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Cette lettre d’Angleterre traite tout particuliérement des déci-
sions les plus récentes rendues par les juridictions anglaises. En
droit d’auteur, il est important de revenir sur 'affaire Da Vinci Code;
nous examinerons également les affaires Nova c. Mazooma et The
Controller of Her Majesty’s Stationery Office, Ordnance Survey c. Green
Amps qui nous semblent aussi fort intéressantes. En droit des bre-
vets, la Cour d’appel a tenté d’élucider la portée exacte des exclu-
sions de brevetabilité qui se trouvent a I'article 52 de la Convention
sur le brevet européen. Enfin, en droit des dessins et modéles, I'affaire
Procter & Gamble c. Reckitt apporte des précisions fort pertinentes
sur l'interprétation d'une série de notions nouvelles issues du regle-
ment qui peuvent intéresser tout praticien communautaire, et ce
d’autant plus que le réglement s’applique dans les vingt-sept Etats
membres. Et puis il y a le débat sur la concurrence déloyale. Est-ce
que le tort de passing-off se caractérise par 'aspect «concurrence
déloyale»?

I. Le droit d’auteur

A. L’affaire Da Vinci Code

e High Court of Justice, Chancery Division, Mr Justice Peter Smith
7 avril 2006, [2006] EWHC 719 (Ch)

e Court of Appeal (Civil Division), Lord Justice Mummery, Lord
Justice Rix and Lord Justice Lloyd, 28 mars 2007, WC2A 2LL
Richard Baigent and Richard Leigh c. The Random House Group Ltd
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Il s’agissait plus ici d'un cirque médiatique que d'une affaire judi-
ciaire. Comme tout le monde le sait, Dan Brown, auteur du livre Le
Code Da Vinci, était accusé devant les tribunaux anglais de contre-
facon!. Au-dela de la décision judiciaire et de sa portée juridique,
les médias qui se sont emparés de cette affaire se sont régalés et on
n’aurait pas pu trouver meilleur vecteur de publicité pour le livre,
comme pour le film qui sortait paradoxalement au méme moment.
Le juge Peter Smith a méme fait usage d'un petit jeu de mots dans
son jugement, mais quoi qu’il en soit, il n’est pas sans intérét d’ana-
lyser de plus preés les éléments de droit d’auteur qui se trouvent non
seulement dans le jugement, mais aussi dans l'arrét de la Cour d’appel
qui est venu le confirmer.

Nous ne reviendrons pas sur les faits que le professeur A. Lucas
arelatés dans sa chronique a 'occasion de son riche commentaire?.
Néanmoins, il nous a paru important de réexaminer cette jurispru-
dence autour de quelques interrogations qui n’'ont pas fini de tarau-
der les spécialistes du droit d’auteur et ce, quel que soit le coté de la

Manche ou ils se trouvent.

1. Le theme central: idée ou expression ?

D’un point de vue juridique, I'argument sur lequel la plainte pour
contrefacon se fondait était le suivant : dans The Holy Blood and the
Holy Grail, il y avait un théme central et celui-ci aurait été copié par
Dan Brown dans son livre Le Code Da Vinci®. Ce théme central avait
été développé sur la base de quinze points qui apparaissaient dans
un ordre identique dans les deux livres. Toutefois, la structure du
premier livre n’avait pas été copiée, et aucune copie littérale de cer-
tains passages du premier livre ne se trouvait dans le second. La
thése des défendeurs était donc d’arguer qu’il ne s’agissait pas de
contrefacon et que le livre The Holy Blood and the Holy Grail figurait
parmi les multiples sources d’idées générales que Dan Brown avait
utilisées. Le théme central existait probablement indépendamment

! Voir: M. WYBURN, «Giving Credit Where it is Due: The Da Vinci Code Litiga-
tion», (2007) 18(3) Entertainment Law Rev. 96-102 et (2007) 18(4) Entertainment
Law Rev. 131-134.

2 A. LUCAS: Propr. intell. 2007, n° 24, p. 315.

3 Art. 16(3), Copyright Designs and Patents Act 1988. Voir: Paul TORREMANS,
Holyoalk and Torremans Intellectual Property Law, 5° éd., Oxford University Press,
2008, c. 15.
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de ces deux ouvrages nonobstant la protection offerte a Baigent et
Leigh au titre du droit d’auteur. Et si des €léments avaient été copiés,
il ne s’agissait que d’éléments insignifiants, insuffisants de surcroit
pour démontrer la contrefacon de 'ceuvre de Baigent et Leigh. Il était
néanmoins clair que Dan Brown avait pris connaissance du livre
The Holy Blood and the Holy Grail, méme si les protagonistes n’étaient
pas d’accord sur le point de savoir si oui ou non il en avait pris con-
naissance avant qu’il ne termine la note de conception de son livre.

Le juge Peter Smith a rejeté de facon claire et nette I'argument
du théme central. Il s’agissait, selon lui, d'un élément artificiel qui
n’est apparu qu’apres la lecture des deux ouvrages, afin de suggérer
un aspect de ressemblance et donc une activité de copiage. On se
trouvait en présence d'un niveau extrémement élevé d’abstraction.
On ne pouvait, en fait, identifier de facon positive I'intégration de la
filiation de Jésus dans celle des Mérovingiens. Ce type d’idées géné-
rales n’est pas protégé par le droit d’auteur. Celui-ci ne protége que
la forme d’expression spécifique de ces idées*. Méme si on estime que
le droit d’auteur sur une ccuvre ne se limite pas a la protection de la
copie littérale et que des copies non littérales, comme celles impli-
quant la structure de I'oeuvre, peuvent constituer des actes de con-
trefacon, il faut arriver a la conclusion que I'expression n’a pas été
copiée dans cette affaire.

La Cour d’appel aboutit au méme résultat sur la base d'un rai-
sonnement différent, tout en rappelant que la partie substantielle
de I'ceuvre qui doit étre copiée pour qu’il puisse y avoir contrefacon
peut étre constituée d'un élément ou d'une combinaison d’éléments
qui ont été extraits de I'ceuvre plutot que d'une section clairement
identifiable de I'ceuvre®. Le tribunal, quant a lui, a aussi rappelé que
le refus de protéger par le droit d’auteur des idées abstraites est un
élément essentiel de 1'équilibre entre les droits de l'auteur, d'une
part et la promotion de la création d’ceuvres littéraires, d’autre part.
Une protection par le droit d’auteur de ces idées abstraites nuirait
considérablement a cette priorité.

4 P. TORREMANS, op. cit., note 3, p. 170 et suiv.

5 [2007] FSR 24, par. 6 et 89, avec une référence a la décision Designers Guild c.

Russell Williams (Textiles) Ltd, [2001] FSR 11 de la Chambre des Lords.
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2. L’'architecture du livre

En deuxiéme lieu, Baigent et Leigh soutenaient que les quinze
éléments du théme central se suivaient d'une certaine maniéere, qu’ils
avaient concu cet ordre et que cette architecture était bel et bien pro-
tégée par le droit d’auteur. Selon eux, Dan Brown avait repris cette
architecture dans son livre Le Code Da Vinci®. Le tribunal a rejeté
cette argumentation. Selon le juge Peter Smith, il s’agissait de faits
historiques que Baigent et Leigh prétendaient dévoiler dans leur livre.
IIs ne pouvaient donc pas avoir un droit sur ces faits historiques,
dés lors que leur livre avait pour but d’étre un compte-rendu des
événements historiques et que le défendeur l'acceptait comme une
réalité qu’il reprenait dans son propre livre. Dan Brown avait donc
le droit d’écrire son propre livre sur la base de ces faits. Exception-
nellement, le droit d’auteur pourrait protéger dans ce contexte la
création d'un auteur qui concevrait une structure ou une architec-
ture originale dans laquelle les événements historiques, thémes et
idées sont regroupés. Ce ne sont pas les événements, mais cette archi-
tecture qui serait alors protégée’. Dans cette affaire, seul I'ordre dans
lequel apparaissent les quinze éléments avait été copié et cela n’était
pas suffisant pour admettre I'existence d'une architecture protégea-
ble par le droit d’auteur et qui aurait été susceptible d’étre copiée.

