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I. Introduction

Pendant longtemps, les internautes ont
pris un malin plaisir a soutenir que le
droit ne s’appliquait pas a Internet. Ce-
pendant, peu a peu, les lois du marché et la
volonté des sociétés commerciales de
dompter la «toile» ont eu raison des velléi-
tés libertaires des premiers utilisateurs du
web. Cette évolution se retrouve en matie-
re de protection des noms de domaine?,
tant au niveau international?, que natio-
nal3.

Dans un premier temps, le principe du
«premier arrivé, premier servi» appliqué
par les organismes d’enregistrement* a
permis I’émergence des «cybersquat-
ters»3. Certains ont alors payé des sommes

1 Pour la protection du site en lui-méme, voir
notamment BUHLER L., Schweizerisches und
internationales Urheberrecht im Internet,
Fribourg 1999, p. 121 ss. Pour les détails de
la procédure d’enregistrement, voir notam-
ment GiLLiEroN P., Les noms de domaine: pos-
sibilité de protection et de résolution
des conflits, sic!, 2000, p. 71 ss.

2 A savoir, dans les noms de domaine interna-
tionaux ou génériques (par ex. «.comy)
dont Iattribution est réglée aujourd’hui par
des sociétés accréditées par I'Internet Cor-
poration for Assigned Names and Numbers
(ICANN),voir  http://www.icann.org. Les
pays industrialisés tentent aujourd’hui de
s’entendre, afin d’introduire de nouveaux
noms de domaine de premier niveau (TLD),
venant s‘ajouter aux existants, a savoir
«.com», «.edu», «. gov», «.int», «.mil»,
«.net» et «. org». La procédure de choix
desdits nouveaux noms devrait aboutir d‘ici

a la fin de l'année 2000, voir http://
www.icann.org/minutes/prelim-report-
16jul00.htm. On peut toutefois craindre
que |'apparition de nouveaux noms de do-
maine ouvre la voie a de nouveaux abus de
la part des «cybersquatters», voir note 5.

3 A savoir les noms de domaine nationaux ou
géographiques (par. ex. «.ch» ) dont I'attri-
bution est réglée par une société propre a
chaque pays, soit pour la Suisse, la fonda-
tion Switch, http://www.switch.ch» et
«http://www.nic.ch.

astronomiques pour récupérer leur nome.
Aujourd’hui, les ayant droits ne transi-
gent plus avec les «pirates», mais les assi-
gnent devant les tribunaux.

Hors du «cybersquatting»7, d’autres litiges
potentiels peuvent étre provoqués par la
problématique des noms de domaine et de
leur définition juridique. C’est le cas par
exemple de deux entités qui ont légitime-
ment le droit d’utiliser le méme nom de
domaine. Enfin, en cette matiére, les in-
terventions du législateur sont encore ra-
res. A ce jour, seuls les Etats-Unis ont pro-
mulgué une loi en matiere de «cybers-
quatting»8. La Suisse, quant a elle, ne s’est
pas encore préoccupée de la question. Il
est vrai que les litiges sont peu nombreux
et que, contrairement aux pays qui nous
entourent, rares sont les décisions judi-
ciaires rendues. Sans entrer dans les dé-

4 Voir http://www.nic.ch/policy_04_htm. En
effet, Switch ne fait que recommander la
nécessité d'un établissement ou d’un domi-
cile en Suisse pour réserver un nom de do-
maine (art. 3 des conditions générales, ci-
apres «CG») et applique a la lettre le prin-
cipe «premier arrivé, premier servi» (art. 8
CG) / Voir également les clauses exclusives
de responsabilité (art. 13 et 16 CG).

5 Personnes ou sociétés qui enregistrent des
noms de domaine dans le seul but de les
monnayer ensuite avec les Iégitimes titulai-
res. Voir une définition selon les tribunaux
francais  http://www.legalis.net/jnet/deci-
sions/marques/ord_celio_140699.htm.

6 On dit qu'Altavista aurait payé plus de US
dollars 5 millions pour reprendre ses droits
sur «altavista.com».

7 Ou «domain name grabbing» ou «cyber-
grabbing».

8 Anticybersquatting Consumer Protection
Act du 30 novembre 1999, http://
www.eff.org/pub/GII_NII/DNS_control/
s1255_1999 bill.html. Cette loi permet de
condamner a une amende pouvant aller
jusqu’a US dollars 100'000.— toute person-
ne morale ou physique qui a l'intention de
profiter d’'un nom de domaine identique ou
semblable a une marque déposée existan-
te ou un nom personnel. La loi ne s’applique
pas aux cas ou le titulaire du nom de do-
maine est de bonne foi.

