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« Malheureux ceux-la qui entreprennent le voyagad®nnaissance alourdis de leurs catégories.
Malheureusement nous le sommes tous parce qutibfan quelque équipement pour se lancer a
'aventure, et quelques idées précongues. Maisolg comme les touristes auxquels le guide a dit
d’avance ce gu’il convenait d’admirer. Mieux vaudravoir I'esprit pur, vide et disponible parce

gue les catégories elles-mémes [...], c’est ce €auitirait recueillir et former au cours du

voyage. %

1.- L'exploitation des propriétés intellectuelles.L’Europe et la propriété intellectuelle n’ont
jamais eu un parcours facile. Aux périodes calngesont succédées des périodes de crise : crises
politiques et économiques pour I'Europe ; crisesa@ogiques et philosophiques pour la propriété
intellectuelle. Malgré cela, on n’a jamais cess&dr et d’innover. Et les produits de l'intellect

humain ont toujours pu circuler parmi les individes dépit des crises.

Dans le contexte d’'une économie de marché, lalation des produits de lintellect humain se
réalise par I'exploitation. En effet, I'existenciid mécanisme légal d’exclusivité, a savoir le droi
de propriété intellectuelle, a transformé le prodei I'intellect humain en capital intellectéeit sa
circulation en une opération potentiellement sode@rofits. Il est vrai qu’au troisieme millénaire
les droits de propriété intellectuelle constitudigssence d'une économie européenne post-
industrielle fondée sur la connaissance et l'intiovd Il en découle que I'exploitation des

propriétés intellectuelles en Europe est devensujgt d’'importance cruciale.

D’un point de vue technique, I'exploitation desgmiétés intellectuelle repose sur la mise en ceuvre
du mécanisme juridique de l'exclusivité. La loi &ne au titulaire des droits de propriété

I M.VILLEY, Réflexions sur la philosophie et le droit. Les GaghPUF, 1995, X, 38.
2N. BINCTIN, Le capital intellectuelLitec, Bibliothéque de droit de I'entreprise, Z00

3 K. IDRIS, WIPO,Intellectual Property : A Power Tool for Economica®@ith, 2003, p. 55 : « Throughout the history
of human civilization, wealth was based on the pss®n of physical assets. Today, however, thedmarahas
changed, and knowledge has become the new wealm e sens M. LEVY, J.—P. JOUYET,économie de
limmatériel, la croissance de demaiRapport de la Commission sur I'économie de I'iménial, La Documentation
francaise, nov. 2006. Disponible sur <
www.minefi.gouv.fr/directions_services/sircom/tectogies_info/immateriel/immateriel.pdf>, p. 10 La montée en
puissance du capital immatériel par rapport autabhphysique [...] a pris depuis les années 1980 nmavelle
dimension et les économies de 'OCDE ont atteinpoimt de basculement : désormais la dynamique dedissance et
de la création de valeur repose avant tout suétigsents immatériels ». Comp. Commission Europédriuee Vert,
Libérer le potentiel des industries culturellexcetatives COM(2010) 183/3, p. 3, selon laquelle la valeur imténielle
détermine de plus en plus la valeur concréte. Déj&l. LELOUP, «La création de contrats par la igrs
commerciale »in L’évolution contemporaine du droit des contraleurnées René Savati€tUF, 1986, pp. 167-177,
not. p. 170-172, parlant de la « primauté des valgwcorporelles ».
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intellectuelle le pouvoir exclusif de réaliser wgrie d’actes concernant I'objet immatériel. Ainsi,
I'utilisation ou I'exploitation des objets immatéls protégés par les droits de la propriété
intellectuelle sont des activités réservées encimn au titulaire du droit de la propriété
intellectuelle. En pratique, l'utilisation ou l'ekgptation des objets immatériels protégés par les
droits de la propriété intellectuelle repose saxércice des prérogatives juridigues composant le
monopole conféré par ces droits. Cet exercice pearidre plusieurs formes : il peut étre direct,
c’est-a-dire réalisé par le titulaire du droit eregtion. Tel sera le cas, par exemple, d'un créateu
titulaire de droit d’auteur qui est en mesure deuder personnellement ses créations a travers son
site web personnel, sans recourir aux services id@nmeédiaire (comme, par exemple, une maison
d’édition, un producteur de phonogrammes etc.).sMaixercice des prérogatives juridiques en
guestion peut aussi étre indirect, lorsqu’il set faar I'intermédiaire d'un tiers. Dans cette
hypothése, le bénéficiaire de la protection conéerm tiers le droit de réaliser des actes couverts

par le droit de la propriété intellectuelle.

L’exercice indirect des droits de propriété intefleelle renvoie au concept de la gestion de
I'exploitatior de ceux-ci. Du point de vue du titulaire des dralle propriété intellectuelle,
'exercice indirect constitue une forme d’ « expdtion » au sens courant du terme, surtout
lorsqu’elle s’effectue, le plus souvent, dans unlberatif’. Celle ci constitue dés lors une action de
valorisation du patrimoine intellectuel susceptitlengendrer des bénéfices économiques au profit
du titulaire. Du point de vue du tiers-exploitafgxercice indirect correspond a la jouissance d’un
bien intellectuel d'autrui normalement inaccessiblea jouissance des droits de propriété
intellectuelle par le tiers dans le cadre de I'eitption indirecte des propriétés intellectuellesifp
étre active et correspondre a une jouissance m#edu patrimoine intellectuel a travers la

* Th. DREIER, « Rights Management Report », rappoésenté a la Conférence « European Copyright Rebis,
Santiago de Compostella, 16-18 juin 2002, dispenibl sur:
<www.zar.kit.edu/DATA/veroeffentlichungen/3_europe@0efc3b.pdf>, sous 2 : « Definition of rights ragament.
The area of rights management is by no means nargemerally speaking, rights management is theakkating of
rights through licensing and assignment ». As sitictomprises three different forms of licensingll: farms of
individual licensing ; central and collective lig#ng ; and digital rights management. » ; F. GOTZkNanel 1 : Les
différentes possibilités de gestion du droit d'aute Gestion collective du droit d'auteur et octé licences
communautaires. La législation sur le droit d’aoteti la concurrence revisitée », Conférence « Dd@uteur et
créativité dans I'Union européenne élargie », Duybli  20-22.06.2004, disponible sur :
<ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/canfee/2004-dublin/gotzen_fr.pdf>, p. 1.

® Cf. S. DUSOLLIER, « L'exploitation des ceuvres : uneimotcentrale en droit d’auteur i Mélanges en I'honneur
du professeur André Lucalsexis Nexis, 2014, pp. 265-275.

® Dans le langage courant le terme « exploitatimossespond & une action de faire valoir une chose en vue d’un
profit » (Le nouveau Petit Robert de la Langue Francaiietionnaires Le Robert-SEJERT, 2007, v° « explinn »)
ou « la mise en valeur d'une source de riches$6 »CORNU,Vocabulaire juridique 4° éd., Quadrillage/PUF, 2003,
v° « exploitation »Cf. aussi I'expression « actualiser la valeur » d’'uhese, Ph. GAUDRAT, « Propriété littéraire et
artistique (2 droits des exploitants) in Répertoire de droit civilDalloz 2007, n° 10). Le terme « valorisation »esi
trés voisin.

"A.-V. LE FUR, « L'acte d’exploitation de la chos@dtrui », RTD Civ, 2004, p. 429.
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réalisation d’actes couverts par les prérogativegliues. Elle peut également étre passive et

prendre la forme d’une jouissance simplement pai&du patrimoine intellectuel d’un tiers.

2.- L'exploitation contractuelle des propriétés inellectuelles.L’exercice indirect des droits de
propriété intellectuelle se base sur des contratslas entre le bénéficiaire de la protection et un
tiers. En effet, le contrat constitue I'outil juigdie essentiel qui véhicule les échanges entre
particuliers. Sans surprise, I'outil contractuempdit la méme fonction dans I'hypothese de
I'exploitation des propriétés intellectuelles. liteitaire du droit de propriété intellectuelle etilers-
exploitant expriment par la signature d’'un confeir volonté commune et (priori) libre de
I'exercice indirect du droit de propriété intelleetle et fixent ses modalités.

Les contrats d’exploitation. Les dispositifs utilisés pour I'exercice indire@sddroits de propriété
intellectuelle sont les contrats d’exploitafiorPar ce biais, une partie permet & une autre
d’accomplir des actes couverts par les prérogativedroit de propriété intellectuelle en question.
On parle de contrats d’ « exploitation » car cestreds ont pour objet I'exploitation économique
des droits de propriété intellectuelle. Ceci cqroesl, du point de vue du titulaire du droit, a la
valorisation de I'exercice indirect de son dtait, du point de vue du tiers-exploitant, au béméfi
qui résulte de la jouissance passive ou activerdi €h question.

Le droit des contrats d’exploitation. Au-dela méme de la reconnaissance universelle idaipe

de la liberté contractuelle, les contrats d’expliin font I'objet d’'un encadrement juridique en
Europe. En effet, la législation spéciale du dd#tla propriété intellectuelle au niveau national
ainsi que certains textes du droit européen redssemat les contrats en question, établissent des
catégories contractuelles propres a ceux-ci ességt certains aspects de leur régime. L’ensemble
des regles spéciales propres aux contrats d’eaptwit constitue le cadre juridique des contrats

d’exploitation prévu par un ordre juridique donné.

8 Ch. CARON, « Un nouveau contrat nommé : Le cordfexploitation d’une ceuvre sur internetim,Les deuxiémes
journées du droit du commerce électronigugec, 2005, p. 259 s., not. p. 259, parlant de®rcepts antiques qui
permettent d’exploiter les ceuvres, au premier degguels figure le contrat. »

® Comp. A. HUGUET L'ordre public et les contrats d’exploitation duair d’auteur (études sur la loi du 11 mars
1957) préf. R. Savatier, coll. Bibl. de droit privé,nte 30, LGDJ, 1962, n° 38q, p. 22, pour qui les contrats
d’exploitation sont des contrats par lesquels kt&€ar met directement ou indirectement en valear Guvre ou son
activité créatrice » pour ajouter par la suite geg contrats sont « ceux dont la cause de I'olidigate I'auteur consiste
a obtenir une satisfaction au moins intellectueitays allions dire « morale » de son droit d’auteur
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L’'insuffisance globale du cadre juridique des contats d’exploitation en Europe.

3.- La problématique de la présente these s’articuleoun du droit spécial des contrats
d’exploitation dans une perspective européenne. |®rcadre juridique actuel des contrats

d’exploitation en Europe tant au niveau nationaaguniveau de I'acquis communautaire.

4.- L'insuffisance au niveau national Au niveau national, le cadre juridique actuel est d’étre
parfait. Cette insuffisance concerne d'une padrgénisation des qualifications contractuelles

spéciales, et d’autre part, la réglementation sp€qjui y est attachée.

Tout d’abord, les contours des catégories conteleBine sont pas toujours clairement tracés par la
loi. En réalité, les contrats d’exploitation ne samue tres rarement définis par la législation
spécialé’. De maniére similaire, la structure de la quadifien n'est pas clairement déterminée. Par
exemple, il n'est parfois pas précisé si I'obligatid’exploitation ou le caractére onéreux est un
elément essentiel du contrat de licence de breuet’'one marque. En l'absence d’éléments
contractuels précis, c’est a la doctrine et a tesspuudence qu’il revient de se prononcer sur les
définitions et les éléments essentiels des condfaigploitation. Or, les réponses apportées ne sont
pas toujours consistantes et harmonieuses, cewfarce le flou juridique caractérisant les comstrat
d’exploitatiort.

Ensuite, lenomend’'une catégorie de contrat d’exploitation renvaides réalités bien différentes.
Par exemple, en droit hellénique, une gamme tréabla de contrats d’exploitation est qualifiée de
« licence », allant d'un contrat exclusif et onéregui effectue un transfert du drSit(contrat

translatif}® & de simples autorisations gratuites. Or, cegiilalif la pertinence de la catégorisation

1% Dans la plupart des cas, la loi énonce uniquenaepossibilité de conclure une licence. Voir aireiticle 1283 al.
1* de la loi grecque n° 1733/198ipropos des licences de brevets d’invention, I'ertk582 al. 1 de la loi allemande

(PatG)apropos des licences de brevets d’invention ouitlerL.. 714- 1 al. 2du CPI francais @iropos des licences de
marques.

™ Ainsi les contradictions jurisprudentielles et temtroverses doctrinales sont trés fréquentes aiera de contrats
d’exploitation. Pour ne donner que quelques ilatgins, en droit francais, il existe une controgecencernant la
nature et le contenu obligationnel de la cessiodreit d’auteur. De maniére similaire, la déterniima des éléments
essentiels d’'une licence de brevet n’est pas uranin droit grec, la nature translative d’'une laem®xclusive est
également controversée.

12Cest la licence exclusive, considérée par undepds la doctrine et de la jurisprudence commeantrat translatif,
voir infra n® 180sq.

13 Les contrats translatifs (traditionnellement dfigdi de cessions ou transferts) emportent le teansfun droit réel
(droit de propriétéproprietary rightsen droit britannique- ou autre). Ceci dit, et taup en principe, le cocontractant
d’'un contrat d’exploitation translatif (le cessi@me) devient le nouveau titulaire (secondaire)ddoit de propriété
intellectuelle. Par contre les contrats d’explédatnon translatifs (traditionnellement qualifiée doncessions ou
licences) sont d'une nature purement contractuetlentrainent la constitution d’'un droit personael profit du
cocontractant.
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en question. Par ailleurs, le caractére approxind®s qualifications se reflete également en
pratique, ol les dénominations des contrats soptogrees de maniére trés divefséEn effet, les
termes de cession et de licence sont parfois imegeables en pratique. A titre d’exemple, les
parties utilisent le terme de « licence » a prop@dgransactions ou aucune licence n’'est en réalité
nécessaire. De méme, il n'est pas rare de rencadie « licences » dont I'objet est la « cession
exclusive des droits », alors qu’en principe larice est un contrat non translatif et une cesson n
peut étre qu’exclusive. De plus, les catégories méas établies par les |égislations spéciales ne
sont pas toujours susceptibles de couvrir les t8ios non explicitement prévues par la loi
concernant I'exploitation contractuelle des progg@séintellectuelles. Ainsi, la pratique développe
parfois des catégories contractuelles en dehosystéme de qualifications établi par la législation
de la propriété intellectuelle. Par exemple, ertdrancais, la licence de droit d'auteur existerbi

en pratique, alors que le Code de la propriétdleateielle n’y fait aucune référence. De méme, la
licence de droit d’auteur est également reconnueupa partie de la doctrine ainsi que par la

jurisprudenc®.

De méme, les criteres de catégorisation choisidgpkni spéciale ne sont pas toujours appropriés.
De maniéere traditionnelle, le systeme de qualificet spéciales des contrats d’exploitation repose
sur lasumma divisicentre les cessions translatives et les licencestramslatives. Toutefois, le

critere du mode de transmission du droit en questiest pas toujours un critere opératoire pour

Sur ce point voir par exemple L. BENTLY, B. SHERMANtellectual property law, 3éd, Oxford University Press,
2009, p. 964.

15 voir A. BOISSON,La licence de droit d’auteyrLitec, Bibliothéque droit de I'entreprise, 2013, LUCAS, H.-J.
LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTER Traité de la Propriété Littéraire et Artistiqud;™ éd., Litec, 2012, n° 630, p.
557 s.; F. POLLAUD-DULIAN,Le Droit d’auteur 2 éd., Economica, 2014, n° 1345, p. 931 : «il n'deaprime
abord pas d'obstacle a dépasser la terminolpgibablement maladroitet involontaire de la loi, pour reconnaitre la
coexistence de cessions et de licences ou connsgsious soulignons] » ; J. RAYNARDyoit d’auteur et conflits de
lois, Essai sur la nature juridique du droit d’aute these Montpellier |, 1989, préf. M. Vivant, Litet990, n° 161, p.
145 ; A. LUCAS, « Droit d'auteur. Exploitation dekoits. Dispositions spécifiques a certains costr@ontrat
d’édition », JurisClasseur Propriété littéraire et artistiqudrasc. 1320, n° 4; B. MONTELS,es contrats de
représentation des ceuvres audiovisugld$AM, 2001, n° 96, p. 146 ; J. HUETes principaux contrats spéciau®
éd., LGDJ, 2001, n° 11113, p. 65: « En 1957, ¢gsléteur n’a pas voulu consacrer la dichotomieesnession et
concession, qui existe néanmoins parforce des chose§...] » ; B. MONTELS, « Contrats de production et
d’exploitation des ceuvres audiovisuellesluisClasseur Communicatipfrasc. 6085, n° 22 : « Malgré I'emploi du
terme «cession », I'étude des dispositions du Caelda propriété intellectuelle permet de dégageuxdmodes
principaux de commercialisation des droits d’autguion prend en compte le critére classique diirtition, c’'est-a-
dire I'existence soit d’un transfert de propriégtdut ou partie de la chose, soit d’'un simplesfen de jouissance. » ;
P. PLAISANT. « Propriété littéraire el artistiquedurisclasseurfasc. 320, p. 14. n. 48 et:s« a tout prendre, la loi de
1957 ne réglemente pas [les licences] mais nentesdit pas. » ; S. RAIMONDLa qualification du contrat d’auteur
Coll. IRPI n° 34, Litec 2009, n° 30, p. 34 s.

En jurisprudence, expressément, voir CA Paris,,h5 1, £ décembre 2010, Sté Naive ¢/ Ste V2 music Limited,
Propr. Intell, n° 39, avril 2011, p. 188, obs. J.-M. Bruguiése,référant a une licence exclusive d’exploitatibéja,
Cass. fciv., 18 oct. 1994RIDA, 1995, n° 164, p. 265.

La situation est encore plus problématique en raiol’explosion du phénomeéne des « licences edibr
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catégoriser les contrats d’exploitation. La frorgi@ntre les deux catégories est tres mince et les
deux termes sont souvent interchangeables en peatijnsi, une licence exclusive et illimitée se
rapproche bien souvent d’une ces&fod’ailleurs, les deux catégories sont parfois iiqixées. Par
exemple, la licence exclusive en droit grec estsw@rée, a linstar d'une cession, comme un
contrat translatif. Dans cette hypothése, la licence exclusive cdénaizec une cession partielle du
droit. En outre, les Iégislations de droit d'autdes pays d’Europe continentale comme la France et
I'Allemagne ne prévoient des catégories contratdaelccompagnées de réglementations détaillées
gue pour les contrats d’exploitation primaires,a&oér les contrats d’exploitation conclus par
'auteur lui-méme, et non pas pour des contratgpltetation secondaires passés tout au long d’'une

chaine contractuelle. Si la distinction entre catstrd’auteur primaires et secondaires peut étre

®En ce sens, pour une approche globale, voir B. HNIGBLTZ, L. GUIBAULT, Study on the conditions applicable
to contracts relating to intellectual property inheé European Union, Final report, disponible sur:
<www.ivir.nl/publications/other/final-report2002.fxd p. 29.

" Thése assez répandue tant en doctrine qu’en judepce & propos de toutes les branches du drdét peopriété
intellectuelle. En matiere de droit d’auteur, ectdoe v. not. M. Th. MARINOS, « Le contrat exclidiscographique-
en méme temps, quelques remarques sur la cessinoitlpatrimonial de I'artiste interprete &hriD, 2002, pp. 289 et
s., not. p. 290 : «tout contrat d’exploitation lesif emporte la cession des prérogatives patrialesi[...] » ; A.
DESPOTIDOU, « Article 12 »n L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la Propriété intellectuelle,
Interprétation par article Ed. Sakkoulas, 2009, n° 18, p. 325 et n° 1528.;A. DESPOTIDOU, « Article 13 »n L.
KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de).oi de la Propriété intellectuelle, Interprétatiopar article, Ed.
Sakkoulas, 2009, n° 2, p. 345 et n° 14, p. 382 PESPOTIDOU, « Les contrats d’exploitationin, ALAI-groupe
hellénique,L’ceuvre de Giorgos Koumantos et les questions ogueaines du droit d’auteyrAthénes, 7 mai 2010,
Sakkoulas, 2011, p. 151 s. et not. p. 158 et Esadces citées ; M.-Th. MARINO®yroit d’auteur, Sakkoulas, 2004,
n°® 478, p. 215 ainsi que n° 559, p. 248 s. ; S. BRWOU, Le contrat de mise en gestion en droit d’auteukk®alas
1999, p. 175 ;idem, note sous TGl Athénes, 5417/2000hrID, A/2001, p. 648 et s., et not. pp. 650-651 ; P.
KORIATOPOULOU, Restrictions contractuelles de I'exploitation duotrd’'auteur, Sakkoulas, 1994, p. 8; A.
CHIOTELLIS, Le contrat d’édition impriméésditions Universitaires grecquet95 (pour le contrat d’édition), p. 123
et s. et not. p. 128. Sous l'ancien régime, v. ISPROGERAKAS-GRIVAS,Contrat d'exploitation des ceuvres
littéraires et artistiques1972, p. 70, note n° 135, sans toutefois lier esgment cession et caractére exclusif du
contrat d’exploitation ; I. LEMPESI-ANDREQOU, « L'g@loitation des ceuvres musicalesEgmpD 1985, p. 605 et not.
p. 606.En jurisprudence, v. not. EfAth. 7632/2008V, 2006, p. 417, parlant de cession des prérogaditesvers un
contrat ou une licence exclusive ayant caractabxé EfAth 143/2004DEE, 2004, p. 415, obs. N. Kyprouli (accord
selon lequel I'exploitant « obtient le droit exdfude propriété et d’exploitation » est qualifié dentrat d’exploitation
et pas de cession) ; EfAth 8138/20@EE 2001, 60 obs. N. Kyprouli ; MonProtAth 2122/20@MEE 2005, obs.
Tsiggou ; AP 1671/199ElIDni, 1992, p. 136 (contrat d’édition, ancien régime).

En matiére des brevets d’'invention, en doctriney vVANTONOPOQULQOS,Droit de la propriété industrielle2® éd.,
Sakkoulas, 2005, n° 960, p. 735 ; Th. LIAKOPOUL®$gppriété Industrielle Sakkoulas, 2000, p. 244 ; N. ROKAS,
Droit de la propriété industrielle1® éd., Sakkoulas, 2004, n° 10, p. 47 ; M. MINOUDIL$;ence d’exploitation du
brevet d’invention 1987, p. 74 ; M.-Th. MARINOSDroit du brevet Sakkoulas, 2013, n° 7.44 s., p. 190 K. ;
LYMPEROPOULOS, Le droit des inventionsSakkoulas, 2010, p. 163 et p. 16&, contraria Comp. D.
ANASTASOPOULOS, G. MICHAILOPOULOSContrats du commerce moderrg&akkoulas, 2011, p. 204, qui ne se
réfere pas expressément au caractére absolu duddrdicencié exclusif, mais, par contre, il affengue le licencié
jouit des mémes droits que le titulaire du brevet.

En matiére des marques, v. le Rapport Introduetifadloi 4072/2012, p. 33. En doctrine, v. voir RDKAS (avec I.
VENIERIS), Droit de la propriété industrielle2® éd., Nomiki Vivliothiki, 2011, n° 11, p. 150 éid. n° 15, p. 151 ;
Th. LIAKOPOULOS, « Evolutions et perspectives dwitide la propriété industrielle s Questions du droit des
affaires,Ed. Sakkoulas, vol. Ill, 1996, p. 15 ; A. PSARRA&Article 16 »in N. ROKAS, Droit des marquesNomiki
Viviliothiki, 1996, n° 13, p. 158 ; M.-Th. MARINOSroit des marquesSakkoulas, 2007, n° 541, p. 249 pour le droit
du licencié simple abid. n° 544, p. 250 pour le droit du licencié exclusif.

D’un point de vue transversal, v. M.-Th. MARINOBxoit du brevet Sakkoulas, 2013, n° 7.44, p. 190.
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légitime, dans la mesure ou un régime a finalitétqutrice peut s’appliquer afin de garantir un
minimum de protection pour l'auteur partie-faible kbpération, le désintérét du législateur pour
encadrer les contrats secondaires n’'est pas t@ugmportun, surtout dans la mesure ou la présence
de l'auteur n’est pas un élément qui a une infleesiar I'économie du contrat d’exploitation en

questior®.

De plus, la catégorisation sectorielle des contmditxploitation, telle qu’exprimée par la
consécration d’'un ensemble de regles différentedispiersées au sein de plusieurs lois spéciales
propres a chaque droit de propriété intellectuetene a des incohérences. En droit d’auteur
francais, le Code de la propriété intellectuelli féférence presque exclusivement au contrat de
« cession » et ne reconnait pas expressementéesds, alors que ces dernieres sont expressément
prévues par le méme Code en matiére de propriétdsiriellé®. De maniére similaire, la loi
allemande ne connait pas de cessions ni de licemas plutdt des concessions de droits
d'utilisatior?®. En droit hellénique, le contrat de licence eniématde droit d’auteur est défini par la
loi comme un contrat dépourvu d’une obligation g@leitation a la charge du licencié, par lequel, le
donneur de la licence permet simplement I'exerdieg prérogatives juridiques transmises (contrat
purement permissit). En revanche, les licences en droit grec de p#tindustrielle comportent
trés souvent une obligation d’exploitation & largeadu licenci&. En droit francais, I'obligation
d’exploitation est considérée comme un élémentngis$ele toute licence en matiére de breifets
En revanche, concernant les marques, cette oldigatst un élément essentiel des licences

exclusives uniquemefit

Par ailleurs, la réglementation attachée aux qoalibns spéciales des contrats d’exploitation dans
son état actuel présente aussi plusieurs inconvdni®’une part, la réglementation spéciale est

lacunaire. En effet, en droit de la propriété indabe, les contrats d’exploitation sont plus éuég

18 Voir en ce sens, en droit francais, N. BLANGs contrats du droit d’auteur & I'épreuve de latifiction des
contrats nommeés et innommeésalloz, 2010, n° 51, p. 52.

9 Sur ce point, J.-L. GOUTAL, « De lirréductiblevéirsité & la quéte d’'unité 3CP Cahiers de Droit de I'entreprise
n° 42,2004, p. 1L et s., not. p. 2.

20 M. JOSSELIN-GALLLes contrats d’exploitation de droit de propriéiééraire et artistique en droit international
privé, GSN Joly, 1995, n° 54q, p. 62 et s.

Zvoir art. 13 par. 2 loi 2121/1993.

22 \Joir en matiére des brevets K. LYMPEROPOULQS, droit des inventionsSakkoulas, 2010, p. 170 ; en matiére
des marques voir M.-Th. MARINO®roit de marques2007, n° 557, pp. 254-255.

2 A titre indicatif, voir F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 719, p.
375.

% \oir E. TARDIEU-GUIGUES, « Transmission du droitrda marque »JurisClasseur Marques —Dessins et modéles
Fasc. 7400, n° 95 et les arréts cités.
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gue précisément réglementés. En pratique, lessfmsiales ne contiennent qu’une réglementation
tres faible applicable a ces contrats. De mémafuation est similaire en droit d’auteur, ou, nélg

I'existence d’'une réglementation plus détailléetmut en Europe continentale), plusieurs questions
de fond importantes, telles que le régime des gjasdh ne sont pas du tout réglées par la loi

spéciale.

Pour combler les lacunes de la loi spéciale, iladsts nécessaire de procéder a une qualification
complémentaire. C’est ainsi qu’en droit franca@tten doctrine qu’en jurisprudence, les contrats
de licences recoivent la qualification de contrat lhif®. Toutefois, la pratique de la double
gualification présente plusieurs désavantages. é’part, la double qualification des contrats
d’exploitation est souvent controveré&eEn I'absence d’'une qualification établie, la pséilité

du régime applicable aux contrats d’exploitatioast’pas assurée. De plus, la double qualification

« civiliste » choisie peut souvent étre inapprapié@ dénaturante. Ces qualifications civilistes son

% Voir en droit d’auteur francais S. RAIMONDa qualification du contrat d’auteuiColl. IRPI n° 34, Litec 2009, n°
12, p. 10 ; A. BOISSON,a licence de droit d’auteyiexis Nexis, 2013, p. 644 s.

% En jurisprudence, en matiére de brevets d’'inventimur ne citer que quelques exemples, v. I'atedprincipe CA
Orléans, 13 juill. 1892DP, 1993, 2, p. 329 ; T. civ. Seine, 20 oct. 1928n. propr. ind. 1923, p. 288 ; CA Paris 22
juin 1922 Ann. Propr. Ind,. 1923, p. 353 ; CA Paris, 21 oct. 1989, 2002, p. 1195, obs. J. Schmidt-Szalew$KBD,
2000, 696, Ill, 181.Adde J. RAYNARD, « Pour une théorie générale des camtséciaux : des insuffisances
respectives du droit général et du droit spéci&DC, 2/2006, p. 597 s., n° 3 : « La jurisprudencepgre appui sur les
analyses les plus traditionnelles, rapporte lesratmde licence (de brevets, de marques, etclpwage de choses
[...] ».

Pour I'ensemble des licences des droits de pr@pm&tustrielle, v. B. LARONZEI 'usufruit des droits de propriété
intellectuelle Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2006,4%50, p. 204-205 ; L. MARINODroit de la propriété
intellectuelle PUF, 2013, p. 83. A propos des licences des twalmvention, v. déja P. ROUBIER.e droit de la
propriété industriellet. 2, Sirey, 1954, n° 184, p. 264 : « s'il est wyaie le contrat de licence confére au licencié la
jouissance du droit d’exploitation, qui est un désibuts du brevet, il n'y a rien de plus que densontrat de louage,
ou le preneur obtient aussi la jouissance de laelpar le moyen d’'un droit, qui n’est qu’un dragt ckéance. » ; voir
aussi les références anciennes faites par A. ABELLDlicence, instrument de régulation des droitspiepriété
intellectuelle, LGDJ, 2008, n° 265, p. 134 ; F. POLLAUD-DULLIANDroit de la Propriété Industrielle2® éd.,
Economica, 2010, n° 694, p. 366 : « La licence awdt est assimilée a un contrat de louage [...J»SCHMIDT-
SZALEWSKI, J.-L. PIERREDroit de la propriété industrielleLitec, 4 éd., 2007, n° 273, p. 109 ; Y. REBOUL, Y.
BASIRE, « Licence de brevet, Formation du cont€ainclusion du contrat JurisClasseur Brevet$asc. 4740, n° 27.
A propos des licences des marques, v. trés clarem&CHMIDT-SZALEWSKI, J.-L. PIERREroit de la propriété
industriellg Litec, 4 éd., 2007, n° 659, p. 285 ; E. TARDIEU-GUIGUESTransmission du droit sur la marque »,
JurisClasseur Marques —Dessins et modelessc. 7400, n° 66 ; plus modérés J. PASE®jté de la propriété
industrielle, 2° édition, Tome 1, L.G.D.J., 2009, n° 404, p 568 Rkabitude a donc été prise de faire applicaties d
regles du Code civil relatives au contrat de loudgechose. » ; F. POLLAUD-DULLIANDroit de la Propriété
Industrielle, 2° éd., Economica, 2010, n° 1593, p. 927 : « il estitionnel de raisonneau moins par analogjevec le
contrat de vente pour la cession [...] et le comdiaiouage pour la licence sgidem n° 665, p. 352 : « mieux vaut
donc,de lege latas’en tenir a une analogie avec les contrats deevet de louage » et n° 1609, pp. 935-936, padant
I'assimilation des contrats de licence avec le trde louage. Comp. F. POLLAUD-DULLIANDroit de la Propriété
Industrielle, 2° éd., Economica, 2010, n° 1612, p. 936 : « Le régia la licence sispire de celui du louage des
choses. »

Plus modérées, A. ABELLQ,a licence, instrument de régulation des droitpdwpriété intellectuelleLGDJ, 2008, n°
292, p. 147 : « Bien que I'assimilation sembleti@ége, tant les points d’accroche entre le contealicence et le contrat
de louage sont nombreux, le contrat de liceleste une forme particuliére de louage; J. SCHMIDT, « Les contrats
d’exploitation de brevets en droit privéin,INSTITUT DE FRANCE,Les contrats d’exploitation des droits de brevets
d’invention Actes de colloque, Paris- 10 mars 2005, Lavqisde06, p. 18 : « Mais la licence est plus qu'unge
louage. »

27 voir par exemple la controverse sur la qualificatdu contrat de licence des brevets d'inventiordmit grec, V.
ANTONOPOQULOS Droit de propriété industrielleSakkoulas, 2002, n° 956, p. 84ifra n° 216.
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congues a partir d’opérations contractuelles apant objet des objets matériels. De ce fait, elles
ne sont pas automatiquement compatibles avec LlitBicet le caractere immatériel des objets
protégés par les propriétés intellectuéfleBn outre, la particularité de I'opération véhéipar un
contrat d’exploitation n’est pas toujours assim#abux opérations encadrées par les contrats du
droit civil®®.

D’autre part, la réglementation attachée aux goalibns spéciales des contrats d’exploitation est
fragmentée et dispersée entre les différentes besnde la propriété intellectuelle. Ceci mene a des
asymeétries et des inconsistances parmi les diffém&gimes spéciaux. Par exemple, en droit grec,
la question du droit d’agir du licencié n’est paglementée de maniere uniforme au sein des
différentes branches de propriété intellectd&IIEn droit allemand, la question du droit d’agiaml’
licencié n’est régie par disposition lIégale qu’eatigére de marques. En droit anglais, les conditions
de forme d’'un contrat de licence varient selonyfgetde droit exploité. La fragmentation de la
réglementation applicable aux contrats d’explaiatiet I'inconsistance des solutions qui en
découlent menent a des résultats inéquitablesi,Agnsdroit grec, le licencié du droit d’auteur est
traité de maniére plus favorable que son homolotprecernant les marqués De méme, les
inconsistances entre les régimes particuliers degsdd’exploitation, qui se référent tant aux
catégorisations des contrats d’exploitation qu'a@égimes applicables, nuisent a la lisibilité et la
simplicité du cadre juridique, surtout lorsqu’eraiue, I'exploitation simultanée des différents

droits de propriété intellectuelle est assez fratpie

En somme, les failles des systéemes de qualificatioantractuelles spéciales des contrats
d’exploitation ainsi que le caractere sous-dévedopp fragmenté de la réglementation attachée
nuisent & la performance, a la simplicité et aslibilité du cadre juridique actu8l Ceci menace la

sécurité juridique des parties et rend la concludies contrats d’exploitation plus complexe.

28 voir par exemple, J. RAYNARD, « De l'originalitéeda licence de brevet en tant que louage de chdseCh.
GEIGER, C. RODA (sous dir. de)e droit de la propriété intellectuelle dans un rdenglobalisé. Mélanges en
I’honneur du professeur Joanna Schmidt-Szaleviskiis Nexis, 2013, p. 267 s.

2 C’est surtout le cas quand le bénéficiaire de dasmission d’un droit de propriété intellectuel eharge d'une
obligation d’exploitation. En ce sens, a propos ktences de brevets du droit francais, P. MATHEIL¥, nouveau
droit francais des brevete JNA, 1992, p. 322.

30V, infra n° 360.

3 Comp. les art. 92(1) DPA, les art. 30(6) PA et 3KB a contrarioet I'art. 28(2) TMA.

32Comp. les articles 13 par. 3, afl@ 2121/1993 et 132 par. 4 af' loi 4072/2012.

% Cf.S. DUSOLLIER, C. KER, M. IGLESIAS, Y. SMITS;ontractual arrangements applicable to creatorawland
practice of selected Member Staté&suropean Parliament — Directorate General foertrtional Policies — Policy
Department C: Citizens’ Rights and Constitutiondlffairs — Legal Affairs, 2014, disponible sur:
<www.europarl.europa.eu/RegData/.../IPOL-JURI_ET@®@93041_EN.pdf>, p. 102, parlant d'inefficacitésddroits
nationaux des contrats d'auteur.
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5.- L'insuffisance au niveau européenAu niveau européen, I'acquis communautaire présente
d'importantes lacunes. Tout d’abord, le droit edé®p couvre le domaine des contrats
d’exploitation de maniére tres sectorielle et agyimpée. Ainsi, en matiére de droit d’auteur, il rdy
aucune régle de portée génétaleEn revanche, les dispositions afférentes aux ratnt
d’exploitation concernent un type d’ceuvres (pamepe les logiciel¥) ou des droits d’exploitation
trés particuliers (par exemple les droits relaéifda radiodiffusion des ceuvres protégées par
satellit€®). En méme temps, les contrats d’exploitation parsaur les marques communautaires et
ceux portant sur les marques nationales sont pagisles régles distinctésPar ailleurs, I'acquis

en matiere de contrats d’exploitation des brevétyehtion est quasi-inexistant et, lorsqu’il exist

il est tres superficiel. Ainsi, les concepts intiidd par les quelques rares dispositions a contenu
normatif de I'acqui¥ ne sont pas définis. Tel est le cas, par exerdplepncept de la licence, dont

la définition ainsi que la détermination de sesnééts essentiels font défaiits

Le caractere sporadique et superficiel de I'acqu@eimunautaire est a l'origine de plusieurs
inconvénients. Tout d’abord, la nature sectoridéid’intervention européenne mene nécessairement
a une européanisation fragmentée. L'acquis commaimauprend la forme d'lots de droit
harmonisé au sein d’'un « océan » de droits natiartansuite, le caractere asymétrique de I'acquis
communautaire est a l'origine d'inconsistariée®ar exemple, la question du droit d’agir d’un
licencié n’est régie qu'a propos des licences pbrsar une marque communautaire. Dés lors, le
régime du droit d’agir d’'un licencié d’'une marquationale ne sera pas toujours aligné sur le
régime uniforme applicable aux licences portantiasimarques communautaires. Tout cela mene a

des discriminations entre les licenciés d’'une margationale par rapport a ceux d’'une marque

3 Pour un bilan entre les démarches d’harmonisatiararactére sectoriel et transversal, voir C. ZOLXINSN.
MARTIAL-BRAZ (sous dir. de),Réponse du réseau Trans Europe Experts Pole deolia ghropriété intellectuelle au
Livre Vert sur La distribution en ligne d’ceuvresdawvisuelles dans I'Union européenne COM (2011) 4ipal,
novembre 2011, disponible sur: <www.transeuropedsmu>, p. 71 et s. Rappr. P. MOHRharmonisation
européenne du droit des contrats d’auteur — Etuelelibit comparé a partir des droits allemand, angla@spagnol et
francais thése Strasbourg, 2014.

% Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009, relativéagrotection juridique des programmes d’ordinatewir infra n°
138.

% Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembré3]Jelative a la coordination de certaines réglesdroit
d’auteur et des droits voisins du droit d’auteupla@ables a la radiodiffusion par satellite et arddransmission par
céable, voirinfra, n° 135.

$"Voir art. 22 du Réglement n° 207/2009 du 26 féveiee9 sur la marque communautaire et l'article 8adBirective
2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant lesl&gas des Etats membres sur les marques.

3 Surtout en matiére du droit des marques. Voirgrample I'art. 881 de la Directive d’harmonisatidm droit des
marques et I'art. 2281 al®du RMC.

$9Voir sur ce point les Conclusions de I'avocat gahdv™ Verica Trstenjak, présentées le 27 janvier 20pBaos de
I'affaire C 533/07, 23 avril 200%alco Privatstiftung et Thomas Rabitsch contre Gisieller-Lindhorst.

9 Comp. M. Van EECHOUD, B. HUGENHOLTZ, S. Van GOMPHL GUIBAULT, N. HELBERGER Harmonizing
Copyright Law, The Challenges of Better Lawmakikigolters Kluwer Law&Business, 2009, Chapter 8, heT
Blessings and Curses of Harmonization », p. 2%/, etot. p. 301.
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communautairé. De méme, le caractére superficiel de I'acquisepagalement des difficultés. En
'absence de définition commune, les concepts dhtits par 'acquis communautaire font I'objet
d'interprétations divergentes au sein des différeditoits nationaux. De maniere similaire,
linterprétation de ces concepts par la Cour deigesde I'Union européenne est parfois
problématique, étant donné gu’elle est a l'origileeconceptions dénaturantes du droit des contrats
d’exploitatior””. Par exemple, selon l'arréisedsoftdu 3 juillet 2012% le contrat de licence
d’utilisation du logiciel sans limitation de duréepour un prix représentant la valeur économique
de I'exemplaire du logiciel a été erroneusementifigi@e venté®. En effet, le contrat en question
ne pourrait pas étre assimilé a un contrat d’appatpn de support matériel, vu qu’il porte sur un
objet immatériel, a savoir le droit d'auteur sutdgiciel. De plus, selon les conclusions de I'Aabc
Général dans l'arréPie Optiekdu 19 juillet 2012, un contrat de licence doit nécessairement
comporter une clause par laquelle le licencié &i@ouvoir de « faire valoir des droits fondés sur
la marque a I'encontre des tiers », ce qui cepdnaast pas exact. En fait, la question relative au
droit d’agir du licencié de marque ne doit pas éwpressément réglée dans tout contrat de licence
VU que tant les droits nationaux que le droit e@empapportent des solutions variables s’appliquant

*1 Pour une illustration comp. I'article 22 par. 818du RMC avec l'art. L. 716-5 al *ZPI francais et I'art. 30 par. 3
de la loi allemande des marques. Pour une situaimilaire, a propos des conditions de forme, Vaidécision
britanniqueJean Christian Perfumes Ltd/Jigsaw European SatdsvlL Sanjay Tharkarendue par ladigh Court of
Justicele 27 mai 2011. Sur ce point voir J. de WERRA he hieed to harmonize intellectual property licegsaw : a
European Perspective iy J. de WERRA (sous dir. deResearch Handbook on Intellectual Property Licegsin
Edward Elgar, 2013, p. 450 s. et not. p. 469.

*2\/oir infra n° 255.
3 CJUE, grande Chambre, 3 juillet 2012, affaire nuon®128/11UsedSofGmbHc./ Oracle InternationalCorp.

* Para. 44 s. de la décision : « Le téléchargememtedcopie d’'un programme d’ordinateur et la cosin d'un
contrat de licence d'utilisation se rapportant Hleeei forment un tout indivisible qui doit étre gjifié, dans son
ensemble, comme une vente ».

% CJUE, 2 ch., 19 juill. 2012, aff. C-376/1Rie Optiek SPRL ¢/ Bureau Gevers SA et EuropeaisfRefpr Internet
Domains ASBLPour un commentaire de cette décision voir J. DERRA, « La création d’'un droit européen des
contrats de licence : quelques réflexions sur éaRie Optiekde la Cour de Justice de I'Union européennis,
Mélanges en I'honneur du Professeur André LuPasis (LexisNexis) 2014, pp. 801-811 ; L. IDOT nkelrnet et nom
de domaine.eu »Europe n° 10, Octobre 2012, comm. 403 ; A. FARACHE, «iblo de «licencié de droits
antérieurs» : exclusion du licencié autorisé unigget a enregistrer un nom de domaine « .eu » gotitulaire d'une
marque »Revue Lamy droit des affaire®012, n° 75, p. 23 ; A. MENDOZA-CAMINADE, « Les fotions de la
marque a la rescousse de la qualification du cbulealicence : I'apport de la CJUE a la constructétu régime
juridique de la marque. 3CP E, 2012, n° 44, p. 1664 ; N. TISSOT, « Arrét del@hambre de la Cour de justice
européenne du 19 juillet 2012, C-376/Rkv. suisse du droit de la propriété intellectuetle I'information et de la
concurrence2013, p. 474 et £f. aussi la définition problématique du contrat dedice retenue par I’Avocat général
dans son opinion a l'affaire de la CJ C-533/Galco Privatstiftung et Thomas Rabitsch contre Gis&/eller-
Lindhorst Sur ce point voir not. J. de WERRA, « The needhéwmonize intellectual property licensing law : a
European perspective i J. ROSEN (sous dir. delntellectual Property at the Crossroads of Tradelward Elgar,
2012, p. 90 et s. ; J. de WERRA, « An essentiatkBin the Building of European Copyright : Regudatiof Copyright
Transactions »n T.-E. SYNODINOU,Codification of European copyright law : challenggasd perspectiveKluwer
Law International, 2012, p. 259 s. ; E. TREPPOXreit des contrats internationaux, Le contrat dertfidure de
services et le droit international privé communaata, RDC, 2009, p. 1558 et s.; B. UBERTAZZI, « Licence
agreements relating to IP rights and the EC Reigulan Jurisdiction »IC, 2009, p. 912.s
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généralement par déflitPar ailleurs, une européanisation superficiefipadirvue de définitions
sur les concepts-clés du droit des contrats d’égpion, comme la définition du contrat de licence
par exempl&, réduit I'efficacité des dispositifs d’harmonisatiou d’uniformisation, tels que des

titres unitaires.

Ainsi, 'acquis communautaire en matiére de contcthexploitation est fragmenté et incomplet. En
'absence d’'un acquis communautaire suffisammeneld@pé, le droit des contrats d’exploitation
au niveau européen ressemble a une mosaique camgegiusieurs droits nationaux divergents.
La diversité porte tant sur I'organisation des dicaltions spéciales des contrats d’exploitatioe qu
sur le régime qui y est attaché. Ainsi par exemgtematiere de droit d’auteur, la loi francaise se
réfere presque exclusivement aux cessions. Lallemande ne connait que des concessions des
droits d'utilisation et la loi grecque, quant a eellpropose deux catégories de contrats
d’exploitation : les contrats d’exploitation et lésences d’exploitation. De méme, les Iégislations
nationales spéciales offrent des solutions diffi&@®iconcernant toute une série de questions, telles
que, par exemple, la forme des contrats d’exploitdt ou le droit d’agir du licencfé. En outre,
comme nous l'avons vu, les régimes nationaux sestsouvent complétés par les regles de droits

nationaux des contrats, elles-mémes non harmonisées

L’existence de régles de conflit uniform®su niveau européen ne résout pas le probléme de
diversité. Ces regles de conflit permettent celigentification du droit national applicable, mais
elles ne permettent pas de déterminer son contemeore moins, elles ne peuvent remédier au

probleme de l'insuffisance de ce dernier.

5 En ce sens, J. De WERRA, « La création d’un droibpéen des contrats de licence : quelques réfisxiur I'arrét
Pie Optiekde la Cour de Justice de I'Union européenne #élanges en I’honneur du Professeur André LuPasis
(LexisNexis) 2014, p. 801-811 et not. 810.

" Sur ce point voir parmi d’autres J. De WERRA, «dréation d’un droit européen des contrats de tieerquelques
réflexions sur I'arréPie Optiekde la Cour de Justice de I'Union européenria Mélanges en I'honneur du Professeur
André LucasParis (LexisNexis) 2014, p. 801-811.

“8 par exemple, une licence de brevet doit étre cengar écrit a peine de nullité, selon l'articl8&l (al. £ et 3) du
CPI francais ou l'article 12 par. 3 al. 1 de laheilénique n° 1733/1987, alors qu’en droit allethah anglais aucune
forme n’est exigée.

49 Comp. l'article 13 par. 3, al.*3le la loi hellénique 2121/1993 (droit d’agir d’'licencié non exclusif sauf accord
contraire des parties) et l'article 101A CDPA (leehcié non exclusif a un droit d’agir limité, seltes conditions
posées par le texte du paragraphe 1 du méme article

0 A I'heure actuelle, 'UE posséde un dispositifrégles de conflit en matiére de contrats d’explimitauniforme. Ce
dispositif est composé, des régles de conflit unifss prévues par le Reéglement 593/2008, « Romé&ih ¥absence de
regle de conflit spéciale pour les contrats d'eipton des droits de propriété intellectuelle,lda applicable sera
déterminée par le jeu de la présomption génératattichement (articles 4 s. du Réglement).
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Des lors, l'état actuel a I'échelle européenne réamdconclusion des contrats d’exploitation
transfrontiéres difficile et peu attractielLe droit national applicable & un contrat européera

trées probablement un droit non maitrisé par l'ues deux parties de la transaction. L'insécurité
juridique liée & la « peur de I'inconnd®est susceptible d’augmenter les colits de transadiies
codts peuvent étre dus notamment a la difficultéalever des informations sur les textes d’un droit
des contrats étranger applicabled’obtenir des conseils juridiqudsou de négocier le droit
applicable a un contrat d’exploitation européennkaessité pour les parties de s’adapter aux autres
législations nationales accroit la complexité atdét de I'exploitation des propriétés intellectegl

dans un contexte européen, par rapport a cellsééadu niveau national.

La difficulté de la conclusion des contrats d’exigtion transfrontieres est due, entre autres
facteurs, a la diversité qui caractérise les dmudifsonaux des contrats d’exploitation et compromet
la réalisation du marché unique. De maniere singiJain marché européen reposant sur un paysage
juridigue composé de plusieurs droits nationawemjents et insuffisants n’est certainement pas
attractif, avec ainsi des répercussions sur sa étitivjté a I'échelle mondiale.

Ainsi, I'état actuel non harmonisé du droit des tcats d’exploitation est une entrave au bon
fonctionnement du marché intéridlet freine la circulation des objets protégés pargropriétés

intellectuelles au sein de I'Union européetine

°L Cf. & propos des contrats d’auteur, S. DUSOLLIER, CRKHE. IGLESIAS, Y. SMITS Contractual arrangements
applicable to creators: law and practice of selectdember StatesEuropean Parliament — Directorate General for
International Policies — Policy Department C: Gitiz' Rights and Constitutional Affairs — Legal Affa 2014,
disponible sur: <www.europarl.europa.eu/RegDali®@OL-JURI_ET(2014)493041 EN.pdf>, p. 102: «This
patchwork of national provisions also prejudicepleiters of copyright works due to the uncertaisitivey face in an
industry that is becoming more and more global. »

2 0. LANDO, « Principes de droit européen des castrilne premiére étape vers un code civil europ&en
RDAI/IBLJ, n° 2, 1997, p. 189 et not. p. 190.

*3B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT, Study on the conditions applicable to contractsitiah to intellectual property

in the European UnionFinal report, disponible sur: <www.ivir.nl/publitans/other/final-report2002.pdf>, p 152 :
«[...] the information costs resulting from diffetenational contract laws [...] create an obstaclecttoss-border

transactions ».

* Les législations nationales étant rarement disgpesidans d'autres langues européennes, les adaunsarché
doivent consulter un avocat connaissant les loissykteme juridique qu'ils se proposent de choBsir.outre, la
complexité des droits nationaux rend nécessaitedittion d’'un conseil juridique spécialisé.

® Les disparités du droit des contrats sont conéarcomme un facteur de blocage important au seittad
Communication de la Commission, 3.3.20EQIROPE 2020 Une stratégie pour une croissanceligégite, durable et
inclusive COM(2010) 2020, p. 21 et s. |l serait utile ausirenvoyer a des études empiriques élaboréesitérende
droit des contrats en général. Voir ainsi 'TEUROBARETRE Spécial 292 (2008) et 'TEUROBAROMETRE Flash
278, (2009) ; The Clifford Chance Survey in Eurap&ontract Law (2005), citées par le Livre veri@€ommission
Européenne, relatif aux actions envisageables en dai la création d'un droit européen des contratg fes
consommateurs et les entreprises, 1.7.2010, CON}2®48/3, p. 5, note n° 17. Comp. les études Euoshetres 320
de 2011 sur le droit européen des contrats dandasactions entre professionnels, p. 15, et Eumshetre 321 de
2011sur le droit européen des contrats dans lesacsions entre consommateurs, p. 19, citées aulseda Proposition
de Réglement du Parlement Européen et du Consédatifra un droit commun européen de la vente, A.20111,
COM(2011) 635 final, 2011/0284 (COD), {SEC(2011)p51final} {SEC(2011) 1166 final}, p. 2, note n° Certes, la
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Si nous tentons de synthétiser les éléments pratedeapparait que le cadre juridique actuel des
contrats d’exploitation en Europe présente unefiissunce globale. En effet, celle-ci touche tast le
droits nationaux que l'acquis communautaire et heu@ussi bien les contrats internes que
transfrontiers. De méme, elle concerne tout niveé&xploitation contractuelle (primaire et
secondaire) et tous les droits de propriété intelkdle. Les raisons de cette insuffisance peuvent
étre regroupées en deux catégories : a) l'insuffisaésultant de I'organisation problématique des
catégories contractuelles par les textes législaiftuellement en vigueur et b) l'insuffisance
résultant du caractéere incomplet de la réglemamatspéciale attachée aux qualifications

contractuelles propres aux contrats d’exploitation.

L'insuffisance globale du droit des contrats d’@itation en Europe : un probléme de taille.

6.- L'insuffisance du cadre juridique actuel des castidiexploitation en Europe est un probléme

important car les enjeux liés a ces contrats somsidérables.

Importance de I'objet des contrats d’exploitation :le capital intellectuel. Comme il a été signalé
plus haut, le réle des propriétés intellectuellessain d’une économie de l'immatériel et de
linnovation est essentiel. Ceci a été égalemeabrmau a plusieurs reprises par les institutions
européennés De leur coté, les contrats d’exploitation comstitt les instruments juridiques
permettant la circulation de ces sources de riehesfavorisent I'optimisation de leur exploitatjon

tant au niveau national qu’au niveau européen.

vérification de cette affirmation par des donnéepieques portant sur les contrats d’exploitationparticulier parait
nécessaire. Comp. L. GUIBAULT, « Relationship betweopyright and contract law i E. DERCLAYE (sous dir.
de),Research handbook on the future of EU copyrififdar, 2009, p. 517 et s., a propos des corntraigploitation en
matiére de droit d’auteur, p. 523 : « It is impbtesi without conducting an economic survey amomdsetiolders to
assert with any certainty whether the existinged#hces in the law of copyright contracts in therlder States of the
EU affect the functioning of the Internal market. »

5 Comp. Communication de la commission au parleneembpéen, au conseil, au comité économique et Isocia
européen et au comité des régioBsuxelles, 6.10.2010nitiative phare Europe 2020, Une Union de l'inntioa,
COM(2010) 546 final, p. 21 : « Pour une seule etne®pération, les entreprises et les citoyens dbiecore souvent
faire avec 27 systémes juridiques différents. Algue nos entreprises font quotidiennement face rédété de la
fragmentation et de la divergence des réglementstiteurs concurrents chinois, américains et jaigopauvent
pleinement tirer parti de leurs vastes marchés domes. »

*"\oir par exemple Communication de la CommissiorPadement européen, au Conseil, au Comité éconengtju
social européen et au Comité des régions, Vers arch@ unique des droits de propriété intellectuBltaer la
créativité et I'innovation pour permettre a 'Eusoge créer de la croissance économique, des end@ajsalité et des
produits et services de premier choix, Bruxelles24.5.2011, COM(2011) 287 final, p. 26 : « Les Ddlus toutes
leurs formes, sont des pierres angulaires de laeli@économie de la connaissance. »
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Fréquence et dimension des contrats d’exploitatiorDe méme, les contrats d’exploitation sont
désormais des contrats utilisés trés fréquemtheBbtune part, le choix d’exploitation indirecte
d’un droit de propriété intellectuelle par le biai'sin contrat d’exploitation peut étre motivé par
plusieurs raisons, telles que, par exemple, linsfmkte d’exploitation directe, l'intention de
pénétration dans les marchés normalement inactessin accessibles de facon colteuse ou la
mise en ceuvre d'une stratégie économique. D’audrg pirrésistible ascension de la propriété
intellectuelle qui caractérise notre épogue inévitablement conduit & multiplier des traniast
impliquant I'exploitation indirecte des propriétéstellectuelle&’. Par conséquent, les contrats
constituent I'outil juridique par excellence d’egfthtion des propriétés intellectuelles et sont les
véhicules d'opérations ayant une importance écogoensignificative. Dés lors, I'existence d’'un
cadre juridique performant pour ces contrats esessaire afin de faciliter et de sécuriser les
échanges. C’est pourquoi I'Europe de l'innovatiorde la propriété intellectuefifea besoin d’un

cadre juridique suffisamment développé, simplifiéjr et adapté aux besoins de ces corffrats

Ce constat d’insuffisance globale du droit des maist d’exploitation conduit évidemment a
s’interroger sur les remédes. Ainsi, la présenésdhprésentera deux volets successifs : dans un
premier temps, une étude du cadre juridique adeglcontrats d’exploitation en Europe et de ses
insuffisances sera conduite, puis dans un secompisteseront analysés les possibles remedes a cette

situation.

'S, DUSOLLIER, « L'exploitation des ceuvres : unéiom centrale en droit d’auteur i Mélanges en I'honneur du
professeur André Lucakexis Nexis, 2014, pp. 265-27@assim

% M. VIVANT, « L'irrésistible ascension des droitg grropriété intellectuelle sn Mélanges C. MoulyVol. 1, Paris,
Litec, 1998, p. 441.

V. M. LEVY, J.-P. JOUYETL’économie de I'immatériel, la croissance de dem&apport de la Commission sur
l'économie de limmatériel, La Documentation fraisga nov. 2006, disponible sur <
www.minefi.gouv.fr/directions_services/sircom/teclogies_info/immateriel/immateriel.pdf>, p. 14, jget d’

« innovation généralisée ». ; M. VIVANT, « L'immai&, nouvelle frontiére pour un nouveau millénaielCP G,
2000, n°® 1-2, p. 10 s. : « L'immatériel, de fast partout. La ou on I'attend : qu’on songe au cgbpace si fortement
médiatisé aujourd’hui, espace qu'on dit curieusanmaais symptomatiquement « virtuel » Mais la mémeon ne
l'attend pas : le voici présent sous forme de lefjidans la cuisse de poulet évoquée il y a quslqmnées par
Dominique Nora. » Comp. <www.ibm.com/ibm/licensing/ « IBM's know-how, along with IP assets, skiltnd
infrastructure, reaches into nearly every induatrgt every discipline of science and technology.»

%% Voir par exemple, Communication de la commissiarparlement européen, au conseil, au comité écapmret
social européen et au comité des régioBeuxelles, 6.10.2010|nitiative phare Europe 2020, Une Union de
l'innovation, COM(2010) 546 final ; Communication de la Commissau parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au comité desnmggi’Acte pour le marché unique, Douze levierarpstimuler la
croissance et renforcer la confiance, « Ensemble poe nouvelle croissance », Bruxelles, le 13412@OM(2011)
206 final ; Communication de la Commission au Raeet européen, au Conseil, au Comité économiqis@dl
européen et au Comité des régions, Vers un mancigéeides droits de propriété intellectuelle Ddpecréativité et
l'innovation pour permettre a 'Europe de créeraeroissance économique, des emplois de qualid@®produits et
services de premier choix, Bruxelles, le 24.5.2@@M(2011) 287 final.

%2 En ce sens J. de WERRA, « La création d’un dnaibpéen des contrats de licence : quelques réfiexsar I'arrét
Pie Optiekde la Cour de Justice de I'Union européenne Hélanges en I’honneur du Professeur André LuPasis
(LexisNexis) 2014, p. 801-811 et not. p. 810.
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L’appréhension du probleme étudié par la présentehiese : Méthode et approche adoptées.

7.- La question principale.Comme il a été signalé plus haut, le point de dégmita démarche de
la présente these est le constat que les contrexplaitation nécessitent un cadre juridique
cohérent, lisible et performant au sein de I'Unauropéenne. L'objectif essentiel de la présente
étude est d’arriver dés lors a offrir une répon$ @uestion suivante : comment améliorer le cadre

juridique des contrats d’exploitation en Europe ?

8.- L’approche adoptée.Toute étude nécessite des choix. S’ils peuvenbtosjétre discutés, ils
n'en sont pas moins nécessaires. Nous procédegmdors a certaines clarifications relatives a

'approche adoptée face au probléme a étudier.

Tout d’abord, nous adoptons une approche fonctimndes contrats d’exploitation. Nous
n'adopterons pas comme point de départ de notréysmnain type de contrat d’exploitation
déterminé, tel qu'offert par un droit spécial aweaiu national ou européen. Néanmoins, nous
examinerons le sujet en nous basant sur une defifibnctionnelle des contrats d’exploitation.
Nous étudierons ainsi le cadre juridique applicahlecontrat par lequel une partie permet a une
autre I'exercice indirect d’'un droit de propriététellectuelle. Une telle approche du « contrat
d’exploitation » a été jugée opportune puisqued&sominations et les catégories utilisées au sein
des différents droits nationaux sont variablesest lbrs inappropriées pour étre utilisées comme
base de notre analyse. En effet, la distinctioditicmnelle entre les cessions (translatives) st le
licences & priori nontranslatives) généralement admise a I'heure aetunalsemble pas constituer
un critére pleinement satisfaisant pour catégorissr contrats d’exploitatii De maniére
similaire, les contours de la définition du contda licence et de ses éléments caractéristiques
restent souvent assez flous, tant sur le plan maltigue sur le plan européen. C’est pour la méme
raison que nous avons évité d'utiliser le termizenice » dans le titre de la th¥sé.a diversité des

approches caractérisant le concept et le fonctimené des contrats d’exploitation de propriété

83 Voir infra n° 175sq

% Pour I'utilisation des termes descriptifs voirNMOHR, L’harmonisation européenne du droit des contrasutur —
Etude de droit comparé a partir des droits allemamdiglais, espagnol et frangaishése Strasbourg, 2014 ; M.
MARKELLOU, Le contrat d’exploitation d’auteur : Vers un draitauteur contractuel européeharcier, 2012 ; M.
JOSSELIN-GALL,Les contrats d’exploitation de droit de propriétiééraire et artistique en droit international péy
GSN Joly, 1995. Voir toutefois, K. FONSECA TINOCKEs licences de droit de propriété intellectuell&areuve de
l'intérét général. Une étude de droit brésiliemarficais et européenhése Strasbourg, 2014.
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intellectuelle au sein des difféerentes branchedrdit de la propriété intellectuelle et des diffése

ordres juridiques nationaux appelle une approchir@éace a cette matiére

Ensuite, I'approche adoptée est générale dansre gae I'étude traite le droit des contrats
d’exploitation en tant quéex generalis sans se focaliser sur un régime légal propre éomtrat
d’exploitation particulier (p.ex. le contrat d’édi, le contrat de transfert de technologie efl)s
précisément, I'étude porte en principe sur lesifjcalions contractuelles générales consacrées par
la législation spéciale du droit de la propriétéeliectuelle, nationale et européenne. Ce choix
semble pertinent. D’une part, I'insuffisance toutbgploitation contractuelle dans son ensemble et
n'est pas limitée a une certaine catégorie spédealeontrats d’exploitation. D’autre part, les
contrats spéciaux constituent des variations ddifigagions contractuelles plus générales. C’est

pourquoi I'analyse du cadre juridique général senmioritaire.

De plus, l'approche qui sera adoptée est europédmneprobleme de l'insuffisance du cadre
juridique est européen dans le sens ou il ne coegeas uniqguement un ordre juridique national,
mais touche plusieurs droits nationaux ainsi gaeguis communautaire. Un tel probléme appelle
des lors une analyse et un traitement a I'écheitepggenne. Par ailleurs, la diversité des tradition
juridigues en matiere des contrats d’exploitatiensemble par insurmontable, comme I'atteste la
tendance actuelle de rapprochement d’une parg éntradition de l@ommon lawet celle du droit
civil et, d’autre part, entre la tradition @opyrightanglo-saxon et la tradition du droit d’aut&ur
L’approche européenne de la matiére s’exprime\éetsale choix d’étudier au sein de la présente
these, outre I'acquis communautaire, quatre dr@t®naux (grec, francais, allemand, britannique).
L’analyse des droits nationaux aura pour objetriss@ntation des grands traits de chaque cadre
juridique afin de démontrer, dans un deuxieme temmeps caractere insuffisant. Il faut encore noter

que la présente étude ne doit pas étre percue cameectude pure de droit comparé car la

% En effet, I'utilisation des catégories fonctiorleelpermettrait de dépasser les obstacles d’oatymatique. V. sur ce
point Ch. GEIGER talii, « Compte-rendu du colloque et cléturem,Ch. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M.
HILTY (dir), Perspectives d’harmonisation du droit d’auteur emrde coll. de I'lRPI, le droit des affaires, Litec, t.
29, 2007, p. 571 s. : «il a également noté queidnisn en droit allemand qu’en droit francaispj&u était finalement
de garantir que la transmission ne puisse pasrpgutde droit d’auteur en tant que tel, dans sdajité, comme c’est
le cas par exemple aux Etats-Unis, mais seulemerdes fractions de ce droit, a savoir les droiilsation. Ainsi,
Ulmer avait en son temps, dans un échange aveci®z,Dait observer que, des lors que cet objqmiifivait étre
atteint, la question de savoir si I'acte de trarisflevait étre qualifié de concession ou de cespemait de son
importance. » Sur I'opportunité de I'utilisationsleatégories fonctionnelles en général v. M.-W. BESINK, « The
Structure of the New European Private LavElgctronic Journal Of Comparative LawDecember 2002), vol. 6.4,
disponible sur : <www.ejcl.org/64/art64-2.html>,29).

% Sur ce point voir Ph. JOUGLEUX, « The Pluralitylafgal Systems iiCopyrightLaw : An Obstacle to a European
Codification ? »,in T.-E. SYNODINOU (sous dir. de)Codification of European Copyright Law, Challengasd
PerspectivesWolters Kluwer Law & Business, 2012, p. 55 s..;BINCTIN, « Pour un Code communautaire de la
propriété intellectuelle »n Droits de propriété intellectuelle Liber amicanuGeorges Bone€oll. IRPI n° 36, Litec,
2010, pp. 51-64 et not. p. 55: «[...] il y a auepguelquegéticences dogmatiques surmonter et naturellement
guelquegvolutionspour chacun accepter »
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présentation des droits nationaux retenus n’esupasfin en séf. L'étude aura recours au droit
comparé afin de démontrer, d'une part la divergendecaractérise les cadres juridigues nationaux
et, d’'autre part, I'existence de dénominateurs camsmou principes communs transversaux qui

pourraient constituer la base d’un droit commumiaeau europé&fl

De méme, I'approche adoptée est transversale. &trent & de nombreuses études relatives au
droit européen des contrats d’exploitafibmous examinerons le cadre juridique applicabbe au

contrats d’exploitation de maniére horizonf@leUne telle approche semble opportune car le
probleme de l'insuffisance du cadre juridique aktioeiche toutes les branches du droit de la
propriété intellectuelle. Une approche sectorigBiquerait dés lors d'étre réductritePar ailleurs,

la pertinence d’une approche unitaire et transledala propriété intellectuelle et, par ricoclut,

87 Cf. 1. CALBOLI, « The role of comparative legal anafyi Intellectual property law : from good to gréa»,in G.
DINWOODIE (sous dir. de)Methods And Perspectives In Intellectual PropeBEgward Elgar, 2013, p. 3 &f. J.
PILA, «Intellectual Property as a Case Study irrdpeanization : Methodological Themes and Context»A.
OHLY, J. PILA (sous dir. de)The Europeanisation of Intellectual Property Laxford University Press, 2013, p. 3 s.

8 Cf. A. OHLY (sous dir. de)Common Principles of European Intellectual Propergw, Mohr Siebeck, 2012 ; S.
DUSOLLIER, « Pruning the European Intellectual Rnty Tree — In Search of Common Principles and &eot

Disponible sur SSRN : <ssrn.com/abstract=212773ittem, « Pruning the European intellectual property trée :

search of common principles and roots»Ch. GEIGER (sous dir. defonstructing European Intellectual Property.
Achievements and New Perspectiiédward Elgar, 2013, p. 24 s. G. DINWOODIE, « THopeanization of Trade
Mark Law »,in A. OHLY, J. PILA, The Europeanization of Intellectual Property Laxford University Press, 2013,
p. 75 s. et not. p. 91.

% Le droit contractuel d’auteur attire I'attentiovoir notamment P. MOHR,’harmonisation européenne du droit des
contrats d'auteur — Etude de droit comparé a paries droits allemand, anglais, espagnol et franc#igse
Strasbourg, 2014 ; A. STROWEL, «Towards a Europ&opyright Law: Four issues to considernm E.
STAMATOUDI, P. TORREMANS,EU Copyright Law. A Commentarizdward Elgar, 2014, n° 21.01 s, p. 1127 s.;
M. MARKELLOU, Le contrat d’exploitation d’auteur : Vers un draltauteur conctractuel européeharcier, 2012 ;
A. STROWEL, B. VANBRABANT, « Copyright licensinga European view »n J. de WERRA (sous dir. de),
Research Handbook on Intellectual Property LicegsiEdward Elgar, 2013, p. 29 s. ; J. de WERRA, «e&gential
Brick in the Building of European Copyright: Regiibn of Copyright Transactions sn T.-E. SYNODINOU,
Codification of European copyright law : challengmsd perspectiveKluwer Law International, 2012, p. 259 s. ; A.
STROWEL, « European copyright : beyond the add#tiorade by the European Court of Justice, some eestill
missing »n M.-C. JANSSENS (sous dir. d&jarmonisation of European IP law : from Europeatesito Belgian law
and practice. Contributions in honour of Frank GanzBruylant-Larcier, 2012, p. 73 s. ; M. MARKELLOW, Est-il
nécessaire de consacrer un droit d’auteur conghatuniveau européen?in, The Work of George Koumantos and the
Current Issues in Copyright, Symposium in MemorinGeorge Koumantos, Sakkoulas, 2011, p. 299 s.

0 Avec une approche similaire, J. de WERRA, « Laatioé d’'un droit européen des contrats de licengeelques
réflexions sur I'arréPie Optiekde la Cour de Justice de I'Union européennia Mélanges en I'nonneur du Professeur
André LucasParis (LexisNexis) 2014, pp. 801-811 ; J. de WERRAhe need to harmonize intellectual property
licensing law : a European perspectivén). ROSEN (sous dir. delptellectual Property at the Crossroads of Trade
Edward Elgar, 2012, p. 90 et s. ; N. BINCTIN, « Pon Code communautaire de la propriété intelldigtug in Droits

de propriété intellectuelle Liber amicorum Georggenet, Coll. IRPI n° 36, Litec, 2010, pp. 51-64; P. STIEL
Leistungstorungen bei Lizenzvertragen aus Sichedespaischen Rechtslerbert Hutz Verlag, Munich, 2009.

L Comp. G. DAVIES, « The Convergence of Copyrighd &uthors’ Rights- Reality or Chimera ?IiC, 1995, p. 964
s et not. p. 988, citant O. GOODENOUGH, « Poirgifi Copyright and the Droit d’Auteur : Time to Ssdigger
Picture » Entertainment Law Reviewol. 5, No. 2, p. 35 (1994) : « Such pointillistisprudence has gone on long
enough. We need to step back, view the canvasva®k, and identify the broader social principleisich draw the
picture together. » ; A. KUR, « A New Framework fatellectual Property Rights- Horizontal Issue$l&, 2004, p. 1
s. et not. p. 21 : «to be deeply involved in ceterand detailed issues entails the risk of losight of the general
foundations steering the system as a whole, giviag to an ad hoc manner of problem resolution. \Waeithat may
be the natural way to react within industry circlaad is inevitable to some extent on the politieakl, it should
definitely be avoided by institutions engaging @misus academic research. It is the personal apioidhis author that
the biggest challenge for legal research in ouesitherefore is to make both ends meet, ie. to twnthe necessary
expert knowledge in the various fields with a canstawareness of the fundamental issues involvediiding the
many links connecting IP with other fields of lag/\aell as related disciplines of social science. »
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droit des contrats d’exploitation en tant qu’élémesmmun de cette matiéfetrouve appui sur la
relativisation de la division entre les différentesanches. La reconnaissance d'une catégorie
juridique systématiquement autonome et unifiéau niveau nation&l mais surtout au niveau et

européen et internatiord| I'attestent.

Par ailleurs, I'approche adoptée est prospectiveetfiet, I'insuffisance du cadre juridique actuel
constitue le point de départ pour élaborer desxigfhs relatives au futur du droit des contrats
d’exploitation en Europ8 Le titre de l'ouvrage «Vers un droit européens deontrats
d’exploitation de propriété intellectuelle » entedidilleurs proposer une vision dynamique de la
démarche d’amélioration du droit des contrats ditgtion en Europ€. Il est toutefois & noter
gue notre travail n’a pas I'ambition d’offrir descommandations concernant le contenu détaillé du
futur droit européen des contrats d’exploitatioroull pensons que la détermination des réegles
applicables devrait étre basée sur un processuwestoetvdialectique qui permettrait la participation
de toute partie intéressée en vue d'une véritahleop@anisation du droit des contrats

d’exploitatior/®. Ainsi, notre étude a pour ambition de proposer«plan d’action » pour la

"2 \oir en ce sens, par exemple, N. BINCTIDpit de la propriété intellectuelled® éd., LGDJ, 2014, avant-propos, p.
9 : « [Clette troisieme édition poursuit le travdnalyse du droit commun de la propriété intélietle. [...] [L]e droit
des contrats [...] demeure lu sous cet angle. "MARINO, Droit de la propriété intellectuellePUF, 2013, p. 80 s.

3 En ce sens, N. BINCTINDroit de la propriété intellectuelle® éd. LGDJ, 2012, n°1, p. 19 ; N. BINCTIN, « Pour un
Code communautaire de la propriété intellectuellm»Droits de propriété intellectuelle Liber amicanuGeorges
Bonet,Coll. IRPI n° 36, Litec, 2010, pp. 51-64dem, « Les biens intellectuels - Contribution & I'étudles choses »,
Communication Commerce électroniguen 2006, Etudes 14, p. 8 et s.

1 est significatif que I'approche unitaire du irde la propriété intellectuelle a de plus en muspartisans dans des
ordres juridiques ayant une forte tradition en tavée la division entre le droit d’auteur et la priété industrielle,
comme la France et I'Allemagne. Voir par exempledeoit francais N. BINCTINDroit de la propriété intellectuelle
3e éd. LGDJ, 2014 ainsi que les éditions précédempai divise la matiere de I'ouvrage en élémemmsioun et
éléments spécifiques des propriétés intellectuellesMARINO, Droit de la propriété intellectuellePUF, 2013 ; G.
BLANC-JOUVAN, Droit de la propriété intellectuelleVuibert, 2011. En droit allemand, voir surtout HAHRENS,
M.-R. McGUIRE,Modellgesetz fur Geistiges Eigentum. Normtext uegrBndung Sellier, 2012 et pour une traduction
en anglaisidem Model Law on Intellectual PropertyA proposal for German Law Reform- Abbreviated Esigli
version Sellier, 2013.

> Voir infra n° 384sq

® La bibliographie relative au sujet de I'européatian (prospective) du droit de la propriété irellielle est
florissante, voir A. OHLY, J. PILA (sous dir. ddjhe Europeanisation of Intellectual Property La®xford University
Press, 2013 et les contributions y contenues GEHGER (sous dir. defzonstructing European Intellectual Property,
Achievements and New PerspectiMesxisNexis, 2013 ; G. DINWOODIBylethods And Perspectives In Intellectual
Property, Edward Elgar, 2013 ; M.-C. JANSSENS (sous di), tlarmonisation of European IP law: from European
rules to Belgian law and practice. Contributionshonour of Frank GotzerBruylant-Larcier, 2012 ; Ch. GEIGER,
« Pour un véritable droit européen de la propriétgllectuelle »,Cahiers de droit de I'entreprisan® 1, janvier 2012,
dossier 2. ; E. DERCLAYE (sous dir. d&esearch handbook on the future of EU copyrigtgar, 2009 ; M. Van
EECHOUD, B. HUGENHOLTZ, S. Van GOMPEL, L. GUIBAULT. HELBERGER,Harmonizing Copyright Law,
The Challenges of Better Lawmakingolters Kluwer Law&Business, 2009. Voir aussipra note n° 69, pour des
études relatives a I'européanisation du droit degrats d’exploitation.

" Comp. G. ALPA, « Towards a European Contract Lam>R. SCHULZE, J. STUYCK (sous dir. déjpwards a
European Contract Laywde édition, Sellier — De Gruyter, 2011, p. 23%eét not. p. 23 : « However if a pathway is
described, and indeed towards implies a directtonfeach an aim, namely the European contract fast, and
foremost we must identify the starting point, setbe aim and finally choose the means to reach it.

8 Cf. Ch. GEIGER, « Pour un véritable droit européetederopriété intellectuelle Gahiers de droit de I'entreprise
n° 1, janvier 2012, dossier 2 ; Ch. GEIGER, « Thestruction of intellectual property in the Européanion »in Ch.
GEIGER (sous dir. de)Constructing European Intellectual Property. Acliiments and New Perspectiv&iward
Elgar, 2013, p. 5 s.
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construction du droit européen des contrats d’atgilon ainsi qu'une esquisse de la structure

rénovée de ce dernier.

Il reste que I'approche adoptée est une approchéique. Ainsi les aspects métajuridiques du
probleme (économiques, politiques, sociologiguesjanont pas I'objet d’investigation au sein du

présent travalif et ne seront examinés que de maniére incidente.

Pour résumer, linsuffisance du cadre juridique demtrats d’exploitation en Europe sera
approchée de maniére globale et prospective. Bigpea les problémes globaux, tels que celui en
guestion, appellent des solutions globales. Ivestque le projet peut sembler ambitieux. Uneetell
approche nous semble cependant nécessaire pdar ttaimaniére fructueuse un probléeme encore
trop peu explof®. Ainsi, comme I'a joliment souligné un auteur,aupquoi ne pas innover avec le

droit de I'innovation ? &.

Quelques délimitations nécessaires.

9.- Etant donné la dimension du probléme, 'ampleutadeecherche mais aussi la complexité du
domaine contractuel de la propriété intellectuellegst souhaitable de procéder a quelques

délimitations.

Tout d’abord, I'étude porte sur le droit spécias @®ntrats d’exploitation, tel que consacré par la
législation spéciale du droit de la propriété ietguelle au niveau national et européen ainsilgue
régime qui y est attaché. Cela signifie que I'asalges questions concernant le droit commun des
contratsou les droits voisins de la propriété intellecteetels que le droit de la concurrence ou le
droit des biens, ne constitue pas l'objet princigalla présente étude et ne sera traité qu’'a titre
accessoire, lorsqu’elle sera utile pour le proppsadthése. De méme, conformément a I'approche

générale adoptée face au droit des contrats d'eapém, I'étude du régime spécial afférent aux

9 Comp. pour une approche similaire, P. WIKSTROM, &ypology of Music Distribution Models »international
Journal of Music Business Researdfol. 1, n° 1, avril 2012, p. 7 s. et not. p. 18 This paper is explanatory and
conceptual in its character and it calls for engpiriresearch in order to verify the suggested siras and market
dynamics. » ; C. SHERMAN & J. POTTER, « Cloud-basagsic services : legal issues to consider », digp® sur :
<cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard fdds/Rethinking_Music_Cloud-

Based_Music_Services Legal.pdf>, p. 65 s. et not0p « As this paper is intended for legal baokgd, it identifies
only the legal issues raised by locker/cloud masiwices. We have not addressed any business [sslies

8 R.-M. HILTY, « Reflections on a European CopyrigBbdification »,in T.-E. SYNODINOU, Codification of
European copyright law : challenges and perspestitduwer Law International, 2012, p. 355 s. et qot357 : « as a
matter of principle, less ambitious approaches nigik providing less-than-ideal solutions. »

8 N. BINCTIN, « Pour un Code communautaire de lappigié intellectuelle »in Droits de propriété intellectuelle
Liber amicorum Georges Bonélpll. IRPI n° 36, Litec, 2010, pp. 51-64 et not5@.
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contrats d’exploitation spéciaux nommeés ainsi damide des usages contractuels en matiere de

contrats d’exploitation ne constitper sel’objet du présent travail.

Notre étude s’intéresse ensuite aux contrats ggueds I'une des parties permet a l'autre d’exercer
indirectement un droit de propriété intellectuelielon cette définition fonctionnelle, le contrat
d’exploitation doit étre alors considéré comme wmtrat ayant pour objet le transfert de la
jouissance d'une propriété intellectuelle. De cd, fplusieurs contrats relatifs aux droits de
propriété intellectuelle ou & leur exploitation seront pas examinés au sein de la présente’thése
En effet, les contrats dont I'objet est le tranisfar et simple d’'un droit de propriété intelledtee
seront exclus. Ces contrats, assimilés souventeacession-vente, un contrat d’échange, une
donation ou un apport en société, ont une écondifférente du contrat d’exploitation qui nous
intéresse. Leur nature est en effet basée suédhange » du droit de propriété intellectuelle nt
un prix ou une contrepartie de toute sorte, ou neans aucune contrepartie ; elle implique un
transfert de droit définitif et irrévocable. L'exslion en question est justifiée par l'intérét de
distinguer entre I'exploitation proprement dite gespriétés intellectuelles et leur simple mise a
disposition en tant qu'objets de propriété par @nibu, en d’autres termes, entre le transfert du
droit et le transfert de la jouissance de ce dernie l'ubiquité et le caractére immatériel des
propriétés intellectuelles, la jouissance de cegisldevient plus importante que leur approprigtion
ce qui légitime I'exclusion des contrats d’apprafian purs du périmétre de notre étude.

Toutefois la mise en ceuvre de cette distinctiort gavérer délicate a plusieurs titres. En fait, le
transfert de la jouissance d'un droit de proprigtllectuelle, élément minimal d'un contrat
d’exploitation selon la définition adoptée, peuggenter un effet translatif. Tel est le cas, par
exemple, des cessions du droit d’auteur francaistrat d’exploitation par excellence en la matiere-
ou des licences exclusives du droit §fe®e méme, la distinction entre le transfert detdeble
transfert de jouissance sur laquelle se fonde édagmte délimitation fait écho a $amma divisio
entre cessions translatives et licences non triavessades propriétés intellectuelles. Or, comme la
frontiere entre ces catégories est tres mince pbdpnité de la distinction effectuée peut étre
contestée. Afin de surmonter ces difficultés etfaomément a I'approche fonctionnelle adoptée,
nous nous focaliserons sur les qualifications emttielles consacrées par les ordres juridiques
examinés censés opérer le transfert de jouissanne dropriété intellectuelle, sans nous intéresser

a la technique de transmission utilisée. Dés larprésente thése porte sur tout type contractuel d

8 Comp. sur ce point K. ASPROGERAKAS-GRIVAGontrat d’exploitation des ceuvres littéraires etistiques,1972, p.
38 s.

8 \oir infra n° 180sq.
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droit positif censé couvrir une opération relatace transfert de jouissance d'un droit de propriété
intellectuelle, méme si on lui attribue la quakfiion de « cession » ou s’il se voit attribueretfet

translatif.

De plus, les contrats relatifs a la création, tpie les contrats de travail ou contrats de louage
d’ouvrage, ne seront pas examinés dans le cadmrédent travail car ils se référent a une phase
préalable a I'exploitation d’'un droit de propriatdellectuelle. De méme, les contrats simplement
relatifs a I'exploitation, tels que les contratstpat sur les supports matériels des objets pretégé
(contrats de distribution ou contrats d’achat ou s##vice conclus au bout de la chaine
d’exploitation) sont naturellement exclus de na@thede. L’exploitation contractuelle est également
percue comme une forme de gestion individuelle dteits de propriété intellectuelle. C’est la
raison pour laquelle les contrats permettant l'eitation collective des droits, tels que les castra
passés entre le titulaire d’'un droit de propriétirhire et artistique et une Société de gestion

collective, ne seront pas examinés.

De méme, le contrat d’exploitation est percu conume opération simple, conclue volontairement
sur la base de négociation entre deux partiesy@rsée bénéficiaire primaire ou secondaire d’'un
droit de propriété intellectuelle et un tiers. Banséquent, les opérations complexes telles que les
contrats mixtes, les contrats conjonéfifsles chaines contractuelles et I'exploitation &mrc

(licences obligatoires ou Iégales, cessions auiqoeg) ne seront pas examinees.

En outre, I'étude du cadre juridique actuel au aiveational se focalisera sur quatre systemes
juridiques nationaux, a savoir, le droit hellénigles droit francais, le droit allemand et le droit
britannique. Le choix en question repose sur l'impEde représentativité tant géographique que
culturelle en matiere de droit de la propriétéllatéuelle et de droit des contrats. Plus précigéme
les droits francais et allemand représentent leg@dominant au sein de la tradition continentale
du droit d’auteur, a savoir, le dualisme et le rsore. De son c6té, le droit grec est un droit
relativement récent et releve d’'un pays de la ippérie » de I'Europe. Du c6té du droit des
contrats, tous les droits précités participent égaht a la tradition civiliste. Quant au droit
britannique, il constitue I'exemple par excellemten droit qui suit la tradition daopyrightet de

8 « Le contrat conjonctif est le contrat dans lequelgiturs personnes sont rassemblées au sein d’utie paurale »,
R. CABRILLAC, Droit des obligations6°® éd., Dalloz, 2004, n° 41, p. 30. Ceci étant, lachasion des contrats
d’exploitation par les titulaires indivisaires (dales hypothéses de copropriété sur les propriétéectuelles, par
exemple, ceuvre de collaboration en droit d'auteuS( RAIMOND, La qualification du contrat d’auteuiColl. IRPI,
n° 34, Litec, 2009, n° 308, p. 201 ie contrat signé par les coauteurs se présentetaing contrat multilatéral »),
copropriété de brevet d’invention ou de marque3erent pas examinées.
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la common lawAinsi, les ordres juridiques choisis constituentéchantillon assez représentatif des

traditions juridiques caractérisant le paysagerdit des contrats d’exploitation en Europe.

Enfin, ce travail se focalise sur les contrats gleiation portant sur les types principaux destdro
de propriété intellectuelle : le droit d'auteur dmit de brevet d’invention et le droit de margge.
revanche, les contrats d’exploitation portant gsrdessins et modeles, les droits voisins ou autres

droits périphériques ne seront pas examines.

Un contexte propice pour la présente étude.

10.- Le momentum.L’'importance des contrats d’exploitation n’est Belire actuelle pas relayéee,
comme nous l'avons vu, par un cadre juridique soled cohérent de ces contrats. Ceci dit,
I'insuffisance du cadre juridique actuel en Euregeun probleme sérieux qui mérite d’étre analysé
et résolu. Il est des lors nécessaire d'étudiemdaiére approfondie ce probleme afin de proposer
une solution. Or, trop peu de travaux y ont en@ébéeconsacrés. Les études a la fois descriptives et

prospectives portant sur 'ensemble du droit dertapriété intellectuelf® sont trés raré& Par

% Un certain nombre d’études porte sur le droit @mitiel d’auteur dans une perspective européenrsiquoint de
vue du droit comparé. Voir P. MOHR harmonisation européenne du droit des contrasudeur — Etude de droit
comparé a partir des droits allemand, anglais, eppa et francaisthése Strasbourg, 2014 ; K. FONSECA TINOCO,
Les licences de droit de propriété intellectuelleépreuve de I'intérét général. Une étude de dhoitsilien, francais et
européen thése Strasbourg, 2014 ; S. DUSOLLIER, C. KER,IBLESIAS, Y. SMITS,Contractual arrangements
applicable to creators: law and practice of selectdember StatesEuropean Parliament — Directorate General for
International Policies — Policy Department C: Gitis’ Rights and Constitutional Affairs — Legal Affa 2014,
disponible sur : <www.europarl.europa.eu/RegDati®@OL-JURI_ET(2014)493041_EN.pdf>; M. MARKELLOUWg
contrat d’exploitation d’auteur : vers un droit diteur contractuel européerarcier, 2012 ; J. de WERRA, « An
essential Brick in the Building of European Copitig Regulation of Copyright Transactions in T.-E.
SYNODINOU, Codification of European copyright lanchallenges and perspectivéduwer Law International, 2012,
p. 259 s. ; M. MARKELLOU, « Est-il nécessaire densacrer un droit d’auteur contractuel au niveaweéen? »in
The Work of George Koumantos and the Current Issu€opyright, Symposium in Memoriam of George K@amntos,
Sakkoulas, 2011, p. 299 s. ; M. KRETSCHMER, E. DERYE, M. FAVALE, R. WATT, The Relationship Between
Copyright and Contract Law Intellectual Property Office, 2010, disponible rsu
<http://eprints.bournemouth.ac.uk/16091/1/ conteactreport.pdf.> ; Ch. GEIGER, « Synthése-Thesegadées. Les
aspects contractuels du droit d’auteuin» Ch. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY (sous dide),
Perspectives d’harmonisation du droit d’auteur amwd@pe coll. de I'lRPI, « le droit des affaires », t.,29%ec, 2007, p.
521 s.AddeB. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT, Study on the conditions applicable to contractatiah to intellectual
property in the European Union, Final repor2002, disponible sur: <www.ivir.nl/publications/ettfinal-
report2002.pdf>; A. DIETZLe droit primaire des contrats d’auteur dans leatétmembres de la Communauté
européenne : situation législative et suggestioasréforme, étude élaborée a la demande de la Cosroniges
Communautés Européenn&6-CULTURE/4/81-FR, Septembre 1981.

8 V. notamment les ouvrages et articles suivantatifelau sujet du droit des contrats d’exploitatidans une
perspective transversale et européenne ; J. de \MERRa création d’un droit européen des contraslidence :
guelques réflexions sur l'arrie Optiekde la Cour de Justice de I'Union européennia $élanges en I'honneur du
Professeur André Luca®aris (LexisNexis) 2014, pp. 801-811 ; J. de WERRAhe need to harmonize intellectual
property licensing law : a European perspectivia s, ROSEN (sous dir. delptellectual Property at the Crossroads
of Trade Edward Elgar, 2012, p. 90 et s. ; P. STIEgistungstérungen bei Lizenzvertragen aus Sichedespaischen
Rechts Herbert Hutz Verlag, Munich, 2009. Du point desvinternational, voir notamment I'ouvrage J. de V&R
(sous dir. de)Research Handbook on Intellectual Property Licegsidward Elgar, 2013 ; J. de Werra, « Moving
Beyond the Conflict between Freedom of Contract @odyright Policies : In Search of a New Globali&ofor On-
Line Information Licensing TransactionsGplumbia Journal of Law & the Art&/ol. 25, n°. 4, 2003, disponible sur :
<ssrn.com/abstract=2149796>.
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ailleurs une telle démarche est pleinement d’atéjalne amélioration et harmonisation aussi bien
du droit des contrats que du droit de la propiiidtElectuelle étant de plus en plus souhaitéeadant
niveau académique gu’au niveau politique. Du cdaiétigue, la mise en place d'un droit des
contrats d’exploitation en Europe semble nécesgazong atteindre les objectifs stratégiques de
I'Union européenne en matiére d'innovation et deppiété intellectuelll. En méme temps,
'expérience passée en matiére de droit des cergtatle droit de propriété intellectuelle offre un
précédent important pour la réalisation d’'une étpdespective en matiére du droit des contrats

d’exploitation en Europe.

Notre thése.

11.- Oée1c®®. La présente étude tendra de répondre a la questivante : « Comment améliorer le
cadre juridique des contrats d’exploitation en per@ ». Dans la mesure ou nous parviendrons a
identifier et a concrétiser le probleme a résoudrsavoir, le probleme de linsuffisance du cadre
juridique actuel, nous pourrons par la suite foenet défendre une proposition de solutioRour

ce faire, nous tenterons de montrer que le cadicique des contrats d’exploitation, tant au niveau
national quau niveau européen, a besoin d'une cqretruction prospectiv® Cette
(re)construction devra étre réalisée une fois pawtes dans une perspective européenne. De méme,
la (re)construction du cadre juridique actuel nerdeas étre sectorielle. En revanche, elle devra
avoir une portée transversale, englobant I'ensemhbldroit de la propriété intellectuelle. Ainsi, la

these pourrait étre résumeée de la maniére suivante

Il est nécessaire de (re)construire le droit desitcats d’exploitation actuel d’une maniere
prospective en vue de I'élaboration d’'un véritallieit européen des contrats d’exploitation de

propriété intellectuelle.

Ainsi, dans le contexte de notre thése, la construcd’'un droit européen des contrats
d’exploitation constitue une proposition de solatiadéquate face au probléme de l'insuffisance

globale qui caractérise le cadre juridique actaeEerope.

87V. supranote n° 61.
8 These < thesigkaic= (pro)position, opinion que I'on tient pour vraieque I'on s’attache a défendre.

89 Cf. P. TORREMANS, « Cross-border licensing in the absesf a choice of law : is there a way forward th»J.
ROSEN (sous dir. de)ntellectual Property at the Crossroads of Tra@i&lward Elgar, 2012, p. 25 et s. et not. p. 31 :
« A Critical analysis of the problem, leading tpraposal. »

% Comp. J. HAGE, « Construction or ReconstructioBr? the Function of Argumentation in the LawMELPI
Working Paper Serielo 2011, 37, disponible sur : <www.ssrn.com>.
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12.- Cheminement.De maniére plus concréte, plusieurs pistes devébrd explorées. Tout
d’abord, la description dstatu quoen matiére de droit spécial des contrats d’exgtioih en
Europe semble nécessaire en tant que point detd#gaiotre analyse. Ceci implique I'analyse de
certaines Iégislations nationales spéciales ainsidge I'acquis communautaire relatif aux contrats
d’exploitation. Ensuite, la présentation de l'état actuel du ddms contrats d’exploitation en
Europe permettra d’identifier les problemes priacip, ou, en d’autres termes, les causes de
l'insuffisance actuelle. Une telle démarche présigepune appréciation critique dtatu quoen
matiere de droit spécial des contrats d’exploitgta® qui nous raméne au cceur du probleme étudié.
De méme, I'enjeu sera ici de rechercher et de ptésdes arguments en faveur d’un traitement
actif et prospectif de l'insuffisance actuelle, mafile démontrer la nécessité d’'une action de

(re)construction du cadre juridique actyalgmiere partie).

Mais, notre étude ne vise pas uniqguement a délgifeesoin de (re)construction du droit des
contrats d’exploitation des droits de propriétéliectuelle en Europe. Elle vise également a offrir
une proposition pour la (re)construction de ce @ergdeuxiéme partie) A cette fin, il semble utile

de déterminer en premier lieu les axes et les iatffgrcaractérisant I'action de (re)construction
proposée. Compte tenu de la complexité du paysaigikgue de I'Union européenne ainsi que de la
tendance vers un rapprochement des différentesteardu droit de la propriété intellectuelle, la
construction d’'un droit européen transversal destrats d’exploitation constitue la solution
adéequate face au probleme de l'insuffisance glohalecaractérise le cadre juridique actuel en
Europe. Certes, un souci de réalisme impose la priscompte des dangers et des difficultés de la
solution proposée, ce que nous tenterons de faigdwaliant sa faisabilité. La recherche de l'unité
dans la diversitéol mieux, la coexistence de l'unité et de la diwé)sen matiére de contrats
d’exploitation en Europe suscite en effet plusigqusstions. Compte tenu du besoin de respecter la
diversité et d’assurer la compatibilité d’un drodmmun avec I'ensemble des cultures juridiques
nationales et des différentes branches de la @tépmtellectuellel’'unitas devrait étre fondé sur
des dénominateurs communs qui seraient dégagés pesndifférents pbles de diversité qui
caractérisent la matiere des contrats d’explomatide méme, la Iégitimité de la (re)construction
proposée d’'un point de vue institutionnel devrgidlément étre garantie. Une fois franchie cette

étape, la proposition devra étre concréfisék ces fins, le cheminement de notre étude akmatir

%1 Cf. les propositions doctrinales relatives a I'eurapggtion d’autres catégories des contrats, D. VOINQO.
SENECHAL (sous dir. de)/ers un droit européen des contrats spécidiwarcier, 2012 ; M. B. M. LOOS, « Service
Contracts », January 26, 2010, disponible sur SSRéérn.com/abstract=1542506> ; M. HESSELINK, J.TRERS,
O. BUENO DIAZ, M. SCOTTON et M. VELDMAN Principles of European Law, Study Group on a Eusopeivil
Code Commercial agency, Franchise and distribution cacts (PEL CAFDC) Sellier, Bruylant, Staempfli, Oxford
University Press 2006.
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la recommandation de pistes concernant sa miseugrepet plus précisément, des pistes propres a

la (re)construction du droit des contrats d’expitiiin et & I'européanisation de celui<ci

Plan. Nous souhaitons plaider pour la (re)constructionddoit des contrats d’exploitation des

droits de propriété intellectuelle dans une permspeceuropéenne. Afin d’atteindre cet objectif,

nous observerons tout d’abord I'insuffisance duegadridique actuel des contrats d’exploitation en
Europe et nous tenterons de démontrer pourqua-cetlevrait étre traitée de maniére prospective.
Dans un second temps, partant du paysage jurigigdes impératifs caractérisant la production de
droit en matiere de propriété intellectuelle anséé I'Union européenne, c’est une proposition
pour la (re)construction du droit des contrats gleiation en Europe que nous envisagerons de

présenter.

Premiere partie : Le besoin de (re)construction duroit des contrats d’exploitation en Europe

Deuxieme partie: Une proposition pour la (re)constiction du droit des contrats
d’exploitation en Europe.

92 Cf. les interrogations posées par O. LANDO, « EuropPanate Law: Why, How, What and Who 2m L.
MOCCIA, The Making of European Private Law : Why, How, Wdrad Who Sellier, 2013, p. 1 s.
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PREMIERE PARTIE : LE BESOIN DE (RE)CONSTRUCTION DU CADRE
JURIDIQUE DES CONTRATS D'EXPLOITATION EN EUROPE.

-37-



13.- L'exploitation contractuelle des propriétés intetleelles intéresse les Iégislateurs nationaux et
le |égislateur européen. En effet, les contratgmlt@tation font I'objet d’'un encadrement |égal tan
au sein de la législation spéciale du droit dertaopété intellectuelle au niveau national qu’ainse

de I'acquis communautaire au niveau européen.