3. La conclusion: quelques points essentiels
Cette affaire se résume en trois points essentiels.

Premiérement, les décisions, en premiere instance mais aussi en
appel, confirment la distinction entre I'idée et son expression et met-
tent I'accent sur la sauvegarde de I'équilibre équitable entre, dun coteé,
la protection du droit d’auteur en général et les droits de I'auteur en
particulier et, de I'autre, la promotion et I'encouragement de la créa-
tion littéraire et artistique.

Deuxiémement, ces décisions n’affectent pas le régime du droit
d’auteur au Royaume-Uni ou son équilibre. La Cour d’appel fait néan-
moins le point sur certains principes de base. Il faut en effet bien
faire la distinction entre les questions de substance, c’est-a-dire

6 Art. 16(3), Copyright Designs and Patents Act 1988. Voir: P. TORREMANS, op.
cit., note 3, c. 15.

7 Voir : Ravenscroft c. Herbert, [1980] RPC 193.
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la question de savoir si un droit d’auteur existe ou si on est bel et
bien en présence d'une ccuvre littéraire et artistique, et les questions
de contrefacon, c’est-a-dire la question de savoir si une copie d'une
partie substantielle de I'ceuvre a été réalisée. Le Copyright, Designs
and Patents Act de 1988 les considére comme des choses bien dis-
tinctes®. En ce qui concerne la contrefacon, des similitudes entre les
deux ceuvres, en combinaison avec la preuve d'un acces direct ou
indirect a I'ceuvre d’origine, donneront lieu a une présomption de
contrefacon, laquelle devra étre réfutée par le défendeur®. Mais le
point capital est qu’il ne faut pas considérer les passages de 'ocuvre
d’origine qui ont été copiés et les isoler du reste de 'ocuvre, pour
ensuite en conclure qu'une partie substantielle de 'ceuvre n’a pas
été copiée a cause de I'absence d'un droit d’auteur sur les passages
copiés, pris isolément. Le méme principe s’applique aux questions
de substance. Il ne faut pas diviser I'cecuvre en parties et détruire le
droit d’auteur sur I'ceuvre dans sa totalité en concluant que cer-
taines parties prises a I'état isolé ne seront pas protégées par le droit
d’auteur!©. Il faut toujours prendre en compte I'ceuvre dans sa tota-
lité, peu importe s’il s’agit de déterminer si on se trouve en présence
d'une ceuvre littéraire ou artistique dans le sens du droit d’auteur,
ou s'il s’agit d'une question de contrefacon!!. Néanmoins, il sera tou-
jours possible de prouver la contrefacon sur la base d'une copie non
littérale, méme si on n’a copié que l'architecture originale d'une
ceuvre'2,

Troisiémement, le juge et la Cour d’appel ont, en application de
ces principes, constaté qu’il y avait bien des similitudes entre les
deux livres, sans toutefois accepter l'allégation que Dan Brown avait
copié le théme central ou une partie substantielle de 'ceuvre d’ori-

gine!3.

Précité, note 5, par. 127.

9 Id., par. 122 (tout en confirmant I'arrét Francis, Day & Hunter Ltd c. Bron, [1963]
Ch. 587).

10 Id., par. 132.

1 Id., par. 131 (tout en suivant l'arrét Ladbroke (Football) Ltd c. William Hill (Foot-
ball) Ltd, [1964] 1 WLR 273 de la Chambre des Lords).

12 Voir: P. NUNN, «Cracking the Code: Copyright Law and its Elusive Grail», (2007)
4 EIPR 156-159.

13 Précité, note 5, par. 99 et 100.
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Les demandeurs ont donc échoué et, en droit d’auteur, cet arrét
n’a fait que confirmer les grands principes. La question se pose alors
de savoir qui a gagné dans cette affaire ? Dans une certaine mesure,
les auteurs des deux ouvrages. En effet, d'une part, les ventes des
deux ouvrages ont augmenté de maniére spectaculaire et le film Le
Code Da Vinci a profité ainsi d'une campagne de publicité gratuite.
Mais peut-étre Random House en est-il le vainqueur absolu, car cette
maison d’édition a publié les deux livres. Ses juristes auraient donc
dua inventer cette affaire si les auteurs ne s’étaient pas disputés entre
eux...

B. L’affaire Nova c. Mazooma

e Court of Appeal (Civil Division), 14 mars 2007
Nova Productions Limited c. Mazooma Games Limited & Others

Une autre affaire jugée par la Cour d’appel, pratiquement au
méme moment que l'affaire Da Vinci Code, concernait la méme pro-
blématique (la distinction entre I'idée et 'expression). Elle opposa Nova
a Mazooma!#. Nova avait conc¢u un jeu vidéo de billard (Pocket Money)
et avait considéré que deux jeux de billard concus par Mazooma
contrefaisaient son droit d’auteur sur les dessins graphiques appa-
raissant sur I'écran. L'argumentation portait sur les deux points
suivants: premieérement, que les dessins sont une ceuvre graphique
et, deuxiemement, qu’il s’agit aussi d'un matériel de conception pre-
paratoire pour la création d'un programme d’ordinateur!®. L'affaire
ne traita pas de la copie du code, mais seulement de celle des des-
sins apparaissant a I’écran. En premiére instance, Nova avait argué
que «I'expérience visuelle» créée par Pocket Money était une ceuvre
dramatique (art. 3 de la loi anglaise sur le droit d’auteur). Aprés avoir
revisité les précédents!®, le tribunal les suivit et les appliqua au jeu
vidéo. Il décida qu'un jeu vidéo n’est pas une ceuvre dramatique,
c’est-a-dire une ceuvre d’action dont l'intention est d’étre représen-
tée devant une audience ou qui en est capable. C’est un jeu dont la
séquence particuliere d'images dépend en grande partie de la maniére

14 Nova Productions Ltd v. Mazooma Games Ltd, [2007] RPC 25, confirmant Nova

Productions Ltd v. Mazooma Games Ltd, [2006] RPC 14.

Mazooma concéda que Pocket Money était un programme d’ordinateur et que

les dessins (graphiques) étaient du matériel de conception préparatoire.

16 Greenv. Broadcasting Corp of New Zealand, [1989] RPC 700 ; Norowzianv. Arks
Ltd (N° 2), [2000] FSR 363.
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dont il est joué. Il n’y a pas d'unité suffisante dans le jeu pour qu’il
soit capable de représentation. Nova avait concédé que Mazooma
n’avait pas contrefait le film Pocket Money dés lors que celui-ci n’avait
pas copié Pocket Money par des moyens photographiques!’. Ces
aspects de la décision de premiére instance n’ont pas été revisités
en appel — Nova n’ayant pas fait appel sur ces points, ayant bien vu
qu’elle avait peu de chances de faire changer 'opinion de la juridic-
tion supérieure —, mais ceux-ci font néanmoins jurisprudence. Cet
aspect est d'une importance capitale car ainsi le tribunal ne permet
pas la protection de l'aspect cinétique des jeux vidéo par le droit
d’auteur, en tout cas, en ce qui concerne la catégorie d’ceuvre dra-
matique qui, en droit anglais, englobe les ceuvres audiovisuelles.
En ce qui concerne la catégorie de film, le tribunal ne s’est pas pro-
noncé vu les faits (pas de reproduction du médium en tant que tel).
Il semblerait que, vu la définition large de film, les jeux vidéo puis-
sent néanmoins étre protégés par cette catégorie'®. Cependant, cette
catégorie n’est pas de trés grande utilité aux concepteurs de ces jeux
puisqu’il suffit aux concurrents de concevoir un jeu identique ou
similaire sans copier la pellicule pour échapper a la contrefacon. Il
est bien clair aussi que le programme d’ordinateur qui fait apparai-
tre les images a I'’écran n’est pas automatiquement identique méme
siles images le sont. En d’autres termes, il peut y avoir contrefacon
de l'aspect cinétique sans qu’il y ait contrefacon du programme. Et
c’est bien ce que chercheront a faire les concurrents pour éviter la
contrefacon du programme. Il est intéressant de noter la différence
entre les juridictions anglaises et étrangéres sur ce point!® et égale-
ment surprenant de noter qu’a notre connaissance, la décision Nova

La catégorie de film est celle qui correspond au droit voisin c’est-a-dire en jargon
européen, la premieére fixation de film.

