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Marques,
domaines
et mauvaise foi

n matiére de marques et de
E noms de domaine, on acou-
tume de dire que le premier dépo-
sant est le premier servi. Ceci ex-
plique ladiscrétion (avant dépot)
etlarapidité (lors dudépét) dont
font preuve les entreprises qui
désirent enrichir leur porte-
feuille de signes distinctifs. Ceci
explique également le sprint ha-
bituel auquel se livrentles dépo-
santslorsdelacréation d’un nou-
veaudomaine de premier niveau,
qu’il soit national ou générique.
Pour cette raison, la naissance
d’un domaine de premier niveau
s’accompagne  généralement
d’une «sunrise period» durant la-
quelle les dépots sont réservés a
un certain types de déposants
(par exemple les Etats, les titu-
laires d'une marque ou d’une in-
dication géographique, etc.).
Cette période prioritaire a pour
butd’éviter le «cybersquatting»
et donc les litiges. Est-ce a dire
quen dehors de cette période
prioritaire, par ailleurs propre
aux noms de domaine, seul le
rang du dépot compte? La ré-
ponse est nuancée. Le principe
selonlequel le premier déposant
devient le titulaire du signe dis-
tinctif déposé connait une excep-
tion importante: le titulaire d'un
signe distinctif
peut voir cette
titularité re-
mise en ques-
tions’il aeffec-
tué un dépot
de mauvaise
foi.

MARQUES

En droit des
marques, l'ex-
ception de
mauvaise foi
est tirée d’'un
principe géné-
ral consacré, de maniére indi-
recte, parla Convention de Paris,
applicable dans de nombreux
pays. Cette convention dispose
notamment que les pays mem-
bres sont tenus d’assurer une
protection effective contre la
concurrence déloyale. Dans la
mesure ou un dépot de mauvaise
foi peut étre qualifié de fautif, ce-
lui-civaautomatiquement al’en-
contre delaconcurrence loyale.
Cette sanction implicite, conte-
nue dans la Convention de Paris,
est précisée de maniere plus ex-
plicite encore dans des textes eu-
ropéens ou dans la Convention
Benelux en matiére de propriété
intellectuelle. Ainsi, le reglement
sur la marque communautaire
dispose expressément que la nul-
lité de la marque est déclarée
lorsque le demandeur était de
mauvaise foi lors du dépot de la
demande de marque. Pour appré-
cier la mauvaise foi, la Cour de
justice de ’Union européenne a
précisé récemment (arrét Lindt)
que lorsqu’elle statue sur une
marque communautaire, la juri-
diction nationale est tenue de
prendre en considération tousles
facteurs pertinents propres au
cas d’espece et existants au mo-
mentdudépdt et notamment: le
fait que le demandeur savait ou

Le titulaire d'un
nom sera mis en
cause s’il I’'a déposé
de mauvaise foi.

devait savoir qu'un tiers utilise,
dans au moins un Etat membre,
un signe identique ou similaire
pour un produitidentique ou si-
milaire prétant a confusion avec
le signe dontl’enregistrement est
demandé; I'intention du deman-
deur d’empécher ce tiers de
continuer a utiliser un tel
signe, etc. Bref,laCourdonne ala
notion de mauvaise foi une ac-
ception large qui doit s’apprécier
alalumiére de tous les faits de la
cause. La Convention Benelux
précitée ne se départit pas de la
vision communautaire, mais pré-
cise néanmoins plusieurs cas
danslesquels elle considere que
lamauvaise foi est rencontrée de
maniére automatique. Il s’agit
notamment du dépot effectué en
connaissance oudansl’ignorance
inexcusable de 'usage normal,
fait de bonne foi, dans les trois
dernieres années, sur le territoire
Benelux, d’'une marque ressem-
blante pour des produits ou ser-
vices similaires, par un tiers qui
n’est pas consentant.

NOMS DE DOMAINE

Lanotion de mauvaise foi est éga-
lement présente en matiére de
noms de domaine. Cependant, le
caractere déterminant de lamau-
vaise foi en vue
d’obtenirl’inva-
lidation d’un
nom de do-
maine est fluc-
tuant suivantle
type de nom de
domaine
concerné. Ainsi,
pour le «.eu» le
réglement com-
munautaire ap-
plicable donne
a la mauvaise
foi un motif
d’annulation
presque aussi fort qu’en matiere
de marque communautaire. Plus
précisément, unnom de domaine
enregistré peut étre annulé
lorsqu’il estidentique ou suscep-
tible d’étre confondu avec un
nom sur lequel un droit est re-
connu par le droit national ou
communautaire (marque, indica-
tion géographique, nom com-
mercial, etc.) et que ce nom de do-
maine a été enregistré, soit sans
que le titulaire ait un droit ou in-
térétlégitime sur ce nom, soit que
ce dernier I'ait enregistré ou uti-
lisé de mauvaise foi. Ilen découle
quau-deladel’identité ou delasi-
militude des signes, la simple
mauvaise foi suffit pour faire in-
valider un nom de domaine «.eu».
Ce caractere déterminant
n’existe toutefois pas pour les
noms de domaine «.be». Pour
ces derniers, au-dela de I’'iden-
tité et de la similitude des
signes, le plaignant doit prouver
non seulement la mauvaise foi,
mais également le fait que le ti-
tulaire du nom de domaine n’a
aucun droit ni intérét légitime
qui s’attache au nom de do-
maine. Autrement dit, I’'invali-
dation d'un nom de domaine
belge peut étre plus difficile a
obtenir que celle d'un nom de
domaine européen. m