Zusammenfassung:
Auslédndische Gerichte
befassen sich schon seit
einiger Zeit mit der Pro-
blematik der Internet-
Domainnamen. In der
Schweiz musste man
sich einige Jahre gedul-
den, bis sich die Gerichte
dieser Thematik annah-
men. Zwei Bundesge-
richtsentscheide und
zwei kantonale Mass-
nahmenentscheide liegen
nun vor.

Die Lektiire dieser ersten
Gerichtsentscheide zeigt,
dass unser Recht die In-
haber von Immaterialgii-
terrechten gegen die
Praktiken der «cybers-
quatters» schiitzt. Mehr
noch; unsere Gesetze er-
lauben es, wenn auch
nicht ganz befriedigend,
Streitigkeiten zwischen
gutgldubigen Markenin-
habern und/oder Firmen-
inhabern gegen Eigentii-
mer von Domainnamen
zu entscheiden.
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Résumeé: Alors que tres
rapidement les tribunaux
étrangers ont rendu des
décisions concernant la
problématique des noms
de domaine sur Internet,
il a fallu attendre plu-
sieurs années avant que
les autorités judiciaires de
notre pays se penchent
sur la question. Deux
arréts féedéraux et deux
ordonnances cantonales
éclairent aujourd’hui
notre lanterne. A la
lecture de ces premiéres
jurisprudences, il appa-
rait que notre droit
protege les détenteurs de
droit de propriété intel-
lectuelle contre les
«cybersquatters». De
plus, méme si ce n’est
pas de maniere totale-
ment satisfaisante, nos
lois permettent égale-
ment de régler les litiges
entre des titulaires de
bonne foi de marques et/
ou de raisons de com-
merce et des propriétai-
res de noms de domaine.

tails de la technique d’enregistrement,
on mentionne simplement que chaque
nom de domaine est composé de deux
parties. Dans l'exemple «medialex.ch»,
«medialex» est le domaine de second ni-
veau (SLD)% qui peut étre librement
choisi par celui qui va l'enregistrer, et
«.ch» le domaine de premier niveau
(ccTLD)19, qui est imposé par le systeme.
Internet ne permet pas d’enregistrer plu-
sieurs fois le méme nom sur un «TLD».
En revanche, le méme nom peut étre en-
registré dans plusieurs «TLD». Ainsi, il
n'y aura qu’'un «medialex.ch» avec un
seul titulaire, mais il peut y avoir encore,
par exemple, «medialex.com» et
«medialex.net», avec le méme proprié-
taire ou des propriétaires différents.

Il. «Cybersquatting»
1. Lesjurisprudences étrangeéres!

Au niveau international, une premiére
parade efficace a été mise sur pied par
I'ICANNTZ, lorsqu’elle a adopté les Prin-
cipes directeurs régissant le reglement
uniforme des litiges relatifs a des noms
de domaine de premier niveau soit les
«.COM», «.01g» et «.net»13.

La principale institution de reglement
des litiges conformément a ces principes
directeurs se trouve au Centre d’arbitrage
et de médiation de I’Organisation mon-

9 «Second-level domain».

10 «Top-level domain». On distingue encore
les «gTLD» soit les noms de domaine géné-
riques (voir note 2) des «ccTLD» soit les
noms de domaine géographiques (voir
note 3).

11 Pour d’autres jurisprudences francaises,
voir http://www.juriscom.net. Pour les ju-
risprudences  allemandes, voir http://
www.netlaw.de. Pour les jurisprudences
américaines, voir http://cyber.law.harvard
.edu, ainsi que les sites des tribunaux, voir
par exemple celui de I'Etat de Virginie,
http://courts.state.va.us. Voir également
http://www.domainhandbook.com.

12 Voir note 2.

13 Voir http://www.icann.org/udrp/udrp.
htm.

14 Pour des renseignements complets sur la
procédure, voir http://arbiter.wipo.int/do-
mains/index-fr.html. Voir également Mever-
Hauser B., Eine neue Herausforderung fir
die Schiedsgerichtbarkeit: Domain Name
Streitigkeiten auf dem Internet, Bulletin de
I’Association suisse de I'arbitrage, 1997, p.
403. Pour un résumé de la procédure, voir
medialex, 2000, p. 73.
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diale de la propriété intellectuelle, a Ge-
nevel4, Les litiges lui sont soumis en vertu
d'une clause d’arbitrage insérée dans les
documents d’enregistrement du nom de
domaine. Le nombre d’affaires soumises a
ce centre est en croissance exponentielle,
avec une tres forte majorité de décisions
favorables aux plaignants. Cela est com-
préhensible puisque les litiges opposent
en principe un titulaire de marque enre-
gistrée a l'utilisateur de mauvaise foi d'un
nom de domainel3. On signale toutefois
une décision du 24 juillet 2000 aux ter-
mes de laquelle la vedette internationale
Sting n’a pas récupéré le nom de domaine
«sting.com». En effet, I’arbitre unique a
jugé qu'il n’avait pas prouvé la mauvaise
foi de sa partie adverse. De plus, pour les
arbitres, le nom «sting» est commun dans
la langue anglaise et n’aurait pas été dépo-
sé formellement comme marque’s.