Copinger and Skone James on Copyright, 15° éd., London, Sweet & Maxwell,
n. 3-28.

Voir, par exemple en Australie, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Belgique et en
France: Sega Enterprises v. Galaxy Electronics, [1996] 35 I.P.R. 161; Atari c.
Valadon, Cass. 7 mars 1986, [1986] RIDA 134 ; Williams Electronics Inc. v. Artic
International Inc., 685 F.2d 870 (3° Cir. 1982) ; Nintendo c. Horelec, C.A. Bruxelles,
9¢ch., 11 avril 1997, Auteurs et Média, p. 265, citées par J.A.L. STERLING, World
Copyright Law, Londres, Sweet & Maxwell, n. 6.31, p. 216 et 217 et Alain
STROWEL et Estelle DERCLAYE, Droit d’auteur et numérique. Logiciels, bases
de données, multimédia, Droit belge, européen et comparé, Bruxelles, Bruylant,
2001, n. 414-419, p. 362-376, toutes décidant que les jeux vidéo sont des ceuvres
audiovisuelles.

19
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est la premiére au Royaume-Uni a se prononcer sur ce point parti-
culier, alors que les juridictions étrangéres ont eu a se prononcer dés
les années 1980 sur cette question.

L’affaire continua donc sur la contrefacon des images statiques.
Comme le dit la Cour d’appel, les faits précis ne sont pas importants
parce que l'allégation de copie se situe a un niveau d’abstraction tres
général. Il est clair que les jeux vidéo de billard doivent tous utiliser
des idées générales (par exemple, indiquer visuellement la direction
du coup, montrer la table en vue en plan etc.). En premiére ins-
tance, le juge avait listé une série d’éléments soi-disant copiés par
Mazooma qui étaient en trés grande partie des idées. Il en avait con-
clu qu’il n’y avait pas de contrefacon, soit parce que seules les idées
avaient été copiées, soit que les éléments présumeés copiés étaient
trés différents de I'ccuvre initiale. En appel, Nova tenta un nouvel
argument que I'on peut expliquer comme suit. Il est clair qu'avant
de décider s’il y a contrefacon, il faut tout d’abord identifier 'ocuvre
en question. Les cadres individuels (frames) d'un jeu vidéo sont des
dessins et donc des oeuvres graphiques au sens du droit d’auteur
anglais (art. 4 de la loi anglaise sur le droit d’auteur)?. Le probléme
de Nova était que l'apparence des dessins, pris individuellement,
était trés différente de celle des dessins de Mazooma. Nova concé-
dait bien que Mazooma avait fait ses propres dessins des queues et
boules de billard. Il n’y avait donc pas contrefacon a ce niveau. C’est
pourquoi Nova tenta d’argumenter que la contrefacon se produisait
au niveau de la série de dessins fixes. En d’autres termes, Nova
essaya de contourner le refus de protection de son jeu vidéo par la
catégorie d’ceuvre dramatique ou de film. La Cour d’appel rejeta clai-
rement cet argument: une ceuvre graphique est tout ce qui est sta-
tique, et ne bouge pas. Ainsi «une série de dessins est une série
d’ceuvres graphiques, pas une ceuvre graphique individuelle en elle-
meéme»?!. La Cour en donne un exemple : personne ne dirait quun
dessin de Donald Duck contrefait un dessin de Félix le Chat. Une
série de dessins pour un dessin animé montrant Félix le Chat cou-
rant le long d'une falaise, regardant en bas et tombant seulement
apres, n'est pas contrefaite par une série de dessins montrant Donald
Duck faisant la méme chose. Ce raisonnement tient en effet la route,

20 Par. 100-104 du jugement de premiére instance repris par la Cour d’appel au

paragraphe 12.

21 Pprécité, note 14, par. 16.
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puisque la loi a créé un droit d’auteur spécifique pour les films?2.
Or, comme la Cour le dit si justement, il n’est pas concevable que le
Parlement ait eu l'intention de créer un droit d’auteur sur une série
de dessins, en plus de celui protégeant déja les images animées.

La Cour conclut donc que 'argumentation de Nova ne peut abou-
tir du fait qu’il n’y a pas de «frame-for-frame reproduction», c’est-
a-dire une reproduction de chaque dessin pris individuellement.
Elle aurait pu s’en tenir la, mais elle va plus loin et considére quand
meéme '’hypothése ou cela aurait pu étre le cas. Concernant I'ocuvre
graphique, la Cour réitére clairement que méme s'’il y a copie, cela
ne veut pas dire qu'une partie substantielle a été copiée. En cela, elle
suit simplement les précédents. Comme seulement quelques idées
étaient inspirées ou dérivées du jeu du demandeur, il n'y avait pas
reproduction d'une partie substantielle.

En ce qui concerne I'ceuvre littéraire (matériel de conception pré-
paratoire), la Cour rejeta tous les arguments de Nova qui tentaient
de la convaincre que les idées du matériel de conception prépara-
toire d'un programme d’ordinateur sont protégées. Un de ces argu-
ments était de dire que l'article 1 de 'accord ADPIC permet aux Etats
membres d’octroyer des droits plus protecteurs. Mais comme la Cour
le reléve bien, l'article ajoute «pourvu qu'une telle protection ne
contrevienne pas aux dispositions de cet accord». Or I'article 9.2 dit
clairement que «la protection du droit d’auteur s’étendra aux expres-
sions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement
ou concepts mathématiques en tant que tels»?3. La Cour réaffirme
aussi clairement qu’aucune idée a n’importe quel stade du dévelop-
pement du programme d’ordinateur n’est protégeable par le droit
d’auteur??. Elle confirme donc le raisonnement, a notre avis aussi
tout a fait juste, suivi par le Tribunal de premiére instance dans la
décision Navitaire®® qui avait décidé qu’il est légitime de concevoir
un programme qui imite simplement un autre, mais qui n’'implique
en aucune maniere la copie du code ou des graphiques. La Cour ter-
mine en disant que «si le droit protégeait les idées générales telles

22 Id., par. 16 et 17.

23 Id., par. 38.

24 d., par. 50.

25 Navitaire Inc. v. EasydJet Airline Co., [2006] RPC 3.
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que celles en question dans cette affaire, le droit d’auteur devien-
drait un instrument d’oppression plutét quun moteur pour la créa-
tion, ce qui est son but»?6.

En résumeé, l'arrét rejette trés clairement le postulat que le droit
d’auteur puisse protéger des idées. Comme la Cour semble le sug-
gérer, les idées ou plutét leurs applications sont trés clairement du
ressort des brevets?’. On se demande pourquoi on avait encore besoin
d'une affaire judicaire pour exprimer une telle évidence. Bien sur,
les plaideurs essaient souvent de convaincre les juges avec de nou-
veaux arguments, mais ces derniers, comme le montre encore cette
affaire, ne sont pas dupes. En effet, ce cas d’espéce est intéressant
parce qu’il montre bien que la notion d’ccuvre est trés importante.
Avant tout, il faut savoir de quoi on parle, pour savoir s’il y a con-
trefacon. La Cour met bien au clair qu'une série de dessins n’est pas
une ceuvre en elle-méme. Soit le demandeur se base sur chaque
dessin particulier pour établir une contrefacon, soit il se base sur la
séquence animée de dessins (ceuvre dramatique ou film). Dans le cas
particulier d'un programme d’ordinateur, cette affaire montre encore
que le graphisme peut aussi étre protégé en tant qu’oeuvre littéraire
(matériel de conception préparatoire) et pas uniquement en tant
qu'ceuvre graphique. Cela est important en droit anglais, car le régime
des deux types d’ccuvres n’est pas identique notamment en ce qui
concerne la contrefacon®®. Puisque la contrefacon n’était pas éta-
blie, la Cour ne s’est pas prononcée sur ce point, ce qui est dom-
mage, mais cela s’explique en raison des faits de 'espéce. On ne peut
que souhaiter que des affaires «plus sérieuses» de contrefacon de
ce type soient examinées par les tribunaux pour faire avancer la juris-
prudence.