La présentation de I'encadrement des contrats tb@éapion en Europe constituera le point de
départ de notre analyse. Un tel choix semble éstfig par le caractére critique et prospectif de
notre étude : l'investigation au sein de la lédistaspéciale nationale et européenne en matiére de
contrats d’exploitation nous fournira les donnéésessaires quant a I'encadrement Iégal du droit
des contrats d’exploitation dans les ordres jutidgjexaminés, et plus précisément, sa structure et

son contenu.

La présentation datatu quoen matiére de droit spécial des contrats d’exploitaen Europe doit
étre solide et complete. Pour ce faire, nous nimoisekons a I'analyse de certains cas d’étude des
législations nationales spécifiques (Gréce, FraAlemagne, Royaume Uni) ainsi que de I'acquis

communautaire relatif aux contrats d’exploitation.

De méme, la présentation dans cette étude de &étatl du droit des contrats d’exploitation en
Europe, permettra d’identifier les principaux peghbkes ou, en d’autres termes, les causes de son
insuffisance actuelle. Par ailleurs, c’est a padiir droit existant qu’il est possible d'imaginer
'élaboration d’un droit futur. En prenant en cal&siation le caractére de notre étude, la
présentation de I'état du droit positif en matiéle droit spécial des contrats d’exploitation en
Europe permettra de mettre en exergue dans un greéemps les contours de I'insuffisance du

cadre juridique actuel et, de décrire, dans unrstemps, la maniere de traiter cette derniere.

Ainsi, nous allons d’abord dans cette premiéreigatablir un état des lieux du cadre juridique
spécial applicable aux contrats d’exploitation emdpe (Titre 1), avant de mettre en évidence les

défauts qui le caractérisent (Titre I1).
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Titre |.- L’état actuel du cadre juridique des

contrats d’exploitation en Europe.

14.-L’examen de I'état actuel du cadre juridique dastiais d’exploitation en Europe correspond a
une étude purement descriptivesdatu quorelatif au droit spécial de cette catégorie dedrats au
sein de I'Union européenne. Un examen completaelessémble des systémes juridiques au sein de
I'Union européenne (au moins 28 nationaux) ne pougte entrepris. Cette étude se fondera d’'une
part sur l'analyse d’'un échantillon des systemegligues nationaux, choisis en raison de leur
caractére représentatif, tant sur le plan géoggahique culturel (Grece, France, Allemagne,

Royaume-Uni), et d’autre part sur I'étude de I'asqgommunautaire en la matiere.

Nous examinons ainsi I'état actuel du cadre juddigles contrats au niveau national (Chapitre 1)

avant d’étudier le cadre juridique des contratxpl@tation au niveau européen (Chapitre II).
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CHAPITRE |.- LE CADRE JURIDIQUE DES CONTRATS
D'EXPLOITATION AU NIVEAU NATIONAL.

15.- Le présent chapitre a pour objet de présentestdéus quodu droit spécial des contrats
d’exploitation au niveau national. A cette fin, scallons étudier le contenu du cadre juridique des
contrats d’exploitation tel que consacré a I'heattielle par la législation spécidelu droit de la
propriété intellectuelle au sein des échantilloetenus constitués du droit hellénique, du droit
francais, du droit allemand et du droit britannigues résultats de cette étude seront utiliséamn t
que données empiriquiéspermettant de poursuivre le fil du raisonnement @u long de cette
thése.

La présentation dstatu quoen matiére de droit spécial des contrats d’exgion au niveau
national peut prendre appui surdamma divisicstructurelle caractérisant le droit de la progriét
intellectuelle. C’est pourquoi nous allons danspmemier temps étudier le cadre juridique des
contrats d’exploitation en matiére de droit d’aut€Bection 1) avant de procéder a I'examen du

cadre juridique des contrats d’exploitation en gratde droits de propriété industrielle (Sectian 2)

% Nous privilégions ainsi le choix épistémologique tdavailler sur les textes et pas sur les faite®tdécisions de
justice, choix propre a la tradition romaniste. $er point v. P. LEGRAND, « Sens et non-sens d’udecaivil
européen »RIDC, 4, 1996, p. 779 et s., not. p. 789 : « la traditirancaise se nourrit du travail sur les textek e
faisant, lasumma differenti@pistémologique qui sépare les droits romaniséssddoits deommon lawqui travaillent
eux, constamment et de maniére prolixe comme eni¢grant les jugements, sur des faits. » De ménieex@men se
base sur une analyse purement juridique, en dstdrenes, nous examinons la loi sous une perspddatierne. Sur ce
point, v. M.-W. HESSELINK, « A European Legal Saier? On European Private Law and Scientific Method
European Law Journal009, Vol. 15, No. 1, pp. 20-45, disponible s8R3I : <ssrn.com/abstract=1113450>, pp. 1-36
et not. p. 35: « There is no epistemic distinctimtween the kind of knowledge produced by therahiciences and
that by legal scholars, nor is there such a digtindetween traditional legal scholarship (frora thternal perspective)
on the one hand and the external perspectiveselathsuch as economic analysis of law, on therptitebetween the
study of national and more international partsheflaw like European law. »

%“Sur cette qualification, v. F. GOMEZ, « The emgiticnissing links in the Draft Common Frame of Refere »jn
MICKLITZ H., CAFAGGI F., European Private Law after the Common Frame of iRaefes Edward Elgar, 2010, p.
101 et s. et not. p. 102 s., a propos du Draft ComRrame of Referece.
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Section 1.- Le cadre juridique des contrats d’exalion en droit d’auteur.

16.- Nous allons étudier dans la présente section ssivegsent le cadre juridique spécial des
contrats d’exploitation du droit d’auteur au seasdjuatre systemes juridiques nationaux retenus :

le droit grec (81), le droit francais (82), le drallemand (83) et le droit britannique (84).

81.- En Grece.

17.-Le cadre juridique spécial hellénique des conulasploitation du droit d’auteur est consacré
par la loi n° 2121/199%, telle qu’elle est actuellement en viguBuintitulée « droit d’auteur, droits
voisins et questions culturelle¥’»Le droit contractuel d’auteur hellénique se divisn deux

parties : le « droit commun » et le « droit spésidies contrats d’exploitation du droit d’auteur.

La possibilité de conclure des contrats d’expl@tad’auteur est fondée en droit hellénique sur le
principe de la libre cessibilité du droit patrimain{art. 3 loi 2121/19935. En effet, selon Iarticle

% Articles 12-17 : « chapitre 3 : cession, explditat exercice » et articles 32-39 : « chapitreréglementation des
contrats et licences d’exploitation ».

% Pour une traduction en anglais, voir la base des onnékes WIPO lex,
<www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=186801wgsion historique).

9" FEK A’ 25/4.3.1993.

% Sur la cessibilité du droit patrimonial d’autewnjr par exemple, A. DESPOTIDOU, « Article 12rwL. KOTSIRIS,

E. STAMATOUDI (sous dir. de)l.oi de la Propriété intellectuelle, Interprétatiguar article, Ed. Sakkoulas, 2009, p.
313 ets. etnot. n° 5, p 317 ; L. KOTSIRpit d’auteur et acquis communautajré éd., Sakkoulas, 2011, n° 280, p.
206. Ceci étant, le droit d’auteur grec adoptegtlliapproche dualiste du droit d’auteur, voir IKOLOPOULOS,La
cession du droit patrimonial du droit d'auteuAthenes- Kommotini, Ed. Sakkoulas, 2005, p. 42 et A.
DESPOTIDOU, « Article 12 sn L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de), Loi da Propriété intellectuelle,
Interprétation par article, Ed. Sakkoulas, 200818 et s. et not. p. 313 et s. et not. n° 1, B.;3L. MELAS, « Autour
du probléme de la nature du droit d’auteuEEmMpD,1994, p. 501 et s. et les références sous notem°501. Comp.
S. STAVRIDOU,Le contrat de mise en gestion en droit d'auteukksalas 1999, p. 174 pour qui l'article 12 par. 1 de
la loi 2121/1993 établit un principe général desdmbté du droit patrimonial d’auteur qui a poubjectif I'intégration
théorique du systéme grec de la propriété littérafrartistique au sein d’'un modéle dogmatiquer ®ossi A. DIETZ,

« Ist das griechische Urheberrechtsgestz dualistger monistisch Konzipiert ?i» Mélanges Koumantos, Sakkoulas,
2004, p. 209 et s. ; G. NOUAROS- MICHAILIDES, « Aut du probléeme de la nature du droit d'auteUgzN, 1958,

p. 913.
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12 par. 1 de la loi 2121/1993,le droit patrimonial est cessible entre vifs mortis causa>’”,

contrairement au droit mord! qui est inaliénable entre vifs.

Pour ce qui nous intéresse, la partie générale tte h° 2121/199%2 prévoit deux types spéciaux
de contrats d’exploitation, a savoir, le « contfaxploitation » et la licence d’exploitation (A)n
régime particulier y est attaché (B).

A.- Les contrats et licences d’exploitation.

18.- Deux types de contrats d’exploitationSelon la loi 2121/1993 le droit d’auteur peut faire
I'objet soit de « contrats d’exploitatioaufdoeis exuerdiievong] » (art. 1381) soit de « licences
d’exploitation pideiec exuetallevong] » (art. 1382). Le choix du législateur grec estsex
original"®® Selon l'article 1381, « 'auteur peut concluresdmntrats par lesquels il confie & son
cocontractant, et ce dernier s’y obligeant, I'explion des prérogatives attachées au droit
patrimonial (contrats d’exploitation) ». De mémelos I'article 1382, « I'auteur peut autoriser un
tiers a exercer des prérogatives attachées au plitmonial (licences d’exploitation) ». Il en
découle qu'avec le «contrat d’exploitation » ligiltion d’exploitation est a la charge de
l'exploitant (article 1381 de la loi 2121/1993),0ed que la conclusion dune «licence
d’exploitation » a seulement un caractére permigaif. 1382 de la loi 2121/1998} 1l sera
possible d’affirmer I'existence d’'un contrat ou da&ilicence d’exploitation a travers l'interprétatio

du contrat en questidf.

% Sur ce point, v. a titre indicatif, L. KOTSIRISroit d’auteur et acquis communautajré® éd., Sakkoulas, 2011, n°
280, p. 206, n° 278, p. 204 et n° 296, p. 218 PASPOTIDOU, « Article 12 in L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI
(sous dir. de), Loi de la Propriété intellectuellgerprétation par article, Ed. Sakkoulas, 200848 et s. et not. n° 1,
p. 315 et les références et arréts concernés ; PRIKTOPOULOU- AGGELI, Ch. TSIGOUDroit d'auteur,
(Interprétation par entréesNomiki Vivliothiki, 2008, v° «cession du droit patronial entre vifs », p. 303.

100y art. 1282 loi 2121/1993.

101 Ceci ne signifie pas qu'il n'est pas soumis & de®nagements contractuels. V. surtout l'articled&6la loi
2121/1993.

192 es articles sont traduits par I'auteur, sauf neendifférente.

103 Critique sur ce choix v. M.-Th. MARINOSroit d’auteur, Sakkoulas, 2004, n° 487, p. 220, parlant de tindison
ayant en pratique une importance cruciale, qui edigeune confusion sémantique au sein de la quegigu traitée
théoriquement et systématiquement- de la transomisi® biens immatériels ». Par ailleurs, il estesow que I'origine
de cette distinction est tiroit francais(v. not. M.-Th. MARINOS Droit d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, p. 220, note n°
19) et A. DESPOTIDOU, « Article 13 i L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la Propriété
intellectuelle, Interprétation par articleed. Sakkoulas, 2009, p. 342 et s. et not. n° 84p) Toutefois, ceci n'est pas
exact, comme nous le verrons plus tard.

194 sur ce point, voir par exemple A. DESPOTIDOU, ¢de 13 »in L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),
Loi de la Propriété intellectuelle, Interprétatigoar article, Ed. Sakkoulas, 2009, p. 342 et s. et not. nN94,386-347
et les références et arréts y cités.

195 M.-Th. MARINOS, Droit d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 546, p. 242.
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En principe, les contrats et les licences d’expt@mh n’emportent pas de transfert du droit d’auteu
Par contre, ils ont une nature purement contrdetudls emportent transfert de jouissance et
déploient leurs effets uniquementer partes Toutefois, méme apres la conclusion desdits atmtr

le droit d’exploitation demeure au sein du patringodu concédant (I'auteur ou un autre titulaire) et
I'exploitant ou le licencié n’obtient qu’une simpie2ance contre le concédant (droit personnel), lui

permettant I'exercice des prérogatives transmiges

B.- Le régime spécial des contrats et licences gleiation.

19.-La loi 2121/1993 comprend certaines dispositiomiqdieres concernant tant le formalisme et
I'objet des contrats et licences d’exploitation des droits et les obligations des parties. Il faut
noter sur ce point que I'ensemble du disposititilédes contrats d’exploitation d’auteur est sous-
tendu par le souci de protéger I'auteur en tantpgrie faible de la transactifi C’est pourquoi la

19 voir 'exposé des motifs de la loi 2121/1993, it par D. MALAKASIS, Le droit d’auteur: loi 2121/93 et
exposé des motifs : interprétation de ses artidlemarques, exemples, commentaire, critique, 199396 ; A.
DESPOTIDOU, « Article 13 #n L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la Propriété intellectuelle,
Interprétation par article Ed. Sakkoulas, 2009, p. 342 et s. et not. n°% 84p et les arréts y cités ; G. KOUMANTOS,
Droit d’auteur, 8° éd., Ed. Sakkoulas, 2002, p. 324 ; L. KOTSIRD®pit d’auteur et acquis communautajré® éd.,
Sakkoulas, 2011, n° 277, p. 20U.;KOTSIRIS, Copyright law in Greecgelus, 2012, p. 149 ; I. NIKOLOPOULO&a
cession du droit patrimonial du droit d’auteukthenes- Kommotini, Ed. Sakkoulas, 20@&ssim,et not. p. 91-92, p.
156 et p. 277 ; A. DESPOTIDOU, « Article 13i» L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de).oi de la
Propriété intellectuelle, Interprétation par art&lEd. Sakkoulas, 2009, p. 342 et s. et not. n° 34p.

En jurisprudence, v. par exemple EfAth. 5919/201base de données Nomos, disponible sur:
<lawdb.intrasoftnet.com> ;MonProtAth 5091/2008, Banque de données juridiqueskratis, disponible sur
<www.dsanet.gr> (a propos d’'un contrat d’explodatexclusif-contrat d’édition).

Le caractére personnel du droit du cocontractardiceuncié simple est généralement admis en doctEnece sens, A.
DESPOTIDOU, « Article 13 #n L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la Propriété intellectuelle,
Interprétation par article Ed. Sakkoulas, 2009, p. 342 et s. et not. np1853 ; M.-Th. MARINOSDroit d’auteur,
Ed. Sakkoulas, 2004, n° 497, p. 223. Voir toutefdsTh. MARINOS, Droit des marquesAthénes, Ed. Sakkoulas,
2007, n° 544, p. 250. Voir aussfra n° 180sq.sur la controverse relative a la question de lareadu droit du licencié
ou cocontractant, surtout, exclusifdgoivroroinon »).

197 voir sur ce point, parmi d’autres,. DESPOTIDOU, « Les contrats d’exploitationin, ALAI-groupe hellénique,
L'ceuvre de Giorgos Koumantos et les questions ngueaines du droit d’auteyurAthénes, 7 mai 2010, Sakkoulas,
2011, p. 151 s. et not. p. 151 et note n° 2 ; M.NTARINOS, Droit d'auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 471, p. 213 ; D.
KALLINIKOU, « Droit d’auteur et droit civil »ChrID, 8/2009, p. 12 s. et not. p. 17.

Le caractere protecteur du régime spécial du draiiteur est I'expression d’'un « solidarisme cacttral » d’origine
étatique. Sur le protectionnisme en droit contrelcen général, en droit hellénique v. A. GEORGIADIBoit des
contrats,Partie spéciale, tom. I, Sakkoulas, 2004, n° 195p05-6.

Dans cette optique, le droit contractuel d’autedea similitudes avec le droit de consommation wdrmit du travail.
En ce sens, M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERHroit d’auteur, 2 éd., Dalloz, 2013, p. 546, note n° 3: « Le droit
d’auteur est présenté par certains comme un peoudu droit de la consommation; M. JOSSELIN-GALLLes
contrats d’exploitation de droit de propriété littére et artistique en droit international priv§SN Joly, 1995, p. 102,
note n° 325; D. KALLINIKOU, « Droit d’auteur et dit civil », ChrID, 8/2009, p. 12 s. et not. p. 13. Pour un
parallélisme entre auteur indépendant-partie damtrat d’exploitation et auteur salarié, partierdeontrat de travail,
Ch. GEIGER ealii, « Compte-rendu du colloque et cléturéamCh. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY
(dir), Perspectives d’harmonisation du droit d’auteur emrdpe coll. de I'IRPI, le droit des affaires, Litec,29, 2007,
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plupart des dispositions comprennent des reglegratipes (d’ordre public de protection) limitant
la liberté des parties a déterminer le contenwede dontrat. En effet, selon I'article 39 de landi
2121/1993, «les contrats qui dérogent aux disiposit relatives aux contrats d’exploitation
spéciaux, sont nuls dans la mesure ou leurs clam@sdéfavorables pour les auteul® »La
disposition de I'article 39 est d’application géaiér Elle couvre tant les dispositions du sixieme
chapitre (art. 32 s.) que celles du second chagdre 13-15). Il est a noter que les regles
protectrices ne s'appliqueront qu’en présence detdur. Tout titulaire secondaire sera alors, en
principe, toujours - évincé du protectionnisme emné par la 1df°. Sur cette base, une grande
partie des dispositions d’ordre public contenuessdi loi 2121/1993 ne concernent que les
contrats primaires, a savoir, les contrats coneluse I'auteur et I'exploitant-tiers (qualification
rationae personde Apres ces remarques introductives, nous allaaséer le contenu des regles

spéciales du droit contractuel d’auteur hellénique.

. Les régles de forme.
20.- L’article 14 al. £" prévoit que les contrats et les licences d’exatimih doivent étre constatés
par écritad validitatem'°. Toutefois, comme nous I'avons expliqué, cettenfalité ne concerne que

les contrats primaires, & savoir, ceux conclus larteur’. L'alinéa 2 du méme article le

p. 571 s. et not. p. 607 : « De ce point de vusijtismtion de I'auteur indépendant est donc effectient comparable a
celle du salarié. » ; B. MONTEL%gs contrats de représentation des ceuvres audallesuPUAM, 2001, pp. 41-43,
notes n° 60 et s., faisant des liaisons entre régieprotection en droit d’auteur et d’autres régimrotecteurs. Rapp
la proposition de M. Hoeren pour I'utilisation erod d’auteur des instruments prévus par la létimharelative a la
protection des consommateurs, Ch. GEIGERalii, « Compte-rendu du colloque de cléture»Ch. GEIGER, M.
BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY (sous dir. deRerspectives d’harmonisation du droit d’auteur ear@e coll. de
I'IRPI, le droit des affaires, Litec, t. 29, 20G¥,571 s. et not. p. 603.

Notons que le déséquilibre dans le cadre d’'un abutexploitation conclu entre I'auteur d’'un loggtiet I'utilisateur
final d’'un logiciel par exemple va dans le senseise. L'utilisateur final-consommateur est la mafftible de la
transaction. Sur cette base, le droit du consommateppliquera dans le cadre du droit contractieela propriété
intellectuelle.

198 | a nullité est relative et peut étre invoquée uaiment par l'auteur lui-méme. La nullité peut égadat toucher
uniguement une partie du contrat ou de la liceneeptbitation (comp. art. 181 Code civil grec). Sur point voir not.
A. DESPOTIDOU, « Les contrats d’exploitationim,ALAl-groupe helléniquel.'ceuvre de Giorgos Koumantos et les
guestions contemporaines du droit d’autefithénes, 7 mai 2010, Sakkoulas, 2011, p. 15f.<75 et les références
faites sous note n° 76 ; Th. CHIOU, « Music Licegsin the Cloud : The Greek Experiencé5RUR Int, 3/2014, p.
228 s. et not. note n° 32.

199 sur ce point voir not. I. NIKOLOPOULOS$A cession du droit patrimonial du droit d’autedtthénes- Kommotini,
Ed. Sakkoulas, 2005, p. 103: «il est certain Guemécessité sociale de protection de I'auteur tdomsla pierre
angulaire du droit d’auteur » ; A. DESPOTIDOUAwicle 13 »in L. KOTSIRIS, E STAMATOUDI (sous dir. de),oi
de la Propriété intellectuelle, Interprétation particle, Ed. Sakkoulas, 2009, n° 47, p. 371 ; M.-Th. MARIN@®oit
d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 524, p. 234.

10 sur ce point, A. DESPOTIDOU, « Article 14 i L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la
Propriété intellectuelle, Interprétation par artelEd. Sakkoulas, 2009, p. 374 et s. ; D. KALLINIKODKoit d’auteur
et droits voisins3e éd., Sakkoulas, 2008, n° 134, p. 204 ; L. KIBTS, Droit d’auteur et acquis communautajré®
éd., Sakkoulas, 2011, n° 277, p. 204, n° 301, B. Eh jurisprudence, v. par exemple EfAth 8138/20Bése de
données juridiques Isokratis, disponible sur <wvaartet.gr>.

M En ce sens, A. DESPOTIDOU, « Article 12wi. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de), Loi da Propriété
intellectuelle, Interprétation par article, Ed. Baldas, 2009, p. 313 et s. et not. n° 8, pp. 378:3.-Th. MARINOS,
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confirme : la nullité du contrat peut étre invoquésquement par l'auteur. Selon une opinion
doctrinale, elle devrait étre considérée commenunité partielle du contrat’:. Aucun mécanisme

d’enregistrement n’est prévu pour les contratsceintes d’exploitation du droit d’auteur en droit
hellénique. Il est également a mentionner que d&ddicle 17 de la loi 2121/1993, « le transfeet d

propriété sur le support matériel original, uneieage celui-ci ou un exemplaire, au sein duquel
I'ceuvre a été incorporée, n'entraine pas le trandie droit d’auteur et ne confere pas au nouvel
acquéreur des pouvoirs d’exploitation de I'ceuvrd'elprit, sauf accord contraire constaté par écrit

et conclu avec le titulaire initial du droit patomal. »

......

. La divisibilité du droit concédé : contrats et linees d’exploitation complets ou partiels.

21.- Les contrats et les licences d’exploitation peuv@iné complets ou partiels (art. 1581 loi
2121/1993)** en suivant une lectura contrario de la disposition de larticle 1581 de la loi
hellénique n° 2121/1993, qui établit le principedigsibilit¢ du droit patrimonidf*. Selon cette
disposition, « la cession du droit patrimonial aose les contrats et licences d’exploitation petve
étre limités quant aux pouvoirs, a I'objectif, adlarée, a la portée territoriale et a I'étendueaox
modes d’exploitation ». Il est possible a partir agte disposition de dégager la définition des
contrats et des licences d’exploitation completspattiels. Ainsi, un contrat ou une licence sont
complets lorsqu'’ils accordent la jouissance dutditduteur au cocontractant ou au licencié sans
aucune limitation. Plus précisément, un contratioel licence d’exploitation sont illimités lorsqg'il
portent sur I'ensemble des prérogatives (patrimes)jadu droit d’auteur et imposent ou autorisent
I'exploitation du droit transmis par tout mode d¥oitation, pendant toute la durée de la protection

et sans aucune limitation territoriale. Au con&aiun contrat ou une licence est partiel lorsqu’il

Droit d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 533, p. 237 ; L. KOTS|@%®it d’auteur et acquis communautajré® éd.,
Sakkoulas, 2011, n° 277, p. 204, n° 303, pp. 21®:24. MARKELLOU, Les contrats d’exploitation de droit d'auteur
en droit comparé ( Allemagne, France, Grédbgse Montpellier 11, 2009, n° 147, pp. 91-9dext références qui sont
cittes ; P. KORIATOPOULOU- AGGELI, Ch. TSIGOWroit d'auteur, (Interprétation par entréesiNomiki
Vivliothiki, 2008, v° « exploitation du droit patrionial », pp. 175-176. En jurisprudence, voir paersple, AP
1720/2004PoinDik, 2/2005, p. 160, obs. Nouskalis.

Voir toutefois, Rapport introductif de la loi 212803in D. MALAKASIS, Le droit d’auteur: loi 2121/93 et exposé
des motifs : interprétation par article, remarquesemples, commentaire, critique, 1993, p. @éntra aussi G.

KOUMANTOS, « Régles générales sur les contrats mhét d’auteur dans la nouvelle loi helléniquePsopriétés

intellectuelles,Mélanges A. FrancqrDalloz, 1995, p. 311 s. et not. p. 313, pour qfiLacloi 2121/1993] a donc
introduit une régle générale imposant la formetégoour tout acte juridique relatif au transfertaet contrat ou la
licence d’exploitation du droit d’auteur [...] » ; IKOTSIRIS, Droit d’auteur et acquis communautajré” éd.,

Sakkoulas, 2011, n°® 302, p. 220, pour qui les soudrats et sous-licences sont soumises au mémalieme.

M2 sur les conséquences du non respect du formalisirea titre indicatif, A. DESPOTIDOU, « Article4l», in L.

KOTSIRIS, E STAMATOUDI (sous dir. de)l.oi de la Propriété intellectuelle, Interprétatiopar article, Ed.

Sakkoulas, 2009, n°® 1&, p. 382 et s.

113 voir A. DESPOTIDOU, « Article 13 5n L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la Propriété
intellectuelle, Interprétation par articl€ed. Sakkoulas, 2009, p. 342 et s. et not. n° 34p.

14 Pour un commentaire sur cette disposition v. parmitres ; L. KOTSIRISDroit d’auteur, Sakkoulas, 5éd. 2010,
n° 276, p. 202.
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comprend ung® ou plusieurs limitations « quant aux prérogativied:objectif, & la durée, a la
portée territorial€® et & I'étendue ou aux modes d’exploitation ». Ketque les différents types de
limitations susmentionnés peuvent s’appliquer deiéra alternative ou cumulative & un contrat ou

une licence d’exploitation.

Il semble également pertinent de mentionner symoget que la divisibilité du droit d’auteur, quant
aux prérogatives du droit patrimonial, présentexd@ueaux successifs. D’une part, un contrat ou
une licence d’exploitation peut porter séparémant e ou plusieurs prérogatives du droit
patrimonial (pouvoirs ou droits d’exploitation, §évoicc # dikaduara »))**’ énumérées (de
maniére indicative) par larticle 3§84-6 de la loi 2121/1993% Dautre part, ces mémes
prérogatives sont susceptibles d'étre limitées gadaur étendue’ et/ou les modes d’exploitation
afférent$?°. Nous pouvons citer pour exemples des modes digafibn (ou « sous-prérogatives »

[vmo-eéovaiec]*®?) les diverses formes d'éditii, les diverses formes d'adaptatioh

15 En fait, I'existence d’'une seule limitation paraoglles envisageables dans un contrat ou une licdes@loitation
est suffisante pour qualifier le contrat de partielsur ce point A. DESPOTIDOU, « Article 12mL. KOTSIRIS, E.
STAMATOUDI (sous dir. de)loi de la Propriété intellectuelle, Interprétatiquar article, Ed. Sakkoulas, 2009, p. 312
ets. etnot.n°5, p. 318.

18 Syr les limitations temporelles et territorialesnG. KOUMANTOS, Droit d’auteur, 8° éd., Ed. Sakkoulas, 2002, p.
213 ; M.-Th. MARINOS,Droit d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 501, p. 225 ; I. NIKOLQR®@S, La cession du
droit patrimonial du droit d’auteurAthenes- Kommotini, Ed. Sakkoulas, 2005, p. 115 DESPOTIDOU Nature et
fonctionnement du contrat d’éditioBakkoulas, 2003, p. 54.

17 sur ce point, il faut noter que la terminologidlisgée par la loi 2121/1993 & propos des prérogatistu droit
patrimonial est fluctuante. Selon Il'article 182 Ilddoi 2121/1993 « cedroits [a savoir, le droit patrimonial et le droit
moral] comprennent lgzrérogativesprévues aux articles 3 et 4 de la présente IGependant, au sein de I'article 3 81
de la méme loi, les termes « droits » et « préregab sont interchangeables : « Le droit patrimbobnfére aux
auteurs notamment farérogative(droit) [...] ». Sur ce probléme v. notamment |. NIKOLOPQDS, La cession du
droit patrimonial du droit d’auteurAthenes- Kommotini, Ed. Sakkoulas, 2005, p. 74{7le®références y citées.

18| s’agit notamment du droit de reproduction, degtiction, d’adaptation, de distribution... Sur cénpovoir not. A.
DESPOTIDOU, « Article 12 sn L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la Propriété intellectuelle,
Interprétation par article Ed. Sakkoulas, 2009, p. 312 et s. et not. n° 8173 ; G. KOUMANTOSDroit d’auteur, 8°
éd., Ed. Sakkoulas, 2002, p. 211 et s. ; A. DESBXOU, Nature et fonctionnement du contrat d’éditi@akkoulas,
2003, p. 18, note n°® 13.

19| "étendue de la transmission d’une prérogativelahit d’auteur correspond & la quantité de I'exlidn autorisée
ou imposée par la licence ou le contrat d’explmtatrespectivement. Voir sur ce point, G. KOUMANTO3oit
d’auteur, 8° éd., Ed. Sakkoulas, 2002, p. 213, pour qui toigede telles limitations quantitatives n’ont pas affet
absolu ;ibid. p. 214 ; A. DESPOTIDOWUNature et fonctionnement du contrat d’éditi@akkoulas, 2003, p. 54. En
jurisprudence, CA Athénes, 7632/2005, base de dmnrsokratis, disponible sur: <www.dsanet.gr> iition
quantitative a la reproduction de toiles).

120 En ce sens, voir le Rapport introductif de 1a2®21/1993, p. 3 ; M.-Th. MARINOS)roit d’auteur, Ed. Sakkoulas,
2004, n° 502, p. 223 ; D. KALLINIKOUDroit d'auteur et droits voisins3e éd., Sakkoulas, 2008, n° 135, p. 205,
parlant de la divisibilité du droit patrimonial @es pouvoirs dont il est composé ; A. DESPOTIDOWyticle 12 »,in

L. KOTSIRIS, E STAMATOUDI (sous dir. de).oi de la Propriété intellectuelle, Interprétatigmar article, Ed.
Sakkoulas, 2009, p. 312 et s. et not. n° 5, p.;3A7*Th. MARINOS, « Le démembrement des pouvoirsderit des
marques — en méme temps quelques remarques gargli@étation du contrat de licence de marqubkE, 2005, p.
660.

2L pour I'utilisation de ce terme voir A. DESPOTIDQNature et fonctionnement du contrat d’éditi@akkoulas,
2003, p. 55; G. KOUMANTOSDroit d’auteur, 8° éd., Ed. Sakkoulas, 2002, p. 212 ; M.-Th. MARINGS, e
démembrement des pouvoirs en droit des marquesméare temps quelques remarques sur l'interprétdiiocontrat
de licence de marque BEE, 2005, p. 660.
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'exploitation de musique par le biais des platefes basées sur la technologie du nuage
informatique (« real » cloud music servicgd’. La divisibilité du droit patrimonial en modes
d’exploitation n’est pas illimitée. Elle est valabbrsque la « partie » concédée correspond a une

forme d'utilisation concréte et techniquement ergmniquement indépendaffte

Il faut aussi noter que toutes les limitations sestionnées (matérielles, temporelles,
territoriales...) ont un effet absolaria omneg?®. Ceci étant, la violation des limitations imposées
par le contrat par I'exploitant ou le licencié emtfre autres, un acte de contrefdébrPar contre,
des limitations se référant seulement aux aspeetd’eaploitation non couverts par le droit
patrimonial d'autedf®, telles que les limitations concernant certaineodalités de
commercialisation de I'ceuvre de I'esprit (par extampa fixation du prix des exemplaires), n’ont

qu’un effet inter parteé®

122 pour des illustrations v. S. RAIMONDa qualification du contrat d’auteyiColl. IRPI n° 34, Litec 2009, n° 265, p.
177.

12 Tels que, par exemple, lesequel »le «prequel», le «spin off »en matiére des ceuvres audiovisuelles.

124 y/oir sur ce point Th. CHIOU, « Music Licensingtime Cloud : The Greek ExperienceGRUR Int, 3/2014, p. 228

S.

125 En ce sens L. KOTSIRIRroit d’auteur et acquis communautajré® éd., Sakkoulas, 2011, n° 280, p. 206 ; M.-Th.
MARINOS, Droit d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 503, p. 225 ; A. DESPAUD Nature et fonctionnement du
contrat d’édition,Sakkoulas, 2003, p. 55, note n° 154 et p. 57 JKOLOPOULOS,La cession du droit patrimonial
du droit d’auteur,Ed. Sakkoulas, 2005, p. 115 ; Th. CHIOU, « Musicdnsing in the Cloud : The Greek Experience »,
GRUR Int, 3/2014, p. 228 s. et not. 233 s.

Du point de vue du droit comparé, voir I'arrét deCour Supréme allemandBundesgerichtshgftdu 5 juin 1985,
GEMA-Vermutung,IGRUR1986, p. 62, cité par A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LBS-SCHLOETTER,Traité de la
Propriété Littéraire et Artistique4"™ éd., Litec, 2012, n° 665, p. 588 ; H. VANHEES, & hrotection des auteurs
s’engageant par des contrats individuels », Rapgmge au Congrés de I'’ALAI de Montebello, sept 1.99uébec, Y.
Blais, 1998, p. 99, considérant qu’'un mode d’expt@n au sens de la loi doit s’entendre comme umode bien
défini, concret, autonome, techniquement et écoqoement indépendant », cité par M. VIVANT, J.-M.
BRUGUIERE, Droit d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, p. 585, note n° 6. Comp. entdrancais, voir A. LUCAS, H.-J.
LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTER Traité de la Propriété Littéraire et Artistiqud;™ éd., Litec, 2012, n° 665, p.
588. Cf. toutefois S. RAIMOND La qualification du contrat d’auteurColl. IRPI n° 34, Litec 2009, n° 43, p. 43, pour
qui le seul critére objectif pour la reconnaissades modes d’exploitation autonomes est uniquettiadépendance
technique.

126 En ce sens, A. DESPOTIDOWature et fonctionnement du contrat d’éditidakkoulas, 2003, p. 56. Ces
limitations sont souvent appelées des «limitatinhgrentes». Ceci confirme I'absence de principautaerus clausus
en droit d'auteur (comme en matieére de propriétellactuelle en général) : la volonté contractuebé susceptible de
produire des démembrements du droit patrimonialffat @rga omnes.Sur ce point voir par exemple M.-Th.
MARINOS, Droit d’'auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 501, p. 225 ; M. MARINGS,e principenumerus clausuen
droit des biens immatériels- a une incidence suoatare juridique de la licence d'utilisation derquee », Anniversaire
Ap. Georgiadis, Tom. Il, Sakkoulas, 2006, p. 1575.epassimet surtout, pp. 1597-1598 ; L. KOTSIRIByoit
d’auteur et acquis communautajré éd., Sakkoulas, 2011, n° 280, p. 206 et n° 29218.; |. NIKOLOPOULOS] a
cession du droit patrimonial du droit d'autedd. Sakkoulas, 2005, p. 115, note n° 185 ; A. DEBEIPOU, Nature et
fonctionnement du contrat d’éditioBakkoulas, 2003, p. 54.

127 pour un exemple en jurisprudence (dépassemerdtdadue de I'exploitation autorisée par le confranir EfAth.,
7632/2005, Banque des données Isokratis, disposilsle<www.dsanet.gr>.

128 A, DESPOTIDOU Nature et fonctionnement du contrat d’éditi&akkoulas, 2003, p. 57, note n° 162.

129 En ce sens, I. NIKOLOPOULOSA cession du droit patrimonial du droit d’autedtd. Sakkoulas, 2005, p. 115 ;
A. DESPOTIDOU Nature et fonctionnement du contrat d'éditi®akkoulas, 2003, p. 57.
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La loi prévoit également quelques régles spécidletinterprétation permettant de déterminer la
portée des contrats et licences d’exploitationaskence d’accord des parties ou en cas de Haute
Plus précisément, selon l'article 1582 de la I®221993, « si la durée [...] des contrats ou de la
licence d’exploitation n’est pas déterminée, edleadimitée a cing ans, sauf si les usages préwvoien
une solution différente.’¥ De méme, selon l'article 1583, «si la portéeitmmale [...] des
contrats ou de la licence d’exploitation n'est pl@serminée, il sera considéré qu’elles ne seront
valables que dans le pays de leur conclusidh Enfin, I'article 1584 consacre le principe de la
transmission finalisée du droit patrimonial. Seloa principe, «si I'étendue et les modes
d’exploitation, dont convienneft..] le contrat ou la licence d’exploitation, ne sqas définis, on
considere alors qu’ils couvrent [I'étendue et les deso d’exploitation nécessaires a
I'accomplissement du but poursuivi par le contratalicence d’exploitation’s*

Les regles d'interprétation précitées s’appliqueettainement pour les contrats et licences
d’exploitation primaires. On peut toutefois s’integer si ces dispositions sont applicables
également aux contrats d’exploitation second&itef a pu cependant étre admis que I'art. 1584
consacre une théorie d’application générale, quimad également étre transposée par analogie aux

contrats secondaire§

. L’exclusivité de I'exploitation imposée ou autorigé contrats et licences exclusifs et non

exclusifs.

22.-Selon I'art. 1383 al®lde la loi 2121/1993, « les contrats et les licertezploitation peuvent
étre exclusifs ou non exclusifs*5Daprés la définition légale, « les contrats eefices exclusifs
attribuent au cocontractant le droit d’exercergesrogatives sur lesquelles portent le contrataou |

licence a I'exclusion de toute autre personne % (883 al. 2 loi 2121/1993). Dans les faits,

130 Ces reégles évincent I'application de la dispositite I'art. 15 § 4 loi 2121/1993. Sur la relatiam principe de la
finalité de la transmission avec les régles d'itétation des art. 15 par. 2 et 3 loi 2121/199%, oKOTSIRIS, Droit
d’auteur et acquis communautajré éd., Sakkoulas, 2011, n° 307, p. 224.

131 Sur ce point voir par exemple D. KALLINIKOWDroit d’auteur et droits voisins3e éd., Sakkoulas, 2008, n° 136, p.
206.

132 5ur ce point, M.-Th. MARINOSDroit d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 520, pp. 231-232.

133 Sur ce point voir M.-Th. MARINOSDroit d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 517, p. 231 ; en juridence, voir par
exemple, MonProtAth 15808/199BEmpD pp. 581-583, note N. Rokas.

134 sur ce principe, voir not. L. KOTSIRIByoit d’auteur et acquis communauta;jré éd., Sakkoulas, 2011, n° 280, p.
206 et n° 305, p. 222 et s.; M.-Th. MARINOBroit d’'auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 5®&t, p. 226 s. En
jurisprudence, voir par exemple, EfAth. 8532/20DEE, 2007, p. 924, obs. Kyprouli.

135 Voir sur ce point, A. DESPOTIDOU, « Article 15im, L. KOTSIRIS, E STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la
Propriété intellectuelle, Interprétation par art&glEd. Sakkoulas, 2009, p. 390 et s. et not. n° 381p.et n°47, p. 417.
136 Sur ce point, voir notamment A. DESPOTIDOU, « &l 15 »,in L. KOTSIRIS, E STAMATOUDI (sous dir. de),
Loi de la Propriété intellectuelle, Interprétatiquar article, Ed. Sakkoulas, 2009, p. 390 et s. et not. n° 26.

137 Sur ce point, voir parmi d’autres, A. DESPOTIDQUArticle 13 »in L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir.
de),Loi de la Propriété intellectuelle, Interprétatiqrar article, Ed. Sakkoulas, 2009, p. 342 et s. et not. 8§.80. 348
ets.
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I'exclusivité est en principe totale : elle conaeggalement le titulaire (primaire ou secondaire) d

droit d’auteut®® En revanche, «les contrats etles licences neclusives attribuent au
cocontractant le droit d’exercer les prérogatiamsiquelles se réferent le contrat ou la licence, en

concurrence avec l'auteur et autres cocontracta(ast. 1383 al. 3 loi 2121/1993)*°.

La détermination du caractere simple ou exclusitdotrat ou de la licence d’exploitation est en
général une question d'interprétation du contracausé®. L'article 1384 de la loi 2121/1993,
établit une regle d’interprétation selon laquelleen cas de doute, le contrat et la licence

d’exploitation seront non exclusifé*
. La réemunération contractuelle des contrats et deshces d’exploitation.

23.- La loi 2121/1993 comprend des dispositions spéciaddatives au prix des contrats et des
licences d’exploitation. Selon Ilarticle 3281 al’ He la loi 2121/1993, «le prix, que le
cocontractant doit acquitter & I'auteur pour leesguridiques relatifs & [.24* la concession d’une
licence du droit patrimonidl® ou & certaines prérogatives attachées a celup@ndra
obligatoirement la forme d’un pourcentage, dortalex est librement défini par les partie¥*>Pe
méme, « la base de calcul du pourcentage est tgestile I'ensemble des recettes brutes, ou des
dépenses ou encore par la combinaison des reeeties dépenses brutes sans exception, réalisées

par I'activité du cocontractant et provenant degleitation de I'ceuvre », art. 3281 af'® Ceci

138 En ce sens, A. DESPOTIDOU, « Article 13 L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de).oi de la
Propriété intellectuelle, Interprétation par art&l Ed. Sakkoulas, 2009, p. 342 et s. et not. n°pl0350 et les
références y citées; P. KORIATOPOULOU-AGGEIles limitations contractuelles sur I'exploitationu ddroit
d’auteur, Sakkoulas, 1994, pp. 7-8. Sur la référence espre&mnt pour I'auteur (partie d'un contrat ou licerexclusif
primaire) que le titulaire secondaire, voir P. K@RDPOULOU- AGGELI, Ch. TSIGOU,Droit d'auteur,
(Interprétation par entréesNomiki Vivliothiki, 2008, v° « exploitation du dropatrimonial », p. 174. Cette exclusivité
a elle aussi, avec d’'autres éléments, contrib@écarntroverse sur la nature juridique du droit'éeploitant ou licencié
exclusif. Voirinfra n° 180sq

139 Sur les contrats et licences non exclusifs, voir BESPOTIDOU, «Article 13 »n L. KOTSIRIS, E.
STAMATOUDI (sous dir. de)loi de la Propriété intellectuelle, Interprétatiquar article, Ed. Sakkoulas, 2009, p. 342
et s. et not. n° 16, p. 353.

140 En ce sens, A. DESPOTIDOU, « Article 13m L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de).oi de la
Propriété intellectuelle, Interprétation par art&lEd. Sakkoulas, 2009, p. 342 et s. et not. np8.3@8-349 ; M.-Th.
MARINOS, Droit d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 490, p. 220.

141 pour une illustration v. MonProtAth. 12728/199EE, 1997, p. 829.

12 Sur ce point il y a une faute d’orthographe dantekte de la dispositior[« v avabeon adeia exuetddicvone »).
Comp. A. DESPOTIDOU, « Article 32 L. KOTSIRIS, E STAMATOUDI (sous dir. de).oi de la Propriété
intellectuelle, Interprétation par articlé&sd. Sakkoulas, 2009, p. 637 et s. et not. p. 637.

143 || est curieux que larticle 32 par. 1 de la I6i 21.21/1993 fasse référence uniquement a la cessianx licences
d’exploitation et ne mentionne pas les contratgpl@tation.

144 Sur ce point, voir L. KOTSIRIDroit d’auteur et acquis communautaijré éd., Sakkoulas, 2011, n° 303, p. 220.
145 Traduction offerte par M. MARKELLOUI e contrat d’exploitation d’auteur : Vers un droit digeur conctractuel
européenlLarcier, 2012, p. 362.
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étant, la loi hellénique consacre le principe drergubli¢*® de la rémunération proportionnelle de
l'auteur**” pour tous les contrats d’exploitation du droitwd&ur (pour ce qui nous intéresse, le
contrat ou la licence d’exploitatiof§. La loi prévoit toutefois une série d’exceptionspaincipe de

la rémunération proportionnetf@ Plus précisément, selon larticle 3281 af, 8 de maniére
exceptionnelle, la rémunération peut étre forfestdians les cas suivants : a) il n’est pas posdible
déterminer la base de calcul de la rémunératiopgtionnelle ou les moyens de contrdle pour
I'application du pourcentage font défaut ; b) I&penses requises pour le calcul et le contrble sont
disproportionnées par rapport a la remunératiorvguétre percue ; c) la nature et les conditions de
I'exploitation rendent I'application du pourcentamepossible, surtout lorsque la contribution de
I'auteur ne constitue pas un élément essentieledsdmble de I'ceuvre issue de I'esprit ou lorsque
I'utilisation de I'ceuvre présente un caractere sdaire par rapport a I'objet de I'exploitation. » D
méme, selon l'article 3282 de la loi 2121/1993aedord obligatoire sur la proportionnalité de la
rémunération, tel que visé au paragraphe précédentoncerne pas les ceuvres créées par des
salariés en exécution d'un contrat de travail, gesgrammes d’ordinateur et tout genre de
publicité. »>°

Le caractére obligatoire de la rémunération prapanelle est justifié par I'acceptation par I'auteu
de participer aux bénéfices de I'exploitation éauigue de I'ceuvrE®. Ceci dit, il pourrait étre
soutenu que les contrats d’exploitation d’auteumpgennent, en principe, une obligation
généralisé®? a la charge du cocontractant (exploitant ou lig@®nde paiement d’'un prix, en
principe, proportionné?®. Toutefois, il faut admettre ques contrats et licences gratuits ne quas
exclus. En effet, I'article 32 de la loi 2121/198@blit un principe concernant la détermination du
prix de tout contrat portant sur les droits patmmaoix. Or, ce principe s’applique uniquement

lorsqu’une rémunération est prévue par le conEatpratique, les parties peuvent opter pour un

15 En ce sens, voir L. KOTSIRISroit d’auteur et acquis communautajré® éd., Sakkoulas, 2011, n° 296, p. 218 ; D.
KALLINIKOU, Droit d'auteur et droits voisins3e éd., Sakkoulas, 2008, n° 141, p. 209 ; P. KORIPOULOU-
AGGELI, Les limitations contractuelles sur I'exploitation droit d’auteur Sakkoulas, 1994, p. 127.

147y, les termes utilisés par la loi « le prix, qeecbcontractardoit acquittera I'auteur ... ».

18 En ce sens, G. KOUMANTOS, « Régles généralesesucdntrats de droit d’auteur dans la nouvell@édiénique »,
Propriétés intellectuelledviélanges A. Francqgmalloz, 1995, p. 311 s., p. 314.

149 Au-dela des exceptions prévues a propos des t®ntexploitation spéciaux (art. 33 s. loi 2121/3R9

150 Traduction offerte par M. MARKELLOUI e contrat d’exploitation d’auteur : Vers un droit digeur conctractuel
européenlLarcier, 2012, p. 362.

151, KOTSIRIS,Droit d’auteur et acquis communautajré éd., Sakkoulas, 2011, n° 280, p. 206 ; A. DESPGDUD
« Article 32 »,in L. KOTSIRIS, E STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la Propriété intellectuelle, Interprétatigpar
article, Ed. Sakkoulas, 2009, p. 637 et s. et not. n° 83p.

132G, KOUMANTOS, « Régles générales sur les conttatdroit d’auteur dans la nouvelle loi helléniqu@®sopriétés
intellectuellesMélanges A. Franggalloz, 1995, p. 311 s. et not. p. 316.

133 v/oir en ce sens, M.-Th. MARINO®roit d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 552, pp. 244-245.
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contrat sans contrepartie financiéfell est significatif que les licences libres sdigualifiées de
licences d’exploitation au sens de I'article 13aloi 2121/199%°

o L’obligation d’exploiter.

24.- Comme nous l'avons vu, l'obligation d’exploiter eah élément essentiel du contrat
d’exploitation (art. 13 par. 1 loi 2121/199%) De méme, selon l'article 1585 de la loi 2121/1993
« dans toute hypothese [...] de concession de licef@eploitation exclusive, la personne qui
acquiert le droit ou la licence est tenue, danslélai raisonnable, de rendre I'ceuvre accessible au
public par la forme d’exploitation appropriée. » tt€edisposition établit une obligation de
publicatiort®” pour tout licenci&® exclusif au niveau de I'exploitation primaire. @etlisposition a
pourobijectif de protéger les intéréts pécuniaires etamode I'auteur® et d'« exclure les cas ot le
transfert du droit d’auteur aurait comme résultat ¢comme objectif de la part de I'acquéreur) le
maintien de I'ceuvre en dehors du patrimoine cultaceessible au public!®® Toutefois, il est
admis en doctrine que cette disposition est suppléElle peut donc étre écartée par un accord

contraire des partié%.

154 En ce sens A. DESPOTIDOU, « Article 32in, L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de).oi de la
Propriété intellectuelle, Interprétation par artel Ed. Sakkoulas, 2009, n° 3, p. 640 ; I. KARAKOSTASArticle
60 »,in Code civil: Principes Généraux (Articles 127-28®omiki Vivliothiki, 2006, p. 361 et s. et not. %12, p.
366 ; déja G. BALISPrincipes généraux du droit ciyil961, pp. 81-82. Comp. G. KOUMANTOByoit d’auteur, 8°
éd., Ed. Sakkoulas, 2002, p. 191, note n° 458nfva n° 194sq.sur la question de savoir si I'obligation de paiatae
prix est un élément essentiel des contrats etdesd’exploitation.

155y, en ce sens, D. KALLINIKOU, Th. KAROUNOS, M. PAPOPOULOS, « Les Licence€reative commons
grecques »DIMEE, 2007, p. 377 s. et not. p. 384 ; D. KALLINIKOU Dxoit d’auteur et droit civil »ChrID, 8/2009,
p. 12 s. et not. p. 25.

%6 Sur ce point, A. DESPOTIDOU, « Article 151 L. KOTSIRIS, E STAMATOUDI (sous dir. de).oi de la
Propriété intellectuelle, Interprétation par arte&glEd. Sakkoulas, 2009, p. 390 et s. et not. n° 4818.

137 G. KOUMANTOS, « Régles générales sur les conttatdroit d’auteur dans la nouvelle loi helléniqu@sopriétés
intellectuellesMélanges A. FranggrDalloz, 1995, p. 311 s., et not. p. 318. Comp. DTSIRIS, Droit d’auteur et
acquis communautaires® éd., Sakkoulas, 2011, n° 301, p. 219, parlant e’drobligation positive d’exercice [du
droit] » ; P. KORIATOPOULOU- AGGELI, Ch. TSIGOUDroit d'auteur, (Interprétation par entréesNomiki
Vivliothiki, 2008, v° «cession du droit entre vifs p. 177, qui parlent d'une «obligation de reation
d’exploitation ».

1%8 Certes, la contradiction entre I'art. 15 par. Bagt. 13 par. 2 est évidente. Voir en ce sens,Thl. MARINOS, Droit
d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 526, p. 234 ; A. DESPOIUD « Article 15 »jn L. KOTSIRIS, E STAMATOUDI
(sous dir. de)lLoi de la Propriété intellectuelle, Interprétatiguar article, Ed. Sakkoulas, 2009, p. 390 et s. et not. n°
50, p. 419.

19 En ce sens, P. KORIATOPOULOU- AGGELI, Ch. TSIGQORtpit d’auteur, (Interprétation par entréesNomiki
Vivliothiki, 2008, v° « cession du droit entre vifs p. 177. Comp. A. DESPOTIDOU, « Article 15im|. KOTSIRIS,

E. STAMATOUDI (sous dir. de)..oi de la Propriété intellectuelle, Interprétatigrar article, Ed. Sakkoulas, 2009, n°
48, p. 418, pour qui le risque de confusion ergréilnension patrimoniale et morale de la dispasiést évident.

180 G. KOUMANTOS, « Régles générales sur les conttatdroit d’auteur dans la nouvelle loi helléniqu@sopriétés
intellectuelles,Mélanges A. Francon, Dalloz, 1995, p. 311 et snait p. 312 s. Comp. D. KALLINIKOUDroit
d’auteur et droits voisins3e éd., Sakkoulas, 2008, n° 138, pour qui ceggodition renforce la position de l'auteur a
I'encontre de son cocontractant.

181 En ce sens, M.-Th. MARINOS)roit d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 526, p. 234 ; A. DESPQIUD « Article
15 »,in L. KOTSIRIS, E STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la Propriété intellectuelle, Interprétatiquar article,
Ed. Sakkoulas, 2009, p. 390 et s. et not. n° 514pp-420. Comp. aussi MPrAth 15808/1999 (préelprslaquelle le
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o Transmissibilité des droits transmis par contrat tisence d’exploitation.

25.-La loi 2121/1993 contient une disposition partietdi concernant la transmissibildés droits
transmis par contrat et licence d’exploitation.dPpmécisément, selon I'article 1386, « les droés d
la personne chargée de I'exploitation ou qui aatjlaepossibilité d’exploitation ne peuvent pasétr
cédés entre vifs sans le consentement de I'auwte@onformément a cette disposition d’ordre
public, en I'absence de consentement de l'auteucession du droit de I'exploitant ou du licencié
(exclusif ou non exclusif?) sera nullé®® Or, le refus de l'auteur d'autoriser la rétroa@sslu droit

du cocontractant devra étre diment justifiéCe refus sera pailleurs contrdlé par lerincipe de

la bonne fdi® et la sanction de I'exercice abusif du droit (281 Code civil grec¢§®. Notons que
selon l'article 14 de la loi 2121/1993, le consemat de I'auteur pour le transfert du droit de son
cocontractant & un tiers doit &tre constaté pat'&ciDans tous les cas, la disposition en question
ne s’appliqgue qu’au niveau de I'exploitation prineaiLes rétrocessions du droit réalisées au niveau

secondaire ne doivent pas étre préalablement séésrpar I'autelit®

La disposition de l'article 1386, démontre quedeastrats et licences d’exploitation se caractétisen

en principe par un caractéreuitu personna€®. Laratio de la régle est la protection de I'auteur et

concept de cession est de maniére générale incilmepatvec I'obligation d’exploitation. Arrét citéap A.
DESPOTIDOU, « Article 12 sn L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la Propriété intellectuelle,
Interprétation par article Ed. Sakkoulas, 2009, p. 312 et s. et not. nH1323.

182 3ans distinguer, D. KALLINIKOUDroit d’auteur et droits voisins3e éd., Sakkoulas, 2008, n° 131, p. ZD@ntra
A. DESPOTIDOU, « Article 13 in L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. deb,oi de la Propriété intellectuelle,
Interprétation par article Ed. Sakkoulas, 2009, p. 342 et s. et not. np4368 ; M.-Th. MARINOSDroit d'auteur,
Ed. Sakkoulas, 2004, n° 497, p. 223 et n° 521 3@, pour qui la disposition ne concerne que legratmet licences
d’exploitation exclusifs, a cause de leur natuanstative. Sur la controverse concernant la natie® contrats et
licences d’exploitation exclusifs, vadinfra n°® 180sq

183 a disposition est d’ordre public. En ce sensPESPOTIDOU, « Article 13 in L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI
(sous dir. de)loi de la Propriété intellectuelle, Interprétatigrar article, Ed. Sakkoulas, 2009, p. 342 et s. et not. n°
45, p. 36%t n° 46, p. 370 ; L. KOTSIRIDroit d’auteur et acquis communautajré® éd., Sakkoulas, 2011, n° 293, p.
216 et n° 299, p. 219.

%4 En ce sens, A. DESPOTIDOU, « Article 13m L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de).oi de la
Propriété intellectuelle, Interprétation par artgl Ed. Sakkoulas, 2009, p. 342 et s. et not. n° @, 372-373.
Toutefois, le consentement de I'auteur compris desisermes généraux d'un contrat offert par leootractant devrait
étre envisagé avec méfiance, Kotsiris 2011, n° g9316.

1% M.-Th. MARINOS, Droit d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 523, p. 233 ; A. DESPQIUD « Article 13 »in L.
KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de).oi de la Propriété intellectuelle, Interprétatiopar article, Ed.
Sakkoulas, 2009, p. 342 et s. et not. n° 51, p. 373

186 |, KOTSIRIS, Droit d’auteur et acquis communautajré® éd., Sakkoulas, 2011, n° 293, p. 216 ; M.-Th.
MARINOS, Droit d’'auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 524, p. 234.

%7 En ce sens voir, par exemple, L. KOTSIRIBoit d’auteur et acquis communautajré® éd., Sakkoulas, 2011, n°
293, p. 216.

%8 En ce sens, A. DESPOTIDOU, « Article 13m L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de).oi de la
Propriété intellectuelle, Interprétation par art&l Ed. Sakkoulas, 2009, p. 342 et s. et not. n°pd7371; M.-Th.
MARINOS, Droit d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 524, p. 234.

189 Sur ce point, voir A. DESPOTIDOU, « Article 13m L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la
Propriété intellectuelle, Interprétation par artgl Ed. Sakkoulas, 2009, p. 342 et s. et not. n° pi5369 ; D.
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de ses intéréts (moraux et patrimonidfx en lui offrant la possibilité de « contrélerasdhaine de

I'exploitation ou de I'utilisation de son ceuvfe

En I'absence de disposition particuliére pour lkessscontrats, il reste a savoir si la dispositien d
l'article 1386 peut s’appliquer également a la goesde la concession de sous-contrats ou sous-
licences d’exploitation par le cocontractant deutéar. Il semble toutefois que latio de la
disposition et le caractérmtuitu personaedes contrats et licences d’exploitation primaires,
justifient I'extension de la portée de la dispasitégalement dans I'hypothese des sous-contrats et

sous-licenced?

o Contrats et licences d’exploitation portant sur desuvres futures et sur des formes

d’exploitation inconnues au moment de la conclusion contrat.

26.- La loi 2121/1993 prevoit également une restricdola transmissibilité du droit d’auteur par
voie contractuelle. Selon l'art. 1385, «le contmat la licence ne peut jamais comprendre
'ensemble des ceuvres futures de l'auteur et orpewdt considérequ’il couvre des modes
d’exploitation non connus au moment de la conclusiesdits actes juridiquéd » Selon cette
régle, d’'une part, un contrat ou licence d’expkiita portant sur des ceuvres futures ne serait
valable que s'il comprenait une limitation quartiita ou temporell* D’autre part, les droits
portant sur des modes d’exploitation inconnus aumemd de la conclusion du contrat sont

intransmissibles de maniére anticipée par contrgtar licence d’exploitatioi”. Laratio de cette

KALLINIKOU, Droit d'auteur et droits voisins3e éd., Sakkoulas, 2008, n° 131, p. 202 ; M.AARINOS, Droit
d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 523, p. 233 et n° 55044.

0 En ce sens, M.-Th. MARINODroit d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 522, p. 232 ; D. KALLINDK), Les
guestions fondamentales de la loi 2121/1993 podrdé d’auteur et les droits voisinSakkoulas, 1994, n° 120, p. 91.
Pour Prof. KOTSIRIS, Mroit d'auteur, Sakkoulas, % éd. 2010, n° 299, p. 218), cette disposition ndsse
I'interconnexion entre les prérogatives moralegagtimoniales.

1 A. DESPOTIDOU, « Article 13 %n L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de).oi de la Propriété
intellectuelle, Interprétation par articleEd. Sakkoulas, 2009, p. 342 et s. et not. n°ghl, 369-370 ; M.-Th.
MARINOS, Droit d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 522, p. 232. Comp. |lpadigion de I'article 35 par. 2 de la loi
2121/1993, qui introduit une régle supplétive conaat I'interdiction de conclure des sous-contidgstransmission
radiophonique ou télévisuelle, sauf clause cormrair

172 Comp. A. DESPOTIDOU, « Atrticle 13im L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la Propriété
intellectuelle, Interprétation par articleEd. Sakkoulas, 2009, p. 342 et s. et not. np4871. Certes, il est possible de
soutenir que I'application de la disposition detide 35 par. 2 de la loi 2121/1993, qui introduite régle supplétive
concernant l'interdiction de conclure des sous4aistde transmission radiophonique ou télévisualiaf clause
contraire, devrait étre généralisée pour tout smumrat ou sous-licence qui n'a pas une natureiative.

13 Sur la question de la détermination du contenladeotion de mode d’exploitation inconnue au sead'atticle
1385 voir, parmi d’autres Th. CHIOU, « Music Licergin the Cloud : The Greek Experiencé5RUR Int, 3/2014, p.
228 s. et les références qui sont citées.

174 Tel serait le cas par exemple d’un contrat porsantun nombre limité d’ceuvres futures ou sur lesres produites
pendant une période limitée. Sur ce point v. G. KBANTOS, Droit d’auteur, 8° éd., Ed. Sakkoulas, 2002, pp. 322-
323 ; D. KALLINIKOU, Les questions fondamentales de la loi 2121/1993 [@odroit d’auteur et les droits voisins,
Sakkoulas, 1994, n° 121, p. 92. Pour I'ensembléadgpiestion, voir S. STAVRIDOU, « Contrats des ceaviutures.
Contribution & l'interprétation de I'article 13 p&rloi 2121/1993 »EIIDni, 1996, pp. 1239-1249.

175 A titre indicatif, G. KOUMANTOS,Droit d’auteur, 8° éd., Ed. Sakkoulas, 2002, p. 323 ; Th. CHIOU, «iu
Licensing in the Cloud : The Greek Experienc&RUR Int, 3/2014, p. 228 s. et les références y citées.
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regle d’ordre public est toujours la protectionl’dateur de stipulations contractuelles prévoyant u
engagement excessif de ce dernier, imposées pacammtractarit® Ceci étant, toute clause
contraire a la disposition de I'article 1385 senawlable par application (par analogie) de I'aicl
39177

. Le droit d’agir de I'exploitant et du licencié.

27.- La loi 2121/1993 régit expressément la questiondchit d’agir des cocontractants et des
titulaires de licences. Plus précisément, seloridla 1383, al. 3 « lorsqu’un contrat ou licence
d’exploitation est conclu, le cocontractasguf accord contrairea le droit de demander en son
nom propre par voie judiciaire le respect de seitslen raison d'actes illégaux de tierSxCet
article établit la regle (supplétive) selon lageetbut cocontractant d’'un contrat ou licence
d’exploitation, simple ou exclusif, a le droit diagen contrefacon en son nom propre Plus
précisément, en I'absence d’accord contraire degrparties, tout exploitant et licencié peut agir
contrefagcon a I'encontre de tout contrefacteur,oyngris a I'encontredu concédantauteur ou
titulaire secondaire) dans le cadre d'un contrafusi'®>. De méme, le cocontractant peut agir
indépendamment du concéddhtCeci signifie que I'inertie du concédant n’ess pme condition

préalable pour la recevabilité de I'action du cdcactant®.

%A titre indicatif, voir G. KOUMANTOS, Droit d’auteur, 8° éd., Ed. Sakkoulas, 2002, p. 322 s. A propos de
l'interdiction de transmission anticipée des drgtatant sur des modes d’exploitation inconnusy Wdi. CHIOU,

« Music Licensing in the Cloud : The Greek Expecer,GRUR Int, 3/2014, p. 228 s. et les notes qui sont citées.
" En ce sens, M.-Th. MARINOSroit d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 512, 228 ; S. STAVRIDG{Formes
d’exploitation des ceuvres protégées inconniBBE, 3/2003 p. 265 et s., p. 267 ; P. KORIATOPOULOU- AGGELI,
Ch. TSIGOU, Droit d'auteur, (Interprétation par entréesNomiki Vivliothiki, 2008, v « Formes d’exploitation
inconnues », p. 1 ; L. KOTSIRIEopyright law in Greegdus, 2012, p. 154.

178 Cette solution était admise en jurisprudence ava@me l'introduction de la loi 2121/1993. V. pareale,
MonProtAth., 4001/1983\oV, 1983, pp. 1229-1233, obs. D. Kallinikou.

9 En ce sens, A. DESPOTIDOU, « Article 13in, L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la
Propriété intellectuelle, Interprétation par arteglEd. Sakkoulas, 2009, n° 17, p. 354 ; G. KOUMANT®&SRegles
générales sur les contrats de droit d’auteur damouvelle loi hellénique >Rropriétés intellectuelledyiélanges A.
Frangon, Dalloz, 1995, p. 311 et s. et not. p. &bhtratoutefois, voir le rapport introductif loi 212143, p. 3, selon
lequel le droit d’agir est uniguement reconnu &pleitant ou au licencié exclusif ; M.-Th. MARINOS,Le contrat
d’exploitation des biens immatérielsim Ecole Nationale de la Magistratui@foblémes contemporains et opinions
jurisprudentiels sur le nouveaux types des contlatslroit de la concurrence et du consommatlamiki Vivliothiki,
2011, p. 55 s, not. p. 61.

180 En ce sens, A. DESPOTIDOU, « Article 13imn, L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la
Propriété intellectuelle, Interprétation par arteg|lEd. Sakkoulas, 2009, n° 18, p. 355 et n° 19, p. 356

181 Bjen entendu, l'auteur réserve toujours le drddgit (parallélement a son cocontractant) & I'erimordes
contrefacteurs, en s’appuyant soit sur les prénaggmnon cédées par le contrat ou la licence exelsoit sur son droit
moral. En ce sens, A. DESPOTIDOU, « Article 13m>L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la
Propriété intellectuelle, Interprétation par artegl Ed. Sakkoulas, 2009, n° 22, p. 357. Il est touteftiscutable si
lauteur a le méme droit, dans I'hypotheése d’untnou licence exclusive totale, emportant cessidale du droit
d’auteur. Sur ce point, voir A. DESPOTIDOU, « Alicl3 »,in L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi
de la Propriété intellectuelle, Interprétation particle, Ed. Sakkoulas, 2009, n° 22, pp. 357-358.

182 Sur ce point, A. DESPOTIDOU, « Article 13 s L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la
Propriété intellectuelle, Interprétation par artelEd. Sakkoulas, 2009, n° 17, p. 354 ; G. KOUMANTQ®SRégles
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La reconnaissance du droit d’agir a tout coconarsictouléve des questions quant a la nature du
droit de ce dernier, et, de maniére subséquentepdtrat dans son entier. En effet, il a pu étre
admis qu’en principe, et en absence d’accord coatdes parties, par I'attribution des pouvoirs
négatifs d’'un droit exclusif et absolu, la dispmsitde I'article 1383 confere aux contrats et lmes

d’exploitation un caractére quasi-régl

82.- En France.

28.- Le cadre juridique spécifique francais des conti&gploitation des droits d’auteur est défini
dans le troisieme titre du premier livre du Code ldePropriété intellectuelle (CPI) intitulé

« Exploitation des droits'%".

Le dispositif des contrats d’exploitation des dsoit'auteur francais est fondé sur le caractére

alienable des prérogatives patrimoniales de l'aut@ppelés droits patrimoniaux ou droits

générales sur les contrats de droit d’auteur damouvelle loi hellénique >Rropriétés intellectuelledviélanges A.
Francon, Dalloz, 1995, p. 311 et s. et not. p. 8L7.] sans étre obligé d’'atteindre l'interventioa kauteur ».

183 voir A. DESPOTIDOU, « Article 13 »in L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la Propriété
intellectuelle, Interprétation par article&sd. Sakkoulas, 2009, n° 19, pp. 355-356 ; M.-Th.RIKOS, Droit d'auteur,
Ed. Sakkoulas, 2004, n° 499, p. 224, tous les dsenréférant au contrat et a la licence non exausiu.
NIKOLOPOULOS,La cession du droit patrimonial du droit d’auteiBakkoulas, 2005, p. 281 : « En effet, a cause de
la protection exclusive établie par I'article 13.p& al. 4, comme tout tiers doit respecter le tdeaclusif et limité de
l'ayant droit du cessionnaire, il doit respectelaenéme maniére le droit personnel du licencié §...]

Toutefois, lorsqu’il est admis que les contratdiegnces d’exploitatiorexclusifsont une nature réelle (emportant
cession et pas simple concession des droits transmir infra n° 180sq), le cocontractant exclusif aurait le droit
d’'agir ipso jure méme en l'absence de disposition spéciale quicduférerait un tel droit. Sur ce point, A.
DESPOTIDOU, « Article 13 »n L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la Propriété intellectuelle,
Interprétation par article,Ed. Sakkoulas, 2009, n° 18, p. 355 ; M.-Th. MARIN@@8oit d'auteur, Ed. Sakkoulas,
2004, n° 498, p. 224. C’est pourquoi, dans cetpothése, la disposition de I'article 13 § 3 &ln%a d’intérét pratique
gue pour les contrats et licences non exclusifsc&sens, M.-Th. MARINOS, « Le contrat d’exploitatides biens
immatériels »n Ecole Nationale des jugeBroblémes contemporains et opinions jurisprudestiir les nouveaux
types des contrats du droit de la concurrence etahsommateufomiki Vivliothiki, 2011, p. 55 s. et not. p. 61.

Par ailleurs, en présence d’'un accord des paritigsaire a la disposition de I'art. 1385, si I'occapte le caracteister
partesdes contrats et des licences d’exploitation (esifduou pas) il n'y aura pas d’attribution d’'un aetere quasi-
absolu (concernant le c6té négatif d’un tel drait)contrat en question. En ce sens, A. DESPOTIDOA}icle 13 »,
in L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de},oi de la Propriété intellectuelle, Interprétatiquar article, Ed.
Sakkoulas, 2009, n° 20, p. 356, se référant unigméraux contrats et licences simples, vu que liauén question
admet le caractére absolu des contrats et decdéiseaxclusives ; M.-Th. MARINOS, « Le contrat d’®itation des
biens immatériels »in Ecole Nationale des juge®roblémes contemporains et opinions jurisprudestisir le
nouveaux types des contrats du droit de la concwaest du consommateiNpmiki Vivliothiki, 2011, p. 55 s., not. p.
61. Par contre, dans I'hypothése ou il sera admésle contrat ou la licence exclusifs ont un effiesoluerga omnes
(contrats translatifs), 'accord des parties conaat I'abdication du droit d’agir du cocontractarura qu'un effet
inter partes En ce sens, A. DESPOTIDOU, « Article 13m]. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de
la Propriété intellectuelle, Interprétation par @te, Ed. Sakkoulas, 2009, n° 18, p. 355 ; M.-Th. MARIN@Boit
d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, n° 498, p. 224.

8% Articles L. 131-1 et s. CPI.
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d’exploitatiort®). En effet, selon la disposition liminaire de tiale L. 122-7 al. ¥, « le droit de
représentation et le droit de reproduction sonsibéss & titre gratuit ou & titre onéreus®En
revanche, les prérogatives morales ne peuventgirapér sel’'objet de contrats d’exploitation, en

raison de leur caractére inaliéndble

Le droit des contrats d’exploitation en matiéreddeits d’auteur francais se divise en deux parties
une partie générale, applicable & tous les cordratgeur®® et une partie spéciale, applicable & une
série de types particuliers des contrats d’expioitad’auteut®®. L'articulation entre les deux

parties s’exprime par I'adagecialia generalibus derogdt

En matiére de contrats d’exploitation de droitsutkar francais, le Code de la propriété
intellectuelle utilise essentiellement et presqueclusivement le terme de cession. La
« monomanie ¥* du législateur & propos de ce terme pourraitdaipenser que la cession est le

seul type contractuel envisageable en droit d'autencais®. Il y a pourtant d'autres types de

'8 Voir « Livre 1%, Titre I, Chapitre Il CPI: « Droits patrimoniauxet larticle L. 122-1 CPI. Sur ce point, A.
LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTERTraité de la Propriété Littéraire et Artistique ™ éd., Litec,
2012, n° 629, p. 555: « Nous les dénommons centt@xploitation, au sens de l'article L. 122-1 @ode de la
propriété intellectuelle, sur une ceuvre de I'espriVoir toutefois Ph. GAUDRAT, « Relations contiaales : a la
recherche d’'un nouvel équilibre i F. LABADIE, F. ROUET (sous dir, de)lravail Artistique et économie de la
création, Ministére de la culture et de communizaticollection Questions de culture, 2008, p. 139 st, p. 141 :
« La propriété intellectuelle ne peut davantagegasntiére ou démembrée, a un cessionnaire,yajiaffectée par la
singularité de sa cause, celle-ci est inaliénableemtraire de celle qui porte sur un brevet d'irtian. »

186 Comp. aussi la disposition de larticle Article 121-4 CPI : « Nonobstata cession de son droit d'exploitation
l'auteur, méme postérieurement a la publicatiorsale ceuvre, jouit d'un droit de repentir ou de ietrig-a-vis du
cessionnaire. »

187 Art. L. 121-1 CPI. Sur ce point, voir par exempleBERTRAND, Droit d’auteur, Dalloz, 2011, n° 112.16 p. 365 ;
F. POLLAUD-DULIAN, Le Droit d’auteur Economica, 2005, n° 941, p. 578.

188 C'est la « théorie générale des contrats d’aute. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE,Droit d’auteur, 2° éd., Dalloz,
2013, n° 640, p. 538, appelé aussi « droit comnasodntrats d'auteur », par exemple G. BLANC-JOUYBxbit de
la propriété intellectuellgVuibert, 2011, n° 170, p. 79Cf. I'expression « droit spécial commun de la cessiattilisée
par N. BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle2® éd. LGDJ, 2012, p. 657 s. ; comp. P.-Y. GAUTIERypriété
littéraire et artistigue PUF, coll. « Droit fondamental »{ 8d., 2012, n° 449, p. 464, parlant de la « thépéieérale des
obligations artistiques ».

1% Sur cette distinction voir par exemple Ch. CARGMpit d’auteur et droits voisins3e éd. Litec 2012, n° 396.
Comp. A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTERTaité de la Propriété Littéraire et Artistiqud;™ éd.,
Litec, 2012, n° 632 et F. POLLAUD-DULIAN,e Droit d'auteur Economica, 2005, n° 944, p. 579, se référant aux
« reégles communes a tous les contrats d’exploitatio

1% syr ce point, voir not. S. RAIMONDLa qualification du contrat d’auteurColl. IRPI n° 34, Litec 2009, n° 9 :
« Certaines dispositions sont applicables a taisdatrats d’auteur, dessinant une catégorie paéie de convention.
En ce sens, ces dernieres composent un droit $pa&siaapport au droit commun des obligations. Bres regles
découlent de la nomination de contrats spéciaudrdil d’auteur. Elles forment elles-aussi un demécial, mais cette
fois autant au regard du régime commun a chacucat@sats d’auteur qu’a celui du droit commun deligations. » ;
A. BERTRAND, Droit d'auteur, Dalloz, 2011, n° 112.20, p. 367, parlant de lérdnichie entre les dispositions
générales et les dispositions spéciales. V. anfsai n° 209 sur la pratique de la généralisation dgkesespéciales en
vue de combler les lacunes de la réglementatioargén

191 Résultat d’'une « insouciance » ou « décision @éie », il importe peu si I'on s'en tient aux tete. infra n° 189
sqg.pour les différentes interprétations de la monomani doctrine francaise.

192 Voir en ce sens, C. COLOMBEPropriété littéraire et artistique et droits voisind® éd., 1999, n° 290, p. 237 :
« Le Code de la propriété intellectuelle contrareima des nombreuses lois étrangéres, n'a tragélga cessions de
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contrats d’exploitation consacrés par la légisiafimncaise (A). De méme, un régime spécial y est
attaché (B).

A. Les contrats d’exploitation d’auteur : surtoutes cessions mais aussi des autorisations.

29.- La cession du droit d’auteur est le type contrdciueardinal » du droit contractuel d’auteur

francais (1°). Cependant, les autorisations soaleégent évoquées au sein du CPI (2°).

1°.- La cession du droit d’auteur.

30.- Tout d’abord, l'article L. 122-7 al.®idu CPI reconnait la possibilité de conclure desreds
de cessions de droits d’auteur francais. Plus g#éoent, « le droit de représentation et le droit de
reproduction sont cessibles [...] ». La conclusios cessions est également mentionnée a plusieurs

reprises dans la partie générale de la réglementdti CPI afférente aux contrats d’exploitation

La cession du droit d’auteur n’est pas définie IpaCPl. Selon une approche « orthodoxe » de la
question, la cession du droit d’auteur est un edrdonclu entre le titulaire-cédant et I'exploitant
cessionnaireA priori*®* la cession est un contrat translatif : elle engtmnsfert du droit d’auteur
au sens stri¢t>, le droit d’exploitation du patrimoine du cédaaind le patrimoine du cessionnaire.
Cela signifie qu'il y a une substitution parfaite gus ou moins définitivVe® entre le cédant et

'acquéreur. En principe, donc, il y a un « abandates droits de la part du cédant-aliénateur au

I';euvre, et n'a pas distingué celles-ci des coriorsy...] » ; F. POLLAUD-DULIAN, Le Droit d’auteur Economica,
2005, n° 939, p. 576.

193 v, ainsi les art. L. 127-1 al. 2, 3 et 4: «Lasies du droit de représentation n'emporte pas ahliedroit de
reproduction. La cession du droit de reproducti@mporte pas celle du droit de représentation. s contrat
comporte cession totale de I'un des deux droit8svéau présent article, la portée en est limitéenaades d’exploitation
prévus au contrab ; L. 131-4 al {, « la cession par l'auteur de ses droits sur sovregpeut étre totale ou partielle ;
art. L. 131-5: « En cas de cession du droit d@tqtion [...] » ; art. L. 131-6 : « La clause d'uoession [...] » Art.

L. 121-4: « Nonobstant la cession de son droikpitgtation [...] ». Comp. lart. L. 131-3 al. ®1 parlant de
« transmission des droits de l'auteur ».

194 voir infra n® 189sq.sur la controverse sur la question de la cessiatroitid’auteur.

19 par contre, un transfert au sens large couvreetdotme de transmission contractuelle du droit wau
Communication de la Commission au Conseil, au Reafe européen et au Comité économique et sociapéan, la
gestion du droit d'auteur et des droits voisinseaim du marché intérieur, Bruxelles, le 16.04.200@M(2004) 261
final, p. 14, faisant référence aux régimes dessEt@embres en matiére de droit d’auteur : « Lesfexh de droits
couvre le transfert de droits économiques pardaubu I'artiste interpréte ou exécutant (en tard titulaire initial de
I'ceuvre) a un tiers par cession ou par octroi cenice »

19 Comme nous le verrons plus tard, il est possibleahclure une cession temporellement limitéfra n° 34.

-57 -



bénéfice du cessionnaire-ayant cause : le cédadessaisit de son droit d’exploitatidh et le
cessionnaire devient le nouveau titulaire du dcédé. Par conséquent, la cession est, par nature,
toujours exclusive€®. Qui plus est, aprés la conclusion du contratcéeant est privé de la
possibilité de faire fructifier et de tirer profiles droits ainsi cédés. De son c6té, I'exploitant-
cessionnaire, ayant obtenu ce titre juridique, seranesure d’exercer les droits cédés en tant que
titulaire dérivé de ceux-ci. Par ailleurs, la fotation de l'art. L. 131-7 du CPI est significative

« En cas de cession partielle, 'ayant cause dwtisué a I'auteur dari&exercice des droitsedeés,

dans les conditions, les limites et pour la dumé¥yes au contrat, et a charge de rendre compte. »

2°.- Le contrat d’autorisation en droit positif francais.

31.-Selon I'analyse précédente et, s'il on s'en tiemttaxtes, tout contrat d’exploitation en matiére
de droit d’auteur sera un contrat transfalifCependant, le texte du CPI évoque un autre tgpe d
contrat d’exploitation, & savoir le contrat d'aisatiorf’* d’exploitation ou d'utilisatiof?* d’'une

ceuvre de I'esprit. Plus précisément, I'article B12 al. 2 du CPI fait une référence expresse aux
« autorisations gratuites d’exécution ». De mangmglaire, les articles L. 132-18 et L. 132-20 du
CPI concernant la partie spéciale du droit desratstd’exploitation d’auteur, relatives au contrat

de représentation, font référence a I'« autorisatiae représenter I'ceuvre. En vérité, il a pu étre

197 Cf. DictionnaireLe petit Robertv® céder : « le fait d’abandonner, de laisseu@gu’un » (cité par A. BERTRAND,
Droit d’auteur, Dalloz, 2011, n° 112.21, p. 367). Sur l'effetrnshatif de la cession, v. a titre indicatif, et d’point de
vue général, N. BINCTINDroit de la propriété intellectuelle2® éd. LGDJ, 2012, n° 908, p. 643 ; Ph. GAUDRAT,
« Le point de vue d’'un auteur sur la titularitér»|. de LAMBERTERIE,Le droit d’auteur aujourd’huigd. du CNRS,
1991, p. 43 et s. et not. p. 49 : « C'est d’abeminme I'indique son nom, une opération translatieedroit ce qui est
une sécurité importante pour I'exploitant. »

198y infra note n° 1016.
19 En ce sens, J. HUETes principaux contrats spécigu® éd., LGDJ, 2001, n° 11113, p. 66-67, & proposade |
cession du droit d’auteur.

20y en ce sens B. LARONZE usufruit des droits de propriété intellectuellRresses Universitaires d’Aix-Marseille,
2006, n° 444, p. 201 : « a s’en tenir aux textefmudrait considérer que seul le transfert destslest envisagé, ce qui
signifierait que tout contrat d’exploitation feralti contractant un titulaire des droits objet datcat ». Par ailleurs, la
concession ou licence n’est aucunement mentionanéeia du premier livre du CPI. Sur ce point, v. egemple, J.
HUET, Les principaux contrats spéciau¥X éd., LGDJ, 2001, n° 1113, p. 65 : « En 1957, ¢gslateur n’a pas voulu
consacrer la dichotomie entre cession et concegsigret reconnaitre expressément I'existence dsicres de droit
d’'auteur, a coté des concessions de droits d'egpion. » ; Ch. CARON, « Quelques observationslssrmontages
contractuels en droit de la propriété intelleceiellRDC, 2007, p. 1001 et s., n° 1 : « [le mécanismeate] n'a pas,
en droit d’auteur, les honneurs d’'une consécrdégale a I'instar de ce qui existe pour la cession.

201 Certes, les termes « autorisation », « concessiein« licence » sont parfois interchangeablesr WoiBINCTIN,
Droit de la propriété intellectuelle2® éd. LGDJ, 2012, n° 959, p. 675 : « Le contrat dacession, ou contrat de
licence... ». Comp. L. De GAULLE, « La notion de redece de droit d’auteur RIDA, n° 167, janv. 1996, p. 69 s. et
not. p. 71, parlant d’autorisation, ou concessieficknce.

202 Comp. M. VIVANT, G. VERCKEN, « Le contrat pour haise en ligne d’ceuvres protégées : figures ancieene
pistes nouvelles xJCP Cahiers de Droit de I'Entrepris2000, n° 2, p. 18 s. et not. p. 21, se référdiénaergence de
la notion d'utilisation dans I'exploitation conttaelle des ceuvres de 'esprit en ligne.
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soutenu que ces références correspondaient a #aation Iégale du contrat de concession en
droit d’auteuf®. Par ailleurs, tant I'art. L. 1312% que I'art. L. 333-2 du CPB{> semblent aussi
admettrda possibilité de la conclusion des concessiondreit d’auteuf®. Ajoutons que l@omen
d’autorisation est utilisé par le CPI dans la garélative aux « dispositions particulieres relegia

I'exploitation numérique des livres indisponiblegast. 134-1 s%".

De toute facon, la référence du Code a I'« authdsa est marginale et exceptionnelle en
comparaison avec le recours fréquent au termesiores. Bien entendu, la référence marginale du
CPI au contrat d’autorisation (ou concession) nfest accompagnée d’'une définition |égale de ce
contrat. Il est généralement considéré que I'asdtion ou concession de droits d’auteur correspond
& un contrat ayant pour effet d’accorder simplemanjouissance & un tiéf§ a travers la

constitution d’un droit personnel de jouissanceanfit du cocontractaft®.

Il est cependant a relever que les concessionsralts di’auteur sont désormais expresseément
consacrees par des textes extérieurs et voisit@PduPlus précisément, les articles L. 123-1 et L.
213-9 et s. du Code du cinéma et de l'image anifede vigueur depuis 2009) se référent
expressément auxoncessionsdes droits d’exploitation ou de représentation desvres

audiovisuelles/cinématographiques.

23 En ce sens voir par exemple N. BINCTIDoit de la propriété intellectuelle?® éd. LGDJ, 2012, p. 693 s., parlant
de « concession nommée » a propos du contrat désezfation ; A. BERTRANDDroit d’auteur, Dalloz, 2011, n°
112.77, p. 400 : « Ce contrat qualifié se présknpdus souvent sous la forme d’'une simple autbosa« d’exécution »
non exclusive n'entrainant pas de cession de dilEtgeur. »xContraA. LUCAS, H.-J. LUCAS Traité de la Propriété
Littéraire et Artistique,3°™ éd., Litec, 2006, n° 701, p. 516 : « Bien quetide L. 132-18 évoque seulement
l'autorisation ou la faculté de représenter, ilst’pas douteux que le contrat comporte une végiteddsion au sens que
nous avons retenu. » Voir toutefois, le titre @eatitle du Professeur C. COLOMBET : « la portée al@®risations... »
(Propriétés Intellectuelles, Mélanges A. Franc@®alloz, 1995, p. 63), dont I'objet est principakamh le droit spécial
des cessiongu droit d’auteur.

204 « En vue du paiement des redevances et rémunéatio leur sont dues pour les trois derniéres esiad'occasion
de la cession, de I'exploitation ou de l'utilisatide leurs ceuvrds..] ».

25 « Sont insaisissables, dans la mesure ou ellesunncaractére alimentaire, les sommes dues, eonraie
I'exploitation pécuniaire ou de la cession destdmde propriété littéraire ou artistique [...] ».

2% En ce sens, F. POLLAUD-DULIAN, e Droit d’auteur Economica, 2005, n° 939, p. 576.

27 Ce chapitre a été intégré au sein du CPI pari la°l@012-287 du ler mars 2012 relative & I'exptan numérique
des livres indisponibles du XXiécle.

208 N, BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle2® éd. LGDJ, 2012, n° 960, p. 676, a propos des atntle
concession en général ; M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERBroit d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, n° 764, p. 635 (&
propos du contrat de représentation) ; Ch. CARORuelques observations sur les montages contractuetiroit de

la propriété intellectuelle >RDC, 2007, p. 1001 et s., n° 1 : « le contrat de been’'opére aucun transfert de propriété
et s'apparente a un contrat de bail dont I'objétsamplement un bien meuble incorporel. » ; déjaDESBOIS,Le
droit d’auteur en FranceDalloz, 3e éd., 1978, n° 4@ontra A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTER,
Traité de la Propriété Littéraire et Artistiqud;™ éd., Litec, 2012, n° 766.

299 Certains auteurs utilisent les termes « droit @ajes» ou « droit de jouissance précaire » pouéféeer au titre du
concessionnaire, v. P. SIRINELLPropriété Littéraire et Artistique2® éd., Dalloz 2003, p. 112 : «il s’agit le plus
souvent du transfert d'un droit d'usage » ; P.-YAUTIER, Propriété littéraire et artistique PUF, coll. « Droit
fondamental », 8éd., 2012, n° 616, p. 635.
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B.- Le régime spécial des contrats d’exploitation droit d’auteur.

32.- Le CPI comprend certaines dispositions particutiendatives aussi bien aux formalités et a
'objet des contrats d’exploitation qu’aux droits @bligations des parties. Il est a noter que ce
régime particulier se caractérise par sa finaligtaztricé™® pour I'auteur, présumée partie faible
d’un contrat d’exploitation. Toutefois, en princjps dispositions ne s’appliquent qu’en présence
de l'auteuf’™ personne physique et titulaire initial du droiexploitation objet du contrat
d’exploitation. D’autre part, elles introduisentsdeegles impératives (régles d’ordre public de
protection), dérogeant au droit commun et restaeigria liberté contractuelle des parties d’'un

contrat primairé? Ceci étant, tout titulaire du droit d’autesgcondaire sera toujours- en principe -

?19 Sur ce point voir par exemple A. LUCAS, H.-J. LUSAA. LUCAS-SCHLOETTERTraité de la Propriété
Littéraire et Artistique4™éd., Litec, 2012, n° 633, p. 562 ; M. VIVANT, J.-MRUGUIERE,Droit d’auteur, 2° éd.,
Dalloz, 2013, n° 645, p. 545 s. Voir toutefois,BLANC-JOUVAN, Droit de la propriété intellectuelle/uibert, 2011,
n° 170, pp. 79-80 : « En pratique, on peut trowes situations dans lesquelles les rdles sontsgserc’est I'auteur
qui se situerait dans une position de force fakexploitant. » Voir ausssupranote n° 107 sur le protectionnisme du
droit d'auteur en tant qu’expression d’un solidaréscontractuel.

21 Telle est la position de la jurisprudence deplaigdt de principe « Perrier » de la premiére chantivile de la
Cour de cassation, du 13 octobre 1993 (994, jurispr. p. 166, note P.-Y. Gautidd.; 1994, somm. p. 280, obs. Th.
Hassler jdem,« Le formalisme est fait pour protéger les faibfess les forts (a propos de l'article L. 131-3Ghde de
la Propriété Intellectuelle (CPI)) kes Petites Affiche$8/04/1994, n° 42, pp. 15-1RITD com,. 1994, p. 272, obs. A.
Frangon ; S. DURRANDERIDA, 2/1995, p. 3-47. Depuis lors, la jurisprudendecesstante, v. p. ex. CA Paris,dh.,
17 avr. 1996D., 1996, inf. rap. p. 169 ; Cass. com., 5 nov. 2002)1-01.926, Sté Arplex c/ Sté Ducs de Gascogne,
JurisData n° 2002-016340 Comm. com. électr2003, comm. 1, obs. Ch. CarodCP E, 2004, p. 616, obs. M.-E.
Inchauspé Propr. Industr, 2003, comm. n° 5, note P. Kamina) selon lequeintentions obligatoires imposées par
l'article L. 131-3 du CPI « régissent les seulstcats consentis par I'auteur dans I'exercice dedsoit d’exploitation,
et non ceux que peuvent conclure les cessionnamssdes sous-exploitants » La jurisprudence ddPerest contraire
aux décisions antérieures de la Haute juridictramdaise (p. ex. Cass. Com., 6 nov. 1998noukian Bull. civ. I., n°
253,D., 1993, somm. 91, obs. Colombet et Cass. ¢fy9loct. 1991Joker JCPE, 1991, Il, p. 147, note Th. Hassler)
mais elle confirme la position de la Cour d’Appel Baris exprimée dans les arrBtaymobil (Paris, 16 mars 1989,
JCPE, 1991, Il, p. 147, note Th. Hassleg GéodgParis, 23 oct. 199UCP, 1991, Il, 21682, note Lucas). V. toutefois
contra CA Paris, pole 5,1 ch., 24 juin 2009, SARL Ibach Television ¢/ SARA®@ Cache Productions et ahédit,
appliquant l'article L. 131-3 et le principe d’inpgétation stricte des transmissions de droitstdi@mua une « licence »
entre une société de production et un éditeur vigdige par B. MONTELS, « Chronique: Un an de dmbé
l'audiovisuel »,Communication Commerce électronigue 6, Juin 2010, chron. 6. n° 12). En doctrindvLUCAS,
H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTERTraité de la Propriété Littéraire et Artistiqud;™ éd., Litec, 2012, n° 644,
p. 570 (délimitation obligatoire du domaine d’extdtion), n° 660, pp. 584-585 (nullité de cessidobgle des droits
sur des ceuvres futures), n° 664, pp. 586-587 firdtation du contrah favorem autoriy n° 675, p. 597 (rémunération
proportionnelle), n° 695, p. 611 (révision du catt; N. BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle2® éd.LGDJ,
2012, n° 929, p. 656 et n° 985, p. 692 ; Ch. CAROMit d’auteur et droits voisins3e éd. Litec 2012, n° 40%.; B.
MONTELS, Les contrats de représentation des ceuvres audellesulPUAM, 2001, n° 15qet not. n° 21, p. 43 : « La
reconnaissance du caractére tutélaire des prévegatbntractuelles du CPI n’a jamais été contgsiééa doctrine. »

#2 gyr la limitation de la liberté contractuelle paréglementation spéciale du droit d’auteur vngida bibliographie
abondante, A. HUGUETL, 'ordre public et les contrats d’exploitation duddt d’auteur (études sur la loi du 11 mars
1957) préf. R. Savatier, Paris, LGDJ, coll. Bibl. deoitirprivé, tome 30, 1962 ; A. FRANCONg La liberté
contractuelle dans le domaine du droit d'auteubx, 1976, chron. p. 55-62 ; Ph. ALLAEYS, O. BUSTIN;Hl
MITRY, « La liberté contractuelle existe-t-elle éroit d’auteur ? »,.égipressg2003, II, p. 117.

Pour une approche du droit comparé, v. B. HUGENHDLLI. GUIBAULT, Study on the conditions applicable to
contracts relating to intellectual property in theuropean Union,Final report, Institute for Information Law,
University of Amsterdam, mai 2002, disponible sumwv.ivir.nl/publications/intellectual-property.hteml p. 23:
« Although the basic principle of freedom of contrpersists, the law establishes a number of mangatiles, which
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évincé de la protection spéciale du €PILa portée rationae personae de la réglementsfiéoiale
du droit contractuel d’auteur n'est pas expressérasensacrée par le Iégislateur. Elle pourrait,
toutefois, étre implicitement dégagée car le légesir utilise de maniére quasi-exclusive le terme

« auteur » lorsqu'il s’agit de se référer au tinglgpartie & un contrat d’exploitatiofi
. Les régles de fornfé>.

33.- Le CPI comprend certaines regles relatives a lendodes contrats d’exploitation de droit
d’auteur. Selon larticle L. 131-2 al.*1CPI, «les contrats de représentation, d’éditibrde
production audiovisuelle définis au présent titogvent étre constatés par écrit. Il en est de méme
des autorisations gratuites d’exécution. » De méefmn l'article L. 131-3 al. 3 « les cessions
portant sur les droits d’adaptation audiovisuelt@vent faire I'objet d’'un contrat écrit sur un
document distinct du contrat relatif a I'éditionoprement dite de I'ceuvre imprimé€'s Ce
formalisme n’agu’une valeur probatoir@d probationenf}’. De méme, seul l'auteur est fondé & se

prévaloir du défaut d’écft®. D'aprés ces dispositions, I'exigence d’'un écishimposée que pour

condition the exercise of this freedom to requirateef form and content. » La violation des régl&sdre public de
protection est sanctionnée non par une nullité labsmais par une simple nullité relative pouvan¢ @voquée par le
seul auteur, v. en ce sens A. FRANCON, « La libedstractuelle dans le domaine du droit d'auteuReg. Dalloz
Sirey, 1976, p. 55.

213 «Cessante ratione legis, cessat ejus dispositi¥»sur ce point S. RAIMONDLa qualification du contrat
d’auteur, Coll. IRPI n° 34, Litec 2009, n° 354, p. 234l €n résulte que ni le droit commun des contrasitéur, ni
méme les régimes spéciaux, ne doivent pouvoir Etvequés a leur [des exploitants] profit, sauf etmms
expressément prévues par la loi » ; P.-Y. GAUTIBRpriété littéraire et artistiquePUF, coll. « Droit fondamental »,
8° éd., 2012, n° 469, p. 486 : « Il s'agira en effgieu prés dans tous les cas d'un professionnaneogant qui n'a
guere besoin de ces régles protectrices. » ; B. WEMS, Les contrats de représentation des ceuvres audaiesu
PUAM, 2001, n° 16in fine, p. 40 ;A. BORIES, «Le formalisme dans les contrats d'aute Communication
Commerce électronique® 9, Septembre 2008, étude 18, n° 22 et s.

214 Cette référence est faite & plusieurs reprises latexte du CPI. V. par exemple, dans l'articlel81-4 CPI : « La
cession par l'auteur de ses droits sur son ceuvrk Hlle doit comporter au profit de l'auteur la peipation
proportionnelle aux recettes provenant de la veatde I'exploitation. »

2> Pour une vue d’ensemble, voir parmi d'autres A.RBES, « Le formalisme dans les contrats d'auteur »,
Communication Commerce électronigueé 9, Septembre 2008, étude 18.; A. MAFFRE-BAUGH e formalisme
contractuel en droit d’auteur i) Propriétés intellectuelles et droit commudir. J.-M. BRUGUIERE, MALLET-N.
POUJOL, A. ROBIN, PUAM, coll. de I'institut de drtaies affaires, 2007, p. 265 et s.

28 pour une illustration, voir CA Paris® éh., A., 14 mai 1997Recueil Dalloz1998, p. 194, obs. C. Colombet.

" N. BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle® éd.LGDJ, 2012, n° 931, p. 658 ; A. LUCAS, H.-J. LUCAS,
LUCAS-SCHLOETTER,Traité de la Propriété Littéraire et Artistiqud;™ éd., Litec, 2012, n° 635, p. 563 : « Il est
certain que I'écrit n'est requis qad probationemet non pasad validitatem» ; A. BERTRAND, Droit d'auteur,
Dalloz, 2011, n° 112.26, p. 369 ; plus nuancé, W/ANT, J.-M. BRUGUIERE,Droit d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013,
n° 688, pp. 578-579 : « En dépit de ces argumemts,fla doctrine majoritaire et le juge considéngourtant que
I'exigence de 131-2 est bien posakprobationemA ne pas vouloir accentuer par trop le partidstae de la matiére
la sagesse pousse sans doute a se satisfairdaliecttre. »

Toutefois, I'écrit qui est exigé en matiére de cantl’édition estd validitatemcar, selon l'article L. 132-7 alfl«le
consentement personnel et donné par écrit de liaets obligatoire. ». En ce sens, N. BINCTDipit de la propriété
intellectuelle,2® éd.LGDJ, 2012, n° 946, p. 66Tontra M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, Droit d’auteur, 2° éd.,
Dalloz, 2013, n° 726, p. 609.