Aujourd’hui, les jurisprudences étrange-
res vont toutes dans le sens d'une con-
damnation généralisée des «cybersquat-
ters» et de leurs activités. Ainsi, en France,
des 1996, dans l'affaire «Atlantel»17, le
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
a affirmé en cette matiére la suprématie du
droit des marques sur celui de l'attribu-
tion des noms de domaine par les organis-
mes d’enregistrement.

Dans un arrét «SFR»18, la justice hexago-
nale a encore confirmé ce qui précede, en
retenant que I'ajout des préfixe «<www.» et
suffixe «.com» ne fait pas disparaitre la
contrefacon, retenant que la «contrefa-
con est caractérisée du seul fait de I’enre-
gistrement d'un nom de domaine (...) re-
produisant» la marque.

15 Voir  http://arbiter.wipo.int/domains/statis-
tics/results-fr.html. A fin juin 2000, 272 déci-
sions ont été rendues, dont environ 80%
sont favorables aux requérants.

16 Voir  http://www.arbiter.wipo.int/domains
/decisions/401-600.html.

17 Ordonnance de référé du 22 juillet 1996 du
Tribunal de grande instance de Bordeaux
dans la cause Atlantel / Icare, Revue droit de
I'informatique et des télécoms, Paris, 1997,
p. 2 , http://www.legalis.net/jnet/decisions
/marques/ord_0796.htm.

18 Arrét du 18 janvier 1999 du Tribunal de
grande instance de Nanterre dans la cause
SFR/W3System Inc, http://www.legalis.net/
jnet/decisions/marques/
tgi_nanterre_sfr.htm. A noter que le contre-
venant - non représenté devant le Tribunal -
a été condamné a des dommages et inté-
réts a hauteur de FF 1 million.
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Enfin, le Tribunal de commerce de Paris a
jugé dans une ordonnance «Altavista»1?,
qui concerne le moteur de recherche du
meéme nom que «l’attribution du nom de
domaine selon la regle «premier arrivé,
premier servi» et en 'absence d'un méca-
nisme de vérification préalable efficace,
notamment de recherche d’antériorité,
est une source de conflits entre les noms
de domaine et ceux d’autres identifiants».
L’état de faits est le suivant: Av Internet
Solutions Ltd se fait céder le nom de do-
maine «altavista.com» et envisage de faire
enregistrer «altavista.fr» pour son portail
en langue francaise. Cependant, un parti-
culier procéde auparavant audit enregis-
trement. Le juge francais retient que ce
dernier a abusé de son droit de réserva-
tion en choisissant «un nom de domaine
de deuxiéme niveau identique a un nom,
une dénomination, une appellation ou
une marque internationalement connues
dans le monde de I'Internet».

Et pourtant, en France, pour enregistrer
un nom de domaine, il est nécessaire en
principe de justifier préalablement d'un
droit sur ledit nom20, En Suisse, en revan-
che, chacun est libre d’enregistrer un
nom de domaine?! et d’empécher ainsi
celui qui a un droit sur ce nom de 1’enre-
gistrer a son tour22.

2. Lesjurisprudences suisses
A. L'arrét «berneroberland.ch»23

Les faits de la cause peuvent étre brieve-
ment résumés comme suit: L’association
Berner Oberland Tourismus (ci-apres:
I’association) est une association faitiere
qui défend les intéréts du tourisme dans
I’Oberland bernois. Depuis longtemps,
elle utilise la dénomination «Berner
Oberland» dans sa correspondance. La so-
ciété d'informatique Kaformatik AG en-
registre le nom de site «bernerober-
land.ch» Selon la reégle du «premier ar-
rivé, premier servi», Switch autorise cette
inscription. Berner Oberland Tourismus
demande alors au Tribunal de commerce
du canton de Berne qu’il soit fait
interdiction a Kaformatik AG d’utiliser ce
nom de domaine. La société défenderesse
recourt en réforme au Tribunal fédéral
contre l'arrét du Tribunal de commerce
du canton de Berne.