26 Traduction libre de I'auteur. «If protection for such general ideas as are relied on

here were conferred by the law, copyright would become an instrument of oppres-
sion rather than the incentive for creation which it is intended to be». Voir: Nova
Productions Ltd v. Mazooma Games Ltd, précité, note 14, par. 55.

27 Id., par. 35.

28 Voir les articles 16 a 21 de la loi britannique sur le droit d’auteur.
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C. L’affaire Ordnance Survey

High Court (Chancery Division) 5 novembre 2007
The Controller of Her Majesty’s Stationery Office,
Ordnance Survey c. Green Amps

L'intérét principal de I'affaire Ordnance Survey?® réside dans le

fait que c’est la premiére décision qui interpréte I'exception d'usage
équitable dans le but de recherche®°. L’article 5(3)(a) de la Directive
d’auteur dans la société de l'information®!, que le Royaume-Uni a
transposé dans les Copyright and Related Rights Regulations 200332
énonce:

Les Etats membres ont la_faculté de prévoir des exceptions ou limitations
aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants:

a) lorsqu’il s’agit d’'une utilisation a des fins exclusives d’illustration
dans le cadre de Uenseignement ou de la recherche scientifique, sous
réserve d’indiquer; a moins que cela ne s’avere impossible, la source, y
compris le nom de Uauteur, dans la mesure justifiée par le but non com-
mercial poursuivi.

Le Royaume-Uni a donc été forcé de modifier son exception cor-

respondante qui prévoyait précédemment que la recherche commer-
ciale pouvait constituer un usage équitable®. Ainsi, l'article 29(1) de
la loi sur le droit d’auteur prévoit maintenant:

29

30

31

32
33

[2007] EWHC 2755. Un plus ample commentaire de cette décision par Estelle
DERCLAYE a été publié en anglais dans: (2008) European Intellectual Property
Review 162-164.

Le Copyright Tribunal toucha briévement a l'interprétation de l'article 29(1)
dans sa décision Universities UK v. Copyright Licensing Agency, Design and
Artists Copyright Society, [2002] RPC 36, par. 34, quand il énonca que «[c]learly,
a student who takes a photocopy for the purposes of his course of a relevant arti-
cle, or a relevant short passage from a book is likely to do so in circumstances
which amount to fair dealing. At the other extreme, if he were to take a photocopy
of a whole textbook, we think that his dealing would not be fair, even if done for
the purposes of private study».

Directive 2001 /29/EC Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Con-
seil du 22 mai 2001 sur I'harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et
des droits voisins dans la société de I'information, J.O., L 167, 22 juin 2001,
p. 10-19.

S.I. 2003, n° 2498 disponible a [http://www.opsi.gov.uKk].

Le parlement refusa d’exiger une fin non commerciale parce qu’il est souvent dif-
ficile de tracer la ligne entre le commercial et le non commercial. Voir: William
CORNISH et David LLEWELYN, Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade
Marks and Allied Rights, 6° éd., Londres, Sweet & Maxwell, par. 12-39, p. 476.
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L’'usage équitable d’une ceuvre littéraire, dramatique, musicale ou artis-
tique dans un but de recherche a des fins non commerciales ne contrefait
pas le droit d’auteur sur Uceuvre pourvu qu’il soit accompagné d’'une
indication suffisante de la source.3*

Le décor législatif étant planté, nous pouvons maintenant exa-
miner l'affaire.

Les demandeurs, Ordnance Survey et le Controller of Her Ma-
jesty’s Stationery Office ont un Crown copyright (littéralement droit
d’auteur de la Couronne) dans des cartes numériques. Le défendeur,
Green Amps, une société fournissant des éoliennes qui générent de
I'énergie renouvelable, avait employé un étudiant de 'Université de
Southampton pendant les vacances. Aprés que I'étudiant eut ter-
miné son emploi avec Green Amps, cette derniére utilisa I'identifiant
et le mot de passe d'un des compagnons de cet étudiant (que 1'étu-
diant employé par Green Amps avait utilisé¢) pour télécharger des
cartes de la base de données «Digimap» d’Ordnance Survey*®. En
accédant a Digimap de cette maniére, Green Amps aurait di voir
sur les écrans une notice indiquant que les cartes étaient protégées
par le droit d’auteur et que le service était restreint aux institutions
éducationnelles et a des fins éducationnelles, ce qui inclut la recher-
che. Le tribunal n’eut pas de difficulté a décider que ce télécharge-
ment était clairement une violation du droit d’auteur sur les cartes.

Green Amps chercha a se défendre sur la base de plusieurs excep-
tions et autres limites au droit d’auteur. La premiére est la directive
européenne 2003/98/EC concernant la réutilisation des informa-
tions du secteur public transposée en droit britannique dans les Re-
Use of Public Sector Information Regulations. Ces Regulations per-
mettent a des organismes du secteur public «de demander un prix
seulement pour le cott de reproduction des cartes et un retour rai-
sonnable sur le montant dépensé en faisant cela»>6. Ainsi, pour le
tribunal, les Regulations ne permettaient pas au défendeur de télé-
charger les cartes gratuitement, comme il I'a fait. S’il pensait que le

3% (Fair dealing with a literary, dramatic, musical or artistic work for the purposes of

research for a non-commercial purpose does not infringe any copyright in the
worlk provided that it is accompanied by a sufficient acknowledgement. »

35 Green Amps obtint Iidentifiant et le mot de passe du compagnon de I'étudiant

parce qu’ils étaient mis en cache sur ses ordinateurs. L'étudiant que Green Amps
avait employé n’était pas partie a la cause.

36 Paragraphe 15 de la décision.
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prix était excessif, il devait utiliser la procédure de plainte interne
déterminée dans les Regulations, ce que Green Amps ne fit pas. Green
Amps tenta d’invoquer l'article 29(1) de la loi sur le droit d’auteur
comme deuxiéme exception. Elle argua qu’elle avait utilisé les cartes
qu’elle avait téléchargées de Digimap pour un instrument de carto-
graphie qui, au moment de la procédure en justice, avait toujours
un «statut R&D» (recherche et développement). Comme 'usage final
des cartes était de faire une «trousse a outils» commerciale, le juge
décida que la recherche était a des fins commerciales et que I'excep-
tion ne s’appliquait pas. Il ajouta que I'usage était clairement non
équitable. La partie reproduite était trop importante, I'usage impli-
quait une concurrence avec l'exploitation de son ceuvre par le titu-
laire du droit d’auteur et le défendeur aurait da savoir que la
manieére dont il avait téléechargé les cartes n’était pas légitime. Le
défendeur souleva cing autres défenses par écrit mais ne les pour-
suivit pas oralement. Le juge les rejeta toutes car elles n’étaient clai-
rement pas applicables.

Malheureusement pour les juristes de droit d’auteur, la premiere
décision interprétant I'exception a des fins de recherche est trop
simple. Néanmoins, elle commence a clarifier que la recherche doit
étre complétement non commerciale, du début jusqu’'a la fin. Pour
renforcer sa décision, le tribunal aurait pu puiser a la source, c’est-
a-dire la directive sur le droit d’auteur dans la société de I'informa-
tion, dont le considérant 42 donne la réponse a I'affaire. 11 dispose:

Lors de U'application de U'exception ou de la limitation prévue pour les uti-
lisations a des fins éducatives et de recherche non commerciales, y com-
pris Uenseignement a distance, la nature non commerciale de Uactivité
en question doit étre déterminée par cette activité en tant que telle. La
structure organisationnelle et les moyens de financement de l'établisse-
ment concerné ne sont pas des éléments déterminants a cet égard.