218 A LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTERTTraité de la Propriété Littéraire et Artistique®™ éd.,
Litec, 2012, n° 635, p. 564.
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les types de contrats énumérés de facon exhatiétieur tout autre contrat, y compris les contrats
secondaires énumérés par l'art. L. 131-2 8?9 « les dispositions des articles 1341 & 1348 du
code civil sont applicables » (art. 131-2 &l.GPI¥?%. Par conséquent, I'exigence d’'un écrit est

d’une portée limitée en droit d’auteur fran¢&is

Une autre formalité particuliere du droit d’autdtancais est celle des mentions obligatoires dans
un contrat de cession. Plus précisément, seloticlarl.. 131-3 al. § CPI, « la transmissiodes
droits de l'auteur est subordonnée a la conditinae ghacun des droits cédés fasse l'objet d'une
mention distincte dans I'acte de la cession et lgudomaine d’exploitation des droits cédés soit
délimité quant & son entendue et & sa destinatiamt au lieu et quant a la duf€e». Il en résulte
que les cessions implicites sont en principe exceredroit d’auteur francafs. Le non respect de

ce formalisme entraine la nullité (relative) du trah(formalitéad validitateny?®,

Y En ce sens, A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLUEER, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique,
4°™ éd., Litec, 2012, n° 634, p. 563, pour qui, «tHuson est dailleurs regrettable »; M. VIVANT,.-W.
BRUGUIERE, Droit d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, n° 689, p. 579 : « La tendanéaégale est tout de méme a
l'interprétation stricte du texte, ce qu'on peugnetter spécialement en considérant I'ensemble digsositions
légales. » ; A. BERTRANDDroit d’auteur, Dalloz, 2011, n° 112.28q. CA Paris 4 ch. A, 16 février 2005, Eos c./
ChaussadeComm. Comm. Electrnov. 2005, n° 11, p. 22, note Ch. Caron ; Cass.XZ 12 nov. 2006, n° 05-19.294,
Comm. Comm. Electmp. 28, note Ch. Caro@ontraCA Paris, 16 janv. 200RIDA, 2004, n° 2, p. 239.

20 En ce sens, mais critique, C. COLOMBET, « La porties autorisations d’exploitation en matiére detrets
relatifs au contrat d’auteur Propriétés intellectuellesMélanges A. Francon, Dalloz, 1995, p. 64 et s1adt p. 65 :
« tout simplement on remarquera qu’elle aurait’dwd davantage, sans renvoyer, comme le faitdlart.. 131-2 § 2,
pour certains contrats dits secondaires, mais dedgr importance pour l'auteur, aux dispositionsQade civil
relatives a la preuve (articles 1341 a 1348 du @adh. » ; A. BERTRAND, Droit d'auteur, Dalloz, 2011, n° 112.29,
p. 372. Comp. A. BERTRANDDroit d’auteur, Dalloz, 2011, n° 112.25, p. 369, pour qui le falisme concerne
essentiellemeries cessions du droit d’auteux Cependant la totalité des dispositions du CRtemant directement
ou indirectement un écrit vise en dehors du caticpéier du droit ou des autorisations de représtgom, la cession ou
la transmission des droits de l'auteur. »

221 y/oir ainsi, Cass. "L civ., 19 février 2002Propr. Intell.,n°® 5, 2002, p. 53 s. : « la preuve certaine etipeéde la
transmission conventionnelle du droit de reprodburcfi..] peut se faire par tous moyens. »

222 Ch. CARON Droit d’auteur et droits voisinSe éd. Litec 2012, n° 406. Voir critique sur cerpoC. COLOMBET,
« La portée des autorisations d’exploitation en i@énat de contrats relatifs au contrat d’auteurPrppriétés
intellectuelles Mélanges A. Francon, Dalloz, 1995, p. 65dem1999, n° 319, p. 25&ontraJ. HUET,Les principaux
contrats spéciayx®® éd., LGDJ, 2001, p. 66, note n° 60.

23| en découle que les dispositions de l'article 122-7 al. 2 et 3, selon lesquelles «la cessionddit de
représentation n'emporte pas celle du droit deotemtion » et « la cession du droit de reproducti@mporte pas
celle du droit de représentation » sont plutét neldmtes. Il a pu étre soutenu que la dispositiofadécle L. 131-3 al.
1°" CPI établit la regle ou principe de la spéciali# toute cession (primaire) en droit d’auteur. Ensens, Ph.
GAUDRAT, « Le point de vue d’'un auteur sur la ttté »,in 1. de LAMBERTERIE,Le droit d’auteur aujourd’hui,
éd. du CNRS, 1991, p. 43 et s. et not. p. 50 ;GARON, Droit d’auteur et droits voisingge éd. Litec 2012, n° 449.
224 En ce sens, par exemple, G. BLANC-JOUVANpit de la propriété intellectuelleVuibert, 2011, n° 180, p. 85.
Voir toutefois les tempéraments jurisprudentiels i point, A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOHER,
Traité de la Propriété Littéraire et Artistique”™ éd., Litec, 2012, n° 647, p. 573 s.; M. VIVANT,-M.
BRUGUIERE,Droit d’auteur, Dalloz, 2009, n° 695, p. 484 ; M. VIVANT, J.-M. BRRUIERE, Droit d’auteur, 2° éd.,
Dalloz, 2013, n° 695, pp. 584-585, et les référemitdes.

?25 Ch. CARON Droit d’auteur et droits voisins3e éd. Litec 2012, n° 412 ; A. LUCAS, H.-J. LUCAS, LUCAS-
SCHLOETTER,Traité de la Propriété Littéraire et Artistiqud;™ éd., Litec, 2012, n° 645, p. 571 ; F. POLLAUD-
DULIAN, Le Droit d’auteur Economica, 2005, n° 953, p. 584.
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Il est a ajouter que le CPI ne prévoit aucun méraeid’enregistrement ni exigence de publicité
pour les cessions du droit d’aut€dr De maniére exceptionnelfd selon l'article L. 123-1 du
Code du cinéma et de limage animée, une série astrats portant sur des ceuvres
cinématographiques ou audiovisuelles (cessionscessions, conventions de distribution...)
doivent étre inscrits au registre public du cinémale I'audiovisuel. « A défaut d’inscription au
registre public du cinéma et de l'audiovisuel detes, conventions ou jugements susmentionnés,
les droits résultant de ces actes, conventionsgenjents sont inopposables aux tiers » (art. L. 123

1 dern. alinéa). Ceci étant, le contrat est valahlguementnter parte$?®

Enfin, selon la disposition de l'art. L. 131-9 dWPIC « le contrat mentionne la faculté pour le
producteur de recourir aux mesures techniques pséadarticle L. 331-5 ainsi qu'aux informations
sous forme électronique prévues a l'article L. 3Blen précisant les objectifs poursuivis pour
chaque mode d'exploitation. Il indique égalemestdenditions dans lesquelles I'auteur peut avoir
acces aux caractéristiques essentielles de cesremetchniques ou informations sous forme
électronique auxquelles le producteur a effectivemecours pour assurer l'exploitation de

I'ceuvre. $2°

......

o La divisibilité du droit transmis : cession totakd partielle.

34.-Selon larticle L. 131-4 al.®ldu CPI, « la cession par I'auteur de ses droitssnrceuvre peut
étre totale ou partielle? La méme affirmation est reprise dans d'autresadisipns du CP™.
Notons que, l'article L. 122-7 alinéa 4 du CPI feéférence expresse a la divisibilit¢é du droit
transmis quant aux modes d'exploitafion Il peut étre déduia contrario par la disposition de

larticle L. 131-3 al. ¥ du CPI que la cession totale corresponde a urséocegui porte sur tous les

2% Sur ce point, A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCBIETTER, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique,
4°™éd., Litec, 2012, n° 638, p. 565.

227 3ur le caractére exceptionnel des dispositifsrégistrement et des formalités de publicité entdtaiuteur francais,
voir par exemple, J. RAYNARD, « Le tiers au paysdiait d’auteur »JCP, G,n° 21, 26 mai 1999, p. 959 s. et not. p.
962.

?28 Sur ce point voir A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCASCHLOETTER, Traité de la Propriété Littéraire et
Artistique,4°™ éd., Litec, 2012, n° 668, p. 591, sous I'anciegime.

229 gyr ce point, voir N. BINCTINDroit de la propriété intellectuelle® éd.LGDJ, 2012, n° 932, p. 659.

20 5yr ce point, voir N. BINCTINDroit de la propriété intellectuelle® éd.LGDJ, 2012, n° 911, p. 644.

%1 \oir aussi l'article L. 121-9 al. 2 CPI parlant @&ession totale ou partielle du droit d’exploitation Comp.
L'article L. 122-7 al. 4 : «lorsqu’'un contrat coonte la cession totale de I'un des deux droits rsdpction ou
représentation], la portée en est limitée aux modgploitation prévus par le contrat. » et I'drt.131-7 CPI.

2% Sur ce type de divisibilité, voir not. A. LUCAS,H. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTERTTraité de la Propriété
Littéraire et Artistique4®™ éd., Litec, 2012, n° 631, p. 560 : « [I]| nousgiaplus fécond, en effet, de mettre I'accent
sur I'idée que le monopole d’auteur se démembrel@nt€, notamment quant aux modes d’exploitatioNotons que

la doctrine francaise ne porte pas trop d'attentom limites de la divisibilité du droit transmisiant aux modes
d’exploitation. Voir par exemple A. LUCAS, H.-J. IGAS, A. LUCAS-SCHLOETTER,Traité de la Propriété
Littéraire et Artistique4°™ éd., Litec, 2012, n° 631, p. 560, pour qui « lagips peuvent a leur guise limiter la portée
des cessions et les prérogatives ainsi conférégsedent le méme caractére de droit réel que l¢ diaiteur lui-
méme. »
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droits d’exploitation et permette au cessionnaderdrcice de ces droits de maniéere illimitée guant
I'étendue, la destination, le lieu et la ddrféeDe maniére inverse, une cession sera partiededju
elle sera limité€* & I'égard d’un ou plusieurs aspects susvisés.

Sur ce point, il semble utile de faire une obséovaé propos de linteraction entre le formalisme
des contrats de cession et la conclusion d’'unearesstale. En fait, le formalisme de I'art. L. 231
al. 1%, imposant le paramétrage exprés du droit céd@pktpie aux cessions tant totales que
partielles. Ceci dit, I'introduction dans le conitde cession d’'une clause « tous droits comprig » n
serait pas en mesure de satisfaire I'exigence déglparamétrad®. Ceci étant, le caractére total
de la cession devrait résulter d’'une précision esge de tous les parametres susvisés par I'drticle
131-3 al. £%0%%7

De méme, larticle L. 131-7 du Code de la propriétéellectuelle comprend une régle
particulieré®® applicable aux cessions partielles : « en casedsian partielle, 'ayant cause est
substitué a lI'auteur dans I'exercice des droit®sg¢dans les conditions, les limites et pour la&dur

prévues au contrat, atcharge de rendre compgte

23 Sur les cessions temporaires v. p. ex. P.-Y. GARIPropriété littéraire et artistique PUF, coll. « Droit
fondamental », Béd., 2012, n° 467, p. 484 : «[...] les cessionsiar sont généralement limitées dans le temps [...]
»; A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTERTraité de la Propriété Littéraire et Artistique™ éd.,
Litec, 2012, n° 630, p. 558. Rappr. S. RAIMONLI, qualification du contrat d’auteurColl. IRPI n° 34, Litec 2009,
n°443, p. 303 : « la durée est un élément coni$tidas droits d’exploitation [...] Un fractionnemediti droit peut ainsi
résulter d’une limitation temporelle du droit céséD’un point de vue pratique, voir G. VERCKENL.&s clauses des
cessions de droits. Durée Bropr. Intell. oct. 2011, n° 41, p. 466 s. Sur les limitations gerelles des contrats
d’exploitation et la relation avec la durée de pctibn légale voir A. DIETZ, « Le probléme de laréli de protection
adéquate du droit d’auteur sous I'aspect de laendéghtation des contrats d’auteuin»Mélanges A. FrangorDalloz,
1995, p. 107 s.

B4 |es termes «démembrés » ou «subdivisés » soakerégnt utilisés. V. pour l'utilisation du terme de
« subdivision », G. HENRYI_'évaluation en droit d’auteyrLITEC, coll. IRPI n° 30, 2007, p. 31 ; Ph. GAUDRA

« Propriété littéraire et artistique®(@roits des exploitants) s Répertoire de droit civilDalloz 2007, n° 21, p. 6.
Comp. J. HUET Les principaux contrats spéciau®® éd., LGDJ, 2001, n° 11112, p. 63, jugeant pludirpemt
l'utilisation du terme « subdivision » pour distirey ces démembrements particuliers des démembremssiques
comme l'usufruit ou le nantissement.

2% F. POLLAUD-DULIAN, Le Droit d’auteut Economica, 2005, n° 954, p. 584 ; M. VIVANT, J.-BRUGUIERE,
Droit d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, p. 584, note n° 4.

23 Comp. N. BINCTIN,Droit de la propriété intellectuelle® éd., LGDJ, 2012, n° 933, p. 660. Ceci étant, @ssion
globale devrait viser tous les droits d’exploitati@roit de reproduction, de représentation etctpetes les variantes
de ces prérogatives. De méme, elle devrait prétiser les modes d’exploitation envisageables aqeafe chaque
droit d’exploitation (comp. art. 122-7 al. 4 CPHy I'ensemble des Etats des cing continents >B(NCTIN, Droit de
la propriété intellectuelle2® éd. LGDJ, 2012, n° 934, p. 661) et pour touteueéd de protection de droits cédés (M.
VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, Droit d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, n° 698, p. 586 s.). En effeje«longues
stipulations licites produisent, en pratique, eza@nt le méme effet qu’une clause « cession tapissdrompris » qui
serait pourtant déclarée illicite puisque, danstms cas, le cédant ne conserve aucun droit. »CBRON, Droit
d’auteur et droits voisins, 3e éd. Litec 2012, §7.4Critique sur ce point, P.-Y. GAUTIER, « ConBentham :
l'inutile et le droit » RTD Civ, 1995, p. 825, n° 51.

7| n'en reste pas moins, toutefois, que la régidadspécialité n'interdit pas de céder globalenegriéfinitivement
les droits d’exploitation. En ce sens, Ph. GAUDRAdLe point de vue d'un auteur sur la titularitéim,|. de
LAMBERTERIE, Le droit d’auteur aujourd’huiéd. du CNRS, 1991, p. 43 et s. et not. p. 51.

238 pour N. BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle?® éd. LGDJ, 2012, n° 932, p. 659, il s'agit d’'ungle
redondante.
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Le CPI contient également une série de reglesatjinétation permettant de déterminer la portée de
la cession et, de maniere subséquente, I'étenduda ddivisibilité du droit transmis. Plus
précisément, selon l'article L. 122-7 al. 2 et 3a €ession du droit de représentation n’emporse pa
celle du droit de reproduction » et « la cessiomdhit de reproduction n’emporte pas celle du droit
de représentation?¥ Ensuite, selon l'article L. 122-7 alinéa 4 du CRIlorsqu’un contrat
comporte cession totale de I'un des deux droitésvisu présent article [droit de reproduction et
droit de représentation], la portée en est limaage modes d’exploitation prévus au contrat. » Sur
cette base, la cession du droit d’auteur porterguement sur ce qui a été clairement convenu. Par
contre, ce qui n’est pas expressément cédé sesarv@par I'auteur. Il en résulte que les clauges d
cession des droits d’exploitation doivent étrenotétées de maniére restrictive. Par ailleursstil e
admis qu’une telle interprétation restrictive decéssion devrait étre généralisée et s’appliquer a

tout aspect de I'exploitation, dont la mentione@sgée par I'article L. 131-3 al®ldu CPF*.

Il est également généralement admis que toutearesspresse s'interpréte de maniére restrictive :
tout ce qui n'est pas expressément cédé reste kestnmains de l'autetft’. Par ailleurs, en cas

d’ambigité, le contrat sera interprééavorem autoris™

Il découle de la présentation ci-dessus que laagssiéme totale, du droit d’auteur ne conduit pas
nécessairement a un dépouillement absolu et définitcédant. D’'un c6té, la régle de la spécialité
de la cession et, de l'autre coté, l'interprétatientrictive du paramétrage de celle-ci limiterst le
effets de la cessi6ft,

. Cessions portant sur des ceuvres futures et sur fdesies d’exploitation inconnues au

moment de la conclusion du contrat.

35.- Deux articles du CPI traitent de maniere spécifipuguestion des cessions portant sur des

ceuvres futures ou sur des formes d’exploitationprénisibles ou non prévues a la date du contrat.

239 Certes, cette solution découle logiquement ddijalion de mention distincte des droits cédés dsdée par l'article
L. 131-3 CPI, ce qui rend ces dispositions redotetanSur ce point, A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-
SCHLOETTER,Traité de la Propriété Littéraire et Artistiqud™®éd., Litec, 2012, n° 663, p. 586.

#9En ce sens, A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLUEER, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique,
4°Méd., Litec, 2012, n° 664, p. 586. En jurisprudenc@ar exemple TGl Seine, 31 mars 1986,1966, somm. p. 97.
241y, par exemple M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERHDroit d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, n° 704, p. 592. Pour des
illustrations jurisprudentielles, voir Cass: div., 8 juin 1999,Juris-Datan® 003227 Comm. comm. elecfroct. 1999, p.
18, obs. C. Caron ; CA Paris; énh., A, 12 décembre 200Ryopr. Intell, n° 5, 2002, p. 54 s. ; CasS tiv., 12 juill.
2006, D., 2006, p. 2313, obs. Daleau. Pour un grand nordleemples, voir not. A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A.
LUCAS-SCHLOETTERTraité de la Propriété Littéraire et Artistiqud$™éd., Litec, 2012, n° 66&q, p. 587 s.

242 A LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTERTraité de la Propriété Littéraire et Artistique®™ éd.,
Litec, 2012, n° 665, p. 587 s. ; N. BINCTIRyoit de la propriété intellectuell® éd. LGDJ, 2012, n° 929, p 657 ; Ch.
CARON, Droit d’auteur et droits voisins3e éd Litec 2012, n° 401; M. VIVANT, J.-M. BRUGUIEREDroit
d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, n° 705, p. 593.

243 voir sur ce point, par exemple, Ph. GAUDRAT, « peint de vue d'un auteur sur la titularitéim, I. de
LAMBERTERIE, Le droit d’auteur aujourd’huiéd. du CNRS, 1991, p. 43 et s. et not. p. 50 & nd9.
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Plus précisément, selon I'art. L. 131-1 du CPh éssion globale des ceuvres futures est néffe. »
De méme, l'art. L. 131-6 du CPI dispose que « sk d'une cession qui tend a conférer le droit
d'exploiter I'ceuvre sous une forme non prévisihlenon prévue a la date du contrat doit étre

expresse et stipuler une participation corrélagive profits d'exploitation.$®
. L’exclusivité de I'exploitation contractuelle.

36.- Si nous privilégions une interprétation « orthoglexdu texte du CPI, la cession du droit
d’auteur est par définition exclusi’& En pratique, le cessionnaire du droit d’auteartant que
titulaire dérivé de celui-ci, sera en mesure d’egetes droits d’exploitation cédés a I'exclusian d
tout tiers, y compris du cédaft Dans le prolongement de cette interprétatiom’yila aucune
référence expresse faite au sein de la partie gendu droit contractuel d’auteur concernant le
caractére exclusif ou non exclusif du contrat desioa. Toutefois, la reconnaissance de la
distinction entre le contrat d’exploitation a titexclusif et non exclusif pourrait étre déduite
indirectement de deux dispositions interprétativesérées dans la partie spécifique du droit
contractuel d’auteur francais. Il s’agit plus ps&ehent de l'article L. 132-8 al®'¥elatif au contrat

d’édition et de l'art. L. 132-19 al. 2 relatif aordrat de représentation.

24 Sur ce point voir & titre indicatif, Ch. CARQNroit d’auteur et droits voisins3e éd. Litec 2012, n° 413 ; A.
LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTERTraité de la Propriété Littéraire et Artistique’™ éd., Litec,
2012, n° 6565q, p. 581 s. ; F. POLLAUD-DULIANLe Droit d’auteur Economica, 2005, n° 968), p. 590 s. ; M.
VIVANT, J.-M. BRUGUIERE,Droit d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, n° 66€L p. 556 s.

2% Sur ce point voir a titre indicatif, Ch. CARQNDroit d’auteur et droits voisins3® éd. Litec 2012, n° 414 ; A.
LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTERTraité de la Propriété Littéraire et Artistique’™ éd., Litec,
2012, n° 646, p. 571 s.; F. POLLAUD-DULIAN,e Droit d'auteur Economica, 2005, n° 966g p. 589 ; M.
VIVANT, J.-M. BRUGUIERE,Droit d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, n° 699, p. 587.

248 En ce sens, voir B. LARONZH, usufruit des droits de propriété intellectuellPresses Universitaires d’Aix-
Marseille, 2006, n° 486, p. 217 ; M. JOSSELIN-GALEs contrats d’exploitation de droit de propriéttiéraire et
artistique en droit international privéGSN Joly, 1995, n° 12, p. 31; N. BLANCes contrats du droit d’auteur a
I'épreuve de la distinction des contrats nommémedmmésDalloz, 2010, n° 64, p. 65 : « Une cession net péne
gu’exclusive ! », ainsi que les références cité8sRAIMOND, La qualification du contrat d’auteuiColl. IRPI n° 34,
Litec 2009, n° 458, p. 314-31Bdde Communication de la Commission au Conseil, au Remid européen et au
Comité économique et social européen, la gestiodrdit d’auteur et des droits voisins au sein duaimé intérieur,
Bruxelles, le 16.04.2004, COM(2004) 261 finallg, note n° 12 : « La cession est le transfertrdésdd’une maniére
exclusive et définitive. »

Voir toutefois, S. RAIMOND La qualification du contrat d’auteyiColl. IRPI n°® 34, Litec 2009, n° 54, p. 49-50,upo
qui un effet translatif peut étre produit en pré&geoomme a défaut d’exclusivité, vu que la cese®iporte pas sur le
droit d’exploitation mais sur les fruits qu’il pedégager (prenant appui a l'art. L. 132-8 qui perome cession non
exclusive). Rappr. CA Paris? 4h., 19 déc. 1991D., 1991, inf. rap. p. 87, sur la vente de chosetdiawen droit
d’auteur. Adde Communication de la Commission au Conseil, au Rexnié européen et au Comité économique et
social européen, la gestion du droit d'auteur stdteits voisins au sein du marché intérieur, Bitagele 16.04.2004,
COM(2004) 261 final p14, note n° 12 : « La cession est le transfertrdésdd’'une maniére exclusive et définitive. »
247 Comp. une hypothése d’exclusivité renversée tdaucéde son droit & un éditeur et ce derniergsiga a ne pas
conclure d’autre contrat d’exploitation avec unrawtuteur, Cass.,’Ich. Civ., 5 janvier 197@Recueil Dalloz Sireyp.
281, note A. Breton (contrat d’édition, absenceckdeise d’exclusivité interdisant a I'éditeur d’&diun autre ouvrage
sur le méme sujet).
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Selon le premier article « I'auteur doit garantifé@diteur I'exercice paisible et, sauf convention
contraire,exclusifdu droit cédé ». Il en résulte d’'une part, la iwesdu droit d'auteur réalisée dans
le cadre d’'un contrat d’édition, qui permet effeetnent I'exercice a titre exclusif des droits cédés
sauf clause contraire. D’autre part, les partieasnacontrat d’édition peuvent choisir entre une

cession exclusive ou non exclusitfe

De maniere similaire, l'art. L. 132-19 al. 2 prévaue « sauf stipulation expresse de droits
exclusifs, [le contrat de représentation] ne canf@n’entrepreneur de spectacles aucwmnopole

d’exploitation » Si nous considérons que le contrat de repréemtdevrait étre envisagé comme
une variation particuliere du contrat de concesginrmmatiére de droit d’auteur, la disposition en
guestion constituerait la reconnaissance de laindigin entre concession exclusive et non

exclusive™®,

Ajoutons que le nouvel art. L. 134-5&. du CPI fait référence a une autorisation deitation a

titre exclusif™’.
. La rémunératiorf°! de la transmission contractuelle du droit d’auteur

37.-Le CPI comprend une réglementation particulieratinet a la question de la remunération de la
transmission contractuelle du droit d’auteur. Rloscisément, il est expressément reconnu que la
transmission du droit d’auteur par cession ou #dtion peut &tre onéreuse ou grafdfteD’une

part, selon l'article L. 122-7 du CPI, «le drog deprésentation et le droit de reproduction sont

248 Effectivement, une partie de la doctrine francaigmet I'existence de cessions non exclusives Matmmment, Ph.
GAUDRAT, « Le point de vue d'un auteur sur la ttité »,in 1. de LAMBERTERIE,Le droit d’auteur aujourd’hui,
éd. du CNRS, 1991, p. 43 et s. et not. p. 50 séféeant a une cession non-exclusive du droitliation d’'un logiciel
ainsi qu'aux conséquences de I'absence d’exclésaritce qui concerne I'obligation d’exploiter dssiennaire eibid.
p. 53, parlant de cession « exclusive et totale ».

2% \oir sur ce point Ch. CARONDroit d’auteur et droits voising_itec 2006, n° 445, p. 352 : « Ce dernier per, &
cela est précisé, exclusif, méme si le plus soudanlicence est ouverte. » ; Ch. CARONIroit d’auteur et droits
voisins,3e éd. Litec 2012, n° 450 : « En effet, ne béngfitque d’une simple jouissance, le plus souventaxalusive
[...] » ; M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE,Droit d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, n° 773, p. 640.

“9V. sur ce point A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-$LOETTER, Traité de la Propriété Littéraire et
Artistique,4°™ éd., Litec, 2012, p. 559, note n° 32.

%1 voir N. BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle2® éd. LGDJ, 2012, n° 936, p. 661 s., qui est créigur
l'utilisation du terme « rémunération » et préferéerme « prix ».

#2En ce sens, A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLUEER, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique,
4°Méd., Litec, 2012, n° 669, p. 593 ; F. POLLAUD-DWN, Le Droit d'auteus 2° éd., Economica, 2014, n° 1418, p.
971 ; M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE Droit d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, n° 669, p. 562 s. et n° 70589 : « La
gratuité n’est pas interdite et devoir payer ntmtc pas un trait général des contrats d’auteuM»VIVANT, J.-M.
BRUGUIERE, Droit d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, n° 669, p. 563 et 5@¢ldeM. VIVANT, « La pratique de la
gratuité en droit d’auteur RLDI, mai 2010, n°® 1993, p. 59 ; J.-M. BRUGUIERE, obséions sous Cass'®1civ., I*'
déc. 2011Propr. Intell, n° 42, Janvier 2012, p. 33 et s., not, p. 3Deqrime abord, il 'y a donc pas d’obstacle a
cette gratuité. » Pour 'ensemble de la questioir, not. Th. CHIOU, « On royalties and transfershout (monetary)
consideration : Looking for the ‘magic formula’ fassessing the validity of remuneration clausep§right transfers
under French Copyright law », (Remarks under thétliof the decision of the French Supreme Court, (isil
Chamber, 1 December 2011, case No. 09-157IK®), International Review of Intellectual Properand Competition
Law, Vol. 44, n° 5, 2013, pp. 585-598.
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cessibles & titre gratuit ou & titre onéredX® ’autre part, selon l'article L. 122-7-1 du GP)

« l'auteur est libre de mettre ses ceuvres grateitéra la disposition du public, sous réserve des
droits des éventuels coauteurs et de ceux desaiigssque dans le respect des conventions qu'il a
conclues. » Par ailleurs, selon larticle L. 123%du CPI, «le droit d'exploitation appartenant a
l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effeateed'autoriser la mise sur le marché a titre emeér

ou gratuit [...] ». D’aprés ces dispositions, lestipara un contrat d’exploitation sont en prinéige
libres de déterminer le caractére onéreux ou dgrdtucontrat en question.

Le CPI comprend une réglementation afférente &tarthination de la rémunération de I'aufélr
dans le cadre d’un contrat d’exploitation onéf8Plus précisément, I'article 131-4 du CPI établit

23 Comp. l'article L. 132-16 al.®LCPI, relatif au transfert, & titre onéreux ou gitatdu droit du cessionnaire d’un
contrat d’édition.

%4 Pour une critique sur la nécessité de cette disposvoir N. BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle2® éd.
LGDJ, 2012, n° 914, p. 646, parlant de «la redondgpolluante de l'article L. 122-7-1 CPI. » ;M.WANT, J.-M.
BRUGUIERE, Droit d’auteur, 2° éd. Dalloz, 2013, p. 563, note n° AddeJ. HUET, « La mise a disposition gratuite
d’'ceuvres sur les réseaux numeériques (ou l'incasist d'un certain article L. 122-7-1 du Code deplapriété
intellectuelle »jn Mélanges Linant de Bellefondstec, 2007, p. 181 et s.

25 Certes, la gratuité (la volonté de ne pas reced®irémunération) présuppose le consentement &dait’auteur.
Telle est la position de la jurisprudence domina¥tEr par exemple, Cass®®kiv., 21 nov. 2006Propr. Intell, 2007,
n° 22, p. 94, note J.-M. Bruguiére ; CA Paris, 2&rsn2006,JCP G, 2006, I., p. 162, obs. C. Caron. Par aillelgs,
formalisme de l'article L. 131-3 CPI s’y appliqueaassi, Cass. Civ."®1 23 janvier 2001Bull. civ. I., n° 13, Juris-Data
n° 2001-007865Comm. Comm. Electrcomm. n° 34, p. 13, note C. Caron. En doctrinéviv VIVANT, J.-M.
BRUGUIERE, Droit d’auteur, 2° éd.Dalloz, 2013, n° 669, p. 564 ; CBARON, Droit d’auteur et droits voisins3e
éd., Litec, 2012, n° 418 ; A. LUCAS, H.-J. LUCAS, BUCAS-SCHLOETTER,Traité de la Propriété Littéraire et
Artistique, 4°™ éd., Litec, 2012, n° 669, p. 593 et les référencestées ; Th. CHIOU, « On royalties and transfers
without (monetary) consideration: Looking for thedgic formula’ for assessing the validity of remiat®n clauses of
copyright transfers under French Copyright lawRerfarks under the light of the decision of the EheBupreme
Court, 1st Civil Chamber, 1 December 2011, case(9e15779)|IC - International Review of Intellectual Property
and Competition Lawol. 44, n° 5, 2013, pp. 585-598 et not. p. 50ee références citées sous note n° 37. Toutefois,
le contrat d’édition ne peut pas étre gratuit. Ersens, N. BINCTINDroit de la propriété intellectuelle® éd. LGDJ,
2012, n° 944, p. 66&ontraCA Paris, 25 nov. 200%,omm. Comm. Electr2006, comm. 40, note Ch. Caron : l'auteur
est libre de renoncer a sa rémunération « si dungndi a une conscience claire de ce qu'il cédéra gratuit ».
Sceptique sur I'opportunité des contrats d’exptata gratuits, Ch. CARONDroit d’auteur et droits voisinsLitec,
2006, n° 414, pp. 326-327 : « les contrats d’exgtmn sont, par nature, des contrats a titre anédans lesquels il
n'est pas évideng priori, de concevoir une telle gratuité. » Rappr. A. STiREL, B. VANBRABANT, « Copyright
licensing : a European view i J. de WERRA (sous dir. deResearch Handbook on Intellectual Property Licegsin
Edward Elgar, 2013, p. 29 s. et not. p. 38 : « Téguirement that the amount of remuneration becatdd in the
written document does not bar [sic] free licengesofar as the contract makes clear the remunerati@xchange for
the right is zero. »

%% | ogiquement, la question de la détermination dw pe se pose pas dans I'hypothése d’un contraedsion & titre
gratuit. En ce sens, M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERByoit d’auteur, 2° éd.Dalloz, 2013, n° 670, p. 568, contrario;
Th. CHIOU, « On royalties and transfers without (retary) consideration: Looking for the ‘magic foraiufor
assessing the validity of remuneration clauseop§gght transfers under French Copyright law »erflarks under the
light of the decision of the French Supreme Colst, Civil Chamber, 1 December 2011, case No. 09ARTIC -
International Review of Intellectual Property andr@petition LawVol. 44, n° 5, 2013, pp. 585-598 et not. p. 5885
7 En vérité, le contrat d’exploitation sera le pisuvent un contrat onéreux. N. BINCTIByoit de la propriété
intellectuelle,2® éd. LGDJ, 2012, n° 936, p. 661 : « I'exploitatides biens intellectuels appropriés par le droitidar
est essentiellement une exploitation onéreus@.»UCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTERTraité de la
Propriété Littéraire et Artistique4"™ éd., Litec, 2012, n° 670, p. 593 : « Le plus sovBacte est a titre onéreux et
doit donc comporter au profit de l'auteur une régmation, dont le montant doit étre déterminé ounawins
déterminable. »
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le principe de la rémunération proportionnelle ‘deteur® Selon cet article « [la cessiémn] doit
comporter au profit de l'auteur la participatiomportionnelle aux recettes provenant de la vente ou
de I'exploitation. » La justification de cette régl’ordre public est la protection de I'auteur cent
des accords abusifs ou inéquitables et la partioipade l'auteur au succés commercial de son
ceuvré® Ceci étant, la détermination de la rémunératmmsde cadre d’une cession primaire doit,
sous peine de nullité relatif& étre soumise au mécanisme de la rémunératioropimpnelle et

du paiement des redevant@s(royaltiey de l'article L. 131-4 al. 4 du CPI. Le taux de la
rémunération proportionnelle sera certes déterfibrfément par les parti€¥. Ajoutons que la
portée de cette régle est générale : elle s’appligutoute transmission contractuelle du droit

d’auteuf®* (au moins au niveau primaffé. De méme, un prix forfaitaire pourrait étre vaéabent

%8 | e méme principe se pose également dans la ieiale des dispositions relatives a I'exploimtiontractuelle
du droit d’auteur, et plus précisément, a l'articlel32-5 al. ' du CPI pour le contrat d’édition et I'article L32-25
pour le contrat de production audiovisuelle. Coffigit. L. 131-6 du CPI qui parle de « participatioarrélative aux
profits d’exploitation. » et I'art. L. 131-3 deral. qui fait référence a une rémunération propor@le aux recettes
percues. Ajoutons gu'ici il y a un probléme de dstence des articles L. 122-7 al. et L. 131-4 du CPI car la gratuité
chasse le paiement d’'un prix proportionnel. Supaiat voir S. RAIMOND,La qualification du contrat d’auteuiColl.
IRPI n°® 34, Litec 2009, n° 14%q, p. 106 s.; Th. CHIOU, « On royalties and trensfwithout (monetary)
consideration: Looking for the ‘magic formula’ fassessing the validity of remuneration clausepfght transfers
under French Copyright law », (Remarks under thdtliof the decision of the French Supreme Court, Clisil
Chamber, 1 December 2011, case No. 09-157IK®), International Review of Intellectual Properand Competition
Law, Vol. 44, n° 5, 2013, pp. 585-598 et not. p. 566.e

29 Des prérogatives patrimoniales, bien entendu. ¥airce point L. De GAULLE, « La notion de redevamte droit
d’auteur »,RIDA, n° 167, janv. 1996, p. 69 s. et not. p. 71 : « Wadevance de droit d’auteur vise, a priori, la
contrepartie financiére de I'exercice par I'autelgr ses prérogatives patrimoniales d’auteur telles grévues par le
CPI. Sont donc concernés les droits patrimoniawvys par les articles L. 122-1 et suivants du (G@mble en
revanche devoir étre exclu le droit moral de l'autdien extrapatrimonial. »

299 voir parmi d’autres, A. BERTRANDDroit d’auteur, Dalloz, 2011, n° 112.39, p. 378 ; A. LUCAS, HEUCAS,
A. LUCAS-SCHLOETTER,Traité de la Propriété Littéraire et Artistiqud,™ éd., Litec, 2012, n° 671, p. 594 ; M.
VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, Droit d’auteur, 2° éd.Dalloz, 2013, n° 671, p. 566.

2L Sur la nullité des clauses de rémunération, vairgxemple A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOEER,
Traité de la Propriété Littéraire et Artistiqud;™® éd., Litec, 2012, n° 678q.p. 599 s. ; F. POLLAUD-DULIANLe
Droit d’auteur, Economica, 2005, n° 979, p. 595 ; M. VIVANT, J.-BRUGUIERE, Droit d’auteur, 2° éd. Dalloz,
2013, n° 674, p. 569. Notons que la nullité deltaige de rémunération peut entrainer la nullitéolotrat dans son
ensemble. Voir en jurisprudence, Cas$.Clv., 1 Déc. 2011)uris-Datan® 09-15779. Pour un commentaire voir Th.
CHIOU, « On royalties and transfers without (mongtaonsideration : Looking for the ‘magic formulr assessing
the validity of remuneration clauses of copyriglatnsfers under French Copyright law », (Remarkseutige light of
the decision of the French Supreme Court, 1st GBklamber, 1 December 2011, case No. 09-157[1Q),-
International Review of Intellectual Property andr@petition LawVol. 44, n° 5, 2013, pp. 585-598.

%2|  De GAULLE, « La notion de redevance de dro#uteur »RIDA, n° 167, janv. 1996, p. 69 s.

23 En ce sens, F. POLLAUD-DULIANLe Droit d’auteur Economica, 2005, n° 980, p. 596 ; M. VIVANT, J.-M
BRUGUIERE,Droit d’auteur, 2° éd.Dalloz, 2013, n° 673, p. 569.

24 Sur ce point voir par exemple M. VIVANT, J.-M. BRAWIERE, Droit d’auteur, 2® éd. Dalloz, 2013, n° 671, p.
566 : « Elle concerna priori tous les contrats et toutes les ceuvres. » ; C. QMRET, Propriété littéraire et
artistique et droits voisins®® éd., 1999, n° 304, pp. 245-246. Voir toutefoisBERTRAND, Droit d’auteur, Dalloz,
2011, n° 112.25, p. 369 : « Deés lors que l'autaurserve la pleine propriété de ses droits et qigih concéde qu’'un
droit d'usage, exclusif ou non, notamment par ucortrat de licence »i| se trouve en dehors du champ des
dispositions du CPbk»

25 \/oir sur ce point, M. VIVANT, J.-M. BRUGUIEREDroit d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, n° 671, p. 566 ; F.
POLLAUD-DULIAN, Le Droit d’auteur Economica, 2005, n° 979, p. 595 ; A. LUCAS, HI-UCAS, A. LUCAS-
SCHLOETTER,Traité de la Propriété Littéraire et Artistiqud;™éd., Litec, 2012, n° 675, p. 579. La déterminatien
la rémunération au niveau secondaire est en pentipe. Sur ce point v. N. BINCTINDroit de la propriété
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%7 et ses

consenfi®® uniquement dans les hypothéses prévues par Lart31-4 al. 2 du CP
déclinaisons en matiére de contrats d’exploitasipéciaux®. Par ailleurs, I'art. L. 131-5 du CPI

prévoit une régle particuliére concernant la révisies conditions de la rémunération forfaifaite

. L’obligation d’exploiter.

38.- La partie générale du droit contractuel d’auteurcd®l comprend quelques dispositions sur la
guestion de I'obligation d’exploiter I'ceuvre dedj®it incombant au cessionnaire du droit d’auteur.
Plus précisément, selon l'art. L. 131-3 dern. de &énéficiaire de la cession s’engage par ce
contrat a rechercher une exploitation du droit cdalformément aux usages de la profession et a
verser a l'auteur, en cas d’adaptation, une rénatio@r proportionnelle aux recettes percues. » Il a
pu étre également soutenu que I'art. L. 131-7 dif €Raisait allusion & I'obligation d’exploiter car
'obligation de reddition des comptes a été comgeécomme le corollaire de I'obligation de
paiement d’un prix proportionnel et de I'obligatidiexploiter’.

intellectuelle,2® éd. LGDJ, 2012, n° 914, p. 646 : « Contrepartididn cédé, le prix est fixé librement par les ipart
[...]1 [l peut étre fixe et forfaitaire, payé en upe plusieurs échéances. Il peut aussi étre erotopartie proportionnel
a l'exploitation du bien par I'acquéreur. » En gmiudence, CA Paris®£h., 16 janvier 2004, Juris-Data n° 2004-
234796 JCPE, 2005, n° 1216, § 5, obs. Guillemain.

28 gyr ce point voir M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERH)roit d’auteur, 2° éd.Dalloz, 2013, n° 675q p. 570 s.

%7 sagit des hypothéses suivantes (art. L. 13-4 CPI) : « 1° La base de calcul de la participapooportionnelle
ne peut étre pratiquement déterminée ; 2° Les n®gercontrdler I'application de la participatiomtfdéfaut ; 3° Les
frais des opérations de calcul et de contréle estdiors de proportion avec les résultats a atteind® La nature ou les
conditions de I'exploitation rendent impossibl@pkcation de la régle de la rémunération propaortille, soit que la
contribution de l'auteur ne constitue pas l'un dEsnents essentiels de la création intellectuadld¢aduvre, soit que
I'utilisation de I'ceuvre ne présente qu'un caracé&cessoire par rapport a lI'objet exploité ; 5°cBa de cession des
droits portant sur un logiciel ; 6° Dans les autras prévus au présent code. Est également Eciterlversion entre les
parties, a la demande de I'auteur, des droits mravedes contrats en vigueur en annuités forfaggiour des durées a
déterminer entre les parties. » Sur I'ensembleadguestion, voir Ph. ALLAEYS, « Hypotheses de firren droit
d’auteur »Propr. Int.,n° 24, juill. 2007, p. 269 et s.

Certes « les parties peuvent prévoir un forfaiplrs de la rémunération proportionnelle, elles pativemplacer le
forfait par la rémunération proportionnelle mais,revanche, en dehors des cas autorisés par lallEs, ne peuvent
substituer le forfait & la rémunération proportielte », M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE Droit d’auteur, 2° éd.
Dalloz, 2013, n° 671, p. 567. En jurisprudencey yair exemple, CA Paris, 13 octobre 19BHDA, 1996, n° 168, p.
325, obs. Kéréver.

28 \/oir not. I'article L. 132-6 CPI en matiére de ¢@n d’édition.

29 « En cas de cession du droit d'exploitation, loeskputeur aura subi un préjudice de plus dedmmiémes di & une
Iésion ou a une prévision insuffisante des prodigt$oeuvre, il pourra provoquer la révision desdiions de prix du
contrat. Cette demande ne pourra étre formée que ldacas ou l'ceuvre aura été cédée moyennangémmenération
forfaitaire. La lésion sera appréciée en consitinade I'ensemble de I'exploitation par le cessirendes ceuvres de
lauteur qui se prétend Iésé. » Sur cet articlé;, ywar exemple, A. BERTRANDDroit d’auteur, Dalloz, 2011, n°
112.44sq, p. 381 s.; F. POLLAUD-DULIAN,Le Droit d'auteuy Economica, 2005, n° 992q, p. 600 s.; M.
VIVANT, J.-M. BRUGUIERE,Droit d’auteur, 2° éd.Dalloz, 2013, n° 680, p. 574.

270 « En cas de cession partielle, I'ayant cause Isstisue & |'auteur dans I'exercice des droits él#ss les conditions,
les limites et pour la durée prévues au contrat,atarge de rendre compte. »

21 5. RAIMOND, La qualification du contrat d’auteutColl. IRPI n° 34, Litec 2009, n° 206, p. 143 ; [ BONTELS,

« Réflexions sur les aspects contractuels du draiiteur en Francein Ch. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M.
HILTY, (sous dir. de)Perspectives d’harmonisation du droit d’auteur emrd@pe coll. de I'IRPI, le droit des affaires, t.
29, Litec, 2007, p. 507 s. et not. p. 516 : « Utfan déduire que toute cession de droits d’awdeurait nécessairement
étre assortie d'une triple obligation : une rématién proportionnelle aux résultats [...] une remiss comptes et une
exploitation des droits. »
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o Le droit d’agir du cocontractant.

39.- La question du droit d’agir du cocontractant d’wntrat d’exploitation d’auteur n’est pas
expressément traitée au sein du CPI. Cependdfdanss’en tient a la terminologie utilisée par les
textes du ¥ livre, tout cessionnaire sera recevable a agicairefagon, a condition qu'il soén
mesure de prouver qu'il est bien le titulaire doidd’auteuf’%En effet, l'article L. 331-1 du CPI
réserve au titulaire du droit d’auteur le droitgltaen contrefacoil® De méme, la substitution de
'auteur par le cessionnaire prévue par l'articlelB1-7 dans le cadre d’une cession partielle nous
permet d’aboutir a la méme conclusion. Toutefdis'y a aucune référence expresse du Code a

propos du droit d’agir du concessionnaire, simpiexclusif

§3.- En Allemagne

40.- Le cadre juridique spécial allemand des contraggplbitation d’auteur est consacré par la loi
sur le droit d’auteur et les droits voisinei ur le droit d’auteuf*”® du 9 septembre 1965 (BGBI. |,

p. 1273) (ci-aprés UrhG), telle qu'actuellementvigueur, suite & la derni&@ modification par la

loi du 22 déc. 2011 (BGBI. I, p. 3044}, Il apparait pertinent de mentionner que la Urh@manu
plusieurs modifications, les plus importantes {&rantes a la question des aspects contractuels du

272 \/oir CA Paris, 20 décembre 1989, 1991, somm. Comm. 187, obs. Colombei ebntrario CA Paris, 21 février
1990,Cahiers de droit d’auteyjanvier 1991, p. 22.

23 En ce sens, N. BINCTINDroit de la propriété intellectuelld,GDJ, 2010, n° 1121, p. 704 : « Le propriétaire du
bien intellectuel est le titulaire naturel de liact en contrefagon [...] » ; F. POLLAUD-DULIAN,e Droit d’auteur
Economica, 2005, n° 1248, p. 740 : « Les auteutsues ayants-droit, les cessionnaires de droggplditation et les
sociétés de gestion collective sont recevablesr@&agontrefacon. »

2" En ce sens, B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULTStudy on the conditions applicable to contractsatiah to
intellectual property in the European UnidRinal report, Institute for Information Law, Unigity of Amsterdam, mai
2002, disponible sur <www.ivir.nl/publications/itfieetual-property.html>, p. 73 : « There is no @sion in the French
Intellectual Property Code concerning the assignee’the licensee’s standing to sue for copyrigifiiigement. »
Toutefois, il a été jugé en jurisprudence que lecessionnaire d’'une autorisation non exclusive amevait pas agir en
contrefagon. En jurisprudence v. par exemple CESsiv., 22 janv. 2009, n° 07-21.498, F-D, SARL Cédsirochier
Soieries ¢/ Carrasset-MarillielurisDatan® 2009-046658Communication Commerce électronigqué 4, Avril 2009,
comm. 32, note Ch. Caron, « Le bénéficiaire d'unmgpke autorisation d’exploitation ne peut pas agircontrefacon ».
2> Titre en allemand : « Gesetz liber Urheberrechtvendiandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) ».

278 Certes, un grand nombre des « lois portant maidifin de la loi relative au droit d’auteur » oné édoptées entre
temps. Pour un apercu des modifications encounsegijau septembre 2003, voir not. A. DIETZ, « Fipaax aspects
de la législation et de la jurisprudence récenteslmit des contrats d’auteur en AllemagndiDA, n° 198, octobre
2003, p. 147 et s. et not. p. 151.

2’7 La version consolidée de la loi allemande sur feitdd’auteur est disponible sur: <www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf> (en alteinaEn revanche, la traduction en anglais ou anchis n’'est
disponible que pour ses versions précédentes. \fairbase de données de I'OMPI «WIPO Lex »,
<www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=1034>, poles versions anglaise et francaise. Les tradustitas articles en
francais utilisées par la suite y renvoient, saahtion contraire.
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droit d’auteurj’® étant celles du 22 mars 2002 (« premiére corbe)ifé et celle du 26 octobre
2007 (« deuxiéme corbeilleX§. La « troisiéme corbeille », qui devrait portemtre autres, sur les
licences libres, est en état de discus&iorMentionnons également la loi de 1901 relative &
I'édition (Verlagsgeset£VerlG) du 19 juin 1901, RGBI. p. 21%%, mais sans toutefois nous y

arréter en raison de son caractere spécifique.

41.- L'inaliénabilité du droit d'auteur dans son ersemble et la conclusion des contrats

d’exploitation. En vertu de la thése moniste du droit d’auteur damie en Allemagi& les

278 pour la modification de la Iégislation allemandeside la transposition de la directive du 22 n@022(loi du 10
septembre 2003), voir Th. RAMSAUER, « La législatiallemande relative au droit d’auteur a l'aubel'dee de
linformation », Unesco- Bulletin du droit d'auteur,octobre 2003, n° 37, pp. 1-10, disponible sur: <
portal.unesco.org/culture/fr/files/17424/1083765R40f. pdf/tr_f.pdf>, passim; S. Von LEWINSKI, «La
transposition en droit allemand de la directivelawsociété de I'information sRIDA, n° 202, octobre 2004, p. 10 et s.

219 Sur cette réforme, voir notamment, A. DIETZ, «Ripaux aspects de la Iégislation et de la juridpnce récentes
du droit des contrats d’auteur en Allemagn&_BBA, n° 198, octobre 2003, p. 147 et &lem « La reforme |égislative
allemande du 22 mars 2002. Maigres perspectivagpéannes »n F. LABADIE, F. ROUET (sous dir, deJravail
Artistique et économie de la création, Ministérelaeculture et de communicationpllection Questions de culture,
2008, p. 159 et s. ; A. LUCAS-SCHLOETTER, « Le dimntractuel d’auteur allemand depuis la réforme@ mars
2002 ; W. NORDEMANN, « A revolution of Copyright i@ermany »Journal of the Copyright Society of the USA
2002, p. 1041-1046 ; A. DIETZ, « Amendment of Genm@opyright Law in order to strengthen the Contratt
Position of Authors and PerformersiiC, n° 33, 2002, pp. 828-842. Pour une traductiodad®i en question en
anglais voir A. DIETZ, « German Law in order to é3tgthen the Contractual Position of Authors anddPeiers »,
[IC, 2002, p. 828 et s. et not. p. 842. Cette loi paur objectif d’apporter des modifications aJehG en matiere de
contrats d’exploitation.

La réforme de 2002 a eu un écho important dangré'apays européens. Voir sur ce point, A. DIETAmendment
of German Copyright Law in order to strengthen @antractual Position of Authors and Performerd@, n° 33,
2002, pp. 828-842 et not. p. 841 : « There areadirecertain indications that the German reformhaf tontractual
provision within the copyright Law has found an @dh foreign countries [...] ».

Pour I'état du droit contractuel d’auteur allemawént cette réforme voir les études de Prof. DidtzDIETZ, Le droit
d’auteur dans la Communauté européenne. Analys@axative des législations nationales relatives aaitdd’auteur
face aux dispositions du traité instituant la Conmauté économique européeniigude réalisée a la demande de la
Commission des Communautés européennes, 1976 JEN.ZD Le droit d'auteur dans la Communauté européenne.
Analyse comparative des Iégislations nationaleatiets au droit d’auteur face aux dispositions thité instituant la
Communauté économique européeritede réalisée a la demande de la Commissioldasnunautés européennes,
1978 ; A. DIETZ,Le droit primaire des contrats d’auteur dans leatétmembres de la Communaetéropéenne
situation législative et suggestions de réforratude élaborée a la demande de la CommissiorCdesnunautés
Européennes, SG-CULTURE/4/81-FR, Septembre 1981 ;DFETZ, « Germany-Federal Republicim M.-B.
NIMMER, P.-E. GELLERntrnational copyright law and practicéMatthew Bender Ed., 1989.

20 gyr cette réforme voir notamment, LUCAS-SCHLOETTER, « Lettre d’Allemagne. Qu'y dHdans la "deuxiéme
corbeille" ? Loi allemande du 26 octobre 2007 redatau droit d’auteur dans la société de l'inforimab», Propr.
Intell., 1/7/2008, n° 28, pp. 368-375 ; S. Von LEWINSKI, ‘€\olution récente du droit d’auteur allemandduteurs

& Média, 3/2008, p. 194 et s.

21 gur ce point, voir, par exemple, S. Von LEWINSKIRecent Developments of German Authors’ Rights baw
Auteurs & Média2/2011, p. 162 et s. ; L. PECHER, P. ASTIER,droit d’auteur en usage en EurgpgRapport pour
le Motif, octobre 2010, disponible sur :
<www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/184/fichier_ithier_le.droit.d.auteur.en.usage.europe2.pdfi5g. Th. DREIER,

L. SPECHT, « Lettre d’Allemagne », ChroRropr. Intell, n° 36, juillet 2010, p. 914 et s., p. 915.

22 \/oir par exemple Th. DREIER, « Lettre d’AllemagResmiére partie >Chron., Propr. Intell, n° 1, octobre 2001,
p. 102 et s. et not. p. 103 et note n° 8.

283 Toutefois, pour certains auteurs, le monisme rpastun systéme préférable. Ces auteurs se prari@céaveur du
systeme dualiste du droit d’auteur. Voir sur cenp@. ENCHELMAIER, « Proprietary transactions ineitectual
property in England and Germany : transfer of owhigr, licensing and charging i A. KUR, V. MIZARAS, The
Structure of Intellectual Property La®@an One Size Fit All?Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible :sur
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prérogatives patrimonial& et morale¥® sont considérées comme trés étroitement liéeoide s
gue les unes ne peuvent étre dissociées des algesleux types de prérogatives constituent un
tout indissociablé®. Ceci étant, le droit d’auteur allemand est almisdroit de nature unitaff¥,
destiné a protéger a la fois les intéréts perssrgteintellectuels de I'auteur concernant sa avéati
gue les intéréts économiques liés a I'exploitatienl’ceuvre. Ce droit unitaire est inaliénable car
attaché a la personnalité de lauteur. A la diffiéee d’autres droits continentaux qui suivent
I'approche dite dualist&®, I'inaliénabilité caractérise autant les prérogesi patrimoniales que les
prérogatives moralé¥. Ceci dit, I'aliénation des prérogatives patrinaies et morales du droit de

la propriété littéraire et artistique par voie aantuelle est impossible. Le principe de

<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,10. et les références qui y sont citées : « Thigegtion should
however be tailored to this specific goal, thattlie link between the author’s personality andchimifestation in the
work. To this end, Dietz, has suggested a distinchetween the author’s personality right in therawa and in the
wide sense. The former, as laid down in 11 Urh@egithe author the right to respect of said limid & inalienable ;
the latter comprises the authoN&rwertungsrechtdeconomic rights) which would be assignable agylas the
conditions of the assignment ensure this respect. »

24art. 15 s. UrhG.
2Art. 12 s. UrhG.

Zsur 'impossibilité de la dissociation entre legnagatives morales et les prérogatives patrimasiatedroit d’auteur
allemand, voir par exemple, A. LUCAS-SCHLOETTER,e«droit contractuel d'auteur allemand depuis fanm@e du
22 mars 2002 >Rropriétés Intellectuellem® 17,2005, pp. 403-413 : « Il s’agit |a de la conséqedamplus importante
de la conception moniste des droits de l'auteur grévaut outre-Rhin, selon laquelle les prérogatimorales et
patrimoniales sont inextricablement liées et formentout indissociable, le droit d’auteur. » ; BUGENHOLTZ, L.
GUIBAULT, Study on the conditions applicable to contractatial to intellectual property in the European Unjo
Final report, Institute for Information Law, Unisity of Amsterdam, mai 2002, disponible sur
<www.ivir.nl/publications/intellectual-property.htm p. 77 et, en termes identiques, p. 78 : « mamist country like
Germany, the author’'s economic and moral rightscamgsidered to be so thoroughly interwined that ébenomic
aspect of the right cannot be dissociated fronritiiet’s personality aspect. » ; M.-A. ROUX, « Leodra la propriété
intellectuelle en Allemagne Gazette du Palaj21 septembre 2006, n° 264, p. 4 et s. : « [lartbénoniste] refuse de
séparer droit moral et patrimonial, le droit d'autedevant étre considéré dans son ensemble commerain
personnel. » ; M. JOSSELIN-GALLes contrats d’exploitation de droit de propriétééraire et artistique en droit
international privé,GSN Joly, 1995, p. 62 et s. : « En effet le drd#érmand ne concoit pas, contrairement au droit
francais, de scission entre les prérogatives meeti@atrimoniales du droit d’auteur. [...] Le dnwibral devient donc
indissociable du droit patrimonial ; c’est le draitauteur dans son ensemble qui garantit le resgestintéréts
économiques et intellectuels des auteurs. » ; SSHERLMAIER, « Proprietary transactions in intelleakyproperty in
England and Germany : transfer of ownership, licensnd charging »n A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of
Intellectual Property LawCan One Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, ®: «the author's idealistic and his economiceliests are
unseverably intertwined. »

#’Selon M.-A. ROUX, « Le droit & la propriété inteitaelle en Allemagne sGazette du Palaj21 septembre 2006, n°
264, p. 4 et s., « les droits patrimoniaux procéderdroit moral. »

288Cf. B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT, Study on the conditions applicable to contractstiah to intellectual
property in the European Uniorkinal report, Institute for Information Law, Unigity of Amsterdam, mai 2002,
disponible sur <www.ivir.nl/publications/intelle@liproperty.html>, p. 148, pour qui, «[iln most Meer States,
copyrights may be subject to an assignment. Gernamy Austria are the two exceptions »; A. KLETT, M
SONNTAG, S. WILSKE |ntellectual Property Law in Germanyerlag C.H. Beck, Lexis/Nexis, 2008, p. 61 : ke

in some other countries [...] » ; P. KORIATOPOULQWUmitations contractuelles sur I'exploitation duadt d’auteur,
Ed. Sakkoulas, 1994, pp. 3-4.

#9%Comp. G. SCHRICKER, « Introduction im, F.-K. BEIER (sous dir. defzerman Industrial Property, Copyright and
Antitrust Laws 3e éd., VCH, 1996, p. II/A/8 : « transfer of t@pyright as a whole or in part between living pessis
basically precluded on account of the elementi®fight of personality (droit moral). »
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linaliénabilité du droit d’auteur est ancré datesticle 2981 UrhG*° (en combinaison avec I'article
2881 UrhG®), selon lequel, le droit d’auteur n’est transniifsique par héritagenprtis causj®2.
Par conséquent, la cession (au sens du transfepral@iété) n'est pas un mécanisme de
transmission et d’exploitation contractuelle corad#de en matiere de droit d’auteur allemand.
Malgré cela, la loi UrhG permet I'exploitation costtuelle dudroit d’auteur a travers la concession
des droits d'utilisation (d'usage ou d’exploitatjodes ceuvres protégées a des Ferd°) et y
attache un régime particulier (3%

290Art. 2981 : «Le droit d’auteur peut étre transmisexécution d’une disposition testamentaire ou @héritiers par
voie de liquidation d’héritage ; dans tous leseaitras, il eshtransmissible »
2% Le droit d’auteur est transmissible par héritage.

292 sur ce point, voir, A. DIETZ, « Principaux aspedss la législation et de la jurisprudence récenliegiroit des
contrats d’auteur en AllemagneRIDA, n° 198, octobre 2003, p. 147 et s. et not. pp-1%4 ; B. HUGENHOLTZ, L.
GUIBAULT, Study on the conditions applicable to contractatial to intellectual property in the European Unjo
Final report, Institute for Information Law, Unisity of Amsterdam, mai 2002, disponible sur
<www.ivir.nl/publications/intellectual-property.htm p. 77 (et p. 148, en termes identiques) : « TG allows
authors to grant licences to use their works, baitndt permit transfer of ownership, except by testatary
disposition. » ethid. p. 78 : « In principle, neither the economic rwe tnoral rights of authors are transferable. » ; S.
ENCHELMAIER, « Proprietary transactions in intelieal property in England and Germany : transfeowhership,
licensing and charging in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La&®an One Size Fit Al|?
Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible sgwww.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, §: « The
author’s personality rights and his economic rigdres inalienable, §29. » #id. p. 33: « [T]he monist approach taken
by German law renders the authors’ personalitytsigind his economic rights unassignable [...] » KRETT, M.
SONNTAG, S. WILSKE |ntellectual Property Law in Germanyerlag C.H. Beck, Lexis/Nexis, 2008, p. 61 : dika

in some other countrieg;opyright as such cannot be transferred from the creatoa tihird party except by
inheritance. » ; G. SCHRICKER, « German and Compardntellectual Property Law. Efforts for a Betteaw on
Coypright Contracts in Germany-A Never-Ending SteriIC, 2004, p. 850 s. et not. p. 852 : « [Clopyrightruat be
transferred under German law excepbrtis causa> ; S. ENCHELMAIER, « Proprietary transactionsiirellectual
property in England and Germany : transfer of owhigr, licensing and charging i A. KUR, V. MIZARAS, The
Structure of Intellectual Property La®an One Size Fit All?Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,7p. « Germany : The non-transferability @fpyright». Déja, G.
METAXAS-MARANGHIDIS (sous dir. de),Intellectual Property Laws of Europelohn Wiley & Sons, 1995,
Germany, n° 8.1.10 : « Copyright as such is ordydferable upon the death of the author. A trarsfferopyright,
including the author’s moral rights, as a wholeimrmart, is excluded between living persons. » ;JEMER, La
propriété intellectuelle et le droit internationptivé, Etude réalisée a la demande de la Commissio€dasnunautés
européennes, Collections Etudes, Série Secteuwreulh. 3, Office des publications officielles d€®mmunautés
européennes, 1980, n°® 60, p. 50 : « le droit diautéest pas cessible en tant que tel ; un trangfebal (de celui-ci)
n'est dés lors possible qu’a titre successoral ».

Sur la justification des motifs d'un tel choix pér législateur du 1965, voir G. SCHRICKER, « Germeamd
Comparative Intellectual Property Law. Efforts BoBetter Law on Coypright Contracts in Germany-A/&leEnding
Story »,1IC, 2004, p. 850 s. et not. p. 852 : « As we may tiagte explanatory memorandum to the law of 19568,
exclusion of the assignment of copyrighter vivoswas caused on one hand by the difficulties of dngwihe
borderline between the non-transferable moral rigitt the material content of copyright, and ondtieer hand by the
idea that the right to use the work granted byattor should be bound to the mother copyright faticback to the
latter after ending. »

293 Sur ce point, voir par exemple, A. LUCAS-SCHLOETRE« Le droit contractuel d’auteur allemand depais
réforme du 22 mars 2002 Propriétés Intellectuellesn® 17,2005, p. 404 : « Il ne saurait étre question, emitdr
d’auteur allemand, de cessions du droit d’auteamnsda mesure ou le droit d’auteur tout entienagt pas seulement le
droit moral, est considéré comme inaliénable. Lastrats conclus par I'auteur pour I'exploitation slen ceuvre ne
peuvent donc avoir pour objet que la concessiom diwit d'utilisation. » ; Ch. GEIGERtalii, « Compte-rendu du
colloque et cléture »in Ch. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY (dir)Perspectives d’harmonisation du
droit d’auteur en Europecoll. de I'IRPI, le droit des affaires, Litec, 29, 2007, p. 571 s.: « En Allemagne
conformément a la conception moniste de Ulmer, esdail concession de droits d’utilisation est recenmsu; B.
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A.- Le contrat de concession des droits d’utilisati(Nutzungsrechte).

42.- Selon les articles 298”2 et 3181 al. ¥ de la UrhG®, le droit d’auteur, quant & son aspect

patrimonial, peut faire I'objet de concessions deitd d'utilisation & des tierdNutzungsrech)é®’.

MONTELS, « Réflexions sur les aspects contractdelsdroit d'auteur en Francein Ch. GEIGER, M. BOUYSSI-
RUCH, R.-M. HILTY, (sous dir. de}Perspectives d’harmonisation du droit d’auteur emrdpe op. cit, p. 507 s. et
not. p. 509 : « Toutefois, la solution de la Ideadande n’est pas non plus entiéerement satisfaigansque, a l'inverse,
elle n'admet que cette qualification de concess$idmG, par. 28 et 31) pour des raisons égalemé&mritjues, liées a
sa conception moniste du droit d'auteur. » ; M. 3BBIN-GALL Les contrats d'exploitation de droit de propriété
littéraire et artistique en droit international pré, GSN Joly, 1995, n° 54q, p. 62 et s.: «[L]a loi allemande ne
connait donc pas la cession du droit d’auteur patrat, elle n'admet que la concession de droitsilsation [...] ».

294 pour une présentation plus détaillée voir parnaiuttes S. DUSOLLIER, C. KER, M. IGLESIAS, Y. SMITS,
Contractual arrangements applicable to creatorawvland practice of selected Member Statasropean Parliament —
Directorate General for International Policies di¢3oDepartment C: Citizens’ Rights and Constitnab Affairs —
Legal Affairs, 2014, disponible sur : <www.europanropa.eu/RegData/.../IPOL-JURI_ET(2014)493041 pHf%, p.
127 et s. ; P. MOHR,’harmonisation européenne du droit des contratsutieur — Etude de droit comparé a partir des
droits allemand, anglais, espagnol et frangai®se Strasbourg, 2014, p. 144 s. et les réfésencitées.

2% Traduction de l'article 2982 UrhG en anglais affepar A. KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKEIntellectual
Property Law in Germanyerlag C.H. Beck, Lexis/Nexis, 2008 : « The gnagtof exploitation rights (831), approval
under the law of obligations, agreements with rdgar exploitation rights and the legal transactiaith respect to
moral rights of an author regulated under §39 dfmthdmissible. »

2% Traduction de larticle 3181 al®UrhG offerte par A. KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKHntellectual Property
Law in GermanyVerlag C.H. Beck, Lexis/Nexis, 2008 : « An authmay grant another party the right to exploit a
work in individual or in all forms of exploitatioifexploitation right) ». Sur ce point, voir S. ENCHHBAIER,

« Proprietary transactions in intellectual properyEngland and Germany : transfer of ownershipersing and
charging »,in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One Size Fit All?Edward
Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible sur : <wwripaf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, p. 10[Tthe author
cannot according to the dominant monistic inteigdtieh of German copyright law, transfer his ecoronghts but he
may grant third parties the right to exploit wotkat are protected by his copyright, so-caledzungsrechte»

297 La traduction du termdutzungsrechten francais a pu prendre la forme de « droits dj@sa(traduction de I'article
31(1) de la loi allemande, base des données WIRlede « droits d’utilisation » (M. JOSSELIN-GALlLes contrats
d’exploitation de droit de propriété littéraire attistique en droit international privéGSN Joly, 1995, p. 62 et s. ; Ch.
GEIGER e alii, « Compte-rendu du colloque et cléturém»Ch. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY (dir),
Perspectives d’harmonisation du droit d’auteur eardpe coll. de I'lRPI, le droit des affaires, Litec,29, 2007, p.
571 s.; A. DIETZ, « Principaux aspects de la légisn et de la jurisprudence récentes du droitadedrats d’auteur en
Allemagne »RIDA, n° 198, octobre 2003, p. 147 et s. et not., f1).28n anglais, le termdutzungsrechta trouvé son
équivalent dans I'expressionexploitation rights» (A. KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKE |ntellectual Property
Law in GermanyVerlag C.H. Beck, Lexis/Nexis, 2008, traductiom lthrticle §29(1) et 831 et s. ; base des données
WIPO lex, traduction de l'article 829(2) et 831 @) ler), de «ights of use and exploitation (A. KLETT, M.
SONNTAG, S. WILSKE,Intellectual Property Law in Germanyerlag C.H. Beck, Lexis/Nexis, 2008, p. 61) de
« rights to exploit [the work}p (S. ENCHELMAIER, « Proprietary transactions rteilectual property in England and
Germany : transfer of ownership, licensing and gimar »,in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual
Property LawCan One Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>8pet p. 33 ; A. KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKHntellectual
Property Law in Germanyerlag C.H. Beck, Lexis/Nexis, 2008, traductiom ldarticle 831 (1) al. ler), de rght to
use [the work]» (base des données WIPO lex, traduction dedlar§31 (1) al. ler), de « 'privileges’ to use therk »
(B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT, Study on the conditions applicable to contractatiah to intellectual property
in the European Uniorkinal report, Institute for Information Law, Unigity of Amsterdam, mai 2002, disponible sur
<www.ivir.nl/publications/intellectual-property.htm p. 77). Certes, les différences de terminolsgeployées n'ont
pas d'influence sur le fond. Par ailleurs, la casten desNutzungsrechtest souvent mise en parallele avec une
licence. Voir B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT,Study on the conditions applicable to contractsatia to
intellectual property in the European UnioRinal report, Institute for Information Law, Unigity of Amsterdam, mai
2002, disponible sur <www.ivir.nl/publications/ifieetual-property.html>, p. 77 et p. 148 : «licencto use [the
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Par ce contrat, 'auteur-concédant confere a ua {le concessionnaire) « le droit d’utiliser I'cegiv
selon certaingnodes d’utilisation ou selon tous les modes daation (droit d’'usage) » (art. 3181
UrhG). Compte tenu du caractére inaliénable desogadives patrimoniales du droit d’'auteur, la
concession des droits d'utilisation doit étre cdéste comme un acte constitutif et non comme un
acte translatff® Notons que les prérogatives morales peuvent fédtgiet d’aménagements

contractuel$® en dépit de leur caractére inaliénable.

B.- Le régime spécial des concessions des droitsildsation.

43.- La UrhG comprend des dispositions particuli@@scernant tant la forme et I'objet du contrat
gue les droits et les obligations des parties. sEflent toutes sous-tendues par une approche
« protectionniste » pour l'auteur qui est consid@@@mme la partie faible des contrats

d’exploitatiort®, approche chére aux droits d’auteur continerfdux

work] » ; références sous S. ENCHELMAIER, « Proaig transactions in intellectual property in Emglaand
Germany : transfer of ownership, licensing and gimgr », in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual
Property LawCan One Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>8pnote 32 eibid. p. 33, pour qui « the rights to exploit the work,
granted by the author, are akin to licenses italiname. » ; G. SCHRICKER, « German and Comparatitellectual
Property Law. Efforts for a Better Law on Coyprigbbntracts in Germany-A Never-Ending Storyll€;, 2004, p. 850
s. et not. p. 852 parlant de « licence for the @ikgtion of a work ».

29%En ce sens, S. ENCHELMAIER, « Proprietary transaxtiin intellectual property in England and Germatmgnsfer

of ownership, licensing and chargingmwA. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One
Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible: suvww.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,

9 : « The granting of the Nutzungsrechte must beeived of as constitutive act that creates thiggesrfrom scratch,
rather than a derivative or translative grant bycihihe author assigns some of his rights to amgibeson, as the latter
would go against th inalienable nature of the atshiaghts. » ; déja Ulmer, cité par J. RAYNARDyoit d’auteur et
conflits de lois, Essai sur la nature juridique droit d’auteur,thése Montpellier I, 1989, préf. M. Vivant, Litet990,

n° 163, p. 149 : « la concession de droits patd@auconsiste en la création de droits dérivéSf»G. SCHRICKER,

« German and Comparative Intellectual Property LBfforts for a Better Law on Coypright ContractsGermany-A
Never-Ending Story »]JC, 2004, p. 850 s. et not. p. 852, pour qui uneenice d’exloitation » est une sorte de “droit-
fille” par rapport au “droit-mére”, qui reste ins#se (« The author may grant a licence for thelatation of a work
as a sort of « daughter » right, the « mother »ggpt necessarily remaining in his hands. » Co@pSCHRICKER,

« German and Comparative Intellectual Property L&fforts for a Better Law on Coypright ContractsGermany-A
Never-Ending Story »JC, 2004, p. 850 s. et not. p. 852 : « The licencdte exploitation of the work may be a mere
obligatory contract or constitute a limited propeight in the work Nutzungsrecht Mere obligatory licences are not
frequent in German practice ; they mainly concgrhegneral cases of use of the work that are oé littiportance. In
general, a licensee prefers the form of the limigrdperty right of exploitation. » ebid. p. 853, parlant de
« construction of limited property rights ».

29 v, sur ce point l'article 39 UrhG : « Alteratiors the work (1) The holder of an exploitation rigstiall not be
permitted to alter the work, its title or desigoatiof authorship (Article 10 (1)), unless otherwéggeed. (2) Alterations
to the work and its title to which the author canrefuse his consent based on the principles ofidaith shall be
permissible. » Traduction disponible sur : <wwweges-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhglhtm

390 sur ce point, voir par exemple G. SCHRICKER, «rGam and Comparative Intellectual Property Law. Egfdor a
Better Law on Coypright Contracts in Germany-A Nekading Story »|IC, 2004, p. 850 s. et not. p. 850 : « From the
authors’ viewpoint the main problem is the ineqyatif the parties : whilst the author, composeauist is a one-man
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. Les régles de forme.

44.-De maniere générale, la loi allemande n’exige mpakdnalités particulieres (iaid validitatem
ni ad probationemni de procédure d’enregistrem&itpour conclure des concessions de droits
d'utilisation®®. A titre d’exception, un écrit est exigél validitatemdans deux hypothéses : lorsque
la concession des droits d'utilisation porte sus deuvres futures (art. 4081 aff WrhG*®) et
lorsque il s'agit de la concession des droits tastfion se référant a des modes d’exploitation

inconnus au moment de la conclusion du coffftért. 31a81 al.®L UrhG)*%,

......

. La divisibilité du droit d’utilisation concédé : aucession des droits d’utilisation totale ou
partielle.

45.- L'article 3181 UrhG reconnait implicitement queclancession d’un droit d’utilisation peut étre
limitée ou illimitée. Plus précisément, selon iidg susvisé, une concession limitée est celle qui

comprend seulement certains modes d’exploitaticn 3481 al. £ UrhG)*®’ et « peut étrelélimitée

business, his partner typically will be a well-ongged commercial entity. Whether it is a small camy or whether it
is a huge global player, the difference in market bargaining power is obvious. »

301 voir aussisupran® 20 et n° 33 sur les dispositions du droit cactmel d’auteur grec et francais.

302 Dgja G. METAXAS-MARANGHIDIS (sous dir. de)ntellectual Property Laws of Europdohn Wiley & Sons,
1995, Germany, n° 8.1.10 : « No special rules wethard to copyright contracts exist in German cigtyrlaw, and no
registration of licences or related contracts guned or possible. »

393 Sur ce point, voir par exemple, J. RAYNARDtoit d’auteur et conflits de lois, Essai sur latoee juridique du
droit d’auteur,thése Montpellier 1, 1989, préf. M. Vivant, Litef990, n° 166, p. 150 s. : « [L]es systemes germesiq
[...] du droit d’auteur ne requiérent, en principecane exigence formelle concernant les contratsptb@ation de
celui-ci. Et la doctrine allemande qui considére tpuforme écrite risquerait « de compliquer irantient les transferts
de droits et méme, dans certains cas, de portgrdigé a I'auteur » agrée un tel libéralisme. » HRIGENHOLTZ, L.
GUIBAULT, Study on the conditions applicable to contractatial to intellectual property in the European Unjo
Final report, Institute for Information Law, Unisity of Amsterdam, mai 2002, disponible sur
<www.ivir.nl/publications/intellectual-property.htm p. 78 ; M.-A. ROUX, « Le droit & la propriététéllectuelle en
Allemagne »Gazette du Palaj21 septembre 2006, n° 264, p. 4 et s. : « Ert dii@mand, il n’existe pas d'exigence
de formalisme sur I'écrit ou la précision de I'dder de la cession des droits comme en droit frangai » ; L.
GERSTNER, « L'influence du droit comparatif sur deoit des contrats en matiére de propriété intelidte »,
Communication Commerce électronique 10, Octobre 2006, alerte 198 : « Autant enitdatbemand qu’en droit
autrichien, il suffit de préciser oralement les e®d'exploitation pour lesquels les droits sontcgalés. » Cependant,
le principe de la concession limitée selon la ftéabu contrat (v.infra n°® 45) a pu étre considéré comme une
expression de formalisme. En ce sens, L. GERSTN&Rinfluence du droit comparatif sur le droit desntrats en
matiére de propriété intellectuelleGpmmunication Commerce électronigué 10, Octobre 2006, alerte 198 : « De ce
fait, le principe de la cession finalisée consaemequelque sorte un certain formalisme du droiutdar, quoique
sanctionné moins sévérement que celui prescriegagislateur francais. »

304 « Le contrat par lequel l'auteur s’engage & coecélés droits d’'usage sur des ceuvres futures rennéées ou
déterminées seulement dans leur genre doit étwcpar écrit. »

%% Rendue possible aprés I'adoption de la « deuxiéonigeille » et I'abrogation de I'ancien art. 31&ur ce point voir
A. LUCAS-SCHLOETTER, « Lettre d’Allemagne. Qu'y attdans la "deuxieme corbeille” ? Loi allemande 2k
octobre 2007 relative au droit d’auteur dans la&éae l'information »Propr. Intell., 1/7/2008, n°® 28, pp. 368-375,
not. p. 375.

3% Toutefois, selon I'art. 31a8§1 aF, Zécrit n’est pas exigé lorsque la concessiomeestion est conclue a titre gratuit
« Written for mis not required if the author graatsexploitation right to everyone free of charge.

397 Cf. B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT, Study on the conditions applicable to contractstiah to intellectual
property in the European Uniorkinal report, Institute for Information Law, Unigity of Amsterdam, mai 2002,
disponible sur <www.ivir.nl/publications/intelle@liproperty.html>, p. 78, qui lie les modes d’'exgton mentionnés
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quant & I'égard diieu, de laduréeet ducontenu[de celle-ci] » (art. 3181 al.™ UrhG)%. A

contrario, une concession de droit d’utilisatiolimiitée correspond a la concession d'un droit
d’utilisation couvrant toutes les prérogatives ipadniales et les modes d'utilisation ainsi que
'ensemble des territoires dans lesquels I'ceuvr@reségée, pour toute la durée de la protectian. L
délimitation expresse et précise de la portée dmaile d’exploitation/utilisation n’'est pas

obligatoire®.

L'article 3185 UrhG établit une regle d’interprétet spéciale des contrats d’exploitation,
dénommée « cession finaliséé2weckiibertragungsgrundsat?) Selon cet article, « lorsque les
modes d’exploitation ne sont pas expressément ohdégignés dans l'acte de concession d’'un
droit d'utilisation, I'étendue du droit concédé tdéire déterminée en fonction du but assigné au
contrat par les deux parties. Il en est de méme lpoguestion de savoir [...] jusqu’ou s’étendent le
droit d'utilisation et le droit d'interdiction et a@uelles limitations le droit d’utilisation est
soumis®*! » Autrement dit, le but poursuivi par les partiéserminera, en cas de doute, la portée du

contrat, donc I'étendue des droits concédés, ledesd’exploitation, les différentes délimitations

par l'article §31(1) al.1ler avec les prérogativesddoit patrimonial « an author may grant anothenspn a licence on
one or all of his rights to use the work. »

308 Traduction personnelle de I'auteur, & défaut @eluction disponible en francais (la traduction ¢aise qui est
disponible dans la base de données WIPO lex dat®% et ne comprend pas l'alinéa 2 de l'articl§BUrhG). Texte
original : « Recht sowigamlich, zeitlichoderinhaltlich beschrankt eingerdumt warden. » La traduction reglags
présente de légéres incohérences concernantdactian du mot dnhaltlich ». Ainsi, selon la version anglaise
proposée par A. KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKHtellectual Property Law in Germanyerlag C.H. Beck,
Lexis/Nexis, 2008, « the exploitation right [...snbe restricted as regards area, time and comstelh ce sens aussi S.

licensing and charging in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One Size Fit All?
Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible sewww.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,8[purpose]
Par contre, selon la version offerte par la basedimnées WIPO lex « An exploitation right [...] mag limited in
respect to place, time or purpose. » Le mot « mepoest aussi utilisé par B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAT Study
on the conditions applicable to contracts relatiogintellectual property in the European Unidfinpal report, Institute
for Information Law, University of Amsterdam, maD@2, disponible sur <www.ivir.nl/publications/inttual-
property.html>, p. 79. En tout état de cause,ligation du mot « contenu » doit étre prise au $erge et correspondre
a celui de « étendue et destination » de I'utiisaenvisagéeCf. B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT, Study on the
conditions applicable to contracts relating to iléetual property in the European Uniofjnal report, Institute for
Information Law, University of Amsterdam, mai 2002jsponible sur <www.ivir.nl/publications/intellectl-
property.html>, p. 79, se référant au « purposehefintended use » et aux « independent meanspbbitation
[covered by each independent right to use the werk]

9 sur ce point voir, B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULTStudy on the conditions applicable to contractsitialy to
intellectual property in the European UnioRinal report, Institute for Information Law, Uningity of Amsterdam, mai
2002, disponible sur <www.ivir.nl/publications/ifieetual-property.html>, p. 79 : « A licence [...] snée limited in
respect of place, time, or purpose (of the intengs). The mention in the contract of the scopth@transfer of rights
with respect to the place, time, and purpose ofrttended usé not an obligation»

30M.-A. ROUX, « Le droit & la propriété intellectleeen Allemagne »Gazette du Palaj21 septembre 2006, n° 264,
p. 4 et s., citant A. Dietz ; J. RAYNARIDroit d’auteur et conflits de lois, Essai sur latoee juridique du droit
d’auteur, thése Montpellier 1, 1989, préf. M. Vivant, Litet990, p. 143, note n° 550. Cette théorie est comussi
sous le nom de « cession limitée a la finalité aiot@t » : voir L. GERSTNER, « L'influence du dreimparatif sur le
droit des contrats en matiére de propriété intellele »,Communication Commerce électronigué 10, Octobre 2006,
alerte 198.

31 Traduction offerte par M. MARKELLOUL e contrat d’exploitation d’auteur : Vers un droit digeur conctractuel
européenlLarcier, 2012, pp. 360-361.
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du domaine d’exploitation, son caractere exclusimnple et le principe méme d’'une transmission
des droits (art. 3185 al®Et Z UrhG)*'2 Cette réglal’interprétation s'éloigne en principe de la
réglein dubio pro auctor&?. Toutefois, I'interprétation des contrats parthisunaux allemands est
stricte®. La UrhG prévoit également d’autres régles pditioes d'interprétation, afin de
déterminer en cas de doute la portée du droitlation concédé. Plus précisément, selon l'article
3781 UrhG «si l'auteur concéde a un tiers un diaisage sur I'ceuvre, il est réputé, en cas de
doute, avoir conservé le droit de consentir a lalipation ou a I'exploitation d’'un arrangement de
'ceuvre. ». Ensuite, le paragraphe suivant du martiele prévoit que « si l'auteur concéde a un
tiers un droit d'usage aux fins de la reproductilenl’'ceuvre, il est réputé, en cas de doute, avoir
conservé le droit de fixer I'ceuvre sur des suppuigsiels ou sonores. » Egalement, selon l'art.
3783 UrhG, « si l'auteur concede a un tiers untdtoisage aux fins de la communication publique
de I'ceuvre, le cessionnaire n'est pas réputé, smealoute, avoir le droit de faire voir ou entendr
au public, au moyen d'un écran, d’'un haut-parleur ddun dispositif technique analogue, la
communication en dehors de la manifestation a lexe#e est destinée. » Par ailleurs, selon I'art.
4481, «lorsque l'auteur aliene I'original de I'ceelvil n’est pas, en cas de doute, réputé avoié céd
par la un droit d’'usage a I'acquéreur. » Enfinpadlart. 39 UrhG, « sauf convention contraire, le
titulaire d’'un droit d’'usage n’est pas autorisé adifier I'ceuvre, son titre ou la désignation de son
auteur (81). Sont licites les modifications de Kaeuet de son titre auxquelles I'auteur ne peut pas

de bonne foi, refuser son consentement (82). »

. Concession des droits d’utilisation exclusifs oumexclusifs (concession exclusive et non

exclusive (simple)).

46.- Selon lart. 3181 al. 2UrhG, la concession du droit d'utilisation par kaur par voie

contractuelle peut étre exclusive ou non exclugsienple}'> La définition de la concession

312 Sur ce point voir par exemple, L. GERSTNER, « fltience du droit comparatif sur le droit des cotsten matiére
de propriété intellectuelle sxCommunication Commerce électroniqu® 10, Octobre 2006, alerte 198. Déja, E.
ULMER, « Some thoughts on the Law of Copyright Gaats »JIC, 1976, p. 202 s., p. 208.

33B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT, Study on the conditions applicable to contractstial to intellectual property
in the European Uniorkinal report, Institute for Information Law, Uningity of Amsterdam, mai 2002, disponible sur
<www.ivir.nl/publications/intellectual-property.htm p. 82.

34 En ce sens, A. KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKHtellectual Property Law in Germanyerlag C.H. Beck,
Lexis/Nexis, 2008, p. 65. Voir aussi G. SCHRICKERGerman and Comparative Intellectual Property LAfforts
for a Better Law on Coypright Contracts in Germanidever-Ending Story »]C, 2004, p. 850 s. et not. p. 853 : « The
rule in Sec. 31(5) [...] has been applied in a caogrsille number of cases in almost all branches efctpyright
industry and ahs helped authors to avoid a losigbfs that exceeds the purpose of the contra@bur une illustration
voir BGH, 22 avril 2004GRUR 2004, pp. 93&omic-Ubersetzungen l)icitée par S. Von LEWINSKI, « Chronique
d’Allemagne. L’évolution du droit d'auteur en All@gne de mi-1997 au printemps 2005, deuxieme parBeDA, n°
206, octobre 2005, p. 235 et s., not. p. 269 §heDREIER, « Lettre d’Allemagne. Développementserés en matiére
de droit d’auteur »Propr. Intell., n® 23, avril 2007, p. 244 et s., p. 248 s.

315 «Le droit d'usage ainsi concédé peut étre simplexclusif » ; « The exploitation right may be gethas a non-
exclusive or as an exclusive right » (A. KLETT, BONNTAG, S. WILSKE Intellectual Property Law in Germany
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exclusive ou non exclusive est fournie par les grahes suivants du méme article. Plus
précisément, selon l'article 3182 UrhG «le drdiisége simple confere a son titulaire le droit
d’utiliser 'ceuvre concurremment avec l'auteur me@d’autres ayants droits [exploitants], selon le
mode qui lui a été permis®s En revanche, selon l'article 3183 af" UrhG, le droit d’'usage
exclusif confere a son titulaire le droit d'utiliskoeuvre selon le mode autorisé et d’accorder des
droits d'usage & I'exclusion de toute autre persdrinAlors que la loi ne le mentionne pas
expressément, il est cependant admis que l'autsuree principe exclu de I'exploitation de
I'ceuvre® Par ailleurs, I'art. 3183 al®de la UrhG va dans ce sens puisqu'il prévoit dansabire
d’'une concession exclusive la possibilité pourpasties de convenir que l'auteur se réserve un

droit d’exploitation de I'ceuvre®. Ajoutons qu’en cas de doute, le caractére exatmsnon exclusif

Verlag C.H. Beck, Lexis/Nexis, 2008) Texte originat Das Nutzungsrecht kann als einfaches oderchlisBliches
Recht sowie raumlich, zeitlich oder inhaltlich besnkt eingeraumt werden. » Sur ce point voir, AEKT, M.
SONNTAG, S. WILSKE |ntellectual Property Law in Germanyerlag C.H. Beck, Lexis/Nexis, 2008, p. 61 : dsit
only possible to grant rights of use and explatat{which can be exclusive or non-exclusive.) twodtlparties by
contract. » et p. 64 : « Under Germeopyrightlaw, a license to use a particular work may bedfioy form of use,
exclusively or non exclusively [...] »; B. HUGENHOIT L. GUIBAULT, Study on the conditions applicable to
contracts relating to intellectual property in theuropean Union,Final report, Institute for Information Law,
University of Amsterdam, mai 2002, disponible suwwsw.ivir.nl/publications/intellectual-property.htelp. 77 : « The
exploitation of the author's economic interest asctherefore only through the grant of privilegesuse the work,
which can be exclusive or non-exclusive. [...] #éd. p. 78 : « A licence may be exclusive or non esitle [...] ».

3% voir aussi la traduction anglaise « The non-exekiexploitation right entitles the right holderuse the work in the
permitted way without a use by other being rulet ¢version offerte par A. KLETT, M. SONNTAG, S. WSKE,
Intellectual Property Law in Germanyerlag C.H. Beck, Lexis/Nexis, 2008) ; « A norekisive exploitation right
shall entitle the right holder to use the work lie tmanner permitted to him, without excluding othersons. » (base
des données WIPO lex). Texte original : « Das eimfaNutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Vderfkdie
erlaubte Art zu nutzen, ohne dass eine Nutzung hduandere ausgeschlossen ist. » Sur ce point vair, B
HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT, Study on the conditions applicable to contractatiah to intellectual property in
the European UnionFinal report, Institute for Information Law, Unigity of Amsterdam, mai 2002, disponible sur
<www.ivir.nl/publications/intellectual-property.htm p. 77 : « Where the licence is non-exclusives éxploiter uses
the work concurrently with the author or any otbetitled person. »

317 Traduction personnelle de I'aute@. la traduction disponible sur la base de donnég8@\ex (version de 1998) :
« Le droit d'usage exclusif confére a son tituldeedroit d'utiliser I'ceuvre a I'exclusiode toute autre personre
mode qui lui a été permis et d’accorder des ddiitsage simples. » Voir aussi la traduction anglalis I'article §31(3)
al. * UrhG : « The exclusive exploitation right entitldse right holder to use the work in the way in ethhe is
permitted to use it and to grant exploitation rgghthile no other party may do so. » (version oéfgrar A. KLETT, M.
SONNTAG, S. WILSKE,Intellectual Property Law in Germanyerlag C.H. Beck, Lexis/Nexis, 2008) ; « An
exclusive exploitation right shall entitle the rigtolder to use the work in the manner permittediimo, to the exclusion
of all other persons, and to grant non-exclusivpl@tation rights. » (version disponible dans lsdales données
WIPO Lex). Texte original : « Das ausschlieRlichetingsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk uktisschluss
aller anderen Personen auf die ihm erlaubte Artitmen und Nutzungsrechte einzurdumen. »

38 En ce sens, B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULTStudy on the conditions applicable to contractsatiah to
intellectual property in the European UnidRinal report, Institute for Information Law, Unigity of Amsterdam, mai
2002, disponible sur <www.ivir.nl/publications/iffeetual-property.html>, p. 77 : «In Germany like Austria, an
author may grant an exclusive exploitation righickhentitles the exploiter to use the work to tkelesion of all other
personsijncluding the author» Déja, M. JOSSELIN-GALLLes contrats d’exploitation de droit de propriéidéraire

et artistique en droit international privéGSN Joly, 1995, n° 56, p. 64, parlant d'un « dmgénéral d’interdire
I'utilisation de cette méme ceuvre par d’autrespmpris I'auteur de I'ceuvre. Gf. I'ancien art. 3183 UrhG : « Le droit
d’'usage exclusif confere a son titulaire le drdittilser I'ceuvre, a I'exclusion de toute autre gemneet méme de
lauteur [...] ».

319 Article 3183 2° al. UrhG : « Il peut étre convenu que I'auteurerée son droit d’exploiter I'ceuvre » (Traduction
personnelle de I'auteur). Voir la traduction anggade I'article 831(3) al. 2me UrhG : « It may lgeesed that the author
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de laconcession sera déterminé par application de la tBigterprétation spéciale de I'article 3185
al. et Z UrhG.

o Concession des droits d'utilisation avec paiemeatptix et concession gratuite.

47.- La question de la rémunération de l'auteur faibjgd d’'une réglementation particuliére et
assez détaillée en droit d'auteur allemand. Plézipément, selon larticle 3281 alf’ UrhG,

« l'auteur a droit, pour la concession de droitgtiisation et I'autorisation d’utiliser I'ceuvre, la
rémunération convenue contractuellement.€ette disposition vise simplement & rappeler aux
cocontractants que les contrats d’exploitation eloivétre assortis d’une clause de rémunérition
Ensuite, selon l'art. 3281 al®PIrhG, « si le montant de la rémunération n’est g@grminé, une
rémunération équitable est réputée conventié.De méme, l'art. 3281 al.*Prévoit que «si la
rémunération convenue n'est pas équitable, l'auteemt exiger de son cocontractant une
modification du contrat par laquelle une rémunéragquitable sera accordée a l'autéth: Par
ailleurs, l'article 32a de la UrhG prévoit une pbdgé de correction et de réparation de la
rémunération convenue, dans I'’hypothese parti@ld@r la remunération initialement prévue n’est
plus équitable. Ceci concerne surtout I'hypothésel'exploitation d’'une ceuvre s’'avere plus
profitable que ce que les parties pourraient raablement en attendre lors de la conclusion du
contraf?®. Notons que ces derniéres dispositions ne s’apgfig pas sila rémunération est

reserves a right to exploit the work » (traductppoposée par A. KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKHtellectual
Property Law in Germanyerlag C.H. Beck, Lexis/Nexis, 2008) ; « It mag agreed that utilization by the author is
reserved. » (traduction disponible dans la baseddesées WIPO lex). Texte original : « Es kann ibest werden,
dass die Nutzung durch den Urheber vorbehaltebtblei

320 Traduction proposée par A. DIETZ, « Principauxeasp de la législation et de la jurisprudence résedu droit des
contrats d’auteur en AllemagneRIDA, n° 198, octobre 2003, p. 147 et s. et not. p. P&lr la traduction en anglais,
voir A. KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKE |ntellectual Property Law in Germanyerlag C.H. Beck, Lexis/Nexis,
2008, p. 282 : « For granting exploitation rightsdathe permission to exploit a work, an author mditied to
remuneration in the amount agreed upon by contifact amount is specified as remuneration, itlsbalassumed that
appropriate remuneration is agreed upon. » ; la loks données WIPO lex « The author shall have & ta the
contractually agreed remuneration for the granthgxploitation rights and permission for explaitat of the work. If
the amount of the remuneration has not been datedniequitable remuneration shall be deemed to haen
agreed. »

%21 A. DIETZ, « Principaux aspects de la législatiarde la jurisprudence récentes du droit des cantt@uteur en
Allemagne »RIDA, n° 198, octobre 2003, p. 147 et s. et not. n11369.

322 Sur ce point voir B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULTStudy on the conditions applicable to contractstialy to
intellectual property in the European UnidRinal report, Institute for Information Law, Unigity of Amsterdam, mai
2002, disponible sur <www.ivir.nl/publications/ifieetual-property.html>, p. 80 : « [T]he author hagight, for the
grant of an exclusive exploitation right and thensxclusive permission to use, to the contractuatreed
remuneration. If the amount of the remuneratiomas specified, the parties are presumed to haveedgto a fair
remuneration. » Pour Prof. DIETZ, (« Réflexions g aspects contractuels du droit d'auteur em#slgne. Critique
et prospective. Quatorze thésesmwCh. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY (sous dide), Perspectives
d’harmonisation du droit d’auteur en Europ&gll. de I'IRPI, le droit des affaires, Litec, 922007, p. 477 et s. et not.
p. 482), « I'auteur [a] un droit inaliénable a udenunération équitable. »

323 Traduction de l'auteur en frangais de la traducte I'article en anglais suggérée par A. KLETT,3ONNTAG, S.
WILSKE, Intellectual Property Law in GermanYerlag C.H. Beck, Lexis/Nexis, 2008.

324 C’est I'ancien paragraphe « best seller » et #detwuecompensation de fair-play kdiressausgleich I'article 32a

a abrogeé I'ancien article 36. Sur ce point voirDAETZ, « Réflexions sur les aspects contractualslmit d'auteur en
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déterminée denaniére collective (art. 3184 et art. 32c§3 Urli&G )L e dispositif de la rémunération
équitable est complété par les dispositions deslest3282 et 3681 de la UrhG qui établissent le
caractére prioritaifé® de la détermination collective de la rémunéraéqnitable de I'auteur. Plus
précisément, selon l'art. 3282 af',1« la rémunération déterminée en accord avectéeslards
communs de rémunération (836) doit étre équitabl®e> méme, selon l'art. 3681 %kt Z al.

« pour déterminer le caractére équitable des rératinds conformément a larticle 32, des
associations d’auteur établissent des standardsnooside rémunératidfi avec des associations
d'utilisateurs ou des utilisateurs individuel&®®« Les circonstances du domaine d’exploitation
considéré, notamment la structure et le nombregddges exploitant les ceuvres, doivent étre prises
en considération par les standards communs de éation. 3°° En I'absence de tels standards
communs de rémunératitf} le caractére équitable d’'une rémunération seterméné par ce qui
est usuel et loyal dans les relations commercietesu moment de la conclusion du conteat (
antg, compte tenu du « mode et I'étendue des droitordés, notamment leur durée letr
époque, compte tenu également toutes les circarestafi (art. 3282 al. 2 UrhG)**2 Notons

qu’une rémunération équitable prendra souventrtadéad’une rémunération proportionnéffe

Allemagne. Critique et prospective. Quatorze thésasCh. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY (sous dir.
de), Perspectives d’harmonisation du droit d’auteurtumope,coll. de I'RPI, le droit des affaires, Litec, 922007,
p. 477 et s. et not. p. 484. Sur I'application ‘@adien paragraphe « Best seller » voir par exer@pl&SCHRICKER,
« German and Comparative Intellectual Property L&fforts for a Better Law on Coypright ContractsGermany-A
Never-Ending Story »]C, 2004, p. 850 s. et not. p. 854.