Le Tribunal fédéral a appliqué la Loi fédé-
rale contre la concurrence déloyale du 19
décembre 1986 (LCD)24. Son article ler
dispose que «la présente loi vise a garan-
tir, dans l'intérét de toutes les parties con-
cernées, une concurrence loyale et qui ne
soit pas faussée». Pour notre Haute Cour,
I’enregistrement parasitaire d'un nom de
domaine est incompatible avec l'art. 2
LCD qui stipule qu’est «déloyal et illicite
tout comportement ou pratique commer-
cial qui est trompeur ou qui contrevient
de toute autre maniere aux regles de la
bonne foi et qui influe sur les rapports
entre concurrents ou entre fournisseurs et
clients». Ce principe général est complété
par une liste non exhaustive de comporte-
ments déloyaux figurant a ’art 3 LCD, le
Tribunal fédéral retenant en 1’occurrence
sa lettre d) qui vise celui qui «prend des
mesures qui sont de nature a faire naitre
une confusion avec les marchandises, les
ceuvres, les prestations ou les affaires
d’autrui». Dans le cas d’espece, le «risque
de confusion» existe lorsque les signes
considérés sont si proches que le public
pourrait estimer a tort qu’ils désignent des
produits et/ou des services de provenance
identique ou, au moins, qu’ils appartien-
nent a des entreprises juridiquement, éco-
nomiquement ou organiquement liées.

Notre Haute cour reléve que la dénomina-
tion «Berner Oberland» est une désigna-
tion géographique appartenant au domai-
ne public. En principe, chaque concur-
rent peut librement faire usage d'une dési-
gnation du domaine public, avec cepen-
dant les réserves du long usage et du ris-
que de confusion. Enfin et surtout, le Tri-
bunal fédéral reléve le comportement dé-
loyal de Kaformatik AG qui n’a enregistré
le nom de site «berneroberland.ch» que
dans le dessein de le revendre ensuite au
plus offrant et qui n’a ainsi aucun intérét

19 Arrét du Tribunal de commerce de Paris du 28 janvier 2000
dans la cause AV Internet Solutions Limited c. Monsieur R. P.,
Sarl  Adar  Web, http://www.juriscom.net/jurisfr/altavis-
ta.htm.

20 Voir http://www.nic.fr.

21 Voir note 4.

22 Allusion notamment a ce citoyen du Valais qui a fait enregis-
trer le nom de domaine «expo02.ch» avant les organisateurs
de la manifestation, http://www.expo02.ch.

23 Arrét de la Cour civile du Tribunal fédéral du 2 mai 2000 dans
la cause Kaformatik AG c. Association «Berner Oberland Tou-
rismus» (ATF 126 11l 239).

24 RS 241, http://www.admin.ch/ch/f/rs/c241.html.
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digne de protection a pouvoir le conser-
ver.

Les juges fédéraux ont fondé toute leur ar-
gumentation sur la concurrence déloyale
admettant ainsi qu'un nom de domaine
est un signe distinctif et débouté celui qui
I’a enregistré sans droit. A contrario, on
peut en conclure que le titulaire d'un nom
de domaine pourra se fonder sur la LCD
pour s’opposer a 'utilisation d’un signe
distinctif qui pourra créer une confusion
avec le sien?5. On pense notamment a une
société étrangere, qui ne figure pas au Re-
gistre du commerce en Suisse et qui n’a
pas enregistré sa marque dans notre pays.
Cela est d’autant plus important que 1’'on
peut trés bien imaginer aujourd’hui une
société dont l'activité ne s’exercerait que
sur Internet. Son nom de domaine est ain-
si son principal actif immatériel et son
lien avec sa clientele. Il convient ainsi
que le nom de domaine bénéficie d'une
protection notamment contre celui qui
tenterait de l'enregistrer dans un autre
«TLD». La jurisprudence allemande est al-
lée treés loin dans ce sens en retenant qu'il
était possible de nantir un nom de domai-
ne26,

La question demeure également ouverte
de savoir s'il pourra n'invoquer que l'art.
2 LCD, dans I'hypothese ot son nom de
domaine ne serait pas suffisamment dis-
tinctif. De méme, on pourra tenter d’invo-
quer la lettre b. de I’art. 3 LCD qui met en
exergue 'attitude de celui qui «donne des
indications inexactes ou fallacieuses sur
lui-méme, son entreprise, sa raison de
commerce, ...».