Ceci peut étre considéré comme inquiétant pour les académiques
comme la plupart de leurs recherches ont des fins multiples: pour
enseigner, pour des fins de recherche pure (la publication d'un arti-
cle dans une revue ou un journal ne donne généralement pas lieu
au paiement d'une rémunération ou de droits d’auteur) et a des fins
commerciales (la publication d'un livre est généralement a des fins
lucratives). Certains s’étaient déja posé la question de savoir si cela
rend la recherche initiale commerciale par nature®’. On peut se

37 P. TORREMANS, op. cit., note 3, p. 258.
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demander si la réponse n’était pas déja donnée par le considérant 42
de la directive sur le droit d’auteur dans la société de I'information.
Ainsi, si un académique réutilise des parties substantielles d'une
ceuvre dans son livre, la recherche devient commerciale, ou plutét,
elle I'était depuis le moment ou elle fut faite. Normalement, cela ne
se produira pas souvent comme les parties réutilisées ne sont géne-
ralement pas substantielles de toute facon. Ceci est vrai pour les
ceuvres littéraires mais peut étre moins vrai pour les ceuvres artis-
tiques (graphes et dessins doivent généralement étre reproduits
dans leur entieéreté pour pouvoir les comprendre). L'interprétation
de I'exception a des fins de recherche devient importante car, a la
suite du Gowers Review of Intellectual Property, 'Office anglais de la
propriété intellectuelle a ouvert une consultation en janvier dernier
pour savoir si cette exception, ainsi que d’autres, devraient étre mo-
difiées®s.

Un autre point intéressant est I'application possible des Regu-
lations sur la réutilisation de l'information du secteur public au
Crown copyright. Malheureusement, parce que le défendeur ne s’est
pas conformé a la procédure de plainte prévue dans les Regulations,
le tribunal n’a pas du discuter de 'application des Regulations. 11
aurait été intéressant de savoir si celles-ci s’appliquaient, c’est-a-dire
si Ordnance Survey est un organisme du secteur public et s’il rem-
plit une mission de service public quand il fournit ses cartes. Dans
l'affirmative, les Regulations auraient quelque peu «estropié » le droit
d’auteur dans le sens ou si Green Amps pouvait prouver que le prix
allait au-dela d'un retour raisonnable, ce dernier aurait pu étre
réduit. On peut alors considérer lesdites Regulations comme une
limite externe ou une exception a un type de droit d’auteur, le Crown
copyright. Mais au-dela de cette question, cette affaire souléve une
question plus fondamentale, celle de savoir si I'Etat devrait étre titu-
laire d'un droit d’auteur. Dans la plupart des pays d’Europe conti-
nentale et méme aux Etats-Unis®?, les documents officiels ne sont

38 Voir: «Taking forward the Gowers Review of Intellectual Property, Changes to

copyright exceptions» en ligne, a [http://www.ipo.gov.uk/consult-copyright
exceptions.pdf].
39 Art. 105 de la loi américaine sur le droit d’auteur de 1976 (la protection du droit

d’auteur n’est disponible pour aucune oeuvre du gouvernement ameéricain).
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pas protégés par le droit d’auteur®®. A notre avis, il y a une bonne
raison pour cela. Ces documents sont produits avec I'argent du con-
tribuable. L’Etat ne devrait pas demander au public de payer pour
utiliser des ceuvres qu'’il a déja subventionnées*!. On peut se deman-
der si, dans cette affaire, les cartes numériques étaient vraiment des
documents officiels. En effet, Ordnance Survey arguait qu’elle était
«un département gouvernemental et non ministériel avec un statut
d’agence exécutive» et était « gérée séparément du gouvernement »*2,
Elle ajouta qu’elle financait toutes ses opérations grace a ses reve-
nus dont la source principale est «le revenu des licences recues
pour les produits cartographiques numériques fournis dans le cadre
de ses activités commerciales»*3. Le tribunal énonca cependant
clairement que la demande concernait la violation d'un Crown co-
pyright. Si le Crown copyright n’existait pas, le statut d’Ordnance
Survey aurait été décisif: si elle était considérée comme faisant par-
tie du gouvernement, elle aurait perdu son affaire. Il est peut-étre
temps, au vu de la colére grandissante des utilisateurs relative a
I'étendue de la protection par le droit d’auteur, de se débarrasser
une fois pour toutes du Crown copyright. Cela n’est peut-étre pas
strictement nécessaire comme les titulaires de droit d’auteur doivent
se conformer aux Re-Use of Public Sector Information Regulations.
En d’autres mots, le Crown copyright est peut-étre devenu lettre
morte simplement a cause des Regulations. Toutefois, dans l'intérét
de la clarté juridique, I'abolition du Crown copyright enverrait un
message plus transparent au public et calmerait sans doute un tant
soit peu sa colere.

40 voir, par exemple, 'article 8(2) de la loi belge sur le droit d’auteur, I'article 5 de

la loi italienne sur le droit d’auteur, I'article 5 de la loi allemande sur le droit
d’auteur et l'article 8 de la loi autrichienne sur le droit d’auteur. J.A.L. Sterling
note que toutefois les pays de droit civil «n’étendent normalement pas l'exclu-
sion aux rapports de gouvernement et documents préparés par les départements
gouvernementaux»: J.A.L. STERLING, World Copyright Law, Londres, Sweet &
Maxwell, 1998, p. 219, n. 6.35.

Pour un argument similaire relatif au droit sui generis sur les bases de données,
voir : Estelle DERCLAYE, The Legal Protection of Databases, A Comparative Ana-
lysis, Cheltenham, Edward Elgar, 2008, p. 274. Voir aussi: Ysolde GENDREAU,
«Les lecons du droit comparé», (1996) 30 RJ.T. 243, qui est aussi en faveur de
I'abolition du droit d’auteur de la Couronne et mentionne aussi une autre rai-
son: I'auteur, du moins des lois, est le public lui-méme.

41

42 Pparagraphe 3 de la décision.

B .
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II. Le Droit des brevets

La brevetabilité des méthodes
e Les affaires Aerotel et Macrossan

Certaines inventions ne sont pas brevetables, comme le précise
I'article 52 de la Convention sur le brevet européen. La définition
exacte de ces exclusions est une question épineuse a laquelle la
Cour d’appel était a nouveau confrontée dans les affaires jointes
Aerotel et Macrossan**.

Dans le brevet d’Aerotel qui était mis en cause, il s’agissait
d'une méthode qui permettait a son utilisateur de faire des appels
téléphoniques a partir de n’'importe quel téléphone. Cela impliquait
l'achat d’'un code spécial et un contact de l'utilisateur avec une cen-
trale téléphonique. En premiére instance, le juge avait estimé qu’'on
se trouvait ici en présence d'une méthode dans I'exercice d’activités
intellectuelles relevant du domaine économique et qu’en tant que telle
cette méthode n’était pas brevetable. La Cour d’appel a mis I'accent
sur la présence de I'’échange et sur la nouveauté du systéme dans
sa totalité. Elle a donc conclu a la brevetabilité de l'invention?5.

Dans la demande de brevet de M. Macrossan, on se trouvait en
présence d'une méthode automatisée pour obtenir les documents
nécessaires afin d’enregistrer une société. Il s’agissait bien d'une
méthode dans l'exercice d’activités intellectuelles selon la Cour
d’appel, comme l'avait déja conclu le juge de premiére instance*®.