325 « The author shall have no claim under subsectiaentence 3 if the remuneration that has to be fumaithe
exploitation of his works is specified in a colieetbargaining agreement. »

326y, l'article 3681 dern. al.

327 Cf. A. DIETZ, « Réflexions sur les aspects contractudh droit d'auteur en Allemagne. Critique et peasipe.
Quatorze theses ) Ch. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY (sous dide), Perspectives d’harmonisation
du droit d’auteur en Europesoll. de I'IRPI, le droit des affaires, Litec, 19922007, p. 477 et s. et not. p. 482, parlant
des standards ou barémes de rémunératiabicet p. 482, note n° 20: «la loi parle de «réglesnmunes de
rémunération ».

328 Traduction proposée par M. MARKELLOWe contrat d’exploitation d’auteur : Vers un droit digeur conctractuel
européenlLarcier, 2012, p. 362.

329 Sur ces articles voir A. LUCAS-SCHLOETTER, « Leiticontractuel d’auteur allemand depuis la réfofemars
2002 »,Propriétés Intellectuelles1® 17,2005, p. 403 s. et not. p. 412 s.

330 Selon A. DIETZ, « Réflexions sur les aspects amitrels du droit d'auteur en Allemagne. Critiqu@respective.
Quatorze theses ) Ch. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY (sous dide), Perspectives d’harmonisation
du droit d’auteur en Europecoll. de I'IRPI, le droit des affaires, Litec, t922007, p. 477 et s. et not. p. 482
« L’application du critere « usuel et loyal dans Ielations commerciales », prévu a l'origine potitre que
subsidiaire, sera donc encore utilisé dans beaudeuomaines et pour longtemps, de sorte que cdeyuait rester
une exception tend a devenir la régle. » Voir a8s&fon LEWINSKI, « Chronigque d’Allemagne. L'évoloh du droit
d’auteur en Allemagne de mi-1997 au printemps 2808miere partie >RIDA, n° 205, juillet 2005, p. 211 et s. et not.
p. 227 s., se référant aux difficultés liées adtednination des standards communs de rémunérdéing différents
domaines de l'industrie du droit d’auteur pendastpremieéres années de la mise en vigueur du diseosquestion.
AddeTh. DREIER, L. SPECHT, « Lettre d’Allemagne », ChudPropriétés Intellectuellemn® 36, juillet 2010, p. 914
ets., p. 915.

31 Traduction proposée par A. DIETZ, « Réflexions s aspects contractuels du droit d'auteur enmsigne.
Critique et prospective. Quatorze théseawCh. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY (sous dide),
Perspectives d’harmonisation du droit d’auteur etrdpe, coll. de I'IRPI, le droit des affaires, Litec, 1922007, p.
477 et s., not. p. 458.
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Ajoutons qu’une rémunération supplémentaire estvymépour toute concession de droit
d’utilisation portant sur des modes d’exploitatioconnus au moment de la conclusion du
contraf**. Certes, le droit & la rémunération reste toujoums droit d’origine contractuelle

(rétribution contractuelle) et non un droit dir&egal pour rémunération, a chaque fois qu’il y awvai

utilisation de I'ceuvré®,

L’énoncé du principe de rétribution et de la déieation d’un prix équitabf&® par I'art. 3281
présuppose que les concessions des droits d’'tiblisaonten principedes contrats onéreux. De
méme, les regles des articles 32881 et 2 sontedgssrd’ordre public, comme le précise l'art. 3283
1*" et Z al. de la Urh&*". Toutefois, malgré cela, les concessions dessddaitilisation gratuites ne

%32 Sur ce point A. DIETZ, « Réflexions sur les aspecontractuels du droit d'auteur en Allemagne.idinit et
prospective. Quatorze thesesim,Ch. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY (sous dide), Perspectives
d’harmonisation du droit d’auteur en Europ&ll. de I'IRPI, le droit des affaires, Litec, 922007, p. 477 et s. et not.
p. 482 et note n° 21 ; G. SCHRICKER, « German aach@arative Intellectual Property Law. Efforts foBatter Law

on Coypright Contracts in Germany-A Never-Endingr$t>, [IC, 2004, p. 850 s. et not. p. 856 : « If there is no
collective regulation, the judge has to determime remuneration according to honest practicesarrgétevant branch
of industry (‘Ublicher-und redicherweisg

333 voir A. DIETZ, « Réflexions sur les aspects coatuels du droit d'auteur en Allemagne. Critiquepeispective.
Quatorze théses i Ch. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY (sous dule), Perspectives d’harmonisation
du droit d’auteur en Europeoll. de I'IRPI, le droit des affaires, Litec, 922007, p. 477 et s. et not. p. 483-484 et les
arréts y cités (rémunération contractuelle desuttedirs).

334Voir art. 32¢c § 1 UrhG : « The author shall beitett to separate, appropriate remuneration ifcibvtractual partner
assumes a new form of exploitation of the work pardg to §31a that was unknown at the time of caictuof the
contract. 832(2) and (4) shall apphutatis mutandisThe contractual partner shall inform the authiothe assumption

of the new form of exploitation of the work withodelay. » Critique sur cette disposition S. Von LESKI,

« Chronique d’Allemagne. L'évolution du droit d’auir en Allemagne de mi-2005 a fin 2010, Premiér&ga, RIDA,

n° 228, avril 2011, p. 164 et s. et not. p. 18ps189.

335 Sur ce point voir, A. DIETZ, « Principaux aspedss la législation et de la jurisprudence récentesmit des
contrats d’auteur en AllemagneRIDA, n° 198, octobre 2003, p. 147 et s. et not. n91669.

3% Sur Iimportance de ce principe au sein de larrééode 2002, voir & titre indicatif, A. DIETZ, «iftipaux aspects
de la législation et de la jurisprudence récenteslmit des contrats d’auteur en AllemagndiDA, n° 198, octobre
2003, p. 147 et s. et not. n° 15, p. 167 : « Lagipe de rémunération équitable est donc la peangrilaire de I'édifice
de la loi de réforme. [..] Ainsi que le révele eetegle clairement énoncée, aujourd’hui, le priade rétribution et le
droit des contrats d’'auteur constituent ensemble part essentielle, voire un fondement, du droitlal@ropriété
littéraire et artistique en tant que systéme glabalA. DIETZ, « Amendment of German Copyright Laworder to
strengthen the Contractual Position of Authors Bedormers »|IC, n° 33, 2002, pp. 828-842 et not. p. 833 et s. ; A
LUCAS-SCHLOETTER, «Le droit contractuel d’autedtemand depuis la réforme 22 mars 200Psppriétés
Intellectuellesn® 17,2005, p. 403 s. et not. p. 403 : « La loi du 225120002, dont I'apport principal a été de consacrer
un droit universel & une rémunération équitable p.. Comp. l'article 11 al.°2UrhG : « Le droit d’auteur sert en méme
temps de garantie d'une rémunération équitable guuilisation de I'ceuvre. » Traduction proposéer pl.
MARKELLOU, Le contrat d’exploitation d’auteur : Vers un droit diéeur conctractuel européemarcier, 2012, p.
361. Sur ce point A. DIETZ, « Réflexions sur lepexgs contractuels du droit d'auteur en Allemad@ritique et
prospective. Quatorze thesesim,Ch. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY (sous dide), Perspectives
d’harmonisation du droit d’auteur en Europ&ll. de I'IRPI, le droit des affaires, Litec, 922007, p. 477 et s. et not.
p. 482 : « C'est exactement pour cette raison qlse garantie d’'une rémunération équitable pourgleiation de
'ceuvre » (art. 11 phrase 2) est un élément aduigbde la « disposition programme » de l'articledk la loi du droit
d’'auteur de 1965 ; cette disposition étend donéosation deprincipe directeur(Leitbildfunktion du droit d’auteur
dans son ensemble a cet aspect du droit d’autesur>thistoire de ce principe en droit d’auteuleaiand, voir G.
SCHRICKER, « German and Comparative Intellectualp@rty Law. Efforts for a Better Law on Coyprighbr@racts

in Germany-A Never-Ending Story BC, 2004, p.850 s. et not. pp. 851-852.

337 « The other contracting party may not rely on aggeement deviating from subsections 1 and 2 taléhément of
the author. The provisions referred to in sentehehall also apply if they are by-passed by othesrgements. »,
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sont pas interdites. Au contraire, la loi prévoipessément la possibilité d’'une concession geatuit
(dépourvue de prix) dans l'article 3283 di: & [I]'auteur peut cependant concéder a quicongque
droit d'utilisation simple gratuitement>3.

. Concession des droits d'utilisation portant sur desodes d’exploitation inconnus au

moment de la conclusion du contrat.

48.- La concession des droits d’utilisation couvrant oesles d’exploitation inconnus au moment
de la conclusion du contrat est désormais possibldroit d’auteur allemand, suite a I'abrogation
de I'ancien art. 3184 et son remplacement par. 13ta de la loi de 2002 (deuxiéme corbeiffe)

Toutefois, cette concession doit étre constatéeépar (art. 31a81 al.®1UrhG), sauf si elle est

conclue a titre gratuit (art. 31a81 al. £&t)De méme, les art. 31a81 al. 3e et 4e prévoient po
'auteur un droit de retrait de la concession destsl d’utilisation sur des modes d’exploitation
inconnus qui ne peut pas étre renoncé a l'avance 8da84 UrhG). Une rémunération
supplémentaire est prévue pour toute concessionroi¢ d'utilisation portant sur des modes

d’exploitation inconnus au moment de la conclusiarcontrat (art. 32¢ Urh&Y-

Traduction en anglais offerte par A. KLETT, M. SORNAG, S. WILSKE, Intellectual Property Law in Germany
Verlag C.H. Beck, Lexis/Nexis, 2008f. aussi I'art. 32b UrhG sur le caractére obligatdies dispositions des art. 32
et 32a d'un point de vue des conflits des lois.

338 Traduction proposée par A. DIETZ, « Principauxeasp de la législation et de la jurisprudence résedu droit des
contrats d’auteur en Allemagne RIDA, n° 198, octobre 2003, p. 147 et s. et not. p.. 238&xistence de cette
disposition a par ailleurs permis I'intégration gliénoméne des licences libres au sein du systerdeodicontractuel
d’auteur allemand. V. sur ce point B. HUGENHOLTZ,GUIBAULT, Study on the conditions applicable to contracts
relating to intellectual property in the Europeamidn, Final report, Institute for Information Law, Unigity of
Amsterdam, mai 2002, disponible sur <www.ivir.nlffioations/intellectual-property.html>, p. 81 nd69 : « This
provision is aimed to allow the open source liceggghenomenon. » Sous I'ancien droit, a proposiatédration des
licences libres de logiciel, voir A. METZGER, T. BGER, « Open Source Software and German Copyrigiat s,
IIC, p. 53 et s. et nopp. 60-61 : « Thus the GPL grants simple rightas# to everyone pursuant to Sec. 31(1) and (2)
of the Copyright Act. » ; ibid. p. 73 : « « Free » software within the meaningtled Free Software Foundation
representg sing the terminology of German copyright Jahe grant of a non exclusive right of use to goae. »

Cf. aussi I'alinéa identique au sein de l'article 833) al. $(a propos de la participation supplémentaire deéiar), et
l'article 832c (3), al. 3(a propos de la rémunération pour les formes datgilon nouvelles)Addeart. 831a (1) al.
2™, a propos des concessions gratuites portant sumdees d’exploitation inconnus au moment de lalesion du
contrat : « Un écrit n'est pas exigé deés lors catéur concéde a titre gratuit un droit d’utilisett simple a un tiers »
(traduction personnelle de 'auteur).

%9 Sur ce point voir A. LUCAS-SCHLOETTER, « LettreAlfemagne. Qu'y a-t-il dans la "deuxiéme corbeil®'Loi
allemande du 26 octobre 2007 relative au droitt@audans la société de I'informationPxopr. Intell., 1/7/2008, n°
28, pp. 368-375, not. p. 375.

340 « Written for mis not required if the author gan exploitation right to everyone free of chasg8ur ce point voir
A. LUCAS-SCHLOETTER, « Lettre d’Allemagne. Qu'y akdans la « deuxieme corbeille » ? Loi allemamide26
octobre 2007 relative au droit d’auteur dans la&éae l'information »Propr. Intell., 1/7/2008, n°® 28, pp. 368-375,
not. p. 375.

341y, supran® 47.
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. Transmissibilité des droits d’utilisation.

49.- A la différence du droit d'auteur et de ses prétivga dans leur ensemble, les droits
d'utilisation (exclusifs ou simples) sont aliénabl@rt. 3481 UrhGf% Tout*® transfert des droits
d'utilisation exige le consentement préalable dritur (art. 3481 al.*1UrhG)*** sauf si le
transfert s’effectue dans le cadre de la ventéetdréprise de I'exploitant (art. 83483 UrhG). Par
ailleurs, l'auteur ne pourrait pas refuser de dorsm consentememnala fide (art. 3481 al. 2
UrhG)**. Certes, la régle en question est supplétive :psies peuvent aboutir & un accord
différent concernant la transferabilité des drditsilisation (art 3485 al. rhG)**. Un tel accord
pourrait prévoir, par exemple, I'abrogation de kEcessité du consentement de I'auteur pour les
transferts futurs des droits d'utilisatdhou la soumission de la validité du transfert dtnoit

d'utilisation & des conditions particuliérés

342 Sur ce point voir S. ENCHELMAIER, « Proprietargmisactions in intellectual property in England &etmany :
transfer of ownership, licensing and chargingnA. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property Law
Can One Size Fit  All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et  disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,10.: « The Nutzungsrechte are transferable [..{ ibid. p. 33 :

« In the hands of the licensees, these rights @lieary property rights and as such assignabl8 »HUGENHOLTZ,

L. GUIBAULT, Study on the conditions applicable to contractatialy to intellectual property in the European Unjo
Final report, Institute for Information Law, Unisity of Amsterdam, mai 2002, disponible sur
<www.ivir.nl/publications/intellectual-property.htm p. 83 : « In principle, nothing precludes ansteree form further
transferring the acquired rights to a third pasty.

33 En ce sens, S. ENCHELMAIER, « Proprietary trarisast in intellectual property in England and Gergan
transfer of ownership, licensing and chargingnA. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property Law
Can One Size Fit  All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et  disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>38.: « [A]ny transfer requires the author’s corisen

344 Sur ce point, voir not. A. DIETZ, « Principaux asts de la législation et de la jurisprudence riasedu droit des
contrats d’auteur en AllemagneRIDA, n° 198, octobre 2003, p. 147 et s. et not. n°p34,93, parlant de « la régle
générale (article 34, alinéa 1) selon laquelle {oouveau) transfert d’un droit d’exploitation a tiers nécessite le
consentement de l'auteur. »

35 En ce sens, B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULTStudy on the conditions applicable to contractsatiah to
intellectual property in the European UnidRinal report, Institute for Information Law, Unigity of Amsterdam, mai
2002, disponible sur <www.ivir.nl/publications/ifeetual-property.html>, p. 84 : « [T]he author magt unreasonably
withhold his consent. »

348 Sur ce point, voir B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULTStudy on the conditions applicable to contractsitialy to
intellectual property in the European UnioRinal report, Institute for Information Law, Unigity of Amsterdam, mai
2002, disponible sur <www.ivir.nl/publications/itiextual-property.html>, p. 84 : « In all other pests, the holder of
the right to use and the author may agree otherwise

%7 5. ENCHELMAIER, « Proprietary transactions in lretual property in England and Germany : transfér
ownership, licensing and chargingin,A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La&®an One
Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible: suvww.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,
10 : « The Nutzungsrechte are transferable, butagsignment requires the author’s consent (which aled be given
to future assignments on the rights’ first graat).bid. p. 33 : « This requirement can, however be aliezghy the
parties. »

8 5. ENCHELMAIER, « Proprietary transactions in ifeetual property in England and Germany : transfér
ownership, licensing and chargingin,A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One
Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible: suvww.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,
33: «Alternatively, certain conditions for an igssnent to be permissible may be stipulated in libensing
agreement. »
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Le transfert des droits d'utilisation est suscdptide créer des chaines contractuelles parfois
longues. La UrhG prévoit certaines régles afin aegger les intéréts de I'auteur, qui se référent a
la relation entre l'auteur et les titulaires uléénis d’un droit d’utilisation. Il s'agit, tout d’'aiod de
l'article 32a82 UrhG, selon lequel le cessionnditen droit d’utilisation devient le débiteur direct
de lauteur pour le paiement d’'une participationéuéure de ce dernier aux profits tirés de
I'exploitation de son ceuvre (al®) alors que I'exploitant primaire se libére (af).2a méme
solution est également prévue pour la rémunéradi®r’auteur pour des modes d’exploitation
nouveaux par l'article 32c82 de la UrhG. Il fauteroque I'auteur ne peut pas renoncer a ces droits
a rémunération supplémentaig ante(art. 32a83 al 4 UrhG et art. 32¢83 al®1UrhG). Enfin,
selon Il'article 3484 de la UrhG et sauf accord m@irg®*®, « le cessionnaire des droits d’exploitation
portant sur I'ceuvre est tefmusolidum comme le tiers cessionnaire, au paiement dedamération

légale de l'auteut>® »

. L’obligation d’exploiter : droit de révocation du mbit exclusif concédé pour non-

exploitation.

50.- L'article 418! UrhG confére & l'auteur la faculté de révoquedteit exclusif d'utilisation
concédé a un exploitant, lorsque ce dernier n'expes le droit ou I'exerce de maniere insuffisante.
L’exercice de cette faculté, toutefois, est sougnisertaines conditions : I'absence d’exploitation
doit provoquer un dommage sérieux aux intérétsihdgs de l'auteur et la non-exploitation de
I'ceuvre ne doit pas étre due a des circonstancéisagpartient a I'auteur de suppriniét De
méme selon l'art. 4182 de la UrhG « le droit deom&tion ne peut étre exercé avant I'expiration de
deux ans a compter de la concession du droit datibn ou, si I'ceuvre est délivrée a une date

ultérieure, & partir de la date de la livraisofi® £'est & partir de ces dispositions qu'il a pu étre

39Voir I'art. 3485 al. 2 UrhG.

30 Traduction proposée par M. MARKELLOUWe contrat d’exploitation d’auteur : Vers un droit digeur conctractuel
européenlLarcier, 2012, p. 362.

%L Art. 4181 al. T': « Si le concessionnaire d’'un droit d'utilisatierclusif ne procéde pas ou s'il ne procéde pas de
facon satisfaisante a son exercice, et, si, daitelés dommages sont causés aux intéréts légitaee’auteur [sic],
celui-ci peut révoquer le droit d’exploitation. »

%2 Sur ce point voir M. MARKELLOU Les contrats d’exploitation de droit d'auteur eroiircomparé (Allemagne,
France, Gréce)thése Montpellier 111, 2009, n° 454, p. 278 s. et les références citées. Comp. B. HUSELTZ, L.
GUIBAULT, Study on the conditions applicable to contractatial to intellectual property in the European Unjo
Final report, Institute for Information Law, Unisity of Amsterdam, mai 2002, disponible sur
<www.ivir.nl/publications/intellectual-property.htm p. 85 : « Under German Law, an author has itpet to revoke
the exploitation right if the holder does not exegcthe right ore exercises it insufficiently, dretcondition that the
non-use causes serious injury to the author'sitegte interests and is not due to circumstancestiigaauthor can
remedy. »

33 Traduction proposée par M. MARKELLOWe contrat d’exploitation d’auteur : vers un droit digeur conctractuel
européenlLarcier, 2012, p. 363.
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soutenu que la concession d’'un droit d’exploita#gxclusif est assortie d’'une obligation générale

d’exploitation & la charge du concessionrafte
o Concession de sous-« licences ».

51.- Selon l'article 3581 al.®LUrhG (ainsi que I'article 3183 dern. alinéa Urh@) titulaire d’un
droit d’exploitationexclusifne peut octroyer lui-méme des droits non-excléSif§utilisation a des
tiers (sous-« licences ») qu’avec le consentement'aliteur. Ce consentement n’est pas exigée
lorsque «le droit d'utilisation exclusif n'a ét@ncédé qu’'aux fins de gestion des intéréts de
l'auteur » (art. 3581 al.®2UrhG)**® Par ailleurs, I'auteur ne pourrait pas refuserddaner son
consentemennala fide(art. 3582 et art. 3481 al®° BrhG)**". Ajoutons que la régle en question est
supplétive, étant donné que les parties peuventtatzoun accord différent concernant I'octroi des
«sous-licences » (art. 3582 et art. 348 5 UrhG).

%4 \oir sur ce point par exemple, M. MARKELLOUWes contrats d’exploitation de droit d'auteur eroiircomparé (
Allemagne, France, Grece)hese Montpellier 1ll, 2009, n° 45€q. p. 277 s. La disposition en question a pu étre
qualifiée de disposition relative a la résiliatidm contrat. En ce sens, A. STROWEL, B. VANBRABANJCopyright
licensing : a European view i J. de WERRA (sous dir. deResearch Handbook on Intellectual Property Licegsin
Edward Elgar, 2013, p. 29 s. et not. p. 40.

35 Sur ce point, S. ENCHELMAIER, « Proprietary tragtians in intellectual property in England and Gany:
transfer of ownership, licensing and chargingnA. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property Law
Can One Size Fit  All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et  disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, p0: «][...] further (that is, non-exclusive) licax »; B.
HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT, Study on the conditions applicable to contractatiah to intellectual property in
the European Unionkinal report, Institute for Information Law, Unisity of Amsterdam, mai 2002, disponible sur
<www.ivir.nl/publications/intellectual-property.htm p. 83 : « grant non-exclusive rights to usatihird party. » ; M.
MARKELLOU, Les contrats d’exploitation de droit d'auteur enoidrcomparé (Allemagne, France, Gréc#)éese
Montpellier 111, 2009, n° 456q, p. 277 s. Déja M. JOSSELIN-GALLes contrats d’exploitation de droit de propriété
littéraire et artistique en droit international pré, GSN Joly, 1995, n° 56, p. 64, parlant de la facdkél'auteur

« d’accorder a son tour des concessions de droitsage simples. » Comp. traduction frangaise dérteG (version
1998) disponible sur la base de données WIPO delxe titulaire d’un droit d'usage exclusif ne peoincéder de droits
d’'usage simples qu'avec le consentement de l'auteWoir toutefois, B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT Study on
the conditions applicable to contracts relatingimtellectual property in the European UnioRinal report, Institute for
Information Law, University of Amsterdam, mai 2002jsponible sur <www.ivir.nl/publications/intellectl-
property.html>, p. 84, parlant de « licensee oéaclusive copyright exploitation right, who himsgiants an exclusive
sub-license ».

%% Sur ce point voir, S. ENCHELMAIER, « Proprietargrisactions in intellectual property in England @etmany :
transfer of ownership, licensing and chargingA. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property Law
Can One Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et  disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, I pour qui cet article se référe aux concessies droits
d'utilisation a des Sociétés de Gestion Collective.

%7 En ce sens, B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULTStudy on the conditions applicable to contractsatia to
intellectual property in the European UnioRinal report, Institute for Information Law, Uningity of Amsterdam, mai
2002, disponible sur <www.ivir.nl/publications/ifieetual-property.html>, p. 84 : « [T]he author magt unreasonably
withhold his consent. »
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. L’opposabilité des droits d’utilisation.

51bis.-Selon l'article 33 de la UrhG, tout droit d’utiligan (exclusif ou simple) est opposable tant
aux titulaires des droits d’exploitation ultériesment octroyés (33 UrhG al®Lqu’aux ayants droit

du titulaire concédant le droit d'utilisation (331G al. 5)**8,

84.- Au Royaume-Uni

52.- Le cadre juridigue spécial britannique des contdsploitation du droit d’auteur est défini
par la « loi sur le droit d’auteur, les dessinsnetéles et les brevetd®»du 15 novembre 1988 (ci-
aprés CDPA), telle qu'elle est actuellement en &igii®. La conclusion des contrats d’exploitation
d’auteur en droit britanniqgue se fonde sur le ppeacselon lequel lecopyright est librement

aliénable en tant que bien meulpersonal or moveable prope)ty.

La CDPA consacre un type contractuel spécial derabd’exploitation, a savoir, la licence du

copyright(A) et y attache un régime particulier (B).

%8 Sur ce point, voir, B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULTStudy on the conditions applicable to contractsiial to
intellectual property in the European UnioRinal report, Institute for Information Law, Uningity of Amsterdam, mai
2002, disponible sur <www.ivir.nl/publications/ifieetual-property.html>, p. 77 : « According to trexently modified
article 33 of the copyright act, the exclusive exaition right and the non exclusive permissionuse remain
opposable to subsequent holders of licences. Time spplies when the rights holder who granted ifjlet to use
changes or when he waives his right. »

¥9Titre en anglais : « the Copyright, Designs antfta Act (CDPA) 1988 (chapitre 48) ».

%0 |La version consolidée de la loi anglaise sur leoitdr d'auteur est disponible sur:
<www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/body>. Voiusasi M. DOWIE-WHYBROW, Core Statutes on Intellectual
Property, 3e éd., Palgrave Macmillan, 2011. Pour une ptésen, voir R. DURIE, « UK Copyright, Designs and
Patents Act 1988 »#|C, 1989, p. 637 et s. Pour la traduction en frandaise version antérieure de cette loi, voir la
base des données de 'OMPI « WIPO Lex », disponile <www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=1297Z>.
Toutes citations des articles traduits se réféaggtte traduction, sauf mention contraire.

%1y, expressément l'article 90§1 CDPA : « le drdaudeur est transmissible par contrat de cessioh gn. tant que
bien meuble »fersonal or moveable propejtyll en découle que le titulaire dwpyrightpeut opter entre cession ou
licence de son droit, voir D. BRAINBRIDGHntellectual Property 9e éd., Pearson, 2012, p. 108 ; C. DAVIES, T.
CHENG, Intellectual Property Law in the United KingdpiVolters Kluwer Law & Business, 2011, n° 88, p.;88.-

R. CORNISH, D. LLEWELYN,Intellectual property 6° éd., Sweet & Maxwell, 2007, n° 13-11 p. 507. Coteptitre
de I'article 90 CDPA « Cession et licences ». Hatefa loi britannique autorise aussi bien la ms$assignment) que
la licence duopyright Ceci dit, le titulaire dewopyrightest en mesure de choisir parmi les deux typesagsrnission
contractuelle de son droit. En ce sens, D. BRAINBRE, Intellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 108 ; T.
APLIN, J. DAVIS, Intellectual Property Law. Text, Cases, and Matisrid® éd., Oxford University Press, 2009, p.
101 ; C. DAVIES, T. CHENG|ntellectual Property Law in the United KingdpWolters Kluwer Law & Business,
2011, n° 88, p. 89.
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A.- La licence du copyright.

53.- Généralités.L’article 90 CDPA prévoit? la possibilité de mise en ceuvre contractuelle du
copyrightpar le biais de la conclusion des licences (valioas) entre le concédaricénsol et le
licencié (icenseg. La loi n'offre pas une définition du contrat tleence ducopyrighf®®. En
doctrine, la licence est considérée comme une ®Ripsion », donnée par voie contractuelle par le
concédant au licencié, pour que ce dernier puissiiser des actes qui autrement seraient qualifiés
d'actes de contrefactft Il est généralement considéré que I'octroi d'linence ne méne pas au

transfert &ssignmentdu copyright® et, donc se distingue clairement, en principeselderniei®®.

%2 Effectivement, la consécration des licences paCRPA est implicite. L'article 90(4) CDPA présupgosa
possibilité pour le titulaire du copyright d’octrerydes licences. Voir aussi I'art. 92 (1) CDBAontrario (« exclusive
licence means a licence... ») Sur ce point, voir SCHELMAIER, « Proprietary transactions in intelleat property
in England and Germany : transfer of ownershigring and charging iy A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of
Intellectual Property LawCan One Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,13 ; C. DAVIES, T. CHENG|ntellectual Property Law in the
United Kingdom Wolters Kluwer Law & Business, 2011, n° 95, p. @A voluntary licence otopyright can be
granted in accordance with Section 90 of the CDPA.

%3 voir infra n° 57 pour la définition des licences exclusivas. (92(1) de la CDPA).

%4W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN|ntellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, p. 535 : « [A]
licence is in essence permission to do what ottserwiiould be infringement. » ; L. BENTLY, B. SHERMAN
Intellectual Property Law3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 264 BRAINBRIDGE, Intellectual Property 9°
éd., Pearson, 2012, p. 108 : « [The owner ofcthgyrigh] can grant licences to others, permitting thenddosome or
all of the acts restricted by copyright in relatimnthe work. » jbid. p. 113 : « In relation to copyright, a licenceais
agreement between the owner of the copyright (tensor) and another person (the licensee) whetedtyperson is
permitted to do certain acts in connection with Wk involved that would otherwise infringe thepgoight in the
work. »AddeH. LADDIE, P. PRESCOTT, M. VITORIA, (sous dir. d@he Modern Law of Copyright and DesigAS
éd., vol. 1, Lexis Nexis, 2011, n° 25.2, p. 1045ete n° 2 ; T. APLIN, J. DAVISIntellectual Property Law. Text,
Cases, and MateriaJ<l™ éd., Oxford University Press, 2009, p. 101. CoByitish Actors Film C c/. Glover [1918] 1
KB 299.

355 voir T. APLIN, J. DAVIS, Intellectual Property Law. Text, Cases, and Matiefia™ éd., Oxford University Press,
2009, p. 101.

366 C'est par l'interprétation de la volonté des pemtien prenant en compte toutes les circonstanceomtrat en
question, gu'il serait possible de déterminer Ipetyde contrat utilisé (Sur ce point, voir not. LENBTLY, B.
SHERMAN, Intellectual Property Law3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 266)t€fois, les termes utilisés par
les parties ne sont pas toujours déterminants datlae du contrat. Voir C. DAVIES, T. CHENGtellectual Property
Law in the United KingdomWolters Kluwer Law & Business, 2011, n°® 88, p.:89Whether an agreement is an
assignment or a licence is a matter of constructibthe agreement » et les arrest y citées ; D. BRRIDGE,
Intellectual Property9® éd., Pearson, 2012, p. 108 ; D. BRAINBRIDGellectual Property9® éd., Pearson, 2012, p.
116, citant I'arrétlonathan Cape Ltdss. Consolidated Press Ltd1954, 3, All ER 253 : « It was held that the dites

of whether an agreement was an assignment orracéoas a matter of construction and, in this cdmewords used
implied that the agreement was a partial assignneénthe copyright »; W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN,
Intellectual property 6° éd., Sweet & Maxwell, 2007, p. 507, note n° 31 TBRREMANS,Holyoak and Torremans
Intellectual Property Law6®éd., Oxford Unversity Press, 2010, p. 299 : «ifiJa matter of construction and the actual
words used by the parties are not conclusive. sBENTLY, B. SHERMAN, Intellectual Property Law3e éd., Oxford
University Press, 2009, p. 268ddeH. LADDIE, P. PRESCOTT, M. VITORIA, (sous dir. d&he Modern Law of
Copyright and Designs# éd., vol. 1, Lexis Nexis, 2011, n° 24.13, p. 10X3T.o determine whether a document is an
assignment or merely confers a licence, regard brisiad to the substance and not to the form ofisvosed. »).

Voir, toutefois,infra n® 175sq.sur les limites de la distinction enissignmenfcession) et licence.
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Ceci étant, le concédant reste toujours le titeldincopyright®’, alors que le licencié obtient un
droit 1égal (egal right)®®®.

Il est & noter que la CDPA comprend un chapitreiaf€’ relatif aux «icensing schemes'®, les
licences standardisées, octroyées par des SPREeIiging bodies, au sens deéarticle 11682
CDPA) a des utilisateurs et prenant la forme d’an®risation de réaliser des actes couverts par le
copyright(art. 11683 CDPA). Ces licences couvrent des csymratégées appartenant a plusieurs
titulaires et concernant certains types d’utilisat{classes of cases) d’ceuvres qui appartiennent a

plusieurs auteurs (art. 11681 CDRA)

B.- Le régime spécial de la licence du copyright.

54.- La CDPA comprend certaines dispositions particasierelatives tant a la forme et I'objet du
contrat qu’aux droits et obligations des partiesut€fois, la loi britannique a évité de consaces d
dispositions ayant pour but de protéger l'auteur tant que partie faible d'un contrat
d’exploitatiort’2

%7C. DAVIES, T. CHENG ntellectual Property Law in the United Kingdokvolters Kluwer Law & Business, 2011,
n° 95, p. 92 : « On granting a licence, the licemstains ownership of thepyrightin the work licensed. »

%8 5. ENCHELMAIER, « Proprietary transactions in ligetual property in England and Germany : transfér
ownership, licensing and chargingin,A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One
Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible: suvww.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,
13. Sur I'opposabilité de ce droitinfra n° 58.

3%9 Chapter VII, articles 116 et s. CDPA.

370 voir la définition large de I'art. 116(1) CDPA :fer this purpose a ‘scheme’ includes anythinghe hature of a
scheme, whether described as a scheme or asfataif any other name. »

371 Sur ce point, voir P. TORREMANS${olyoak and Torremans Intellectual Property Lasvéd., Oxford Unversity
Press, 2010, p. 300.

372 \oir par exemple G. SCHRICKER, « German and Compaz Intellectual Property Law. Efforts for a BatlLaw

on Coypright Contracts in Germany-A Never-Endin@r$t»s, 1IC, 2004, p. 850 s. et not. p. 850, citant W.- R.
CORNISH, D. LLEWELYN, Intellectual property 5° éd., Sweet & Maxwell, 2003, n° 9-53, p. 378 : «he United
Kingdom the Acts of 1956 and 1988 have avoided igions designed to protect the individual authomperformer
when he or she bargains from a position of econamsigkness or inexperience. » ; M. JOSSELIN-GAIlds contrats
d’exploitation de droit de propriété littéraire attistique en droit international privé3SN Joly, 1995, n° 206, p. 195 :
« On ne peut recenser ni aux USA, ni dans la législ britannique, de régles propres a modelerrddestions
contractuelles quant a la rémunération de l'autpartie faible au contrat d’exploitation du droiaateur. » C’est
pourquoi il a pu étre soutenu que le droit d’autenitannique ne réglemente pas les contrats d'ésplon. Voir sur ce
point E. ULMER, « Some thoughts on the Law of Cagiyr Contracts »|IC, 1976, p. 202 s., et not. p. 205 (ancien
droit) : « [T]he BritishCopyrightAct of 1956 [...] in principle do not regulate thenl of copyright contracts. There are
only provisions concerning the transfer of copytighin principle, a copyright is transferable waith limitations. » ; P.
KATZENBERGER, « Protection for the Author as the aker Party to a Contract under International Caghri
Contract Law »JIC, 1988, p. 731 s. et not. p. 734. Voir cependartB®LDSTEIN, « Paternalism and autonomy in
copyright contracts »in D. VAVER, L. BENTLY (sous dir. de)intellectual Property in the New Millennium. Essays
Honour of William R. CornishCambridge University Press, 2004, p. 259 s. sydternalisme aux contrats d’'auteur
aux pays anglo-saxones.
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. Les régles de forme.

55.- La loi ne prévoit pas un formalisme de portée gdleépour les licences dwopyright’. En
revanche, le régime des conditions de forme efrdiit selon que la licence a un caractere exclusif
ou pas’™ Plus précisément, les licences non exclusivesgrelétre conclues sans respecter un
formalisme particulie’>. Elles peuvent méme étre conclues oralefi®nbu tacitement’”.
Toutefois, selon l'article 101A(b) (i) de la CDPPexistence d’'un écrit est une condition, parmi
d’autres, de recevabilité d'un titulaire d’une fice non-exclusif d’agir en contrefa¢éh C'est
pourquoi il est recommandé de conclure par écstlidences non exclusivéd D'autre part, selon
I'article 9281 de la CDPA, « dans la présente pasti entend par “licence exclusive” une licence
constatée par écrit, signée par le titulaire dut dfauteur ou en son nom [...] ». Sur cette bas®, le

licences exclusives doivent étre constatées péragtvaliditater®’.

373 M. HIRST, « Rapport britannique », ALALiberté des contrats et droit d’auteur : journéeétddes, Berlin-Ouest
ler-2 octobre 1975, p. 14 et s.

374 Voir toutefois W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN, T. ARN, Intellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010,
p. 536, qui ne distingue pas entre licence exclusivhon-exclusive : « Licences do not in principéere to take any
particular form [...] » Voirinfra n® 57sur ces types de licence.

37> C. DAVIES, T. CHENG Intellectual Property Law in the United KingdokVolters Kluwer Law & Business, 2011,
n°® 95, p. 92 : « In contrast to assignments, tieen® requirement that a non-exclusive licencenbariting. ».

37 En ce sens, C. DAVIES, T. CHENGtellectual Property Law in the United Kingdpiwolters Kluwer Law &
Business, 2011, n° 95, p. 92 : « It is thereforsspale for non-exclusive oral licences to be grdnte Voir toutefois T.
HART, L. FAZZANI, S. CLARK, Intellectual Property Law5e éd., Palgrave macmillan, 2009, n° 17.2 p. pedy
qui toute licence peut étre conclue oralement.

377 Cf. les licences implicitesirtiplied licencels Sur ce point voir les illustrations présentées\War R. CORNISH, D.
LLEWELYN, T. APLIN, Intellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, p. 536 et s. (« licehanay be
implied ») et les références citées ; C. DAVIESCHENG, Intellectual Property Law in the United Kingdpkvolters
Kluwer Law & Business, 2011, n°® 95, p. 92 et ldgsirations proposées; T. APLIN, J. DAVIBtellectual Property
Law. Text, Cases, and Materials® éd., Oxford University Press, 2009, p. 102, sérgéft a la décisioRobin Rayc./
Classic FM[1988] FSR 622 et la décision deGaurt of Appealui la confirmaitGriggs Group Ltdc./ Evans& Raben
Footwear [2005] FSR 31.Adde H. LADDIE, P. PRESCOTT, M. VITORIA, (sous dir. defhe Modern Law of
Copyright and Designsf®éd., vol. 1, Lexis Nexis, 2011, n° 25.15, p. 1057 s

378 pour une partie de la doctrine, I'écrit remplinf@me fonction également dans I'hypothése d’urentie exclusive.
Voir infra n° 59 et les références citées.

379 cf. C. DEMETRIADES (sous dir. dentellectual Property Issues in Commercial Trangaus Sweet & Maxwell,
2008, n° 2-07, p. 30 pour qui en pratique « itligags advisable to have the licence in writing suipdes raisons de
sécurité. ; D. BRAINBRIDGEIntellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 125 : « Although therenarlermalities
for non-exclusive licences to take effect, it insible to have them recorded in writing and, whegspropriate, signed
by the owner. ».

30 En ce sens, T. APLIN, J. DAVISatellectual Property Law. Text, Cases, and Matigfia™ éd., Oxford University
Press, 2009, p. 101 : « [A]s with assignments,esieé licencesnustsatisfy formal requirements. » ; C. DAVIES, T.
CHENG, Intellectual Property Law in the United KingdpkVolters Kluwer Law & Business, 2011, n° 95, p.:92An
exclusive licence does require to be in writing asigned by or on behalf of theopyright owner. »; D.
BRAINBRIDGE, Intellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 109: «In case of [...] arlusie licence, the
transaction, to be effective, must be in writingl agned by or on behalf of the present copyrighher. » etibid. p.
125 : « Failure to comply [to the formalities] miag remedied by the courts by [...] implying an appiate licence. » ;
B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT, Study on the conditions applicable to contractatial to intellectual property in
the European UnionFinal report, Institute for Information Law, Unigity of Amsterdam, mai 2002, disponible sur
<www.ivir.nl/publications/intellectual-property.htm p. 130.Cf. aussi I'art. 90(3) CDPA: « La cession du droit
d’auteur n'a d'effet que si elle est constatéequait dans un acte signé par le cédant ou en sonno
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o La divisibilité du droit transmis : licence totaleu partielle.

56.- Selon I'art. 9082 CDPA la licence dwopyright peut étre totale ou partielle. D’une part, une
licence totale est la licence conférant au titelaie la licence la possibilité d’exercer 'ensendgs
prérogatives dtitulaire ducopyrightpour toute la durée de la proteciinD’autre part, la licence
partielle comprend une ou plusieurs limitati§isSelon le texte de la loi, ces limitations peuvent
concerner, tout d’abord, les prérogatives concées9082 a) CDPA). Une licence partielle peut
ainsi porter sur un ou plusieurs fragmentscdpyright a savoir, un ou plusieurs droits énuméres
par l'article 1681 CDPA® ou une ou plusieurs subdivisions desdits droiiscquvrent des actes
d’exploitation particulier®”. Les limitations d’une licence partielle peuvegai&ment concerner la
durée de I'exploitation autorisée (art. 9082 b) @D, Les limitations matérielles et temporelles
susvisées peuvent étre alternatives ou cumuldfi/eBe méme, bien que la loi ne prévoie pas

expressément de limitations territoriales, il edings en doctrine que des telles limitations sont

Contraune partie de la doctrine, pour qui I'absence @arit ne permet pas au licencié exclusif de segioé& de son
droit d’agir selon l'article 101(1) de la CDPA maisaffecte pas la validité du contrat. Voir en ans W.- R.
CORNISH, D. LLEWELYN, Intellectual property 6° éd., Sweet & Maxwell, 2007, n° 13-12, p. 508 ; VR-
CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN, Intellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, p. 536, pour qui,
« [[licences do not in principle have to take amaytigular form [...]. However, an exclusive licensgi#l have no right
to sue infringers unless the licence complies vgittmilar formalities to those for assignments. ».; HART, L.
FAZZANI, S. CLARK, Intellectual Property Law5e éd., Palgrave macmillan, 2009, n° 17.2 p. :18®lthough
assignments ofopyrightmust be in writing signed by the copyright owrtbere are no such formal requirements for
the granting of licences of copyright. There arewaver, special rights granted to an exclusive aod-exclusive
licensee of copyright to pursue infringers, andoamefit from such rights the licensee must haventgranted the
licence in writing signed by the copyright owner2 and s. 101A). » ; C. DEMETRIADES (sous dir), dietellectual
Property Issues in Commercial TransactipBsveet & Maxwell, 2008, n° 2-07, p. 30 : « In gexiecopyrightlicences
do not need to be in writing. However, absent amyigions to the contrary in the licence, the leea will only have a
right to sue for infringements occurring after dgrahthe licence, if it has an exclusive licenceninting signed by the
copyrightowner. »

31y/oir C. DAVIES, T. CHENG Intellectual Property Law in the United KingdpiWolters Kluwer Law & Business,
2011, n° 95, p. 92: « A licence [...] can be granfiedthe full term ofcopyrightand for all the acts thatopyright
owner has the exclusive rightto do [...]. »

382Cf. H. McQUEEN, C. WAELDE, L. GRAEME, A. BROWNIntellectual Property Law and Policy® éd., Oxford
University Press, 2011, n° 21.8, p. 931, pour guidence partielle est trés répandue en matiedraled’auteur.

383 « The owner of the copyright in a work has, inadance with the following provisions of this Chaptthe
exclusive right to do the following acts in the tmu Kingdom—(a)to copy the work (see section 1@)to(issue copies
of the work to the public (see section 18); (bagot or lend the work to the public (see sectioA)1§c)to perform,
show or play the work in public (see section 18)tq communicate the work to the public (see sec20); (e)to make
an adaptation of the work or do any of the aboveiation to an adaptation (see section 21); andgelacts are referred
to in this Part as the « acts restricted by theyggpt ».

34 Sur ce point voir W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN, RPLIN, Intellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell,
2010, p. 535, note n° 29, a propos de la cessinitéle ducopyright les propos étant valables aussi pour la licence
limitée mutatis mutandis

35 Sur les limitations temporelles des contrats deiggtion et la relation avec la durée de protectiégale voir C.
DEMETRIADES (sous dir. de)ntellectual Property Issues in Commercial Trangacs, Sweet & Maxwell, 2008, n°
2-21, p. 38, & propos des contrats d’exploitatifiérants a tous les droits de propriété intelledtue« The licensee
should use this to establish the remaining shigfdf the rights to be licensed. »

386 Sur ce point voir D. BRAINBRIDGEntellectual Property &° éd., Pearson, 2012, p. 114 : « Like an assignofent
copyright, a licence can be limited in terms oheitthe scope or the duration, or both. »
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parfaitement envisageabf&s En cas de doute, la portée de la licence seeardiétée par recours a
l'interprétation du contrat en questiSh Toutefois, aucune régle particuliére d’interptiétan’est

prévue.

. L’exclusivité de I'exploitation autorisée : licenceexclusive et licence non exclusive
(simple).

57.- Selon les articles 90 et 92 de la CDPA, la liceduecopyright peut étre exclusive ou non
exclusive (simple). D’'une part, selon I'article 92%a licence exclusive est la licence qui permet a
licencié d’exercer un droit appartenant au tit@lagdtu copyright a I'exclusion de toute autre
personne, y compris le titulaire méme chpyright®. Ceci dit, aprés la conclusion d’une licence
exclusive, le licencié exclusif devient la seulespane en mesure d’exercer les droits concédés. De
maniére similaire, le concédant d’'une licence esigkin'a plus le droit de concéder les mémes
droits & un tiers ni de les exercer lui-méme (pahtiadurée de la licence exclusive). D’'autre part,
une licence est simple lorsque le licencié a seaieerte droit de réaliser des actes couverts par le
copyright et ne peut revendiquer un statut exclusif poutecattivité. Cependant, il ne pourra

qu'exercer les droits transmis simultanément aeetitlaire ducopyright® et/ou autres licenciés

37 Voir en ce sens, D. BRAINBRIDGHntellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 125; L. BENTLY, B.
SHERMAN, Intellectual Property Law 3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 264lapa des limitations
géographiques ; indirectement, C. DAVIES, T. CHEN@gllectual Property Law in the United KingdpW/olters
Kluwer Law & Business, 2011, n° 95, p. 93 : « losld, however, be noted that exclusive licencesespect of
‘territories’ may well fall foul of the European @wnunity provisions on competition law and thosefree movement
of goods. »

38 En ce sens, C. DAVIES, T. CHEN@tellectual Property Law in the United Kingdpiwolters Kluwer Law &
Business, 2011, n° 95, p. 92 : « The scope ofemdie will depend on the words used, and whethisr pbssible to
imply to the licence the right for the licensee darry out any acts which would otherwise be infemgents of
copyright » ; B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT, Study on the conditions applicable to contractsatia to
intellectual property in the European UnioRinal report, Institute for Information Law, Unigity of Amsterdam, mai
2002, disponible sur <www.ivir.nl/publications/ifiextual-property.html>, p. 131: «In absence pédfic rules,
copyright contracts are therefore construed acogrth the general rules of interpretation of castsaapplied under
common law. »

%9 Sur ce point voir not. D. VAVER, « The Exclusivécénce inCopyright», IPJ, n° 9, 1995, p. 163 et s. ; C.
DAVIES, T. CHENG,Intellectual Property Law in the United Kingdpkvolters Kluwer Law & Business, 2011, n° 95,
pp. 92-93 ; D. BRAINBRIDGE|ntellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 114 ; P. TORREMANSIyoak and
Torremans Intellectual Property Lavé® éd., Oxford Unversity Press, 2010, p. 298 ; L. BENTB. SHERMAN,
Intellectual Property Law3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 265 APLIN, J. DAVIS, Intellectual Property
Law. Text, Cases, and Materialg® éd., Oxford University Press, 2009, p. 101. Emsprudence, voir par exemple,
Sega Enterprises/. Galaxy Electronics(1998), 39, IPR, 577 Biotrading c./ Biohit Ltd et Labsystems./ Biohit Ltd
[1998], FSR 109, citée par T. HART, L. FAZZANI, GLARK, Intellectual Property Law5e éd., Palgrave macmillan,
2009, n° 17.2, p. 189, selon laguelle une licen@usive correspond a la licence offrant au licénan droit exclusif a
« exercer un droit ».

3% Comp. art. 101A§ 6 CDPA : « [A] non-exclusive lisee means the holder of a licence authorisindidbasee to
exercise a right which remains exercisable by tpmydght owner. »
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(non exclusifs™. Toutefois le concédant peut octroyer des licemmes exclusives priori & un

nombre indéfini de licencid¥.

Ajoutons qu’au-dela du binbme prévu par la loi (pase de la licence exclusive et non exclusive),
les parties peuvent opter également pour un typeelece qui se situe entre la licence exclusive et
la licence non exclusive, connu sous la dénominatiesole licenc. La sole licencepermet au
licencié d’exercer les actes autorisés par la tieem I'exclusion de tout autre licencié, mais sous
réserve de I'exercice de ces mémes actes paulairit ducopyright®. Ainsi, dans I'hypothése de

la sole licence, I'exclusivité concerne davantaggualité de licencié que I'exploitation autorisée.
o L’effet erga omnes de la licence du copyright.

58.- La loi britannique confére un effetrga omnesau contrat de licence decopyright Plus
précisément, I'article 9084 de la CDPA énonce lagype selon lequel une licence dapyright
(exclusive ou non exclusive) est opposable & tpaicause du concédafit Méme si la loi ne se
référe expressément qu’'aux héritiers du concédaparait I€gitime de considérer que cette regle
couvre également un licencié exclusif qui obtient droit ultérieurement®. Il est aussi significatif
gue la loi prévoit une opposabilité particuliererapos des licences exclusives. Plus précisément,

391 voir par exemple T. APLIN, J. DAVISIntellectual Property Law. Text, Cases, and Matsfid™ éd., Oxford
University Press, 2009, p. 101.

392 voir en ce sens, D. BRAINBRIDGHntellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 122 pour qui « [a] non-
exclusive licence is appropriate where the ownehefintellectual property right wishes to graselices to numerous
licensees [...] ». Une bonne illustration de licestaple est la ‘blanket licence’, octroyée par desi&és de Gestion
Collective britanniques a un nombre indéfini deeticiés. Voir sur ce point par exemple D. BRAINBRIBG
Intellectual Property9° éd., Pearson, 2012, p. 117.

393 Optant pour une catégorisation tripartite desnlies, voir par exemple, T. APLIN, J. DAVIBitellectual Property
Law. Text, Cases, and Materials® éd., Oxford University Press, 2009, p. 101. PaumEme approche a propos de
'ensemble des droits de propriété intellectuefiedeoit britannique, voir H. McCQUEEN, C. WAELDE, GRAEME,

A. BROWN, Intellectual Property Law and Poligy® éd., Oxford University Press, 2011, n° 21.7, ©.93

394 D. BRAINBRIDGE, Intellectual Property &° éd., Pearson, 2012, p. 22 : « Sometimes a s@Bdécis appropriate.
This grants permission to perform the particulas ao only one licensee but, unlike the exclusigerice, the owner
retains the right to perform the acts himself. »

39 « Une licence accordée par le titulaire du drédiutbur est opposable a tout ayant cause de céedgrour les
prérogatives afférentes a ce droit [...]», traductigdisponible sur la base de données WIPO lex,
<www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=12729>uce point voir D. BRAINBRIDGE ntellectual Property &
éd., Pearson, 2012, p. 114 ; L. BENTLY, B. SHERMANegllectual Property Law3e éd., Oxford University Press,
2009, p. 264 : «[lln most circumstances a licerxcdinding on successors in title of the originaargor of the
licence. » Voir toutefois C. DAVIES, T. CHENGqtellectual Property Law in the United Kingdpiolters Kluwer
Law & Business, 2011, n° 95, p. 92 qui se réferguement aux licences simples: « A successorlmtita licensor
who purchases the copyright in a work which wasstitgect of the licence in good faith, for valuabtmsideration and
without notice of thenon-exclusive licengavould not be bound by it. » L'opposabilité du tahde licence aux ayants
droit du concédant démontre que le droit du licérest un droit Iégaldgal right), S. ENCHELMAIER, « Proprietary
transactions in intellectual property in Englandl &ermany : transfer of ownership, licensing andrgimg »,in A.
KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One Size Fit All?Edward Elgar, 2011, p. 226-
268 et disponible sur : <www.atrip.tf.vu.lt/docsfiea_Enchelmaier.pdf>, p. 13.

3% W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN |ntellectual property 6° éd., Sweet & Maxwell, 2007, p. 508, note n° 41.;: W
R. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN,Intellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, p. 536, note n° 42 :
« This does not clearly cover a later licensee,nMiee or other licence is exclusive ; but he oughbe similarly
treated. »
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selon I'article 9281 de la CDPA, « le titulaire da&ilicence exclusive jouit, a I'égard d’'un ayant

cause lié par la licence, des mémes droits quiat de la personne ayant accordé la licEhce

Ajoutons que la loi prévoit une exception au pmecid’opposabilité des licences en faveur de
I'acheteurbona fide[for valuable consideratidndu copyright a savoir, d'un acheteur qui n'a pas
été avisé de l'existence de la licence ou d’'un faganse dudit acheteur. Dans une telle hypothése,
la licence (exclusive ou non exclusive) ne produgis son effeterga omnesa I'égard du
cessionnair€®. Il est toutefois & noter que la protection facecassionnaire de bonne foi ne
concerne que I'acheteur dopyrightayant fait I'objet d’'une licence et ne s’appliguieen faveur
d'un donataire ni a d’autres catégories d’ayantstdCeci dit, ces derniers doivent respecter la
licence préexistante, indépendamment de leur bdoife&’. La méme solution s’applique dans

I'hypothése d’'une licence ampyrightportant sur des ceuvres futdf8s
. Droit d’agir du licencié.

59.-La loi britannique consacre des régles particiér@ropos de la question du droit du licencié
d’agir en justice en son propre nom afin de pratéga droit contre les tiers contrefacteurs. La loi

397 Traduction disponible sur la base de données WHXOVoir sur ce point C. DAVIES, T. CHENGntellectual
Property Law in the United KingdgriVolters Kluwer Law & Business, 2011, n° 95, p. 93

3% Dans cette hypothése, le droit du licencié s’aésim une simpleequity En ce sens, S. ENCHELMAIER,
« Proprietary transactions in intellectual properyEngland and Germany : transfer of ownershipersing and
charging »,in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One Size Fit All?Edward
Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible sur: <wwiipaf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, p. 13.n(o D.
BRAINBRIDGE, Intellectual Property 9 éd., Pearson, 2012, p. 114, parlant de « equitgising » & propos de
I'acheteur de bonne foi. Sur cette base, la cesdiocopyrightest préférable a la licence exclusive car elleeo#u
cessionnaire une position plus rassurante. Enrte 2 BRAINBRIDGE Intellectual Property & éd., Pearson, 2012,
p. 114 : « So thbona fidepurchaser for value without notice is given pratecthat overrides the interests of licensees,
which is one reason why a commercial organizatsoich as a publisher, wishing to exploit a work @yright might
prefer to take an assignment of the copyright rathan to operate on the basis of an exclusiventiee» ; P.
TORREMANS, Holyoak and Torremans Intellectual Property La@i éd., Oxford Unversity Press, 2010, p. 299 :
« Nevertheless, this rule is one of the reasons piiylishers prefer an assignment of copyright toeanlusive
licence. » Comp. S. ENCHELMAIER, « Proprietary sactions in intellectual property in England andrr@my :
transfer of ownership, licensing and chargingA. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property Law
Can One Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et  disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,13, parlant de la position inférieure d'un licen¢exclusif) par
rapport a la position d'un cessionnaire ; M. JOSIBEGALL Les contrats d’exploitation de droit de propriété
littéraire et artistique en droit international pré, GSN Joly, 1995, n° 80, p. 82:La cession procure néanmoins a son
bénéficiaire une position plus slre a I'égard das avec lesquels le titulaire initial dopyrightserait tenté de traiter
postérieurement a la conclusion de la licence skau» Un autre élément concernant la différermteeda position
d’un cessionnaire et d'un licencié est la possébhour le premier de procéder a des altération'sslesre, sous réserve
des droits moraux de l'auteur. En ce sens, D. BREBRNDGE, Intellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 116 :
« only the owner has a right to alter, subjecti® author’'s moral rights. » ; W.- R. CORNISH, D.EWELYN, T.
APLIN, Intellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, p. 535 : « Thus argee’s freedom to make alterations
in the work may be more restricted than an assigneevoir aussi I'arrét Frisby v. BBC, 1967, ct8D: « A licensee,
expressly or by implications, may not be allowedalter the work », W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN, BPLIN,
Intellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, p. 535, note n° 88 D. BRAINBRIDGE, Intellectual Property

9% éd., Pearson, 2012, p. 116, note n° 142 qui memtidannée 1987 pour cet arrét).

39 En ce sens D. BRAINBRIDGHntellectual Property S éd., Pearson, 2012, p. 114.

90 voir D. BRAINBRIDGE, Intellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 115 ; W.- R. CORNISH, DEWELYN,

T. APLIN, Intellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, p. 536, note n° 43.
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distingue selon le caractére exclusif ou non exctiesla licence. D’une part, selon larticle 10181
de la CDPA, « le preneur d’'une licence exclusitesamémes droits et peut prétendre aux mémes
réparations, en ce qui concerne les questions samv@pres la conclusion de la licence, que secett

91 Ceci étant,

licence avait été une cession, exception faitégatd du titulaire du drod’auteur »
le licencié exclusif se trouve dans une positionivaente a celle d'un cessionnaire et peut agir
contre tou$”, exception faite du titulaire deopyright®. D’autre part, selon I'article 101A de la

CDPA, le licencié non exclusif a un droit d’agimité, conformément aux conditions prescrites au

paragraphe 1 dudit artié¢fé.

Dans les deux sortes de licence, le droit d'agifdidencié est concurrent a celui du titulaire du
copyright®. Sur cette base, I'article 10281 de la CDPA prégog, lorsqu’une action pour atteinte
au droit d’auteur intentée par le titulaire du tiauteur ou par le licencié a trait (entierement
partiellement) a une infraction contre laquelledtd concurremment le droit d’exercer une action
en justice, le licencié (ainsi que le titulairelosele cas), n’est pas recevable, sauf autorisation
tribunal, a poursuivre I'action, a moins que l'&upartie ne soit appelée a comparaitre en qualité d

codemandeur ou de défend®bir

%1 Traduction disponible sur la base de données WEROEN ce sens, C. DAVIES, T. CHEN®Gellectual Property
Law in the United KingdomWolters Kluwer Law & Business, 2011, n° 95, p.;93. LADDIE, P. PRESCOTT, M.
VITORIA, (sous dir. de);The Modern Law of Copyright and Desigd§ éd., vol. 1, Lexis Nexis, 2011, n° 25.4, p.
1047 ; B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT,Study on the conditions applicable to contractatiab to intellectual
property in the European Uniorkinal report, Institute for Information Law, Unigity of Amsterdam, mai 2002,
disponible sur <www.ivir.nl/publications/intelle@liproperty.htmli>, p. 131 : « An exclusive licenseay also institute
proceedings. However, he only has the same rigbtstha author in relation to third parties.Gontra D.
BRAINBRIDGE, Intellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 116 : « only the ownerh@ght to sue (although an
exclusive licensee may sue after joining the owoerby leave of the court). » Comp. W.- R. CORNISH,
LLEWELYN, T. APLIN, Intellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, p. 536, pour qui «aalusive licensee
will have no right to sue infringers unless thefice complies with similar formalities to those #asignments. »

492 Comp. L. BENTLY, B. SHERMAN|ntellectual Property Law3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 265An«
exclusive licence confers on the licensee a ‘steyuprocedural status’ that is equivalent to thiathe proprietor. »
Aussi H. LADDIE, P. PRESCOTT, M. VITORIA, (sous dile), The Modern Law of Copyright and Desigd§éd.,
vol. 1, Lexis Nexis, 2011, n° 25.4, p. 1047.

“3H. LADDIE, P. PRESCOTT, M. VITORIA, (sous dir. d&he Modern Law of Copyright and Desig#%éd., vol. 1,
Lexis Nexis, 2011, n° 25.4, p. 1047 : « [T]he effiscthat exclusive licensee is put in theeme positioras an assignee
against everyone except the owner of the rightL» BENTLY, B. SHERMAN, Intellectual Property Law3e éd.,
Oxford University Press, 2009, p. 265, note n° 31.

%94 Selon l'article 101A CDPA « a non-exclusive liceasmay bring an action for infringementaafpyrightif (a) the
infringing act was directly connected to a pri@elised act of the licensee ; and (b) the licerjcis (h writing and is
signed by or on behalf of the copyright owner ; diidexpressly grants the non-exclusive licensegght of action
under this section. » Pour un commentaire, voit ADDIE, P. PRESCOTT, M. VITORIA, (sous dir. déhe Modern
Law of Copyright and Designg®éd., vol. 1, Lexis Nexis, 2011, n° 25.6, pp. 10454 ; L. BENTLY, B. SHERMAN,
Intellectual Property Law3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 264.

% \/oir art. 10182 et 101A83 CDPA.

“% Sur ce point voir B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULTStudy on the conditions applicable to contractsiialy to
intellectual property in the European UnioRinal report, Institute for Information Law, Uningity of Amsterdam, mai
2002, disponible sur <www.ivir.nl/publications/ifiextual-property.html>, p. 131 : « Furthermoreg tltensee and the
author may only institute proceedings togethersThie does not apply in case the author is deadhtoaceable. » Voir
toutefois, D. BRAINBRIDGE, Intellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 116 : « Other differencesvéen
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Conclusion de la Section 1.

60.-L’'analyse précédente pourrait étre synthétisée al@dre suivante :

- la loi grecque consacre et définit expressémenk dygpes de contrats d’exploitation qui
portent sur les prérogatives patrimoniales du dbduteur, a savoir le « contrat
d’exploitation » et la «licence d’exploitation ka distinction entre ces deux types de
contrat se fond sur I'existence ou I'absence d’ahkgation d’exploitation a la charge du
cocontractant de l'auteur. Les contrats en quegt@uvent, a leur tour, étre exclusifs ou non
exclusifs et complets ou partiels, a savoir, limiggant aux pouvoirs, a I'objectif, a la durée,
a la portée territoriale et a I'étendue ou aux nsadlexploitation.

- en droit d’auteur francais, la cession du droitutéar est le type contractuel « cardinal »
consacré par le CPI. Les (contrats d’) autorisé&sipaont également évoqué(e)s au sein de
ce dernier. Les contrats en question peuvent, ratdem, étre complets ou partiels et il peut
étre déduit indirectement qu’ils peuvent étre épalet exclusifs ou non exclusifs.

- en droit d’auteur allemand, la UrhG prévoit la aesgion des droits d’utilisation (d’'usage ou
d’exploitation) des ceuvres protégées par le draiitdur a des tiers. Cette concession peut
étre exclusive ou non exclusive et complete ougdbat

- en droit d'auteur britannique la loi consacre tetice dwopyright qui peut étre, selon les
dispositions Iégales, exclusive ou non exclusiveoetpléte ou partielle.

En ce qui concerne la réglementation spécifique aggompagne les contrats d’exploitation
consacres par la législation spéciale du droittélay les droits continentaux examinés (droit grec,
francais et allemandy’, se caractérisent par le protectionnisme en fadeufauteur-partie faible
d'un contrat d’exploitation. Ceci étant, la libeéntractuelle dans cette matiere est une liberté
« surveillée ». Plus précisément :

- selon la loi grecque les contrats d’exploitatiommaires doivent étre constatés par écrit a
peine de nullité. De maniére similaire, la loi 2203 impose certaines restrictions a la

transmissibilité du droit d’auteur par voie conttedle, notamment en ce qui concerne tant

assignments and licences are that only the owrsea hight to sue (although an exclusive licenseg sne after joining
the owner or by leave of the court)[...] ».

07 Pour une approche de droit comparé sur ce poirAlAl 1997, Protection des auteurs et artiste interprétes par
contrat, Ed. Yvon Blais, 1998 ; B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULTStudy on the conditions applicable to contracts
relating to intellectual property in the Europeamidn, Final report, Institute for Information Law, Unigity of
Amsterdam, mai 2002, disponible sur: <www.ivipniblications/intellectual-property.html>, p. 23 [.«] Several
Member States have implemented a number of speun#iasures designed to protect authors and perfgranirsts in
their contractual relations with exploiters » ; @OLOMBET, Grands principes du droit d’auteur et des droitssuas
dans le monde : approche de droit comp&féd, Litec/UNESCO 1992, p. 88 et s. ; Communicatierla Commission
au Conseil, au Parlement européen et au Comitéoéuqne et social européen, la gestion du droit tdmuet des
droits voisins au sein du marché intérieur, Brieglle 16.04.2004, COM(2004) 261 final, p. 14 et s.
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la transmissibilité du droit du cocontractant dcontrat ou licence d’exploitation que les
contrats portant sur des ceuvres futures et surfatezes d’exploitation inconnues au
moment de la conclusion de ceux-ci. De méme, ladfin de protéger les intéréts de
lauteur, établit au le principe de la rémunératiproportionnelle et I'obligation de
publication de I'ceuvre protégée alors quen mémmpke elle comprend plusieurs
dispositions supplétives et d’interprétation quré@rent au droit d’agir du cocontractant du
titulaire du droit d’auteur et a la déterminatiom ld portée du droit transmis par contrat en
cas de doute, suivant, surtout, le principe dealasimission finalisée.

- en droit francais, le régime spécial consacré paClPl se caractérise par un formalisme
significatif. Plus précisément, la loi prévoit ligence d’écrit 4d probationem pour
certains types des contrats d’exploitation nomméss mentions obligatoiresad
validitatem) concernant la portée des cessions du droit d'awiepeine de nullité et une
formalité propre aux contrats portant sur des osufuteires et sur des formes d’exploitation
inconnues au moment de la conclusion de ceux-cimBme, le CPI, afin de protéger les
intéréts de l'auteur, établit le principe de la vér@ration proportionnelle et I'obligation
d’exploitation de I'ceuvre protégee.

- le droit contractuel d’auteur allemand se caras¢epar un protectionnisme modéré. La loi
prévoit un formalisme léger pour les concessions dmits d’utilisation et comprend
plusieurs dispositions supplétives et d’interpiétaui se référent a la transmissibilité des
droits d’utilisation, a la concession de sous-edites » et a la détermination de la portée du
droit transmis par contrat en cas de doute, suiegntincipe de la transmission finalisée. De
méme, la UhrG établit le principe de la rémunératémuitable et prévoit le droit de
révocation du droit exclusif concédé pour non-eiatmn en faveur de I'auteur.

En revanche, le droit spécial des contrats d’ekgtion au sein du systeme dopyrightbritannique
favorise la liberté contractuelle des parties eppse un systeme de régles minimal. Ainsi, la loi
prévoit I'exigence d’écrit uniqguement a propos tlesnces exclusives et comprend des régles qui
se référent notamment a la question du droit d'dgilicencié et a I'effeerga omneslu contrat de

la licence.

En somme, les contrats d’exploitation d’auteur lfiérent d'un encadrement particulier au sein des
droits nationaux examinés. Cet encadrement compaecohsécration des catégories contractuelles
particuliéres des contrats d’exploitation, acconmgms d’'une réglementation spécifique, qui parait
plus détaillée et développée au sein des droitinmrtaux qu’en droit britannique, a cause de la
fonction protectrice de celle-ci en faveur de l&autpartie faible.

Il convient désormais d’étudier le cadre juridicgpcial des contrats d’exploitation en matiére de

propriété industrielle au sein des ordres juridgnationaux retenus (Section 2).
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Section 2.- Le cadre juridique des contrats d’exgliomn en propriété

industrielle.

61.- L'examen du cadre juridique actuel des contratxml@tation en matiere de propriété
industrielle implique en premier I'étude du cadredique afférent aux contrats d’exploitation des
brevets d’invention (ou plus exactement aux costi&xploitation du droit qui découle d’un brevet
d’invention) (81), puis la présentation du cadredigue afférent aux contrats d’exploitation des

marques (82).

81.- Brevets d’invention.

A.- En Grece

62.- Le cadre juridique spécial hellénigue des contdaxploitation des brevets d’invention est
consacreé par la loi n° 1733/1987 (articles 12-1B1TET et 22), intitulée « transfert de technologie,
inventions, innovation technologique et institutidm comité d’énergie nucléairé®} telle qu'elle

est en vigueur aujourd’htIf, suite & sa derniére modification importante pdoi 3966/2014™.

La conclusion des contrats d’exploitation repose lgu caractére aliénable des prérogatives
patrimoniales attachées au titre du brevet d’ineanfart. 12 loi 1733/1987), telles que décrites
dans larticle 10 de la loi 1733/1987. Par contes contrats d’exploitation ne portent pas, en

principe, sur les prérogatives morales de l'inverifé qui sont inaliénablé&.

18 FEK A’ 171/22.09.1987. Pour une présentation, ¥oit YMPEROPOULOS, « La nouvelle loi sur la proiect des
inventions »EIlIDni, 1989, p. 11 et s.

“9  pour une traducton en anglais voir la base de néem WIPO lex,
<www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=208499%¢g[sion historique). Les traductions en francaisées ci-aprés
me sont personnelles, sauf mention contraire.

*10 FEK A’ 118/24.05.2011. La loi en question a étédduite afin d’harmoniser le droit grec des brevéinvention
(ainsi que le droit des dessins et modeles et idautroits périphériques) avec la Directive 2004288 Voir sur ce
point le Rapport Introductif de la loi 3966/2011 1.

1y, surtout I'article 688 de la loi 1733/1987, téflau droit de paternité de l'inventeur.

*2En ce sens, G. MINTSIS, « La cession du droit davét d’invention »Ep. epith. Armenopoulp4995, n° 16, p. 77
et s. et not. p. 81 et €ontraV. ANTONOPOULOS,Droit de la propriété industriellel® éd., Sakkoulas, 2002, n°
942, p. 834 ; V. ANTONOPOULOSRroit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 942, p. 834, pour qui
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La loi n°® 1733/1987 consacre un type spécial detrabrd’exploitation, le contrat de licence

d’exploitation de brevetdpeia exueralievone copeorteyviag] (1°) et y attache un régime particulier

(2°).

1°.- La licence d’exploitation de brevetddcia exusrdiievong svpsoireyviog).

63.- Le droit qui découle du brevet d’invention (par coodité, droit de brevet d’invention) peut
faire I'objet d’'une licence (volontaire) d’exploitan. Selon I'art. 1283 al.®lde la loi 1733/1987,

« le titulaire du brevet d’invention peut concégar un accord écrit une licence d’exploitation du
brevet d'invention & des tiers*$ La loi ne définit pas le contrat de licence. Erctdae, il est
admis que la licence d’exploitation de brevet estaontrat par lequel le titulaire du brevet
d’invention autorise son cocontractant (le licenfi@siovyog]) a exploiter I'invention protégée par
le brevet!'®. Ceci étant, le contrat de licence de brevet pitésen caractére positif, en ce sens qu'il
confére au licencié un droit positif d'exercer uneplusieurs prérogatives (patrimoniales) attachées
au brevet d’'inventiol>. Elle se distingue, ainsi, d’un simple contrande oppositiongactum non
petendd**®. Il est généralement admis que I'octroi d’unerice n’entraine pas le transfert du droit
attaché au brevéf. A priori, le concédant reste toujours le titulaire du brelmvention et le

la cession des prérogatives morales doit étre pré@an un accord spécifique des parties et en caoute, la cession
portera uniqguement sur les prérogatives patrimesial outefois, pour lui, certaines prérogativesates; telles que le
droit de « paternité » ne sont pas cessibles; danméme sens, Th. LIAKOPOULOSropriété Industrielle,
Sakkoulas, 2000, pp. 241-242 ; K. LYMPEROPOULQS droit des inventionssakkoulas, 2010, p. 155, pour qui les
prérogatives morales sont cessibles mais uniquersene contrat porte expressément sur elles. Cobp.
ANASTASOPOULOS, G. MICHAILOPOULOSContrats du commerce moderi@akkoulas, 2011, p. 206, pour qui la
cession du brevet entraine la cession des prévegatiorales nécessaires a I'exercice du droitifpatial) découlant
du brevet.

*13 Sur cet article, voir not. M. MINOUDIS,icence d’exploitation de brevet d'inventjat987,passim(ancien droit),
K. LYMPEROPOULOS,Le droit des inventionsSakkoulas, 2010, p. 160 et s.; Th. LIAKOPOULOBppriété
Industrielle,Sakkoulas, 2000, 243 et s.

#4 K. LYMPEROPOULOS,Le droit des inventionsSakkoulas, 2010, p. 161. Comp. E. PERRAKIS, N. RSK
Introduction au droit commerciaNomiki Vivliothiki, 2011, n° 7, p. 403.

15 La concession d’au moins une prérogative du breiievention au licencié constitue le contenu miaind’'une
licence d’exploitation, K. LYMPEROPOULOSLe droit des inventions,Sakkoulas, 2010, p. 162; Th.
LIAKOPOULQOS, Propriété Industrielle Sakkoulas, 2000, p. 243. Ceci dit, I'octroi d’'uieehce de brevet implique
nécessairement la transmission a un licencié dasguatives patrimoniales attachées au brevet.

“1® En ce sens, K. LYMPEROPOULOSe droit des inventionsSakkoulas, 2010, p. 161 ; V. ANTONOPOULOS,
Droit de la propriété industriellel™ éd., Sakkoulas, 2002, n° 955, p. 843 ; V. ANTONQ@ROS, Droit de la
propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 955, p. 733 s.

*1"En ce sens, voir notamment V. ANTONOPOUL@Soit de la propriété industrielle]l™ éd., Sakkoulas, 2002, n°
951, p. 840 ; V. ANTONOPOULODroit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 951, p. 730 ; sous
I'ancien régime (avant la loi de 1987), M. MINOUDIScence d’exploitation de brevet d’'inventjol©87, p. 25 s. ;
M.-Th. MARINOS, Droit du brevet d'inventionSakkoulas, 2013, n° 7.28, p. 183.
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licencié n'obtient qu’'un droit personnel d’explditn®® Sur ce point, elle se distingue de la

cessioft'®,

2°.- Le régime spécial du contrat de licence d’expitation de brevet.

64.- La loi n° 1733/1987 est tres succincte quant aélglementation des licences de brevet
d’'invention. Elle comprend quelques regles spésiatencernant tant la forme et I'objet du contrat

gue d’'autres aspects des contrats de licence digsipbn.
. Les régles de forme.

65.- Selon l'article 1283 al.®Lde la loi n° 1733/1987, « le breveté peut octrgparun accord écrit
des licences d’exploitation du brevet & des tie&crit ici est exigéad validitateri®®. Cependant,

la loi ne contient pas de disposition spéciale l&sdnt I'enregistrement du conffdt(au moins
pour les licences volontaif®9). Il est toutefois soutenu que les licences exediss en raison de
leur caractérén reni?® doivent étre enregistrées au Registre des bretvgtabliées au Bulletin de
propriété industrielle, au méme titre que les cessi’. Néanmoins, I'enregistrement en question, et

contrairement & celui de la cession, n'aurait qe’valeur purement déclaratfe

8 En ce sens, voir D. ANASTASOPOULOS, G. MICHAILOPODS, Contrats du commerce moderr&akkoulas,
2011, p. 203 ; V. ANTONOPOULOSroit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 951, p. 730 ; G.
MINTSIS, « La cession du droit du brevet d’inventie, Ep. epith. Armenopoulp4995, n° 16, p. 77 et s. et not. p. 82.
Voir toutefoisinfra n°® 180sq.sur la controverse relative a la nature du draihdicencié de brevet exclusif.

*19V/oir toutefoisinfra n° 175sq.sur la distinction problématique entre cessioricenke exclusive.

“20 En ce sens K. LYMPEROPOULOSe droit des inventionsSakkoulas, 2010, p. 161 ; N. ROKAS (avec |.
VENIERIS), Droit de la propriété industrielle?® éd., Sakkoulas, 2011, n° 8, p. 46 ; V. ANTONOPOW, Oroit de la
propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 961, pp. 736-737 ; E.RERS, N. ROKAS, Introduction au droit
commercial Nomiki Vivliothiki, 2011, n° 8, p. 404. En jurispdence, a titre indicatif, v. AP 197/2007, basaldenées
Nomos, disponible sur : <lawdb.intrasoftnet.conP, 1192/2003EEmpDQ 2004, p. 165 EfAth., 1502/2010DEE,
2010, p. 784 ; PPrThes 19827/20DEE 2010, p. 1041 et s. ; EfThes 1032/2009, base daédls Nomos, disponible
sur : <lawdb.intrasoftnet.com> ; EfAth. 1502/20D&E, 2010/784.

Voir toutefois, AP 1192/2003EEmpD p. 173 ;EIlIDni, 2005, p. 449, a propos d'une licence orale. \issi |.
VENIERIS, « Réflexions sur la base du projet de fwoposé sur les marques », 20.05.2011, disporshle
<www.syneemp.gr>, sous et les références qui y sont citées, sur la queste la protection du droit du licencié
découlant d’'une licence orale par les dispositaunslroit de la concurrence déloyale.

2Ly, ANTONOPOULOS Droit de la propriété industrielle]™ éd., Sakkoulas, 2002, n° 961, p. 847. Voir touseft
ROKAS (avec |. VENIERIS)Droit de la propriété industrielle?® éd., Sakkoulas, 2011, n° 8, p. 46 ; E. PERRAKIS, N
ROKAS, Introduction au droit commercialNomiki Vivliothiki, 2011, n° 8, p 404. Dans le m& sens, Th.
LIAKOPOULQOS, Propriété IndustrielleSakkoulas, 2000, pp. 244-245.

22 voir ainsi I'art. 1387 de la loi 1733/1987, sellequel la décision judiciaire qui prescrit la carsibn d’une licence
obligatoire doit étre enregistrée au Registre desgdis et publiée au Bulletin spécial de Propiidé@strielle.

42\ infra n° 180sq.

24 Sur ce point, voir V. ANTONOPOULOSroit de la propriété industrielle]™ éd., Sakkoulas, 2002, n° 961, p. 848 ;
V. ANTONOPOULOS,Droit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 961, p. 737, qui prockde
I'application par analogie de la disposition dertl'al387 loi 1733/1987, qui se référe a la licenbdigatoire ; G.
MINTSIS, « La cession du droit du brevet d’inventig, Ep. epith. Armenopoulp4995, n° 16, p. 77 et s. et not. p. 87.
Voir Th. LIAKOPOULQS, Propriété Industrielle, Sakkoulas, 2000, pp. 244-245, pour qui cette difpos
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. Licence exclusive et non-exclusive.

66.- La loi 1733/1987 ne consacre pas expressémenstiaation entre licences exclusives et non
exclusives. Cependant, l'article 1284 la présupffiseCe dernier consacre une régle

d’interprétatio®’ selon laquelle la licence d’exploitation sera géfaut non exclusive, sauf accord

contraire entre les parties (art. 1284 loi 1733148

La loi ne définit pas les licences exclusives at paclusive¥®. Selon la doctrine dominante, une

licence exclusive permet au licencié d’exploit@miention a I'exclusion de toute autre personne, y
compris, en principe, le titulaire-méme du brevatwention**°. La majorité des auteurs souligne

également que le concédant d’une licence exclesvéenu de respecter I'exclusivité de la licence
et de ne pas octroyer d’autres licences ou explibiteention lui-méme. De maniere inverse, dans
le cadre d'une licence non exclusive, le licencigtiemt le droit d’exploiter I'invention

concurremment avec d'autres licenciés et/ou ltatiidu titré®?.

o Le transfert de la licence d’exploitation.
66A.- L'article 1284 consacre le principe selon lequelréssfert du droit du licencié (exclusif ou
simple)n’est pas possibfé®. Plus précisément, le texte légal affirme que licknce d’exploitation

[...] nest pas cessible et ne peut pas étre tramspas héritage, sauf accord contraire ». Sur cette

(enregistrement du contrat) devrait s’appliquéoute licencecontractuelle afin de régler la question de I'oggiuilité
des licences face aux ayants cause du concédant.

“%En ce sens, G. MINTSIS, « La cession du droit davét d’invention »Ep. epith. Armenopoulp4995, n° 16, p. 77
et s. et not. pp. 91-92.

26 Sur ce point voir not. E. PERRAKIS, N. ROKABtroduction au droit commerciaNomiki Vivliothiki, 2011, n° 9,
p. 404. Voir toutefois, V. ANTONOPOULO®Rroit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 951, p.
730, pour qui la distinction entre licences exalasiet simples est (expressément) consacrée pani¢a2 84. Comp.
aussi l'article 12 85 loi 1733/1987.

42T E. PERRAKIS, N. ROKASIntroduction au droit commerciaNomiki Vivliothiki, 2011, n° 9, p. 404 (epunvevrixo
ravova » [régle d’interprétation)).

% En tout cas, la qualification de licence exclusitenon exclusive est une question d'interprétatancontrat en
cause. Notons que la terminologie utilisée par pesties n'est pas toujours significative. En ce sseK.
LYMPEROPOULOS,Le droit des inventionsSakkoulas, 2010, pp. 162-163 ; V. ANTONOPOUL@®Bpit de la
propriété industrielle,1 éd., Sakkoulas, 2002, n° 952, p. 841 ; V. ANTON@ROS, Droit de la propriété
industriellg 2° éd., Sakkoulas, 2005, n° 952, p. 731 ; Th. LIAKQROS, Propriété Industrielle Sakkoulas, 2000, p.
244,

2% Comp. E. PERRAKIS, N. ROKASntroduction au droit commerciaNomiki Vivliothiki, 2011, n° 9, p. 404.

430 En ce sens, K. LYMPEROPOULOSge droit des inventionsSakkoulas, 2010, p. 162 ; Th. LIAKOPOULOS,
Propriété Industrielle Sakkoulas, 2000, p. 243-244 ; V. ANTONOPOUL@Rpit de la propriété industrielle2® éd.,
Sakkoulas, 2005, n° 952, p. 731 ; M.-Th. MARIN@Boit du brevet Sakkoulas, 2013, n° 7.42, p. 189. Plus réticent,
E. PERRAKIS, N. ROKAS|ntroduction au droit commerciaNomiki Vivliothiki, 2011, n° 10, p. 404, pour qu&
guestion est controversé€ontra A. ARGYRIADIS, Brevet d’invention 3e éd., Sakkoulas, 1982, p. 146 ; M.
MINOUDIS, Licence d’exploitation du brevet d'inventiot987, p. 52.

“31En ce sens, K. LYMPEROPOULOBe droit des inventionSakkoulas, 2010, p. 162.

*32Th, LIAKOPOULOS,Propriété IndustrielleSakkoulas, 2000, p. 245.
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base, le contrat de licence présente un caraitéritu persona&”. Le caractére successff et
I'existence d’une relation étroite de confiancereries parties d'une licent8 renforcent cette
gualification. Certes, la regle de I'art. 1284 sgpplétive : on peut y déroger par accord (expres)
des parties mais celui-ci devra étre constaté mgait éart. 1284 comb. avec art. 1283 loi
1733/1987°%. Dans le cas ol un transfert de contrat de lieesrait lieu, le nouveau licencié

substituerait I'ancien licencié dans sa relatioacale concédaftt’.

. Droit d’agir du licencié.

67.- La question du droit du licencié d’agir en contgefia est traitée de maniere spéciale par la loi
1733/1987, telle qu’en vigueur actuellement, suitesa derniere modification par la loi
3966/2011%. Plus précisément, selon l'article 1783 &, % les mémes droits [les moyens de
protection a disposition doreveté contre le contrefacteur] sont conféréscamdtié exclusif, a toute
personne qui posséde un droit au brevet ainsi @u'personne ayant déposé une demande de
brevet. $*° De méme, selon le nouvel articleXI7 introduit au sein de la loi 1733/1987 par
larticle 5382 de la loi 3966/2011, « L’applicatiothes mesures prévues aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article 17 ainsi qu'aux articl@®\, 17B, 1T, 17A et 17E peut étre demandée
également par «toutes lemitres personnes autorisées a utiliser ces dmtsparticulier les
licenciés, conformément & la Iégislation applica$ifé Selon les dispositions susmentionnées, il
est clairement établi que, désormais, les licenekesdusifs (art. 1783) et non exclusifs (simples)
(17=T a) ont le droit d’agir a titre individuekx jure proprig contre les éventuels contrefacteurs,

afin de protéger leur dréft.

433 Explicitement, N. ROKAS (avec I. VENIERISDroit de la propriété industrielle?® éd., Nomiki Vivliothiki, 2011,
n° 7, p. 46 ; E. PERRAKIS, N. ROKA®troduction au droit commerciaNomiki Vivliothiki, 2011, n° 7, p. 404 ; Th.
LIAKOPQULOS, Propriété Industrielle Sakkoulas, 2000, p. 243.

34 Sur ce point voir not. M. MINOUDIS, icence d’exploitation de brevet d’inventjat987, p. 76.

%K. LYMPEROPOULOS e droit des invention§akkoulas, 2010, p 172.

“3%En ce sens, K. LYMPEROPOULOBe droit des inventionSakkoulas, 2010, p. 172.

437 K. LYMPEROPOULOS,Le droit des inventionsSakkoulas, 2010, p. 172, V. ANTONOPOULOSpit de la
propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 972, p. 741.

38 pour une illustration jurisprudentielle du droiagir d’un licencié exclusif sous I'ancien régimei(2527/1920) v.
AP 876/1991, Banque des données juridiques IsekidiBponible sur : <www.dsanet.gr>.

439 Voir aussi I'exposé des motifs de loi 3066/20111§: « L'article 1ET élargit le cercle des personnes qui ont accés
a la protection juridique prévue par les disposgiprescrites, conformément a la Directive ».

*40 Cette disposition transpose l'article 4 el. b)aldirective 2004/48/CE.

1 La participation du concédant & un procés initigr pe licencié est incertaine. Voir sur ce point K.
LYMPEROPOULOS Le droit des inventionsSakkoulas, 2010, p. 173, a propos de I'actionairefacon menée par
le licencié exclusif.
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B.- En France.

68.- En France, le cadre juridique spécial des conttasploitation des brevets d’invention est
consacré par le®@ivre du Code de la propriété intellectuelle (prés CPH*2 La conclusion des
contrats d’exploitation en matiére de brevets repas le principe selon lequel les prérogatives
patrimoniale$*® découlant du titre du brevet d'invention sont diment aliénablés’. Le CPI
consacre un type spécial de contrat d’exploitati@contrat de licence d’exploitation de brevef) (1°

et y attache un régime particulier (2°).

1°.- La licence d’exploitation de brevet.

69.-Selon l'article L. 613-8 al. &u CPI, « [les droits attachés a un brevet] peufaard I'objet [...]
d’une concession de licence d’exploitation. » Etéence de définition Iégatd la doctrine définit
le contrat de licence d’exploitation de brevet cami@ contrat par lequel le titulaire d’'un brevet
concéde a un tiers la jouissance de son droit tbémfion™®, moyennant le paiement d’une

redevanc&’, tout en retenant la propriété du brélftCeci étant, le licencié n’obtient qu’un droit

42 6° livre, deuxieéme section du troisiéme chapitre denper titre, intitulé « Transmission et perte desits », art. L.
613-8 et s.

43| est & noter que le droit moral de l'inventeerpeut faire 'objet d’un contrat d’exploitation &mt que tel. Sur ce
point, O. LESTRADE, « Cession de brevedwisClasseur Brevet$asc. 4730, n° 48.

*4voir art. L. 613-8 1 al., « les droits attachés & une demande de boevatun brevet sont transmissibles en totalité
ou en partie. »

5y, REBOUL, Y. BASIRE, «Licence de brevet, Forrsatidu contrat. Conclusion du contratdyrisClasseur
Brevets Fasc. 474n° 14 : « Le contrat de licence d’invention breeetéest pas défini [...] par le Code de la propriété
intellectuelle. »

4% | a licence d’exploitation a un contenu positifset distingue ainsi d’'une simple convention de ngposition, aux
termes duquel le titulaire d’'un brevet d’inventigengage simplement & ne pas opposer son brewatiadaun tiers.
Voir en jurisprudence, Cass. com. 5 janv. 1988rycht c./ Société Eurotungstene et autd3P, Il, 1984, n° 20182,
note M. Vivant : « Le contrat par lequel une pastiengage a ne pas opposer le brevet dont ellgdaire a un tiers
doit s’analyser en une « convention de non-opposit, juridiquement distincte du contrat de licence

7 \/oir toutefois J. PASSADroit de la propriété industrielleTome 2, LGDJ, 2013, n° 573, p. 627, note 82, plir
les licences d’exploitation ne sont pas nécessaintaies contrats onéreux.

48 Sur ce point, voir par exemple, F. POLLAUD-DULIARYyoit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010,
n° 694, p. 366 ; Y. REBOUL, Y. BASIRE, « Licence teevet, Formation du contrat. Conclusion du cdnira
JurisClasseur Brevet$asc. 4740, n° 1 ; J.-J. BURSBreveté et licencié : leurs rapports juridiqueand le contrat de
licence Litec, coll. CEIPI, 1970, n° 13, p. 17 : « Le contrat aehce peut se définir comme étant le contrat @guél

le titulaire d’'un brevet concéde a un tiers, ert muen partie, la jouissance de son droit d’exptmn, moyennant le
paiement d’'une redevance » ; G. BLANC-JOUVADipit de la propriété intellectuelle/uibert, 2011, n° 380, p. 171 :
« [La licence] n’entraine pas de transfert de gé@r mais simplement le droit d'utiliser I'inveati, d’en réaliser des
applications industrielles. » ; J. PASI2voit de la propriété industrielleTome 2, LGDJ, 2013, n° 573, p. 627 : « Sans
opérer de transfert de propriété, le contrat faitre au profit du licencié, non un droit réel, snan droit de créance ou
droit personnel contre le breveté. » ; déja P. RABR Le droit de la propriété industrielle. 1, Sirey, 1952, n° 628, p
265 et n° 1339, p. 627.
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personnel (une créance) contre le titulaire du éf& Sur ce fondement, la licence d’exploitation

se distingue, en principe, du contrat de cessidoreleet-contrat translatf’.

2°.- Le régime spécial du contrat de licence d’expitation de brevet.

70.-Le CPI comprend une série de régles spééfdlesncernant tant la forme et I'objet du contrat

gue d’autres aspects des contrats de licence.
. Regles de forme.

71.- La licence d'exploitation en droit francais est contrat formel. Plus précisément, selon
l'article L. 613-8 dernier alinéa, « les actes com@nt [...] une licence, visés aux deux premiers
alinéas, sont constatés par écrit, a peine detéulliLa licence d’exploitation de brevet doit étre
constatée par écritd validitaten?® La nullité du contrat n’est toutefois que reletii. De méme,
la licence d’exploitation doit étre inscrite au R national des brevéts tenu par I'Institut
National de la Propriété Industrielle (I.N.P.L)rt(aL. 613-9, al. § CPr*3. Ajoutons que

449y, parmi d’autres F. POLLAUD-DULIANDroit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 665, p.
352 : «[I]l ne parait pas possible de faire dédance autre chose qu’un droit de créanceibid; n° 694, p. 366 et n°
704, p. 370.

50 \oir parmi d’autres, J.-J. BURS Breveté et licencié : leurs rapports juridiquesnd le contrat de licencé.itec,
coll. CEIPI, 1970, n° 13, p. 17. Il s'agit d’uneestion d’interprétation pour savoir quel type dmsimission est utilisé
dans chaque hypothése. Il a pu étre admis queppdication de I'article 1162 du Code civil francdisDans le doute,
la convention s'interpréte contre celui qui a dtépet en faveur de celui qui a contracté 'obligati»), en cas de doute,
le contrat devrait étre considéré comme une liceBtece sens, Y. REBOUL, Y. BASIRE, « Licence deuet,
Formation du contrat. Conclusion du contralurjsClasseur Brevetsasc. 4740, n° 101.Voir toutefardra n® 175sq.
sur I'introuvable frontiére entre cession et licenc

1| est vrai que les dispositions du CPI relatideses contrats sont rares, voir en ce sens, F. RODDULIAN,
Droit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 665, p. 352, qui évogualeté des dispositions légales
sur ces contrats dans le Code de la propriétéentaelle [...] » ; J.-J. BURSTBreveté et licencié : leurs rapports
juridigues dans le contrat de licendeitec, coll. CEIPI, 1970, n°® 22, p. 22 : « [N]ous intereams le législateur, dont
les dispositions sont peu hombreuses. »

52 Sur ce point voir par exemple, F. POLLAUD-DULIAByoit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010,
n° 702, p. 369 ; J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-L. PIERRBroit de la propriété industrielle4® éd., Litec, 2007, n°
251, pp. 102-103.

“53En ce sens, a propos du contrat de cession, mérae formalité de publicité s’applique, v. F. POLWB-DULIAN,
Droit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 675, p. 356 ; O. LESTRAREession de brevet »,
JurisClasseur Brevet$-asc. 4730, n° 37. En jurisprudence, Cass. cbimyill. 1957,Sirey, 1958, p. 10. A propos des
licences, F. POLLAUD-DULIAN Droit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 783, p. 369 et les
arréts y cités; Y. REBOUL, Y. BASIRE, «Licence teevet, Formation du contrat. Conclusion du cdnira
JurisClasseur Brevet$asc. 4740, n° 38q.

54V, aussi les art. R. 613-53 et s. pour les magiliratiques de cette publicité.

%5 « Tous les actes transmettant ou modifiant legslattachés a une demande de brevet ou & un lteiwent, pour
étre opposables aux tiers, étre inscrits sur uistreg dit registre national des brevets, tenulirastitut national de la
propriété industrielle. »
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l'inscription du contrat de licence au Registreioadl des brevets fait I'objet d’'une mention au

Bulletin officiel de la propriété industriefi&.

Les formalités de publicité ont essentiellementrpimmction de rendre la licence d’exploitation
opposable aux tiet¥. Ainsi, tant que la licence n’est pas inscritde ekste valable mais est
inopposable aux tiet¥. La disposition de I'art. L. 613-9, al®"”u CPI est encore amenée & jouer
dans les rapports entre personnes participant ap@®mtions successives darméme droit de
brevet?*° De méme, en I'absence d’inscription du contratickence, le licencié exclusif n’est pas
recevable & agir en contrefaéth Toutefois, dans tous les cas, « le licencié igartun contrat de
licence non inscrit au registre national des brevest également recevable a intervenir dans
linstance en contrefacon engagée par le propréetdu brevet afin d’obtenir la réparation du

préjudice qui lui est propre%

......

o La divisibilité du droit transmis : Licence de brettotale ou partielle.

72.- La divisibilité du droit transmis par voie contraelle est expressément consacrée par la loi.
Plus précisément, l'article L. 613-8 al. 2, énonee les droits attachés au brevet peuvent faire
I'objet d’'une licence d’exploitation « en totalité en partie ». La loi ne précise pas, cependant, |
notion de licence totale ou partielle. Selon latdoe, une licence totale porte sur toutes les

applications de linvention, tous les modes d’explion envisageables, toute la durée de la

“%¢ Article R. 613-59 CPI : « toute inscription portéa Registre national des brevets fait I'objet @'unention au
Bulletin officiel de la propriété industrielle ».

57 Sur ce point, voir F. POLLAUD-DULIANDroit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 703, p.
369.

“%8 Certes, une licence sera opposable aux tiers deaise foi, malgré I'absence d'inscription au Regisational des
brevets. L’art. L. 613-9, al°ZPI le prévoit clairement : « Toutefois, avant sascription, un acte est opposable aux
tiers qui ont acquis des droits apres la date tlaate, mais qui avaient connaissance de celairside I'acquisition de
ces droits. ». Pour I'ensemble de la question ¥sP. MARTIN, « Les cessions et licences de brdiiatention sont-
elles opposables avant leur publication RRPI, 1998, n° 87, p. 15; O. LESTRADE, « Cession deveéf »,
JurisClasseur BrevetsFasc. 4730, n° 38; J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-LIERRE, Droit de la propriété
industriellg Litec, 4 éd., 2007, n° 253, pp. 103-104 ; F. POLLAUD-DULIANroit de la Propriété Industrielle2®
éd., Economica, 2010, n° 703, p. 369. En jurispnadev. Cass. com., 25 mai 19Bayl. Civ. 1V, n° 179.

9 En ce sens, Y. REBOUL, Y. BASIRE, « Licence devete Formation du contrat. Conclusion du contrat »,
JurisClasseur Brevetd=asc. 4740, n° 49 : « Ainsi, dans I'hypothésedeex concessions de licence successives et
toutes deux exclusives, le droit de licence appadiia non pas au bénéficiaire de la premiére ceimesnais au
bénéficiaire de la deuxieme concession inscrit@nllest de méme en ce qui concerne le licenciéerolusif si le
premier n'est pas inscrit. »

0 pour de plus amples développements sur la questiorot. Y. REBOUL, Y. BASIRE, « Licence de brevet,
Formation du contrat. Conclusion du contradeisClasseur Brevetdasc. 4740, n° 49 ; F. POLLAUD-DULIAN,
Droit de la Propriété Industrielle?® éd., Economica, 2010, n° 703, p. 370 : « [le détHinscription] interdit au
licencié exclusif d’opérer une saisie pour coniefaet d'agir en contrefagon ». Toutefois, poumiéme auteur, le
licencié serait Iégitimé a agir en contrefagon, mé&m I'absence d'inscription du contrat au Registi€il est démontré
gue le contrefacteur avait, au moment des faitcalrefacon, une connaissance effective du couleaticence
exclusive [...] ». Sur le droit d’agir du licencié drit francais des brevets, vaifra n° 75.