Les juges n’ont pas examiné la question de
la protection en relation avec le droit au
nom, puisque qu'il est admis que Berner
Oberland Tourismus pouvait invoquer le
droit de la concurrence. Pour certains
auteurs et a certaines conditions, I’art. 29
CC devrait permettre de s’opposer a un

25 Voir notamment Wipmer, U., Rechtschutz und Domainnamen,
in Switch (ed.), Internet Domainnamen, Zurich 1996, p. 100.

26 Arrét du Landgericht Essen du 22 septembre 1999, http://
www.netlaw.de/urteile/Ige_1.htm.

27 Voir notamment GiLLErRoN, p.81.

28 Voir Buri U., Die Verwechselbarkeit von Internet Domain Na-
mes, Berne 2000, qui est d’un avis contraire.

29 Ordonnance sur mesures provisionnelles de I'Obergericht Ba-
sel-Landschaft du 21 juin 1999, sicl. 2000, p. 24.

30 RS 232.11, http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_11.html.
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nom de domaine?’. Enfin, la question de
la cession du nom de domaine reste
ouverte. Elle est couramment ordonnée
par le Centre d’arbitrage et de médiation
de I’Organisation mondiale de la proprié-
té intellectuelle28. De plus, les organismes
de certification admettent sans autre le
transfert des qu’il y a accord des deux par-
ties.

B. L’ordonnance cantonale sur mesures
provisoires «Artprotect.ch»2?

On se retrouve dans une hypothese pro-
che d’'un cas de «cybersquatting». Deux
partenaires commerciaux s’unissent pour
créer un site, sur lequel est localisée une
banque de données. Une des parties est
titulaire de la marque, 'autre a procédé a
I'enregistrement du nom de domaine et
au développement du site. Suite a un litige
financier, le créateur du site 1’a désactivé
empéchant ainsi les clients de son associé
d’accéder a la banque de données.

Des considérants publiés, on retient que
celui qui a enregistré un nom de domaine
avant une marque ne peut pas invoquer
I'art. 14 de la Loi fédérale sur la protection
des marques et des indications de prove-
nance du 28 aotit 1992 (LPM)39, s’il n’em-
ploie pas réellement et de bonne foi la
marque. De plus, le simple enregistre-
ment d'un nom de domaine ne constitue
pas une utilisation violant le droit de la
marque au sens de I’art. 13 LPM. Il appa-
rait cependant qu’en l'espece, le deman-
deur a omis d’alléguer et de prouver le ris-
que d'une violation imminente de son
droit a la marque. En revanche, la désacti-
vation d'un site pour nuire a son partenai-
re est déloyale au sens de l'art. 2 LCD,
d'une part, parce que l’acces a une banque
de données est empéché et, d’autre part,
du fait que l'enregistrement du méme
nom de domaine par la partie 1ésée est
impossible.

L'art. 2 LCD devra également s’appliquer
a la pratique consistant a introduire dans
son site et de maniere non décelable pour
le «surfeur» («meta-tag») des signes dis-
tinctifs appartenant a des tiers. Le but est
d’apparaitre en bonne position sur les lis-
tes de sites proposés par le moteur de re-
cherche lorsqu’une requéte est faite sur le
nom ou la marque concurrente. Cette in-
sertion a cependant parfois lieu avec I'ac-
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cord du titulaire de la marque utilisée.
Ainsi, des sociétés ont intégré dans leur
site les noms des différentes personnes
avec lesquelles elles ont conclu un con-
trat de «<sponsoring». Ainsi, tant au niveau
fédéral qu’au niveau cantonal, il est fait
largement application de la LCD pour
combattre les «pirates du web». Cela est de
bon augure pour la suite et devrait encou-
rager les 1ésés a recourir plus systémati-
quement aux tribunaux pour faire recon-
naitre leurs droits.

I11. Collision de plusieurs droits
de propriété intellectuelle

Deux ou plusieurs entités ont des droits
légitimes de propriété intellectuelle et dé-
sirent enregistrer le méme nom de domai-
ne. Dans cette hypothese, elles ne peu-
vent pas étre enregistrées sur le méme
TLD, la technique d’'Internet I'interdisant.
11 peut s’agir par exemple de deux titulai-
res de marques identiques, diment enre-
gistrées, mais dans des classes différentes
ou encore du propriétaire d'une raison de
commerce et de celui d'une marque. On
peut encore envisager l’hypothese de
I'enregistrement dans deux TLD diffé-
rents.