Le détail de l'affaire ne nous intéresse gueére ici, car la Cour
d’appel met elle-méme l'accent sur les questions de principe. Elle
identifie en fait trois approches différentes en ce qui concerne l'iden-
tification de la matiére non brevetable. Sur certains points et dans
certains cas, ces approches des tribunaux nationaux et de 1'Office
européen des brevets sont, de surcroit, peu compatibles?®’.

Une premiere approche pourrait étre baptisée I'approche de la
contribution. L'exclusion de l'article 52 s’appliquerait dés lors que

44 Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd ; Macrossan’s Patent Application, [2007] RPC 7.
4 Id., par. 51-53.

4% Id., par. 77.

47 Id., par. 26.
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I'apport inventif ne consisterait que dans la contribution de la ma-
tiere exclue. Cette approche avait été adoptée en premiere instance,
mais rejetée en appel dans l'affaire Merrill Lynch au Royaume-Uni*®.

Une deuxiéme approche aurait pour fondement I'effet technique.
Afin d’étre brevetable I'invention devrait apporter une contribution
technique dans le domaine en question. On peut ajouter que cette
contribution technique n’est pas valable si elle se trouve elle-méme
sur la liste des matiéres exclues par l'article 52%°.

Une troisiéme approche chercherait a savoir s’il s’agit d'une
demande de brevet incluant une piece de hardware. L'exclusion de
l'article 52 ne s’appliquerait donc pas dans I'’hypothése ou 'on se
trouve en présence d'une piéce de hardware. Cette approche a été
adoptée par I'Office européen des brevets dans quelques décisions,
mais elle a été rejetée par la Cour d’appel dans l'affaire Gale®.

La Cour d’appel devait, sur la base de la doctrine des précédents,
suivre la deuxieme approche. Elle part donc a la recherche d'un
effet technique, mais elle reformule aussi le test qui avait été adopté
dans les affaires précédentes. Il s’agit d'un test en quatre étapes. La
Cour commence par la détermination exacte de la portée de la
demande de brevet. Ensuite, elle identifie la contribution exacte faite
par l'invention. Puis, elle détermine si cette contribution se limite
aux matieres exclues de la brevetabilité. Et finalement, elle vérifie la
nature technique de la contribution®!.

Le point le plus frappant dans cet arrét reste néanmoins le fait
que la Cour d’appel formule une demande explicite au président de
I'Office des brevets européen afin qu’il demande a une chambre de
recours élargie de I'Office de se prononcer sur ce sujet. La Cour d’appel
estime que la confusion qui régne dans ce domaine du fait des déci-
sions contradictoires n’est plus acceptable et qu’on a besoin d'une

48 [1988] RPC 1 (1™ instance), [1989] RPC 561 (C.A.).

49 Aff. T-208/04, Vicom System, [1987] OJ EPO 14, [1987] EPOR 74 et les déci-
sions de la Cour d’appel a Londres dans les affaires Merrill Lynch, [1989] RPC
561, Gale, [1991] RPC 305 et Fujitsu, [1997] RPC 608.

50 Aff. T-931/95, Pension Benefit System Partnership, 8 sept. 2000 ; aff. T-258/03,

Hitachi c. Auction Method, 21 avr. 2004 ; aff. T-424 /03, Microsoft, 23 févr. 2006 ;

Gale, [1991] RPC 305.

Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd; Macrossan’s Patent Application, précité,

note 44, par. 40-49.

51
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approche unique. Reste a savoir si I'Office pourra apporter cette
approche unique et si elle sera ensuite accueillie de facon favorable
par les tribunaux des Etats membres.

Il faut ajouter que suite au refus de la Chambre des Lords de
s’occuper d'un appel par M. Macrossan, 1'Office de la propriété in-
tellectuelle du Royaume-Uni avait rédigé une practice note a ce sujet®2.
L’Office avait adopté 'approche de la Cour d’Appel et avait indiqué
qu’elle refuserait tout brevet pour ce qui ressemble a du software.
Cette approche couvrait surtout des disquettes et des downloads.
Cette approche vient d’étre rejetée par une décision du juge Kitchin
qui y voit une interprétation trop stricte de l'article 52 de la Conven-
tion sur le brevet européen®. Le juge n’accepte pas que 'Office ne
fasse que mettre en pratique la décision dans l'affaire Macrossan.
Kitchin regrette également toute différence entre une interprétation
de l'article 52 par I'Office européen des brevets et une interprétation
par les tribunaux nationaux d’'un état membre. Sans doute a sui-
vre...

III. Les dessins et modeles

L’affaire Procter & Gamble c. Reckitt

e High Court of Justice, Chancery Division, 13 décembre 2006
e Court of Appeal, 10 octobre 2007
The Procter & Gamble c. Reclkitt Benckiser (UK) Limited

En droit des dessins et modeles, I'affaire Procter & Gamble c.
Reckitt>* mérite le détour vu le nombre restreint de décisions judi-
ciaires rendues sur la base du réglement communautaire, qui est
relativement nouveau, et l'interprétation par le tribunal et la Cour
d’appel de plusieurs notions nouvelles et cruciales (I'objet exact de
la protection, la notion d'utilisateur averti, le degré de liberté du
créateur, I'objet de la comparaison entre les dessins ou modéles en
question et la notion d’impression globale). L’affaire est aussi inté-

52 Practice Note: Patents Act 1977 : patentable subject matter, voir: [http://www.

ipo.gov.uk/patent/p-decisionmaking/p-law/p-law-notice/p-law-notice-subject
matter.htm].

53 Astron Clinica and others c. Comptroller General of Patents, Designs and Trade

Marks, [2008] All ER (D) 190 (25 janv. 2008, j. Kitchin)
54 procter & Gamble Company c. Reckitt Benckinser (UK) Ltd, [2006] EWHC 3154.
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ressante, car le Tribunal et la Cour adoptent une approche compa-
ratiste innovatrice et qui peut inspirer les juges des différents Etats
membres dans l'interprétation de ces notions.

Les faits sont simples: 1l s’agissait de Febreze, un vaporisateur
pour rafraichir l'air, et pour les aspects duquel (gachette, forme cylin-
drique de la bouteille) Procter & Gamble avait enregistré un modeéle
communautaire. Reckitt commercialisa un vaporisateur similaire
(Air Wick Odour Stop), ce qui poussa Procter & Gamble a I'assigner
en contrefacon. La question se posait donc de savoir si le modéle de
Procter & Gamble était valide et, si oui, contrefait. Il était clair que
le mécanisme de gachette n’avait pas encore été utilisé pour un vapo-
risateur. Le modele était aussi dicté par des considérations d’ordre
esthétique plutét que techniques et avait gagné des concours. Le
Tribunal de premiére instance, vu le petit nombre de cas jugés sur
la base du réglement, décida d’emblée qu’il était souhaitable de se
pencher sur les décisions de I'Office pour 'harmonisation dans le
marché intérieur (OHMI) et les décisions des tribunaux des autres
Etats membres dans le but d’étre cohérent®®. Cela ne peut étre que
salué vu l'impact positif de cette approche pour 'harmonisation
effective de la jurisprudence en Europe.

Le Tribunal procéda de maniére trés systématique, ce qui ren-
force la clarté et la précision de sa jurisprudence. Il devait donc se pen-
cher, en ce qui concerne la validité du modeéle, sur les deux notions
de nouveauté et de caractere individuel, ce dernier concept étant le
méme que celui pour l'appréciation de la contrefacon. Toutefois, il
se pencha d’abord sur la question de savoir ce qui est protégé, c’est-
a-dire le modele, en d’autres mots, 'apparence de tout ou partie
d'un produit. Pour le Tribunal, c’est de I'enregistrement qu’il faut
partir pour savoir si tout ou partie (de I'apparence) du produit est
protégé. Si I'enregistrement ne décrit pas les couleurs ou matériaux,
ces derniers ne sont pas protégés. De la méme facon, si 'enregis-
trement ne décrit quune partie du produit, seule ('apparence de)
celle-ci est protégée®®. Le Tribunal réitére également que la notion
d’aspect uniquement dicté par la fonction doit étre interprétée res-
trictivement. L'exclusion ne s’applique que quand (I'apparence de)

55 Id., par. 24.

56 Le tribunal parle du produit, par ellipse stirement, au lieu de son apparence,

laquelle seule bien str, constitue 'objet de la protection par le droit des dessins
et modéles.
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la partie du dessin ou modeéle concerné est la seule et 'unique fagon
d’accomplir la fonction en question. Il semblerait dés lors que les
dessins et modéles seront trés rarement exclus sur la base de I'arti-
cle 8 du réglement, comme le suggére le Tribunal: «il est difficile de
penser a des exemples concrets ou 'exclusion s’applique. Une balle
de ping-pong doit étre une sphére, peut-étre»®’. Ces aspects n’ayant
pas été revisités en appel, ils font désormais partie de la jurispru-
dence.