*®L Art. 613-9 al. 3e CPI.
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protection et sur I'ensemble du territoire pourdelgle brevet a été délii& De maniére inverse,

une licence partielle est la licence qui porte gne partie des applications (revendications) de

I'invention?®?

breveté&®® et/ou une partie du territoffé (par exemple une région ou un départed®npour

e467

et/ou une partie des prérogatives patrimonialeanodes d’exploitation de I'invention
lequel le brevet a été délivré et/ou pour une dlinéigée™". De méme, selon l'article L. 613-8 al. 3
du CPI, «les droits conférés par la demande deebreu le brevet peuvent étre invoqués a
'encontre d’un licencié qui enfreint 'une des ltes de sa licence imposées en vertu de l'alinéa
précédent. %2 Ainsi, le non respect des limites prévues pour lizence d’exploitation constitue

non seulement une faute contractuelle mais ausattende contrefacd?.

La loi ne prévoit pas de regles d’interprétationtipalieres sensées aider a détermiagportée du
contrat en cas de doute. Il a toutefois pu étre jgge si rien n’'est indiqué dans le contrat, le
licencié acquiert la jouissance de toutes les paiiges attachées au breéV&t De maniére
similaire, il a été soutenu qu’en l'absence de thitions expresses stipulées dans le contrat, la

licence est censée porter sur la totalité du téreipour lequel le brevet a été délftféPar ailleurs,

%2 |mplicitement, F. POLLAUD-DULIAN,Droit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 698, p. 367.
%3 par exemple, I'exploitation peut porter sur I'apation pour I'éclairage mais non pour le chauffal§e ce sens, F.
POLLAUD-DULIAN, Droit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 698, p. 367 ; J. SCHMIDT-
SZALEWSKI, J.-L. PIERREDroit de la propriété industrielleLitec, 4 éd., 2007, p. 113, n° 283 ; J. FOYER, M.
VIVANT, Le droit des brevetsPresses Universitaires de France, 1991, p. 420 GUTHMANN, « Contrats
d’exploitation »,JurisClasseur Brevets-asc. 4723, n° 56 ; Y. REBOUL, Y. BASIRE, « Licende brevet, Formation
du contrat. Conclusion du contratwrisClasseur Brevetsasc. 4740, n° 69.

54 par exemple, licence de fabrication et licenceretete, Y. REBOUL, Y. BASIRE, « Licence de brevetriation
du contrat. Conclusion du contrat 3yrisClasseur BrevetsFasc. 4740, n° 68. La divisibilité pourrait pallears
s'étendre jusqu’au niveau de certains types dedatiion particuliers. La seule limite a la dividité du droit exclusif
est I'indépendance technique et économique des\gsiodis du droit d’exploitation. Sur ce point, . POLLAUD-
DULIAN, Droit de la Propriété IndustrielleiMontchrestien, 1999, p. 266, n° 631.

% Sur les limitations territoriales, v. J. SCHMIDEZALEWSKI, J.-L. PIERRE,Droit de la propriété industrielle
Litec, 4 éd., 2007, p. 113, n° 283 ; Y. REBOUL, Y. BASIRELicence de brevet, Formation du contrat. Conolusi
du contrat » JurisClasseur BrevetsFasc. 4740, n° 70 ; J. FOYER, M. VIVANTe droit des brevetsPresses
Universitaires de France, 1991, p. 443. En juridpnee, voir Cass. com., 26 avril 1968il. civ. 1V, n° 130, p. 114.

% En ce sens Y. REBOUL, Y. BASIRE, « Licence de btewormation du contrat. Conclusion du contrat »,
JurisClasseur Brevet$asc. 4740, n° 70. En jurisprudence, CA Parigd@bre 1965Ann. Propr. Ind. 1966, p. 32.

57 Sur les limitations temporelles de la licence devbt, voir J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-L. PIERRByoit de la
propriété industrielle Litec, 4 éd., 2007, n° 285, p. 114 ; J. FOYER, M. VIVANIe droit des brevetsPresses
Universitaires de France, 1991, p. 440.

%8 En jurisprudence, voir Cass. Com., 10 octobre 2B@BD, 2001-111-1.

“9F POLLAUD-DULIAN, Droit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 698, p. 368.

470 CA Paris, 17 mars 190@nn. Propr. Ind 1900, p. 78, citée par Y. REBOUL, Y. BASIRE, «<&ice de brevet,
Formation du contrat. Conclusion du contralurisClasseur Brevet§asc. 4740, n° 69.

“"l En ce sens, Y. REBOUL, Y. BASIRE, « Licence devete Formation du contrat. Conclusion du contrat »,
JurisClasseur BrevetsFasc. 4740, n° 70; F. POLLAUD-DULIANDroit de la Propriété Industrielle2® éd.,
Economica, 2010, 1999, n° 698, p. 367. Voir toutefb. REBOUL, Y. BASIRE, « Licence de brevet, Fotioa du
contrat. Conclusion du contrat 3urisClasseur Brevets=asc. 4740, n° 103 : «[L]a limite des droits c&més au
licencié sur le brevet doit étre comprise de maniglutét étroite. Il en est ainsi, en particulipgur déterminer
I'étendue territoriale de la licence », et les @rétés.
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le plus souvent, la durée de la licence coincide d& durée de la protection Iégale du tfteUne
rédaction prudente des clauses sur la portée ligetece est certes recommandée, afin de dissiper
toute ambiguité concernant I'étendue des prérogstiransmises au licentig

. Licence exclusive et non-exclusive (simple).

73.- Selon l'article L. 613-8 al. 2 du CPI, les droitsaahés au brevet peuvent faire I'objet d’'une
licence d’exploitation exclusive ou non excludi’eLa loi n'offre pas de définition de ces types de
licence. Ajoutons que la définition de la licencelasive reste incertaine. Plus précisément, isin’e
pas certain que I'exclusivité se référe a la cosiomsd’autres licences de la part du concédant (ce
qui correspondrait & laole licencedu droit anglai¥’), ou bien si elle offre au licencié un droit
exclusif d’exploiter le brevet, a I'exclusion deutotiers, y compris le titulaire du brevet. La

476
e

doctriné’® comme la jurisprudent€ sont divisées sur ce point.

. L’effet erga omnes des licences d’exploitation.

74.- La question de I'opposabilité des droits du licénface aux titulaires ultérieurs du titre de
brevet est traitée de maniere spécifique par le Rk précisément, I'article L. 618 al. 4 du CPI
dispose que « sous réserve du cas prévu a l'attickd1-8, une transmission des droits visés au
premier alinéa ne porte pas atteinte aux droitsliaqoar des tiers avant la date de transmission

Ceci signifie que, en dehors de I'hypothése ouliEEnces sont concédéasnon domind'®, les

472 E. POLLAUD-DULIAN, Droit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010,, n° 700, p. 368 et les
références y citées.

473 Y. REBOUL, Y. BASIRE, «Licence de brevet, Forrsatidu contrat. Conclusion du contratdyrisClasseur
Brevets Fasc. 4740, n° 69.

47 « lls peuvent faire I'objet, en totalité ou entjgard'une concession de licence d'exploitatiorglusive ou non
exclusive ».

*"Voir infra n° 87.

“"®En faveur de la qualification dmle licencer. Y. REBOUL, Y. BASIRE, « Licence de brevet, Fation du contrat.
Conclusion du contrat sdurisClasseur Brevetd-asc. 4740, n° 72 ; J.-J. BURSBreveté et licencié : leurs rapports
juridiques dans le contrat de licendstec, coll. CEIPI, 1970, n° 209, p. 11ZontraF. POLLAUD-DULIAN, Droit de

la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 698, p. 368 : « [...] ¢eticié ayant alors seul le droit d’exploiter
le droit concédé. » Plus nuancé, N. BINCTDipit de la propriété intellectuelle® éd. LGDJ, 2012, n° 963, p. 678 (&
propos de toute licence de droits de propriétdlaatieielle) : « [la licence exclusive] peut austerdire au concédant
d’utiliser pour lui-méme son bien intellectuel. »

47" En faveur de I'exploitation du brevet par le ttiné Gole licency CA Paris, ¥ mai 1902 Ann. Prop. Ind. 1903, p.
258 : « la licence exclusive n'implique que I'aléion du droit de concéder d'autres licences. »com. Seine, 12 déc.
1917 et T. com. Paris, 7 nov. 192hn. Propr ind, 1920, p. 150 ; TGI Paris, 18 déc. 19B8D, 1986, n° 390, IlI, p.
175ContraCass. ¥ civ., 26 janv. 1955Ann. Propr. Ind, 1956, p. 1 ; TGl Marseille, 3 juill. 198PJBD, 1987, n° 420,
lll, p. 387. Comp. Y. REBOUL, Y. BASIRE, « Licenate brevet, Formation du contrat. Conclusion du rent,
JurisClasseur BrevegsFasc. 4740, n° 72 : « Ce point mérite d’autanispd'étre précisé dans le contrat que la
jurisprudence n’est pas encore définitivement fixée

478 \/oir J.-J. BURST, « Licence de Brevets- Effetsatutrat de licence —Fin du contrat de licencdusisClasseur
Brevets Fasc. 491, n° 149 ; F. POLLAUD-DULIANDroit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n°
696, pp. 366-367 et n° 713, p. 374.
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contrats de licence conclus antérieurement a lsiaeglu brevet sont opposables et doivent étre

repris’® par le cessionnait®.

. Droit d’agir du licencié.

75.-La question du droit d’agir du licencié en justest traitée de maniere spécifique par le CPI.
Ainsi, selon l'article L. 615-2 al.®Zu CPI, « le bénéficiaire d’un droit exclusif diggitation peut,
sauf stipulation contraire du contrat de licenoereer I'action en contrefagon si, apres mise en
demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas eetion. ' Notons que la disposition en cause
s'applique par défaff? et uniquement lorsque le contrat de licence esfrihau Registre national
des brevets, selon les dispositions de I'article613-9 du CPF>. En revanche, le licencié non
exclusif n'a pas de droit & agir en contrefaconsen propre nom. Il est toutefois recevdfie
(comme tout licencié) a intervenir dans l'instarexe contrefacon engagée par le breveté, afin
d’obtenir la réparation du préjudice qui lui espgme (art. L. 615-2 dern. alinéa CPf) La méme
possibilité est également accordée au licencié tlrdontrat n'est pas inscrit au Registre des

brevets, ainsi qu’examiné ci-dessus (art. L. 654l.).

479 Ainsi, «le cessionnaire est substitué au bailldar licence », C. GUTHMANN, « Contrats d’exploitati»,
JurisClasseur Brevetd-asc. 4723, n° 41 et « il est tenu de respeeteethgagements contractuels pris par le cédant » ;
Gutman, pratique, n° 28.

“80 Sur ce point, voir par exemple, J.-J. BURST, «ehite de Brevets- Effets du contrat de licence dEicontrat de
licence »,JurisClasseur Brevetd~asc. 491, n° 149 et 150; O. LESTRADE, « Cesslenbrevet »JurisClasseur
Brevets Fasc. 4730, n° 41. En jurisprudence, Cour de D@éasept. 1994RDPI, 1994, n° 56, p. 41.

81 Selon I'alinéa suivant, « le breveté est recevahiletervenir dans l'instance en contrefacon engam# le licencié,
conformément a 'alinéa précédent. »

82 En effet, il est possible que le contrat interdiselicencié exclusif d’agir en justi@x jure proprio Voir sur ce
point, C. GUTHMANN, « Contrats d’exploitation. Céss et licence de brevet. Conseils pratiquedusjisClasseur
Brevets Fasc. 4724, n° 20 : « le contrat de licence né pis comporter une clause interdisant au licerg@usif
d’'agir en contrefacon. » Comp. J. SCHMIDT, « Lestcats d’exploitation de brevets en droit privém]NSTITUT

DE FRANCE,Les contrats d’exploitation des droits de brevetawéntion, Actes de colloque, Paris- 10 mars 2005,
Lavoisier, 2006, p. 3 et s., p. 36 : « Le licenw@&[peut agir en contrefacon] que sous des conditamcadrées par la

loi : une licence exclusivesans clause l'interdisant expressémentaprés une mise en demeure d'agir adressée au
breveté et restée infructueuse. Sinon, le licepeidt intervenir dans le proces intenté a titre gipial par le breveté
pour obtenir I'indemnisation de son propre préjedie la part du contrefacteur. »

83 \Joir supran® 71. En ce sens, C. GUTHMANN, « Contrats d’eiplion », JurisClasseur Brevetsasc. 4723, n°
81; Y. REBOUL, Y. BASIRE, « Licence de brevet, fation du contrat. Conclusion du contratlurisClasseur
Brevets Fasc. 4740, n° 49. En jurisprudence, CA Parissefl. 1983Ann. Propr. Ind, 1983, p. 247 ; TGl Rennes, 14
févr. 2000,PIBD, 2000, n° 703, IlI, p. 383.

84 e contrat de licence doit étre, toutefois, dimestrit au R.N.B. Sur ce point, Y. REBOUL, Y. BASE, « Licence
de brevet, Formation du contrat. Conclusion du rednt, JurisClasseur Brevetd-asc. 4740, n° 49. En jurisprudence,
voir par exemple, TGI Paris, 10 mars, 19D6ssiers brevetsl975, IV, n° 7.

85 « Tout licencié est recevable a intervenir daimstiince en contrefacon engagée par le breveté dafbtenir la
réparation du préjudice qui lui est propre. » Saipoint, C. GUTHMANN, « Contrats d’exploitation 3urisClasseur
Brevets Fasc. 4723, n° 83.
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C.- En Allemagne.

76.- Le cadre juridique spécial allemand des contragxmloitation des brevets d’invention est
consacré essentiellemé&ftpar la « loi des Brevets d'inventiofi®5 du 16 déc. 1988 (ci-aprés
PatG), telle qu’en vigueur aujourd’hui, apres senigge modification par la loi du 24 novembre
2011,

La conclusion des contrats d’exploitation des biddnvention repose sur le principe selon lequel
le droit des brevets est aliéndiife La PatG consacre un type spécial de contrat tb#afion, &

savoir, le contrat de licence de brevatentlizeny(1°) et y attache un régime patrticulier (2°).

1°.- La licence de brevetRatentlizenk.

77.- Le droit qui découle du brevet d’invention (par coouité, droit de brevet d’invention) peut
faire I'objet d’une licence (volontair&) (art. 1582 al. ¥ PatG%). La loi n'offre pas de définition
pour le contrat de licent€. Le contrat de licence est également un contiréenu positif : le

concédant se voit chargé des obligations posifaes au licencié et ne se contente pas seulement

486 A HARGUTH, S. CARLSON,Patents in Germany and Europe, Procurement, Erafoent and Defense, An
International HandbookWolters Kluwer Law & Buisiness, 2011, p. 10 : keTprimary source of substantive patent
law in Germany is the German Patent Act. »

“87 Titre en allemand, « Patentgesetz ».

“88BGBI. 1981 | p. 1.

89 | a version consolidée de la loi allemande sur besvets d’invention est disponible (en allemand)r :s
<www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/patg/gepdint Par contre, la traduction en anglais n’aspahible que
pour la version historique de la loi, suite a ladifioation de celle-ci par la loi du 31 juillet 200voir la base de
données de 'OMPI « WIPO Lex », <www.wipo.int/wigalfr/text.jsp?file_id=238776>. La traduction erarfais
n'est disponible que pour la version historiqudalii, suite a la modification de celle-ci par les des 16 juillet et 6
ao(t 1998, voir la base de données de 'OMPI « WIR® », <www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=26261>.
Toute citation des articles traduits en francamvoge a cette traduction, sauf mention contraire.

9 Sur ce point, voir A. KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKHntellectual Property Law in Germanyerlag C.H.
Beck, Lexis/Nexis, 2008, p. 7 : « Patent rights emasidered personal property and may be freeligm@ed to other
parties ». ; A. HARGUTH, S. CARLSONRatents in Germany and Europe, Procurement, Erafoemt and Defense,
An International HandbogkWolters Kluwer Law & Buisiness, 2011, p. 228.

91 A, KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKE Intellectual Property Law in Germanyerlag C.H. Beck, Lexis/Nexis,
2008, p. 7.

92 « Les droits visés a l'alinéa 1) peuvent faire [l'abjet de licences [...] ».

93 Selon une approche doctrinale, les licences sestrdnsferts partielsdu droit de brevet, portant sur certaines
prérogatives découlant du titre qui sont valablesirpune certaine période. En ce sens, S. ENCHELNRAIE
« Proprietary transactions in intellectual propertyEngland and Germany : transfer of ownershipersing and
charging »,in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One Size Fit Al|?Edward
Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible sur : <wwwipaf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, p. 6 &t références
citées.
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de s’abstenir d’'une action en jusfite C’est pourquoi il devrait étre distingué du cantde non

opposition (ou contrat de licence négative).

2°.- Le régime spécial du contrat de licence de bret.

78.- La PatG est trés succincte quant a la réglementalés licences de brevet d’invention. Elle
comprend une série de regles spéciales conceraankat forme et I'objet du contrat que d'autres

aspects des contrats de licence.
. Les régles de forme.

79.- La licence de brevet en droit allemand n’est pasamtrat formel. Plus précisément, la loi
n'exige pas que la licence soit constatée par&triteci dit, une licence peut étre valablement
conclue oralemefit®. De méme, la loi prévoit un formalisme non oblagaf®’ d’enregistrement du
contratde licence (exclusive) au registre de I'Office esvets (allemand). Plus précisément, selon
lart. 3084 al. £ PatG, « sur requéte du titulaire du brevet ou @ungur de licence, I'Office des
brevets mentionne dans le registre la concessiamedicence exclusive sous réserve qu’il regoive

la preuve du consentement de I'autre partié »

Il est a noter qu'il existe encore un autre typefatenalité quant a la déclaration par laquelle le
titulaire d’'un brevet se déclare prét a offrir degnces a tout tiers pour exploiter son invention
moyennant une rémunération équitable. Cette déiclarast constatée par écrit, inscrite au registre
et publiée dans le Bulletin des breve®afentblat}, (art. 2381 Pat(s9).

......

o La divisibilité du droit transmis : licence de bret/totale ou partielle.

494 Sur ce point, voir S. ENCHELMAIER, « Proprietargrisactions in intellectual property in England @etmany :
transfer of ownership, licensing and chargingA. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property Law
Can One Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et  disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, fg7 et les références citées.

9 En ce sens, voir A. KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKRtellectual Property Law in Germanyerlag C.H. Beck,
Lexis/Nexis, 2008, p. 13.

4% A. KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKE Intellectual Property Law in Germanyerlag C.H. Beck, Lexis/Nexis,
2008, p. 13 : « Also, the agreement can be condlodaly since written form is not required. »

497 voir déja J. PAGENBERG, « Droit européen des lim=n exclusives de brevets. Droit communautairejt dro
francais, droit allemand », [Recension de livigf;, 1991, p. 432 : « Whereas the in rem characteah®fGerman
exclusive licence could have led to the requirentdniegistration in Germany, one does not find sadfegistration
prerequisite. »

9% Déja, G. METAXAS-MARANGHIDIS (sous dir. de)ntellectual Property Laws of Europdohn Wiley & Sons,
1995, Germany, n° 8.2.13 : « Exclusive licenceseurdpatent may be recorded in the Regifthe parties so wish»

99 « Si, par déclaration écrite adressée a I'offies brevets, le déposant ou la personne inscritegisire en tant que
titulaire du brevet se déclare prét, moyennantréneunération équitable, a autoriser tout tiers @agber I'invention,
les taxes annuelles venant a échéance apres étdptiadite déclaration sont réduites de moitéédéclaration visant
le brevet principal étend ses effets aux breveasldition. Elle doit étre inscrite au registre eblge dans le bulletin
des brevets. »
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80.- Selon l'art. 1582 PatG, la licence de brevet d'imti@n peut étre totale ou partielle. La loi

n'offre pas de définition expresse a propos deype te licences. Toutefois, il est admis qu’'une
licence totale est la licence par laquelle le l@érse voit étre autorisé a exploiter I'invention
brevetée sans étre soumis a aucune restrictiorme¥#anche, la licence sera limitée lorsque le

licencié acquiert un droit d’exploitation limité p@pport au droit du concédant.

La loi prévoit expressément deux types de limitegiapplicables aux contrats de licence de brevet
(art. 1582 al. € PatG). D’'une part, une licence peut étre limitééégard du droit concédé. En
pratique, le concédant peut octroyer une liceneesramt partiellement les prérogatives découlant
du brevet d’invention, telles que stipulées damstitle 9 PatG. D’autre part, une licence peut
comprendre des limitations territorial®s Les limitations matérielles et territorialpsuvent étre
soit alternatives soit cumulativ8S Ajoutons que selon I'article 1582 af RatG, le licencié qui
bénéficie d’une licence limitée est coupable detredacon lorsqu’il enfreint les limitations prévues

dans le contrat?

. Licence exclusive et non-exclusive (simple).

81.- L'article art. 1582 al. 4 de la PatG consacre expressément la distinctidre dicences
exclusives et non exclusiv8d Toutefois, la loi ne définit pas ce type de licem Au sujet des
licences exclusives, il est soutenu en doctring gae défaut, le titulaire du brevet ne peut pas

exploiter I'invention, sauf si le licencié exclusf permet (exclusivité totale ou de droit)

%00 Art. 1582 al. I PatG : « Les droits visés a l'alinéa 1) peuveirefaen totalité ou en partie, I'objet de licences
exclusives ou non exclusives pour le territoirepglecation de la présente loi ou pour une partieelai-ci. »

91 Sur ce point, voir A. HARGUTH, S. CARLSOMatents in Germany and Europe, Procurement, Erafosmt and
Defense, An International HandbgoW/olters Kluwer Law & Buisiness, 2011, p. 135 Skch agreement could be
limited both to particular activities and geograptegions. »

%02 « Les droits conférés par le brevet peuvent &vequés a I'encontre d’un titulaire de licence guireint une
restriction imposée a sa licence en vertu de lanjgnre phrase. f. I'art. 8 § 2 de la Directive 2008/95/CE du
Parlement Européen et du Conseil, rapprochanéfgslations des Etats membres sur les marques? datdbre 2008
(version codifiée), JO n° L 299, du 8.11.2008, p, odifiant la Directive 89/104/CEE du Conseil 2lu décembre
1988 rapprochant les Iégislations des Etats mensreles marques, JO, n° L 040, 11/02/1989 p. 600007.

03 Dgja G. METAXAS-MARANGHIDIS (sous dir. de)ntellectual Property Laws of Europdohn Wiley & Sons,
1995, Germany, n° 8.2.13 : « Exclusive and nonesieé licences may be granted. »

%04 En ce sens, G. METAXAS-MARANGHIDIS (sous dir. détellectual Property Laws of Europdohn Wiley &
Sons, 1995, Germany, n° 8.2.14 : « The owner ofpttent may only exploit the invention with the sent of the
grantee of the exclusive licence. » ; H. KROITZSGHEXxclusive Licenses as a Means of Advancing Tieehn
Progress. Report on a Panel Discussion Held on 9ud®77 »|IC, 1997, p. 542 s. : « Under the German law, an
exclusive license means not merely that the patewi# grant no further licenses, but also thatwi# himself not
exploit the patent rights. »
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. L’effet erga omnes des licences.

82.- La PatG contient une disposition particuliere conagt I'opposabilité des licences, selon
laquelle, «[la] cession de droits ou la concesslame licence est sans préjudice des licences

accordées antérieurement a des tiers. » (art. R&83§°.

D.- Au Royaume Uni.

83.- Le cadre juridique spécial britannique des contdxgploitation des brevets d’invention est
consacré par la loi des Brevets d'inventfBru 29 juillet 1977 (ci-aprés PA), telle qu'acteetient

en vigueut”’, suite notamment & sa modification parPlatents Act2004%. La possibilité de
conclure des contrats d’exploitation en droit bmitigue des brevets repose sur le principe selon
lequel le brevet est un objet de propriété aliémablibrement commercialisaBié La PA consacre

un type spécial de contrat d’exploitation, le cantie licence de brevepdtent licencg (1°) et y

attache un régime particulier (2°).

1°.- La licence de brevetgatent licencég

84.-La PA britannique consacre la licence de brevetmertype spécial des contrats d’exploitation

des brevets d'inventidi’. Plus précisément, I'article 3084 PA reconnajpdasibilité de la mise en

%> Pour une version anglaise de larticle en questioim A. KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKE,Intellectual
Property Law in GermanyVerlag C.H. Beck, Lexis/Nexis, 2008, p. 150 : ryAtransfer of right sot the issue of a
license shall not affect licenses previously isstedhird parties. » ; A. HARGUTH, S. CARLSONRatents in
Germany and Europe, Procurement, Emforcement arfdride, An International HandbooW olters Kluwer Law &
Buisiness, 2011, p. 135 : « The assignment of siginitthe granting of a license shall not affectriees previously
granted to other persons ». Cette disposition anéduite le I janvier 1987 afin d’améliorer la position des fic&és
non exclusifs, dont les droits n’étaient pas opplEsaaux ayants droit du concédant, méme si ceeteconnaissait
I'existence de ces licences. Sur cette question MJOPAGENBERG, « Better protection for Licenseessermany »,
[IC 1988, p. 216. Sur I'ancien droit voir la décisionu€ Supreme, 23.03.1982, Aff. KZR 5/81 « Fasterifeans »,
[IC 1984, p. 371, note J. Pagenberg.

% Titre de la loi en anglais, « Patent Act 1977 {tbar37) ».

7 La version consolidée de la loi anglaise sur lesevéts dlinvention est disponible sur:
<www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/data.pdf>.ivaussi M. DOWIE-WHYBROW Core Statutes on Intellectual
Property, 3e éd., Palgrave Macmillan, 2011.

*%En ce sens, E. DERCLAYE, M. LEISTNERellectual Property OverlapsA European Perspectiyelart, 2011.

2011, p. 185.

*% En ce sens, W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLINtellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010,
no 7-16, p. 301 ; P. TORREMANSlolyoak and Torremans Intellectual Property Lavéd., Oxford Unversity Press,
2010, p. 104 ; D. BRAINBRIDGHntellectual Property 9 éd., Pearson, 2012, p. 505.

>0 sur la fonction de ce type en tant que cadre aontel préétabli voir M. FYSH, A. ROUGHTON, T. COQKI.
SPENCE, The Modern law of patentd exis Nexis Butterworths, 2005, n° 12.9, p. 228Where a transaction
involving patents does not use the terminology AflIR77 (eg, if an agreement purports to grant adex patent), it is
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ceuvre contractuelle du droit découlant du brevetvdhtion, par le biais de la conclusion de
licences (volontairés?) entre le concédantidenso) et le licencié licenseg. Selon les termes de
cet article, « [s]ous réserve de I'article 3683yvertu d’'un brevet ou d’'une demande de brevet, une
licence peut étre concédée pour I'exploitation ‘devéntion qui est I'objet du brevet ou de la

demande en questiott$

La loi n'offre pas de définition générale pour lentrat de licence de brev&t En doctrine, il est
généralement admis que la licence est un contratepael le licencié est autorisé a réaliser des
actes qui seraient autrement réservés au titutiirebrevet'®, sans encourir le risque d'étre
poursuivi en contrefacon par le titulaire du bré¥retl est considéré que la licence n’emporte pas
transfert du brevet et que le licencié tient lasitutté d’exploiter le brevet du concédalit Ceci

dit, la licence de brevet se distingue, en princige la cession de brevet puisque cette derniere

entraine le transfert du titre du brevet.

suggested that the court would usually try to ajgplg of the categories set out in section 30 PA’18the transaction
(eg, by classifying the ‘lease’ as a licence, ppshas an exclusive licence). »

*1voir L. BENTLY, B. SHERMAN, Intellectual Property Law3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 572 ; J
DAVIS, Intellectual Property Law4e éd., Oxford University Press, 2012, n° 6.92334.

*12 Sur ce point voir, par exemple, C. DAVIES, T. CHENntellectual Property Law in the United KingdokVolters
Kluwer Law & Business, 2011, n° 152, p. 150 ; M.$HY, A. ROUGHTON, T. COOK, M. SPENCHEhe Modern law
of patents Lexis Nexis Butterworths, 2005, n° 12.13, p. 2R®&urticle 3184 PA prévoit une régle a contenu iitgne
applicable en Ecosse. Sur la relation entre les3rtet 31 PA, voir M. FYSH, A. ROUGHTON, T. COOW.
SPENCE,The Modern law of patenttexis Nexis Butterworths, 2005, n° 12.9, p. 2238The position in Scotland is
governed by section 31 PA 1977, and reflects tfferdint system of property and contract laws thpgiyain Scotland.
In practice, the differences between section 30s&ution 31 seem to be mainly differences of teotoigy, rather than
substance. »

>3 v/oir infra n° 87, la définition du contrat de licence exchesile brevet.

*4 En ce sens, M. FYSH, A. ROUGHTON, T. COOK, M. SRER The Modern law of patentd.exis Nexis
Butterworths, 2005, n° 12.9, p. 224 : « [A] licerisea permission from the patent owner to perfoots ¢hat, in the
absence of the licence would infringe the patentC» DAVIES, T. CHENG |ntellectual Property Law in the United
Kingdom Wolters Kluwer Law & Business, 2011, n° 152, 03 P. TORREMANS Holyoak and Torremans
Intellectual Property Law6®éd., Oxford Unversity Press, 2010, p. 105.

15 . BENTLY, B. SHERMAN, Intellectual Property Law3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 573jrpqui
« a 'bare licensee’ acquires the right not to bedsim relation to the acts set out in the licencgd $. Comp. W.- R.
CORNISH, D. LLEWELYN, Intellectual property 6° éd., Sweet & Maxwell, 2007, n° 7-24, p. 285, siénant a la
distinction entre une licence et un contrat de apposition : « If the licensor undertakes no mdrantto give the
licensee permission to manufacture under his patepatents, he acquits himself by making the grantbid note n°
85 : « Unless he guarantees the validity of themtagxpressly, the agreement will be taken to béidance of a risk»
1% En ce sens C. DAVIES, T. CHENGtellectual Property Law in the United KingdoWolters Kluwer Law &
Business, 2011, n° 152, p. 150 ; G. MARBEude comparative du régime des contrats de prtpiiédustrielle en
droit francais et en droit anglajshése Strasbourg (CEIPI), 2011, p. 160 s., sgasf a la fois aux licences de brevet et
de marque. Comp. aussi, contrario P. TORREMANS,Holyoak and Torremans Intellectual Property La@i éd.,
Oxford Unversity Press, 2010, p. 105 : « [B]y lisemy it out to someone else, this can happen wittwel patentee
losing control as would be the case in an assighrmoérthe patent. xContra S. ENCHELMAIER, « Proprietary
transactions in intellectual property in England &ermany : transfer of ownership, licensing andrgimg »,in A.
KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One Size Fit All?Edward Elgar, 2011, p. 226-
268 et disponible sur : <www.atrip.tf.vu.lt/docsfita_Enchelmaier.pdf>, p. 7, pour qui, « [a] pater@nce constitutes
a limited transfer of a patent. »
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2°.- Le régime spécial du contrat de licence de bret.

85.-La PA comprend une sétfé de régles spéciales concernant tant la formebjelt du contrat

gue les droits et les obligations des parties damtrat de licence de brevet.

. Les régles de forme.

86.-La PA ne prévoit pas de formalités ad validitatesarda conclusion des contrats de licefte
Ainsi, une licence est valable méme conclue orafenmu tacitement ifiplied licencg*®.
Toutefois, la PA prévoit la formalité d’enregistremt des contrats de licence au Registre des
brevets. L’enregistrement de la licence n'est paligatoire’. Toutefois, sa réalisation présente
plusieurs avantages. D’une part, I'enregistrement de tout contrat erice (exclusive ou non
exclusive) est utile pour des raisons d’oppos&hdil droit du licencié aux parties des transactions
ultérieures (art. 3381 et 3383 c) PX) D'autre part, il est important d’enregistrer ulieence
exclusive au Registre des brevets dans un délaixdmois a compter de la date de conclusion du

contrat, afin que le licencié exclusif puisse obtetes dommages-intéréts ou la reddition des

17 « A code of basic rules », W.- R. CORNISH, D. LLEWYN, T. APLIN, Intellectual property 7 éd., Sweet &
Maxwell, 2010, n° 7-16, p. 301.

*18En ce sens, W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLINtellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, n°
7-17, p. 301 et note n° 67 ; J. DAVIB}ellectual Property Law4e éd., Oxford University Press, 2012, n° 6.94238,

a propos des licences exclusives : « These neededh writing. » Comp. C. DEMETRIADES (sous dire)d
Intellectual Property Issues in Commercial Trangaws Sweet & Maxwell, 2008, n° 2-03, p. 28 : « Theseno
requirement that the licence be in writing. Howeaewritten agreement is strongly recommended tidaglisputes as
to what was agreed by the parties. » Voir touteRisSTORREMANS Holyoak and Torremans Intellectual Property
Law, 6°éd., Oxford Unversity Press, 2010, p. 105, se aéfék un « formal agreement ».

19 A contrario art. 30(6) PA et 31(6) PA (régime applicable en $5€). Sur ce point, voir W.- R. CORNISH, D.
LLEWELYN, T. APLIN, Intellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, n° 7-17, p. 301 :J«iB only right that
an informal oral licence should be legally effeetiw ; L. BENTLY, B. SHERMAN|ntellectual Property Law3e éd.,
Oxford University Press, 2009, p. 573.

%20 v/oir, a titre indicatif, C. DEMETRIADES (sous dide), Intellectual Property Issues in Commercial Trangaus,
Sweet & Maxwell, 2008, n° 2-03, p. 28 : « A licemmaybe registered at the UK IPO [...] ».

2 En ce sens, M. FYSH, A. ROUGHTON, T. COOK, M. SRE® The Modern law of patentdexis Nexis
Butterworths, 2005, n° 12.62, p. 251 : « Registratdf transactions is not compulsory, but bringdaie advantages
P 4

22 Sur ce point, voir par exemple C. DAVIES, T. CHENfellectual Property Law in the United KingdpkVolters
Kluwer Law & Business, 2011, 2012, n° 152, p. 150t is essential that notice of the grant ofcatice or assignment
is entered in the register of patents. This is bseathe registration of an acquisition of propdrtya patent or
application defeats earlier transactions, instrusienevents that have not been registered provitegerson claiming
under the later transaction did not know of theieatransaction. » ; M. FYSH, A. ROUGHTON, T. COQOK.
SPENCE,The Modern law of patentsexis Nexis Butterworths, 2005, 12.11, p. 229 The assignee] will be deemed
to have notice [of the licence] if the licence haen registered with the Patent OfficeCfoP. TORREMANSHolyoak
and Torremans Intellectual Property Law’ éd., Oxford Unversity Press, 2010, p. 105, se a@étéuniquement aux
contrats de cession ou de mise en gage. La rigiditprincipe d’opposabilité est assouplie par Epdsition de l'art.
3381 c), selon laquelle, la licence sera opposahlee licence ultérieure méme en I'absence d’estregnent lorsque
cette derniére a été enregistrée de mauvaise rioayant connaissance de la licence précédente). G.oMARIE,
Etude comparative du régime des contrats de praprigdustrielle en droit francais et en droit aniglathése
Strasbourg (CEIPI), 2011, p. 171.
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comptes des bénéfices résultant de la contrefagosod droit pour la période comprise entre la
conclusion du contrat et son enregistrement (&A% A défaut d’enregistrement pendant cette
période degrace de six mois, le licencié exclusif ne seragrasnesure d’obtenir des dommages-

intéréts pour les violations de son droit réalisgent I'enregistrement effectif du contfat

Ajoutons que la PA prévoit des formalités quana @lémande effectuée et enregistrée auprés du
Registre des brevets, par laquelle elle se dépldtea offrir des licences a tout tiers pour exgloi

linvention (V. art. 46 et s. PAicences as of righticences de plein drord".
. Licence exclusive et licence non exclusive (simpi&)

87.- La PA consacre expressément deux types de licéamdience exclusive et la licence non
exclusive (art. 3084 comb. avec art. 3087 et 130°PALa licence exclusive est définie
expressément par la 16f. Selon la définition de I'article 130 P&, une licence exclusive est la
licence conférant au licencié tout droit sur l'intien brevetée a l'exclusion de toute autre
personne, y compris le titulaire du breV&tLe licencié exclusif est le seul en mesure d'esefes
droits concédés et le concédant n’a le droit réalecéder une licendeans lesnémes termes) a un
tiers ni d’exploiter son droit lui-mém#&. La licence non exclusive n'est pas définie pa?Aa Il est

2 Voir sur ce point, D. BRAINBRIDGE|ntellectual Property 9 éd., Pearson, 2012, p. 507 : «[A]n exclusive
licensee may be unable to obtain costs or expensesspect of any infringement proceedings. » DAVIES, T.
CHENG, Intellectual Property Law in the United KingdpiWolters Kluwer Law & Business, 2011, n° 152, p0%
W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN|ntellectual property6° éd., Sweet & Maxwell, 2007, n° 7-17, p. 280.

M. FYSH, A. ROUGHTON, T. COOK, M. SPENCEhe Modern law of patenttexis Nexis Butterworths, 2005,
n°12.62, p. 252.

% Sur les modalités d’'une telle déclaration voitjtée indicatif, D. BRAINBRIDGE, Intellectual Property & éd.,
Pearson, 2012, p. 507 s.; P. TORREMANSIlyoak and Torremans Intellectual Property La& éd., Oxford
Unversity Press, 2010, pp. 105-106.

2% pour I'ensemble de la question voir B. CAWTHRAExclusive, Sole and Non-Exclusive Rights in Patdoénce
Agreements »|C, 1977, p. 430 et s.

2/ \/oir not. art. 130, interprétation du terme ‘e>silte licence’, ou est faite une référence expresse licenciés
exclusifs et non exclusifs.

28 \oir toutefois G. MARIE Etude comparative du régime des contrats de propiiéustrielle en droit francais et en
droit anglais thése Strasbourg (CEIPI), 2011, p. 172, pour«qilin’existe pas de définition précise de la licen
exclusive dans les textes spécifiques. »

%2y I'entrée « exclusive licence ».

3% sur ce point voir D. BRAINBRIDGE|ntellectual Property 9 éd., Pearson, 2012, p. 506 ; P. TORREMANS,
Holyoak and Torremans Intellectual Property La¥éd., Oxford Unversity Press, 2010, pp. 108-10%arexclusive
licence] is of particular benefit to the licensedjo thus acquires the monopoly power inherent & ghant of a
patent. » ; M. FYSH, A. ROUGHTON, T. COOK, M. SPER(O’he Modern law of patentkexis Nexis Butterworths,
2005, n° 12.13, pp. 226-227. Voir toutefois G. MEREtude comparative du régime des contrats de proprié
industrielle en droit francais et en droit anglatbése Strasbourg (CEIPI), 2011, pp. 172-173 poiufa renonciation
par le concédant au droit d’exploiter d’'une liceraelusive est critiquable car I'exploitation par dernier ne fait pas
automatiquement concurrence au licencié exclusif. cgtte base I'auteure conclut que « la licenadusive interdit
simplement au concédant de faire concurrence andié sur le territoire déterminé par la licencajsil se réserve le
droit d’exploiter directement le droit de propriétéustrielle sur d’autres territoires. » Qu’en-idbutefois d’'une
licence exclusive totale ?

*31En ce sens, W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIMtellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, n°
7-21, p. 304 : « The exclusive licence, by whicé libensor undertakes voluntarily not only to graatother licences
but also not to manufacture or sell within the ttisee’s province himself. » ; M. FYSH, A. ROUGHTON, COOK,
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généralement admis qu’une licence est non exclusrggue le licencié n'a qu’un droit d'exploiter

le brevet simultanément avec le titulaire du bret&iu autres licenciés (eux aussi non exclusifs)

Ajoutons gu’au-dela du bindme prévu par la loi (pose de la licence exclusive et de la licence
non exclusive), les parties peuvent également guiar un type de licence situé entre la licence
exclusive et la licence non exclusive, connue $eu®m de sole licence. La sole licence de brevet
permet au licencié d’exercer les droits concédésxclusion de toute autre personne en dehors du
titulaire du brevet® Ainsi, dans I'hypothése de la sole licence, llasivité se référe davantage

la qualité du licencié qu’a I'exploitation du brévé
. Le transfert du contrat de licence.

88.-La PA comprend une regle spéciale relative au fieeindes licences. Plus précisément, selon
l'art. 3084 a) PA, « dans la mesure ou la licercerévoit, toute licence ou sous-licence peut étre
cédée ou étre mise en gagé&»Selon la jurisprudence précédente a la PA, lantie serait
transférable lorsque I'expression d’une intentionfaveur de la transmissibilité du contrat est
clairement stipulée dans le contfatDe méme, d’aprés une lectuaecontrario de I'art. 3084 a)
PA, les parties peuvent restreindre la transfatébilu contrat de la licent¥. Dans une telle

hypothése, la restriction a la transferabilité daotcat de licence n’est pas un acte enregistrabis m

M. SPENCE,The Modern law of patentsexis Nexis Butterworths, 2005, n° 12.24, p. 288arrétRapid Steel Ccc./
Blankstong1907] 24 RPC 529, 541.

32 \/oir M. FYSH, A. ROUGHTON, T. COOK, M. SPENCHhe Modern law of patentsexis Nexis Butterworths,
2005,12.26, p. 234 : « A non-exclusive licencevadidhe licensor both to license others and exetbisdicensed right
himself, within (and, for the matter, outside) Hwope of the licensee’s licence. » ; indirectemé&ht,R. CORNISH, D.
LLEWELYN, T. APLIN, Intellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, n° 7-30, p. 309. Cétant, le
concédant peut octroyer des licences non exclusiyari & un nombre indéfini des licenciés. Dans cette thise,

la clause du licencié le plus favorisédst favoured licensee claygeeut étre stipulé dans le contrat. Sur ce padit v
W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN Intellectual property 6° éd., Sweet & Maxwell, 2007, n° 7-29, p. 288 ; M.9H,

A. ROUGHTON, T. COOK, M. SPENCErhe Modern law of patenttexis Nexis Butterworths, 2005, n° 12.44, p.
243,

3 W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN|ntellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, p. 304, note
n°® 90 : « Where both have rights, the licence Ikddsole’ » ; M. FYSH, A. ROUGHTON, T. COOK, M.FENCE,
The Modern law of patentéexis Nexis Butterworths, 2005, n° 12.25, p. 233} : « By contrast with an exclusive
licence, a sole licence means that the licensdmwtlgrant anyone a licence within the scope eflitensed rights. The
licensor remains free to exercise those rightsctlirdnimself in competition to the sole licensee ffwrough his agents
or assigns). »

34 Sur la distinction entre licence de brevet exsisitsole licencevoir I'arrét Martin-Baker Aircraft Co. Ltdc./
Canadian Flight Equipement L{d955=] 72 RPC 236 (citée par M. FYSH, A. ROUGHTON COOK, M. SPENCE,
The Modern law of patentkexis Nexis Butterworths, 2005, n° 12.25 p. 234).

3% Sur ce point, voir par exemple D. BRAINBRIDGIBellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 506 ; M. FYSH,
A. ROUGHTON, T. COOK, M. SPENCErhe Modern law of patenttexis Nexis Butterworths, 2005, n° 12.15, p.
228.

3% Voir les arréts cités par M. FYSH, A. ROUGHTON, COOK, M. SPENCEThe Modern law of patentsexis
Nexis Butterworths, 2005, n° 12. 15, p. 228, ndté 10.

37 En ce sens, S. ENCHELMAIER, « Proprietary trarisast in intellectual property in England and Gergan
transfer of ownership, licensing and chargingnA. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property Law
Can One Size Fit  All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et  disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>3B. Comp. les termes utilisés au sein de I'arg438) PA : « to the
extent that the licence so provides... ».
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elle est opposable aux tiers. C’est pourquoi, lgsition du contrat de licendeona fidepar le

nouveau licencié ne le libére pas de cette resintt.
o Concession de sous-licences.

89.-La PA reconnait expressément la possibilité d’oateosous-licences par un licencié de brevet.
Ainsi, selon l'article 3084 a) PA une sous-licemaait étre concédée par le licencié a un tiers dans
la mesure ol la licence le prévdit La sous-licence est un acte enregistrable s&dicle 3383 ¢

PA.

. L’effet erga omnes des contrats.

90.- Ainsi qu’abordé précédemment, I'opposabilité destiais de licence (comme d’'un ensemble
de transactions portant sur les brevets d’inventiosl) @épendante de leur enregistrement au
Registre des brevets (art. 33 PA §81 et 2°PAEn effet, une licence enregistrée est opposable a
toute personne qui allegue avoir acquis la proriit brevet ou un droit découlant du brevet en
vertu d’une transaction ultérieGfé En revanche, une licence non enregistrée n’esvsgble &
I'acquérant ultérieur d’un droit concurrent a calleque dans I'’hypothése ou ce dernier connaissait

l'existence de la transaction préexistaffteAinsi, les licences enregistrées sont opposatiles

3% En ce sens, S. ENCHELMAIER, « Proprietary trarisast in intellectual property in England and Gergan
transfer of ownership, licensing and chargingA. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property Law
Can One Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et  disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>3f.

°% Tel serait certainement le cas d’'une licence e@iéstpar écrit qui comprend une clause par lagleelieencié a le
droit de concéder des sous-licences. Voir sur datpd. FYSH, A. ROUGHTON, T. COOK, M. SPENCHhe
Modern law of patentd_exis Nexis Butterworths, 2005, n° 12. 14, p. Z2Tarrét cité sous la note n° 103. Comp. S.
ENCHELMAIER, « Proprietary transactions in intelieal property in England and Germany : transfeowhership,
licensing and charging in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La&®an One Size Fit Al|?
Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible swwww.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, B3 :

« S30(4)(a) PA 1977 provides as the default rud¢ libences allow for sub-licences [...] ».

0 Art. 3381 a) et ) : « Le droit sur le brevet apieat & toute personne qui allégue en avoir aclujsropriété en
vertu d’une transaction, d’'un instrument ou d'ugmdement auquel le présent article s’applique, rctatre de toute
autre personne qui alléegue en avoir acquis la graEpen vertu d’'une transaction antérieure, d'wtribment antérieur
ou d'un événement antérieur auquel le présentlari@pplique lorsque, a la date de la transactitbérieure, de
l'instrument ultérieur ou de I'événement ultéri€a) la transaction antérieure, I'instrument antérieu I'événement
antérieur n'était pas enregistré et [...] (c) en téiatt de cause, la personne qui allegue en avguisata propriété en
vertu de la transaction ultérieure, de I'instrumeltérieur ou de I'événement ultérieur ne connaigsss I'existence de
la transaction antérieure, de 'instrument antér@ude I'événement antérieur »

Art. 3382 : L'alinéa 1 s'applique également lorame personne allegue avoir acquis le droit surdedi [...] en vertu
d'une transaction, d'un instrument ou d'un événemanquel le présent article s’applique et que ceitdest
incompatible avec un droit de ce genre acquis € \Bune transaction antérieure, d'un instrumeantéaeur ou d’'un
événement antérieur auquel le présent article Btamp » (Traduction disponible sur la base de éesnWIPO lex,
<www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127489>).

'L Art. 33881 et 2 P/ contraria

%42 A contrario C. DAVIES, T. CHENG,Intellectual Property Law in the United KingdpWolters Kluwer Law &
Business, 2011, n° 152, p. 150 : « ...provided thegreclaiming under the later transaction did maivik of the earlier
transaction. » ; M. FYSH, A. ROUGHTON, T. COOK, MPENCE,The Modern law of patentd exis Nexis
Butterworths, 2005, n° 12. 11, p. 225 : « If [asigeee] is aona fidepurchaser of the patent without notice of the
licence, it is submitted that he will not be boumydits terms. »
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transactions ultérieures et, de maniére subséqueties sont prioritaires par rapport aux

transactions non enregistrégs
o Le droit d’agir du licencié.

91.-La PA confere au seul licencié exclusif le droaglt a titre autonome en son propre nom en
cas de violations du droit aprés la date de lalosiun du contrat de licence (art. 67 PH*. Le
titulaire du brevet doit toutefois rejoindre lediwié au procés (art. 67(3) PA) Ajoutons que la

loi permet au concédant de conféférau licencié le pouvoir d'agir en contrefacon pales
infractions réalisées antérieurement a la conaluslo contrat de licence selon les termes de
l'article 3087 PA*®. Enfin, pour les violations réalisées avant I'gisgement du contrat de licence

exclusive la régle de I'article 68 PA est applieatt

*3 En ce sens, P. TORREMANSIplyoak and Torremans Intellectual Property La8véd., Oxford Unversity Press,
2010, p. 105 : « [R]egisterd transactions in refatb patents take priority over those that havbeen registered. »

>4 Art. 6781 PA : « Sous réserve des dispositionprésent article, le preneur d’une licence exclugiogant sur le
brevet a le méme droisliall havé que le propriétaire du brevet d’engager une progéén contrefacon du brevet
commise aprés la date de la licence ; I'expresgipropriétaire du brevet » figurant dans les digpos de la présente
loi relative & la contrefagon doit étre interprégé@econséquence. » (Traduction disponible surda ba données WIPO
lex). Notons que les parties peuvent en décider aemmenktn ce sens C. DEMETRIADES (sous dir. diefellectual
Property Issues in Commercial TransactipBsveet & Maxwell, 2008, n° 2-03, p. 28 : « An agil/e licensee has the
same right to take action in respect of infringetaasf the relevant rights as the proprietor of plagent, unless the
parties agree otherwise in the licenc&Contra G. MARIE, Etude comparative du régime des contrats de profrié
industrielle en droit francais et en droit anglathése Strasbourg (CEIPI), 2011, p. 161 (citant&Northern & Shell
c./ Conde Nastpréc.), pour qui le licencié exclusif n’a paglleit d’agir en contrefagon contre un tiers, eb$ance de
consentement du propriétaire.

4> Sous réserve de l'art. 68 PA. Voir sur ce pointDAVIES, T. CHENG,Intellectual Property Law in the United
Kingdom Wolters Kluwer Law & Business, 2011, n° 152, p01 « [A]n exclusive licensee may sue for infringant
in his own name [...] »; P. TORREMANSolyoak and Torremans Intellectual Property La& éd., Oxford
Unversity Press, 2010, p. 110 : « The law refl¢is reality by giving to the holder of an exclusigatent licence the
same rights as the original patentee in relatiothtobringing of infringement proceedings. » ; IRANBRIDGE,
Intellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 506 : « An exclusive lieerisas the same right as the proprietor to
bring proceedings in respect of any infringemerthefpatenafter the date of the licence agreement.

%% En ce sens, D. BRAINBRIDGHntellectual Property 9° éd., Pearson, 2012, p. 506, note n° 59 ; L. BENTRY
SHERMAN, Intellectual Property Law3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 573 mS 21.

%47 Ceci doit étre prévu de maniére expresse, VoiF¥SH, A. ROUGHTON, T. COOK, M. SPENCHhe Modern
law of patentsLexis Nexis Butterworths, 2005, n° 12.13, p. 226lt is suggested that ‘may confer’ indicates tife
right will only be conferred if the licence so prdes. »

> Art. 3087 PA: «La cession d’un brevet [...] aimgi'une licence exclusive portant sur le brevet [peluvent
conférer au cessionnaire ou preneur de licenceoi¢ @i cédant ou du donneur de licence d’engagerprocédure en
vertu de l'article 61 ou 69 pour une contrefagomouse antérieurement, ou d’engager une procédureedn de
l'article 58 pour un acte commis antérieuremen(Tsaduction disponible sur la base de données WHXD Sur ce
point voir M. FYSH, A. ROUGHTON, T. COOK, M. SPENCEhe Modern law of patentkexis Nexis Butterworths,
2005, n° 12.13, p. 226.

*49V/oir supran® 86.
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§2.- Marques.

A.- En Gréece.

92.- Le cadre juridique spécial hellénique des contl&gploitation des marques est consacré par
la récente loi 4072/2012 du 11 avril 2012 (art. -132-Chapitrel’-[ TO orjua w¢ meprovoraxo

%0 qui comprend, entre autré§ la nouvelle loi sur les marqués

aya o))
En droit hellénique, la conclusion des contratxpleitation des marques repose sur le principe
selon lequel la marque est considérée comme un bigonome, aliénable et librement

commercialisabf&®

La loi n° 4072/2012 consacre un type spécial detrabrl’exploitation, a savoir, le contrat de

licence d'utilisation de marquédera yprionc ofjuarog] (1°) et y attache un régime particulier (2°).

1°.- Le contrat de licence d’utilisation de marqudddsia yprionc ciuatog).

93.- La nouvelle loi (art. 13281) prévoit expressémemtpbssibilité de conclure des licences
d'utilisation des marques. La loi n'offre pas ceg@nt de définition du contrat de licence
d’utilisation. Il est admis par la doctrine queli@nce d’utilisation d’'une marque est un contrat e
vertu duquel le titulaire de la marque (le concédanpuarotyoc]) permet a son cocontractant (le

licencié, pdeiovyoc]) I'utilisation (exploitation) de la marque enrsgiéé>*. Sous I'ancien régime,

0 FEK A’ 86/11.4.2012. La loi en question abroge l'ancierioi 2239/1994. Pour une présentation, voir E.
ASIMAKOPOULOU, « Les dispositions de la loi n° 40Z2Q12 relatives a I'enregistrement et la protecties
marques commerciales nationale®©EE, 4/2012, p. 422 et s. ; M.-Th. MARINOS, « Le noawvedroit des marques
(articles 121 et s., 10i 4072/2012) : une premigteduction,EllDni, n° 2, 2012, pp. 327-347.

1 La loi en question est une loi fourre-tout (loingéaleyeviké vouobéyua). Voir le titre : « Amélioration de
I'environnement entrepreneurial- Nouvelle forme stiété- Marques - Courtiers d'immobiliers - Régola des
guestions relatives a la marine, les ports, la @é&thautres dispositions. » Sur ce point, voir M.-MARINOS, « Le
nouveau droit des marques (articles 121 et s40d@R2/2012) : une premiére introducti@ilDni, n° 2, 2012, p. 327.

2 Articles 121-196 (troisiéme partie de la loi).

53 Sur la question de la commercialisation libre demarque, indépendamment de I'entreprise a laquelée

appartient, v. déja N. ROKAS, « Mutations fonctielies du droit sur une marque BEmpD,1997, p. 443, not. p.
463 ; M.-Th. MARINOS,Droit des marquesSakkoulas, 2007, n° 470, p. 223. Critique albiaelitransmission de la
marque (sous l'ancien régime), voir Th. LIAKOPOULOSEvolutions et perspectives du droit de la piégpr

industrielle »jn Questions du droit des affairésd. Sakkoulas, vol. 1ll, 1996, p. 6 et s., not. pp-11.

54 Voir sur ce point N. ROKAS (avec |. VENIERISDroit de la propriété industrielle2® éd., Nomiki Vivliothiki,
2011, n° 10, p. 150.
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selon la doctrine majoritaire, la licence n'empibrgas le transfert du droit sur la margtieLe
transfert de jouissance de la marque déployaiteffess uniquemeninter partes®. Il n'est pas
certain que cette approche puisse étre soutenwentgisde lege lataEn effet, selon le Rapport
introducti®’ de la nouvelle loi 4072/2012, «[la loi prévoith Iconcession d’une licence
d’utilisation ayant effet absolu (« réel »), pertagt ainsi au licencié d’agir en son nom propre
contre des tiers contrefacteut¥» Sur cette base, il semble que la licence corsf@ricencié®® un
droit absolu d'utilisation de la marci&

2°.- Le régime spécial du contrat de licence d’uigation des marques.

94.-La loi n° 4072/2012 comprend une série de réglésiafes concernant tant la forme et I'objet

du contrat que certains autres aspects des cod&dtsence.
. Les régles de forme.

95.- D'aprés la version initiale de la loi 4072/2012,clentrat de licence d’utilisation de marque
n'était pas un contrat formel. Plus précisémeandien article 13281 abolissAitla formalité de

> Voir M.-Th. MARINOS, Droit des marquesSakkoulas, 2007, n° 498, p. 233.

¢ Sur ce point, M.-Th. MARINOSDroit des marquesSakkoulas, 2007, n° 543, p. 250 ; les référenitées sous M.-
Th. MARINOS, «La délimitation contractuelle desépogatives en droit des marques- en méme tempsups!
remarques sur l'interprétation de la licence disailion d’'une marque >HEE, 6/2005, p. 660 et s. et not. p. 661, note
n° 10 ; D. ANASTASOPOULOS, G. MICHAILOPOULOSContrats du commerce moderrtgakkoulas, 2011, p.
30.Contraet en faveur du caractére absolu du droit du digeaxclusif, voir N. ROKAS (avec |. VENIERISProit de

la propriété industrielle 2° éd., Nomiki Vivliothiki, 2011, n° 11, p. 150 #id. n° 15, p. 144 dbid. n° 15, p. 151 ; Th.
LIAKOPOULOS, « Evolutions et perspectives du dastla propriété industrielle i Questions du droit des affaires,
Ed. Sakkoulas, vol. Ill, 1996, p. 15; A. PSARRA&Article 16 »in N. ROKAS, Droit des marquesNomiki
Viviliothiki, 1996, n° 13, p. 158 ; M.-Th. MARINOSroit des marquesSakkoulas, 2007, n° 541, p. 249 pour le droit
du licencié simple eibid. n° 544, p. 250 pour le droit du licencié exclugibur cet auteur, toutefois, il ne s’agit que
d’'un droit réelsui generisSur la controverse concernant la nature du drolicencié exclusif, voiinfra n® 175sq

57 Rapport Introductif de la loi 4072/2012, p. 33.

8 Qur la justification du caractére absolu du ddain licencié sur la base de I'attribution d’un iidagir voir infra n°
180

9 En fait, reste ambigué la question de savoiresfdt « absolu » prévu par le Rapport introductihcerne tant les
licences exclusives que non exclusives. Pour RMARINOS (M.-Th. MARINOS, « Le nouveau droit des maes
(articles 121 et s., loi 4072/2012) : une premigteduction,ElIDni, n° 2, 2012, p. 338) seule la licence exclusiveau
un tel effet absolu ; de fagon moins nette, E. ASKWDPOULOU, « Les dispositions de la loi n° 4072/20&latives a
I'enregistrement et la protection des marques coriales nationales HEE, 4/2012, p. 424. Cependant, comme nous
le verrons plus tard, selon I'art. 13284, toutticié a le droit d’agir en son nom dsrotelog » [a titre indépendant]).

%0 | "abolition du contrat de « dépét paralléle » dntienne loi 2239/1994, qui attribuait au cococtmat un droit
absolu d'utiliser la marque, a renforcé cette appeo En ce sens, E. ASIMAKOPOULOU, « Les disposgide la loi

n°® 4072/2012 relatives a I'enregistrement et lagution des marques commerciales national&Ek, 4/2012, p. 424 ;
voir aussia contrario V. ANTONOPOULOS,Droit de la propriété industriellel™ éd., Sakkoulas, 2002, n° 685, p.
641.

51 voir A. MASOULAS, « Remarques sur la loi 4072/2082 partie, Marques. D’'un point de vue de la sécufié
échanges et d’'un jugement judiciaire juste », 22012, disponible sur :
<WwWw.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=1338188413>, n° 3 MMSOULAS, « Remarques sur la loi 4072/2012 partie,
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I'écrit (et le besoin de décision préalable du Gémidministratif des Marques) de I'ancien régime
de la loi 2239/199%% Ceci étant, la licence d'utilisation de marqueuymit étre conclue
oralement®® ou méme tacitement. Toutefois, presqu’'un an plud, tsuite & la modification de
I'article 132 par. 1 par I'art. 16 de la loi n° 8/8013% le contrat de licence est devenu & nouveau
un contrat formel. Ainsi, selon le texte du nouasticle 13281 al. 2, « I'accord de concession d’'une
licence d'utilisation de marque se fait par écritl»a pu étre soutenu cependant que I'écrit en
question n'est exigé qu’a titre probatdfte De méme, selon l'article 13281 af, 2 soit le titulaire,
par sa déclaration, soit le licenci€, par procaratie la part du titulaire, renseignent sur legtegi
des marques la concession [de licence d'utilishtierSelon I'art. 13286 loi 4072/2012, une
notification est également effectuée en cas de fication et de résolution du contrat de licetige

La nature et le caractere de cette formalité défication est, toutefois, obscure. Il semble,
cependant, possible de dégager implicitement destaosition de I'article 13287 loi 4072/2012 que
cette notification relative a la conclusion, la nfiedtion et la fin d’'une licence d’utilisation
correspond & la formalité de I'enregistrement dutrett de licence au Registre des margUesa
guestion la plus importante est toutefois de sasidiexigence d’enregistrement est une condition

de validité du contrat® ou si elle n'a qu'une valeur purement déclarafieétant utile en cas

Marques. D’'un point de vue de la sécurité des égmet d'un jugement judiciaire justeBilDni, n° 54, 2013, p. 694
et s. et not. p. 696, parlant d’ « arome de libgaibn ».

2/ art. 1682 loi 2239/1994 : « Par accord écritsjimscrit sur les registres des marques, apréétasion préalable
du Comité administratif des Marques... ». Sur ce paioir v. not. M.-Th. MARINOS Droit des marquesSakkoulas,
2007, n°® 48%q, p. 227 et s. Selon I'ancien régime, (art. 1683Lladle la loi n° 2239/1994), la décision préalaile
DES était une condition de validité du contrat decbncession. Avant cette décision, la validitécdatrat était
pendante. En ce sens V. V. ANTONOPOUL@&pit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 677, p.
551. La décision du DES devrait étre enregistréeLiae des Marques (art. 1481 de la loi n° 22394)9%n
jurisprudence, voir MonProtAth. 8198/200EmpD 2004, p. 837-839, note Ch. Chrysanthis ; EfAth3&2005,
DEE, 2005, p. 939 et s. ; MonPrAth 8268/20@8y1D, p. 82.

%3 Sur ce point, voir M.-Th. MARINOS, « Le nouveawitrdes marques (articles 121 et s., loi 4072/201®)e
premiere introduction »ElDni, n° 2, 2012, p. 339. Ceci étant, la controverdative a la validité des licences
« informelles » (a savoir, les licences non enteggs et non ratifiées par décision préalable doi@oAdministratif
des Marques) sous l'ancien régime n’est plus pamten Voir M.-Th. MARINOS, « Le nouveau droit desnaques
(articles 121 et s., loi 4072/2012) : une premigteduction » ElIDni, n°® 2, 2012, p. 339.

% FEK A 120/29.5.2013.

% En ce sens N. ROKAS\Mlarques. Interprétation de la loi 4072/2Q1Romiki Vivliothiki, 2013, n° 13, p. 79. Par
ailleurs, selon une version précédente du projdbidd’écrit n’était exigé qu’'a titre probatoir@lors que la décision
préalable du DES [Comité administratif des Marquait remplacée par I'exigened probationende « ratification ».
V. l'article 2281 al. 2 du projet de loi sur les mpaes : « I'accord pour la concession est valaloletre les tiers
uniqguement aprés I'enregistrement au Livre des oemga condition qu’elle soit fournie par écrijatelle soit ddment
ratifiée. ».

% La déclaration par le titulaire de la marque sufih de la concession d'utilisation entraine auatiquement la
suppression de l'inscription de la licence au Regis, art. 13287 loi 4072/2012.

57 | a suppression de linscription évoquée par laetede I'art. 13287 va également dans ce sens. Esens, A.
MASOULAS, « Remarques sur la loi 4072/2012 partie, Marques. D’un point de vue de la sécutéé échanges et
d’'un jugement judiciaire juste », 24.05.2012, didpte sur: <www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=1338188418%>4 ;
M.-Th. MARINOS, « Le nouveau droit des marquesi¢bas 121 et s., loi 4072/2012) : une premiéreouhtiction »,
ElIDni, n° 2, 2012, p. 339.

8 En ce sens, A. MASOULAS, « Remarques sur la 13242012, 8 partie, Marques. D’un point de vue de la sécurité
des échanges et d’un jugement judiciaire justi®ni, n° 54, 2013, p. 694 et s. et not. p. 697.
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d’opposabilité du contrat de licence face aux t{ésemalité de publicité/®. La loi n’est pas claire

sur ce point’* et la jurisprudence ne s’est pas encore pronasioéee point.

......

. La divisibilité du droit transmis : licence de mane totale ou partiell&’?

96.-La loi 4072/2012 consacre la divisibilité du drsitr la marque par voie contractuelle. Sur cette
base, les licences d'utilisation peuvent étre éstadu partielles. Plus précisément, selon larticle
13281, «la concession [...] d'utilisation d’'une magqationale ou internationale valable en Grece
est autorisée pour une partie ou pour I'ensemidepdaduits ou services couverts [par la marque] et
pour I'ensemble ou pour une partie du territoirecgs 1l en résulte qu’une licence d'utilisatioritdo
étre considérée comme totale lorsqu’elle permetilder la marque pour toutes les classes de
produits ou de services pour lesquels cette dermst enregistrée et pour 'ensemble du territoire
du pays.A contrarig une licence est partielle lorsqu’elle porte suae wpartie des produits ou
services couverts par I'enregistrentéhet/ou une partie du territoire grec. Une lectarmeontrario

*9 En ce sens, M.-Th. MARINOS, « Le nouveau droit desques (articles 121 et s., loi 4072/2012) : premiére
introduction », ElIDni, n° 2, 2012, p. 339 ; N. ROKASWarques. Interprétation de la loi 4072/2Q1®omiki
Vivliothiki, 2013, n° 13, p. 79.

"0 A l'instar de I'enregistrement du contrat de cessfart. 13183). Sur ce point, A. MASOULAS, « Reqags sur la
loi 4072/2012, 3 partie, Marques. D’un point de vue de la sécut#é échanges et d’un jugement judiciaire juste »,
24.05.2012, disponible sur: <www.syneemp.gr/?pg@aid=1338188413>, n° 4. Comp. Ch. CHRYSANTHIS,
« Remarques sur le projet de loi sur les marqueksponible sur : <www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=138&351> :

« C’est la raison pour laquelle il est juste qeategistrement de la licence soit exigé uniquenoesatiue le licencié lui
méme veut agir en contrefacon et non le titulakelad marque. C’est-a-dire que I'enregistrement aié\étre exigé
uniquement pour légitimer le licencié a agir devasttribunaux. »

*"1 Le Rapport introductif de la loi 4072/2012 (p. 3®)limite & préciser que le paragraphe 1 dedleri32 détermine
les conditions de la concession d’une licence liBation de marque. Pour une critique sur ce choixégislateur, voir
A. MASOULAS, « Remarques sur la loi 4072/2012partie, Marques. D’un point de vue de la sécutéé échanges
et d'un jugement judiciaire juste », 24.05.2013pdnible sur : <www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=13381334 n° 4in
fine. Sous I'ancien régime, la question de la naturéatgegistrement du contrat de licence au « Lides marques »
(art. 16 8 2 al. 1 de la loi n° 2239/1994) étaintcoversée en doctrine et en jurisprudence. Aselipn une certaine
approche, I'enregistrement en question n’'était adsvaliditatem Il a pu étre jugé en jurisprudence qu’une licence
« non formelle », a savoir une licence qui n'a p&s (validée par décision du Comité administrati§ dlarques) et
enregistrée au Livre des marques était valable aommcontrat d’autorisation d’utilisation de siggtistinctif [arozy
doeia ypriiong] (et non pas de marque). En ce sens, voir par pleeafThes 2331/200&piskEDD/2006, p. 1180 et s.,
obs. K. Pampoukis ; EfAth 4312/200DEE, 1/2202, p. 60 s., obs. N. Kyprouli ; Ch. CHRYSANIB, « Remarques
sur le projet de loi sur les marques », dispongile: <www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=1305793351> etré&dérences
citées ; V. ANTONOPOULOSDroit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 705, p. 563 et s. En
revanche, selon une autre opinion, en I'absencerelstrement du contrat de licence, I'utilisataben la marque serait
interdite et le contrat serait nul. En ce senst LoiKOTSIRIS, « Licence d’utilisation et locatiate marque »DEE,
12/2002, p. 1189 et s. Comp. Ch. CHRYSANTHIS, « Beques sur le projet de loi sur les marques »odibte sur :
<www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=1305793351>, se rétéaala disposition de I'art. 22 par 1 du projetidesur les
marques, selon laquelle I'enregistrement de lantieeétait le préalable nécessaire a I'opposaldlit€ontrat face aux
tiers : « C’est pourquoi il est juste que I'enréxgiment de la licence soit exigé uniqguement lordquieencié lui-méme
veut agir en contrefacon et non le titulaire denbrque. C’est-a-dire que I'enregistrement devitait éxigé uniquement
pour légitimer le licencié a agir devant les tribur. »

>"2Comp. N. ROKAS (avec |. VENIERISProit de la propriété industrielle2® éd., Nomiki Vivliothiki, 2011, n° 16, p.
151, parlant de licence générale et partielle.

>3 Sur ce point, sous I'ancien régime, M.-Th. MARIN@Boit des marquesSakkoulas, 2007, pp. 242-243, n° 524 s. ;
V. ANTONOPOULOS,Droit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 687, p. 558 ; N. ROKB®&)it

de la propriété industriellel®éd., Sakkoulas, 2004, p. 144, n° 16.
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de larticle 13282 permet de dégager implicitem#autres types de limitations envisageables au
sein d’'une licence d'utilisation. Plus précisémehg’agit de la limitation temporelle (art. 13282

a)’ et de la limitation portant sur la forme de laroque qui pourra étre utilisée par le licencié (art.
13282 b)). De méme, des limitations concernantualitf des produits ou services produits ou

offerts par le licencié peuvent étre valablemetrbotuites sur toute licence (art. 13282 e).

Toutes les limitations susmentionnées ont un etfeblu érga omnes’>. C'est, d'ailleurs la raison
pour laquelle l'article 13282 de la loi 4072/2018rmpet au concédant de la licence d'agir en
contrefacon & I'encontre du licencié qui enfreine ules limitations en questiSh La possibilité de
diviser le droit de marque par voie de licence itiaattion partielle n’est certes pas discrétion@air
Elle reste soumise a I'exigence d’autonomie écogamidu droit transmis et obéit a I'impératif
d’éviter le risque de confusion des consommatélrdjoutons que les parties peuvent prévoir
d’autres types de limitations relatives aux modalitle I'exploitation de la marque non couvertes

par le droit exclusif sur la marque. Ces limitati@uront un effet uniqguement inter pattgs

La nouvelle loi ne précise pas si une licence ligation partielle peut comprendre également des
limitations quant aux prérogatives du droit exdldsi titulaire de la marque (modes d’exploitation)
transmises au licendi®. Sous I'ancien régime, une partie (minoritaire) ldedoctrine s'était

prononcée en faveur de telles limitatidfisDe méme, la loi ne prévoit pas de régles spéciale

" par ailleurs, il est possible d’aboutir & la méomnclusion en lisant larticle 13286 et 7 qui faéférence a
I'expirationde la licence d'utilisation.

> M.-Th. MARINOS, « La délimitation contractuellesiprérogatives en droit des marques- en méme tquoeigues
remarques sur l'interprétation de la licence disailion d’'une marque >DEE, 6/2005, p. 660 et s. et not. p. 662. Ce
type de limitation est connu sous la dénominatidimitations inhérentes » [svdoyeveic nepropiouoi »]

°’° Cet article transpose (enfin) l'article 8 § £,a2 de la Directive 89/104 (2008/95/CE du 22 Onto008) en droit
grec. Voir rapport introductif de la loi, p. 33 ;.Nh. MARINOS, « Le nouveau droit des marques ¢kt 121 et s., loi
4072/2012) : une premiére introductidf|Dni, n° 2, 2012, p. 339. Voir aussi la controversesséancien régime au
sujet de l'effet des limitations concernant la é@ates produits ou services qui a été provoquél’'phsence de
transposition de I'art. 882 de la Directive 89/1&ur ce point v. M.-Th. MARINOSDroit des marquesSakkoulas,
2007, n°® 531, p. 242-24 et Th. LIAKOPOULOBopriété Industrielle Sakkoulas, 2000, p. 374 (limitation simple) ;
implicitement N. ROKAS,Droit de la propriété industrielle 1° éd., Sakkoulas, 2004, n° 10, p. 143 (limitations
inhérentes). Comp. V. ANTONOPOULOBJoit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 690, p. 559.
"7 3sur les limites de la divisibilité du droit con&dvoir M.-Th. MARINOS, « Les raisons d'irrecevatgilrelative (art.

4 loi 2239/1994)- En méme temps quelgues remarguese principe de I'autonomie privée en droit desrques »,
ChrlD, 2005, p. 7.

>® M.-Th. MARINOS, Droit des marquesSakkoulas, 2007, pp. 242-243, n° 531.

> . larticle 125 loi 4072/2012. Une telle limitati ménerait & I'octroi d’une licence de productimposition,
licence de distribution, licence d’exportation gesduits marqués etc.

%80 voir M.-Th. MARINOS, « La délimitation contractieldes prérogatives en droit des marques- en mémpst
quelgues remarques sur l'interprétation de la tieed'utilisation d’'une marque BEE, 6/2005, p. 660 et s. et not. p.
662. Voir cependant, M.-Th. MARINOS, « Le nouveawiddes marques (articles 121 et s., loi 4072/201he
premiére introductionEllDni, n° 2, 2012, pp. 327-347 et not. p. 339, pourlguwiumération des articles 13282 est
limitative. Ceci dit, dans I'hypothése ou I'on apte la possibilité de stipuler des limitations pattsur le contenu du
droit exclusif transmis par la licence d'utilisatiaurait un effeinter partesV. la note suivante.
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d’interprétation concernant la délimitation de Gtpe d’une licence d'utilisatiéf. Par ailleurs, il
a été soutenu sous l'ancien régime que le prirapka transmission finalisée telle qu’en vigueur en

droit d’auteur grec ne pourrait pas s'appliquerzalogie en matiére de marqifés
. Licence exclusive et non-exclusive (simple).

97.- La loi consacre expressément la distinction emntente d'utilisation de marque exclusive et
non exclusive (art. 13281 loi 4072/2012). Touteftasnouvelle loi n'offre pas de définition légale
de ces deux formes de licente

Sous l'ancien régime, la question de la définitdm la licence exclusive était controversée en
doctrine. Ainsi, pour une partie de la doctrine, ligence exclusive permettait au licencié
I'exploitation/utilisation de la marque selon lesnditions posées par le contrat, a I'exclusion de
toute autre personne, y compris du titulaire dedaqué®*. A I'opposé, pour une autre partie de la
doctrine, la licence exclusive correspondait & sole licenc> La licence non exclusive a été
toutefois définie de maniére plus homogene en mhectAinsi, il est généralement admis que le
licencié non exclusif est autorisé a exploiter Ergue concurremment avec d’autres licenciés et/ou

le titulaire de la marqa&®.

En l'absence de régle d'interprétation spécialeeretcas de doute, l'interprétatiad hoc des

licences d’utilisation démontrera s'il agit d’uriednce exclusive ou non exclusite

%81 \/oir sous I'ancien régime M.-Th. MARINOS, « La ifgitation contractuelle des prérogatives en drei tharques-
en méme temps quelques remarques sur l'interprétde la licence d'utilisation d’'une marqueDEE, 6/2005, p. 660
et s. et not. p. 662.

%2 En ce sens, M.-Th. MARINOS, « La délimitation amatuelle des prérogatives en droit des marquesné&me
temps quelques remarques sur l'interprétation diedmce d'utilisation d’'une marque BEE, 6/2005, p. 660 et s. et
not. pp. 664-665idem Droit du brevet d'inventionSakkoulas, 2013, n° 7.11, pp. 177-178.

83 Te| était également le cas de I'ancienne loi, Wbi¥Th. MARINOS, Droit des marquesSakkoulas, 2007, n° 533, p.
246.

4 En ce sens, V. ANTONOPOULOSYoit de la propriété industrielle]™ éd., Sakkoulas, 2002, n° 688, p. 643 ; A.
PSARRAS, « Article 16 sn N. ROKAS, Droit des marquesNomiki Viviliothiki, 1996, n° 33, p. 166 ; plusnaigu
M.-Th. MARINOS, Droit des marquesSakkoulas, 2007, n° 533, p. 246, pour I'exclusidans le cadre d’'une licence
d'utilisation exclusive et « compléete »ibtd. n° 548, p. 252. Voir aussi, plus ambigu, Th. LIAROULOS,Propriété
Industrielle,Sakkoulas, 2000, p. 374.

°% En faveur d’une exclusivité partiellsqle licencg D. ANASTASOPOULOS, G. MICHAILOPOULOSContrats du
commerce modern&sakkoulas, 2011, p. 32, sauf clause contraire RNKAS (avec |. VENIERIS)Droit de la
propriété industrielle 2° éd., Nomiki Vivliothiki, 2011, n° 11, p. 150. Comp!.-Th. MARINOS, Droit des marques
Sakkoulas, 2007, n° 533, p. 246.

8% En ce sens, V. ANTONOPOULO®yoit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 688, p. 558, se
référant expressément a la réserve du titulairexpibiter la marque; D. ANASTASOPOULOS, G.
MICHAILOPOULQOS, Contrats du commerce moderrgakkoulas, 2011, p. 32 ; N. ROKAS (avec |I. VENIERI
Droit de la propriété industrielle?® éd., Nomiki Vivliothiki, 2011, n° 11, p. 150.

7 En ce sens, Th. LIAKOPOULOSPropriété industrielle, Sakkoulas, 2000, p. 373; implicitement M.-Th.
MARINQOS, Droit des marquesSakkoulas, 2007, n° 578, p. 263, a propos ductama exclusif ou non exclusif de la
licence etibid. n° 533, p. 246. Il a pu, toutefois, étre admis gutas de doute, la licence sera exclusive. Enng §&
V. ANTONOPOULOS, Droit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 688, p. 58&intra M.-Th.
MARINOS, Droit des marquesSakkoulas, 2007, n° 557, p. 263.
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. La concession des sous-licences.

98.- La loi helléniqgue 4072/2012 comprend une regle igp@cafférente a la question de la
concession des sous-licences par un licencié. gri@sément, selon l'article 13283 « les parties
peuvent convenir que le licencié de la marque Budioit de concéder des sous licences selon la
procédure et les conditions du paragraphe 1 ». @&mit, la loi reconnait expressément la
possibilité de concession de sous-licei®est laisse aux parties le soin d’attribuer au lién
simple ou exclusif® la possibilité¢ de concéder des sous-licencesdBfaut, il y a donc besoin
d'une clause spéciale des parties afin d’attridaepossibilité de conclure des sous-licences au

licenci€®®. Ajoutons que les sous-licences sont soumisesrdumes formalités que les licentes
. L’effet erga omnes du contrat de licence d'utilisah de marque.

99.- La question de I'opposabilité du contrat de licedagilisation de marque n’est pas réglée de
maniéere claire par les dispositions de la loi 42022. D’'une part, comme nous l'avons vu, la
nature et les effets de I'inscription de la licenketilisation ne sont pas clairement préciséslpar
texte légal. Plus précisément, il n’est pas sarlguscription de la licence au Registre des masque
prévue par les art. 132881 af.&@ 6°% a le méme effet d’opposabilité que celui prévulfzaticle
13183 al. 2 a propos de la cession de mafju€n cas de réponse affirmative, la licence
d’utilisation sera opposable aux tiers « uniquemaptes son enregistrement au registre des
marques. » D’autre part, la question de I'oppo#&bdu droit du licencié pourrait étre résolue par

référence a la nature du droit du liceAtiéSur cette base, il semble logique d’admettre mdiwit

%8 Pour une analyse sous I'ancien régime, voir pangte Th. LIAKOPOULOS, « Evolutions et perspectidesdroit
de la propriété industrielle i Questions du droit des affairdsd. Sakkoulas, vol. 11l, 1996, pp. 16-17.

9 En ce sens, M.-Th. MARINOS, « Le nouveau droit desques (articles 121 et s., loi 4072/2012) : premiére
introduction,ElDni, n° 2, 2012, p. 339.

9 voir M.-Th. MARINOS, « Le nouveau droit des marquéarticles 121 et s., loi 4072/2012) : une preeniér
introduction,ElIDni, n° 2, 2012, p. 339. Comp. Th. LIAKOPOULOSopriété IndustrielleSakkoulas, 2000, p. 377.
*1 Sur ce point, A. MASOULAS, « Remarques sur la46i72/2012, 3 partie, Marques. D’'un point de vue de la
sécuritt des échanges et dun jugement judiciairaistej», 24.05.2012, disponible  sur:
<Www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=1338188413>, n° 4 MMSOULAS, « Remarques sur la loi 4072/2012 partie,
Marques. D’'un point de vue de la sécurité des égmet d'un jugement judiciaire justeBilDni, n° 54, 2013, p. 694
et s. et not. p. 697. Pour ces formalités gajpran® 95.

92\/ supran°® 95.

% Selon le texte de l'article en question, « [le tcande cession] est opposable aux tiers uniqueraprés son
enregistrement au registre des marques. » Cefiediimn établit, a I'instar de I'ancien régime,pencipe de publicité
en matiére de cessions des marques. Sur ce paiévd h. MARINOS, Droit des marquesSakkoulas, 2007, n° 472,
p. 224.

94 Cf. que sous l'ancien régime, les partisans de laetiiéscaractére non absolu du droit du licencié soigigéré
I'application par analogie de la disposition detide 614 du Code civil qui s’applique en matiée bail des biens
immeubles), en ce sens, notamment A. PSARRAS, iclartl6 » in N. ROKAS, Droit des marques Nomiki
Viviliothiki, 1996, n°® 43, pp. 169-170 (comp. audsipplication du méme article en matiére de linde brevets
d’invention, voirinfra n® 227),contraM.-Th. MARINOS, Droit des marquesSakkoulas, 2007, p. 252, note n° 91.
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d'utilisation absolu serdpso fact3”® opposable & tout tiers, et notamment aux ayanisecadu
titulaire de la marque, a partir de la conclusioncdntrat de licence, et ceci, méme en l'absence de
mécanisme d’enregistrement. Or, comme nous l'avarfdus haut, la question de la nature du droit
du licencié reste ambigle, car il n'est pas certpie I'effet « absolu » prévu par le Rapport
introductif concerne aussi bien les licences exahissque non exclusives,

o Le droit d’agir du licencié.

100.-La loi 4072/2012 traite de la question du droitgi¥alu licencié de maniére particuliere. Plus
précisément, selon l'article 13284 af., k les moyens d’agir en cas de contrefacon dedajue
peuvent étre exercés par le licencié a titre aut@oa condition que le titulaire donne son
consentement. » Cette disposition de portée gén@eimet a tout licencié (simple ou exclusif)
d’agir en contrefacorex jure propriG®’ a condition que celui-ci ait obtenu le consententkn
titulaire de la marque’® Notons que la disposition en question reprendquesa I'identique la
disposition de I'ancien article 1684 de la loi 22394,

La nouvelle loi introduit aussi une régle supplétaga relative au droit d’agir d’'un licencié
exclusif. Plus précisément, selon I'article 1328428 « en absence d’accord contraire, le licencié
exclusif peut, méme sans le consentement du tiylagir a titre autonome en contrefagon lorsque
ce dernier n'agit pas dans un délai raisonnablesalo’il a été avisé de la contrefacon de la
marque ». Cette disposition renforce la positionlidencié exclusif de maniere significative par
rapport & la position d’'un licencié non excleSif En effet, le licencié exclusif aura le droit diag
en contrefacon méme en I'absence de consentenmaitiple du titulaire de la marque, lorsque ce

dernier reste inerte. De cette facon, le licenciélusif qui n'a pas obtenu le consentement du

% \/oir sous I'ancien régime M.-Th. MARINOSroit des marquesSakkoulas, 2007, n° 547, pp. 251-252, qui, alors
gu’il reconnait le caractére absolu du droit deriicié (simple, n° 541 et exclusif n° 54@), procéde a une distinction
entre I'effeterga omnesle deux droits. Ainsi, selon cet auteur, seuldertié exclusif jouit d'un droit absolu a effet
erga omnesgjui constitue une charge de la marque.

9% V/oir supran® 96.

97 Sur ce point, voir Rapport Introductif de la |d72/2012, p. 33 ; texte repris par E. ASIMAKOPOULOLes
dispositions de la loi n° 4072/2012 relatives af&gistrement et la protection des marques comaleschationales »,
DEE, 4/2012, p. 424. Sous l'ancien droit, voir parrepée, Th. LIAKOPOULOS, « Evolutions et perspectiesdroit

de la propriété industrielle s Questions du droit des affaireBd. Sakkoulas, vol. Ill, 1996, p. 1&ontra M.-Th.
MARINOS, « Le nouveau droit des marques (artic2s ét s., loi 4072/2012) : une premiére introductieliDni, n° 2,
2012, pour qui la disposition ne concerne quedanice exclusive. Or, la lettre de l'art. 13284 24lcomprend une
référence générale au « licencié d'utilisation deque ».

%8 Cf. Th. LIAKOPOULOS, « Evolutions et perspectives doitide la propriété industrielle in Questions du droit
des affairesEd. Sakkoulas, vol. Ill, 1996, p. 15, qui est cerl choix Iégislatif de faire dépendre le droiagli du
licencié du consentement du titulaire.

*9 V. M.-Th. MARINOS, «Le nouveau droit des marqugsticles 121 et s., loi 4072/2012): une premiére
introduction,ElDni, n° 2, 2012, p. 338.
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titulaire de la marque pour agir en vertu de l@eti132 par 4 al. ¥ ne sera pas laissé sans

protection en cas d'inertie de ce derffi&r

Ajoutons qu’en vertu de l'art. 13285 loi 4072/2018ut licencié (exclusif ou non exclusif) est
recevable a intervenir au procés mené par le ititulde la marque et demander la réparation du
dommage qui lui est propre.

B.- En France.

101.-Le cadre juridique spécial francais des contragxploitation des marques est consacre par le
7° livre du Code de la propriété intellectuelle (prés CPI°. La possibilité de conclure des
contrats d’exploitation en droit des marques fr@egapose sur l&bre aliénabilité de la marque,
indépendamment du fonds de commerce dont elleitomsin élémerit? Effectivement, selon I'art

L. 714-1 al. £ du CPI, « les droit attachés a une marque somsrissibles [...] indépendamment
de I'entreprise qui les exploite ou les fait exfgoi» Le CPI consacre un type spécial de contrat
d’exploitation, & savoir, le contrat de licencexpibitation de marquf8® (1°) et y attache un régime

particulier (2°).

1°. La licence d’exploitation de marque.

102.-Selon l'article L. 714- 1 al.°Xdu CPI, « les droits attachés a une marque petiaieat!’'objet
[...] d’une concession de licence d’exploitation [».]En I'absence de définition |égale, la doctrine
définit le contrat de licence d’exploitation de apa@ comme le contrat par lequel le titulaire d'une

marque autorise une personne a utiliser sa marouieen retenant la propriété de la maf§tiSur

6% voir aussi Rapport Introductif p. 33. Comp. M.-TMARINOS, « Le nouveau droit des marques (artid2s et s.,
loi 4072/2012) : une premiére introductidgl]Dni, n° 2, 2012, p. 338, pour qui la disposition eresjion renforce la
protection du licencié grec.

91 plus précisément “4hapitre du premier titre dif fivre du Code, intitulé « Transmission et pertedtait sur la
marque », art. L. 714-1 et s.

€92 Sur cette question voir par exemple, J. PASS@&jté de la propriété industrielle?® édition, Tome 1, L.G.D.J.,
2009, n°® 395, p. 559 s. ; E. TARDIEU-GUIGUES, «figmission du droit de marque et du fonds de comemejin J.-

M. BRUGUIERE, N. MALLET-POUJOL, (sous dir. de)Propriété Intellectuelle et droit commurRresses
Universitaires d’'Aix-Marseille, 2007, p. 293 et s.

893 e contrat de licence de marque est aussi ampeléession d’exploitatiode droit de marque. Voir sur ce point C.
GUTHMANN, « Licence de marque - Formules. Conspilatiques »JurisClasseuMarques et dessins et modeles
Fasc. 7402, n° 1 ; G. BLANC-JOUVANDroit de la propriété intellectuelle/uibert, 2011, n° 434, p. 195.

94 E. POLLAUD-DULIAN, Droit de la Propriété IndustrielleEconomica, 2010, n° 1609, p. 934. Comp. J. PASSA,
Traité de la propriété industrielle?® édition, Tome 1, L.G.D.J., 2009, n° 400, p. 56&/lgnt d’ « autorisation
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cette base, le licencié n’obtient qu’un droit persel (une créance) contre le titulaire de la
marqué®. La licence n'emporte pas le transfert du droit lsumarque et se distingue, ainsi, en

principe de la cession de celle-ci.

2°.- Le régime spécial du contrat de licence d’expitation des margues.

103.- Le CPI comprend une série des régles spééfdlesncernant tant la forme et I'objet du

contrat que d’autres aspects des contrats de Bad'egploitation de marque.
. Regles de forme.

104.-Selon l'art. L. 714-1 dern. al. du CR ¢ontrario), la licence ne doit pas nécessairement étre
constatée par éctif. Comme I'absence d’écrit n'entraine pas la nullitécontrai®®, une licence
orale est valable. Par contre, la loi prévoit lanfalité d’inscription du contrat de licence au
Registre national des marques. Plus précisémelun sart. L. 714-7 al. § du CPI, «toute
transmissioff® ou modification des droits attachés & une maraite mbur étre opposable aux tiers,
étre inscrite au registre national des marqd&s Ajoutons que la mention de linscription au
Registre est publiee au Bulletin officiel de lamiété industrielle (art. R. 714-8 CPI). L’insciign

au Registre national des marques n’est pas uneitmmde validité du contrat de licence. En

revanche, l'accomplissement de cette formalité rémdcontrat de la licence d’exploitation

d’exploitation » ; E. TARDIEU-GUIGUES, e contrat de licence de marquaese, Montpellier, 1991, p. 21, parlant de
concession de la jouissance du monopole d’expioitat

695 F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la Propriété IndustrielleEconomica, 2010, n° 1593, p. 927 et n° 1609, @.:93
« [les licences] conférent un droit de jouissardrejt de créance du licencié contre le propriétaire G. BLANC-
JOUVAN, Droit de la propriété intellectuellevuibert, 2011, n° 434, p. 195 : « Le licenciéveé simplement accorder
le droit d'utiliser la marque qui continue a appait au titulaire du signe. »

698 || est vrai que les dispositions du CPI relatiéeses contrats sont rares, voir en ce sens, J. RABSité de la
propriété industrielle,2® édition, Tome 1, L.G.D.J., 2009, n° 404, p. 568Les rapports des parties au contrat de
licence ne sont guére envisagés par la loi sunisjues. »

897 « Le transfert de propriété, ou la mise en gagecenstaté par écrit, a peine de nullité. » :detrat de licence
d’exploitation n'est pas expressément mentionné.cgupoint, voir J. PASSATraité de la propriété industrielle®
édition, Tome 1, L.G.D.J., 2009, n° 401, p. 566.; FOLLAUD-DULIAN, Droit de la Propriété Industrielle,
Montchrestien, 1999, n° 1611, p. 936 ; C. GUTHMAN®ILicence de marque - Formules. Conseils pratigues
JurisClasseuMarques et dessins et modgl€asc. 7402, n° 4. En jurisprudence, voir CA Villesg 14 sept. 2000,
PIBD, 2000, n°® 708, lll, p. 579 (la régle de I'écrit slapplique qu’au transfert de propriété ou a laerén gage de la
marque a I'exclusion du contrat de licence ou datbrisation d’'usage de la marque dont la preuvébes. » Comp.
l'article L. 714-1 al. 8CPI : « La concession non exclusive peut résdliam réglement d’'usage. »

%8 £, POLLAUD-DULIAN, Droit de la Propriété Industrielle?® éd., Economica, 2010, n° 1611, p. 936.

899 a concession d’'un droit d’exploitation (licencexploitation) est couverte par le terme « transinis ». \VVoir l'art.
26 du décret d'application n° 92-100 du 30 janvi&92, JO 31 janv. 1992, cité par E. TARDIEU-GUIGUES
« Transmission du droit sur la marqueletisClasseur Marques —Dessins et modéfesc. 7400, n° 111.

®10 Sur ce point voir notamment, E. TARDIEU-GUIGUESTransmission du droit sur la marqueJuyisClasseur
Marques —Dessins et modgl€smsc. 7400, n° 125 ; J. PASSKaité de la propriété industrielle® édition, Tome 1,
L.G.D.J., 2009, n° 401, p. 566. En jurisprudenae; par exemple, Cass. com., 26 avr. 196T). Propr. Ind. 1968, p.
132.
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opposable aux tiets. Certes, méme en I'absence d'inscription au Regisitional des marques, le
contrat de licence est toujours valable inter pirtet est opposable aux tiers « qui ont acquis des
droits aprés la date de cet acte dont ils avaimmaissance lors de I'acquisition de ces droitrt» (

L. 714-7 al. 2 CPI*® De méme, en l'absence d'inscription du contralicimce au registre des
marques, le licencié exclusif ne pourra pas agcanirefacof*. C’est la raison pour laquelle « les
parties & l'acte ont tout intérét & publier le phapidement possible leurs droit§>0r, «le
licencié partie a un contrat de licence non inssut le registre national ou international des
marques est également recevable a intervenir darstahce en contrefagcon engagée par le
propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparatiu préjudice qui lui est propre. » (art. L. 714

al. ¥ CPI).

En somme, en droit francais des marques, le cod&dicence de marque n’est soumis a aucun
formalisme ad validitatem. Cependant, compte temliichportance de I'inscription du contrat au
registre des marques et de la fonction probatoie I'dcrit, ce dernier sera pratiguement

indispensable pour la conclusion d’une licence pleitation de marqifa®.

......

. La divisibilité du droit transmis : licence de maug totale ou partielle.

105.-L'article L. 714-1 al. 2e du CPI énonce que « lesitd attachés a une marque peuvent faire
I'objet en tout ou partie d’'une concession de lgged’exploitation [...] ». D’aprées cette disposition,

la licence d'exploitation de marque peut étre totalu partiellé’. La loi ne définit pas

®11 Sur ce point, voir par exemple, E. TARDIEU-GUIGUESTransmission du droit sur la marquelurisClasseur
Marques —Dessins et model&asc. 7400, n° 12€q. et not. n° 2%t les arréts cités ; J. PASSHaité de la propriété
industrielle,2® édition, Tome 1, L.G.D.J., 2009, n° 401, p. 566tdws que l'inscription de la licence au registi® pas
d’effet rétroactif. Elle produit ses effets a comptiu jour de 'accomplissement des formalitésstiiption et non pas
a compter de la date de la signature du contrair 0 GUTHMANN, « Licence de marque - Formules. Geifs
pratiques »JurisClasseuMarques et dessins et modelEasc. 7402, n° 5.

%12 Comp. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 1600, p. 931 et J.
PASSA, Traité de la propriété industrielle2® édition, Tome 1, L.G.D.J., 2009, n° 396, p. 56arapos des cessions
non enregistrées. Voir aussi E. TARDIEU-GUIGUES ransmission du droit sur la marquelurisClasseur Marques
—Dessins et modeleBasc. 7400, n° 124, sur la notion du tiers adrabde licence.

13 Sur ce point F. POLLAUD-DULIANDroit de la Propriété Industrielle?® éd., Economica, 2010, n° 1600, p. 931 (&
propos des cessions des marques) ; E. TARDIEU-GB& Uk Transmission du droit sur la marqudurisClasseur
Marques —Dessins et modél&asc. 7400, n° 124,

614 3. PASSATraité de la propriété industrielle® édition, Tome 1, L.G.D.J., 2009, n° 401, p. 566.j&isprudence
TGI Lyon, 13 mars 197RTD civ, 1973, p. 543, n° 5. Sur le droit d'agir du licénen droit frangais des marques, voir
infra 108.

615 E. TARDIEU-GUIGUES, « Transmission du droit surrt@rque » JurisClasseur Marques —Dessins et modéles
Fasc. 7400, n° 120.