1. Lesjurisprudences étrangéres

Elles sont aujourd'hui trés nombreuses. A
titre d’exemple, il est fait référence a l'ar-
rét «Alice»31. Il s’agit de deux sociétés. La
premiere, la SNC Alice est une agence de
publicité titulaire de la marque Alice enre-
gistrée en classe 35 depuis 1975. La secon-
de, la SA Alice, société informatique, titu-
laire de la marque «Alice d'Isoft» dans les
classes 9, 38 et 42 depuis 1996, enregistre
le nom de domaine «alice.fr». La SNC Ali-
ce introduit alors action contre la SA Ali-
ce. La décision judiciaire a donné raison a
la seconde société en se fondant sur le
principe de la spécialité, la demanderesse
ne pouvant ainsi prétendre a une viola-
tion de sa marque. A cet égard, la décision
est conforme au droit des marques et
pourrait étre rendue en Suisse32. Sur le
chef de la concurrence déloyale, le tribu-

2. Lesjurisprudences suisses
A. Arrét «Rytz»33

Les faits de la cause peuvent étre résumeés
comme suit: D'une part, «Rytz Industrie-
bau AG» est inscrite au registre du com-
merce de Bale-Campagne depuis le 15
mars 1983. D’autre part, «Rytz et Cie SA»
est inscrite au registre du commerce de
Nyon depuis le 16 décembre 1987. De
plus, sa marque «Rytz» est déposée aupres
de I'Institut fédéral de la propriété intel-
lectuelle. Rytz Industriebau AG ouvre un
site sous le nom de domaine «rytz.ch».
Rytz et Cie SA introduit alors action en
justice contre sa partie adverse en deman-
dant notamment au tribunal de lui faire
interdiction d’utiliser ce site. Déboutée en
premiére instance, elle a recouru en réfor-
me devant notre Haute Cour.

Le Tribunal fédéral a dG résoudre le conflit
entre la LPM et les dispositions du Code
des obligations du 30 mars 1911 (CO) ré-
gissant les raisons de commerce34. Il a re-
tenu que le droit d’exclusivité conféré par
la LPM ne prime pas les autres droits de la
propriété intellectuelle, et notamment
ceux découlant de la protection des rai-
sons de commerce. Il releve que dans le
cas d’espece la marque enregistrée est éga-
lement une dénomination patronymique
que l'on retrouve dans la raison sociale
des deux sociétés. Or, de ce point de vue,
c’est Rytz Industriebau AG, entité inscrite
la premiere qui doit étre protégée par l'art.
956 CO. «Dans de telles hypotheéses, le 1é-
gislateur n’a pas introduit de régle de pré-
éminence lorsque des lois protégeant des
signes de nature différente se chevau-
chent, car tous ses droits sont de méme
valeur». Il convient dés lors a chaque fois
d’opérer une pesée des intéréts en présen-
ce. Pour notre Haute cour, dans la mesure
ou Rytz Industriebau AG utilise le nom
«Rytz» depuis 1974 dans sa raison indivi-
duelle et dans sa raison de commerce de-
puis 1983, son intérét a pouvoir bénéfi-
cier du nom de domaine «rytz.ch» I’em-

nal a relevé qu’il ne peut pas y avoir
d’usurpation fautive du nom Alice «alors
qu’Alice est un prénom commun, tres lar-
gement utilisé comme raison sociale d’en-
treprises».

31 Voir I'Arrét du Tribunal de grande instance de Paris du 23
mars 1999 dans la cause SA Alice c. SNC Alice, http://
www.juriscom.net/jurisfr/alice-fond.htm.

32 Sous réserve des marques de haute renommeée (art. 15 LPM).

33 ATF 125111 91.

34 RS 220, http://www.admin.ch/ch/f/rs/c220.html.
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porte sur celui de Rytz et Cie de se préva-
loir de sa marque.

Les juges fédéraux ont laissé de plus en-
tendre que la situation serait différente
dans I’hypothése d'une «marque célébre»
et qu'il conviendrait alors de ne pas accor-
der de prééminence de principe au droit
au nom. Ainsi le Tribunal fédéral a exclu
'application de la LPM, ce qui I’a dispensé
d’aborder la délicate question de 1’appli-
cation des art. 14 LPM (le titulaire d'un
nom de domaine est-il un tiers pouvant
arguer de l'utilisation d'un signe identi-
que avant le dépot de la marque?), ainsi
que 3 et 13 LPM (l'utilisation d'un nom de
site est-elle en relation avec des produits
ou services identiques a ceux du titulaire
de la marque?) Par la suite, Rytz et Cie SA a
résolu le probleme en ouvrant son site
sous le nom de domaine «rytz.com»!

B. L’ordonnance sur mesures
provisionnelles <hotmail.ch»3

Microsoft avait fait protéger sa marque
internationale «<hotmail» notamment en
Suisse, avant que DMS Digitale Medien
Systeme n’enregistre le nom de domaine
«hotmail.ch» et ne l'utilise effectivement.

