comparaison a 2004. En 2005, 1369 affaires ont été enregistrées, en faisant le plus haut nombre de cas
administré depuis que le NAF a été nommé par I'lCANN. Selon M. F. Dorrain, le conseil légal du NAF, « We are seeing
an increase in domain dispute cases due to the natural increase in the number of people using the Internet, yet it is
also due to the increasingly automated nature of the domain registration process ». Disponible sur
http://www.arbforum.com/domains/news.asp?id=86

34 En vertu de l'article 4.a) des Principes directeurs de 'UDRP, le plaignant, titulaire de marque, doit réunir trois
conditions cumulatives: « i) le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de
préter a confusion a une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; ii) le détenteur du
nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérét légitime qui s'y attache; et I11) le nom de
domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi ».

35 Centre d’arbitrage et médiation de 'OMPI, Société Slumberland France c. / Société Dotcomway, Affaire N°D2000-

0803, 5 octobre 2000, wwwe.arbiter.wipo.int. Cette position du professeur Le Stanc a été effectivement inspirée par

I'ancienne tendance jurisprudentielle francaise qui considere que la spécialisation du nom de domaine est les services
de communication en exigeant que la marque litigieuse soit déposée dans la classe 38.

36 Centre d'arbitrage et médiation de I'OMPI, Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited v. International
Foodstuffs Company, D2001-1110, 4 janvier 2002, www.arbiter.wipo.int ; Centre d’arbitrage et médiation de 'OMPI,
Warm Things, Inc., Inc. v. Adam S. Weiss, D2002-0085, 18 avril 2002, www.arbiter.wipo.int .

37 Center d’arbitrage et médiation de 'OMPI, sur www.arbiter.wipo.int : Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited

v. Dejan Macesic, D2000-1698 ; AT&T Corp. v. Amjad Kausar D2003-0327 <attinternet.com>, <attuniversal.com> ;
AT&T Corp. v. John Zuccarini d/b/a RaveClub Berlin, D2002-0666 ; Telstra Corp. Ltd. v. 11/Shinpyo Kang, D2001-
0623 ; Pivotal Corp. v. Discovery Street Trading Co., D2000-0648 ; Quixtar Investments, Inc. v. Scott A.
Smithberger et QUIXTAR-IB D2000-0138 ; Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullaah D2001-0843 <dixons-

online.net> .

38 Center d’'arbitrage et médiation de 'OMPI, sur www.arbiter.wipo.int: Ansell Healthcare Products Inc. v. Australian

Therapeutics Supplies Pty, Ltd. D2001-0110 <ansellcondoms.com> ; les noms de domaines « caterpillarspares.com »
et « caterpillarparts.com » sont trouvés de créer une confusion avec la marque « caterpillar », Caterpillar Inc. v.
Matthew Quinn, D2000-0314 ; Caterpillar Inc. v. Roam the Planet Ltd., D2000-0275 ; Quixtar Investments, Inc. v.
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Smithberger and QUIXTAR-IBO, D2000-0138 ; Hewlett-Packard Company v. Posch Software, FA95322 (Nat. Arb.
Forum, Sept. 12, 2000), http://www.arbforum.com/domains/

39 http://www.afnic.fr/

40 Disponible sur http://www.afnic.fr/doc/ref/juridique/parl ; V. Brunot, « La procédure alternative de résolution de

litiges (PARL) en matiere de noms de domaine féte ses un an: premier bilan et perspectives », GAZ. Du palais.
Octobre 2005, p. 28 et s.

41 "article 1 du Reglement définit I'atteinte aux droits des tiers comme : « une atteinte aux droits des tiers protégés en
France et en particulier a la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle),
aux regles de la concurrence et du comportement loyal en matiere commerciale et au droit au nom, au prénom ou au
pseudonyme d’'une personne ».

42 Centre d'arbitrage et de médiation de 'OMPI, Euro-Information c/ Skiwebcenter, Litige n°® DFR2004-0001, le 6

septembre 2004, arbitré par William Lobelson www.arbiter.wipo.int ; E. GILLET, « PARL : réflexion sur la premiere

décision technique rendue par 'OMPI », Dl.jurd., comm., Publiée le jeudi 9 septembre 2004.