61 F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la Propriété Industrielle?® éd., Economica, 2010, n° 1611, p. 936 ; G. BLANC-
JOUVAN, Droit de la propriété intellectuellevuibert, 2011, n° 434, p. 196 ; C. GUTHMANN, «knce de marque -
Formules. Conseils pratiquesJyrisClasseuMarques et dessins et modeléssc. 7402, n° 4 : « En pratique, il est
toujours fortement conseillé de recourir & un égfiit de fixer clairement les modalités contradasekt de faciliter la
preuve de l'accord. »

17 E. TARDIEU-GUIGUES, « Transmission du droit surrf@rque » JurisClasseur Marques —Dessins et modéles
Fasc. 7400, n° 59.
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expressément ces types de licence d’exploitatioestl généralement admis qu’une licence totale
confére au licencié le droit d'utiliser la marguemaniére illimitée, a savoir, pour toutes less#as

de produits ou services dans lesquelles la mardgité déposée et enregistrée, dans I'ensemble du
territoire de protection et pour toute la duréelal@rotection légafé®. De son coté, la licence
partielle est la licence conférant au licencié uaitdd’exploitation de la marque limité. Selon
l'article L. 714-1 3 al. du CP1* les limitations d’'une licence partielle peuvemncerner les
produits ou services désignés par la matquka forme sous laquelle la marque peut étre éélisa
durée et le territoire d’exploitatift. De méme, il a pu étre admis que les limitatiomsvent porter
également sur la quantité des produits fabriquédepicenci@®® Les limitations susvisées ont un
effet absolu. En effet, selon l'article L. 714-1a8. du CPI, « les droits conférés par [...] la marqu
peuvent étre invoqués a l'encontre d’'un licenciéanfreint 'une des limites de sa licence en ce
qui concerne sa dur®d la forme couverte par I'enregistrement sous |gua marque peut étre
utilisée, la nature des produits ou des services l@squels la licence est octroyeée, le territsue
lequel la marque peut étre apposée ou la qualégaeuits fabriqués ou des services fournis par le
licencié $%* Sur ce fondement, le non respect des limitatada licence d’exploitation par le

licencié constitue non seulement une faute contedletmais aussi un acte de contref4¢on

Ajoutons que la loi frangaise n'offre pas de regtBmterprétation particuliéres relatives a la

détermination de la portée du contrat en cas déedmw d’absence de clause spécifique prévue par

618 Vvoir E. TARDIEU-GUIGUES, « Transmission du droitirsla marque »JurisClasseur Marques —Dessins et
modélesFasc. 7400, n° 60 : « Lorsque le concédant aedargbuissance de son droit sans limitation, sigaifie que
le licencié peut utiliser la marque sur tout leiteire francais, pour toutes les classes dansukdkes la marque a été
déposée et enregistrée. »

819 A contraria

620 3. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-L. PIERREDroit de la propriété industrielleLitec, £ éd., 2007, n° 663, p 286. ||
convient de noter sur ce point que la possibilgédivoir des limitations relatives au contenu peogent dit du droit
exclusif attaché a la marque enregistrée n'estijzasitée en doctrine.

821 Sur ce point, voir par exemple, J. PASTAqité de la propriété industrielle® édition, Tome 1, L.G.D.J., 2009, n°
400, p. 565 ; F. POLLAUD-DULIANDroit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 1609, p. 935.

622 E. TARDIEU-GUIGUES, « Transmission du droit surrf@rque » JurisClasseur Marques —Dessins et modéles
Fasc. 7400, n° 63.

623 | 'exploitation d’'une marque malgré I'expiration Belicence temporellement limitée est un acteatgrefacon, CA
Versalilles, 7 juillet 1986Ann. Propr. Ind. 1990, p. 304.

624 Sur I'effet absolu des limitations imposées aariitié concernant la qualité des produits ou ses\éoenmercialisés
en vertu de la licence v. notamment J. PASBAjté de la propriété industriell€® édition, Tome 1, L.G.D.J., 2009, n°
404, p. 569 et les arré®opad CA Paris, 4 Ch., B, 7 avr. 2006, RG, n° 04/8684 et CIJCE, 23 2809,Copad PIBD,
2009, n° 897, lll, 1086 ; E. TARDIEU GUIGUES, « Orrale marque et contrat de licence. Un élargissérden
pouvoir des titulaires de marques de luxe a I'égirtburs licenciés Rropr. Intell, n° 32, juill. 2009, p. 251 et s.

5% Sur ce point, voir E. TARDIEU-GUIGUES, « Transniss du droit sur la marque JurisClasseur Marques —
Dessins et modeleBasc. 7400, n° 64 : « Le licencié encourt dongalaction de la contrefagon s'il enfreint les lesit
de sa licence. » Certes cet effet absolu est netsiax seules limitations soumises au droit extlds titulaire de la
marque. D’autres types de limitations sont certamet envisageables mais le non respect de cellegrstituera
simplement une faute contractuelle.
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les partie¥® Il a pu étre admis, toutefois, qu’en l'absencepdision de la durée du contrat de

licence, la licence doit étre considérée comme teellement illimité&?”.
o Licence exclusive et non-exclusive (simple).

106.-Selon larticle L. 714-1 al. 2e du CPI, la licertexploitation de marque peut étre exclusive
ou non exclusiv&® La loi ne contient pas de définition des deusesyde licence d’exploitation. I
est généralement admis que la licence exclusivenaigjue confére en princitf au licencié le
droit d’exploiter/utiliser la marque a I'exclusia® toute autre personne, y compris du titulairade
marque (exclusivité total®f. Notons que I'exclusivité dans le cadre d’uneriim®d’exploitation de
marque peut étre réciproque, en ce sens qu'ilasgilple pour le licencié exclusif d’étre tenu de ne
pas conclure un contrat de licence avec un autriite de marql&'. Par contre, dans le cadre
d’'une licence non exclusive, le licencié a le ddigxploiter la marque concurremment avec le

titulaire de la marque et/ou d’autres licenciés(aaclusifs).

La loi ne fournit pas de régles d’interprétatiomtigalieres afin de déterminer la nature du contrat
de licence en cas de doute ou a défaut de claysesse dans le contrat. Toutefois, il a pu étre
soutenu que le caractére exclusif de la licenceengrésume p&¥ et qu'il doit, par contre, résulter

des clauses contractuelles particuligtes

626 C'est pourquoi il est important que les partiescantrat précisent autant que possible la natul&tendue des
droits concédés, F. POLLAUD-DULIANDroit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 1609, p. 934.
627 E. TARDIEU-GUIGUES, « Transmission du droit surrf@rque » JurisClasseur Marques —Dessins et modéles
Fasc. 7400, n° 61.

628 « Les droits attachés & une marque peuvent fabiget en tout ou partie d'une concession de lieetiexploitation
exclusive ou non exclusive [...]. »

%29 Voir, F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la Propriété IndustrielleMontchrestien, 1999, n° 1343 ; F. POLLAUD-
DULIAN, Droit de la Propriété Industrielle?® éd., Economica, 2010, n° 1613, p. 937 : « saufiselacontraire, le
titulaire de la marque s’interdit donc aussi d’'@i@r lui-méme la marque pendant la durée du cbddicence. »

830 E. TARDIEU-GUIGUES, « Transmission du droit surrt@rque » JurisClasseur Marques —Dessins et modéles
Fasc. 7400, n° 61 ; J. PASSKaité de la propriété industrielle® édition, Tome 1, L.G.D.J., 2009, n° 403, p. 563 ;
BLANC-JOUVAN, Droit de la propriété intellectuelleVuibert, 2011, n° 434, p. 196 : « Dans [I'’hypateed’'une
licence exclusive] non seulement la concurrencegiant des tiers est exclue, mais celle du tilde la marque lui-
méme qui, dans le cas ou il ne respecterait p&s ertlusivité, se retrouverait contrefacteur deregre marque ». En
jurisprudence, Cass. com., 10 janv. 1986ll. civ, IV, n® 12, p. 10RIPIA, 1995, p. 61 RIDA 1995/4, n° 519 ; CA
Paris, 19 juin 1984D., 1985, inf. rap., p. 83.

831 Dans cette hypothése, l'article L. 330-3 du Code&dmmerce, qui établit une obligation (rigoureugigformation
pré-contractuelle, s'appliquera. En ce sens, F. IPQD-DULIAN, Droit de la Propriété Industrielle,2® éd.,
Economica, 2010, n° 1614, p. 937 ; J. PASTA,té de la propriété industriell&® édition, Tome 1, L.G.D.J., 2009, n°
403, p. 568 : « si I'exclusivité est consentie, mms par le titulaire, mais par le licencié, lemier est tenu a une
obligation pré-contractuelle d’information. »

832 Comp. F. POLLAUD-DULIAN,Droit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 1613, p. 937 : « La
clause d’exclusivité peut étre expresse ou non maie déduit pas de la seule existence d’'uneectaustoriale. » ; E.
TARDIEU-GUIGUES, « Transmission du droit sur la opag »,JurisClasseur Marques —Dessins et modekessc.
7400, n° 61.

633 C'est pourquoi il est important que les partiescantrat précisent autant que possible la natul&tendue des
droits concédés, F. POLLAUD-DULIANDroit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 1609, p. 934.
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. L’effet erga omnes des licences d’exploitation

107.- Le CPI ne contient pas de regle spéciale (commenatiere des brevets) afin de régler
notammenta question de I'opposabilité du droit du licenfaée aux ayants cause du concédant. Il
semble que le mécanisme général d’opposabilitéattesiéployer ses effets également face aux
ayants cause du concédant. Ceci étant, I'oppowabdu contrat de licence dépend de
I'accomplissement de la formalité d’inscription yué par I'article L. 714-7 ® al. du CP¥** En
présence d’un contrat de licence opposable aux, femouvel acquéreur de la marque substituera
le concédant dans toutes ses obligations faceancié®

o Le droit d’agir du licencié.

108.- Le CPI francais comprend une réglementation pdidieu afférente a la question du droit
d’agir du licencié. Plus précisément, selon I'agtit. 716-5 al. ¥ du CPI, « le bénéficiaire d’'un
droit exclusif d’exploitation peut agir en contreda, sauf stipulation contraire du contrat si, apre
mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce.dsdleci étant, le licencié exclusif peut agirjure
proprio en contrefacdti® a condition que le titulaire, aprés mise en demereste inerfé’ et a

condition, comme nous 'avons déja®/i que le licencié exclusif ait enregistré son droit

Notons qu’il a pu également étre soutenu que lerdg l'art. L. 716-5 al 4 est supplétive. Sur
cette base les parties peuvent par accord expersline ou autoriser au licencié le droit d’agir en
contrefacof™. En tout cas, selon l'art. L. 716-5 af. @i CPI « toute partie & un contrat de licence
est recevable a intervenir dans l'instance en efaton engagée par une autre partie afin d’obtenir
la réparation du préjudice qui lui est propre sexti méme en I'absence d’inscription du contrat de

licence au Registre National de Marque (articl@14-7 al. 8 CPI**°.

834\V/oir supran® 104.

83 Voir E. TARDIEU-GUIGUES, « Transmission du droitirsla marque »JurisClasseur Marques —Dessins et
modelesFasc. 7400, n° 87.

83 De méme, il peut faire procéder a une saisie-efaxton (art. L. 716-7 al.°2lu CPI) :« A cet effet, toute personne
ayant qualité pour agir en contrefacon est en di®itaire procéder en tout lieu et par tous huissgssistés d’experts
désignés par le demandeur, en vertu d’'une ordoen@mziue sur requéte par la juridiction civile cétepte, soit a la
description détaillée, avec ou sans prélevememthdigtillons, soit a la saisie réelle des produitservices prétendus
contrefaisants ainsi que de tout document s’y reppt »

%7 En ce sens, voir par exemple, E. TARDIEU-GUIGUES ransmission du droit sur la marquelurisClasseur
Marques —Dessins et modél&asc. 7400, n° 86.

838 \/oir supran® 104.

839 En ce sens, E. TARDIEU-GUIGUES, « Transmissiordechit sur la marque >jurisClasseur Marques —Dessins et
modelesFasc. 7400, n° 86.

840v/oir supran® 104.
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C.- En Allemagne.

109.-Le cadre juridique spécial allemand des contradgploitation des marques est consacré par
la « loi sur la protection des marques de commet@itre signes distinctifs » du 25 octobre 1994
(ci-aprés MarkenGf, telle qu’actuellement en vigueur, suite & sa i@eenmodification par la loi
du 24 novembre 20%% La conclusion des contrats d’exploitation repsse le principe selon

lequel la marque est aliénable et librement comiaksablé*®

La MarkenG consacre un type spécial de contratpibiation, & savoir, le contrat de licence de

marque Markenlizen} (1°) et y attache un régime particulier (2°).

1°.- La licence de marquearkenlizen3.

110.-Selon 'art. 30 MarkenG, le droit des marques peaue I'objet d’'une licence. La loi ne définit
pas le contrat de licence. A 'heure actuelle, d&ure du contrat de licence, plus précisément la
guestion de savoir si la licence (surtout part)edist d’'une nature purement contractuelle ou si ell

entraine un transfert partiel du droit de margsecentroverséé”.

641 BGBI. | p. 3082. Titre de la loi en allemand : e€®tz iiber den Schutz von Marken und sonstigen zéiciren
(Markengesetz) ».

®42 BGBI. I, p. 2302. La version consolidée de la dlemande sur les marques est disponible (en afidjnaur :
<www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/markengfgepdf>. Par contre, la traduction en anglais tnéksponible
gue pour la version historique de la loi, suitaar®dification par la loi du 31 July 2009, voirdite : <www.gesetze-
im-internet.de/englisch_markeng/act_on_the_praiactf trade marks_and_other_symbols_trade_markdfet.De
maniére similaire, la traduction en francais n’d&ponible que pour la version historique de lg kiite a sa
modification par la loi du 16 juillet et celle de998, voir la base des données de 'OMPI « WIPO %ex
<www.wipo.int/wipolex/fr/itext.jsp?file_id=126237=xj-aprés : Traduction disponible sur la base dendes WIPO lex.
Sur cette loi voir « Germany : Reform of Trademiaakv »,11C 1995, p. 142.

%43 Depuis la réforme de 1992, la marque n’est plussictérée comme inséparable de I'entreprise duaiitul Ainsi,
elle peut faire I'objet d’'une cession indépendamnuenla cession de I'entreprise. Sur ce point \E[SCHELMAIER,
« Proprietary transactions in intellectual properyEngland and Germany : transfer of ownershipersing and
charging »,in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One Size Fit All?Edward
Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible sur: <wwripatf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, p. 14.:KF BEIER,
« Introduction »,jn F.-K. BEIER, (sous dir. de)JGerman Industrial Property, Copyright and Antitrusaws 3e éd.,
VCH, 1996, p. I/A/14 : « The traditional rule of Bean trademark law that the transfer of a traderisadkly permitted
in connection with the transfer of the business haen abandoned, so that the trademark or trage maay be
transferred freely. £f. aussi art. 827(2) MarkenG ; déja G. METAXAS-MARGMNIDIS (sous dir. de)intellectual
Property Laws of Europelohn Wiley & Sons, 1995, Germany, n° 8.3.9 : adBmarks are, thus, fully mercantible
(sic). [...] « Subsequently, trade marks have becanmiindependent marketable commodity

844 Sur cette controverse v. J. MELLOR, D. LLEWELYN, MIOODY-STUART, D. KEELING, |. BERKLEY Kerly’s
Law of Trade Marks and Trade Namd$&' éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 16-02, p. 388 ; RNGE, International
Trade Mark and Signs ProtectipiC.H. Beck, Hart, Nomos, 2010, n°® 2094, p. 473, spi limite a une simple
juxtaposition des différents types des droits dericié (licencen rem et licence non translative). En faveur de la
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2°.- Le régime spécial de la licence de marque.

111.- La MarkenG est trés succincte quant a la réglertientaes licences de marqi&s Elle
comprend une série de regles spéciales concera@nkat forme et I'objet du contrat que d’autres

aspects des contrats de licence.
. Regles de forme.

112.-La loi allemande des marques ne prévoit aucunediitérou procédure d’enregistrement pour
les licences de marqtfé La licence de marque peut valablement étre cencialement ou
tacitemenit’’” méme s'il est recommandé de constater les licepaesécrit pour des raisons de

preuvé®®

......

o La divisibilité du droit transmis : licence totaleu partielle.

113.- Selon l'art. 3081 MarkenG, la licence d’'une marqgaeit étre totale ou partielle. La loi ne
définit pas ces types de licences de marque. tbestfois admis qu’une licence totale est celle pa
laquelle le licencié est autorisé a exploiter lBntion brevetée de maniere illimitée. Par contre,
dans le cadre d’'une licence partielle, le liceragiguiert un droit d’exploitation limité par rappeau
droit du concédant. Deux types de limitations sxpressément prévus par la loi. D'un c6té, une
licence partielle peut étre limitée a I'égard desdpits et des services couverts par I'enregistréme

deuxiéme opinion, voir S. ENCHELMAIER, « Proprigtatransactions in intellectual property in Englaadd
Germany : transfer of ownership, licensing and gimar », in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual
Property LawCan One Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, I et les références citées; J. MELLOR, D. LLEWREL T.
MOODY-STUART, D. KEELING, |. BERKLEY,Kerly’'s Law of Trade Marks and Trade Namés$§’ éd., Sweet &
Maxwell, 2011, n°® 16-12, p. 396, pour qui, « itthe current position under German jurisprudencé ahmade mark
licence is a form of partial transfer of proprigtaights in the mark. » ; N. WILKOF, « Trademarkdnsing : the once
and future narrative s J. De WERRA (sous dir. deResearch Handbook on Intellectual Property Licegstdward
Elgar, 2013, p. 196 s. et not. p. 217 : « Evenrdfte enactement of s. 3082, debate continues whether or not a
license confers a partial transfer of the proprietghts of the licensor to the licensee. »

845 Contra « Germany : Reform of Trademark Lawib 1995, p. 142, not. p. 144 : « Trademark licensesegulated
comprehensively. »

e Sur ce point, v. A. KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKHtellectual Property Law in Germanyerlag C.H. Beck,
Lexis/Nexis, 2008, p. 107 : « There are no formunemments for licenses to trademark rights eitheten German law
or under Community trademark law. » ; M. AUFENAGER, BARTH, A. FRANKE, The German Trademark Act
Beck 2006, p. 35: « The German Trademark Act duegprovide for the recordal of licenses. »it#d., glossary, p.
383 : « The GPTO does not record licenses wittGiaenan Trademark register. »

847y, J. MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STUART, D. KEEING, |. BERKLEY, Kerly’s Law of Trade Marks
and Trade Named 5 éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 16-09, p. 394 eenut 36.

648 A, KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKE Intellectual Property Law in Germanyerlag C.H. Beck, Lexis/Nexis,
2008, p. 107 : « For purposes of proof it is adsisahowever, to put such agreements in writing ».
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de la marqu¥®. De l'autre c6té, la licence peut comprendre dmitdtions territoriales et donc
conférer au licencié un droit d’exploitation denmrque uniquement sur une partie du territoire
allemand. De méme, il est possible de dégager par intetfivéta contrario de I'article 3082 n° 1
et 2 et 5 MarkenG qu’une licence de marque peutpcentdre des limitations relatives a la forme
sous laquelle la marque peut étre utilisée, a s@edainsi que des limitations afférentes a la tiali
des produits fabriqués ou des services fournis Ipapreneur de licené¥. Ajoutons que la
MarkenG reconnait un effet absolu aux limitationswssées. Plus précisément, selon I'art. 3082
MarkenG, la violation par le licencié des limitatioénumérées de facon exhausfR7en’est pas

uniquement une faute contractuelle mais égalemeatte de contrefactti.
o Licence exclusive et non-exclusive (simple).

114.- Selon l'art. 3081 MarkenG, une licence de marquet pére exclusive ou non exclusivée

Toutefois, la loi ne définit pas ces types de lggmn Il a pu étre admis qu’une licence exclusive

849 Appelée « substantive limitation » par S. ENCHELIER, « Proprietary transactions in intellectual gedy in
England and Germany : transfer of ownership, licensnd charging »n A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of
Intellectual Property LawCan One Size Fit All,? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,35.; M. AUFENAGER, G. BARTH, A. FRANKEThe German
Trademark ActBeck 2006, glossary, p. 383.

80 A, KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKE Intellectual Property Law in Germanyerlag C.H. Beck, Lexis/Nexis,
2008, p. 107 ; S. ENCHELMAIER, « Proprietary tractgans in intellectual property in England and Gany:
transfer of ownership, licensing and chargingnA. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property Law
Can One Size Fit  Al,? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et  disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,. gi6-17 ; M. AUFENAGER, G. BARTH, A. FRANKEThe
German Trademark AcBeck 2006, glossary, p. 383 : « The licence mayec the whole territory of the Federal
Republic of Germany [...] or part of the Federal Rajuof Germany [...] ».

%1 En ce sens, S. ENCHELMAIER, « Proprietary trarisast in intellectual property in England and Gergan
transfer of ownership, licensing and chargingA. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property Law
Can One Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et  disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,35.: « §30(1),(2) MarkenG allows for substantitemporal and
territorial limitations of trade mark licenses [.»]

%2 En ce sens, N. WILKOF, « Trademark licensing : ¢hee and future narrative i, J. De WERRA (sous dir. de),
Research Handbook on Intellectual Property Licegsifdward Elgar, 2013, p. 196 s. et not. p. 21 Any other claim
by the licensor against the licensee, such asay dielconvention to the terms of the license agesgntan be brought
only as an action for breach of contract. »

53 Voir A. KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKE, Intellectual Property Law in Germanyerlag C.H. Beck,
Lexis/Nexis, 2008, p. 107, pour qui, de maniereégele, « The proprietor of a mark may invoke hisadiite rights to
the mark against a violation of the license agreerby a licensee. » ; lapidaire, M. AUFENAGER, GABTH, A.
FRANKE, The German Trademark Ad&eck 2006, p. 33 : « [T]he proprietor of a tradeknisalso permitted to invoke
his rights conferred by that trademark againstanisee if the licensee contravenes provisionsani¢ensing contract
which are specified in detail, Section 30, Subsect2 German Trademark Act.Gf. I'art. 882 de la Directive
d’harmonisation des marqueSf. S. ENCHELMAIER, « Proprietary transactions in iteetual property in England
and Germany : transfer of ownership, licensing ematrging »jn A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual
Property LawCan One Size Fit All,? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>1p.: « this provision is inspired by art. 17 o ttommunity trade
mark regulation ».

854Voir M. AUFENAGER, G. BARTH, A. FRANKEThe German Trademark A@eck 2006, glossary, p. 383 : « The
right to a trademark may be the subject mattenadalusive license or non-exclusive licences. »
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permet au licencié l'utilisation de la marque ac¢lkision de toute autre personne, y compris le

titulaire de la marqife>
. L’effet erga omnes du contrat.

La MarkenG, a l'instar de la Pat, contient une disposition particuliére concerdamposabilité
des licences de marque. Plus précisément, seldiclea3085 MarkenG « le transfert de la marque
selon l'art. 27 ou la concession d’une licencesasis effet sur les licences accordées antérieutemen
a des tiers. %",

. Droit d’agir du licencié.

115.- La MarkenG régit de maniere expresse a la questiordroit d'agir du licencié. Plus
précisément, selon l'article 30883 et 4 MarkenGlidencié (exclusf®® ou non exclusif) ne peut
agir en contrefacon qu'avec le consentement duéstand®® mais il a toujours le droit d’intervenir
dans une procédure engagee par le titulaire, ed’atisinte a la marque, afin d’obtenir réparation
de son propre préjudice.

Notons que la doctrine comme la jurisprudence sangnt que la regle de I'article 3083 MarkenG
n'est que supplétive. Ceci dit, les parties peuygatoir dans leur contrat que le licencié aura le
droit d’agir en contrefagon méme en l'absence desemement préalable du titulaire de la
marqué®. De méme, il a pu étre soutenu que, par défaetlioence de marque exclusive confére

au licencié le droit d’agir en contrefa¢éh

%% En ce sens, J. MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STUARD. KEELING, |I. BERKLEY, Kerly’s Law of
Trade Marks and Trade Namek5 éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 16-08, p. 393 etriférences citées.

%% Art. 1583 PatG. Sur ce point v. M. AUFENAGER, GABTH, A. FRANKE, The German Trademark AdBeck
2006, p. 33 « Analogous to Section 15, SubsectiohtBe Patent Act... ».

7 Sur ce point voir notamment P. LANGEternational Trade Mark and Signs Protectjd®.H. Beck, Hart, Nomos,
2010, n° 2098, p. 474.

8 Sur ce point A. KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKHntellectual Property Law in Germanyerlag C.H. Beck,
Lexis/Nexis, 2008 : « Unlike the provisions undetgnt andcopyrightlaw, the Trademark Act provides that even an
exclusive licensee may only bring an action foringement if specific permission to do so has bgramted. »

%9 En ce sens, M. AUFENAGER, G. BARTH, A. FRANKHEhe German Trademark AcBeck 2006, p. 383:
« Licensees may institute a legal action becausénfofhgement only with the consent of the propsrebf the
trademark. »

0 sur ce point, S. ENCHELMAIER, « Proprietary tragtians in intellectual property in England and Gany:
transfer of ownership, licensing and chargingA. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property Law
Can One Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et  disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,17. et références sous note n° 84b@d. p. 18 ; A. KLETT, M.
SONNTAG, S. WILSKE,Intellectual Property Law in Germanyerlag C.H. Beck, Lexis/Nexis, 2008, p. 107 :
« Without prejudice to the provisions of the respaxticense agreemerd licensee may bring an infringement action
only with the consent of the proprietor of the &athrk. »

61 3. ENCHELMAIER, « Proprietary transactions in lmetual property in England and Germany : transfér
ownership, licensing and chargingin,A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One
Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible: suvww.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,
18.
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D.- Au Royaume Uni.

Le cadre juridique spécial britannique des contdgsploitation des marques est consacré par la
Loi sur les Marqué$? du 21 juillet 1994 (ci-aprés TMA) telle quactusthent en viguel?® La
conclusion des contrats d’exploitation se fonde Isuprincipe selon lequel la marque en droit
britannique est aliénalSf¥ et librement commercialisalifé La TMA consacre un type spécial de
contrat d’exploitation, a savoir, le contrat deelice de marquetr@de mark licence (1°) et y

attache un régime particulier (2°).

1°.- La licence de marquetfade mark licencg

116.-La TMA reconnait de maniére implicite la possiléilile conclure des licences de maféue

Plus précisément, les articles 2582 (b) et 2881 TiM#supposent qu’une marque peut faire I'objet

%2 Titre de la loi en anglais : « Trade Marks Act 49Bhapitre 26) ».

83 La version consolidée la loi britannique sur les arques est disponible  sur:
<www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/data.pdf>.ivaussi M. DOWIE-WHYBROW Core Statutes on Intellectual
Property, 3e éd., Palgrave Macmillan, 2011. Pour une trdmluen francais, voir la base des données de 'OMP
<www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=127273>Cette derniere traduction sert de fondement a ly@eaqui suit,
sauf mention contraire.

4 Sur ce point v. D. BRAINBRIDGHntellectual Property &° éd., Pearson, 2012, p. 764 : « Under the prodsidn
the Act, trade marks are easily alienable. »

85 En effet, la marque n’est plus considérée insdpame I'entreprise du titulaire. V. P. TORREMANSolyoak and
Torremans Intellectual Property Lavé® éd., Oxford Unversity Press, 2010, p. 424 : « Alifiio clearly a sensible
provision and one that reflects commercial reality ease by which assignment is permitted clegols far towards
breaking down the traditional link between the marid its proprietor. ». Comp. art. 3283 TMA : « Hamande
indique que la marque est utilisée, par le dépasamtvec son autorisatiopour ces produits ou services ou qu'il a de
bonne foi I'intention de I'utiliser ainsi. » Surtte base, la marque peut faire I'objet d’'une cessidépendamment de
la cession du fonds de commerce de I'entreprisd’axt. 2481 al. 2 TMA.Cf. C. DAVIES, T. CHENG,Intellectual
Property Law in the United Kingdgnwolters Kluwer Law & Business, 2011, n° 204, g7 1se référant a I'ancien
régime établit par I'arr@owden Wire Ltat/. Bowden Brake Co Ltd 914, 31, RPC 385, qui interdisait la cessiomd’u
marque indépendamment de I'entreprise du titulaire.

8% Sur le caractére indirect de la reconnaissancelidesces de marques par la TMA, voir S. ENCHELMRIE
« Proprietary transactions in intellectual properyEngland and Germany : transfer of ownershipersing and
charging »,in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La&®an One Size Fit All,”?Edward
Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible sur : <wwripaf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, p. 18 he Trade Marks
Act 1994 does not expressly allow the proprietogrant licences, but recognizes such a right lijngisthe grant of a
licence as a registrable transaction, s25(2)(byl by making provisions about licences in s28 ffCertes, la
reconnaissance de la possibilité de conclure demdes en droit britannique doit étre vue sousrigme de la
Iégislation européenne et notamment l'art. 8 d®ilective d’harmonisation du droit des marques. densens, T.
APLIN, J. DAVIS, Intellectual Property Law. Text, Cases, and Matisrid® éd., Oxford University Press, 2009, p.
236 : «[A trade mark] may also be licensed (Aei@ of the TMD ; ss. 28-31 of the TMA) ; J. MELLOB.
LLEWELYN, T. MOODY-STUART, D. KEELING, I. BERKLEY Kerly's Law of Trade Marks and Trade Nam&§’
éd., Sweet & Maxwell, 2011, 13.073, p. 427, sereggfeaux regles substantielles introduites au dmmécial britannique
des licences de marques par application de I'arBatle la Directive d’harmonisation. Voir toutef@s MARIE, Etude
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d’'une licence « d'utilisation »li¢ence to usg®’. La loi n'offre pas de définition du contrat de
licence de marque. Il est toutefois généralementiadue la licence est un contrat par lequel une
partie, le licencié, est autorisé a réaliser déssacormalement réservés a l'autre partie du cprira
savoir, le concédant, sans encourir le risque &’gaursuivi en contrefacon par ce deffiferSur
cette base, selon I'approche dominante en drdaromique, la licence de marque n’entraine pas un
transfert de propriété mais, consiste en revancheuree autorisation purement contractuelle
d'utiliser la marqu&®. Ceci dit, la licence de marque se distingue, Encipe, de la cession de

marque, puisque cette derniere entraine le trardgdda marque.

comparative du régime des contrats de propriétéustidelle en droit francais et en droit anglaiése Strasbourg
(CEIPI), 2011, p. 158, pour qui « le contrat detlice de droits de propriété industrielle est urtrabimnommé », pour
dire par la suite (p. 159) que « des lois spéodfijauxquelles il convient de se référer reconnatids®iginalité du
contrat y afférent, afin d'unifier le régime du ¢@i de licence. »

857 Comp. le terme utilisé par la loi grecqueigsia yprionc»).

%8 En ce sens, L. BENTLY, B. SHERMANntellectual Property Law3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 963 :
« A licence enables the licensee to use the treat& far specified goods or services without infiimgg So long as the
use falls within the terms of the licence, the isee is immune from an action by the trade markeown; W.- R.
CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN,Intellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, n° 18-14, p. 723 : « A
licence to use a registered mark does not of itsifer any proprietary interest but amounts targsion to use which
prevents any allegation of infringement. » ; P. RERMANS, Holyoak and Torremans Intellectual Property Lag%
éd., Oxford Unversity Press, 2010, p. 424 : « jApie mark licence is traditionally seen as a rightse the trade mark,
which remains owned by the licensor. » ; N. WILK@F,BURKITT, Trade Mark Licensing?® éd., Sweet & Maxwell,
2005, n° 1-37, p. 18 et n° 10-16, p. 228 et leéretfces y citées : « It is a very well-establishedciple of English law
that a licence does not confer proprietary rights, merely makes lawful what would otherwise bewaill. » ; G.
MARIE, Etude comparative du régime des contrats de prapidustrielle en droit frangais et en droit anglahése
Strasbourg (CEIPI), 2011, p. 160 s., se référalat fvis aux licences de brevet et de marque. Cdanpléfinition
générale donnée par J. PHILLIPBade Mark Law. A practical anatom@xford University Press, 2003, n° 15.09, p.
516 : « A licence of a trade mark is a permissioanted by its proprietor (the licencsor) to anotparty (the
licencsee). »AddeN. WILKOF, « Trademark licensing : the once antufa narrative »in J. De WERRA (sous dir.
de), Research Handbook on Intellectual Property LicegsiBdward Elgar, 2013, p. 196 s. et not. p. 212A «
trademark license is the grant by the owner ohddmark to a third party for the use of the owner&k on specified
goods or services, usually in exchange for the gayrof a royalty. »

Voir toutefois, J. MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-SUART, D. KEELING, |. BERKLEY, Kerly’s Law of
Trade Marks and Trade Namekb éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13-983, p. 430 the[subsection 31(1) TMA] still
seems to leave open the argument that the natutee dhterest enjoyed by an exclusive licensemase that a bare
permission» etibid. n® 10-16, p. 229: « This led some to question hethe rights of an exclusive licensee under s.31
of the 1994 Act could really be regarded as norppetary. »

En jurisprudence, vl'arrét Northern & Shellc/ Conde Nast [1995], R.P.C., 117, cité par J. MELLOR, D.
LLEWELYN, T. MOODY-STUART, D. KEELING, I. BERKLEY Kerly's Law of Trade Marks and Trade Nam&§’
éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13-083, p. 430, @ms de la nature d’une licence exclusive : « Tdtene of a licence
under the 1994 Act was held [...] to be a bare s=ion to use the mark, not conferring on the ksenany proprietary
right. » ; sur le méme arrét, N. WILKOF, D. BURKITTrade Mark Licensing? éd., Sweet & Maxwell, 2005, n° 10-
16, p. 229.

9 voir N. WILKOF, D. BURKITT, Trade Mark Licensing?® éd., Sweet & Maxwell, 2005, n° 10-16, p. 228 t kds
been held that a licensee’s rights under a tradek rieence are purely contractual. » ; W.- R. COBN| D.
LLEWELYN, T. APLIN, Intellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, n° 18-14, p. 723. Ensprudence, V.
par exemple Crittal Windows c./ Stormseal [1991F R., 265. C'est sur cette base qu’un rapprochemét# fait entre
la licence de marque et le contrat de bail, enecs,sL. BENTLY, B. SHERMAN|ntellectual Property Law3e éd.,
Oxford University Press, 2009, p. 963 : « In sonagsit is the intangible property’s equivalent tiease ».
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2°.- Le régime spécial du contrat de licence de maue.

117.-La TMA comprend une série des regles spécialesecnant tant la forme et I'objet du contrat
que les droits et les obligations des parties dontrat de licence de mardi® En vérité, la loi
anglaise fournit seulement certains indicateursenrant le montage des contrats de cession ou de
concessioff’. Les parties ont donc une grande liberté poumié contenu de leur contPat Il

convient d’examiner les régles spéciales de la TddAs appliquent aux contrats de licences.
. Regles de forme.

118.- Selon l'art. 2882 TMA, la licence doit étre coné&tpar un écrit signé par ou au nom du
concédarif®. Cette régle a fait I'objet de différentes intétations. Plus précisément, certains
auteurs ont exclu le caractéad validitatemde I'écrit exigé par la TMA“: ils ont opté pour une

lecture plus souple de la régle de I'art. 2882 Th#don laquelle I'écrit serait exigé seulement pour

« activer » certaines dispositions de la TMA rekdi aux licences, telles que I'enregistrement du

670 Cf. G. MARIE, Etude comparative du régime des contrats de pragrigdustrielle en droit francais et en droit
anglais thése Strasbourg (CEIPI), 2011, p. 159, se néfédala fois aux licences de brevet et de marqué&n
substance, ces textes de lois spécifiques nertalte contrat de licence que du point de vue deé&endue et des
formalités qui 'accompagnent. »

671 Contra D. BRAINBRIDGE, Intellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 764 : « Unlike the 1938 thetre are
detailed provisiondor licensing (exclusive, non-exclusive and swdefices). » ; C. DEMETRIADES (sous dir. de),
Intellectual Property Issues in Commercial Trangats Sweet & Maxwell, 2008, n° 2-05, p. 29 : « The TMA94
containsdetailed provisionselated to licensing of registered trade marks. »

"2 En ce sens, J. MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STUARD. KEELING, |I. BERKLEY, Kerly’s Law of
Trade Marks and Trade Namek5 éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13-094, pp. 432-483 DAVIES, T. CHENG,
Intellectual Property Law in the United Kingdoivolters Kluwer Law & Business, 2011, n° 205, B81 « There are
no provisions in the 1994 Act which relate to wbamponents must be included in a licence, suclbbgations on the
licensee to maintain a particular quality of godsbe sold under the auspices of the registere@ tnaark. The trade
mark proprietors and the licensees are free to #&tek their own interests in relation to the coiseof the licences and
the quality provisions that will adhere to the o$¢he registered mark. » ; H. MCQUEEN, C. WAELOE GRAEME,

A. BROWN, Intellectual Property Law and Poligy?® éd., Oxford University Press, 2011, n° 21.50, $8 9« The
Trade Marks Act 1994 does not contain express piavs concerning licensing of a trade mark by tgketmolder to a
third party. In other words, the trade mark owrggrsubject to competition law, free to licence itherk in any way she
likes. » Comp. L. BENTLY, B. SHERMANIntellectual Property Law3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 963 :
« For the most part, the terms of a voluntary lieeare up to the parties to determine and thusdeilend on the
needs, capacities, and wishes of the parties. »

Notons que I'ancien droit (Trade marks Act 1938htenait des dispositions particuliéres sur le auntéd’'une licence
et, en particulier, I'obligation du licencié de mnir un niveau de qualité des produits ou desicEs marqués
adéquat, afin que la marque ne devienne pas trssap&urr ce point, voir D. BRAINBRIDGHntellectual Property 9°
éd., Pearson, 2012, p. 765 ; J. DAVI&tellectual Property Law4® éd., Oxford University Press, 2012, n° 5.109, p.
254,

673 « Une licence ne produit pas d'effet si elle nlgas constatée par écrit dans un acte signé madent ou en son
nom. »

7 En ce sens, G. MARIEEtude comparative du régime des contrats de prapiiédustrielle en droit francais et en
droit anglais thése Strasbourg (CEIPI), 2011, p. 168.
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contrat ou le droit d’agir du licené&€. Selon cette approche, les licences orales ou niécites
(implied licencesseraient envisageabfé$ Il a été soutenu en revanche par une autre petia
doctrine que l'écrit était nécessaire pour queidanice de marque soit effective, méme si les
licences orales et tacites ne cesseront pas diéteptées par la f8i. D'autres auteurs se sont
limités & répéter le texte de la%Giou a faire référence a I'état de la pratfftiemais sans
s’exprimer clairement sur la question. Enfin, lgleéde l'article 2882 TMA a été considérée
comme un dispositif destiné a inciter les partiesriclure leur contrat par écrit et le faire sigpar

le concédant, afin de jouir des avantages accanaésicences écrité®. En somme, il semble que

la portée de la régle de I'art. 2882 TMA reste iégsé®.

Selon l'article 2582 (b) TMA, le contrat de licenest une transaction a inscrire au Registre des
Marque$§®%. Plus précisément, les dét&ifsdu contrat de licence sont enregistrés par lesopees

indiquées dans larticle 2581 TMX. Comme en matiére de licences des brevets, 'estrement

7> En ce sens, N. WILKOF, D. BURKITTjrade Mark Licensing?® éd., Sweet & Maxwell, 2005, n° 11-04, p. 244:
« It is suggested that alternative (i) is the nqaeasible approach, because it ties the requireofestwritten licence to
those provisions in the Act that are directly addesl under the rubric of licence.»

67 N. WILKOF, D. BURKITT, Trade Mark Licensing2® éd., Sweet & Maxwell, 2005, n° 11-04, p. 244 §.;
PHILLIPS, Trade Mark Law. A practical anatom@xford University Press, 2003, n° 15.11, p. 516 s

7 Voir J. MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STUART, D. KEELING, I. BERKLEY, Kerly’s Law of Trade
Marks and Trade Name45 éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13-089 : « It shobklnoted that any licence must be in
writing and signed by the granter : s.28(2). » BENTLY, B. SHERMAN, Intellectual Property Law3e éd., Oxford
University Press, 2009, p. 963 pour qui I'écrit jesstifié par « the almost proprietary nature dfade mark licence ».
Voir aussi C. MORCOM, A. ROUGHTON, S. MANYNICZ,he modern law of trade mark3e éd., LexisNexis, 2008,
n°® 11.9, p. 298 pour qui la licence doit étre ¢at&e par écrit pour gu’elle soit effective (« trdy formal requirement
is that, in order to be effective, the licence mhsstin writing, signed by the grantor (the licenseet les accords oraux
ou tacites devraient correspondre a des « simplesenitements » du titulaire de la marque a un tiers

78 En ce sens, C. DEMETRIADES (sous dir. dejellectual Property Issues in Commercial Trangas Sweet &
Maxwell, 2008, n° 2-05, p. 29.

679 3. PHILLIPS,Trade Mark Law. A practical anatom@xford University Press, 2003, n° 15.19, p. 5%8n an ideal
world, all trade mark licences would be recordedwiiting so that there could be no doubt as tortheims. It is
however the case that many trade mark licencesrate»

%80 3, MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STUART, D. KEELIXE, I. BERKLEY, Kerly’s Law of Trade Marks
and Trade Namesl5 éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13-02@ p. 429 : « Accordingly, s. 28(2) provides a styon
incentiveto ensure that any licence of a registered traaek iis in written and signed by or on behalf of grantor of
the licence. »

%% voir not. N. WILKOF, D. BURKITT,Trade Mark Licensing?® éd., Sweet & Maxwell, 2005, n° 11-04, p. 244 ; J.
MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STUART, D. KEELING, | BERKLEY, Kerly’s Law of Trade Marks and
Trade Namesl5 éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13-0%§ p. 428 s.

82 « Les transactions ci-aprés sont susceptiblesretistrement : la concession d’'une licence pour m@que
enregistrée ». Voir J. MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOOBSTUART, D. KEELING, I. BERKLEY,Kerly’s Law of
Trade Marks and Trade Name$5 éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 1387, p. 431. Sutecéormalité v. aussi N.
WILKOF, « Trademark licensing : the once and futurarative »,in J. De WERRA, (sous dir. deResearch
Handbook on Intellectual Property Licensjrigdward Elgar, 2013, p. 196 s. et not. p. 205.

%83 v/oir I'article 2581 TMA : « les indications presters relatives & la transaction ... (The prescribedigulars of the
transaction...) ».

684 Article 2581 : « Sur requéte présentée au greffieRegistre par a) une personne qui prétend avodroit sur une
marque enregistrée ou autre titre d’'une telle mauvertu d’'une transaction susceptible d’enresgint ou b) toute
autre personne qui s'affirme affectée par une tedlesaction, les indications prescrites relati@da transaction sont
inscrites dans le registre. »

- 142 -



de la licence de marque n’est pas obligat8irdoutefois, I'absence d’enregistrement de la léeen
de marque entraine plusieurs conséquences négatvede licenci€®. Plus précisément, selon
l'article 2583 (a) TMA, « tant qu’'une requéte d’egistrement des indications prescrites relatives a
une [licence] n’a pas été présentée, la [licensepans effet a I'égard d’une personne qui acquiert
sans avoir connaissance de celle-ci, un droit anigge sur la marque enregistrée ou en vertu de

celle-ci ¥’

. Ensuite, selon I'art. 2583 (b) TMA, I'absence registrement du contrat de licence
prive le licencié de la protection prévue aux &#Hc30 et 31 TMA (dispositions réglant le droit
d'agir des licencié§f® De méme, selon lart. 2584 TMA, ldicencié doit demander
I'enregistrement de la licence dans un délai deeyrie six mof8® & partir de la date de conclusion
du contrat afin d’avoir droit a des dommages-intidu a une reddition de comptes pour une
contrefacon de la marque enregistrée intervenamtsadp date de la transaction et avant que les

indications prescrites relatives a la licence sowmegistré#8’. Par ailleurs, I'enregistrement du

%5 En ce sens, C. DAVIES, T. CHENGntellectual Property Law in the United KingdpWolters Kluwer Law &
Business, 2011, n° 206, p. 189 : « Although regi&n is not mandatory... » ; P. TORREMANSplyoak and
Torremans Intellectual Property Law® éd., Oxford Unversity Press, 2010, p. 425 : « Tioe@ss is voluntary in that it
is up to, for example, an assignee or licenseedl segistration of the transaction in question p:.;]C. MORCOM,
A. ROUGHTON, S. MANYNICZ,The modern law of trade mark3e éd., LexisNexis, 2008, p. 298, note n° 2the [
registration of the licence] while being voluntannay generally be regarded as advisable. » Voitefois, D.
BRAINBRIDGE, Intellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 766 : « The following tmatisns affecting trade
marks must be registered [...] ».

%% pour une approche générale des conséquencesvedgaé 'absence d’enregistrement voir J. PHILLIP&de
Mark Law. A practical anatomyOxford University Press, 2003, n° 15.24, p. 5270 HART, L. FAZZANI, S. CLARK,
Intellectual Property Law5®éd., Palgrave macmillan, 2009, n° 10.8, pp. 120121 DEMETRIADES (sous dir. de),
Intellectual Property Issues in Commercial Trangats Sweet & Maxwell, 2008, n° 2-05, p. 29 ; C. MORCOM
ROUGHTON, S. MANYNICZ,The modern law of trade mark3e éd., LexisNexis, 2008, n° 11.21, p. 304. Rme
approche commune des effets négatifs de I'abseroeegistrement a propos des licences de brewis etarques, voir
G. MARIE, Etude comparative du régime des contrats de propiigdustrielle en droit frangais et en droit anigla
thése Strasbourg (CEIPI), 2011, p. 170.

87 \/oir C. DAVIES, T. CHENG Intellectual Property Law in the United Kingdpiolters Kluwer Law & Business,
2011, n° 206, p. 189. Pour une analyse approfosdiieles conditions et les effets de cette dispmsitvoir not. J.
MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STUART, D. KEELING, | BERKLEY, Kerly’s Law of Trade Marks and
Trade Namesl5 éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13-028 p. 416 s. Pour la relation entre les disposit@6§3(a) et
2883 TMA voir J. MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STURT, D. KEELING, I. BERKLEY,Kerly’s Law of
Trade Marks and Trade NamekS’ éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13-085, p. 431 Sq 25 has the effect that s.28
will only bite when an application for registratiom the licence has been made (or when the suackasdknowledge
of the licence). »

68 Article 2583(b) : « Tant qu’une requéte d’enregistent des indications prescrites relatives a waesaction
susceptible d'enregistrement n'a pas été présemb@epersonne qui se prétend étre titulaire d’icemte en vertu de la
transaction ne bénéfice pas de la protection déda 30 ou 31 (droits et moyens de recours dudite d’une licence
en cas de contrefagon) ». Sur ce point voir C. Y T. CHENG |ntellectual Property Law in the United Kingdpm
Wolters Kluwer Law & Business, 2011, n° 206, p. 182 MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STUART, D.
KEELING, I. BERKLEY, Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Nam#&§’éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13.028,
p. 417.

%9 sauf si le tribunal est convaincu qu'il n'étaitsppossible dans la pratique de présenter une redjeéte avant
I'expiration de ce délai et qu'une requéte a éésentée des que possible par la suite : articlé(BbFMA.

69 Article 2584 TMA: « Lorsqu'une personne devient.][ titulaire d’'une licence ayant pour objet une mar
enregistrée en vertu d'une transaction suscepdieleregistrement [...] elle n'a pas droit a des domesaintéréts ou a
une reddition de comptes pour une contrefagon deaeue enregistrée intervenant aprés la date ttaraaction et
avant que les indications prescrites relatives téalasaction soient enregistrées. » Sur cet avardad’existence d’'un
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contrat de licence de marque rend évidgni@a faciela validité de la transaction et de la titularité
lors des processus judiciaif® C’est pourquoi, en réalité, toute licence (comtuete autre
transaction enregistrable) devrait &tre enregitrée

......

. La divisibilité du droit transmis : licence total@eneral licence) ou patrtielle.

119.-Selon I'art 2881 TMA, une licence peut étre totéleu partiell&. Une lecture a contrario de
l'article art. 2881 (a) et (b) TMA permet de conegwju’'une licence totale (& caractere général)
correspond a une licence conférant au licenciérdét d'utiliser la marque pour la totalité des
produits ou des services pour lesquels la marquenesgistrée et pour toutes les manieres d’'usage
de la marque et les lieux d'utilisation envisagedBf. Par contre, une licence limitée confére au
licencié le droit d'utiliser la marque pour une Eades produits ou des services pour lesquels la

marque est enregistrée, et/ou d’'une maniere ph#tieuet/ou dans une partie du territoire

enregistrement du contrat de licence de marque J0iIMELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STUART, D.
KEELING, I. BERKLEY, Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Nam&$§’éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13.030-
13-031, pp. 417-418Cf. l'art. 68 PA. Sur ce lien voir J. MELLOR, D. LLEWHIN, T. MOODY-STUART, D.
KEELING, I. BERKLEY, Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Nam&§’ éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13.032,
p. 418 : « Section 25(4) is very similar in itsusture and expression to s. 68 of the Patents A¢¥ land it is
suggested that authorities in relation to that {@on will be relevant to the application of s. 2p(»

91 Article 72 TMA : « Dans toutes les procédures iglies concernant une marque enregistrée I'eriregient d’une
personne comme propriétaire d’'une marque constitueommencement de preuve de la validité de I'éstregnent
original et de toutes les cessions ou autres trasgons ultérieures de cette marque. » En ce Sei&NCHELMAIER,

« Proprietary transactions in intellectual properyEngland and Germany : transfer of ownershipersing and
charging »,in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One Size Fit All,”?Edward
Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible sur : <wwripaf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, p. 16.-W. CORNISH,
D. LLEWELYN, Intellectual property 6° éd., Sweet & Maxwell, 2007, p. 685, note n° 99 ;- \R. CORNISH, D.
LLEWELYN, T. APLIN, Intellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, p. 722, note n° 1@2Registration of
an assignment, as of a licence, creates a presumgftivalidity of the transaction ». La régle ddéence ne s’applique
pas dans I'hypothése d'une transmission contrdetdel la marque. Ainsi, la marque ne pourra pas a@tguiséoona
fide par un cédant enregistré masn domingen ce sens S. ENCHELMAIER, « Proprietary trarieastin intellectual
property in England and Germany : transfer of owhigr, licensing and charging i A. KUR, V. MIZARAS, The
Structure of Intellectual Property La®@an One Size Fit All?Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible:sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>1p6.

92 p. TORREMANSHolyoak and Torremans Intellectual Property L&téd., Oxford Unversity Press, 2010, p. 425 :
« [I]n reality, all affected transactions are likéb be formally registered. » Comp. C. MORCOM,ROUGHTON, S.
MANYNICZ, The modern law of trade mark3e éd., LexisNexis, 2008, p. 298, note n° 2the [egistration of the
licence] while being voluntary, may generally bgasled as advisable. »

89 | a loi utilise le terme « générale ».

94 Art. 2881 TMA : « Une licence autorisant I'usageir®e marque enregistrée peut avoir un caractérérgéou
limité. » Sur l'acceptation du caractére Iégal @¢tec distinction, voir J. MELLOR, D. LLEWELYN, T. RODY-
STUART, D. KEELING, I. BERKLEY,Kerly's Law of Trade Marks and Trade Namé&s§’ éd., Sweet & Maxwell,
2011, n° 13-080, p. 430.

9% En ce sens, S. ENCHELMAIER, « Proprietary trarisast in intellectual property in England and Gergan
transfer of ownership, licensing and chargingA. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property Law
Can One Size Fit  Al,? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et  disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>18.; W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLINIntellectual
property, 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, p. 723, qui fait unrglilisme avec la cession limitée. Comp. C. DAVJES
CHENG, Intellectual Property Law in the United Kingdpiolters Kluwer Law & Business, 2011, n° 205, g81

« A general licence would be a licence which li@shthe right to use the registered trade mark imeotion with all
the goods or services for which it was registeasd, which covered the whole of the territory. »
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britannique (art. 2881 (a) et (b) TMRS. Notons que des limitations temporelles sont égafe
envisageables, méme si la loi ne les mentionne ggwsessément, car il est accepté que

I'’énumération de I'article 2881 TMA n’est qu'indibee®”.

. Licence exclusive et non exclusive (simple).

120.- L'article 29 TMA reconnait implicitement la distition entre les licences exclusives et non
exclusive8®. Selon la définition légale de I'art. 2981 TMA, auficence exclusive est la licence
(totale ou partiell®?) autorisant son titulaire, & I'exclusion de toaigtre personne, y compris le
donneur de la licence, a utiliser une marque estiég de la maniere autorisée par les termes de la

licenc€®®. Notons que la TMA prévoit un traitement plus feale pour le licencié exclusit.

89 Art. 2881 a et b : « Une licence limitée peutpenrticulier, porter, a) sur une partie et non laltté des produits ou
des services pour lesquels la marque est enregistrd) sur 'usage de la marque d’'une maniéracpéiéire ou dans
un lieu déterminé. » Voir sur ce point par exenpleDEMETRIADES (sous dir. de)ntellectual Property Issues in
Commercial TransactionsSSweet & Maxwell, 2008, n° 2-05, p. 29 ; H. McQUEEC. WAELDE, L. GRAEME, A.
BROWN, Intellectual Property Law and Poli¢y® éd., Oxford University Press, 2011, n° 21.8, 1.93

97 voir le texte de l'article 28 TMA: «In particula. » Voir en ce sens, C. MORCOM, A. ROUGHTON, S.
MANYNICZ, The modern law of trade mark3e éd., LexisNexis, 2008, n° 11.9, p.298, notel n°« These words
appear to be intended to have the same meanirg dsitin term ‘inter alia’, thus indicating thathet kinds of limited
licence are possible. » ; S. ENCHELMAIER, « Proanig transactions in intellectual property in Emglaand
Germany : transfer of ownership, licensing and gimagr », in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual
Property LawCan One Size Fit All,? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,3d.; L. BENTLY, B. SHERMAN,Intellectual Property Law3e
éd., Oxford University Press, 2009, p. 963.

%% Sur cette distinction v. J. MELLOR, D. LLEWELYN, MOODY-STUART, D. KEELING, |. BERKLEY Kerly’s
Law of Trade Marks and Trade Namé&§ éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13-080, p. 430. listidction entre licence
exclusive et non exclusive est similaire a cellabb¢ en matiere de brevets, en ce sens, S. ENCHHEER,
« Proprietary transactions in intellectual propertyEngland and Germany : transfer of ownershipersing and
charging »,in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La&®an One Size Fit All,”?Edward
Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible sur : <wwwipaf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, p. 18.

8993, MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STUART, D. KEELIXE, I. BERKLEY, Kerly's Law of Trade Marks
and Trade Namesl5 éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13-081, p. 430 :ect®n 29(1) also makes it clear that an
exclusive licence may be partial in just the sanaamer(s) as a non-exclusive licence. » Dans I'hygse de plusieurs
licences exclusives partielles, les licenciés daivéciproquement respecter I'exclusivité de leonaurrent. Sur ce
point voir G. MARIE,Etude comparative du régime des contrats de propiédustrielle en droit francais et en droit
anglais thése Strasbhourg (CEIPI), 2011, p. 172.

"0 Art. 2981 TMA : « Dans la présente loi, I'expressi« licence exclusive » s'entend d’une licencenégéle ou
limitée) autorisant son titulaire, a I'exclusion weite autre personne, y compris le donneur diedade, a utiliser une
marque enregistrée de la maniére autorisée pterlaes de la licence. » Sur ce point, voir a tickcatif N. WILKOF,
D. BURKITT, Trade Mark Licensing?® éd., Sweet & Maxwell, 2005, n° 10-24, p. 232MELLOR, D. LLEWELYN,
T. MOODY-STUART, D. KEELING, I. BERKLEY Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Nam&§’ éd., Sweet &
Maxwell, 2011, n° 13-081, p. 430 ; J. PHILLIPB;ade Mark Law. A practical anatompxford University Press,
2003, n° 15.27, p. 521. Voir toutefois G. MARIEtude comparative du régime des contrats de prépirgdustrielle
en droit francais et en droit anglaithése Strasbourg (CEIPI), 2011, p. 172.

Selon le deuxiéme alinéa de l'article 2981 TMAgs Expressions « titulaire de la licence exclusie¢ titulaire d’'une
licence exclusive » doivent étre interprétées deiéna correspondante. »

"1 voir par exemplénfra n° 123 sur I'art. 2982 (effetrga omnesle la licence exclusive) et 3087 et 3181 &ldoit
d’agir du licencié exclusif) et notamment 318111 peut étre prévu dans le cadre d’'une licence wsteé que le
titulaire de la licence a les mémes droits et peétendre aux mémes réparations, dans la mesureeppar les termes
de la licence, quant aux questions survenant darésncession de la licence seulement si dieé@ce avait été une
cession».

C’est notamment a cause de ce traitement privilgégela nature purement contractuelle du droitickntié exclusif a
été contestée par plusieurs auteurs. Voir sur gestion not. N. WILKOF, D. BURKITTTrade Mark Licensing?
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En revanche, la licence non exclusive n’est pamigépar la TMA. Par une lecture a contrario de
l'article 29 TMA il est possible d’affirmer qu’uni&ence non exclusive est la licence conférant au
licencié le droit d'utiliser la marque concurremrhernec d’autres licenciés et/ou le titulaire de la
marque. De maniere inverse, le concédant d’'un@d&eron exclusive peut aussi bien octroyer
d’autres licences en des termes identiques a @suytersonné¥ qu'exploiter la marque lui-
mémé®

Ajoutons que comme en matiere de licences de hrevetdté du binbme légal des licences
exclusives et non exclusives, les parties peuvetgrgoour un type intermédiaire de licence, a
savoir la sole licend®® La description faite plus haut & propos des shtesces des brevets

d’invention vautmutatis mutandis
. Le transfert du contrat de licence de marque.

121.-La TMA évoque la possibilité de transfert du contta licence. Selon I'article 2582 a) TMA
le transfert d’une licence est une transactiongisirablé®®. Toutefois, il n’y a pas de disposition
expresse au sein de la TMA qui traite des modatiggse transfeft® Selon une approche, la
question du transfert d’'ufiEence exclusiveourrait étre résolue par application de I'artigli§1

TMA, qui prévoit I'assimilation du licencié excldishu cessionnaire. D’aprés cette approche, et

éd., Sweet & Maxwell, 2005, n° 10-17, p. 229, sbumsitulé « Is the situation different under semti 31 ? ». Sur
I'ensemble de la question de la difficulté de Istidiction entre cession et licence exclusivimfra n°® 179.

%2 En ce sens, J. PHILLIPSrade Mark Law. A practical anatom@xford University Press, 2003, n° 15.30, p. 521 :
« A non-exclusive licence permits any number oériigees to use the trade mark on the footing that tiey are
permitted to do may also be permitted to others. »

3 En ce sens, C. DAVIES, T. CHENGntellectual Property Law in the United KingdpWolters Kluwer Law &
Business, 2011, n° 205, p. 188 : « A non-excluicence, however, would not limit the licence oéthights to one
licensee, in other words the same rights couldidensed to any number of licensees. Nor would aexmusive
licence prevent the owner of the registered tradekrfrom exercising the rights that had been lieehs

%4 En ce sens, C. DAVIES, T. CHEN@tellectual Property Law in the United Kingdpiwolters Kluwer Law &
Business, 2011, n° 205, p. 188 : « A licence magXm®usive, non-exclusive or sole. [...] A sole licenby contrast
with an exclusive licence, would allow the licensaraddition to the licensee, to exploit the régyied trade mark. » Le
termesole licenceest traduit en francais comme licence exclusiveeda. Voir G. MARIE,Etude comparative du
régime des contrats de propriété industrielle enitdfrancais et en droit anglaighése Strasbourg (CEIPI), 2011, p.
172.

Parfois les parties utilisent la formuele and exclusive licenc8ur ce point, voir J. MELLOR, D. LLEWELYN, T.
MOODY-STUART, D. KEELING, |. BERKLEY,Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Naméd§’ éd., Sweet &
Maxwell, 2011, p. 430, note n° 76 : « A ‘sole anglasive’ licence is a licence by which the licerare appoints an
exclusive licensee but itself reserves the righides : in view of the definition of ‘exclusivedicce’ in s. 29(1) such a
licence must be treated as a non-exclusive licericeritique a cette formule, J. PHILLIPSrade Mark Law. A
practical anatomyOxford University Press, 2003, n° 15.29, p. 5Z1Such usage should be avoided, because the term
‘ sole licence’ is more properly used in contrastaih exclusive licence and permétsingle licensean addition to the
trade mark proprietor, to use the trade mark. »

% En ce sens, D. BRAINBRIDGHntellectual Property 9° éd., Pearson, 2012, p. 766. De méme, le trandéeta
licence est régie par l'article 136 LPA.

"% voir en ce sens, S. ENCHELMAIER, « Proprietanngactions in intellectual property in England areri@any :
transfer of ownership, licensing and chargingnA. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property Law
Can One Size Fit  Al,? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et  disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, J8 : « The Act contains no provisions on the assigent of
licences. »
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dans la mesure ou les parties auraient prévu pi@etiune « clause d’assimilation » dans le contrat
le contrat de licence exclusive confererait aunigi@ tous les droits du concédant, y compris, le
droit de céder, le droit de limiter ou de permetetransfert de la licen¥. Selon une autre
approche, la question du transfert des licencesade®tre régie par application (analogique) de
l'article 2884 TMA, qui traite la question d'octroies sous-licencE8. D’aprés cette approche, la
transferabilité du contrat de licence serait engipie possible « lorsque les termes de la liceace |

prévoient ».
. Concession des sous-licené®s

122.-La TMA reconnait expressément la possibilité decédier des sous-licené&Set prévoit une
regle spéciale a propos de la concession de all€dus précisément, selon I'article 2884 TMA
« lorsque les termes de la licence le prévoierd,amus-licence peut étre concédée par le tituli@re

la licence $'.
. L’effet erga omnes des contrats.

123.-Selon la disposition de portée générale de I'&832a)*? la question de I'opposabilité des

contrats d’exploitation des marques (cessionscenties) dépend, en principe, de I'enregistrement

°7En ce sens S. ENCHELMAIER, « Proprietary transaxtiin intellectual property in England and Germatmgnsfer
of ownership, licensing and chargingmwA. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One
Size Fit All 7 Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible: suvww.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,
18 : « The same would follow from s31 accordingvtich the licence « may » provide that the licensiea| have all
the rights of the assignor, including the rightisign the respective interest in the trade mark. »

"% 5. ENCHELMAIER, « Proprietary transactions in lietual property in England and Germany : transfér
ownership, licensing and chargingin,A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One
Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible: suvww.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,
18: « This must apply in equal measure to an assgh of the licence : here, too, the proprietor nngsallowed to
retain the right to assess for himself the suitigbdf anyone who is to use the markCf. S. ENCHELMAIER,
« Proprietary transactions in intellectual properyEngland and Germany : transfer of ownershipersing and
charging »,in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La&®an One Size Fit All,?Edward
Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible sur : <wwnipatf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, p. 35 faii référence a
la réglementation de la question du transfert chirab de licence en matiére de brevets d'invent®ur. cette derniére
Voir supran® 88.

"9 Comp. J. PHILLIPSTrade Mark Law. A practical anatom@xford University Press, 2003, n° 15.34, p. 5238yr
qui les sous-licences sont une catégorie de licea@®té des licences exclusives, non exclusivesieticences

"0 En ce sens, D. BRAINBRIDGHntellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 764 : « Sub-licences amgnised
as possible [...] »Cf. art. 2884 TMA : « dans la présente loi, les termdicence » et «titulaire d'une licence »
s’entendent aussi comme désignant une licence daiterou le titulaire d'une licence secondaire ».

"1 Art. 2884 TMA : « Lorsque les termes de la licefeg@révoient, une licence secondaire peut étreémée par le
titulaire de la licence, et, dans la présente lks, termes « licence » et « titulaire d’'une licenc€entendent aussi
comme désignant une licence secondaire ou le itiéuld’'une licence secondaire.» En ce sens, voir S.
ENCHELMAIER, « Proprietary transactions in intelieal property in England and Germany : transfeowhership,
licensing and charging in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One Size Fit All,?
Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible sawww.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,18 : « [The
TMA] allow the licensee to grant sub-licences (Qnihere the licence agreement so provides, s28(4). BENTLY,
B. SHERMAN, Intellectual Property Law3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 963 m3 28.

23, MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STUART, D. KEELINE, I. BERKLEY, Kerly's Law of Trade Marks
and Trade Named4 5 éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13-023, p. 416 :e¢t®n 25(3)(a) of the 1994 Act is a general
provision relating to all registrable transactigng ».
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de 'acte au Registre des marqgifésLa solution issue de I'application du régime gopabilité

général™® est similaire & celle donnée en matiére de brevemnalyse vaut donamutatis

mutandig®®.

La TMA offre deux dispositions spéciales concerdamjuestion de I'opposabilité des contrats de
licences. D'une part, selon larticle 2883 TMA, au$ disposition contraire aux termes de la
licence, celle-ci a force obligatoire & I'égard m'ayant cause du concédafit®® Cette disposition
établit le principe dopposabilité du contrat deelce face aux successeurs du concédant.
Toutefois, cette disposition ne déploie ses eftpie si la licence est inscrite au Registre des
marques, selon larticle 2583 D’autre part, selon larticle 2982 TMA, et saufsgbsition
contraire convenue par les parfiés « le titulaire d’une licence exclusive a les ménueoits a
'égard d’'un ayant cause lié par la licence quég#ird du donneur de la licence. » L'opportunité de
cette disposition a été vivement critiquée, surtotgque son apport n'est pas identifiable, compte
tenu de I'existence de la disposition de I'arti2883, précédemment préseritée

. Droit d’agir du licencié.
124.- La TMA contient certaines dispositions spécifiquas la question du droit d’agir en
contrefacon du licencié (exclusif ou simple). Leitdd’agir du licencié est régi de maniére générale

par I'article 30 TMA?®. Plus précisément, selon I'article 30§82 TMA, <itelaire d’une licence est

habilité, sauf disposition contraireans le cadre de sa licence ou de toute licencesdm droit est

"3 Voir supran® 88.

"4 Voir art. 2582 (a) et (b) en combinaison avect/'@583(a) TMA : « Tant qu’une requéte en enregigent des
indications précitées relatives a une transactimteptible d’enregistrement n'a pas été présentéeteansaction est
sans effet a I'égard d’une personne qui acquiertinait antagonique sur la marque enregistrée oveetn de celle-ci
sans le savoir »

"> voir supran® 90.

3. MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STUART, D. KEELIXE, I. BERKLEY, Kerly’s Law of Trade Marks
and Trade Namesl5 éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13-085, p. 431 t islnecessary that there should be such a
provision, because there is of course usually natprof contract between the grantee of the liand the grantor’s
SuCCessor. ».

" En ce sens, voir J. MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODSTUART, D. KEELING, |. BERKLEY Kerly’s Law of
Trade Marks and Trade Names5 éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13-084), p. 430 s. « Binding on successors
(subject to s. 25). »

"8 En ce sens, D. BRAINBRIDGHntellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 764 : « Unless otherwiseiged
for, a licence is binding on the grantor’s successditle. »

"9 sur ce point v. not. J. MELLOR, D. LLEWELYN, T. MODY-STUART, D. KEELING, |. BERKLEY,Kerly’s
Law of Trade Marks and Trade Namd® éd., Sweet & Maxwell, 2011, 13-086, p. 431. Comp.MORCOM, A.
ROUGHTON, S. MANYNICZ,The modern law of trade mark3e éd., LexisNexis, 2008, n° 11.10, p. 299, ppuir
« This would seem to follow from s. 28(3), whetliee licence is exclusive or non-exclusive, but gievision is
perhaps included to make it clear that the licemreains exclusive, after assignment of the regstérade mark, as
against the new proprietor. »

"2 En ce sens, J. MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STUARD. KEELING, |I. BERKLEY, Kerly’s Law of
Trade Marks and Trade Namek5’ éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13-090, p. 432 MDRCOM, A. ROUGHTON,
S. MANYNICZ, The modern law of trade mark3e éd., LexisNexis, 2008, n° 11.13, p. 301.aussi la terminologie
utilisée par la loi : « le présent article déplsés effets en ce qui concerne les droits du tieuidune licence en cas de
contrefacon d’'une marque enregistrée. »
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dérivé, a demander au propriétaire de la marquegesirée d’engager une procédure pour
contrefagon en ce qui concerne toute question quieaincidence sur ses droits. » Ensuite, selon
I'article 3083 TMA, « si le propriétaire [de la nogre] a) refuse d’engager une procédure ou b)
n‘engage pas de procédure dans les deux mois sudivdate a laquelle cela lui a été demande, le
titulaire de la licence peut engager la procédeme son nomcomme s’il était lui-méme le
propriétaire. » Toutefois, lorsque le licencié engage une pro@e@ur contrefacon en son nom, le
titulaire de la marque doit, sauf autorisation diounal, étre appelé en qualité de codemandeur ou
en tant que défendeur (art. 3084 TMA) En somme, l'article 30 confére donc par défaut au
licencié le droit de demander au concédant d’'agicantrefacon et d’agiex jure propriolorsque
certaines conditions sont remplies. La disposi#anjuestion, bien que suppléfit’e constitue un
outil efficace pour la protection des intéréts liesnciés et s’appliqueutatis mutandigux sous-

licences®

La TMA traite de la question du droit d’agir duditié exclusif de maniére spéciale. Selon l'article
3181 al.  TMA, « il peut étre prévu dans le cadre d’'unerime exclusive que le titulaire de la
licence aura les mémes droits et pourra prétenakeng&mes réparations, dans la mesure prévue
aux termes de la licence, en ce qui concerne lestipms survenant apres la concession de la
licence que si cette licence avait été une cessi@nsuite, selon le deuxiéme alinéa de l'article
3181TMA, «lorsque ou dans la mesure ou il existe telle disposition, le titulaire d’'une licence
est recevable, sous réserve des dispositions teelece et des dispositions ci-aprées du présent
article, & engager [en son n6fh une procédure pour contrefacon, contre touteopers autre que

le propriétaire ¥°. Sur cette base, le contrat de licence excluseu prévoir que le licencié aura le

2! « Lorsqu’une procédure est engagée pour contnefpgole titulaire d’une licence en vertu du préseticle, celui-
ci n'est pas recevable, sauf autorisation du t@bué poursuivre I'action a moins que le proprigtaie soit appelé en
cause en qualité de codemandeur ou en tant quadggfe » Sur ce point voir C. DAVIES, T. CHEN®Gellectual
Property Law in the United KingdgmWolters Kluwer Law & Business, 2011, n° 205, pp88-189; D.
BRAINBRIDGE, Intellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 765.

22 « unless his licence provides otherwise... », @823TMA. Dans le meme sens, J. MELLOR, D. LLEWELYN,
MOODY-STUART, D. KEELING, |. BERKLEY,Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Naméd§’ éd., Sweet &
Maxwell, 2011, n°® 13-091, p. 432 : « In contrasthns. 31(1), the rights given under s. 30 ads®matically unless
the licence agreement(s) through which the licedsgves his rights excludes them. » ; G. MARHHJde comparative
du régime des contrats de propriété industrielledenit francgais et en droit anglaishése Strasbourg (CEIPI), 2011, p.
161 : « [l]e contrat de licence ne doit pas luémdire une telle action ».

"2 En ce sens, C. DAVIES, T. CHEN@tellectual Property Law in the United Kingdpiwolters Kluwer Law &
Business, 2011, n° 205, p. 188.

24 3. ENCHELMAIER, « Proprietary transactions in Ifgetual property in England and Germany : transér
ownership, licensing and chargingin,A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La&®an One
Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible: suvww.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,
19.

"2 En ce sens, voir par exemple C. DAVIES, T. CHENi@ellectual Property Law in the United Kingdpiolters
Kluwer Law & Business, 2011, n° 205, p. 189. Cor8p. ENCHELMAIER, « Proprietary transactions in ifgetual
property in England and Germany : transfer of owhigr, licensing and charging i A. KUR, V. MIZARAS, The
Structure of Intellectual Property La®@an One Size Fit All?Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible:sur
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droit d’agir en contrefacon en son propre nom, sar@r a persuader le titulaire de la marque
d’engager une procédure, selon larticle 3082 ou sans devoir obtenir préalablement son
consentemefit’. Certes, contrairement aux mesures prévues pécléa30, en I'absence de clause
expresse dans le contrat, le licencié exclusifraaas le droit d’agir en contrefad6h La relation
entre les articles 30 et 31 est déterminée paartases 3081 al. 2'?°et 30§87 TMA®®, malgré leur
contenu apparemment contradict6ite

Notons que les droits d’agir du titulaire et duehcié exclusif sont antagoniques (art. 3182

TMA) "®2 C’est pourquoi le licencié exclusif, sauf autatisn du tribunal, n’est pas recevable a

<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>18, pour qui « the licensee’s powers are limitedhat he cannot
go after infringements of the licensee’s rightsthg proprietor himself and, by implication, by thosho act by
authority of the proprietor. » dbid eod loc. « [A]n action by the licensee against the licensould be an action
against himself. Such an action is inadmissible. »

203, MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STUART, D. KEELING, I. BERKLEY, Kerly’s Law of Trade Marks
and Trade Namesl5 éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13-089, p. 432 ;BENTLY, B. SHERMAN, Intellectual
Property Law 3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 964.

27y, A. KUR, «Harmonization of the Trademark Laws Europe-An overview »|IC, 1997, p. 1 s., not p. 13:
« According to the UK and Irish laws, an exclusivensee may have conferred on him by contracs#me rights as
an assignee, which includes the possibility to freinfringement without needing the consent of thedemark
owner. »

" En ce sens, J. MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STUARD. KEELING, |I. BERKLEY, Kerly’s Law of
Trade Marks and Trade Name$5 éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13-089, p. 432 : ewdver, it is no way
compulsory for an exclusive license to be giverhsacight, as is clear from the permissive words.o81(1), and
indeed it is fairly clear from the wording of thecsion that if the agreement granting the liceresilent, then the
exclusive licensee will not have his own right atian. » ; C. MORCOM, A. ROUGHTON, S. MANYNICZThe
modern law of trade mark8e éd., LexisNexis, 2008, n° 11.12, p. 300 : e TMA 1994 creates greater possibility for
exclusive licensees to take their own action tagurtheir interests in the licensed trade marks the extent of their
right sis dependent upon the terms of their licenee

3 « Les dispositions du présent article ne son@pgdicables lorsque, dans la mesure ou, en vertiadiele 31.1) ci-
dessous (le titulaire d’une licence exclusive angsnes droits et moyens de recours qu’'un cessi@)n# titulaire
d’'une licence a le droit d’engager une procédurscennom. »

30 « Les dispositions du présent article s’appliquetiégard du titulaire d’une licence exclusiveai, dans la mesure
ou celui-ci jouit, en vertu de l'article 31.1), ddmoits et des moyens de recours d’'un cessionicainegme s'il était
propriétaire de la marque enregistrée. »

31 Sur ce point voir D. BRAINBRIDGHntellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 765.

32 « Tous ces droits et prétentions d'un titulairerd licence exclusive s'exercent concurremment a&x du
propriétaire de la marque enregistrée ; en outretet mention du propriétaire d’'une marque enreggstians les
dispositions de la présente loi relative a uneredaton doit étre interprétée de maniéere corresmuted » Sur ce point,
v. S. ENCHELMAIER, « Proprietary transactions irteltectual property in England and Germany : trangif
ownership, licensing and chargingin,A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One
Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible: suvww.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,
19;J. MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STUART, D. KELING, I. BERKLEY, Kerly’s Law of Trade Marks
and Trade Named 5 éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13-089, p. 432 ; W.-CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN,
Intellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, p. 723 : «[Cloncuthgrwith the rights of the registered
proprietor, an exclusive licensee is given rightd amedies as though he were the assignee ».gBierda loi (art.
3181 TMA) reconnaisse au licencié exclusif les m&mmits & agir en contrefagon comme si la liceéizdt une
cession, dans I'’hypothése d’une cession, les diaitsédant et du cessionnaire ne sont pas en gencercar le cédant
n'a plus de droits sur la marque cédée. En cewssmn€. DAVIES, T. CHENG ntellectual Property Law in the United
Kingdom Wolters Kluwer Law & Business, 2011, n° 205, B91 « This is in contrast with an assignment whbee
assignor would have no further rights once thegassent was complete. » ; S. ENCHELMAIER, « Propaigt
transactions in intellectual property in England @&ermany : transfer of ownership, licensing andrgimg »,in A.
KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One Size Fit All,”Edward Elgar, 2011, p. 226-
268 et disponible sur: <www.atrip.tf.vu.lt/docsfléa Enchelmaier.pdf>, p. 19 : « Regardless of ibats of the
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poursuivre I'action a moins que le titulaire dentarque ne soit appelé en qualité de codemandeur
ou en tant que défendeunste versaart. 3184 TMAJ*3. De méme, le licencié ne peut pas utiliser
son droit d’agir contre le concédant (art. 31§ PHIMA) ",

Comme il a été déja signafd d’aprés l'article 2583 (b) TMA, l'effectivité ddroit d’agir du
licencié dépend de I'enregistrement du contraticente. De méme, le dispositif 1égal relatif a la
possibilité pour les licenciés d’agir en contrefa@st largement supplétif. En pratique, le plus

souvent, le contrat de licence contiendra des efatalatives au droit d’agir du licentié

licensee, the licensor may therefore continue ter@sge his rights as before. » Par ailleurs, lesicesaire peut en
principe agir contre le cédant. En ce sens, N. WOBK D. BURKITT, Trade Mark Licensing2® éd., Sweet &
Maxwell, 2005, n° 10-17, p. 229 : « It is true tlaat exclusive licensee cannot be in the same pogits an assignee,
since the exclusive licensee cannot sue the propriier infringement and since his rights run comently with those
of the proprietor. »

33 « Lorsqu’une procédure pour contrefacon d’une marenregistrée engagée par le propriétaire otulaite d’une
licence exclusive a trait en tout ou en partie & aantrefacon a I'égard de laquelle ils ont cormmment le droit
d’exercer une action en justice, le propriétaire smion le cas, le titulaire de la licence exclasivest pas recevable,
sauf autorisation du tribunal, a poursuivre 'agti@ moins que l'autre partie ne soit appelée esean qualité de
codemandeur ou en tant que défendeur. » Sur cé ymmD. BRAINBRIDGE, Intellectual Property &° éd., Pearson,
2012, p. 765 : « Under s31(4), if either the prefni or the exclusive licensee brings an infringeheetion, he must
join the other except by leave of the court [...]&.;DAVIES, T. CHENG,Intellectual Property Law in the United
Kingdom Wolters Kluwer Law & Business, 2011, n° 205, 91

34 \oir aussi G. MARIE Etude comparative du régime des contrats de praiidustrielle en droit francais et en
droit anglais thése Strasbourg (CEIPI), 2011, p. 161.

35 Voir supran® 118

3% En ce sens, S. ENCHELMAIER, « Proprietary trarisast in intellectual property in England and Gergan
transfer of ownership, licensing and chargingnA. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property Law
Can One Size Fit Al,? Edward Elgar, 2011, pp. 226-268 et  disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, 2 : « The Act leaves this to the parties to detee » ; D.
BRAINBRIDGE, Intellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 765 : « The trade marksaatemplates exclusive
licensees and non-exclusive licenses commencirg) fggceedings against infringers, although thatraf a licensee
to do this can be affected by the terms of thenbeeagreement. » Comp. I'utilisation a maintes dt@s formules « sauf
disposition contraire », « sous réserve des diposide la licence » au sein des articles 30 epad exemple 3082,
3181, 3188 TMA.

3"En ce sens, D. BRAINBRIDGHntellectual Property9® éd., Pearson, 2012, p. 765.
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Conclusion de la Section 2.

125.-L’analyse précédente pourrait étre synthétisée al@ére suivante :

En ce qui concerne le droit des contrats d’exgioiades brevets d’invention :

le droit grec consacre la « licence d’exploitatdebrevet » qui peut étre exclusive ou non
exclusive. La réglementation qui accompagne cedtégorie contractuelle consiste d’'une
regle de forme (exigence d’écat validitaten) ainsi que des regles qui s’appliquent par

défaut et qui régissent la question du transfefadieence et du droit d’agir du licencié.

le droit francgais consacre la « licence d’explotaide brevet » qui, selon les dispositions de
la loi, peut étre exclusive ou non exclusive et plate ou partielle. La catégorie
contractuelle en question est accompagnée dessrédgleorme (exigence d'un écad
validitatemet inscription au Registre national des brevetsg disposition qui établit I'effet
erga omnegdu droit du licencié ainsi qu’'une régle qui rég#r défaut le droit d’agir du
licencié.

le droit allemand consacre la « licence de brewtipselon les dispositions de la loi, peut
étre exclusive ou non exclusive et complete ouigikrt La loi accompagne cette catégorie

contractuelle d’'une regle qui attribut au droitlidencié un effeerga omnes

le droit britannique consacre la « licence d’exgaliton » qui, selon les dispositions de la loi,
peut étre exclusive ou non exclusive et complétpantielle. La réglementation spécifique
de ce contrat comprend une regle de forme (enregisnt au Registre des brevets) ainsi
gue des dispositions afférentes a la question ahsfert de la licence, a la concession de

sous-licences, a I'effetrga omneslu droit du licencié ainsi qu’au droit d’agir deaernier.

En ce qui concerne le droit des contrats d’exgiomades marques :

le droit grec consacre la « licence d’utilisatianrdarque » qui, selon les dispositions de la
loi, peut étre exclusive ou non exclusive et conaptiu partielle. La catégorie contractuelle
en gquestion est accompagnée des regles de forngerfeg d'un écrit et notification au

Registre des marques) ainsi que des dispositionggissent par défaut la concession de

sous-licences par le licencié et le droit d’agididancié.

le droit francais consacre la « licence d’expladatde marque » qui, selon les dispositions
de la loi, peut étre exclusive ou non exclusivecemplete ou partielle. La catégorie
contractuelle en question est accompagnée d'urie g forme (formalité de publicité-

inscription au Registre national des marques) ajosine regle qui régit par défaut le droit

d’agir du licencié.
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- le droit allemand consacre la « licence de marggei»selon les dispositions de la loi, peut
étre exclusive ou non exclusive et compléete ouigibrt La loi accompagne cette catégorie
contractuelle d’'une regle qui régit la questiorddoit d’agir du licencié.

- le droit britannique consacre la « licence de marguui, selon les dispositions de la loi,
peut étre exclusive ou non exclusive et complétpantielle. La réglementation spécifique
de ce contrat comprend des regles de forme (exégdigcrit et enregistrement au Registre
des marques) ainsi que des dispositions afférentepossibilité du transfert de la licence, a

la concession de sous-licences ainsi qu’au dragidde ce dernier.

L’examen précédent démontre que les droits nationetienus s’intéressent a I'encadrement spécial
des contrats d’exploitation en droit des brevetslet marques. De méme, I'ensemble des droits
nationaux retenus prévoit une réglementation sfgéal@ minimis qui privilégie la liberté

contractuelle des parties et, au-dela de certaieges de forme, s’abstient d’un encadrement

impératif de I'exploitation contractuelle des brisvet des marques.
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Conclusion du Chapitre I.

126.-L’examen dustatu quodu droit des contrats d’exploitation au niveauaral a démontré que
les contrats d’exploitation font I'objet d’un encadhent spécifique dans tous les droits nationaux
examinés. Cet encadrement, présent tant en dientedir qu’'en droit de la propriété industrielle,
consacre des catégories contractuelles spécialiebies, propres aux contrats d’exploitation : des
« contrats d’exploitation », « licences d’expldat», des « cessions », des « autorisations », des
« licences d'utilisation ». De méme, la liberté gesties est généralement privilégiée au sein des
droits nationaux examinés, a I'exception surtoutichit contractuel d’auteur des pays de I'Europe
continentale, qui comprend des régles impératiViesde protéger les intéréts de I'auteur-partie
faible du contrat. De plus, les lois nationalesvprént une réglementation spéciale plus ou moins
développée, qui comprend notamment des regles meef@insi que des regles substantielles,
relatives a différentes questions propres aux atmtd’exploitation, tels que le droit d’agir du
licencié ou la transmissibilité du contrat. En soenma I'heure actuelle, le droit des contrats
d’exploitation prend la forme d'un cadre juridiguontractuel spécial qui accompagne la
réglementation de toute branche de propriété edelelle au sein de tous les droits nationaux
examinés et qui prévoit un systeme de regles dpécius ou moins développé. En d’autres
termes, le droit des contrats d’exploitation ateaiv national est une construction qui présente une
géométrie variable, selon le droit national exametéla branche de propriété intellectuelle

concernée.

L’examen du droit spécial des contrats d’explodtatau niveau national étant achevé, il convient
désormais d’étudier Istatu quodu droit des contrats d’exploitation au niveauopéen (Chapitre
I), et plus précisément, le cadre juridique dest@s d’exploitation élaboré par le législateur

europeéen.
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CHAPITRE Il.- LE CADRE JURIDIQUE DES CONTRATS
D’EXPLOITATION AU NIVEAU EUROPEEN.

127.-L'acquis communautaire traite des contrats d'exptmn’®

. Avant de procéder a son étude, il
apparait pertinent de faire deux remarques intbgeg: D’une part, 'acquis communautaire en
matiére de contrats d’exploitation est composéeatees qui proviennent de sources différefites
Plus précisément, I'acquis communautaire en matiéreontrats d’exploitation est essentiellement
contenu dans des Directives d’harmonisdfidret des Réglemerifd. De plus, les contrats
d’exploitation font I'objet également d’instrument®n contraignants issus de la Commission
Européenne, tels que les livres verts, recommamtatou projets de directi(® Au-dela du

« grand droit européen des contrdiexploitation » contenu au sein des instrumentgligues
(contraignants et non contraignants) précitésdéssions de la CJUE, rendues a I'occasion de la
« rencontre souvent fortuite entre le droit de ftineuropéenne et l'institution contractuellé@®»

complétent I'image de I'acquis communautaire eni@natde contrats d’exploitation.

38 pour une présentation v. P. STIHLeistungstérungen bei Lizenzvertragen aus Sichtedeepaischen Rechts
Herbert Hutz Verlag, Munich, 2009, p. 5 s.

"9 En ce sens, F. POLLAUD-DULIANDroit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 123, p. 75:
« Outre les apports de la jurisprudence de la @eudustice des communautés européennes et deoueds la
Commission, les autorités européennes ont enta@igbdbration d’'un droit européen de la propriétéustidelle et
artistique, a travers des réglements et des dmesti»

01| est bien sar connu que les régles véhiculéesesgremiéres doivent étre transposées au ssidrdés nationaux.
Sur I'ensemble de la question en droit d'auteurir ©. ZOLYNSKI, Méthode de transposition des directives
communautaires. Etude & partir de I'exemple du tdbauteur et des droits voisin®alloz, 2007,passim C’est
pourquoi il a pu étre soutenu que le droit europgmprend également la pratique d’'incorporationrégtes d’origine
européenne au sein des Etats membres. Sur cevpdind. DANNEMANN, « The Working Method of the Acigu
Group- A Model ? »n A. OHLY (sous dir. de)Common Principles of European Intellectual Propergw, Mohr
Siebeck, 2012, p. 15 s. et not. p. 15: « The Acqubup began drafting contract law rules basedhenacquis
communautaire, which consists of regulations, dives, ECJ decisions and alflee incorporation practice of the
member states

11| est connu que les régles comprises aux secsmmisuniformes et s'appliquent directement & I'emsie de I'UE,
sans que leur transposition au sein des droitemeaix soit nécessaire.

742 Cf. a propos du caractére non contraignant des recodatians, J. HUET, « Les sources communautairesroiti d
des contrats »n Le renouvellement des sources du droit des obtigsaticoll. Assoc. H. Capitant, Lilli, LGDJ, 1996,
pp. 11-27, not. p. 14 : « On peut en discuter pmirqui est desecommandationgjui n'ont pas la méme force
obligatoire. Toutefois il faut se méfier des appaes car la menace de la part des autorités conutaires d’adopter
éventuellement une directive, contraignante, pegrer a un respect spontané de la norme poséeetteiforme plus
souple. »

43 J.-S. BERGE, « A propos du « petit droit europées contrats » : de quelques exemples récentsainder la
propriété intellectuelle »RDC, 01 avril 2010, n° 2, p. 725. En effet, le draitigprudentiel de la CJUE a pu étre
qualifié de « petit droit européen des contratxgl@tation ». La distinction est propre a J.-S.FBEE, « A propos du
« petit droit européen des contrats » : de quelguesnples récents en droit de la propriété intelie », RDC, 01
avril 2010, n° 2, p. 725 s.
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D’autre part, l'acquis communautaire en matiere cmntrats d’exploitation présente une
particularité par rapport aux droits nationaux ég#ird des titres de propriété intellectuelle
concernés. Plus précisément, le droit européecatgsats d’exploitation porte soit sur des titres d
propriété intellectuelle nationaux, soit sur dées$ unitaires établis au niveau européen, tels que

pour ce qui nous intéresse, les marques communesitaet le brevet a effet unitait®.

e Interméde : La réglementation des contrats d’expédion par 'acquis communautaire en

matiere de droit de la concurrence.

128.- Les contrats d’exploitation présentent plusieutsridrences avec le droit de la concurrence
au niveau europé&f. En vérité, les contrats d’exploitation peuveneé&l 'origine de pratiques
anticoncurrentielles. Sur ce fondement, les regieseératives du droit de la concurrence sont
susceptibles d’étre appliguées aux contrats d'dégpion afférents a n'importe quel droit de
propriété intellectuelle. Ainsi, au niveau européan-dela des dispositions de droit contractuel
(substantiel) le régime des contrats d’exploitaggshcomplété par les regles du droit (européen) de

la concurrencd’. Méme si la portée de la présente étude est Enité droit contractuel pur des

"4 Réglement n° 207/2009 du Conseil du 26 février®2€@r la marque communautaire (version codifiémptacant le
Reégl. 90/1994), JOUE n° L 78, du 24.03.2009, fCilaprés, RMC. Selon la Proposition de RéglemerRalement et
du Conseil, du 27.3.2013 modifiant le reglement )(@E 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sumlarque
communautaire, COM(2013) 161 final, 2013/0088 (COP)Yerme « marque européenne » devrait rempladerme
marque communautaire. V. art. l'article 181 de dappsition : « Le réglement (CE) n° 207/2009 esdifi® comme
suit : (1)Dans le titre, le terme «marque commugiagi est remplacé par le terme «marque européenne»

5 'Union européenne s’est lancée il y a longtemassdla création de titres de propriété intelletéuehlables pour
I'ensemble des Etats membres : marque communagdréUnion européenne), dessein et modéle comuotaira (de
'Union européenne (Reglement (CE) n°® 6/2002 du sedndu 12 décembre 2001 sur les dessins ou ndéle
communautaires, JO n° L 3 du 5.1.2002, p. 1.)}ificat d’obtention végétale communautaire (RéglemgCE) n°
2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituantrégime de protection communautaire des obtentiégstales, JO L
227 du 1.9.1994, p. 1), appellations d'origine gggtes et indications géographiques protégées galpblr 'ensemble
de I'Union européenne... Pour un inventaire, F. POUDADULIAN, Droit de la Propriété Industrielle2® éd.,
Economica, 2010, p. 75, n° 123.

Ces titres de I'Union européenne, a I'image desdginationaux, sont des objets de « propriété paetonséquent ils
peuvent étre exploités soit directement — par fiéwiaire initial — soit indirectement, a traveesdonclusion de contrats
permettant leur mise en ceuvre par des tiers. . pietitulé de la Section 4 du RMCLa marque communautaire
comme objet de propriét€f. G. BONET, « Questions sur la licence de marque conamtaire »Revue des affaires
européenngganv. 1999, p. 44.

8 pour I'ensemble de la question, voir par exempléTBITTON, Intellectual Property in Europe?® éd., Sweet &
Maxwell, 2002, pp. 563-708 ; B. HARRI®ntellectual Property Law in the European Unjowilliam S. Hein &
Company, 2005, p. 84 AddeNotice de la Commission, orientations en vue dpglication de I'article 81 du Traité de
la CE aux accords de transferts technologiqueS, & 101/2 du 27.4.2004, point 7, cité par F. GONZk Panel 1 :
Les différentes possibilités de gestion du droduteur : Gestion collective du droit d’auteur etroicde licences
communautaires. La législation sur le droit d’aoteti la concurrence revisitée », Conférence « Dda@uteur et
créativité dans I'Union européenne élargie », Duybli  20-22.06.2004, disponible sur :
<ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/camfee/2004-dublin/gotzen_fr.pdf>, p. 9 s. : « lesitdrde propriété
intellectuelle et les régles communautaires swolecurrence [...] partagent le méme objectif fondamiea savoir la
promotion de l'intérét du consommateur et I'afféicta efficace des ressources. »

"7 Sur la complémentarité entre le droit des contate droit de la concurrence au niveau europééimpar exemple
M.-W. HESSELINK, « The Structure of the New Europd@rivate Law »Electronic Journal Of Comparative Law
(December 2002), vol. 6.4lisponible sur: <www.ejcl.org/64/art64-2.html>, B3 : « A part of private law would
indeed be administrated on a European level butupnably not in the civil code. A first example ieoypided by
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contrats d’exploitatioff®, afin de compléter Iimage du droit européen destrats d’exploitation, il

semble utile de présenter brievement les textegpéens principaux qui touchent aux contrats
d’exploitation d’'un point de vue du droit de la carrence. En fait, ces textes prévoient des regles
qui limitent la liberté contractuelle des partigsgai constituent ainsi une composante du régime

applicable aux contrats d’exploitatidh

En effet, les institutions européennes ont consgasgu’a présent, une série de reglements
d’exemption qui visent a éliminer les effets anticorrentiels et les restrictions de concurrence au
sein du marché intérieur susceptibles d’étre ptedupar la conclusion de contrats d’exploitation au
sein du marché intérielif. Les textes en question sont les suivahts

European competition law. This branch of the laggfrently has adecisive influence on the contractual relationship
between private parties (distribution and francleisetracts are among the most typical examplesit imiunlikely that

it will be transferred from art. 81 EC treaty irtoEuropean civil code. » ; J. de WERRA, « The n@ebarmonize
intellectual property licensing law : a Europeamspective »jn J. ROSEN (sous dir. delptellectual Property at the
Crossroads of TradeEdward Elgar, 2012, p. 90 et s., p. 92 note n%4t is worth noting that beyond intellectual
property regulations as such, intellectual propkegnsing is also regulated under competition lparticularly under a
technology transfer perspective [...] » ; J. SCHMIDd.es contrats d’exploitation de brevets en dprit/é », in
INSTITUT DE FRANCE,Les contrats d’exploitation des droits de brevetawéntion, Actes de colloque, Paris- 10
mars 2005, Lavoisier, 2006, p. 5 : « En réalité,riggles applicables aux contrats sur brevets dbitee recherchées
ailleurs que dans le Code de la propriété intellets : d’'une part, dans le droit de la concurrefreecais et
communautaire [...]. » ; J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Laanque communautaire 3CP E, n° 31, 1994, p. 369, a
propos de I'application du droit européen de lactorence aux licences de marques communautairfise contenu
des contrats de licence] sera déterminé par lesepaconforment a la loi applicable a leur conteatau droit
communautaire de la concurrence. » Comp. F. POLLAVD |AN, Droit de la Propriété IndustrielleEconomica,
1999, n° 107, p. 49 : « [Le Réglement d’exemptian patégorie d’accords de transfert de technolpgiprégit de
facon trés détaillée le contenu des licences deebimu de savoir-faire et constitue quasiment untrat-type. » Cette
affirmation n’est pas reprise au sein de la noavétlition (2010)Added’un point de vue plus général E. TERRYN, P.
NAEYAERT, «An optional instrument for commerciabency, franchise and distribution contracts 4r,D.
VOINOT, J. SENECHAL (sous dir. deyers un droit européen des contrats spéciduaxcier, 2012, p. 189 s. et not. p.
190 : « The block exemptions, first for specifipég of contracts with commercial intermediarieserldor vertical
agreements in general, have had and continue ® dimportant influence in shaping the conterthe$e contracts. »
Adde S. GHOSH,« What the Treatment of Covenants Not to Competaches About Intellectual Property and
Competition Norms »n T. TAKENAKA (sous dir. de)ntellectual Property In Common Law And Civil Laldwad
Elgar, 2014, p. 349 et s.

Notons que cette complémentarité démontre égalemean droit européen la division traditionnellegrendroit privé
et droit public est largement relativisée.

8 par ailleurs, les études spéciales sur l'inteimecentre droit de la concurrence et contrats ditgtion sont
nombreuses. Voir, par exemple, en matiere de dsnitaxploitation des marques, U. KADOR, J. CLAYTGNHEN,
Trademark Licensing and selective distribution-&tgges for valid agreements under European Lévternational
Trademark Association, 1998 ; pour un commentairecet ouvrage P. CHROCZIEL, « Trademark Licensamgl
selective distribution-Stratégies for valid agreatseunder European Law BC, 2000, p. 473 ; I. ROURARDDroit
européen des licences exclusives de brevets. Pooiimunautaire, droit francgais, droit allemandevallois, 1989 ;
pour un commentaire sur cet ouvrage J. PAGENBERBro« européen des licences exclusives de bredisit
communautaire, droit francais, droit allemand »edénsion de livre]lIC, 1991, p. 432 ; N. GRIGORIADIS,icence
d'utilisation de marque et restrictions de la comamce Sakkoulas, 2006.

™ par ailleurs, ce régime devrait étre pris en cemlpts de la construction d’un droit européen destrats
d’exploitation, v.infra n°® 499, 568, 589.

0| est significatif que ces Réglements couvredstsouvent les contrats d’exploitation de maniémesversale.
Comp. N. BINCTIN, «Pour un Code communautaire de propriété intellectuelle »in Droits de propriété
intellectuelle, Liber amicorum Georges Bon€ull. IRPI, n° 36, Litec, 2010, p. 51 et s., not.GD. Une approche
similaire est aussi adoptée par le Reglement (CE)06/2006 du Parlement européen et du ConsellBddécembre
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o Le Réglement n° 330/2010.
129.- Le Reglement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 ewnant I'application de l'article 101,

paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement daitin européenne a des catégories d’accords
verticaux et de pratiques concert@&souche, entre autres, les contrats d’exploitatiem.effet, le
considérant n° 3 du Reéglement fait référence aagcerds contenant des dispositions accessoires
sur la cession ou l'utilisation de droits de préf&iintellectuelle. »

. Le Réglement n° 1217/2010.
130.-Le Reéglement (UE) n° 1217/2010 de la Commissionldeembre 2010 relatif a I'application

de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur lecimnnement de I'Union européenne a certaines
catégories d’accords de recherche et de développ€rheprévoit une exemption pour certaines
catégories d’accords de recherche et de dévelopgeshece faisant, vise a assurer une protection
efficace de la concurrence et a garantir une séduridique suffisante pour les parties aux acsord
de recherche et de développement. L'article 1 parg) du Réglement en question se réfere

expressément a la « concession de licences satsdgroits ».