Dans sa décision, 'autorité judiciaire can-
tonale a clairement admis la prééminence
du droit a la marque et a ordonné a titre
provisionnel a DMS de cesser d’utiliser le
nom de site litigieux. Il apparait que, dans
un arrét non publié, I’Obergericht Basel-
Landschaft a confirmé cette décision sur
le fond. Certains y ont vu la victoire du
pot de fer contre le pot de terre, tant il est
vrai qu’avec plus de 40 millions d'utilisa-
teurs et la surface financiére de Microsoft,
il apparaissait d’emblée que DMS avait
peu de chances de succes. Il n’en demeure
pas moins qu'un tribunal cantonal a ad-
mis la préséance du droit des marques sur
celui du nom de domaine, alors méme que

35 Ordonnance sur mesures provisionnelles du Gerichtskreis VIII
Bern-Laupen du 15 mars 1999, sic! 1/2000, p. 26.

36 TrotLer K., Manuel du droit suisse des biens immatériels, Tome
1, 2éme éd., Bale 1996, p. 14.

37 Voir Tissot N., Quelles protections pour les dénominations uti-
lisées sur Internet?, in S) 1998, p. 741 et ss, qui est d’un avis
contraire.

38 Arrét du Tribunal de grande instance du Mans du 29 juin 1999
dans la cause Microcaz c. Oceanet et S.F.D.l., http://www.
juriscom.net/jurisfr/oceanet.htm#arret.

39 Voir ci-dessus ad I, 2, B

40 Art.1, al. 1 LPM.
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I'on ne se trouvait pas en présence d’'un
«cybersquatter».

En sera-t-il différemment, si le nom de
site est enregistré avant la marque? A cet
égard, on peut envisager 'application de
I'art 14 LPM36, tant il est vrai qu’on peut
admettre qu’il ne saurait y avoir forcé-
ment par la suite un autre usage que celui
déterminé lors de l’enregistrement du
nom de domaine3?. La jurisprudence
francaise 1’a admis dans 'arrét Océanet38
qui marque également pour la doctrine
francaise la reconnaissance du nom de
domaine en tant que signe distinctif. De
plus dans l'arrét «artprotect.ch», le tribu-
nal cantonal semble admettre 1'applica-
tion de cette disposition, si le titulaire du
nom de domaine l'utilise réellement et de
bonne foi3?.

Il est évident qu'une meilleure protection
découlerait du dépét du nom de domaine
en tant que marque. Cela est bien str pos-
sible et admis par I'IFP], tant il est vrai
quun nom de domaine constitue
aujourd’hui «un signe propre a distinguer
les produits ou les services d'une entrepri-
se de ceux d’autres entreprises»40. De la
meéme maniere, certains ont protégé leur
marque défensivement dans la classe 38
correspondant aux prestations relatives
aux télécommunications. L'objectif est de
pouvoir 'opposer a toute personne utili-
sant cette marque sur Internet. Cepen-
dant, 'art. 12 LPM prévoit la déchéance
de la marque si «le titulaire n’a pas utilisé
la marque en relation avec les produits ou
les services enregistrés, pendant une pé-
riode ininterrompue de cing ans». On
doit se demander si un simple usage de la
marque sur Internet est suffisant ou s'il ne
faut pas commercialiser effectivement
des services de télécommunications pour
continuer a bénéficier de la protection
dans cette classe. De méme, cet arrét
n’aborde pas la question de 1'usage a titre
de marque par le contrevenant, qui est
une des conditions de la protection. A no-
tre sens, une interprétation large dudit
usage doit étre retenue et ’'on doit suivre
la jurisprudence allemande qui retient
que la simple réservation du nom de do-
maine constitue une présomption d’utili-
sation future4l. En effet, la rapidité et la
facilité d’utilisation d’Internet comman-
dent que le titulaire d'une marque diment
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protégée puisse faire valoir ses droits aussi
tot que possible. C’est également la seule
maniere de protéger efficacement les titu-
laires de marque contre les cybersquat-
ters. Enfin, il ne saurait étre fait applica-
tion de la LCD, lorsque la LPM n’empéche
pas l'existence d'un nom de domaine42.
Juger différemment contribuerait a con-
forter I'insécurité juridique qui regne déja
sur Internet.