43 Centre d'arbitrage et de médiation de 'OMPI, DECISION DE L’Expert, DIPA contre LANTEC CORPORATION,
Litige n° DFR 2005-0010, 18 janvier 2006, www.arbiter.wipo.int .

44 Centre d’arbitrage et de médiation de I'OMPI, Banque Accord contre Lycos France, Litige n° DFR 2005-0021, 5
février 2006, www.arbiter.wipo.int; dans le méme centre V. I'aff. « sosmalus.fr », JP Labalette SA contre Zenith
Courtage Assurances, Litige n° DFR2005-0022, 24 février 2006, arbitré par William Lobelson ; I'aff. « adil.fr », ANIL
c. EUROTASTIC ou EURORASRIC Ltd et LANTEC CORPORATION, Litige n° DFR2005-0015, 17 novembre 2005,
arbitré par Isabelle LEROUX ; I'aff. « filbanque.fr », Le Crédit Industriel et Commercial (CIC) et Euro-Information
contre Safenames Limited, Litige n°® DFR 2004-0002, 3 novembre 2004, arbitré par Christiane Féral-Schuhl.

45 Le principe de spécialité est régulierement débordé par la jurisprudence de la PARL au profit des signes notoires.

Voire I'aff. « Orange », Centre d’arbitrage et de médiation de I'OMPI, Orange France contre KLTE Ltd, Litige n°
DFR 2005-0020, 17 janvier 2006, arbitré par Nathalie Dreyfus : Compagnie Générale des Etablissements Michelin —
Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd., Litige n° DFR 2005-0013, 21 novembre 2005, arbitré par Dina Founes ;
Application Des Gaz contre KLTE Limited, Litige n® DFR 2005-0004 : I'aff. « invar.fr », IMPHY ALLOYS (Groupe
ARCELOR) contre INGEO, Litige n° DFR 2005-0005, 9 juin 2005, arbitré par Stéphane Lemarchand; Iaff.
« carefour.fr », Carrefour et Carrefour Hypermarchés contre Eurostastic Limited, 18 octobre 2005, Litige n°
DFR 2005-0011, arbitré par Nathalie Dreyfus ; I'aff. « lesecho.fr », LES ECHOS contre KLTE Ltd, Litige n® DFR2005-
0012, 21 octobre 2005, arbitré par Martine Dehaut ; I'aff. « totale.fr », Total S.A. contre KLTE Limited, Litige n°
DFR2005-0017, 11 janvier 2006, arbitré par Nathalie Dreyfus. Les decisons sont cosultable sur www.arbiter.wipo.int .

46 Rgt 2004, art. 16 indique que « Le registre doit prévoir une procédure de réglement extrajudiciaire des litiges
tenant compte des meilleures pratiques internationales dans ce domaine, et en particulier des recommandations de
I'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), afin d'éviter autant que possible les enregistrements
spéculatifs et abusifs ».

47 La cour d'arbitrage tcheque, Bernhard Bauerm c/ Dirk Pauwels, jugement n® 00131, 5 juin 2006.

http://www.adreu.eurid.eu/adr/decisions/decision.php?dispute _id=131

48 | e nom de domaine lastminute.eu était trés désiré, lors I'ouverture du « .eu ». Ce domaine avait fait I'objet d'une
quarantaine de demandes, dont la société allemande L'Tur Tourismus AG (huit demandes) et de la société francaise
Lastminute (deux demandes) est assez intéressant. Mais, la course sur ce domaine a été terminée a la main d’'une
personne physique, qui a devancé les deux sociétés. La société L'Tur Tourismus AG est arrivée en deuxieme position
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(soit une seconde seulement apres le premier arrivé !) et la société Lastminute, en 17éme et 26éme positions. E. Gillet,
« Lastminute.eu : les conséquences d'un retard... d'une seconde », DI., actualité, 13 février 2006.

49 La cour d’arbitrage tchéeque, LTUR Tourismus AG c/ Riicker, jugement n® 00283, 8 juin 2006.
http://www.adreu.eurid.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=283
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