. Le Reglement (CE) n° 316/2004.
131.-Le Reéglement (CE) n° 316/2014 de la Commissiondmars 2014 relatif a I'application de

l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fammement de I'Union européenne a des catégories
d’accords de transfert de technoldgfe¢ouche les contrats d’exploitation. En fait, selamticle 1

(c) du Réglement, la notion d’'« accord de trangdertechnologie » corresponde, parmi d’autres, a

2006, définissant les régles de participation deprises, des centres de recherche et des utdégepsur la mise en
ceuvre du septieme programme-cadre de la Commueartd@éenne et fixant les régles de diffusion dssltats de la
recherche (2007-2013) (JO n° L 391, du 30.12.2@04,). Ce réglement se référe aux « connaissarm@sehes et
préexistantes », qui correspondent aux résultasedactivité de recherche protégés par plusiewisdide propriété
intellectuelle (art. 2, 4). Les droits de propriétéellectuelle qui appréhendent ces « connaissamgeeuvent faire
I'objet de transferts (art. 42 du Régl.) ou d’adstransmettant des « droits d’accés » a ces saraies (art. 47 et s.
du Regl.). Ainsi, le Réglement 1906/2006 officialdeux modeles de « gestion » des droits de ptépniellectuelle, a
savoir le modele du contrat de « transfert des @ssances nouvelles » et le modéle du « contrabdeession des
droits d’acces aux connaissances nouvelles ou igtaates ». Le Reglement 1906/2006 prévoit cersanggles de
forme et de fond afférentes au transfert des cesaaces nouvelles et de la concession des dra@tcés aux
connaissances nouvelles ou préexistantes. V. l&ansi4881 établissant I'exigence de la forme t&cpour les contrats
de concession des droits d’'acces, ainsi que 4882 se référant aux modalités de concessionsswehl

1 Cf. la référence faite par J. de WERRA, « An esseBiialk in the Building of European Copyright : Regtibn of
Copyright Transactions »in T.-E. SYNODINOU, Codification of European copyright law: challengesd
perspectivesKluwer Law International, 2012, p. 259 s. et npt.267 note n° 34 ; J. de WERRA, « The need to
harmonize intellectual property licensing law : ar@pean Perspective i J. de WERRA (sous dir. delResearch
Handbook on Intellectual Property Licensjrigdward Elgar, 2013, p. 450 s. et not. p. 452¢ m5t5.

5230 UE L 102, du 23.4.2010, p. 1.

5330 n° L 335, du 18.12.2010, p. 36.

5430 n° L 93 du 28 mars 2014, p. 17. Pour un comairenvoir par exemple, E. DIENY, « Licences de tethgies :
premier apercu du nouveau reglement d’exemptioapgan- le reglement des opportunités manquéefewie Lamy
de la Concurrencen® 40, juill. 2014, pp. 17-23.
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un « accord de concession de licence de droitseshinologie %°. Une telle définition large couvre
une série de contrats d’exploitation particuligeds que les licences de brevets les licences de
marques et les licences de droit d’auf@urDe méme, selon l'article 1 (p) du Réglement, une
licence exclusive est une «licence en vertu dadbel le donneur de licence lui-méme n’est pas
autorisé a produire sur la base des droits suntdobie concédés et n'est pas autorisé a concéder
les droits sur technologie concédés a des tiergéméral, pour un usage déterminé ou sur un
territoire déterminé ». Le Reglement en questionmend des régles qui régissent certains aspects
du caractere exclusif et des limitations territl@sades accords de licence en question avec le droi
européen du point de vue du droit de la concurreh@pporte des adaptations mineures au regard

du texte antériedr”.

132.- La jurisprudence de la CJUE a l'intersectiondu droit de la concurrence et des contrats
d’exploitation. Au-dela des instruments juridiques d'origine Iégfisle, la CJUE rend
fregquemment des décisions touchant au droit destraten d’exploitation des propriétés
intellectuelles d’'un point de vue du droit de lancarrence. Plus précisément, plusieurs décisions
relatives a la question de I'épuisement des drdéspropriété intellectuelle au sein du marché

uniqué€®™® ou méme & la question de I'abus de position domté™® touchent & la matiére des

55 Cf. sur ce point, & propos du type de catégorisatisncdatrats envisagé par 'ancien Réglement n° TTRV2v. M.
CHAGNY, « Catégories juridiques contractuellesreitceuropéen de la concurrencensp. VOINOT, J. SENECHAL
(sous dir. de)Yers un droit européen des contrats spécjaaxcier, 2012, p. 89 s. et not. p. 96 s.

% Art. 1c et 1h.Cf. en ce sens, a propos de I'ancien Réglement n° G@2/2. POLLAUD-DULIAN, Droit de la
Propriété Industrielle,2® éd., Economica, 2010, n° 123, p. 76: «[Le Réglemd’exemption] ne recouvre pas
seulement les licences de brevet et de savoir-tarame dans les précédents reéglements, mais ceneeissi les
licences sur modeles d'utilité, topographies deismmducteurs, certificats complémentaires de ptae notamment
pour les produits pharmaceutiques et certificatd@ntion végétale, et méme le droit d’auteur earlbgiciels, ainsi
que les accords mixtes qui portent sur plusieursededroits ou qui portent a la fois sur I'un detraccessoirement sur
d’autres types de propriétés intellectuelles cortesenarques. »

STEn ce sens, N. BINCTIN, « Généralité sur la préigrindustrielle »)JCP E n° 48, 27/11/2014, pp. 41-42.

8\, par exemple I'arrét CJUE, 23 avril 2009, aff5@/08,Copad SAc./ Christian Dior couture SA, Sté industrielle
lingerie (SIL) et I'analyse faite par J. de WERRA, « The needhdaomonize intellectual property licensing law : a
European perspective i J. de WERRA (sous dir. ddReserach Handbook on Intellectual Property Licegdiaw,
Edward Elgar, 2013, p. 450 s. et not. pp. 452-4585CJUE s’est également prononcée sur la quesédiépuisement
du droit du titulaire d’'un logiciel apres la prem@edistribution des copies immatérielles digitadessein du marché
intérieur. Voir la décision de la Cour de Justiee’tdnion Européenne (CJUE), grande Chambre, 8jud012, affaire
numéro C-128/11UsedSoft GmbHc./ Oracle International Corp Selon cette décision, la vente d'une copie
immatérielle de programme vaut épuisement du d@ati dit, la cession ultérieure (revente) dedarice d'utilisation
avec la revente d’'une copie du logiciel sera ljcitecondition que le premier ou le précédent atitiar « a effacé sa
copie ou ne l'utilise plus. » Par ailleurs, peu artp si au sein de la licence premiére il y a ilpution d’'une clause
d’'usage personnel. Pour des commentaires, voiALLEIBU, « Protection des programmes d’ordinateursvente de
licences d'occasion »D. 2012, Actu. 1817, p. 2142 ; A. MENDOZA-CAMINADE, \Yers une libéralisation du
commerce du logiciel en EuropeRec. Dalloz 2012, p. 2142 ; J. HUET, « Le marché des logc@Ebccasion et la
libre circulation des produits culturelsRec. Dalloz 2012, p. 2101 ; Ch. CARON, « Le programme d’oatéur selon
la Cour de justice (ll) : la vente d’une copie iniérélle de programme vaut épuisement du droitCemm. Comm.
Electr, n° 10, octobre 2012, comm. 106. Pour une vuesgemle, S. CARRE, « Le r6le de la Cour de Justires da
construction du droit d'auteur de I'Union i, Ch. GEIGER (sous dir. de)a contribution de la jurisprudence a la
construction de la propriété intellectuelle en EpepLitec Lexis Nexis, Coll. du CEIPI, n° 60, 2013,1ps.
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contrats d’exploitation. De maniére similaire, lsspulations d’exclusivité ou les limitations
territoriales, trés souvent prévues au sein dedratsnd’exploitation des droits de propriété
intellectuelle ont été parfois condamnées par lar@a tant que pratique anticoncurrentiefle

A linstar de I'examen du cadre juridique actuelrdueau national, nous allons examiner I'acquis
communautaire en matiére de contrats d’exploitagananalysant, d’abord, I'acquis existant en
matiere de droit d’auteur (Section 1), avant de@der a I'étude de I'acquis en matiére de propriété

industrielle (Section 2).

9 Sur ce point, a titre purement indicatif v. Th. BIER, B. HUGENHOLTZ, « Introduction sin Th. DREIER, B.
HUGENHOLTZ, Concise European Copyright Ladf éd., Kluwer Law International, 2006, p. 1 et it p. 3.

%0 v/oir par exemple I'arrét CJUE, 4 oct. 2011, afintes C-403/08 et C-429/0Bpotball Association Premier League
Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas &&C Leisure, David Richardson, AV Station plc, ettakaren Murphy
¢/ Media Protection Services Lid=. BUY, J.-C. RODA, « Sport et droits TV : leschusivités territoriales absolues
sont contraires au droit de I'Union 3CP, G., n° 47, 21 novembre 2011, p. 1296 ; E. ROSAIThe Hargreaves
Report and Copyright Licensing : Can National atittes Work Per Se ? £IPR n° 11, 2011, p. 673 et s. et not. p.
675, pour qui «the implications of this decisiommpise to be dramatic, as far espyright licensing is concerned.
Indeed, right holders may no longer be able to ssdgrthe market on a territorial basis and be colegdab exploit
their works differently in each territory. » Déja-¥. BENABOU in Chronique Propr. Intell, avril 2011, n° 39, p. 213
et s., commentant les conclusions de I'Avocat gén&rKokott, 3 février 2011 a propos de I'affage question Pour
lensemble de la question, voir par exemple M. VBBACHOUD, B. HUGENHOLTZ, S. Van GOMPEL, L.
GUIBAULT, N. HELBERGER,Harmonizing Copyright Law, The Challenges of Bettawmaking Wolters Kluwer
Law&Business, 2009, Chapter 9, « The last frontierritoriality », p. 307 et s. et les arréts citgés page 315 ; B.
HARRIS, Intellectual Property Law in the European UnjdWilliam S. Hein & Company, 2005, n° 7-3, p. 84 In
practice, however, what may give a licensing agesdrits restrictive character is one or more clawdehe agreement
creating more or less essential restrictions ifafpeeement is to have any value. The licenseelsigixity is an obvious
case in point. Closely related to, and often oymrilag, the question of exclusivity is the terriwriscope of the
agreement. »

De maniére similaire, la CJUE s’est récemment pnoée sur la question de la détermination du caxaeigproprié de
la rémunération afférente au droit d'auteur, d'@mnpde vue du droit de la concurrence, dans téPrémier League
Sur ce point voir V.-L. BENABOUN Chronique Propr. Intell, janvier 2012, n° 42, p. 51 et s. et not. p. &&Fn outre,
la référence a la notion de «rémunération appéepsi sera sans nul doute la nouvelle machine deegues
cocontractants des titulaires de droits toujoucsrmts & négocier le niveau des redevances a lsebais
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Section 1.- L'acquis communautaire en matiére adrats d’exploitation

d’auteur.

133.-L’acquis communautaire en matiere de contrats déebgtion d’auteur a la particularité d’étre
compris tant au sein d’instruments contraignangs ([@irectives) (81) qu’au sein d'instruments non

contraignants (82).

81.- L’acquis contraignant.

134.-L’acquis communautaire en matiére de contrats dggtion de droit d’auteur présente une
nature sectorielf8’. Il en découle que les textes européens offrestrélgles de portée spéciale :
elles ne touchent pas la matiere des contrats igation d’auteur dans son ensemble mais portent
essentiellement sur certains contrats d’auteurigpécDe maniere similaire, la contribution de la
jurisprudence de la CJUE dans le domaine du draittelur® n’est pas trés significative sur ce
point’®®. Malgré I'approche générale de notre étude, |aqnation des régles relatives a certains
d’auteur spéciaux semble utile afin d’établir I¥etdes lieux du droit européen des contrats
d’exploitation en matiére de droit d’auteur. Nougors pu détecter cinqg Directives qui font

référence aux contrats d’exploitation.
. La Directive 93/83/CEE.
135.- La Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septemi®83, relative a la coordination de

certaines regles du droit d’auteur et des droitssin® du droit d’auteur applicables a la
radiodiffusion par satellite et a la retransmissjper cablé®* évoque deux types de contrats
d’exploitation®. Plus précisément, les article$®2et 387°" de la Directive reconnaissent la

1 sur les défauts qui sont dus a cette approcliefra.n® 233sq

52 pour une présentation voir A. KUR, Th. DREIERyropean Intellectual Property Law. Texts, Cased kfaterials
Edward Elgar, 2013, n°5.3.2.9 s., p. 311 s.

"3 En ce sens, voir A. KUR, Th. DREIERuropean Intellectual Property Law. Texts, Cases Ktaterials Edward
Elgar, 2013, n° 5.3.2.9, p. 311 : « Since so fard is little EU law concerning copyright conteadhe number of ECJ
cases addressing this issue is also rather limited.

6430, n° L 248 du 06.10.1993 pp. 0015 — 0021.

% par ailleurs, certains considérants mentionnessidas relations contractuelles, tels que le c@maint n° 9 et 30.
Sur ce point, voir L. GUIBAULT, « Relationship beden copyright and contract lawin, E. DERCLAYE (sous dir.
de),Research handbook on the future of EU copyrigldar, 2009, p. 517 et s. et not. p. 520.
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possibilité d’exploitation contractuelle des draitdatifs a la radiodiffusion des ceuvres protégées
par satellité®® et évoquent lecontrat d’autorisation de communication au publiar psatellite
d’ceuvres protégées par le droit d’autgapntrat d’autorisation de radiodiffusion par skt .

De méme, l'article 8§1° évoque lautorisation de retransmission par cabled’'une émission de

radiodiffusion provenant d’un autre Etat membré’'dE.

En ce qui concerne le régime applicable a ces tgeesontrats, l'article 9 pose le principe de
gestion collective obligatoire des droits d'auteafatifs a la retransmission par cable. Ainsi,
I'exploitation contractuelle de ces droits exclasife peut étre réalisée que par une Société de
gestion collectiv€’?, & I'exception des droits exercés par des orgassde radiodiffusion (art.

10)'"® Enfin, selon l'article 1281, « par recours augles du droit civil’* ou administratif les Etats

%® Article 2 : « Droit de radiodiffusion. Les Etatsembres prévoient le droit exclusif de l'auteur weser la
communication au public par satellite d'ceuvresguées par le droit d'auteur, sous réserve desdiigps du présent
chapitre. »

Pour Prof. S. von LEWINSKI et M. WALTER, la disptien de l'article 381 exclut la possibilité desdiwes
obligatoires ou légales et présuppose la transfééafrontractuelle) des droits sur la radiodiffus par satellite des
ceuvres protégées, voir M. WALTER, S. von LEWINSKbys dir. de)European Copyright Lawa commentary,
Oxford University Press, 2010, n° 16.0.92, p. 148@deB. HUGENHOLTZ, « Satellite and Cable Directiveimn,Th.
DREIER, B. HUGENHOLTZ Concise European Copyright Ladf éd., Kluwer Law International, 2006, p. 263 et s.
et not. p. 275 : « The exclusive right of satellit@adcasting (art. 2) may not be made subjectatfitory licensing
[...]- »

7 Article 381 : « Acquisition de droits de radiodigion 1. Les Etats membres veillent & ce que Fmatiion visée a
l'article 2 ne puisse étre acquise que par contrat.

%8 Notons que par renvoi de I'article 481 de la Dinexa I'article 7§ (2) de la Directive 92/100/CEEJle droit sur la
radiodiffusion par satellite] peut étre transfécédé ou donné en licence contractuelle. » Dansetaion codifiée,
l'article 7 a été abrogé. Sur ce point voir M. WAER, S. von LEWINSKI (sous dir. deffuropean Copyright Lawa
commentary, Oxford University Press, 2010, n° 3.0p. 1498.

"9 pour une illustration d’autorisation de radiodsifon par satellite, voir 'arrét de la CJUE, 4 @11, aff. jointes C-
403/08 et C-429/08Football Association Premier League Ltd, NetMed l&eISA, Multichoice Hellas S&/ QC
Leisure, David Richardson, AV Station plc, et &aten Murphy ¢/ Media Protection Services .Lsdir ce point, voir a
titre indicatif, V. MELERO, R. SOIRON, « Quels mags pour les droits audiovisuels sportifs suiteudét Murphy ?
(Commentaire CJUE, grande ch., 4 oct. 2011, affagjointes C-403/08 et C-429/08, aff. Premier Leag@®mm.
Comm. Electr.n® 5, Mai 2012, étude 9 : « La Cour juge que,cgupoint précis, le diffuseur grec a obtenu, fedfelt
du contrat de licence, I'accord du titulaire deitixo» ; Ch. CARON, « Les multiples apports derEaPremier League
a la propriété intellectuell&omm. Comm. Electm® 12, décembre 2011, comm. 110, n° 2.

0 Article 881, Droit de retransmission par cable,Les Etats membres veillent & ce que les retrassons par cable
d'émissions provenant d'autres Etats membres seldét sur leur territoire dans le respect destsliiauteur et droits
visions en vigueur et sur la bage contrats individuelsu collectifs conclus entre les titulaires destdrd'auteur et de
droits voisins et les distributeurs par céble. »

" Voir le considérant n° 27 de la Directive en causgL]a retransmission par cable de programmparéir d'autres
Etats membres constitue un acte relevant du dimittelr et, le cas échéant, de droits voisins dit diauteur; qu'un
distributeur par céble doit donc obtenir, pour akagartie d'un programme retransmigutorisation de tous les
titulaires de droits; que, dans le cadre de lagmésdirective, ces autorisations doivent en pomd@tre accordées par
contrat, sauf si une exception temporaire a étéugreour des régimes de licences légaux ayantcoéjs. »

72 Article 9 : « Exercice du droit de retransmissjoer cable 1. Les Etats membres veillent & ce qudrdé des
titulaires de droits d'auteur et de droits voisiteccorder ou de refuser l'autorisation a un céidtriibuteur pour la
retransmission par cable d'une émission ne putss@xercé que par une société de gestion coléectiv

"Article 10 : « Exercice du droit de retransmissfmr cable par les organismes de radiodiffusion.Htass membres
veillent a ce que l'article 9 ne s'applique pas droits exercés par un organisme de radiodiffusidiégard de ses
propres émissions, que les droits en questionplpadiennent ou qu'ils lui aient été transférésdiantres titulaires de
droits d'auteur et/ou de droits voisins. » Comgdesidérant n° 28 de la Directive en questiortorsidérant que, pour
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membres veillent a ce que les parties engagentestenmt debonne foiles négociations sur
l'autorisation de retransmission par céble et seelmpéchent pas d’avoir lieu ou ne les entravent
pas sans justification valable.’s

. La Directive 2001/29/CE « DADVSI ou Infosoc ».
136.- La Directive 2001/29/CE du Parlement Européen etGhnseil du 22 mai 2001 sur

’harmonisation de certains aspects du droit dautet des droits voisins dans la société de
l'information’’® ne prévoit pas de dispositions relatives aux etsi’exploitation. Toutefois, nous
retrouvons des allusions aux contrats d’exploitatio sein des considérants qui précédent le texte

de la Directivé’’,

Plus précisément, selon le considérant n° 30 dgirkective 2001/29/CE « les droits visés dans la
présente directive [a savoir 'ensemble des dai@gploitation prévus en matiere de droit d’auteur]
peuvent étre transférés, cédés ou donnés en licamteactuelle [...] ». Le législateur européen
reconnait la la possibilité de conclure des costdiéxploitation en matiere de droit d’auteur et,
plus précisément, des licences contractuelles eéi@male droit d’autedf®. L'importance de cette

faire en sorte que des personnes extérieures aét@es droits sur certains éléments de programmegalissent mettre
en cause, en faisant valoir leurs droits, le banwlément des arrangements contractuels, il cohvilams la mesure ou
les caractéristiques de la retransmission par dabigent, de prévoir, avec I'obligation de recoarune société de
gestion collectiveyn exercice exclusivement collectif du droit d'sisettion »

" Sur l'application du droit civil et de principegémgraux des droits nationaux en matiére de contratgloitation, v.
infra n® 208.

™ Pour un commentaire, voir. B. HUGENHOLTZ, « Satelland Cable Directive »jin Th. DREIER, B.
HUGENHOLTZ, Concise European Copyright Laf éd., Kluwer Law International, 2006, p. 263 shet art. 12, n°
1, p. 283 ; L. GUIBAULT, « Relationship between gaght and contract law »n E. DERCLAYE (sous dir. de),
Research handbook on the future of EU copyridgHgar, 2009, p. 517 et s. et not. pp. 520-521yr i cette
disposition est Igeule dispositiomoncernant les contrats d’exploitation au seitadgirective en question : « The only
provision included in the text of the Directive aeding contractual agreement is article 12(1) [...] »

30 n° L 167, du 22.06.2001, p. 10.

" Comp. L. GUIBAULT, « Relationship between copyrigind contract law »n E. DERCLAYE (sous dir. de),
Research handbook on the future of EU copyri@tigar, 2009, p. 517 et s. et not. p. 521 : « Directive on the
harmonisation of certain aspects of copyright aelhted rights in the information society containswamber of
references to the conclusion of contractual arramegds as a means to determine the conditions oblupeotected
works. »

"8 Sur ce point voir Jurisclasseur communication22° B. MONTELS, « Réflexions sur les aspects amitrels du
droit d'auteur en France m Ch. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY, (sous dide), Perspectives
d’harmonisation du droit d’auteur en Europeoll. de I'lRPI, « le droit des affaires », t.,29tec, 2007, p. 507 s. et not.
p. 509 ; Ch. GEIGER, « Synthese-Théses dégagésesadpects contractuels du droit d’auteim ££h. GEIGER, M.
BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY (dir),Perspectives d’harmonisation du droit d'auteur eur@pe coll. de I'IRPI, « le
droit des affaires », t. 29, Litec, 2007, p. 52%etnot. p. 522 ; B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULTStudy on the
conditions applicable to contracts relating to ileetual property in the European Uniofjnal report, Institute for
Information Law, University of Amsterdam, mai 2002jsponible sur <www.ivir.nl/publications/intellectl-
property.html>, p. 11 ; S. RAIMOND,a qualification du contrat d’auteyiColl. IRPI n° 34, Litec 2009, p. 34 : « Les
deux termes, cession et licence se retrouvent @galedans le droit communautaire, tant dans |spaudence que
dans les directives. ». Notons que la méme forrdeleeconnaissance a aussi été utilisée, au saitresainstruments
juridiques non contraignants ultérieurs en matagedroit d’auteur. V. Communication de la Commissam Consell,
au Parlement européen et au Comité économiqueiet garopéen, la gestion du droit d’auteur etdlegts voisins au
sein du marché intérieur, Bruxelles, le 16.04.20D@M(2004) 261 final, p. 14 ; moins clairement, B@etnandation
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reconnaissance ne devrait pas étre surestiméerdiqye, I'affirmation en question n'a pas de
valeur normative. Par ailleurs, comme il est exgpasent précisé au sein du considérant n° 30, la
mention en question ne porte « préjudice [aux]aigns Iégislatives nationales pertinentes sur le
droit d’auteur et les droits voisins. ». Elle nestitue toutefois qu’une simple clarification visan
rappeler la possibilité de mise en ceuvre contrdetdes droits patrimoniaux en matiere de droit

d’auteur”®,

Ajoutons qu’au sein de la méme Directive, nousoretons trois considérants qui font allusion a la
question de la rémunération de l'auteur dans leecddin contrat d’exploitation. Plus précisément,

selon le considérant n° 10, « les auteurs ou lEesgretes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre
leur travail créatif et artistique, doivent obtenime rémunération appropriée pour l'utilisation de
leurs ceuvres, de méme que les producteurs pouppdinancer ce travail. » De maniére similaire,

la référence du considérant n° 31 au « juste duailen matiere de droits et d’'intéréts entre les
différentes catégories de titulaires de droits iammsentre celles-ci et les utilisateurs d'objets
protégés » renvoie implicitement a la question aleéimunération de l'auteur dans le cadre d’un
contrat d’exploitation. Enfin, le considérant n° it référence a la « définition des relations
contractuelles visant a assurer une compensatigitedte aux titulaires de droits dans la mesure ou

la 1égislation nationale le permef®%

Au-dela de ces formules plutdt énonciatives, lae€live ne prévoit pas de régles relatives a
I'obligation de paiement d’'un prix, et applicabtassein des droits d’auteur nation&tix

. La Directive 2006/115/CE

137.-La Directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006, ikedadu droit de location et de prét et a

certains droits voisins du droit d’auteur dansdendine de la propriété intellectuéfie(codifiant la

de la Commission du 18 mai 2005, relative a laigestollective transfrontiere du droit d'auteurdsts droits voisins
dans le domaine des services licites de musiquigres, JO n° L 276, du 21.10.2005, p. 54, considignd 6.

" En ce sens, M. WALTER, S. von LEWINSKI (sous die), European Copyright Lawa commentary, Oxford
University Press, 2010, n° 16.0.90, p. 1498 : « dthdition, as compared to the versions in the exalirectives, of the
clause ‘without prejudice to the relevant natiolegfislation oncopyrightand related rights’ shows even more clearly
that this provision did not intend to regulate anything attEuropean leveb ; S. von LEWINSKI, « Copyright
Contracts »jn T.-E. SYNODINOU, Codification of European copyright law : challengasd perspectiveKluwer
Law International, 2012, p. 241 s. et not. p. 250.

80 Ce considérant a posé des questions concernatert¢onnexion entre les exceptions et limitationsibit d’auteur
et leur aménagement contractuel. Sur ce point koiBUIBAULT, « Relationship between copyright andntract
law »,in E. DERCLAYE (sous dir. de)Research handbook on the future of EU copyrigitgar, 2009, p. 517 et s. et
not. p. 529 : « The text of the Recital gives tsénterpretation. Some commentators believe tiatording to Recital
45, the limitations of article 5(2) to 5(4) candeerridden by contractual agreements. Others cenglidt, pursuant to
this Recital, the ability to perform legitimate ashat do not require the authorisation of rigtakiars is a factor that
can be considered in the context of contractuaemgents about the price. »

81 Sur I'ensemble de la question, voir, M. WALTER,v®n LEWINSKI (sous dir. de)European Copyright Laya
commentaryOxford University Press, 2010, n° 16.0.97, p0@3501.

8230 n° L 376, du 27.12.2006, p. 28.
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Directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre }98dche de maniere marginale les contrats
d’exploitation. Plus précisément, l'article 383 que les licences portant sur le droit de location e
de préf®® Au-dela de cet énoncé de principe, la Directigeprévoit rien sur la maniére dont les

84 Ceci étant, les

licences en question seront mise en ceuvre au ssidrdits d’auteunationaux
Etats-membres sont libres de transposer cette siiBpode maniére adaptée aux particularités de

leur systéme juridiqué®.
o La Directive 2009/24/CE.
138.- La Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 relative & la protection juridique des

programmes d’ordinateur (codifiant I'ancienne Diree 91/250/EEC®"), aborde les contrats
d’exploitation de maniere accidentelle. Plus pr&tient, I'article 881 in fine énonce que «les
dispositions de la présente directive n'affectems$ p...] le droit des contrats. » Par dérogation a
I'’énoncé précédefit, I'article 681 (a) de la Directive reconnait ingitement le contrat de licence
d’utilisation de logiciel, conclu entre le titulairdu droit sur le logiciel et l'utilisateuerid user
licencd’®®. De méme, selon l'article 882 « toute dispositiomtractuelle contraire & l'article 6 ou
aux exceptions prévues a l'article 5, paragraphes 3, est nulle et non avenué’®Cette

disposition a pour objectif de protéger I'utilisatéégitime d’un logiciel, en I'immunisant contres|

8 « Les droits visés au paragraphe 1 [droit de lonagt de prét] peuvent étre transféréégiés ou donnés en licence
contractuelle ».Sur ce point voir, M. WALTER, S. von LEWINSKI (soudir. de), European Copyright Lawa
commentary, Oxford University Press, 2010, n° BR0p. 1498. Sur I'ancien art. 284 de la Direc®2¢100/CEE, voir
J. KRIKKE, « Rental and Lending Right Directiver»Th. DREIER, B. HUGENHOLTZConcise European Copyright
Law, 1° éd., Kluwer Law International, 2006, p. 239 ettsnot. n° 4, p. 247.

84y, Commission au Conseil, au Parlement européem €omité économique et social européen, la gesitiodroit
d’auteur et des droits voisins au sein du marct&ieur, Bruxelles, le 16.04.2004, COM(2004) 26kl p. 7 : « Pour
ce qui est de la gestion individuelle des drois dlirectives confirment généralement que les si@ionomiques
exclusifs peuvent étre transférés, cédés ou dommdikence contractuelle, mais ne traitent pasobeslitions de la
gestion des droits en tant que telle. »

8 Comp. J. KRIKKE, «Rental and Lending Right Diieet», in Th. DREIER, B. HUGENHOLTZ,Concise
European Copyright Lawl® éd., Kluwer Law International, 2006, p. 239 eesnot. art. 2.4, p. 247 : « The article
clarifies that the first owners to whom rental dedding rights are granted pursuant to art. 2(&)feze to dispose of
their rights by way of transfer, assignment orrge. It is left up to the Member States to implentbase possibilities
into their national laws in a way that fits thepestive legal systems. »

786 3O UE L.111 du 5.5.2009, p. 16.

87 pour une présentation de I'ancienne Directiveestréggles relatives aux contrats d’exploitatiogprises, voir M.
LEHMANN, « The New Software Contract under Europesrd German Copyright Law-Sale and Licensing of
Computer Programs HC, 1994, p. 39 et s.

"88En ce sens, L. BENTLY, « Computer Programs Divecti,in Th. DREIER, B. HUGENHOLTZConcise European
Copyright Law 1° éd., Kluwer Law International, 2006, p. 211 e¢tsnot. art. 9.1, p. 237.

8 « ces actes sont accomplis par le licencié ouuparautre personne jouissant du droit d'utilisee eopie d'un
programme [...] ».

9% Comp. le considérant n° 16 : « La protection demy@mmmes d'ordinateur par les législations enéraiie droit
d’auteur ne devrait pas faire obstacle, le casauhé la mise en ceuvre d'autres formes de protedibute disposition
contractuelle contraire aux dispositions de la gmés directive concernant la décompilation ou aweptions prévues
par la présente directive concernant le fait deefaine copie de sauvegarde, d'observer, d'étudiedeotester le
fonctionnement d’'un programme devrait toutefoig @tulle et non avenue. »
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clauses contractuelles susceptibles de comproniatjoelissance des exceptions au droit d’auteur

sur le logiciel qui sont prévues par la Direcfite
o La Directive 2012/28/UE.
139.- La Directive 2012/28/UE du Parlement Européen etCadumseil, du 25 octobre 2012, sur

certaines utilisations autorisées des ceuvres ongiséf ne fait qu'une allusion marginale aux
contrats d’exploitation. Plus précisément, le codésant n° 11 de cetf@irective évoque les licences
d'utilisation des ceuvres cinématographiques etolssiclérant n° 22 fait référence aux « accords
contractuels » relatifs a la numérisation et misdisposition du public des ceuvres orphelines ».
Pour le reste, selon l'article 7 «la présente dlive n’affecte pas les dispositions concernant
notamment [...] le droit des contrats. » Par aillelgsconsidérant n°® 24 énonce que « la présente

directive ne porte pas atteinte aux dispositiorssktats membres en matiére de gestion des droits ».
e La Directive 2014/26/UE.

140.- La Directive 2014/26/UE sur la gestion collectivesddroits et I'octroi de licences multi-
territoriales pour les utilisations des ceuvres desique en lign€”® touche sans aucun doute les
contrats d’exploitation. Plus précisément, la Dtikex en question fait allusion aux contrats
d’exploitation, qualifiées de « licences », conchrgre les Sociétés de gestion collective et les
utilisateurs pour un territoire précis (licencesiteriales). De méme, la Directive prévoit un type
particulier de licence conclue entre une Sociét§eadtion collective et un tiers, a savoir la licenc
multi-territoriale. Selon la définition de I'artiel3(m), la licence multi-territoriale est une licen
qui couvre le territoire de plus d’un Etat memlrélément commun spécifique aux deux types des
licences consacrées par cette Directive est lat§uds parties contractantes (Société de gestion
collective et utilisateur). Cependant, ces typeBadamce ont une portée matérielle différente. [@'un
part, les licences territoriales sont d’une podéaérale, couvrant tout type d’objet protégé par le

droit d’auteur, alors que, d’autre part, les licmanulti-territoriales ne concernent qu'un type

1 Pour un commentaire, voir parmi d’autres M. WALT,ER von LEWINSKI (sous dir. deJEuropean Copyright
Law, a commentaryOxford University Press, 2010, n° 16.0.98, p.1180s. Sur la relation de cette disposition agec |
Directive « DADVSI », S. BECHTOLD, « Commentary tite Directive 2001/29/EC on the Harmonization oft@ia
Aspects of Copyright and Related Rights in the dmfation Society »in Th. DREIER, B. HUGENHOLTZConcise
European Copyright Layi® éd., Kluwer Law International, 2006, pp. 343-4@3at. art. 5, n° 1, pp. 370-371. Comp.
art. 15 de la directive relative a la protectios 8ases de données.

9230 UE, du 27.10.2012, L 299, p. 5.

93 JOUE, du 20.03.2014, L 84, p. 72. La Directivetélgasée sur la proposition de Directive du 116u012, sur la
gestion collective du droit d’auteur et des draitssins et les licences multi-territoriales desigdreur des ceuvres
musicales pour I'utilisation en ligne au sein durché intérieur 11.7.2012, COM(2012) 372 final, 2@180 (COD).
Pour une présentation, v. par exemple, J.-P. QUIISTA Proposal for a Directive on Collective RigManagement
and (some) Multi-territorial licensing. (Part II) »24 juillet 2012, Kluwer Copyright Blog, disponébl sur
<kluwercopyrighblog.com/2012/07/24/proposal-for-a-directive-onlediive-rights-management-and-some-multi-
territorial-licensing-part-ii/>.
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d’ceuvres protégées (les ceuvres musicales) et ua diexploitation (I'exploitation en ligne de ces

ceuvres).

Les licences territoriales. La Directive prévoit certaines dispositions afféesn au régime
applicable a ces types de contrats. En ce qui coades licences « territoriales », les articleel6
17 de la Directive offrent un cadre juridique gétemine les obligations contractuelles des parties
Tout d’abord, selon l'art. 16 par. 1, «les orgam@s de gestion collective et les utilisateurs
négocient de bonne foi I'octroi de licences de tdroi et doivent échanger « toute information
nécessaire » (a ces fins). Cette obligation d’'mfmion est complétée par des dispositions
explicatives. D’une part, en ce qui concerne I'gation d’information qui incombe sur la Société
de gestion collective, le paragraphe 3 du de €ertl6 prévoit que « [lJles organismes de gestion
collective répondent, sans retard indu, aux densddse utilisateurs, en indiquant, entre autres, les
informations nécessaires pour que l'organisme d#iage collective propose une licence. Deés
réception de toutes les informations pertinentesgdnisme de gestion collective, propose soit une
licence, soit adresse a l'utilisateur une déclarathotivée expliquant les raisons pour lesquelles i
n'entend pas octroyer de licence pour un servicpaticulier, ce sans retard indu. » De méme,
l'article 17 prévoit que « les utilisateurs [doivdaurnir] a I'organisme de gestion collective, dan
un format et un délai convenus ou préétablis, iderinations pertinentes dont ils disposent
concernant l'utilisation des droits représentéslipaganisme de gestion collective nécessaires a la
perception des revenus provenant des droits etdéstiabution et au versement des sommes dues
aux titulaires de droits. Pour définir le formatra@specter pour la communication de ces
informations, les organismes de gestion colleativies utilisateurs prennent en considération, dans
la mesure du possible, les normes sectoriellesntaile@s. » D’autre part, en ce qui concerne
I'obligation d’information qui incombe sur la Sot#éde gestion collective, le paragraphe 4 de
l'article 16 de la Directive prévoit que selon latja « 'organisme de gestion collective permet aux
utilisateurs de communiquer avec lui par voie éettue, y compris le cas échéant, pour rendre

compte de l'utilisation des licences. »

Ensuite, selon le paragraphe 2 de l'article 1&s«donditions d’octroi de licences reposent sur des
criteres objectifs et non discriminatoires. Lorskgu'octroient des licences sur des droits, les
organismes de gestion collective ne sont pas tdawse fonder, pour d’autres services en ligne, sur
les conditions d'octroi de licences convenues awecutilisateur lorsque ce dernier fournit un
nouveau type de service en ligne mis a la dispositiu public de I'Union depuis moins de trois
ans. » De méme, le paragraphe 3 de l'article 1Blitti@ caractére onéreux du contrat, ce qui
correspond a la reconnaissance d'une obligationpaiement incombant a [l'utilisateur. Plus
précisément, selon le texte de la Directive «itetatres de droitpercoivennous soulignons] une

rémunération appropriée pour l'utilisation de lea®its. Les tarifs appliqués pour les droits
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exclusifs et les droits a rémunération sont raiabtes, au regard, entre autres, de la valeur
économique de l'utilisation des droits négociésnpte tenu de la nature et de I'ampleur de
I'utilisation des ceuvres et autres objets, ainsaguegard de la valeur économique du service
fourni par l'organisme de gestion collective. Legyamismes de gestion collective informent

I'utilisateur concerné des criteres utilisés poxerf ces tarifs. »

Les licences multi-territoriales. La Directive (Titre Ill, articles 23-32) prévoit ansérie des
dispositions qui régissent le mécanisme d’octros dieences multi-territoriales concernant
I'exploitation en ligne des ceuvres musicales. Tioidgeles dispositions en question traitent plutét
du mécanisme d’octroi d'une licence mutliterritbeiagt ne se référent pas au régime substantiel

d’un tel contrat. Dés lors, elles ne méritent pasre étudiées au sein de notre éfdde

82.- Acquis non contraignant.

141.- Les contrats d’exploitation en matiére de droitutéar ont fait I'objet de plusieurs
instruments juridiques non contraignants issus de ommission européenne, tels que
communications, recommandations, livres verts @p@sitions de Directive. En pratique, la plupart
de ces textes touchent aux licences du droit damutgortant sur I'exploitation, individuelle ou
collective, des ceuvres de I'environnement numériqueprésentent un caractére transfronfiére
Allons examiner brievement les instruments juriéisjunon contraignants qui touchent les contrats

d’exploitation.

En 2004, la Commission, & lissu d'une communicgfid a démontré son intérét pour la
concession des licences d’exploitation hors ligneep ligne des ceuvres de I'esprit présentant un

caractere transfrontiere.

9% Nous renvoyons a des études spéciales. Voir pampie L. GUIBAULT, « Collective Rights Management
Directive »in I. STAMATOUDI, P. TORREMANS EU Copyright Law. A Commentarizdward Elgar, 2014, n° 14.01
ets. et not. 14.64 et s.

"5 En ce qui concerne les licences transfrontiétesstipossible de distinguer entre, d’un c6té,ddisences multi-
territoriales », qui ont pour objet I'exploitatiaiceuvres protégées dans le territoire des plusiétats membres et, de
lautre coté, les «licences communautaires » datgiion en ligne, qui ont pour objet I'exploitati d’ceuvres
protégées dans toute I'Union européenne. Sur latigmedes licences multi-territoires d’'un pointwdee du droit de la
concurrence, v. L. GUIBAULT, « A quand l'octroi dieences transfrontieres pour I'utilisation de dsad’auteur et de
droits voisins en Europe ?i Mélanges Victor Nabhan, éd. Y. Blais, 2005, p. £8%.AddeKEA European Affairs,
Les licences multi-territoriales des ceuvres audiaeiles dans I'Union Européenne, Rapport finalbél& pour la
Commission  Européenne, DG Société de [IInformatioet des médigs disponible sur: <
ec.europa.eu/avpoli=cy/docs/library/studies/muttiexec_sum_fr.pdf >.

9% Communication de la Commission au Conseil, aueRaght européen et au Comité économique et sogiapéen,
la gestion du droit d'auteur et des droits voismssein du marché intérieuBruxelles, le 16.04.2004, COM(2004) 261
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Ensuite, en 2005, une recommandation de la Conmoni€siraitait des licences multi-territoriales
d’utilisation d’ceuvres musicales en ligne, conclaese « gestionnaires collectifs » et « utilisedeu
commerciaux ». La Recommandation en question camdprae série de dispositions afférentes a la
réglementation de la relation contractuelle entesbciété de gestion collective et le tiers

utilisateur®®,

En 2008, une nouvelle communication de la Commissia les contenus créatifs en ligne dans le
marché unique voit le jo(f. Cette communication traite des «licences matiitbriales
d’exploitation des contenus créatifs en lignde> maniere générale. Depuis lors, I'intérét de la
Commission pour les licences transfrontieres d'eixgifion des ceuvres de l'esprit en ligne est
constarft®®. Plus précisément, en 2011, le Livre vert du 182011 sur « la distribution en ligne
d’ceuvres audiovisuelles dans I'Union européenneersVun marché unique du numérique :
possibilités et obstacl®s », (re)lancé®? la question de I'exploitation contractuelle desveesi

audiovisuelles en ligne. De méme, la Communicaiien la Commission européenne du 27

final. Sur ce point voir par exemple, F. GOTZENRanel 1 : Les différentes possibilités de gestiomiobit d'auteur :
Gestion collective du droit d’auteur et octroi deehces communautaires. La Iégislation sur le di@tteur et la
concurrence revisitée », Conférence « Droit d'auttucréativité dans I'Union européenne élargidwblin, 20-
22.06.2004, disponible sur : <ec.europa.eu/intematket/copyright/docs/conference/2004-dublin/gotZepdf>, p. 3
ets.

97 Recommandation de la Commission, du 18 mai 2G#&tive & la gestion collective transfrontiére daitd’auteur
et des droits voisins dans le domaine des serlidéss de musique en ligne, JO n° 276, du 21.1@62(@. 54. Sur ce
point voir par exemple, T. LUEDER, « Working towaifte next generation of copyright licenses »" Fordham
Conference on Intellectual Property Law& Policy, -2D avril 2006, disponible sur: <
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/ddaess/lueder_fordham_2006.pdf>; Ch. GEIGER, E. P¥la
Iégislation communautaire en matiere de propridtgllectuelle et le rdle du parlement européenjesynthétique »,
Strasbourg, mai 2009. Disponible sur : <www.ceghiz, p. 31.

8 \/oir les art. 6-9 de la Recommandation. Art. 6Les gestionnaires collectifs de droits doivenoinfer les titulaires
de droits et les utilisateurs commerciaux du répertqu’ils représentent, de tout accord de remtésen réciproque
existant, de la portée territoriale de leurs mangatr ce répertoire et des tarifs applicables.

7) Les gestionnaires collectifs de droits doiventlenner entre eux, ainsi qu’aux utilisateurs consraax, un préavis
raisonnable des changements dans le répertoirs cgfirésentent.

8) Les utilisateurs commerciaux doivent informes ¢gestionnaires collectifs de droits des différemaractéristiques
des services pour lesquels ils souhaitent acqdésidroits en ligne.

9) Les gestionnaires collectifs de droits doiveatrayer des licences aux utilisateurs commerciaux|a base de
criteres objectifs et sans aucune discriminatidredas utilisateurs. »

%% Communication de la Commission au Parlement eempgu Conseil, au Comité Economique et Socialpgen et
au Comité des Régions, sur les contenus créatifgmmdans le marché unique, 03.01.2008, COM(283®)final.

80 v. la Communication de la commission au parlememtopéen, au Conseil, au Comité économique et Isocia
européen et au comité des régions, L’Acte pourdectré unique, Douze leviers pour stimuler la ceoise et renforcer
la confiance, « Ensemble pour une nouvelle crotesan Bruxelles, le 13.4.2011, COM(2011) 206 fimalt. p. 8 : « A
I'ere de linternet, la gestion collective doit pair évoluer vers desnodeles europeerys..] ». Plus récemment,
Communication de la Commission au Parlement eurgpse Conseil, au Comité économique et social égoet au
Comité des régions, Vers un marché unique dessddatpropriété intellectuelle. Doper la créatiétél'innovation
pour permettre a I'Europe de créer de la croissé&omomique, des emplois de qualité et des produisgrvices de
premier choix, Bruxelles, le 24.5.2011, COM(20187 Zinal, not. p. 11-12 et p. 27, action n° 5 «prsition
d’instrument juridique créant un cadre européerr fioatroi delicences en lignafin de créer un cadre stable pour la
gouvernance des droits d’auteur a I'échelon eunopee

801 COM(2011) 427 final.

802/, la Communication de la Commission au ConseilParlement Européen, au Comité Economique etlsetciau
Comité des Régions, concernant certains aspecidiques liés aux ceuvres cinématographiques, 280%,2
COM(2001) 534 final, p. 14, faisant référence awontrats d’exploitation des films ».
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septembre 2012, sur une stratégie intégrée dediUeuropéenne en matiere d’informatique en
nuagé&®, fait allusion aux licences de droit d’auteur tigles a I'exploitation des contenus protégés
sur le nuagedoud based servic8* En outre, la Communication de la Commission sur |
contenu dans le marché unique numérique du 18.12*P0introduit le projet « Licences for
Europe $°. Ce projet a eu pour objectif de faciliter I'#ition d’ceuvres protégées dans
I'environnement numériqd®’, a travers linstitution d’'un dialogue entre leartes prenantes.
L'initiative en question s'est déroulée en plusteuitape¥® et a abouti & I'adoption de dix
engagements visant & rendre accessibles plus denesnen lign€°. Parmi ceux-ci, certains
touchent directement la matiere des contrats dabgiion, comme notamment I'engagement n° 4,

relatif a la facilitation de la conclusion des hces en matiere de l'industrie musicale.

803 Bruxelles, 27.9.2012, COM(2012) 529 final. VoirsauCommission Staff Working Document, Accompanyting

Document Communication from the Commission to theogean Parliament, the Council, the European Boimand

Social Committee and the Committee of the Regidsisieashing the Potential of Cloud Computing in B&o
Brussels, 27.9.2012, SWD(2012) 271 final, p. 21As«egards Cloud Computing based services, as allitbn line

services, there is a need to find solutions to matgeyright licensing more efficient. Hence the tigltlearance
processes should be efficient and transparenticpkatly with regard to collective rights managemdn.] The recent
legislative proposal put forward by the Commissigh improve the functioning of collective managemtecross the
board [sic] and ease the licensing of author’stadar the use of music on the Internet. »

804 Sur la relation entre cette communication et leanésme d’octroi des licences multi-territoriales fes SGC pour
I'exploitation des ceuvres musicales en ligne, vbir. CHIOU, « Music Licensing in the Cloud : The €&ke
Experience »GRUR Int, 3/2014, p. 228 s. et not. p. 237.

805 CcOM(2012) 789 final.
808 Cf. T. FOGED, « Danish licences for EuropeEs.P.R.2015, n° 37(1), pp. 15-24

807 Communication de la Commission sur le contenu darmmarché unique numérique, préc., p. 3. ; J. DERRA,
« La création d'un droit européen des contratsicknte : quelques réflexions sur I'arkéie Optiekde la Cour de
Justice de I'Union européennein, Mélanges en I'honneur du Professeur André LuPasis (LexisNexis) 2014, p.
801-811 et not. p. 811.

8% pour une présentation voir le site : http://eopareu/licences-for-europe-dialogue/en/content/abive.

809 voir le document du 13 novembre 2013 «Ten pledgesbring more content online », disponible sur :
<http://ec.europa.eu/internal_market/copyrightfisieag-europe/index_en.htm>
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Conclusion de la Section 1.

142.-L’analyse précédente a démontré que plusieursuimstnts juridiques de I'Union européenne
traitent des contrats d’exploitation en matiérelo@t d’auteur. L’acquis communautaire en matiere
de contrats d’exploitation d’auteur a I'heure altueest composé de six Directives, cing
Communications, une Recommandation et un Livre Meids fondamentalement, les Directives
d’harmonisation en question consacrent différegfses (le plus souvent trés particuliers) des
contrats d’exploitation :

- la Directive 93/83/CEE évoque le contrat d’autdisa de radiodiffusion par satellite
d’'ceuvres protégées par le droit d’auteur et lerabrt’autorisation de retransmission par
cabled’'une émission de radiodiffusion provenant d’urre@itat membre de I'UE.

- la Directive 2001/29/CE évoque les licences cotdtes du droit d’auteur de maniere
géneérale.

- la Directive 2006/115/CE évoque les licences poanle droit de location et de prét.

- la Directive 2009/24/CE évoque le contrat de lieedwitilisation de logiciel, conclu entre le
titulaire du droit sur le logiciel et I'utilisateur

- la Directive 2012/28/UE fait une référence génémi& accords contractuels relatifs a la
numeérisation et mise a disposition du public desremuorphelines.

- la Directive 2014/26/UE fait allusion aux licendesritoriales, conclus entre les Sociétés de
gestion collective et les utilisateurs ainsi qu'disences multi-territoriales conclus entre les
Sociétés de gestion collective et les utilisateistives a I'exploitation en ligne des ceuvres
musicales.

Sur le fond, le régime qui accompagne les contia@sploitation consacrés par lI'acquis européen
contraignant semble assez épisodique et superifitmefait, les instruments juridiques européens ne
comprennent que des regles sporadiques afféremtesca@ntrats d’exploitation ; un vrai droit
européen des contrats d’exploitation en matierérdie d’auteur fait défaut.

Il convient désormais d’examiner I'acquis commuaget relatif aux contrats d’exploitation en

matiere de propriété industrielle (Section 2).
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Section 2.- Propriété industrielle.

143.- Nous allons a présent étudier I'acquis communaitatatif aux contrats d’exploitation en
matiere de propriété industrielle, en examinantofd I'acquis communautaire en matiere de
contrats d’exploitation brevets d’invention (81)aav d’analyser l'acquis communautaire des

contrats d’exploitation en matiére de marques (82).

81.- Brevets d’'invention.

144.- A 'heure actuelle, 'acquis communautaire en nratide contrats d’exploitation de brevets
d’invention est peu développ& En effet, il n’y a aucune réglementation subs¢éietrelative au
droit des contrats d’exploitation de brevets d’intien au niveau européen

Par contre, concernant les titres de I'Union eueopé, le Reglement (UE) n° 1257/2012 du 17
décembre 2012 mettant en ceuvre la coopérationrogefalans le domaine de la création d'une
protection unitaire conférée par un bréletcomprend certaines dispositions qui touchent aux
contrats d’exploitation afférents a ce nouveawe téreffet unitaire. En pratique, le Réglement en
guestion reconnait implicitement la possibilité a@mcéder des licences contractuelles ayant pour
objet le brevet & effet unitaire et y attache deem régles applicabl®$ Plus précisément, selon

l'article 2 e) toute licence s’enregistre au «st@ de la protection unitaire conférée par un

819 Comp. S. DUSSOLIER, « Pruning the European Intallel Property Tree — In Search of Common Prinsigled
Roots », Disponible sur SSRN : <ssrn.com/abstrd@%237>, p. 5: « Patent has been pheent pauvreof the EU
legislative efforts. »

81 | es licences de brevets sont évoquées et régléemdu point de vue du droit de la concurrencdepReglement
n°® 772/2004, voisupran® 129. De méme, la Communication de la Commisaiofarlement Européen, au Conseil et
au Comité Economique et Social Européen, Une gimtgans le domaine des droits de propriété inglistrpour
'Europe (Bruxelles, le 16.7.2008, COM(2008) 46%af) fait référence auxoncessions des droits de propriété
industrielle ce qui inclut évidement les concessions des ksaVevention. Comp. art. 20881 et 2 et art. 2i€lla
Convention Européenne des Brevets relatifs a |atoquredes conditions et des effets de I'enregistr@ndes licences
portant sur les brevets « européens ». Sur ce point.. DYBDAHL, « Transfer of rights and their gistration in the
European Patent and Community Patent Registél€ »1998, p. 387 s. et not. p. 398.

812 JO UE du 31.12.2012, L. 361, p. 1. Le Réglemerat applicable & partir difjanvier 2014 (art. 18 par. 2).

813 Notons que la proposition de Réglement du Corsseile brevet communautaire de 2000 (art. 15 et@8)prenait
un ensemble de dispositions afférentes aux cordtaploitation plus développé, qui était inspirg fles dispositions
du RMC. Il est a regretter qu'il n'y ait pas de phsitions similaires au sein de dernier Réglemenir pe brevet
européen. Voir en ce sens, R.-M. HILTY, Th. JAEGBR,LAMPING, H. ULLRICH, « The Unitary Patent Pad&:
Twelve Reasons for Concern », Max Planck Instifotelntellectual Property and Competition Law, disfble sur :
<www.ip.mpg.de/files/pdf2/MPI-IP_Twelve-Reasons_2a0-17_final3.pdf>, p. 2.

-172 -



brevet », qui fait partie du registre européen lteset§'* Toutefois, le Réglement ne précise pas
si l'inscription en question est une condition @didité du contrat ou si elle assure I'opposabilité
contrat aux tiers. Ensuite, selon Il'article 382,22kt 3 du Reglement « [le brevet européen a effet
unitaire] peut faire I'objet d’un contrat de licengour tout ou partie des territoires des Etats
membres participants®s3 Il est ainsi possible de déduire & partir de cefisposition la
reconnaissance des licences partielles limitéestogalement’®. De méme, larticle 8 du
Reglement introduit le mécanisme des «licencesdd®t ». Plus précisément, selon cette
disposition, le titulaire du brevet est invité &ldger qu’il autorise de facon générale toute pamnso

a exploiter le brevet sous licence et contre pai¢rdaine redevance adéquife Selon I'article
882 du Reglement, « une licence délivrée en vartprdsent reglement est assimilée a une licence

contractuelle ».

Nous pourrions aussi mentionner ici que I’Accori@ti€a une juridiction unifiée du brevet pour le
réglement des litiges liés aux brevets européermuetbrevets européens a effet unitdftdait

référence aux contrats de licefice

814 Article 2 e) : « Aux fins du présent réglement, emtend par « registre de la protection unitairefée par un
brevet», le registre faisant partie du registropéen des brevets dans lequel somegistréd’effet unitaire ainsi que
toute limitation toute licencetout transfert, toute révocation ou extinctios teevets européens a effet unitaire. »
815 L'art. 382 de la proposition de Réglement (Propmside Réglement du Parlement européen et du @onettant
en ceuvre la coopération renforcée dans le domania dréation d’'une protection par brevet unitaBeyxelles, le
13.4.2011, COM(2011) 215 final), qui a précédé églement comprenait une disposition différenteSars préjudice
de l'article 5, un brevet européen a effet unitagepeut étre limité, faire I'objet d'un contratlidence, étre transféré,
révoqué ou s'éteindre que pour tous les Etats nesngarticipants a la fois. Sur ce point, critiqueBXNNCTIN, « Le
projet de brevet européen a effet unitaire : eendtint un brevet de I'Union ? Bropr. Intell, juillet 2011, n° 40, p.
270 et s., p. 274 : « Cette solution semble coptoetuctive, et ne correspond pas a I'économie degebs ou il est
d’'usage de territorialiser les concessions. [..4dl a craindre que cette restriction contractusdbrte une partie des
agents économiques de ce titre de propriété. »

8% Sur ce point voir not. A. KAISI, « Finally a sirglEuropean right for the EU? An analysis of thessaititive
provisions of the European patent with unitary effe EIPR 2014, 36(3), pp. 170-180 et not. p. 176.

817 Considérant n° 14 : « En tant qu'objet de proprién brevet européen a effet unitaire devrait &smilé dans son
intégralité, et dans tous les Etats membres ppatits, & un brevet national de I'Etat membre ppgit déterminé
conformément a des criteres spécifiques tels geegddmicile, le principal établissement ou I'étabdiment du
demandeur. » Sur ce point, v. N. BINCTIN, « Le ptaje brevet européen a effet unitaire : en att@ngia brevet de
I'Union ? »,Propr. Intell, juillet 2011, n° 40, p. 270 et s. et not. p. 273.

818 2013/C 175/01, disponible sur : <
http://(10Clé|;nents.epo.org/projects/babyl0n/eponm080883447C89DDC1257B36005AAABS/$FiIe/upc_a@re
ment_fr.pdf>.

819 voir I'article 32 par. 1 a) selon lequel «la diction a une compétence exclusive pour : a) [..s] demandes
reconventionnnes concernant les licences » etiguitoticle 47 par. 2-3 qui régit I'habilitationed licenciés a former
une action devant la Juridiction : « 2. Sauf std@d de licence en dispose autrement, le titulditme licence
exclusive sur un brevet est habilité a former ucteoa devant la Juridiction dans les mémes conaltigue le titulaire
du brevet, a condition que le titulaire du brewveit ;xformé au préalable. 3. Le titulaire d'uneehice non-exclusive
n'est pas habilité a former une action devant taligtion, sauf si le titulaire du brevet est infog au préalable et dans
la mesure ou cela est expressément autorisé paorthde licence. » Sur ce point voir J. De WERRAa création
d’'un droit européen des contrats de licence : qiesdgéflexions sur I'arr@ie Optiekde la Cour de Justice de I'Union
européenne s Mélanges en I'honneur du Professeur André Lueasis (LexisNexis) 2014, p. 801-811 et not. p. 801.
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82.- Marques.

145.-La présentation de I'acquis communautaire en meatiercontrats d’exploitation des marques
peut étre divisée en deux parties : une relatiMacuis afférent aux contrats portant sur les
marques nationales (A) et une autre relative aliacafférent aux contrats d’exploitation portant

sur les marques communautaires (B).

A.- L’acquis communautaire en matiére des contrafexploitation des marques nationales.

146.- La Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rappanthes Iégislations des Etats membres
sur les marqué®’ (ci-aprés Directive d’harmonisation) consacre ypet spécial de la licence

d’exploitation de marque (nationale) (1°) et y el un régime spécial (2°).

1°.- La licence de margue (nationale).

147.-Selon l'article 881 de la Directive d’harmonisatieffila marque peut faire I'objet de licences
[...] ». Au-deld de cette disposition « énonciativela Directive ne définit pas ce contrat. En
I'absence de définition 1égdfe, la CIJUE a contribué & la détermination des costale cette

catégorie contractuelle spéciale, a travers deuisio@s.

Plus précisément, dans l'affaifte Optiek SPRIc/ Bureau Gevers SA et European Registry for
Internet Domains ASBHu 19 juillet 20122 la Cour a jug&® que « les termes « licenciés de droits

820 30 n° L 299, du 8.11.2008, p. 25, codifiant laebtive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 19pprohant
les législations des Etats membres sur les marg@s)° L 040, 11.02.1989 pp. 0001 — 0007. Pour uienqus
intéresse, la nouvelle directive n'a pas apporténddifications a l'article 8 qui est relatif a iadnce de marque. Pour
un état des lieux v. A. BOUVEL, « Quinze annéedutié du droit des signes distinctifs. Essai d’agiatéon critique
de I'évolution d’'une matiére i Droits de propriété intellectuelle Liber amicaruGeorges Bone€oll. IRPI n° 36,
Litec, 2010, pp. 75-87 ; A. KUR, « Fundamental camns in the harmonisation of (European) trademawk, in G.
DINWOODIE, M. JANIS, Trademark Law and Theory. Handbook of ContempoRegearchEdward Elgar, 2010, p.
151 s.

821 A. MENDOZA-CAMINADE, « Les fonctions de la marquiela rescousse de la qualification du contrat cenlie :
I'apport de la CJUE a la construction du régimedjgue de la marque. JCP E, 2012, n° 44, p. 1664 : «la Cour
devait définir I'objet d’'une licence de marque &bsence de définition Iégale. La directive 89/THE du Conseil, du
21 décembre 1988, rapprochant les législationstlts membres sur les marques ne prévoit pas earole 8 relatif
a la licence de marque I'objet précis de ce coiftrgt».

822 CJUE, 2 ch., 19 juill. 2012, aff. C-376/1Bie Optiek SPRL c/ Bureau Gevers SA et EuropeaisfRefpr Internet
Domains ASBLPour un commentaire de cette décision voir J. DeRRIE, « La création d’'un droit européen des
contrats de licence : quelques réflexions sur éaRie Optiekde la Cour de Justice de I'Union européennis,
Mélanges en I'honneur du Professeur André LuPasis (LexisNexis) 2014, pp. 801-811 ; L. IDOT nkernet et nom
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antérieurs » ne visent pas une personne qui a emiept été autorisée par le titulaire de la marque
concernée a enregistrer, en son nom propre marsligggompte de ce titulaire, un nom de domaine
identique ou similaire a ladite marque, sans paara que cette personne soit autorisée a utiliser
commercialement celle-ci en conformité avec sestions propres. » Ceci dit, selon la CJUE, la
licence ne peut pas étre réduite a un contrategguel le titulaire d’'une marque autorise simplement
un tiers & enregistrer en son nom mais pour le t®hp titulaire un nom de domaine identique ou
similaire & la marque en questi6h Par contre, selon la décision de la Cour, urentie de marque
suppose la concession d’un droit permettant aars tine utilisation commerciale de la marque en
conformité avec ses fonctions spécifiques. Sureck#ise, les fonctions du droit sur la marque

déterminent les contours de la définition du cdrdealicence de margtf@

De maniére similaire, la Cour, dans son aR@ito du 23 avril 200%°, a également procédé a la
détermination de certains éléments essentiels dtratade licenc&’, en vue de le distinguer du
contrat de service. Plus précisément, d'apres texlasions de l'avocat général dans cette

de domaine.eu sEurope n° 10, Octobre 2012, comm. 403 ; A. FARACHE, «ibio de « licencié de droits antérieurs

» : exclusion du licencié autorisé uniqguement &egistrer un nom de domaine « .eu » pour le titeldlune marque »,
Revue Lamy droit des affaire®2012, n° 75, p. 23 ; A. MENDOZA-CAMINADE, « Les fotions de la marque a la
rescousse de la qualification du contrat de liceritapport de la CJUE a la construction du régijmedique de la
marque »JCP E, 2012, n° 44, p. 1664 ; N. TISSOT, « Arrét d&iahambre de la Cour de justice européenne du 19
juillet 2012, C-376/11Rev. suisse du droit de la propriété intellectuedle I'information et de la concurrenc2013, p.
474 et s.

823 par interprétation de la notion du « licencié daitd antérieurs » de l'article 12 paragraphe Reéglement CE n°
874/2004JO UE n° L 162, 30 avr. 2004, p. 40, pestide Réglement (CE) n° 773/2002 sur la mise emreedu
domaine de premier niveau.eu (JOUE n° L 113, 302002, p. 1).

824 Ce contrat devrait étre qualifié de contrat deviser Voir en ce sens, L. IDOT, « Internet et noendbmaine.eu »,
Europe n° 10, Octobre 2012, comm. 403 : « en I'espéeeadntrat passé par I'entreprise américaine avé&uteau
Gevers s'apparente davantage a un contrat de ssyuviautant plus que le contractant n'a aucunt dfaitiliser
commercialement la marque correspondant au nonohaide. [...] Contrats de services et contrats dmties ont des
objets différents et il serait choquant que lesdittons requises par les textes soient détournigedevtels contrats de
services. » Par contre, le « licencié » en I'espécalléguait quant a lui que I'objet du contratldence de marque
pouvait porter sur tout ou partie des prérogatidestitulaire de la marque en cause, y compris dasation
d’enregistrer un nom de domaine. Sur ce point YoiFARACHE, « Notion de « licencié de droits angénis » :
exclusion du licencié autorisé uniquement a entegisin nom de domaine « .eu » pour le titulainend’ marque »,
Revue Lamy droit des affaire®012, n° 75, p. 23 : «les fonctions de la margeengttent en I'espéce de définir le
contrat de licence de marque et d’exclure de cptadification certains contrats. »

825 voir A. MENDOZA-CAMINADE, « Les fonctions de la maue & la rescousse de la qualification du comteat
licence : I'apport de la CJUE a la constructiorrégime juridique de la marque.JCPE, 2012, n° 44, p. 1664.

826 CJUE, 23 avril 2009, aff. C533/0Falco Privatstiftung et Thomas Rabitsch contre Gis#/eller-Lindhorst.Pour
une présentation détaillée v. not B. UBERTAZZI,iednce agreements relating to IP rights and théREQulation on
Jurisdiction »1IC, 2009, p. 912 s.; J. de WERRA, « The need to baize intellectual property licensing law : a
European perspective i J. ROSEN (sous dir. delntellectual Property at the Crossroads of Tradelward Elgar,
2012, p. 90 et s. ; J. de WERRA, « An essentiatkBin the Building of European Copyright : Regudatiof Copyright
Transactions »n T.-E. SYNODINOU,Codification of European copyright law : challengasd perspectiveKluwer
Law International, 2012, p. 259 s.; E. TREPPODreit des contrats internationaux, Le contrat derfidure de
services et le droit international privé communaata, RDC, 2009, p. 1558 et four les inconvénients de cette
décision vinfra n°® 255.

827 Certes, la décision en question couvrait les etsile licence de maniére générale.
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affairé®®® dans le cadre d’un contrat de licence, le conepoent actif du concédant de la licence
consiste en la signature du contrat ainsi qu’emike a disposition au licencié de I'objet auquel la
marque s'attache physiquement afin qu’elle puidse étilisée par celui-ci. Sur cette base, la
concession d'une licence ne peut pas étre considgséme un contrat de service au sens de
l'article 581b du Réglement n° 44/2061 La Cour a décidé de maniére similaire que Idaiite
d’un droit de propriété intellectuelle qui offresan cocontractant par le biais d’un contrat dentee

le droit d'utiliser I'objet protégé, n'assume quéabligation de ne pas contester I'utilisation cke
droit par celui-ci », et, de cette fagcon, n’accainphs une activité particuliere, comme celle

accomplie par un prestataire de senftes

2°.- Le régime spécial du contrat de licence de mame (nationale).

148.-A I'heure actuell®®, |a Directive d’harmonisation comprend certaffiesgles substantielles

applicables aux contrats de licence, qui ont pel &tfaircies par des décisions de la CJUE.

88  Conclusions de RF Verica Trstenjak, présentées le 27 janvier 2009.sp@nibles sur:

<curia.europa.eu/common/recdoc/convention/gemdd@2@l/05-a-fr-09.htm>.

829 voir J. de WERRA, « The need to harmonize intéllat property licensing law : a European perspectiyin J.
ROSEN (sous dir. dedntellectual Property at the Crossroads of Traé@ward Elgar, 2012, p. 90 et s., p. 105 : « The
Advocate General held in this respect that thenBoe “authorises the licensee to exploit the inttlial property right
that is the subject of the licence » and that «attteve conduct required of the licensor consistsigning the licence
agreement and in making the object to which thenlie relates physically available so that it camded », whereby
those « actions cannot, in [her] opinion, be define a ‘service’ ». As a consequence, the Advagateeral concluded
that the granting of a licence cannot be regarded &ervice’ within the meaning of the second iridef Article
5(1)(b) of Regulation No 44/2001. »

830 para. 31 de la décision. Sur ce point voir B. UBBRZI, « Licence agreements relating to IP rightsl ahe EC
Regulation on Jurisdiction #C, 2009, p. 912 s. et not. p. 924.

81 Notons qu’une refonte de la Directive en questishen cours. Une modification de I'article 8 (dmvart. 26) est
suggérée. V. Proposition de Directive du Parlentemtopéen et du Conseil rapprochant les législatibes états
membres sur les marques, (Refonte) Bruxelles, 18.2013, COM(2013) 162 final, 2013/0089 (COD). loatenu du
nouvel art. 26 proposé est le suivant : « Licencéal marque peut faire I'objet de licences pourt tou partie des
produits ou des services pour lesquels elle estgisirée et pour tout ou partie du territoire dittat membre. Les
licences peuvent étre exclusives ou non exclus®eke titulaire de la marque peut invoquer lesitdroonférés par
cette marque a I'encontre d’un licencié qui enfréime des clauses du contrat de licence en ceguéerne: a) sa
durée ; b) la forme couverte par I'enregistrementsdaquelle la marque peut étre utilisée ; c)amre des produits ou
des services pour lesquels la licence est octrpgifée territoire sur lequel la marque peut éppasée; ou €) la qualité
des produits fabriqués ou des services fourniseplizencié. 3. Sans préjudice des stipulationsahirat de licence, le
licencié ne peut engager une procédure relatigecmtrefacon d’'une marque qu’'avec le consentehetitulaire de
celle-ci. Toutefois, le titulaire d’'une licence éxsive peut engager une telle procédure si, apigs en demeure, le
titulaire de la marque n'agit pas lui-méme en ogfaizon dans un délai approprié. 4. Tout licenciéresevable a
intervenir dans la procédure en contrefacon engpgéte titulaire de la marque afin d’obtenir réggam du préjudice
qui lui est propre. 5. Sur requéte d’'une des partiectroi ou le transfert d’'une licence de mar@se inscrit au registre
et publié. »

82 | a Directive n'a pas pour objet de réglementemumiére générale les contrats en la matiére. Esens, J.-S.
BERGE, « A propos du « petit droit européen dedrats» : de quelques exemples récents en drda geopriété
intellectuelle »RDC, 01 avril 2010, n°® 2, p. 725 s. et not. p. 72%sEpourquoi le régime y consacré est minimal. Sur
ce point voir G. TRITTON |ntellectual Property in Europe3e éd., Sweet & Maxwell, 2008, n° 3-054, p. 262 ;
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......

. La divisibilité des droits transmis.

149.- La Directive reconnait expressément la possibitie® conclure des licences totales ou
partielles. Plus précisément, l'article 881, dl. drévoit que «la marque peut faire I'objet de
licences pour tout ou partie des produits ou dedcas pour lesquels elle est enregistrée et pour
tout ou partie du territoire d’'un Etat membre. sefi résultea contrario qu’'une licence est totale
lorsqu’elle porte sur la totalité des produits @s @ervices pour lesquels la marque est enregistrée
et sur I'ensemble du territoire d'un Etat membre mDaniére similaire, une licence est partielle
lorsqu’elle a pour objet une partie des produitsdes services pour lesquels elle est enregistrée
et/ou qu'elle porte sur une partie du territoirendEtat membre. Certes, I'art. 882 de la Directive
reconnait implicitement deux autres types de litiutes envisageables dans le cadre d’'une licence
partielle. Plus précisément, I'art. 882 a) reconimaplicitement les limitations temporelles alors
que l'art. 882 b) reconnait les limitations qui ot sur la forme sous laquelle la marque peut étre
utilisée par le licencfé® L’énumération des limitations susvisées est estinai>* et elles ont un
effet absolu. Selon I'art. 882 « le titulaire dent@rque peut invoquer les droits conférés par cette
marque a I'encontre d'un licencié qui enfreint Budes clauses du contrat de licence en ce qui
concerne: a) sa durée, b) la forme couverte pardgstrement sous laquelle la marque peut étre
utilisée c) la nature des produits ou des senpoes lesquels la licence est octroyée d) le tereto
sur lequel la marque peut étre apposée e) la §uidis produits fabriqgués ou des services fournis
par le licencié. » Cette disposition, qui fait égwocontenu et aux fonctions du droit sur la marque
confére aux limitations prévues par une licenceigilr un effet absofti>. Le non respect de ces
limitations par le licencié ne constituera pas ueigent une faute contractuelle mais également un

acte de contrefac6if.

HILDEBRANDT, Harmonisiertes Marekenrecht in Eurgp@arl Heymanns Verlag, 2008, art. 8, p. 209 etileéts y
cités. Comp. A. KUR, « Harmonization of the Tradekraaws in Europe-An overview $C, 1997, p. 1 s. et not. p. 7,
parlant de « basic principles of licences (Art»8)

%3 En ce sens, T. COHEN-JEHORAM, C. van NISPEN, TYBIECOPER European Trademark LavKluwer Law
International, 2010, n° 16.9.2, p. 541.

834 Arrét Dior II, (ci-aprés), par. 49. Voir sur ceippJ.-S. BERGE, « A propos du « petit droit eupées contrats » :
de quelques exemples récents en droit de la ptépntellectuelle »RDC, 01 avril 2010, n° 2, p. 725 s. et not. p. 725,
parlant d’ « un certain nombre de cas énumérésadeeme exhaustive par la directive. » ; J. de WERRAhe need to
harmonize intellectual property licensing law : ar&pean perspective in J. de WERRA (sous dir. defReserach
Handbook on Intellectual Property Licensing LaBdward Elgar, 2013, p. 450 s.; J. de WERRA, & Tiked to
harmonize intellectual property licensing law : ar@ean perspective i J. ROSEN (sous dir. de)ntellectual
Property at the Crossroads of Trgdedward Elgar, 2012, p. 90 et s., p. 95.

83 Comp. G. TRITTON ntellectual Property in Europe3e éd., Sweet & Maxwell, 2008, n° 3-201, p. 392The
ability of a trade mark owner to invoke his righigainst goods or services which do not comply withprovisions of
a licence merely reflect the concept of a licerie#t-tthe proprietor agrees not to sue the licensedrdde mark
infringement in relation to those goods which coynpith the licence. »

86 En ce sens, voir par exemple, J.-S. BERGE, « A@sadu « petit droit européen des contrats » : wEqges
exemples récents en droit de la propriété intell », RDC, 01 avril 2010, n° 2, p. 725 s.: «[La Directived
contente de consacrer un article (art. 8) a lantieede marque en prévoyant notamment que le conicpdat agir en
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La CJUE a eu l'occasion d’éclaircir la portée dedisposition de l'article 882 de la Directive
d’harmonisation. Plus précisément, dans son arfgordl »**’, la Cour a jugé que « le titulaire de
la marque peut invoquer les droits conférés pde arniere a I'encontre d’un licencié interdisant
pour des raisons de prestige de la marque, la @etiés soldeurs de produits tels que ceux en cause
au principal, pour autant qu’il soit établi queteetiolation, en raison des circonstances propres a
I'affaire au principal, porte atteinte a I'alluré & I'image de prestige qui conférent auxdits pitsdu
une sensation de luxe®®8 Ceci étant, selon la Cour, la notion de qualité poduits au sens de
I'art. 882 e) se référe non seulement aux caratiguies physiques des produits mais aussi a leur
image de presti§2’. Par conséquent, une clause comprenant une tiestriontractuelle de revente
par un licencié des produits de luxe en dehors daseau de distribution sélective releve de
l'article 882 e) de la Directive. La violation dadite clause n’est pas uniquement une faute

contractuelle de la part du licencié, mais constiussi un acte de contrefatn
. Licence exclusive et non-exclusive (simple).

150.-Selon Il'article 881 al. 2 les licences peuvent étre exclusives ou non sixes. Le texte de la

Directive ne définit pas ces types de licences.

B.- L’acquis communautaire en matiére de contrat&xiploitation des marques communautaires.

151.- Le Réglement n° 207/2009 du 26 février 2$%ur la marque communautaire (ci-aprés

RMC) prévoit un cadre juridique unitaire pour lestats d’exploitation portant sur les marques

violation de ses droits (contrefacon) contre ledié qui ne respecterait pas ses engagement cmeisadans un
certain nombre de cas énumérés de maniére exhaysdivla directive. [...] Si au sens ou I'entend leective,
l'infraction a la licence est constatée, I'actiam @ntrefacon est ouverte avec toutes les conségseate droit qui lui
sont attachées (procédures spéciales en contrefestosit possible des marchandises du marchétisaaciviles et
pénales). » Notons que cette disposition devrait @ligatoirement transposée par les Etats memBrese sens, G.
TRITTON, Intellectual Property in Europe8e éd., Sweet & Maxwell, 2008, n° 3-201, p. 392t would seem that the
absence of any reference to “any Member State nmaifie Article means that the provision is mandatand that all
grounds must be included. »

837 CJUE, 23 avr. 2009, aff. C-59/080pad SAc./ Christian Dior couture SA, Sté industrielle lingerSIL) Lamy
Droit de I'immatérie] 2009, n°® 52, p. 6, étude M. Georges-Picot ; BERGE, « A propos du « petit droit européen
des contrats » : de quelques exemples récentoérddra propriété intellectuelle RDC, 01 avril 2010, n° 2, p. 725.
838 |pid., point 37. Certes, I'atteinte & l'allure d’une magcet « & la sensation de luxe des produits deigeasest pas
un effet automatique de la revente hors un résealistribution sélective. Par contre, elle doie&taractérisée par les
juridictions nationale, en « étudiant la nature piexluits, le volume des ventes aux soldeurs,detivité ainsi que les
modes de commercialisation. Sur ce point voir, BRON, « Le luxe mis a I'honneur par la Cour deifigsb, Comm.
Comm. électr.n® 7, Juillet 2009, comm. 62.

839 Sur ce point, voir J. AZEMA, « Restrictions cortrzelles au droit de vente du licencié%,D Com, 2009 p. 706.
840 Ch. CARON, « Le luxe mis & I'honneur par la Coarjdstice »Comm. Comm. élecfm® 7, Juillet 2009, comm. 62,
n° 2.

841 JOUE n° L78, 24 mars 2009. Ce Réglement codifindien Réglement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993a
marque communautaire.
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communautairéé® La possibilité de conclure des contrats d’explisn se base sur le principe
selon lequel la marque communautaire est considinéene un objet de propri&td autonome et
aliénabl&** Le Réglement consacre un type de contrat d’etgilon spécial, & savoir, la licence de

marque communautaire (1°) et y attache un régiréeial(2°).

1°.- La licence de marque communautaire.

152.- L'article 22 du RMC consacre expressément le typetractuel de la licence de marque
communautaire. Selon la premiéere phrase de I'aglal. £ du RMC, « la marque communautaire
peut faire I'objet de licences [...] ». La licence m@rque communautaire, malgré son importance
dans la pratiqu#® n'est pas définie au sein du Réglement. Il atpei &firmé que la licence est le
contrat autorisant la commercialisation de prodaiisservices sous la marque communautaire, a

travers la transmission de la « simple détentice a marqu¥®.

2°.- Le régime spécial du contrat de licence de mame communautaire.

153.-A I'heure actuell&’, le RMC comprend certaines dispositions de Hisdférentes tant a la

forme qu’a la substance du contrat de licence.

842y, J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « La marque communautaiedCP E, n° 31, 1994, 1-379, p. 379 s. et not. p. 368 :
« En raison de son caractére unitaire, la marquemamautaire doit étre soumise a un régime juridiguigue, quel
que soit le lieu de son exploitation ou de sondtfen. »

843 V. le considérant n° 11 et le titre de la sectiodu RMC. Comp. J. FOYER, « La marque communautairde
monstre du Belaimont »n Mélanges Franconpalloz, 1995, p. 149 s., et not. p. 153, parlant«dxpression
vicieuse. » Voir aussi art. 16 s. du RMC.

844 Comp. le considérant n° 11 du Réglement « La nemmpmmunautaire devrait étre traitée comme un alget
propriété indépendant de I'entreprise dont ellégdésles produits ou les services. Elle devraityoauétre transférée,
sous réserve de la nécessité supérieure de nadhaeeile public en erreur en raison du transtelfe devrait en outre
pouvoir étre donnée en gage a un tiers ou faipgetae licences. » La marque communautaire s'dgsarune marque
nationale selon les regles de I'art. 16 RMC.

815 G. BONET, « Questions sur la licence de marquensonautaire »Revue des affaires européenrjasiv. 1999, p.
44 s. et not. p. 45.

848 En ce sens, G. BONET, « Questions sur la licercendrque communautaire Revue des affaires européennes
janv. 1999, p. 44, et not. p. 45.

87 Notons que le RMC est en cours de révision. VPiaposition de Réglement du Parlement et du Condeil
27.3.2013 modifiant le reglement (CE) n° 207/20@0 Gbnseil du 26 février 2009 sur la marque commtaic)
COM(2013) 161 final, 2013/0088 (COD) {SWD(2013) ftal}{SWD(2013)96 final}.

848 G. BONET, « Questions sur la licence de marquensonautaire »Revue des affaires européenrjasiv. 1999, p.
44 s. et not. p. 44 : « [L]es dispositions deschsi 17 a 24 fixent cependant quelques réglescphéties concernant les
contrats ayant la marque communautaire pour ohjgt]
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. Les régles de forme.

154.- Selon le RMC, le contrat de licence de marque conautaire n’est pas un contrat formel.
Plus précisément, la licence ne doit pas étre agFestpar écrit pour étre valaifé Les licences
orales de marque communautaires sont donc en peircitorisé&s’. En revanche, le RMC prévoit
une formalité de publicité. Plus précisément, sdlarticle 2285 RMC « sur requéte d'une des
parties, I'octroi ou le transfert d’une licence m&rque communautaire est inscrit au registre et
publié. ¥°* De méme, selon l'art. 2381 al®1«les actes juridiques concernant la marque
communautaire visés aux articles 17, 19 et 22rjieg ne sont opposables aux tiers dans tous les
Etats membres qu’aprés leur inscription au registte D'aprés ces articles, I'inscription du contrat
de licence au registre n’est pas une condition aliglité du contrdt>. En revanche, elle est une
condition d’opposabilité du contrat aux tiers. Ajmos que la méme formalité de publicité

s’applique également aux sous-licences de marquencmautairé™

......

° La divisibilité du droit transmis.

155.-Le RMC reconnait expressément la possibilité declooa des licences totales ou partielles.
Plus précisément, selon larticle 2281 af,, & la marque communautaire peut faire I'objet de
licences pour tout ou partie des produits ou dedces pour lesquels elle est enregistrée et pour
tout ou partie de la Communauté. » De méme, sébmh P282, «le titulaire de la marque
communautaire peut invoquer les droits conféréscptie marque a I'encontre d’un licencié qui
enfreint 'une des clauses du contrat de licenceeequi concerne : a) sa durée, b) la forme coeavert
par I'enregistrement sous laguelle la marque pénet @étilisée c) la nature des produits ou des
services pour lesquels la licence est octroyee tgrtitoire sur lequel la marque peut étre apposée

e) la qualité des produits fabriqués ou des sesvigernis par le licencié® Il est évident que la

849 Sur ce point voir par exemple J. SCHMIDT-SZALEWSKILa marque communautaireJCP E, n° 31, 1994, p.
369 : « Le réglement n’exige pas la rédaction darit pour la validité de tels contrats. »

80 En réalité, un écrit sera certainement nécesgaiue I'inscription du contrat au registre, selos kt. 2285 et 23
RMC.

81 Selon la Proposition de Réglement modifiant le R{pE&c.), le paragraphe 6 suivant est ajouté &dlar22, selon
lequel, « Une inscription au registre effectuéevertiu du paragraphe 5 est supprimée ou modifieeeswéte de 'une
des parties. »

82 Notons que les dispositions susvisées sont coégsépar les articles 32-33 du Réglement n° 355/2068ant
modalités d'application du RMC, JO CE n° L 109 du432009, p. 3. Ce Réglement codifie I'ancien Réglat n°
2868/95 du 13 décembre 1995, portant modalitésptiation du Reglement (CE) n° 40/94 du Conseillaumarque
communautaire, JO CE n° L 303 du 15.12.1995, p. 1.

83 \Voir M. AUFENAGER, G. BARTH, A. FRANKE The German Trademark AdBeck 2006, p. 85 : « license may,
but does not need to be registered with the Office.

84 En ce sens, G. BONET, « Questions sur la licercendrque communautaire Revue Des affaires européennes
janv. 1999, p. 44, et not. p. 45.

851 a pu étre soutenu que larticle en questiongguait les dispositions devant obligatoirement féggudans une
licence de marque communautaire. En ce sens, A.LFEKRD-MONGUIRAL, «La marque communautaire »,
JurisClasseur Marques - Dessins et moddfesc. 7610, n° 464.
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guestion de la divisibilité du droit transmis esiitée de la méme facon que par les dispositioas de
articles 8881 et 2 de la Directive sur I'harmorimaten matiére des marq&s L'analyse réalisée

plus haut vaut donmutatis mutandis
. Licence exclusive et licence non exclusive.

156.-Le RMC (art. 2281, al. % prévoit également, a l'instar de la Directive afimonisation du
droit des marques, que la licence de marque commaina peut étre exclusive ou non exclusive.

Le RMC n’offre aucune définition pour ces typedidencé””’.
. Transfert de licence.

157.- L'article 2285 du RMC reconnait le « transfert deuhcence de marque communautaire ».
Certes, la regle en question est une regle énireiat ne précise pas les modalités de ce
transferf® Il a pu étre soutenu que priori, le transfert du contrat de licence ainsi quetimicdes
sous-licences sont autorisées, sauf clause cangaidemmerit®». Selon une autre approche, il

revient aux parties de déterminer ces questionslpase expresse.
. L’effet erga omnes du contrat de licence.

158.-La question de I'opposabilité d’'un contrat de licertommunautaire est régie par I'article 23
RMC. Plus précisément, selon lart. 2381 «les scjeridiques concernant la marque

communautaire visés aux articles 17, 19 et 22 m¢ spposables aux tiers dans tous les Etats

8% Cf. B. HARRIS, Intellectual Property Law in the European Unjdwilliam S. Hein & Company, 2005, n° 5-15, p.
57 : « Under the Community Trade Mark Regulatitweré are substantive rules which broadly matcitatis mutandis
those contained in the Directive. »

87 Ceci étant, il n’est pas certain si I'exclusivité matiére de licences de marques communautaiiedtdoconsidérée
comme totale ou partielle. Certains auteurs seqmoent en faveur du caractere « total » de I'exalés En ce sens, v.
F. ASENDOREF, « A piece of (the) cake-damages foppetor and licensee due to infringements of Comityurade
marks »GRUR Int 2011, p. 802 s., not. p. 805 : « [H]aving conckdr exclusive licence, the proprietor can no longe
grant any additional licences to third parties. &ally, though dependant on the terms of the lieesgreement, the
right holder cannot use the trademark himself eitlmstead, the licensee is the only person edtitbeuse the CTM. » ;
ibid., p. 807 : « Unlike the non-exclusive licensees tixclusive licence not only entitles the licenseeuse the
trademark, but also to use sblely. Just like the proprietor, who normally is the omdgrson entitled to use the
trademark, he enjoys a position of exclusivity. suP d’autres auteurs, il revient aux parties decige¥ le type
d’exclusivité accordée. En ce sens, G. BONET, «dfjoles sur la licence de marque communautaifRexue Des
affaires européenneganv. 1999, p. 44, et not. p. 45 : « On constaid d'abord que le titulaire de la marque estdjbr
en concédant une licence exclusive, de renoncableahent a designer le cas échéant, a exploitenéme la marque
communautaire. Cette solution est tout a fait admpiar le droit communautaire. » ; A. FOLLIARD-MONGRAL,

« La marque communautaireJyrisClasseur Marques - Dessins et modéekesc. 7610, n° 465 : « Dans le silence du
RMC, lorsque la licence est exclusive, il revienk parties de convenir expressément si le concéatarsterve le droit
d'utiliser lui-méme la marque communautaire, pakathent au licencié. »

88 Exception faite de [linscription du transfert aegistre des marques communautaires pour des raisons
d’opposabilité : « sur requéte d’'une des partied] e transfert d’'une licence de marque communagitest inscrit au
registre et publié ». Sur la formalité d’'inscriptia. supran® 154.

89G. BONET, « Questions sur la licence de marquensonautaire »Revue Des affaires européennjesiv. 1999, p.
44, et not. p. 45.

80 En ce sens, A. FOLLIARD-MONGUIRAL, « La marque cmunautaire »JurisClasseur Marques - Dessins et
modélesFasc. 7610, n° 465 : « le contrat de licedeera[nous soulignons] également préciser [...] si larice peut
étre cédée ou faire I'objet d'une sous-licencks ktencié peut procéder au renouvellement dedegoe. »
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membres qu’aprés leur inscription au registre. &fmi$, avant son inscription, [la licence de maque
communautaire] est opposable aux tiers qui ontiaaps droits sur la marque aprés la date de cet
acte mais qui avaient connaissance de celui-ci derd’acquisition de ces droits. » La présente
disposition a pour objectif, entre autres, de getdes licenciés d’'une marque communautaire face
aux ayants cause du concédant. Ceci dit, si ladieest enregistr®, elle sera opposable, par
exemple, aux acquéreurs de la marque commundlitaibe méme, I'art. 2382 prévoit que « le
paragraphe 1 n’est pas applicable a I'égard d’'weregmne qui acquiert la marqgue communautaire
ou un droit sur la marque communautaire par trandke I'entreprise dans sa totalité ou par toute
autre succession a titre universel. »

. Le droit d’agir du licencié.

159.- Le RMC régit de maniére expresse la question dit ¢haur un licencié d’'une marque
communautaire d’agir en contrefal®h Plus précisément, selon l'article 2283, 9IRMC, « sans
préjudice des stipulations du contrat de licenedicencié ne peut engager une procédure relative a
la contrefacon d’'une marque communautaire qu’agemhsentement du titulaire de celle-ci. » La
regle en question est supplétive. La question dit diagir du licencié peut ainsi faire I'objet diu
accord différent entre les parties. Quant a saéppit a pu étre affirmé que cette régle régit la
possibilité d’agir en justice de maniére généralgueelle n'est pas limitée a I'exercice de cerain
types de prétentiofi¥.

De méme, le RMC prévoit une régle particuliére @pps du droit d’agir d’'un licencié exclu&it

Selon l'art. 2283 al. 2« le titulaire d’'une licence exclusive peut engagee telle procédure si,

81 | a licence sera opposable méme a défaut d'ingmnipu registre, lorsque le tiers a connaissanceatirat de
licence, art. 2381 RMC.

82 Sur ce point v. F. ASENDOREF, « A piece of (thekes@lamages for proprietor and licensee due tonigétinents of
Community trade marks SRUR Int 2011, p. 802 s. et not. p. 807 : « If the liceixceegistered, the proprietor cannot
undermine the licence by transferring the trademiblle licence will remain valid in spite of therisder. »

83 En pratique, tant le titulaire de la marque (calaceé) que le licencié subissent un préjudice dmhirefacon de la
marque. Sur cette base, tous les deux ont touintéagir en justice et de demander des dommageséeéts. Sur ce
point voir F. ASENDORF, « A piece of (the) cake-dayas for proprietor and licensee due to infringament
Community trade marks §RUR Int 2011, p. 802 s. et not. p. 806. Sur la relatiotneeles droits d’agir du licencié et
du concédant d’une licence de marque communauwaise que sur I'allocation des dommages-intérétsede, voir F.
ASENDOREF, « A piece of (the) cake-damages for pedpr and licensee due to infringements of Comnyutraide
marks »GRUR Int 2011, p. 808 s.

84 F. ASENDOREF, « A piece of (the) cake-damages foppetor and licensee due to infringements of Camity
trade marks »GRUR Int 2011, p. 802 s., p. 806 : «Instead, para. 3 mavefringement proceedings in general,
without limitation to specific claims. »

85 'objectif de cette régle est de renforcer la pioidu licencié exclusif. En ce sens, v. par exenip ASENDORF,

« A piece of (the) cake-damages for proprietor Erehsee due to infringements of Community tradeksi2, GRUR
Int. 2011, p. 802 s. et not. p. 806 : « His positiertHerefore much stronger than the position of a-exclusive
licensee. »
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aprés mise en demeflf® le titulaire de la marque n'agit pas lui-mémecentrefacon dans un délai
approprié 8°”. Par ailleurs, selon larticle 2284, «tout lic@ndexclusif ou non exclusif) est
recevable & intervenir dans la procédure en catoef engagée par le titulaire de la marque
communautaire afin d’obtenir réparation du préjedjai lui est propre. »

8¢ Cf. F. ASENDOREF, « A piece of (the) cake-damages foppetor and licensee due to infringements of Camity
trade marks »GRUR Int 2011, p. 802 s. et not. p. 808, pour qui cetspakition et celle de 'art. 2284) constituent des
regles de coordination procédurale entre les deesaftdmées par le concédant et le licencié.

87 Notons que I'absence d'inscription du contrat iderice (exclusive) au registre (art. 23) n'a paafidience sur
l'attribution d’un droit d’agir au licencié. V. suce point F. ASENDORF, « A piece of (the) cake-dgesafor
proprietor and licensee due to infringements of @omity trade marks »GRUR Int 2011, p. 802 s. et not. p. 808 :

« [E]ven if an exclusive licence is not registerét licensee will be able to initiate infringemgmbceedings against
the infringer. »
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Conclusion de la Section 2.

160.-L'analyse précédente pourrait étre synthétisée al@are suivante :

- en matiére de brevets d’invention, le Réeglemen1267/2012 établissant le brevet a effet
unitaire ainsi que I’Accord relatif a une juridicti unifiée du brevet pour le réglement des
litiges liés aux brevets européens et aux brevetspéens a effet unitaire reconnaissent
indirectement la possibilité de concéder des liesncontractuelles ayant pour objet le
brevet a effet unitaire. Le régime y attaché est significatif et comprend essentiellement
la prévision d’une formalité d’enregistrement déidance au Registre.

- en matiére de marques, la Directive 2008/95/CEaede contrat de licence d’exploitation
de marque nationale qui peut étre exclusive ou exarusive et complete ou partielle. A
défaut de détermination légale des contours de agttégorie contractuelle, la CJUE a
contribué a la définition dudit contrat par le bide ces décisions.

- en matiere de marques communautaires, le Reglemie2®7/2009 consacre le contrat de
licence qui peut étre exclusive ou non exclusiveogtpléte ou partielle. La réglementation
spécifiqgue de la licence en question comprend wigerde forme (enregistrement au
Registre), des dispositions afférentes au trandteta licence et a I'opposabilité du droit du

licencié ainsi qu’une regle supplétive relativedaoit d’agir de ce dernier.

En somme, a I'heure actuelle, I'acquis communagta@connait la possibilité de conclure des
contrats d’exploitation en matiere de propriété ustdelle a travers la consécration et la
réglementation d’'un type contractuel a portée gdagia licence d’exploitation (de brevet ou de
marque). L'acquis en question touche les contrattapt aussi bien sur des titres nationaux que sur
des titres européens. L’acquis en matiére de margsieplus développé par rapport a celui relatif
aux brevets. En effet, les instruments européenmaiiere de marques comprennent un cadre
juridiqgue comparable a celui des droits nationaxen@nés. Cependant, le régime consacré par le
RMC, relatif a I'exploitation contractuelle des maes communautaires est plus développé que

celui consacré par la Directive d’harmonisation.
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Conclusion du Chapitre II.

161.- L'acquis communautaire connait les contrats d’eitglion en matiére de droit d’auteur

comme en matiére de propriété industrielle.

En droit d’auteur, I'acquis est consacré par plusienstruments juridiques européens a contenu et
a nature variables. Plus fondamentalement, 'acqommmunautaire en matiére de droit d’auteur
évoque le contrat de licerfé® et plusieurs déclinaisons particuliéres de celld-e régime qui
accompagne les catégories contractuelles en goessiopeu significatif. En matiere de propriété
industrielle, I'acquis existant comprend autankpkitation contractuelle des titres nationaux que
celle des titres européens. La catégorie consaeréekes differents instruments juridiques est celle
de la licence (de brevet ou de marque). La licatedrevet n'est pas accompagnée d'un régime
applicable significatif. Par contre, la licence mh@arque se voit étre attribuée d’'un ensemble de
regles applicables comparable a celui des drottemaux examinés et sensiblement plus développé

en matiére de licence de marque communautaire.

Dans son ensemble, I'acquis communautaire semioigacoer le contrat de licence dans toutes les
branches du droit de propriété intellectuelle. &it, la matiére des contrats d’exploitation n’est
pas encadrée ni de maniére globale ni de maniénepléed®. Plus précisément, I'acquis

communautaire en matiére de droit d’auteur régimadmieére superficielle certains cas particuliers
d’exploitation contractuelle. En matiére de breyefsexploitation contractuelle des brevets

nationaux n’est pas du tout traitée au niveau exgopalors que celle du brevet européen a effet
unitaire est accompagnée d’'un régime peu significBnh revanche, en matiere des marques,
l'acquis communautaire est sensiblement plus depélp surtout a propos des marques

communautaires.
En somme, le droit européen actuel des contrakpligation est inachevé et se caractérise par une
logique sectorielle. Ceci étant, I'acquis commuaaat existant méne a une européanisation

fragmentée de la matiére.

88\, en ce sens B. MONTELS, « Réflexions sur lesatpcontractuels du droit d'auteur en FraniteGh. GEIGER,
M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY, (sous dir. deRerspectives d’harmonisation du droit d’auteur esr@pe op. cit,

p. 507 s. et not. p. 50€f. Commission au Conseil, au Parlement européen eCamité économique et social
européen, la gestion du droit d’'auteur et des slredisins au sein du marché intérieur, Bruxelles,16.04.2004,
COM(2004) 261 final, p. 7 « Cette gestion indivitleese fait généralement au moyen d’une liceoaetractuellequi
peut étre exclusive ou non exclusive et qui petdraer un seul type d'utilisation ou toutes leifisgtions. »

89 En ce sens, Communication de la Commission au dllosisau Parlemerffuropéen concernant le droit européen
des contratdu 11.07.2001, COM(2001) 398 final, p. 41 : « Leiddes contrats dans le domaine des droits de la
propriété intellectuelle (DPI) a, dans une gran@sume, été laissé aux dispositions législativeiemales. »
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Conclusion Titre I. Le status quadu droit (spécial) des contrats d’exploitation.