IV.Une question de procédure

Aucune des quatre décisions publiées ne
permet de résoudre la question du conflit
entre le caractere transfrontalier d’'Inter-
net et le principe de territorialité qui gou-
verne le droit de la propriété intellectuel-
le. A cet égard, une société suisse a recu
une injonction d'un Tribunal allemand
de ne plus utiliser son nom de site
«syscontrol.com», alors que sa marque
était protégée en Suisse et d’autres pays,
mais pas en Allemagne, la marque étant
protégée dans ce dernier pays au nom de
la requérante43. Tres rapidement, les tri-
bunaux étrangers, notamment francais#4,
ont retenu que «la diffusion d’Internet
étant par nature mondiale et accessible en
France, le dommage a lieu sur le territoire
francgais». En droit suisse, en cas de défen-
deur étranger, il devra étre fait application
de l'art. 109, al. 1 de la Loi fédérale sur le
droit international privé du 18 décembre
1987 (LDIP)#5 qui a la teneur suivante:
«les tribunaux suisses du domicile du dé-
fendeur ou, a défaut de domicile, ceux du
lieu ot la protection est invoquée sont
compétents pour connaitre des actions
portant sur les droits de propriété intellec-
tuelle»46. Par «lieu ot la protection est in-
voquée», il faut entendre celui ou le droit
de propriété intellectuelle est violé ou sur
le point de 1'étre47. Sur ce point, il con-
viendrait que la jurisprudence admette le
critere de l'accessibilité au site, sans qu'il
y ait a vérifier encore un lien plus étroit.
C’est la solution retenue parfois par les tri-
bunaux étrangers et elle est compatible
avec la notion de «lieu ot la protection est
invoquée»*8.

V. Tentative de conclusions
De nombreuses jurisprudences étrangeres

permettent aujourd’hui d’affirmer que
dans ces pays, le nom de domaine peut

étre assimilé a un signe distinctif qui bé-
néficie d'une protection propre sans in-
tervention du législateur. En Suisse, les
premiers arréts rendus permettent de pen-
ser que 1’on s’achemine vers la méme so-
lution et que le droit existant suffit a pro-
téger celui qui est victime d’un «cybers-
quatter». Il en est de méme du titulaire
d'une marque ou d'une raison de com-
merce qui peut valablement s’opposer au
titulaire d'un nom de domaine, sous réser-
ve cependant du principe de la spécialité
et du probléme de I'antériorité du dépot.
En revanche, la protection du nom de do-
maine a '’encontre d’autres droits de la
propriété intellectuelle n’est pas suffisan-
te. A cet égard, le 1égislateur doit interve-
nir, afin d’accorder au nom de domaine le
statut d’un droit de propriété intellectuel-
le, non limité géographiquement, le pro-
bléme de la spécialité pouvant étre réglé
au moyen des sous-domaines, tant il est
vrai que le recours aux dispositions de la
concurrence déloyale ne pourra pas étre
une panacée dans toutes les hypothéses.
Seule une convention internationale per-
mettrait d'y arriver. A la fin du mois de
juin 2000, les gouvernements de plu-
sieurs pays ont sollicité de 'OMPI, qu’elle
remette I’'ouvrage sur le métier49.

Enfin, au niveau national, I’organisme de
certification devrait étre amené a prendre
plus de précautions au moment de 1’enre-
gistrement d’'un nom de domaine. C’est
déja par exemple le cas en France ou un
extrait du registre du commerce et/ou une
attestation de dépot de marque sont exi-
gés. m

41 Arrét «Deta» du Landgericht Braunschweig du 5 aoGt 1997,
http://www.netlaw.de/urteile/Igbs_2.htm / Arrét «Foris» du
Landgericht Magdebourg du 18 juin 1999, http://www.net-
law.de/urteile/lgmb_1.htm.

42 D’un avis contraire, Weser, p. 408.

43 Http://www.syscontrol.ch/d/news/Pressemitteilung-
Domain.html.

44 Ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de
Nanterre du 13 octobre 1997 dans la cause Sté SG2 c.
Brokat.Informations ~ Systeme GmbH  (Payline), http://
www.juriscom.net/jurisfr/payline.htm.

45 RS 291, http://www.admin.ch/ch/f/rs/c291.html.

46 De méme les art. 129, al. 2 LDIP, en cas d’acte illicite, 133, al.
2 LDIP, en cas de violation du droit au nom et 136 LDIP en cas
de violation du droit de la concurrence.

47 Voir Tissot, p. 766 et la doctrine citée.

48 A titre d’exemple, voir |'arrét de I'USDC for the Eastern Dis-
trict of Missouri, Eastern Division du 19 aoGt 1996 dans la cause
Marytz Inc. v. Cybergold Inc, n® No. 4:96CV01340ERW, http:/
/www.jmls.edu/cyber/cases/maritz.html. Voir THomanN F., In-
ternet und Immaterialgiterrecht, RSPI, p. 215 ss.

49 Http://wipo2.wipo.int/process2/index.html.