Ensuite, il faut savoir si le dessin ou modéle produit une impres-
sion globale différente ou identique (selon qu’il s’agit de la détermi-
nation de la protection [caractére individuel] ou de la contrefacon)
sur l'utilisateur averti. Pour interpréter cette notion, le Tribunal se
référe a un passage en obiter>® de la décision Woodhouse®® et a des
décisions de 'OHMI. De nouveau, il faut se référer a I'enregistrement.
L'utilisateur averti est celui de la classe de produit indiquée dans
I'enregistrement. La décision Woodhouse et celles de 'OHMI ne dif-
féerent pas matériellement sur la notion d'utilisateur averti. Ainsi,
celui-ci ne doit pas avoir plus qu'une appréciation de base des
aspects techniques des contraintes qui s'imposent au dessin ou
modele®. Il se dégage également de la décision (qui transforme 1'obi-
ter de Woodhouse en précédent) que l'utilisateur n’a pas, contraire-
ment au créateur ou au producteur, une connaissance technique
étendue ou un esprit d’archive. Il doit étre un utilisateur régulier
plus ou moins au courant de la disponibilité et des tendances du
produit. Dans TI'affaire Procter & Gamble, le Tribunal aurait pu étre
encore plus précis en disant que l'utilisateur averti de vaporisateurs
est la ménagere ou le technicien de surface.

Ces points furent confirmés et élaborés plus avant en appel. La
Cour ajoute que le terme «utilisateur informé» ne correspond ni au
test du droit des brevets (la personne qualifiée en la matiére, c’est-
a-dire I'expert), ni a celui du droit des marques (le consommateur
moyen). Il a plus de connaissance qu'un consommateur moyen qui
posséde seulement une information, une conscience et une com-

57 Procter & Gamble c. Reckitt, précité, note 54, par. 28.

58 (Cest-a-dire qui ne fait pas jurisprudence (le juge n’émet quune opinion non

juridiquement contraignante).

59 Woodhouse UK c. Architectural Lighting Systems, [2006] RPC 1.

60 Procter & Gamble Company c. Reckitt Benckinser (UK) Ltd, précité, note 54,

par. 41.
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préhension moyennes®!. En cela, la Cour suit la Haute Cour Pro-
visionnelle de Vienne qui a eu a juger de la méme affaire. Ainsi,
certaines choses qui peuvent contrefaire une marque enregistrée
peuvent ne pas contrefaire un dessin enregistré correspondant. Mais
I'inverse n’est pas vrai.

En ce qui concerne ensuite la notion de degré de liberté du créa-
teur, le Tribunal énumeére des exemples de contraintes sur ce degré
de liberté : la nature du produit, les conditions de sécurité et de santé,
les régles d’'une organisation (par exemple, des régles d’'une organi-
sation sportive relatives a ses équipements). Par contre, la notion
n’inclut pas les contraintes commerciales internes. La notion est
objective et s’applique a tous les créateurs. L'utilisateur averti ne
peut pas, en effet, connaitre les ressources financiéres d’'un pro-
ducteur particulier. Cette interprétation témoigne d'un sens prati-
que. Un peu plus loin, le Tribunal se demande quel est le standard
précis pour déterminer s’il y a contrefacon. De nouveau, il revient
sur la notion d’enregistrement. C’est ce dernier qui détermine les
éléments du dessin ou modéle qui sont dignes de protection®2. Le
tribunal raisonne un peu comme en droit des brevets: comme le
déposant peut choisir le degré de généralité de son dessin ou modéle,
il doit en subir les conséquences. S’il choisit un degré de généralité
trop élevé, il court le risque de voir son dessin ou mode¢le invalidé.
S’il est trop spécifique, il ne sera pas protégé contre des dessins ou
modeles similaires.

Enfin, quid de la notion d’'impression globale ? Il était déja clair
qu’elle doit étre visuelle. Le Tribunal ajoute que le test n’est pas le
meéme qu’en droit des marques, c’est-a-dire la réminiscence impar-
faite du consommateur ordinaire. D’abord, la personne de référence
est l'utilisateur averti. Pour le tribunal, celui-ci doit donc aborder sa
tache de maniere plus rigoureuse que le consommateur ordinaire.
Dés lors, I'impression globale d'un dessin ou modéle est ce qui reste
dans l'esprit apres qu’il a été regardé attentivement. Mais ce n’est
pas un catalogue de similitudes et de différences ni un mouvement
constant entre un dessin ou modeéle et un autre. Par contre, la Cour
n’est pas d’accord avec ce test d'impression globale élaboré en pre-
miére instance. Pour elle, c’est ce qui frappe 'esprit de I'utilisateur
informé quand le dessin ou modé¢le est regardé attentivement. Ce

61 Par. 26 de la décision d’appel.

62 Id., par. 48.
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qui importe est I'impression globale créée par le dessin ou modéle:
I'utilisateur va-t-il I'acheter, le considérer ou l'apprécier pour son
design individuel®®? Cela implique que l'utilisateur observe l'objet
et pas seulement qu’il s’en souvienne a moitié. De la méme facon,
au niveau de la contrefacon, les dessins ou modéles contrefaits et
contrefaisants doivent étre comparés avec un degré raisonnable
d’attention. Le degré de généralité auquel la juridiction doit descen-
dre est important, et c’est celui qui serait pris par l'utilisateur in-
formé. Ainsi, un dessin ou modeéle qui a un degré de nouveauté élevé
jouira d'une protection plus grande qu'un dessin ou modéle qui est
seulement un peu différent de I'art antérieur®*. Cela rejoint, a notre
sens, la situation des ceuvres simples en droit d’auteur®. Une ceuvre
simple peut étre protégée mais faiblement; donc plus elle est sim-
ple, plus il sera facile de la contrefaire puisqu’il suffira de la modi-
fier un peu pour échapper a la contrefacon. Appliquant toutes ces
interprétations aux faits de l'espéce, la Cour renverse la décision
d’instance en ce qui concerne la contrefacon et conclut que le modéle
de Procter & Gamble est valide mais non contrefait par celui de
Reckitt.

En conclusion, ces deux décisions sont riches sur plusieurs
plans. Tout d’abord, elles interprétent en profondeur des notions
importantes du réglement, et ce, de maniére claire, succincte et per-
tinente. Tout spécialement, le Tribunal clarifie que I'enregistrement
est la notion de référence tant pour déterminer I'objet et les condi-
tions de la protection, que pour établir la contrefacon. C’est un choix
que le Tribunal n’explique pas et qui peut cependant étre a I'origine
d'un double probléme. En effet, d'une part, I'article 36(6) du regle-
ment indique que les classes de produits mentionnées dans l'enre-
gistrement n’affecteront pas I'étendue de la protection du dessin ou
modele et, d’autre part, ce test ne peut pas fonctionner pour les des-
sins ou modéles non enregistrés®®. 1l est toutefois difficile de faire

63 Par. 25 et 27 de la décision d’appel.

64 Id., par. 35.

65 Voir: Kenrick c. Lawrence, (1890) 25 @BD 99 British Northrop Ltd c. Texteam
(Blackburn) Ltd, [1974] RPC 57.

66 Voir: T. HEADDON, « Community Design Right Infringement: an Emerging Con-
sensus or a Different Overall Impression », [2007] EIPR 336, 337. Selon nous, ce
deuxiéme probléme ne peut véritablement étre reproché au juge car il devait
décider dans l'affaire d'un modele enregistreé.
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un autre choix plus rationnel®’. Peut-étre est-il néanmoins plus
facile et cohérent de se référer toujours a I'enregistrement. Ce choix
avantage aussi par la méme la sécurité juridique. Pour les dessins
ou modéles non enregistrés, il suffira peut-étre de partir seulement
du produit protégé tel que commercialisé. D’autre part, pour déci-
der, le Tribunal et la Cour se sont fondés sur les décisions de TOHMI,
des juridictions des autres Etats membres et des autres juridictions
nationales impliquant les mémes parties dans la méme affaire. Cela
conduit nécessairement a ’harmonisation jurisprudentielle au niveau
communautaire, entrainant par la méme plus de sécurité juridique
et répondant ainsi au souhait exprimé par le législateur communau-
taire lorsqu’il adopta le réeglement. Espérons que les juridictions des
Etats membres tant inférieures que supérieures s’'inspireront de cet
exemple de clarté et de volonté d’harmonisation. Par contre, on peut
peut-étre regretter que le test de contrefacon soit si strict car dés
quiily aura quelques petites différences entre les dessins ou modéles
contrefaits et contrefaisants, il n’y aura pas de contrefacon. En effet,
dans l'affaire, on aurait pu croire que, comme le modéle de Procter
& Gamble était treés innovateur, il aurait joui d'une protection plus
grande, selon le principe général énonceé plus tot par la Cour. La déci-
sion de la Cour peut sembler indirectement envoyer un message
aux concurrents non scrupuleux qui copieront les aspects protégés
du dessin ou du modeéle déposé tout en prenant bien soin d’incorporer
quelques petites différences pour échapper a la contrefacon.

IV. Passing-off

Passing-off ou concurrence déloyale

e Cour de Cassation (Com.) (France) affaire 05-17349,
arrét du 12 juin 2007, [2007] PIBD n° 858, III, 554
Bollé protection c. Euro protection

e Court of Appeal (UK), [2003] 3 All ER 865, [2003] RPC 696
Arsenal Football Club plc c. Reed (No. 2)

e Court of Appeal (UK), [2007] EWCA Civ 936
L’Oréal SA, Lancome Parfums et Beauté & Cie et Laboratoires

67 Id.
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Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments (t/a Honeypot
Cosmetic and Perfumery Sales) et Starion International Ltd.

Traditionnellement en Angleterre et au Pays de Gales le tort de
passing-off a été également invoqué dans un nombre substantiel de
cas de contrefacon de marque déposée. Et la Cour d’appel a récem-
ment fait des commentaires au sujet de la nature de concurrence
déloyale de l'acte délictuel de passing-off dans l'affaire Arsenal®®.
Selon ces commentaires, le tort de passing-off serait plutot un tort
de concurrence déloyale. Méme si ces commentaires étaient en obi-
ter et si actuellement cette discussion semble avoir été close par un
commentaire de la méme Cour d’appel dans l'affaire L’Oréal selon
lequel on ne devait pas essayer de transformer le tort de passing-off
en un tort de concurrence déloyale®®, une décision de principe de la
Cour de cassation en France sur la concurrence déloyale et son rap-
port avec la propriété intellectuelle doit étre d’intérét de I'autre coté
de la Manche™.

Dans cette affaire, il s’agissait de modeéles pour des lunettes
protectrices. La Cour d’appel de Lyon avait soutenu que ces mode-
les n’étaient pas couverts par le droit d’auteur a cause d’'un manque
d’originalité. La Cour de cassation a partagé ce point de vue.

Le demandeur ne s’était pas simplement basé sur une action en
contrefacon, mais avait également fait une réclamation en concur-
rence déloyale. La Cour d’appel de Lyon avait également rejeté la
demande sur ce point. Selon la cour, il s’agissait des mémes faits
dans les deux cas et, en I'absence de faits additionnels, le fait que le
demandeur n’ait pas réussi en droit d’auteur doit automatiquement
signifier que I'action en concurrence déloyale doit également échouer.
L’'absence d’un droit exclusif signifie que chacun puisse copier’! et,
en l'absence de faits additionnels, ceci signifie qu'on ne peut pas
gagner par la concurrence déloyale ce qui vous est nié par le sys-
téme des droits de propriété intellectuelle formels.

68 Arsenal Football Club plcv. Reed (No. 2), [2003] 3 All ER 865, [2003] RPC 696.

69 L’Oréal SA, Lancéome Parfums et Beauté & Cie et Laboratoires Garnier & Cie c.

Bellure NV, Malaika Investments (t/a Honeypot Cosmetic and Perfumery Sales) et
Starion International Ltd, [2007] EWCA Civ 936.

70 Com. 12 juin 2007, affaire 05-17349, [2007] PIBD n° 858, III, 554, Bollé protec-

tion c. Euro protection.

7l Laccent avait été mis sur ce point par I'arrét du 9 juin 2004 de la Cour de cas-

sation (France), [2004] 13 Propriétés Intellectuelles 964.
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Cette décision sur la concurrence déloyale a été censurée par la
Cour de cassation’?. La cour a soutenu que la concurrence déloyale
est un acte délictuel séparé et qu’aucune conclusion par rapport au
droit d’auteur ne peut étre décisive par rapport a la concurrence
déloyale. Une action en concurrence déloyale peut exister en tant
que telle, méme sans étre combinée avec une action en contrefacon.
L’argument que les mémes faits sont a la base des deux actions n’est
donc pas valable. Au lieu de cela, la Cour de cassation a souligné le
fait que l'acte délictuel de la concurrence déloyale exige I'existence
d'une faute. En pratique, la cour a soutenu qu’il devait y avoir con-
fusion. Si le défendeur avait créé cette confusion, ceci constituerait
une faute et l'action en concurrence déloyale pourrait alors étre
couronnée de succes. L'absence d'un droit exclusif, comme un droit
d’auteur dans les modeéles pour des lunettes protectrices, permet la
libre concurrence et les concurrents peuvent donc en principe copier
ces modeles, mais la maniére dont ce droit de copier est mis en pra-
tique peut néanmoins provoquer une forme de concurrence déloyale.
Dans ce cas-ci, le modéle des lunettes était arbitraire et distinctif et,
dans la pratique, ce mode¢le était devenu une indication d’origine.
En copiant la forme, le défendeur a causé la confusion quant a I'ori-
gine des lunettes. La cour a souligné la nécessité d'une telle confu-
sion, qui se produit dans les relations avec le consommateur, pour
qu’il y ait concurrence déloyale’3.

Ne sommes-nous donc pas en présence des trois éléments du tort
de passing-off? La relation avec le consommateur se base nécessai-
rement sur une forme de «goodwill». Et il y a une « misrepresenta-
tion» qui séme la confusion. Et le risque qu’il y ait « damage» est sans
doute la motivation méme du litige’*. On peut donc se demander si
I'arrét de la Cour de cassation ne nous enseigne pas que 'action en
concurrence déloyale en droit francais se résume de la méme maniere
que le tort de passing-off en droit anglais ? Est-ce que les apparen-
ces, qui semblent indiquer qu’il existe des différences significatives
entre les deux actions, sont une nouvelle fois trompeuses ? Si cela
est le cas, la Cour d’appel devrait peut-étre se permettre une troisiéme
version de son commentaire sur la relation entre le tort de passing-
off et la concurrence déloyale. D'une maniére ou d'une autre, ce tort
de concurrence déloyale pourrait donc bien exister en droit anglais.

72 Précité, note 70.

3 Id.
74 Voir: P. TORREMANS, op. cit., note 3, c. 28.