162.- L'état actuel du cadre juridique des contrats dieitation tant au niveau natioffal qu’au
niveau européen a été examiné au sein du chapRladieurs enseignements peuvent en étre tirés.
Les contrats d’exploitation font I'objet d’'un encathent spécial tant au niveau national qu’'au
niveau européen. Cependant, le droit spécial dasate d’exploitation présente une géométrie
variable selon le type de droit et le systéme jgud en question. Au niveau national, les
législateurs ont consacré des catégories conttigysropres aux contrats d’exploitation qui sont
assortis d’'un régime spécial, plus ou moins élabsston 'ordre juridique et le type de propriété
intellectuelle yafférent. Au niveau européen, I'acquis communagitest inachevé et se caractérise
par une logique sectorielle. Par ailleurs, le régiapplicable y consacré présente un caractere

sporadique et superficiel, surtout en matiére dé drauteur.
Apres I'étude descriptive de I'état actuel du cadralique des contrats d’exploitation, une étude
critigue s'impose. Nous allons aird@montrer I'insuffisance du cadre juridique acties contrats

d’exploitation (Titre II).

870 Grece, France, Allemagne, Royaume-Uni.
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Titre Il.- L’insuffisance du cadre juridiqgue actuel.

163.- L'étude réalisée au sein de la partie précédentss mofourni les informations nécessaires
relatives a I'état actuel du droit des contratsxpleitation. Ces informations feront I'objet dares |
titre Il d’'un examen critique.

Nous procéderons d’abord a l'appréciation de Iffisance du cadre juridique actuel, tant au
niveau national qu’au niveau européen (Chapitravant de conceptualiser le traitement de celle-ci
(Chapitre 1I).
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CHAPITRE |.- L'APPRECIATION DE L'INSUFFISANCE.

164.- Apres la présentation de I'état actuel du droitcgglédes contrats d’exploitation au niveau
national et européen, il convient a présent dequeca une étude critique de celui-ci, en vue
d’identifier les défauts qui le caractérisent. Atteefin, nous allons recourir & une analyse
synthétique de l'insuffisance du cadre juridigudual; basée sur le type de défaut détecté
(«problem approacty). Par la suite, nous allons apprécier I'étatl’'ohsuffisance du droit des

contrats d’exploitation au niveau national (Sectibn avant de procéder a I'appréciation de

I'insuffisance au niveau européen (Section 2).

Section 1.- L'insuffisance au niveau national.

165.- Nous examinerons l'insuffisance du droit des cdstdiexploitation au niveau national en
étudiant d’abord I'insuffisance qui caractérisecédégorisation des contrats d’exploitation au sein
des législations spéciales (81), avant de procédéanalyse de l'insuffisance caractérisant le

régime attaché (82).

81.- L'insuffisance structurelle : L'insuffisance th catégorisation actuelle des

contrats d’exploitation.

166.-Au sein du présent paragraphe nous allons présesteefauts du cadre juridique actuel des
contrats d’exploitation au niveau national liés e datégorisation choisie par les |égislateurs
nationaux. Plus précisément, les catégories étahliesein des législations nationales sont trés

souvent non opératoires (A) alors que ses consmursparfois imprécis (B).
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A.- Des catégories non opératoires.

167.- Les catéegories contractuelles sont dotées d’unerdiémation particuliere et se basent sur
certains critéres de catégorisation. Lintérét’deistence des catégories en matiere contractastle
d’organiser la matiere concernée de facon efficRbes précisément, la dénomination de chaque
catégorie devrait correspondre a une réalité comitelle concrete alors que les criteres de
catégorisation devraient étre a I'origine des dgdtons pertinentes au sein de la matiére concernée
L'examen des droits nationaux retenus démontre djueg part, les dénominations utilisées par le
|égislateur a propos des catégories spéciales atgsats d’exploitation établies sont peu réussies
(1°). D’autre part, les criteres de catégorisatiifisés ne menent pas toujours a des distinctions

opératoires (2°).

1°.- Des dénominations peu réussies.

168.- La fonction des dénominations des catégorie®ntractuelles. De maniere générale, la
dénomination d’'une catégorie contractuelle congapa¥ la loi constitue laomende celle-ci. Le
nomendes catégories contractuelles a pour fonctiorepaésentation conceptuelle du signifie, a
savoir, de I'opération contractuelle concernéelpaatégorisation. Dans ce sens, les dénominations
des catégories contractuelles, ou, plus simplenentjénominations des contrats spéciaux ont une
fonction identitaire d’'une relation contractuellprononcer le nom d’'un contrat c’est subsumer
I'opération contractuelle envisagée par les pdrttePar ailleurs, la dénomination de la catégorie
contractuelle et I'opération contractuelle repré&erse caractérisent par une relation d’'influence
réciproqué’® C’est pourquoi, la dénomination refléepriori les caractéristiques de I'opération
représentée et, en méme temps, la nature de liipér@présentée influence le choix damen
pour la catégorie contractuelle en question. Qus mst, en principe, il y a un lien direct et

univoque entre une opération contractuelle et saméation.

81 Sur ce point v. not. D. GRILLET-PONTON, « Nouveaegard sur la vivacité de linnommé en matiére
contractuelle »D. 2000, Chron. 331, n° 10 : « [Ljgomenne suggeére plus le concret mais l'abstrait, cedire la
représentation conceptuelle du signifié. Le tempalgarisé la dénomination des principaux contrasimés en sorte
gue prononcer ces noms, c’est subsumer toute lpleaite de la chose. »

872 Sur ce point v. N. BLANCLes contrats du droit d’auteur & I'épreuve de Iatifiction des contrats nommés et
innommés Dalloz, 2010, n° 324, p. 280 : «c'est la spétidi de chaque opération qui lui confére un nom, lu
permettant de se distinguer des autres. »
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L'examen des cadres juridiques nationaux des dsnifaxploitation démontre que le ch¥ikdes
dénominations des contrats d’exploitation par kgislateurs n’est pas toujours réussi. De plus,

'usage qui en est fait au niveau réglementairésmassi en pratique, n’est pas toujours consistant

a.- La géométrie variable des dénominations desatsrd’exploitation choisies par le législateur.

169.-Les dénominations des contrats d’exploitation dbeipar les |égislateurs sont incapables de
satisfaire leur fonction d’identifiant. Car parfpiiutilisation d’'un nomenrenvoie a une gamme
d’opérations contractuelles présentant une géoenetiable. Lexemple daomende licence et
'exemple spécial dmomende cession en droit contractuel d’auteur franghistrent trés bien

cette affirmation.

i.- Le caractere générique et peu discriminant dmen de « licence ».

170.-Nous avons vu que le terme « licence » est trégesichoisi en tant queomende contrat
d’exploitation par les législateurs nation&{fx Il constitue lenomenutilisé par excellence en
pratique de I'exploitation contractuelle des prép#s intellectuell€€®. Etymologiquement, le mot
« licence » (< du mot latiticentia) signifie permission ou autorisatidf Effectivement, le contrat
de licence des propriétés intellectuelles reposelesiconcept d’autorisation : par la licence, le
titulaire d'un droit de propriété intellectuelle tatise/permet (&) un tiers la réalisation d’'un ou
plusieurs actes couverts par le contenu du draiusi et dont la réalisation constituerait un aate
contrefacon. Cependant, au-dela de ce point detdégpamun, lenomende licence est susceptible

de recouvrir des opérations contractuelles & cordssez variabfé'.

873 Ce choix reléve souvent d’une « politique instratae dunomen», voir D. GRILLET-PONTON, « Nouveau
regard sur la vivacité de 'innommé en matiere @mitelle »D. 2000, Chron. 331, n° 9.

8741| est choisi en droit d’auteur hellénique et &mitique et en droit de propriété industrielle gfemcais, allemand, et
britannique.

875 v, sur ce point, d’'un point de vue internation@lpmmissariat général du PlaQuel systtme de propriété
intellectuelle pour la France d'ici 2020 ?Rapport du groupe de projet PIETA, 2006, displenilsur :
<www.ensmp.net/pdf/2007/Rapport_PIETA_2006.pdf>15b.

876 M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, Droit d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, n° 640, p. 53Tf. également la
Recommandation de la Commission, concernant laogedé la propriété intellectuelle dans les adwitle transfert de
connaissances et un code de bonne pratique destinéniversités et aux autres organismes de reuhgrgblics, 10
avril 2008, JO n° L 146, du 5.06.2008, p. 19 ehst, p. 14, note n° 12 : « Une licence est la [@sion de produire un
acte [...]. »

877 En ce sens, Y. REBOUL, Y. BASIRE, « Licence devete Formation du contrat. Conclusion du contrat »,
JurisClasseur Brevetd=asc. 4740, n° 19; J. FOYER, M. VIVANTg droit des brevetsPresses Universitaires de
France, 1991p. 413 : « Mais ces deux formes de contrat n'@miipas le sujet et cela d’autant moins qu’'un oerta
vague dans la terminologie autorise a couvrir doinhom de cession soit du nom de licence desésdtivp fortement
variées qu’'on pourrait autrement dénommer. La géaendu lieu est fortement variable. »
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Plus précisément, il est possible qu’au sein du enéysteme juridique, la licence renvoie a une
simple autorisation, parfois gratuite, d’utilisatiou d’exploitation d’'un objet proté/& comme &
un contrat par lequel le licencié assume l'obligatd’exploiter I'objet en question. Ainsi, une
licence peut étre onéreuse, gratuite, avec oudarge d’exploitation a I'encontre du licencié. Tel
est le cas du droit d'auteur anglais mais aussidda$s contractuels de propriété industrielle grec
francais, allemand et britannidii& De maniére similaire, laomende licence peut couvrir des
contrats aux caractéristiques différentes. Par plesi nous acceptons en droit grec le caractére in
rem d’une licence exclusiV&’, le nomende licence peut renvoyer aussi bien & un conaskatif
gu’a un contrat non translatif. Bien entendu, hedsité des réalités couvertes par le m@&meen
signifie également que le régime juridique appliead®ra divergent. Sur cette base, I'utilisation du
nomende licence ne régle pas la question de la quaiifin juridique du contrat en questith

D’apres l'analyse précédente, il semble quentenende licence, malgré son utilisation trés
répandue, soit unomengénérique et peu discriminant. Ceci dit, la perite du choix se met en
guestion et sa force identitaire en tant que dénatnon d'une catégorie contractuelle parait
faible®®2 Par ailleurs, le terme licence n'est pas un termeonopolisé » par le droit de propriété
intellectuelle et n'est pas propre & ce dom&Mhé&n fait, des contrats de licence existent en deho
du droit de la propriété intellectuelle, et conamnsurtout I'immatériel non protégé par un drat d

878 Comp. les « licences libres » qui autorisentlisdtion des ceuvres de I'esprit surtout en ligne.

879 voir sur la polysémie du terme de licence de brekiavention en droit francais, pouvant couvrintaine licence
onéreuse qu’une licence gratuite, Cass. Com., Bigari983, Juris-Data n® 001019,Bull. civ. IV, n° 1, JCP G,
1984.11.20182, obs. M. Vivant: « Et nous ne caoher pas notre opinion qui est que la polysémie ai e@st
indiscutable (méme si on doit la juger regrettable)

80 gyr cette question vainfra n° 180sq

8ly. en ce sens, Ch. GEIGERGii, « Compte-rendu du colloque et cléturémCh. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH,
R.-M. HILTY (dir), Perspectives d’harmonisation du droit d'auteur eardpe coll. de I'lRPI, le droit des affaires,
Litec, t. 29, 2007, p. 571 s. et not. p. 602 : & Bnsuite mis en doute I'utilité du terme licenpejl considére comme
peu pertinent puisqu'il ne régle pas la questiofadgualification juridique. »

%2 Notons qu’en droit grec leomende licence est nécessairement accompagné d’unésipréquant a l'objet et
surtout a 'acte sur lequel elle porte. C'est powicpn parle de « licence d'utilisation &Sgio yprionc] et de « licence
d’exploitation » fideia exuerdlievong]. Or, malgré I'adjonction de ces précisions, lemenreste toujours assez
générique et ne regle pas la question de la qeetiidin juridique.

3 En ce sens, D. BRAINBRIDGHntellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 113 : « A licence is, seese, a
permission granted by the owner of a right or ie$¢to another person allowing him to do somethingspect of that
right or interest. For example, it may be a licetwenter land for some purpose, such as for acamation to take a
short cut across a field.GontraN. BLANC, Les contrats du droit d’auteur a I'épreuve de Iatitiction des contrats
nommeés et innomméBalloz, 2010, n° 304, p. 261 : « le terme den@zese révele propre au domaine de la propriété
intellectuelle ». La méme affirmation s’appliqueagnent a d’autresomendes contrats d’exploitation, telles que les
cessions, autorisations ou concessions. Sur cagdss v. N. BLANCLes contrats du droit d’auteur a I'épreuve de la
distinction des contrats nommés et innomnB&gloz, 2010, p. 262, note n° 1 : « le terme decession, synonyme, en
droit de la propriété intellectuelle, du terme iderice, n’est pas cantonné a cette matiére. »
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propriété intellectuelle, tel que le savoir-f&ffele secret commercf&P, les signes distinctifs non

enregistré¥® les manifestations sportiv&s..

ii.- Le caractere peu distinctif du nomen de « s en droit d'auteur francais.

171.-Le choix par les législateurs nationaux d’une dénation des contrats d’exploitation plus
« originale » peut étre également problématiquée$ele cas dunomende « cession » utilisé de
maniére quasi-exclusive par le |égislateur franeaisnatiere de droit d’auteur. En effet, le terme
« cession » désigne aussi bien I'effet d’un corttaatslatif, soit le transfert du droit propremdiit

gue l'opération contractuelle a effet translatditd’'acte de cession ou le contrat de cessioni Cec
signifie que la cession renvoie tantdt & I'effet chntrat tantét au contrat en lui-méfife Plus
essentiellement, le terme « cession » est sustepiEbdésigner tout contrat a effet translatif ayan
pour objet le droit d’auteur. Ainsi, une cessionutpeorrespondre a une donation, un apport en
société, un contrat d’échange etc., selon les garstiques de chaque contrat en question. Il sembl
alors que si effectivement l@mende cession couvre les contrats d’exploitationfét éfanslatif du
droit d’auteur, il n'en reste pas moins gu'il agprdde également toute une série d’opérations
contractuelles a effet translatif. Par conséqusnfprce identitaire est certainement faible.

84V, en ce sens, M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERBroit d'auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, n° 822, p. 671 : « Si le terme
licence signifie bien autorisation (ce qui peuttifier que I'on parle de licence de savoir-faire).[»; R.
BONHOMME, « Distribution, Sous-Contrat et Co-Comtradjonction et Conjonction de ContractantslutisClasseur
Contrats Fasc. 105, n° 26. Comp. J. RAYNARD, « Pour urémite générale des contrats spéciaux : des inanéfes
respectives du droit général et du droit spéci@®dBC, 2/2006, p. 597 s., n° 3, critiquant I'utilisatido terme « licence
de know-how ».

8% En ce sens, R.-M HILTY, v° « Licence in J. BASEDOW, K.HOPT, R. ZIMMERMANN (sous dir. delyjax
Planck Encyclopedia of European Private Laxford University Press, 2012, p. 1098.

8 D'un point de vue allemand, v. J. MELLOR, D. LLEWEN, T. MOODY-STUART, D. KEELING, I. BERKLEY,
Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Nam#&§’ éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 16-03, p 389.

87y, par exemple en droit francais, S. MARIOTTE,THIEC, « Premier League : vers la remise en caesdidences
territoriales exclusives ? f;omm. Comm. Elecir1/4/2009, n° 4, p. 2, Focus 48. Cette licencdase sur le droit
exclusif sui generisdes associations sportives sur la transmissiontréléque des manifestations sportives ou
compétitives qu'ils organisent (art. L. 333-1 Catilesport). Rappr. « les conventions portant cessxaitusive du droit
d’exploitation audiovisuelle » de I'art. 18-2 deldafrancaise n° 84-610 du 16 juillet 1984, relata I'organisation et a
la promotion des activités physiques et sportiesi AVICE). En droit grec, v. S. STAVRIDOU, « Drsi de
transmission télévisuelle exclusive des manifestatisportives »DEE, 1999, p. 144 et s. Ajoutons toutefois que pour
certains ce droit exclusif rentre dans le giron dfoit de propriété intellectuelle en tant que drdé propriété
intellectuelle « incomplet », v. en ce sens, J.-GALLOUX, « Qu’est-ce que la propriété intellectiee? »,in Droits

de propriété intellectuelle Liber amicorum Geordgmet,Coll. IRPI n°® 36, Litec, 2010, p. 199 et s., nqt. @14-215 ;

A. MEUNIER, «Le droit d’exploitation de la compétition sportivein droit de propriété intellectuelle ?, Mémoire
M1, Paris 2, 2009.

88 Cf. S. RAIMOND, La qualification du contrat d’auteyrColl. IRPI n° 34, Litec 2009, n° 36q, p. 38 s. : « il faut
bien comprendre que le terme cession est avantutdig® pour désigner un effet de contrat et nercontrat lui-
méme. » et parlant aussi « d'une confusion entcemtrat de cession d’'une part, I'effet transldéfl'autre part. »
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b.- L'usage inconsistant des dénominations degatsnd’exploitation par le I€gislateur et la
jurisprudence : I'exemple du droit contractuel déau francais.
172.- Cessions, concessions, autorisationd..examen des droits nationaux démontre qu’au-dela
des choix peu réussis des législateurs nationaucecnant les dénominations des contrats
d’exploitation, des problemes apparaissent pailisation inconstante de celles-ci au sein de la
Iégislation spéciale. Le droit contractuel d’autBancais en constitue une bonne illustration.

Comme nous l'avons déja vu, au sein du Code derdarigté intellectuelle, le CPI utilise
essentiellement la dénomination de cession poucdafrats d’auteur. De méme, la dénomination
d’« autorisation » n'est utilisée qu'a titre secameé®®. Or, le législateur francais n'est pas resté
fidele a ses choix lors de la promulgation desexégislatifs ultérieurs touchant la matiére des
contrats d’exploitation d’auteur. Plus préciséméntjouveau Code du cinéma et de I'image animée
(entré en vigueur en 2009) consacre dans lesemtlcl 123-1 L. 213-9 et s. les concessions des
droits d’exploitation ou de représentation (a popo des ceuvres
audiovisuelles/cinématographiqu&8) Ceci étant, la dénomination de concession comstitn
nomen additionnel des contrats d’exploitation aux dénmations |égales du Code (cession et
autorisation). Cette multiplication terminologiquorigine Iégislative concernant une méme

catégorie des contrats engendre certainement uneftminologique génant.

L'usage des dénominations des contrats d’exploitagist inconsistant également en jurisprudence
francaise du droit d’auteur. Fréquemment la jutdpnce ne s’aligne pas sur les dénominations
consacrees par le législateur telles que la ces&mtorisation ou méme la concession. Par contre,
les juges ont recours a l'usage de dénominations plu moins originales par rapport aux
dénominations |égislatives pour les contrats d'eitalior’®. Ainsi, nous retrouvons des arréts qui
utilisent la dénomination de licerféé de « simple autorisatio® ou de « concession temporaire

89 Voir supran® 31. Il faudrait noter cependant que la dénorionatl’ « autorisation » est employée au sein des
articles L. 134-1 —L. 134-9 du CPI, introduites parLoi n° 2012-287 du ®imars 2012 relative a I'exploitation
numérigque des livres indisponibles du %siécle, JORF n°0053 du 2 mars 2012 page 3986 néxte

80 Sur ce point v. B. MONTELS, « Chronique. Un an di®it de I'audiovisuel » Communication Commerce
électroniquen® 6, Juin 2010, chron. 6, n° 19 et 'arrét ¥cit

81 Sur cette question v. not. N. BLANCgs contrats du droit d’auteur a I'épreuve de lastitiction des contrats
nommeés et innomméBalloz, 2010, n° 340, p. 296 ; B. MONTELS, « Ré&fbns sur les aspects contractuels du droit
d'auteur en Frances»n Ch. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY, (sous dirde), Perspectives
d’harmonisation du droit d’auteur en Europap. cit, p. 507 s. et not. p. 508.

892y, a titre indicatif p. ex. CA Paris, p. 5, ch.1ler décembre 2016té Naivec/ Ste V2 music LimitedPropr. Intell,

n° 39, avril 2011, p. 188, obs. J.-M. Bruguiéreréférant a une licence exclusive d’exploitatiogjd Cass.iciv., 18
oct. 1994 RIDA, 1995, n° 164, p. 265. Notons que I'accord ADPIGifieapar la France, se réfere expressément aux
« licencegouchant aux droits de propriété intellectuellet par conséquent, aux licences du droit d'augat 40).

893 V. not. Cass. "t civ., 22 janv. 2009, n° 07-21.49B;D, SARL Cédric Brochier Soieriag Carrasset-Marillier,
JurisDatan® 2009-046658. Sur ce point, Ch. CARON, « Le fiérzére d'une simple autorisation d'exploitatios peut
pas agir en contrefagon @ommunication Commerce électronigué 4, avril 2009, comm. 32.
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d’exploitation $°%. En somme, les dénominations des catégories ctuéties en matiére de droit
d’auteur francais se caractérisent par un flouifiggif qui se reflete tant au niveau réglemergair

qu’au niveau jurisprudentf&P.

L'usage inconsistant des dénominations afférentas aatégories spéciales des contrats
d’exploitation menace la transparence de la cateaosn des contrats d’exploitation au sein du
droit spécial des contrats d’exploitation. Pluscigément, il n’y a pas de lien direct et univoque
entre une opération contractuelle et sa dénommat@eci permet de considérer que les
dénominations des contrats d’exploitation sont axipnatives et peu significatives. Comme nous le
verrons par la suite, I'usage inconsistant des omations Iégales des contrats d’exploitation se

reflete également dans la pratique.

c.- L'utilisation problématique des dénominatiores @¢ontrats d’exploitation dans la pratique.

173.-Un bon indice pour vérifier 'opportunité du choiune dénomination pour une catégorie
contractuelle est sa réception dans la pratiquemgtiere de contrats d’exploitation, I'utilisation
des dénominations consacrées par la loi n'est pasueageante : les dénominations légales des
contrats d’exploitation ne sont pas utilisées daigra précise et significative. En effet, les peti
utilisent des dénominations floues et parfois ardj® A titre d’exemple, les parties utilisent le
terme de licence & propos des transactions ol aulitence n’est en réalité nécessaireDe

maniére similaire, les termes de cession et dadiEeont parfois interchangeables en prafitjue

894 v. par exemple, Cons. conc., 29 oct. 19BOCG 1991, p. 321 ; T. corr. Paris, 22 déc. 198@zette du Palajs
1981, 1, jurispr. p. 147, note J.-P. Marchi, arddtiss par B. MONTELS, « Contrats de productiod’ekploitation des
ceuvres audiovisuelles JyrisClasseur Communicatipfasc. 6085, n° 22.

8% En ce sens, F. POLLAUD-DULIAN,e Droit d’auteur Economica, 2005, n° 939, p. 576 : «[...] il n'ye prime
abord pas d'obstacle a dépasser la terminolgg@bablement maladroite et involontairge la loi [...] ».; S.
RAIMOND, La qualification du contrat d’auteyiColl. IRPI n° 34, Litec 2009, p. 265 : « Le flokgne en la matiére. »
89% En ce sens, J. HUETes principaux contrats spéciau® éd., LGDJ, 2001, n° 21125, p. 697 : « La termigo
utilisée en pratique est souvent floue [...] ».

897 En ce sens, L. BENTLY, B. SHERMANntellectual Property Law3®éd., Oxford University Press, 2009, p. 964 :
« commercial dealings are less precise in the Wwaytérm licence is used. Indeed it has been saidbibth business
executives and lawyers use the word licence indisoately and conclude agreements they call licensen no
licence is really necessary. From a commercial tpoinview, it is possible to characterize licencasd similar
arrangements in a more functional manner as prolade mark licences, franchise agreements andbdigirship
agreements. »

8% D'un point de vue européen v. B. HUGENHOLTZ, L. (BAULT, Study on the conditions applicable to contracts
relating to intellectual property in the Europeamidn, préc., p. 29. Nous ne pouvons pas ignorer nos lpldiait que,
parfois, le texte de la loi est a 'origine du flmrminologique en matiére des contrats d’explimitatVoir par exemple
l'article L. 132-36 du Code de la Propriété intelleelle francais qui fait allusion a une « cessiditre exclusif ». Voir
sur ce pointnfra n° 192.

D’un point de vue britannique, v. C. DAVIES, T. CNB, Intellectual Property Law in the United KingdpiVolters
Kluwer Law & Business, 2011, n° 88, p. 89 : « Wiggtlan agreement is an assignment or a licencemsatter of
construction of the agreement » et les arréts ciBEsBRAINBRIDGE, Intellectual Property &° éd., Pearson, 2012, p.
116, citant I'arrét Jonathan Cape Ltd. vs. Constéid Press Ltd., 1954, 3, All ER 253 : « It waslhbht the question
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Aussi, trés souvent, les parties renoncent a ertiixpressément les dénominations lé§ales
profit de formules a caractére vague afin de dénembopération contractuelle, comme par
exemple « transmission du droit excld®$> ou « octroi des prérogatives patrimonial®s.>De
plus, les parties optent pour des dénomination®swgfue celles consacrées par le législateur. Une

telle pratique est tres commune en droit contraalisiteur francais et allemand. En effet, tres

of whether an agreement was an assignment orracéoeas a matter of construction and, in this cimewords used
implied that the agreement was a partial assignneénthe copyright »; W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN,
Intellectual property 6° éd., Sweet & Maxwell, 2007, p. 507, note n° 31 TBRREMANS,Holyoak and Torremans
Intellectual Property Law6®éd., Oxford Unversity Press, 2010, p. 299 : «ifiJa matter of construction and the actual
words used by the parties are not conclusive. >BENTLY, B. SHERMAN, Intellectual Property Law3e éd., Oxford
University Press, 2009, p. 268ddeH. LADDIE, P. PRESCOTT, M. VITORIA, (sous dir. dé)he Modern Law of
Copyright and Designs¥ éd., vol. 1, Lexis Nexis, 2011, n° 24.13, p. 1013T.o determine whether a document is an
assignment or merely confers a licence, regard beisiad to the substance and not to the form ofilsvosed. »

Certes, I'utilisation inappropriée du terme de @@ssu de licence peut résulter d’'une erreur déifigation volontaire,
afin de contourner éventuellement I'application thggles impératives du régime spécial attachéneesens, en droit
frangais, a titre indicatif, N. BLANQ,es contrats du droit d’auteur a I'épreuve de Iatitiction des contrats nommés
et innommésDalloz, 2010, n°® 100, p. 96 : « L'erreur de dfiedition peut étre volontaire et avoir pour butddgourner
des regles impératives. » ; J.-J. BARBIERI, « Pone théorie spéciale des relations contractuell&DEC, 01 avril
2006, n° 2, p. 261, parlant « des erreurs d’étiggetonscientes ou involontaires ».

89 D'un point de vue européen, B. HUGENHOLTZ, L. GWBLT, Study on the conditions applicable to contracts
relating to intellectual property in the Europeamidn, Final report, Institute for Information Law, Unigity of
Amsterdam, mai 2002, disponible sur <www.ivir.nifications/intellectual-property.html>, p. 30 : ® Tomplicate
the matter, the language used by the parties in ¢batractual agreements relating to the use pfydghts or related
rights does not always clearly indicate whetheritibent is to grant a licence or an assignmenigtitr » ; d’'un point de
vue grec, a propos des contrats d'auteur, I. NIKBDQLOS, La cession du droit patrimonial du droit d’auteur
Sakkoulas, 2005, p. 286.

90y, p. ex. M.-Th. MARINOS Droit d’auteur, Ed. Sakkoulas, 2004, p. 242, note, n° 75 : «dmés/ent, les contrats
stipulent qu’est transmis le « droit exclusif »psaoutefois préciser la nature dudit dr@amp.Ef.Ath 143/2004DEE,
2004 : « Par la deuxiéme clause du contrat il @stenu que la société se verra attribuer le draitusif de propriété et
d’exploitation de I'enregistrement sonore [sic] ».

%1 Ceci étant, linterprétation du contrat révéletmténtion des parties concernant la catégorie destrats
d’exploitation voulue. En ce sens, en droit fraagaiot. N. BLANC,Les contrats du droit d’auteur a I'épreuve de la
distinction des contrats nommeés et innomniédloz, 2010, n° 340, p. 297 : « |l appartientidterpréte de restituer
leur lisibilité & chacune de ces notions en prongda cas échéant, a une requalification des auioes sur la base de
la distinction classique en droit civil entre casr translatifs et non translatifs. ibjd. eod. loc.n® 318, p. 276 (a
propos des licences exclusives illimitées): « lemualification de la convention s'impose, quellee gsoit la
dénomination choisie par les parties ». Sur le poudu juge de requalifier le contrat, v., a titraicatif, en droit
francais, J. GHESTIN, C. JAMIN, M. BILLIAUL es effets du contrat,GDJ, 3 éd., 2001, n° 124q, pp. 148 et s. En
jurisprudence grecque, v. p.ex. AP 23/20B&mpD 2009, p. 891 : « Bien évidement, dans le cadsct@trats de
« location de films », I'utilisation des films egtalifiée de diffusion télévisuelle et pas de lgmat> et « la relation
juridique en cause, constitue indubitablement umtred d’exploitation commercial, indépendamment s&
qualification juridique. » Pour la doctrine grecque par exemple Th. LIAKOPOULOSPropriété Industrielle,
Sakkoulas, 2000, p. 244, note n° 12 ; A. GEORGIADDroit de brevet, Nature juridique, Cession,€lrice »
EEmpD 1986, p. 743 et s. et not. p. 747 ; G. MINTSIS,a«dession du droit du brevet d’'inventionbyp. epith.
Armenopoulos1995, n° 16, p. 77 et s. et not. p. 83, note fi°mBettant I'accent sur I'interprétation du contaéinh de
dissocier la cession limitée de la licence (exekisivoir. En droit comparé, B. HUGENHOLTZ, L. GUABILT, Study
on the conditions applicable to contracts relatiogintellectual property in the European Unidfinal report, Institute
for Information Law, University of Amsterdam, maD@2, disponible sur: <www.ivir.nl/publications/atiectual-
property.html>, p. 30 : « Hence, the courts havaetomes treated the transfer described by thegsaii terms of a
‘licence’ as an assignment, especially in casesravtiee contract either expressly or by necessapli¢ation
constituted a grant exclusive of all persons iniclgdhe grantor. »
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souvent® en droit francais, les parties évitent d'utilisiems leur contrat laomen« officiel » de
cession et optent pour la dénomination de licEiaau de concessidlf de droit d’auteur et ses
variation§®°. De maniére similaire, la dénomination de licefldeenzvertray n’est pas inconnue

en droit d’auteur allemari®f. Une belle illustration de ce décalage terminajogi est celle des
licences « libres ». En effet, ces licences se déwtloppées en dehors des schémas Iégaux, tant en
droit d’auteur franca®’ qu’en droit d’auteur allemai¥ malgré I'absence de consécration
expresse de la dénomination de licence par lesliodroit d’auteur.

Il est toutefois a noter sur ce point que la failtiésation des dénominations légales par lesigmrt
ainsi que le décalage entre ces derniéres et lesnudgations de la pratigue sont parfois dus a

limpossibilité des catégories contractuelles psg®s par la loi de poursuivre I'évolution de la

92 Surtout pour le domaine de la diffusion des ceusuvedes réseaux numériques, voir B. MONTELS, ddxéins sur
les aspects contractuels du droit d'auteur en ErantcCh. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY, (sous dir
de),Perspectives d’harmonisation du droit d’auteur asrdpe op. cit, p. 507 s. et not. p. 508.

993En ce sens, Ch. CARQI®roit d’auteur et droits voising® éd. Litec 2012, n° 398.

94V, M.-A. LEDIEU, «Le contrat de licence de logiti les points clés de négociationGahiers du droit de
'entreprise n° 3, mai-juin 2005, p. 61 s. et not. p. 61, apms des licences d'utilisation de logiciel : «ftitee du
contrat importe peu : on parle de licence d'usalgelfanglaislicense tg autorisation de...), de concession de droit
d’'usage. »

95 voir par exemple, dans la pratique francaise, amtrat-type dénommé gontrat de concession de droit d’usage
progiciel » sur <www.generixgroup.com/ressourcesideents/3/9639,Conditions-generales-de-licence.pdfomp.
aussi le contrat’achat de droits de diffusionSur ce point, M.-E. LAPORTE, « Le contrat d’aclis droits de
diffusion télévisuelle »JCP, éd. G1991, |, 3540, p. 371 et s. et not. n° 9, p 37Au«dela de cette appellation de la
pratique, la véritable nature juridique de I'opératest a trouver [...] » et n® 35, p. 375: «[...]Jdentrat d’achat de
droits de diffusion télévisuelle s’apparente a antcat de concession. » ; N. BLANCes contrats du droit d’auteur a
I'épreuve de la distinction des contrats nommésmymmeésDalloz, 2010, n° 100, p. 96 : « ainsi, le conprat lequel
une chaine de télévision se voit autoriser a remtés une ceuvre pendant une certaine durée esindé&@ar la
pratique contrat d’achat de droits de diffusio®¥é&uelle. Or, il est évident qu’en I'occurrencal achat n'est effectué
par la chaine de télévision. ». V. aussi le contlattession d'usage de multimédiéP.-Y. GAUTIER, Propriété
littéraire et artistiqug PUF, coll. « Droit fondamental »{ &d., 2010, n° 261, p. 450, note 2 : « [...] dangdmaine du
multimédia, lexessions d'usagejui s'apparentent & la location, ne serait-ce gardeur courte durée. ») ou le contrat
de «louage des films, cité par un arrét grec (AP 23/20BEmpD 2009, p. 891 : contrat entre le producteur d'un
film-titulaire du droit d’exploitation et des chais de télévision). Notons qu’en droit francais¢d@trat de docation

de films» correspond effectivement a une cession de drfoiur ce point N. BLANCl.es contrats du droit d’auteur a
I'épreuve de la distinction des contrats nommésmdmmeésDalloz, 2010, n° 113, p. 108, note n° 3 : « lavamtion
est ainsi dénommeée contrat de location de film émudyant pour objet la cession d'un droit. »

9% Sur ce point voir notamment M. NAUT&onsideration in Intellectual Property Licencésing, 2014, p. 33 s.

%7 Sur ce point v. par exemple, A. LUCAS, H.-J. LUCAS. LUCAS-SCHLOETTER,Traité de la Propriété

Littéraire et Artistique 4°™ éd., Litec, 2012, n° 863, p. 712 : « La pratiquienposé ici 'appellation « licence [...]
Pour nous, qui récusons cetammadivisio, la terminologie est neutre et ces opérations @euwes bien étre
regardées comnues cessionau sens tres large que retient le Code de la @tépritellectuelle » ; N. BINCTIN, « Les
contrats de licence, les logiciels libres et lesative commons >Revue internationale de droit compar€ 2, 2014,

pp. 471-493.

98 Comp. & propos du décalage terminologique en neatié licences libres, A. METZGER et T. JAEGER «@p
Source Software and German Copyright Lawl&, p. 53 et s. et not. p. 73 : « « Free » softwatkimthe meaning of
the Free Software Foundation represemsing the terminology of German copyright Jahe grant of a non exclusive
right of use to everyone. » V. aussi la définitigitisé pour les licences allemandeeative commons« Lizenzvertrag
das Urheberrechtlich geschiitzte Werk oder der gEn&chutzgegenstand (wie unten beschrieben) witdruden
Bedingungen dieser Creative Commons Public Licensecpl* oder  lizenzvertrag”) zur Verfigung
gestellt. » Information disponible sur : <www.cligatommons.org>.
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matiere et de satisfaire les besoins des contiigctaar exemple, la cession, catégorie quasi-unique
en droit d’auteur frangais, ne refléte que trésmamnt I'étendue des droits conféf8sEn réalité,

« utilisée dans les domaines de l'audiovisuel dtathition, la cession est absente d'immenses pans
de droit d’auteur, tels que la musique ou la phatplie - il y a surement d’'autres ca¥’>Par
ailleurs, la cession est rarement invoquée dadeeaine de logiciel et de I'exploitation en ligne,
ou les autorisations sont beaucoup plus fréquént&ette inadaptabilité des dénominations légales
confirme certainement que les choix des |égislat@ationaux sont peu réussis. Ajoutons que des
réactions législatives ponctuelles, visant a srigavec la pratique de I'exploitation contractegell
comme par exemple lintroduction de I'art. 122-@a CPI en droit d’auteur francat§ n’ont
essentiellement pas contribué a ce que les caéigoointractuelles légales s’adaptent aux besoins
de la pratiqu&®

En somme, I'utilisation des dénominations Iégales contrats d’exploitation en pratiqgue n’est pas
toujours heureuse, surtout en matiere de droittdiaurancais et allemand. Ce phénoméne nuit a la
transparence et a la consistance de la catégorisdé la matiere des contrats d’exploitation car,
« la corruption du vocabulaire méne & celle deesds™* De plus, les dénominations des contrats

d’exploitation consacrées par le l|égislateur net spas toujours en mesure d'appréhender

%9 B. MONTELS, « Réflexions sur les aspects contrlstudu droit d'auteur en Franceim Ch. GEIGER, M.
BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY, (sous dir. deRPerspectives d’harmonisation du droit d’auteur eurdbe op. cit, p.
507 s. et not. p. 508 s., qui est en faveur dedammaissance de la concession de droits d’'usagéades cessions
effectivement afin de refléter la pratique de I'ex@tion contractuelle. Comp. N. BLANQ,es contrats du droit
d’'auteur a I'épreuve de la distinction des contratsmmeés et innommeéBalloz, 2010, n° 340, p 297, pour qui
I'utilisation peu significative des dénominatiodggéles des contrats d’exploitation par les pacigdractantes est due a
l'incertitude entourant les termes de cession dicdace.

910 J.-F. CAVANNAGH, « Le point de vue d'un éditeurrda titularité »,in I. de LAMBERTERIE, Le droit d’auteur
aujourd’hui, éd. du CNRS, 1991, p. 65 et s. et not. p. 68. CBnpMONTELS, Les contrats de représentation des
ceuvres audiovisuellePUAM, 2001, n° 97, p. 147, se référant a la réfication des qualifications inadéquates qui
sont proposées par le législateur, v. en ce serjs..] la qualification de cession qui a été reprikela loi de 1957,
avait été érigée au regard des créateurs négaianmnémes leurs droits. Il n’y a donc raison dedasidérer comme
un obstacle a la nécessaiegualificationet actualisation des contrats d’auteur. »

%11 v, par exemple G. VERCKEN, M. VIVANT, « Le contrgour la mise en ligne d'ceuvres protégées : figures
anciennes et pistes nouvellesI€P, n°2,les Cahiers de Droit de I'Entrepris2000, pp. 18-28, n° 11 et 12, p. 21 : « I
est significatif qu'un glissement soit perceptidens le langage des contrats. [...] Le mieux esaitennent de ne pas
ignorer le langage du code mais de concevoir ldrabsur ces notions d'acceés et d'utilisation.B.;MONTELS,

« Réflexions sur les aspects contractuels du dfaiiteur en Francein Ch. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M.
HILTY (sous dir. de)Perspectives d’harmonisation du droit d'auteur esr@pe op. cit, p. 507 s. et not. p. 508, pour
qui « il devenait difficile de continuer a parlee transfert de propriété pour des autorisationspguivent avoir une
durée de transfert a quelques mois ou quelques.jpu€omp. M.-Th. MARINOSL ogiciel (Software), protection
juridique et contratstom. |, Kritiki, 1989, p. 97, pour qui leomenlégal de « licence d’exploitation » n’est pas a@gétqu
pour étre utilisé a propos des contrats portantl'stitisation des logiciels, et devrait étre rermapé par le terme
« licence d'utilisation ».

912y, supran® 37.

*B3Sur le caractére peu pertinent de l'art. L. 12R-@PI voirsupran® 37.

91R. LIBCHABER, « Une cession temporaire d’usuftit, Defrénois,2008, n° 15, p. 1656 s. et not. p. 1656.
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I'exploitation contractuelle des propriétés intetleelles telle qu’elle évolue au cours des années.

Sur cette base, les dénominations légales sontpessies.

2°-. Des distinctions non opératoires.

174.-La fonction des distinctions.De maniére générale, la catégorisation (ou classifin) des
contrats spéciaux résulte de la mise en ceuvre idésctions reposant sur certains critétasLe
critére de la catégorisation « réside dans I'absencl’existence d’'un ou plusieurs éléments unis
les uns aux autres selon une certaine structureayactérise telle ou telle catégorig->>Chaque
catégorie ainsi dégagée correspondrait a « un dileata droits, de choses, de personnes, de faits
ou d’actes ayant entre eux des traits communs tégist@ues et obéissant a un régime juridique
commun. 3 Ainsi, idéalement, la mise en ceuvre des distinstipermet de dissocier des
catégories contractuelles « imperméables » et diginctes. Parfois, les distinctions établies par
les droits nationaux examinés ne sont pas toujdarstionnelle§'® La «relativité » des
distinctions établies est due notamment au chos ateres de distinction non opératoires. En
effet, les criteres utilisés ménent parfois a bélation de catégories qui, alors qu'elles sont
théoriquement séparées, finissent par se recotipgérae se rejoindfe’.

Nous allons présenter le caractere inadéquat géaalions établies au sein des droits nationaux a
travers l'utilisation de deux illustrations : leraatére inadéquat de la distinction traditionnelle
(summa divisipdes contrats d’exploitation entre cession enlies reprise au sein de tous les droits

nationaux examiné®; le caractére inadéquat de la distinction entatrats d’exploitation

%5 Sur ce point v. T. TAURANg Les distinctions en droit civil sL,es Petites Affiches® 70, 07/04/2000, pp. 5-14 :
« distinguer aboutit également, ainsi que le soaligGeny, a établir des catégories juridiquesest dassifications, a
I'intérieur desquelles il est possible de ventilarcertain nombre d’éléments que I'on souhaiteselas»

9163 -L. BERGEL, « Différence de nature (égale) déféce de régime RTD Civ, 1984, p. 255 et s. et not. p. 258.
%173 .-L. BERGEL, « Différence de nature (égale) déféce de régime RTD Civ, 1984, p. 255 et s. et not. p. 258.

18 Certes, «le monde a la désagréable habitude deasiese laisser classer en catégories bien netiesh-G.
MARCH, H. SIMON, Les organisationsDunod, 1965, cité par A. ABELLQ,a licence, instrument de régulation des
droits de propriété intellectuellé,GDJ, 2008, n° 262, p. 132f. aussi T. TAURAN « Les distinctions en droit civil »,
Les Petites Affiches® 70, 07/04/2000, p. 5 s., point Il, parlant«daaractére nécessairement imparfait des distimgtio
guelle que soit la branche du droit. »

9T TAURAN, « Les distinctions en droit civil ,es Petites Affiches® 70, 07/04/2000, p. 5 s., point II.

920 | a distinction entre cession et licence n'est pasrise en droit contractuel d'auteur allemand at (noins
expressément) en droit contractuel francais. Plaues, lasumma divisi@ntre cession et licence est assez répandue au
niveau international, v. L. BRENNAN, J. DODD, « Aofcept Proposal for a Model Intellectual Properpnttacting
Law / Model Intellectual Property Contract Law (Concepafdfor Discussion Only», Presentation at the UNCITRAL
Third International Colloquium on Secured Transawti Presentation, 1-3 March 2010, Vienna, <www ttgodrg>, p.

3 : «In international instruments, as well as m#nyaws, however, the usual terminology is stidkSignments” and
“licenses”. »
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primaires et secondaires qui caractérise surtosit deits contractuels d’auteur francais et

hellénique.

a.- Les limites de la distinction entre cessioliceihce/concession en matiere de droit contracteel

la propriété intellectuelle.
175.- La présentation de lasumma divisioentre cession et licencd.a distinction entre la cession
et la concession (licence) est une distinctioniticathelle et fondamentale en droit contractuel des
droits de propriété intellectuellsymma divisip®:. Le critére de distinction sous-jacent & cette
summa divisiales contrats de propriété intellectuelle est lacatare translatif ou non translatif du
contrat en question. Leumma divisiaconstitue une transposition du schéma du droiéigdrdes
contrats entre les accords emportant transfertrderigté et les accords dont 'effet est purement

contractuel.

176.- Les contours de lssumma divisio Sans avoir I'intention de rentrer dans les détddsce
schéma dans les droits généraux des contrats fi@®unis droits nationaux, la différence entre les
deux catégories de contrats portant sur les ddatpropriété intellectuelle peut étre résumée de
maniére suivante : les contrats translatifs (cessmu transferts) emportent le transfert d’'un droit
réel (droit de propriétépfoprietary rightsen droit britannique) ou autre) alors que les @gtnon
translatifs (concessions ou licences) sont d’'untireapurement contractuelle et entrainent la
constitution d’un droit personnel au profit du cotactant??. Ceci dit, et toujours en principe, le
cocontractant d’'un contrat translatif (le cessior@)adevient le nouveau titulaire (secondaire) du
droit de propriété intellectuelle, avec toutes demséquences que cette qualification emporte : il
jouira d’'une exclusivité de droit a exploiter saer il sera en mesure de protéger son droit sur le

bien contre tout tiers et il pourra en disposerelibent>>. D’'un autre c6té, dans le cadre d'un

921 En ce sengl’un point de vue francais, L. MARIN@roit de la propriété intellectuellePUF, 2013p. 83 : « Les
deux grandes figures du droit contractuel de lgppété intellectuelle sont la cession et la liceriekes illustrent bien
la summa divisio» ; J. FOYER, M. VIVANT,Le droit des brevetsresses Universitaires de France, 1991, p. 358,
parlant d’ « hypothéses emblématiques par excallencd’'un point de vue international, v. L. BRENNAJ. DODD,

« A Concept Proposal for a Model Intellectual Prtyp€ontracting Law Model Intellectual Property Contract Law
(Concept Draft for Discussion Only) », Presentatadrthe UNCITRAL Third International Colloquium d®ecured
Transactions Presentation, 1-3 March 2010, Viemmayw.uncitral.org>, p. 3 : « In international instnents, as well
as many IP laws, however, the usual terminologstils “assignments” and “licenses”. » ; United Nats Economic
Commission for Europelntellectual Property Commercialization, policy @pts and practical instrument2011,
disponible sur: <www.unece.org/fileadmin/DAM/cedcilications/ip.pdf>, p. 19 : « There are two cHagfal vehicles
by which owners may commercialize their intelletiuaperty (apart from in-house exploitation): Tellr assign the
IP ; and to license the IP rights. »

922 pour une présentation de la différence entre aesailicence, v. B. LARONZH, usufruit des droits de propriété
intellectuelle Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2006, 443, p. 201 ; L. MARINO,Droit de la propriété
intellectuelle PUF, 2013, p. 83.

933\, sur les pouvoirs du titulaire d’un droit exdfuen droit grec M.-Th. MARINOSDroit des marquesSakkoulas,
2007, n° 537, p. 247. Pour une application en ématde brevets v. G. MINTSIS, « La cession du ddaitbrevet
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contrat non translatif, le cocontractant (le cosmamaire ou licencié) n’obtiendra qu’un droit
personnel de jouissance du bien en question. Siandement, toute exclusivité reconnue au profit
du licencié sera de nature contractuelle et togjoantonnée aux prévisions du contrat. De méme, il
ne pourra agiex propio jurepour défendre son droit qu'aprés avoir obtenudesentement du
concédant-titulaire. D’ou il résulte qui, vitro, la distinction entre cession et licence reflete u

distinction de nature du droit du cocontractantitidiaire (droit « propriétaire »- droit personnel)

Ainsi qu’abordé précédemment, les contrats d’exaiimn consacrés par les Iégislations nationales
sont considérés dans la plupart des cas commeotiats non translatifs. Toutefois, malgré le
confort intellectuel qu’elle procure, surtout a saule I'analogie opérée avec les schémas propres
au droit commun des contr&ts la mise en ceuvre de cetsemma divisioau sein du droit

contractuel de la propriété intellectuelle s’avéseez problématique.

i.- L'imbrication des catégories contractuellesassion et de licence.

177.-Le premier probléme qui caractérise la mise en eetwrasumma divisien droit contractuel

du droit de la propriété intellectuelle est le namhementde factoet de legedes deux catégories.
Ce rapprochement de deux catégories contractuedesl(, d’'une part, a I'affaiblissement de la
position du cessionnaire et d’autre part, au reiment de la position du licencié. Il résulte de ce
rapprochement que, si, en théorie, les deux cagsgsont fondamentalement différentes, en réalité,
cessions et licences sont souvent tres prochesnporeent frequemment des effets au moins

comparables.

d’invention »,Ep. epith. Armenopoulpd995, n° 16, p. 77 et s. et not. p. 82 : « En tas, les deux hypothéses se
différencient entre elles théoriquement car enioadanitée le cessionnaire devient titulaire deiticédé et il peut les
exercer en son nom et le céder. Par contre, dapgdthése de la licence d’exploitation, le licenaiécquiert que le
droit personnel (analogue a celui du locatairexefeer les prérogatives transmises alors que Ukaitie de celles-ci
demeure le breveté (concédant) ».

En droit francais, v. not. M.-E. LAPORTE, « Le caitd’achat de droits de diffusion télévisuelld@P, éd. GL991, I,
3540, p. 371 et s. et not. n° 22, p. 375 : « L'apfien entre la cession et la concession est t@sumée : alors que la
premiére emporte transfert d’'un droit exclusif r§glce auquel le cocontractant a toute liberté poplfoiter ou non
'ceuvre, la seconde emporte une simple investidiwa droit personnel dans la mesure nécessairexalitation de
'ceuvre. En outre, I'exercice de l'action en cofdgen n'appartient qu’au titulaire du droit patrini@ donc au
cessionnaire a I'exclusion du concessionnaire. »

D’un point de vue du droit comparé, v. B. HUGENH,TL. GUIBAULT, Study on the conditions applicable to
contracts relating to intellectual property in theuropean Union,Final report, Institute for Information Law,
University of Amsterdam, mai 2002, disponible suvwsw.ivir.nl/publications/intellectual-property.html pp. 29-30 :

« The essential difference between the licence tardassignement lies therefore in the fact thantreoy to the
assignee, the licensee cannot be considered ther@fithe right to use the protected subject matter

%% En ce sens, A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLUEER, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique,
4°M éd., Litec, 2012, n° 630, p. 557 ; F. POLLAUD-DWIN, Le Droit d’auteur Economica, 2005, n° 939, p. 576 :
« Toutefois, cette distinction n’est pas entierensatisfaisante et semble constituer surtoutaamemoditépour opérer
des analogies avec certaines dispositions du Cuillexc
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178.- L'affaiblissement de la position d'un cessiaraire d’'un droit de propriété intellectuelle.

Un facteur d’affaiblissement de la position du amssaire est la reconnaissance des cessions
limitées®. En fait, trés souvent, la cession d’un droit deppiété intellectuelle, a l'instar de la
licence, peut étre soumise par disposition légalena série de limitations, temporef&s
territoriales ou matérielles. Ainsi, la cession p&s toujour¥’ comme effet le transfert définitif et
irrevocable du droit de propriété intellectuellmglaon ensemble. De plus, les effets d’'une cession
limitée sont parfois comparables a ceux d'une beelllimitée). Par exemple, la position du
cocontractant d’'une cession de certaines préragativ droit d’exploitation, limitée dans le temps
et 'espace, se rapproche inévitablement de celia Hcenci€?®. De méme, les pouvoirs du
cessionnaire d'utiliser et de disposer du droitlalgropriété intellectuelle en tant que titulaire
secondaire n'ont pas toujours un caractére disenésire. D’'une part, le cessionnaire, a l'instar

d’un licencié, se voit trés souvent chargé d’unkgakion d’exploiter le droit acquié®. Or, une telle

9% Sur la reconnaissance des cessions limitées éis dationaux examinés, en matiére de droit d’autelen droit
grec les art. 1281 et 1581 loi 2121/1993 ; en diraingais, les art. L. 131-4 al®lt L.122-7 al. 4 CP} en droit
britannique, art. 9082 CDPA. Sur la reconnaissate® cessions limitées en matiére de droit des tmeveen droit
francais, l'art. L. 613-8 al. L, en droit allemand, art. 1581 PatG ; en droitammique, v. art. 3082 PatG. Sur la
reconnaissance des cessions limitées en matietmdales marques, v. en droit grec art. 1318%#0312/2012 ; en droit
francais, v. art. L. 714-1 al®} en droit allemand, v. art. 2781 MarkenG ; en oditannique v. art. 2482 TMA.

92 Une cession temporelle est certainement une emtistn exorbitante & I'égard du droit commun.itfra n° 192.

927 Certes, il est possible que le cessionnaire deeiem titulaire du droit cédé de maniére définigvérrévocable. Tel
sera le cas d'une cession-vente, ou cession psimpte.

98/ en ce sens, d’un point de vue du droit francisTARDIEU-GUIGUES,Transmission du droit sur la marque
JurisClasseur Marques —Dessins et modéfasc. 7400, n° 16 : « La qualification de cessishinadéquate lorsque la
jouissance de la marque donnée en exclusivitéim#eé dans le temps, la qualification de licencawendrait
mieux. » ; B. MONTELSLes contrats de représentation des ceuvres audelasuPUAM, 2001, n°® 25, p. 46 : « Le
CPI ne vise expressément que la cession des draitteur mais l'article L. 131-3 permet a l'autaldien délimiter
I'étendue notamment quant a sa durée rapprocharg aktte cession d'une simple concession. » ; LLRAUD-
DULIAN, Le Droit d'auteur Economica, 2005, n° 939, p. 576 : « Les conkate cession » peuvent aussi bien opérer
la cession d'un droit pécuniaire pour toute la dud® la protection, que conférer une autorisatiotitde a une
utilisation bien particuliére et limitée dans lenfes, voire purement ponctuelle ». ; Ph. GAUDRATe«oint de vue
d’un auteur sur la titularité in |. de LAMBERTERIE,Le droit d’auteur aujourd’huig¢d. du CNRS, 1991, p. 43 et s. et
not. p. 51 : « [Slouvent cette cession ne seratgogoraire, et alors la cession se rapprocheraodagke, puisque
l'auteur retrouvera la plénitude de ses prérogatize terme prescrit. » Rappr. B. MONTELS, « Reflagi sur les
aspects contractuels du droit d'auteur en Frante €h. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY (dir),
Perspectives d’harmonisation du droit d’auteur ear@pe op. cit, p. 507 s. et not. p. 508 : « [la] qualificatioa d
cession qui ne refléte que trés rarement I'étertkee droits conférés I'exception de certains comtciéditions, de
production audiovisuelle et de commande. ». Pottaices, une telle cession n'est qu'une concessiasguée. En ce
sens, J. FOYER, M. VIVANTLe droit des brevetsPresses Universitaires de France, 1991, pp. 424R%; F.
POLLAUD-DULIAN, Droit de la Propriété IndustrielleMontchrestien, 1999n° 604, p. 225 : « Certes sur cette
derniére hypothése, l'opération pourrait étre dg&li de concession ou de vente sous condition uts » ; F.
POLLAUD-DULIAN, Droit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 670, p. 338ldeN. BLANC,
Les contrats du droit d’auteur a I'épreuve de latitiction des contrats nommés et innomrdédloz, 2010, n° 318q.
qui la rattache aux licences qualifiées des louatgeshoses. Comp. pour une affirmation général&G®URDON,
L'exclusivité L.G.D.J., 2006, n° 206, p. 92 : « La cession tn¢esune concession - un abandon, Presque unerfaveu
plus qu’une vente pure et simple. »

29 Surtout lorsque la cession est accompagné d’unerération proportionnelle du cédant. Sur ce problév.infra

n° 197.
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obligation se justifie mal & I'’égard du droit commndee la cession-vent®. D’autre part, le pouvoir
du cessionnaire de disposer de son droit poureas&tumis a des restrictions similaires a celles
prévues au sein des contrats de licence. Par egenaploi exige parfois le consentement du
titulaire initial pour la disposition ultérieure diroit par le cessionnaif®&. L'analyse précédente
démontre qu’en droit de propriéiiétellectuelle le cessionnaire est un cessionnaamiculier par
rapport & son « homologue » du droit commun, dopbkition juridique peut s’avérer pratiquement

identique a celle d’un licencié.

179.- Le renforcement de la position du licenciéLe droit spécial des contrats d’exploitation
comprend trés souvent des dispositions qui tendeaméliorer la position d’'un licencié, en
attribuant des pouvoirs exorbitants a la naturerit personnel de son titre d’exploitation. Il gita

notamment des dispositions attribuant un effet emgaes au droit du licenéf&, ou prévoyant la

930y ainsi en ce sens, d’un point de vue francai®AYNARD, Droit d’auteur et conflits de lois, Essai sur latoee
juridique du droit d’auteurthese Montpellier 1, 1989, préf. M. Vivant, Litet990, n° 649, p. 575 : «[...] au titre d’'une
simple cessiondu droit de reproduction, le cessionnaire pourgaisa guise publier I'oeuvre ou s’en abstenir,
contrairement a I'éditeur. [...] [Une simple cessigmiviliste »] offre la liberté au cessionnaire gecéder a la
publication au moment ou il le juge opportun, owae au regard de la liberté de suspendre I'exgiloit en se
réservant la possibilité de la reprendre et sagsps'ser a une résiliation du contrat. Contrairengenin éditeur, le
simple cessionnaire aurait la faculté de cédeetitant ses droits a un tiers. » Rappr. M. JOSSELRGL es contrats
d’exploitation de droit de propriété littéraire etrtistique en droit international privéGSN Joly, 1995, n° 47, p. 57,
parlant du simple cessionnaire : « Libre d’exploiteeuvre au moment et selon les modalités quiiepait opportunes,
libre encore de ne pas exploiter, le cessionnaggoderait d’'une maitrise totale de I'ceuvre, l'antg’étant dessaisi de
son droit. » V. ausgnfra n° 218sq. sur le caractére inapproprié de la qualificatioviliste pour les cessions avec
charge d’exploitation.

%1 Une illustration de cette affirmation est donnée droit contractuel d’auteur francais, par la disgion spéciale de
lart. L. 132-16 CPI relative au contrat d’éditioan vertu de laquelle I'éditewessionnairene peut transmettre le
bénéfice du contrat d’édition & un tiers sans badcécrit de I'auteur. Pour des illustrations jprisdentielles sur ce
point v. par exemple CA Paris°th., 21 mars 198%)., 1988, inf. rap. p. 126 ; CA Paris, éh., 17 juin 1993RIDA,
1993, n° 158, p. 252 ; Cass. 1re civ., 26 janv.418ADA, 1994, n° 161, p. 309Bull. civ.l, n° 343JCP G1994, IV,
846 : le contrat passé entre I'éditeur et un cessime n'est opposable a I'auteur que si celui-doané son accord
expres a la cession avec une délimitation du deendiiexploitation quant a son étendue et a sa dd&tim ainsi qu'a sa
durée. S’agit-il d’une extension du régime protaciux sous-éditions ? V. toutefois, P.-Y. GAUTIERnvitation au
voyage : les cessions de droits d’auteur a I'eeangyeatrices de groupes de contrat®.»4,995, Chron., p. 262 et s., n°
3, p- 263 : « lorsque le cocontractant de l'autevecu la pleine propriété des droits et qu'il setente d’en assurer la
gestion par voie de cessions partielles (démembren®® il est apte a conclure librement les sousrats sans avoir a
solliciter une deuxiéme fois l'accord de l'autewr.Sur ce point, d’'un point de vue du droit compaB,
HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT, Study on the conditions applicable to contractatiah to intellectual property in
the European Unionkinal report, Institute for Information Law, Unigity of Amsterdam, mai 2002, disponible sur :
<www.ivir.nl/publications/intellectual-property.htm p. 35 : « Indeed, even if the assignee wouldprinciple, have
greater rights than a licensee, national law maytain provisions for the protection of authors amtists requiring
their consent for the further transfer of rights. »

Contra,v. A. DESPOTIDOU, « Article 13 »n L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la Propriété

intellectuelle, Interprétation par articleEd. Sakkoulas, 2009, n° 47, p. 371 et les rét@wrritées, pour qui la
disposition de l'article 13 par. 6 de la loi greeq2121/1993 en matiére de droit d’auteur ne s’gppliqu’aux seuls
contrats et licences primaires d’exploitation (cs®ons) et non pas aux cessions.

932 En droit francgais voir I'art. L. 613-9, al.*1(brevets d'invention) et L. 714-7 al®"ICPI (marques) ; en droit
allemand, v. art. 33 UrhG (droit d’auteur), art845PatG (brevets d’invention) et art. 3085 Markdin@&rques) ; en
droit britannique, voir art. 9084 CDPA (droit d’aur), art. 33 8§ 1 et 2 PA (brevets d’'inventionpdt 2583 a) TMA

(marques).
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possibilité pour le licencié, surtout exclusif, gita ex jure proprio en contrefacoli. Les
dispositions en question conférent au droit dunli@ un caractére quasi-absofuSur cette base,

la position d’'un licencié s’assimi& & celle du cessionnaire du droit de propriétdlautielle. Par
exemple, la formule qui consiste pour le titulaireconcéder exclusivement I'ensemble de ses
prérogatives patrimoniales sans limitation géogigumh pour toute la durée du monopole présente
la méme fonction économique qu’une cession du ‘GfoiCette proximité de position est diiment
soulignée en doctrifi’. Par ailleurs, il a pu étre soutenu que « cessidicence sont plus ou moins

translatives $¢

933 En droit grec, v. art. 1383, al® ®i 2121/1993 (droit d’auteur), art. 1783 af’ &t 1T loi 1733/1987 (brevets
d’invention) et art. 13284 loi 4072/2012 (marquesh droit frangais v. art. L. 615-2 af.@PI (brevets d’invention) et
art. 716-5 al. ¥ CPI (marques) ; en droit allemand v. art. 3082 #&tarkenG (marques) ; en droit britannique v. art.
10181 et 101A CDPA (droit d'auteur) ; art. 67 PAefbets d’invention) ; art. 30 TMA.

934y infra n° 180sq.sur le lien entre la reconnaissance d’un droitid’agle caractéren remdu contrat de licence.

93 Certes, I'assimilation entre cession et licenaesnpas absolue. V. sur ce point, d’un point de miannique, en
matiére de droit d’auteur, D. BRAINBRIDGHtellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 114 : « Solibhaa fide
purchaser for value without notice is given pratactthat overrides the interests of licensees, lwisoone reason why
a commercial organization, such as a publisherhings to exploit a work ofcopyright might prefer to take an
assignment of the copyright rather than to opevat¢he basis of an exclusive licence. » ; P. TORREIE, Holyoak
and Torremans Intellectual Property Laé éd., Oxford Unversity Press, 2010, p. 299 : « Nenedess, this rule is one
of the reasons why publishers prefer an assignofectpyright to an exclusive licence. » Comp. SENELMAIER,

« Proprietary transactions in intellectual properyEngland and Germany : transfer of ownershipersing and
charging »,in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One Size Fit All,?Edward
Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible sur: <wwuipaf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, p. 13lqatr de la
position inférieure d’'un licencié (exclusif) parpmort a la position d’'un cessionnaire ; M. JOSSEGNLL Les
contrats d’exploitation de droit de propriété litidre et artistique en droit international priv§SN Joly, 1995, n° 80,
p. 82 :« La cession procure néanmoins a son bénéficimesposition plus sdre a I'égard des tiers aveculesgle
titulaire initial ducopyright serait tenté de traiter postérieurement a la esiah de la licence exclusive. » Un autre
élément concernant la différence entre la positiam cessionnaire et d'un licencié est la posséitiu premier de
procéder a des altérations de I'ceuvre, sous résiyedroits moraux de l'auteur. En ce sens, D. BiBRIDGE,
Intellectual Property &° éd., Pearson, 2012, p. 116 : « only the ownerlght to alter, subject to the author’'s moral
rights. » ; W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLINntellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, p.
535 : « Thus a licensee’s freedom to make alteratin the work may be more restricted than an assig. » Voir
aussi l'arrétFrisby c/. BBC, 1967, ch. 932 : « A licensee, expressly or bylications, may not be allowed to alter the
work », W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLINIntellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, p. 535,
note n° 33 ¢f. D. BRAINBRIDGE, Intellectual Property & éd., Pearson, 2012, p. 116, note n° 142 qui memtio
'année 1987 pour cet arrét). Du point de vue deitdrritannique en matiére des marques, v. N. WIEK®D.
BURKITT, Trade Mark LicensingZ® éd., Sweet & Maxwell, 2005, n° 10-17 ; G. MARIEtude comparative du
régime des contrats de propriété industrielle enitdfrancais et en droit anglajghese Strasbourg (CEIPI), 2011, p.
162 etibid. p. 173.

938 Sur ce point, v. not. J. RAYNARDroit d’auteur et conflits de lois, Essai sur latnee juridique du droit d’auteur,
thése Montpellier I, 1989, préf. M. Vivant, Litet990, p. 565, note n° 232 : « De fait, la formulé gonsiste pour
l'auteur a concéder I'ensemble de ses prérogafpatemoniales sans limitation géographique pendarg durée
déterminable fixée a 50 années a compter de s@sas parait bien coincider, pratiquement, aa®cdsultats d'une
cession du droit, au moins dans les rapports camiditencié. » ; N. BLANCLes contrats du droit d’auteur a
I'épreuve de la distinction des contrats nomméasmdmmésDalloz, 2010, n° 318, p. 276 et les référenceéesi; A.
DESPOTIDOU, « Article 13 »in L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la Propriété intellectuelle,
Interprétation par article Ed. Sakkoulas, 2009, n° 9, p. 349 : « En princgmnc, il parait que le contrat ou la licence
d’exploitation exclusifs quand ils sont illimités.], se distinguent a peine de la cession du dettiponial en entier
[...]»

*7En ce sens, en droit grec, v. en matiére de daitteur, I. NIKOLOPOULOSLa cession du droit patrimonial du
droit d'auteur,Ed. Sakkoulas, 2005, p. 286, pour qui « I'introducipar le législateur du concept de la cessiotigiiar
confronté au contrat d’exploitation exclusive caphe de problemes par rapport a ceux qu'elle r&gauj la portée
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En somme, «[d]ans le monde des biens intellectukels’y a pas de différence véritablement
marquée entre les contrats translatifs de prop(e&gsion de droits d’auteur par ex.) et les ctstra

de mise a disposition (licence d’exploitation par) . L'analyse précédente a démontré que ce

d’'une cession partielle et d'une licence exclusigéncide en essence », méme si cet auteur n'adaselepcaractére
translatif des contrats et licences exclusifs jn@tiere de brevets, v. G. MINTSIS, « La cessionddrit du brevet
d’invention »,Ep. epith. Armenopoulp4995, n°® 16, p. 77 et s. et not. p. 82 ; déj&BORGIADIS, « Droit de brevet,
Nature juridique, Cession, Licence RBEmpD 1986, pp. 743 et s., not. p. 748 ; V. ANTONOPOUL@®pit de la
propriété industrielle 1 éd., Sakkoulas, 2002, n° 952, p. 840 ; N. ROKBS®&)it de la propriété industrielle1 éd.,
Sakkoulas, 2004, n° 10, p. 47. En droit francaipar.exemple G. MARIEEtude comparative du régime des contrats
de propriété industrielle en droit francais et eroit anglais thése Strasbourg (CEIPI), 2011, p. 103 et lefreétes
citées ; N. ERESE(Exclusivité contractuelld,itec, 2008, n° 124, p. 80, pour qui, d'un pointwlgee économique, une
licence exclusive est plus proche d'une cession djuee licence simple. En droit allemand, v. paeragle, J.
MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STUART, D. KEELING, | BERKLEY, Kerly’'s Law of Trade Marks and
Trade Namesl5 éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 16-08, p. 393 : 4sTorm of licence comes very near to being the
full transfer of the exclusive rights embodied e ttrade mark registration, since the licensor dwgps formal
proprietorship of the trade mark registration, whalll the other rights resulting from the trade knaagistration are
transferred to the exclusive licensee. » En drotabnique, en matiere de droit d’auteur M. JOSSEQALL Les
contrats d’exploitation de droit de propriété litire et artistique en droit international priv&SN Joly, 1995, n° 80,
p. 82; J. RAYNARD,Droit d’auteur et conflits de lois, Essai sur latoee juridique du droit d’auteurthése
Montpellier I, 1989, préf. M. Vivant, Litec, 1990° 160, p. 145 ; D. BRAINBRIDGEntellectual Property 9° éd.,
Pearson, 2012, p. 115 et s.; L. BENTLY, B. SHERMAMNellectual Property Law3e éd., Oxford University Press,
2009, p. 265-266 ; H. LADDIE, P. PRESCOTT, M. VIT@R (sous dir. de),The Modern Law of Copyright and
Designs 4°éd., vol. 1, Lexis Nexis, 2011, n° 24.13, p. 1088 TORREMANS Holyoak and Torremans Intellectual
Property Law 6° éd., Oxford Unversity Press, 2010, p. 299 ; pluaneé, W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN,
Intellectual property 6° éd., Sweet & Maxwell, 2007, n° 13-11, p. 535 : ut B ambiguities are left, their resolution
may be affected by the fact that an assignmemt éssence a transfer of ownership (however pantidiije a licence is
in essence permission to do what otherwise wouldnfréngement » ;ibid. note 32 : « But if more than a bare
permission it will acquire some of the charactéssbf a property right. » En matiére des brevets \BENTLY, B.
SHERMAN, Intellectual Property Law3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 573While the grant of an
exclusive licence is very similar to an assignmen} an exclusive licence confers powers on therlgee that are
equivalent to those of the proprietor. » Plus ambig. DAVIES, T. CHENG|ntellectual Property Law in the United
Kingdom Wolters Kluwer Law & Business, 2011, n° 152, p01ContraM. FYSH, A. ROUGHTON, T. COOK, M.
SPENCE, The Modern law of patentd.exis Nexis Butterworths, 2005, n° 12.09, p. 224An assignment is
fundamentally different from a licence, althougle terms are sometimes confused. »; G. MARI&ide comparative
du régime des contrats de propriété industrielledenit francais et en droit anglajishése Strasbourg (CEIPI), 2011, p.
161 : «le licencié exclusif ne peut pas agir enti@dacon contre le propriétaire du droit concdgiéin, si le licencié
exclusif se trouve de facto dans la méme situajignle cessionnaire quant aux possibilités d’eiglpil demeure que
le droit de propriété revient au concédant. » Eniérede marques v. J. MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOGP
STUART, D. KEELING, |. BERKLEY,Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Nama$§’ éd., Sweet & Maxwell,
2011, n° 13-083, p. 430. Pour une approche de dooitparé, v. B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULTStudy on the
conditions applicable to contracts relating to iliéetual property in the European Uniofjnal report, Institute for
Information Law, University of Amsterdam, mai 2002jsponible sur <www.ivir.nl/publications/intellectl-
property.html>, p. 29 @bidem p. 30 ; J. RAYNARD Droit d’auteur et conflits de lois, Essai sur latoee juridique
du droit d’auteur,thése Montpellier I, 1989, préf. M. Vivant, Lite@990, n° 636, p. 567 : « Bien davantage,
I'observation de droit comparé a fait apparaitrpriaximité des régimes pratiques des cessionserides exclusives de
copyright et cette situation nous avait fait douter au malans cette méme perspective pratique, daumema divisio
des contrats d’exploitation de ce droit en considEcette qualification. ».

98 F. COLLART-DUTILLEUL, « La théorisation des contsaspéciaux : du droit des contrats au droit desib,
RDC, 01 avril 2006, n° 2, p. 604, n° 3. Comp. B. LARZH L'usufruit des droits de propriété intellectuelleresses
Universitaires d’'Aix-Marseille, 2006, n° 496, p.22our qui tout contrat d’exploitation est unesies.

99 F. COLLART-DUTILLEUL, « La théorisation des contsaspéciaux : du droit des contrats au droit desisb,
RDC, 01 avril 2006, n° 2, p. 604 et s., n° 3 ; B. LARZE, L'usufruit des droits de propriété intellectuelleresses
Universitaires d’Aix-Marseille, 2006, n° 44€n, p. 199, pour qui l@aumma division’a pas lieu d'étre et doit, par
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qui est déterminant en matiere d’exploitation cactinelle des propriétés intellectuelles, ce n’est
pas nécessairement la nature du droit de I'expibitaais, plutbt, les contours de I' « acces »
économique de I'exploitant & I'objet protégé padieit de propriété intellectueft€. Or, cet accés

sera finalement déterminé par le jeu de I'excluéiet de la divisibilité du droit transmis.

ii.- La these du caractére in rem du droit du licEnexclusif : I'exemple du droit grec.
180.- Le renforcement de la position du licencié et, deigre similaire, le rapprochement entre
cessions et licences est intensifié par la theseadacteran rem du droit d’un licencié exclusif.
Nous utiliserons le droit hellénique comme casuiétpour la présentation de cette tA&se

Effectivement, cette thése est trés répandue engiez, malgré son caractére controvéts&elon

cette approche, le licencié exclusif acquiert nas pn droit personnel qui lui permet d’exploiter le

conséquent, étre remise en cause. Cet auteur e gafafaveur du caractere translatif de tout codiexploitation, v.
note ci-dessus.

%0 Comp. J. SENECHAL,Le contrat d'entreprise au sein de la classificatides contrats spéciau¥resses
Universitaires d’Aix-Marseille, 2008, n° 4, p. 1& L'évolution des critéres de la valeur économidieerareté, critére
classiquement prédominant, est désormais largeéwéntée par I'utilité. Autrement dita propriété est devenue un
concept partiellement dépass® moins en ce qui concerne les biens non imieehil[...] le souhait d’'une délégation
de la propriété en matiére contractuelle, en ua plis annexe, plus secondaire. La valeur de fmetgtation échangée
réside dans son utilité, sa fonction. » ; J. SCHVHEZALEWSKI, « Les effets de la résolution du catie licence de
brevet pour inexécution par le licencié de sesgalibns » Recueil Dalloz 2002 p. 1195, note sous Cour d’appel de
Paris, ¥ ch., C, 21 octobre 199@urioz (Sté)c./ Brignon; K.-N. PEIFER, « A legal view of selected aspeantsl the
development of Digital Europe %rurint. 2010, p. 671 s. et not. p. 674, a propos de s&ilution des contenus
protégés en ligne : « There is no valuable propierthe digital market without easy access for ¢hado will buy
thése products. »

%1 Cette thése est également développée dans d'alrvits nationaux, tels que le droit allemand. Serpoint, a
propos des licences de marques, v. J. MELLOR, EEWELYN, T. MOODY-STUART, D. KEELING, |. BERKLEY,
Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Nam#&§ éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 16-01, 16-02, p..388

%2 En matiére de droit d’auteur, en doctrine v. fMt.Th. MARINOS, « Le contrat exclusif discographégan méme
temps, quelques remarques sur la cession du diibionial de I'artiste interpréte £hriD, 2002, pp. 289 et s., not. p.
290 : «tout contrat d'exploitation exclusif emportla cession des prérogatives patrimoniales [...]A.;
DESPOTIDOU, « Article 12 »n L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la Propriété intellectuelle,
Interprétation par article Ed. Sakkoulas, 2009, n° 18, p. 325 et n° 1528.;3. DESPOTIDOU, « Article 13 »n L.
KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),.oi de la Propriété intellectuelle, Interprétatiopar article, Ed.
Sakkoulas, 2009, n° 2, p. 345 et n° 14, p. 382 DESPOTIDOU, « Les contrats d’exploitationin, ALAI-groupe
hellénique,L'ceuvre de Giorgos Koumantos et les questions oguueaines du droit d’auteyrAthenes, 7 mai 2010,
Sakkoulas, 2011, p. 151 s. et not. p. 158 et ligsadces citées ; M.-Th. MARINO®)roit d'auteur, Sakkoulas, 2004,
n°® 478, p. 215 ainsi que n° 559, p. 248 s. ; S. BRWOU, Le contrat de mise en gestion en droit d’auteukkdalas
1999, p. 175 ;idem, note sous TGI Athénes, 5417/2000hrID, A/2001, p. 648 et s., et not. pp. 650-651 ; P.
KORIATOPOULOU, Restrictions contractuelles de I'exploitation duotrd’auteur, Sakkoulas, 1994, p. 8; A.
CHIOTELLIS, Le contrat d’édition imprimédsditions Universitaires grecquek995 (pour le contrat d’édition), p. 123
et s. et not. p. 128. Sous I'ancien régime, v. ISPROGERAKAS-GRIVAS,Contrat d’exploitation des ceuvres
littéraires et artistiques1972, p. 70, note n° 135, sans toutefois lier esgFment cession et caractére exclusif du
contrat d’exploitation ; I. LEMPESI-ANDREQOU, « L'gloitation des ceuvres musicalesEEmpD 1985, p. 605 et not.
p. 606.

En jurisprudence, v. not. EfAth. 7632/200%V, 2006, p. 417, parlant de cession des prérogadivesvers un contrat
ou une licence exclusive ayant caractére réeEfAth 143/2004 DEE, 2004, p. 415, obs. N. Kyprouli (accord selon
lequel I'exploitant « obtient le droit exclusif geopriété et d’exploitation » est qualifié de camtd’exploitation et pas

- 205 -



droit de propriété intellectuelle en question mai, contre, un droit absdfii. Sur cette base, la

licence exclusive présente donc un caractére #tinsklle emporte la cession (le plus souvent

de cession) ; EfAth 8138/200DEE 2001, 60 obs. N. Kyprouli ; MonProtAth 2122/20@1MEE 2005, obs. Tsiggou ;
AP 1671/1990EIIDni, 1992, p. 136 (contrat d’édition, ancien régime).

Contra v. G. KOUMANTOS,Droit d’auteur, 8° éd., Ed. Sakkoulas, 2002, p. 324 ; |. NIKOLOPOUL.O&cession du
droit patrimonial du droit d’auteur Sakkoulas, 2005passim,et not. pp. 91-92, 156 et 277 ; A. DESPOTIDOU,
« Article 13 »,in L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la Propriété intellectuelle, Interprétatiguar
article, Ed. Sakkoulas, 2009, n° 4, p. 346 : « Il s’agihsl les deux cas (contrats et licences d’exploiiatile contrats
non translatifs » (toutefois, plus tard elle s’akgavec la deuxieme opinion,) ; Exposé des moéfiadoi 2121/1993, p.
3. Contra aussi la jurisprudence majoritaire. V. p. ex. Mohfr 5091/2008, Banque des données juridiques
« ISOKRATIS » <www.dsanet.gr>DIiMEE, 2009, p. 213, note P. Aggeli : « La différence ericence et contrat
d’exploitation (les deux étant des contrats nomdiaifs) [...]» ainsi que les arréts cités par A. SHOTIDOU,

« Article 13 »,in L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la Propriété intellectuelle, Interprétatiquar
article, Ed. Sakkoulas, 2009, p. 345.

En matiére des brevets d'invention, en doctriney vANTONOPOULOS,Droit de la propriété industriellel™ éd.,
Sakkoulas, 2002, n° 960, p. 846 ; V. ANTONOPOULO®it de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n°
960, p. 735 : «wepiopiouévo amdivro dikaiwuc » ; Th. LIAKOPOULOS,Propriété Industrielle,Sakkoulas, 2000, p.
244 : @epropiouévo ambivto dikaiwua » ; N. ROKAS,Droit de la propriété industriellel™ éd., Sakkoulas, 2004, n°
10, p. 47 ; M. MINOUDIS Licence d’exploitation du brevet d’inventioh987, p. 74 ; M.-Th. MARINOSDroit du
brevet Sakkoulas, 2013, n° 7.44 s., p. 190 K. LYMPEROPOULOS,Le droit des inventionsSakkoulas, 2010, p.
163 et p. 165a contraric Comp. D. ANASTASOPOULOS, G. MICHAILOPOULOSContrats du commerce
moderne Sakkoulas, 2011, p. 204, qui ne se référe pasesgpment au caractére absolu du droit du licexciéf,
mais affirme en revanche que le licencié jouit ah@snes droits que le titulaire du brevet.

ContraG. MINTSIS, « La cession du droit du brevet d'intren », Ep. epith. Armenopoulp4995, n° 16, p. 77 et s. et
not. p. 82, toutefoishid. eod loc, p. 91 : « le droit du concessionnaire est daraatui generis et ni personnel ni réel
[...] »; Th. LIAKOPOULOS, « Evolutions et perspeai/du droit de la propriété industriellein Questions du droit
des affairesEd. Sakkoulas, vol. Ill, 1996, not. p. 12.

En matiére des marques, v. le Rapport Introduaifadloi 4072/2012, p. 33. En doctrine, voir N. R&K (avec I.
VENIERIS), Droit de la propriété industrielle?® éd., Nomiki Vivliothiki, 2011, n° 11, p. 150 did. n° 15, p. 144 et
ibid. n° 15, p. 151 ; Th. LIAKOPOULOS, « Evolutions etrggectives du droit de la propriété industrielldm,
Questions du droit des affairdsd. Sakkoulas, vol. ll, 1996, p. 15 ; A. PSARRA&Article 16 »in N. ROKAS, Droit
des marquesNomiki Viviliothiki, 1996, n° 13, p. 158 ; M.-ThMARINOS, Droit des marquesSakkoulas, 2007, n°
541, p. 249 pour le droit du licencié simplekad. n° 544, p. 250 pour le droit du licencié exclusif.

Contra Th. LIAKOPOULOQS, Propriété Industrielle, Sakkoulas, 2000, p. 373 ; V. ANTONOPOULOoit de la
propriété industrielle1” éd., Sakkoulas, 2002, n° 677, p. 634 et n° 6864p.

D’un point de vue transversal, v. M.-Th. MARINOBxoit du brevet Sakkoulas, 2013, n° 7.44, p. 190.

93 | a qualification de ce droit & nature absolue agsttroversée. Pour une partie de la doctrine,aigis’d’un droit
quasi-réel(« otovet sumpdyuoro»), puisqu’il présente les mémes caractéres quértets réels mais il porte sur un bien
immatériel. En ce sens, en matiére de droit d'autéu DESPOTIDOU, « Article 13 »jn L. KOTSIRIS, E.
STAMATOUDI (sous dir. de)l.oi de la Propriété intellectuelle, Interprétatiqguar article, Ed. Sakkoulas, 2009, n° 12,
p. 350 et s. ; en matiére des brevets d'inventiomot. K. LYMPEROPOULOSLe droit des inventionsSakkoulas,
2010, p. 163 ; V. ANTONOPOULO®Rroit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 960, pp. 735-736 ;
en matiére des marques, v. not. N. ROKBS®it de la propriété industriellel®éd., Sakkoulas, 2004, n° 15, p. 144.
De méme, il a été soutenu que le droit absolunesimplet, car il ne comprend que les prérogatiéemtives conférées
par le caractére absolu, a savoir, la possibiktébtectiorex jure proprio En ce sens, M.-Th. MARINO®)roit des
marques Sakkoulas, 2007, n° 541, p. 249 (en matiere dejmes). V.infra n° 180sq.sur la relation entre le caractere
in remdu contrat de licence exclusive et I'attributidnrddroit d’agir au licencié.

Pour une autre partie de la doctrine, le droitidencié exclusif devrait étre assimilé a un usafriin ce sens, v. V.
ANTONOPOULOS, Droit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 960, p. 735. Voir aussi M
MINOUDIS, Licence d’exploitation de brevet d'inventjat®87 (sous I'ancien régime) p. 38 et s. et notantrp. 50,
pour qui le droit du licencié exclusif doit étrensidéré comme une servitude personnelle qui redegemiais ne s’y
identifie pas, a un usufruit ; K. LYMPEROPOULOIS; droit des inventionsSakkoulas, 2010, p. 163, dans le méme
sens, méme s'il 'admet pas a la qualification dfust.

Par ailleurs il a pu étre soutenu que le droitidericié (simple ou exclusif) devrait étre considésénme un droisui
generis Sur ce point voir M. MINOUDISL.icence d’exploitation de brevet d’inventjat887, p. 47 s et pp. 48-49 ; G.
MINTSIS, « La cession du droit du brevet d’inventig, Ep. epith. Armenopoulp4995, n° 16, p. 77 et s. et not. p. 91.
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partielley** du droit de propriété intellectuelle en questiamsiles limites stipulées par les parties
dans le contrat (transfert finalisé du droit deptapriété intellectuelf®). Il en découle que le
licencié exclusif devient un cessionnaire du ddatla propriété intellectuelle. Le caractéraem

de la licence exclusive se justifie talglege ferendaquedelege lata Il est soutenu d’'une part que
de lege ferendde licencié exclusif a besoin de se voir attribuee telle position juridique et
économique pour lui garantir I'exercice paisiblesd@ droit « exclusif » et lui permettre également
de jouir des prérogatives de maniére assuréeieaed’®. D’autre part, pour certains, le caractére
translatif de la licence exclusive découle deilatition de legdata d’un droit d’agirex jure propio

du licencié (exclusiff’. Par ailleurs, pour certains auteurs en droit #aw le caractérim remde

la licence exclusive s’explique par la nature esislel du droit transm?8®.

Cf. M.-Th. MARINOS, Droit des marquesSakkoulas, 2007, n° 541, p. 249, pour qui lend& non exclusif acquiert
un droit réebkui generissimilaire a un droit « réel ».

94| ne faut pas toutefois exclure I'hypothése d’aession totale, v. en ce sens A. DESPOTIDOU, iclari3 »,in L.
KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),.oi de la Propriété intellectuelle, Interprétatiopar article, Ed.
Sakkoulas, 2009, n° 5, p. 347 et les référencésit

5 V. not. S. STAVRIDOU, note sous TGl Athénes, 52000, p. 651 ; A. DESPOTIDOU, « Article 13im, L.
KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de).oi de la Propriété intellectuelle, Interprétatiopar article, Ed.
Sakkoulas, 2009, préc., n° 14, p. 352 ; déja K. RGBERAKAS-GRIVAS, Contrat d’exploitation des ceuvres
littéraires et artistiques]1 972, p. 76.

948y en droit d’auteur, A. DESPOTIDOU, « Article #3in L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la
Propriété intellectuelle, Interprétation par art&glEd. Sakkoulas, 2009, n° 12, p. 350 et s. ; TGieAes, 5417/2000,
ChrID, A/2001, pp. 648 et s., note S. Stavridou, not. pl :6& La personne qui exploite une ceuvre et investi
économiquement dans celle-ci, a intérét a se \amargir une utilisation sans obstacles. La possibile cession des
prérogatives patrimoniales est la condition poure qle cessionnaire obtienne [l'autorité juridique et
économique nécessaire.» ; P. KORIATOPOUL@éstrictions contractuelles de I'exploitation dwird'auteur, Ed.
Sakkoulas, 1994, p. 8 : « Afin de renforcer la posijuridique du licencié exclusif face a touteiac de I'auteur ou de
tiers qui violerait son droit [...] » ; S. STAVRIDOWpote sous TGl Athenes, 5417/20@hrID, A/2001, pp. 648 et s.,
not. p. 651 : « La cession a lieu dans le cadre dentrat d’exploitation exclusif et constitue landition juridique
indispensable pour la réalisation de \Jalorisation économiqueconvenue. ». Déja, |. LEMPESI- ANDREOU,
« L’exploitation des ceuvres musicaleEEEmpD 1985, p. 605, not. p. 606 : « [...] afin que laipos de la personne
qui se charge de I'exploitation soit plus sOrelas gfficace [...] ».

%7 En ce sens, en matiére de droit d’autelrr, DESPOTIDOU, « Les contrats d’exploitationin, ALAI-groupe
hellénique,L’ceuvre de Giorgos Koumantos et les questions ogueaines du droit d’auteyrAthénes, 7 mai 2010,
Sakkoulas, 2011, p. 151 s. et not. p. 157 ; D. KINIKOU, « Droit d’auteur et droit civil »in 8° Congres
Panhéllenique de I'Union des civilistdse droit d’auteur en doctrine et jurisprudence gyaesThessalonique, 10-11
octobre 2008, Sakkoulas 2010, p. 23 s. et not3p. 4

En ce sens, en matiére des brevets d’inventiol, WANTONOPOULOS,Droit de la propriété industriellel™ éd.,
Sakkoulas, 2002, n° 960, p. 846 : «La licence wsiee confere un droierga omnegqart. 17 par. 3, al. 1) ; Th.
LIAKOPOQULOS, Propriété Industrielle, Sakkoulas, 2000, p. 244 : «La question est déssrm@solue par la
disposition de Il'article 17 par. 3 selon laqueliditence exclusive se présente comme un droitlirégé alors que la
licence simple comme un droit personnel. » CompRRKAS, Droit de la propriété industrielle1® éd., Sakkoulas,
2004, n° 10, p. 47.

En matiere des marques, v. M.-Th. MARINCOZoit des marquesSakkoulas, 2007, n° 541, p. 249 (sous I'ancien
régime). Comp. aussi A. PSARRAS, « Article 161>N. ROKAS, Droit des marquesNomiki Viviliothiki, 1996, n°
34, p. 167, se référant aux problémes dogmatigéssll’attribution d’un droit d’agiex proprio jure si I'on accepte
que le licencié n'a qu'un simple droit personnel.

98 v/, ainsi P. KORIATOPOULOU Restrictions contractuelles de I'exploitation duoiird’auteur, Ed. Sakkoulas,
1994, p. 8: «[La licence exclusive] présente amactéere quasi-réel qui s’explique par la natureokie du droit
d’auteur, dont I'exercice est attribué par le canén cause. »
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En somme, selon la thése du caract@memdu droit du licencié exclusif, la licence exclusive se

rapproche pas simplement de la cession mais eléngide pratiquemett.

Lanalyse précédente démontre les limites deslanma divisiodes contrats de propriété
intellectuelle selon le critere de l'effet trangflalu contrat. En effet, trés souvent, la frontierdre
cession et licence est difficile & déterminer. &tte base, la pertinence destanma divisicet, plus
précisément, l'opportunité de [utilisation du én¢ de [l'effet translatif comme critere de

catégorisation des contrats en propriété inteliktisont sérieusement remis en questfon

b.- Les limites de la distinction entre contratexloitation primaires et secondaires.

181.- Ainsi qu'examiné plus haut, le cadre juridique destrats d’exploitation d’auteur en droits
continentaux est orienté vers la protection detéart partie faible du contrat. De méme, le régime
spécial de protection ne s’applique qu’en présaecBauteur. Sur cette base, une distinction entre

contrats d’exploitation d’auteur conclus par l'autéui-méme (contrats primaires) et ceux conclus

99 Ainsi il a pu étre admis que la cession partielest pas autre chose qu’une licence exclusiveceEsens, en matiére
de droit d'auteur, v. not: M. Th. MARINOS, « Le rtoat exclusif discographique- en méme temps, qasiq
remarques sur la cession du droit patrimonial ddifte interprete,»ChriD, 2002, pp. 289 et s. et not. p. 290 ; A.
DESPOTIDOU, « Article 13 »in L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la Propriété intellectuelle,
Interprétation par article Ed. Sakkoulas, 2009, n° 2, p. 345 ; sous l'ancigime, v. |. LEMPESI- ANDREOU,
« L'exploitation des ceuvres musicalesBEmpD 1985, p. 606. En matiére de brevets d'inventien,not. M.
MINOUDIS, Licence d’exploitation de brevet d’inventjoh987, p. 74, qui procéde a une assimilation garfentre
cession limitée et licence exclusive. Notons gqu’paetie de la doctrine va plus loin et considére tu cession ne
devrait étre considérée que dans le cas d'un digmlestransmission des droits dans le cadre desrats d’exploitation
exclusifs. En ce sens, v. not. A. DESPOTIDNature et fonctionnement du contrat d’éditi@akkoulas, 2003, p. 15,
note n° 1 ; K. ASPROGERAKAS-GRIVAS ontrat d'exploitation des ceuvres littéraires efistiques,1972, p. 32 s. ;
S. STAVRIDOU, Le contrat de mise en gestion en droit d’auteukkk®alas 1999, pp. 174-175; S. STAVRIDOU,
note sous TGI Athénes, 5417/20@hrID, A/2001, pp. 648 et s., p. 65Contral. NIKOLOPOULOS,La cession du
droit patrimonial du droit d’auteyrSakkoulas, 2005, p. 85 ; G. KOUMANTOByoit d’auteur, 8° éd., Ed. Sakkoulas,
2002, p. 190. Plus modérée, A. DESPOTIDOU, « Aetit? »in L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de)oi
de la Propriété intellectuelle, Interprétation particle, Ed. Sakkoulas, 2009, p. 312 et s. et not. np1823.

%0 En ce sens, J. RAYNARDroit d’auteur et conflits de lois, Essai sur latnee juridique du droit d’auteurthése
Montpellier I, 1989, préf. M. Vivant, Litec, 199@° 160, p. 145 : « Cette situation conduit a se atatar si une
distinction des contrats concernant I'exploitatchndroit decopyright et plus généralement des contrats d’exploitation
des droits de propriété intellectuelle- en consitién de la nature juridique du titre de I'exploitaconstitue bien, dans
une perspective pratique,samma divisiale la matiére. » Pour certainsslamma divisiest artificielle. En ce sens, A.
LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTERTraité de la Propriété Littéraire et Artistique ™ éd., Litec,
2012, n° 630, p. 557 : «[...] laumma divisip elle est tropartificielle pour étre admise » ; Ch. GEIGER i,

« Compte-rendu du colloque et clétureim,Ch. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY (dir)Perspectives
d’harmonisation du droit d’auteur en Europeoll. de I'IRPI, le droit des affaires, Litec,29, 2007, p. 571 s. et not. p.
571 s. (texte en francais), et not. p. 606 : « Miiss la pratique, abstraction faite deliiérence terminologiquda
nuance est quasi inexistante. ». Rappr. B. HUGENHOLL. GUIBAULT, Study on the conditions applicable to
contracts relating to intellectual property in theuropean Union,Final report, Institute for Information Law,
University of Amsterdam, mai 2002, disponible sumwv.ivir.nl/publications/intellectual-property.html p. 29 :
« some authors [...] conclude that the distinctiomnigact more academic than practical. »>. CompBNANC, Les
contrats du droit d’auteur a I'épreuve de la digfiion des contrats nommés et innomni¥aloz, 2010, n°® 340, p. 297,
parlant du besoin de clarification de la distinatientre cession et licence : « Ce besoin n‘appatailemeurant pas
propre au droit d’auteur vu qu'il touche plus glEment I'ensemble des contrats du droit de la péodr
intellectuelle. »
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par une autre personne (contrats second&itesl critére de cette distinction est la qualité de
parties et, plus précisément, la qualité d’adféuDans son principe, cette distinction semble
légitime, dans la mesure ou elle permet effectivemiéapplication des regles protectrices
uniquement lorsque la faiblesse de I'auteur-patti@ contrat d’exploitation I'impose®. Toutefois,

sa mise en ceuvre a I'heure actuelle peut s’avéxlgmatique. Le droit contractuel d’auteur
francais>* constituera un cas d’étude pour mettre en exelesigroblémes susceptibles d'étre

causés par la mise en ceuvre de la distinction eatrats primaires et secondaires.

i.- Le probléme lié & la détermination des contadeda ‘qualité d’auteur’.

182.-La qualité d’auteur constitue le critere de didimtT entre un contrat primaire et un contrat
secondaire. La présence d’'une personne ayantoqutiéé d’'auteur met en ceuvre le dispositif de
protection établi par les dispositions spécialeCel. Au-dela de I'hypothése simple d’'un créateur
personne physique qui peut étre qualifié d’« auteda question de lattribution de la qualité

d’auteur semble problématique au moins dans deyothgses. Nous songeons d'une part a

I'hypothése d’'une personne morale qui devientditelinitial du droit d’auteur, notamment dans le

%! De maniére générale, les contrats secondaireldieation, ou sous-contrats d’exploitation, soas Icontrats
d’exploitation secondaires, conclus entre le premigloitant (surtout le premier cessionnaire opremier licencié)-
partie du contrat primaire d’exploitation- et demus-exploitants ou entre deux sous-exploitants. dmss-contrats
constituent autant de maillons au sein d’'haineparfois assez longueles contrats d’exploitatioavec pour maillon
initial le contrat primaire originaire.

92y, d'un point de vue francais, S. RAIMONDa qualification du contrat d’auteuiColl. IRPI n° 34, Litec 2009, p.
208 : « La qualité de l'auteur n’est pas un effetadntrat mais bien une condition de la qualifimati» De maniére
générale, «la qualité des parties peut étre umeiié déterminant de la qualification. Quelques st ne se
congoivent gu’en raison de la qualité des contrasta, J. GHESTIN, C. JAMIN, M. BILLIAULes effets du contrat,
LGDJ, 3e éd., 2001, n° 70, p. 89. Les contrats B@@ effectivement une bonne illustration de catfiemation.

93 par ailleurs, comme le souligne Th. Hassler, 4drmalisme est fait pour protéger les faibles, lessforts » Les
Petites Affiche9)8/04/1994, n° 42, pp. 15 -17.

%4 Notons que la question de savoir si une régleeptite devrait s’appliquer uniqguement au niveaingire est
parfois controversée en droit grec. V. ainsi latamrerse relative a la portée de la régle de I'bftde la loi 2121/1993
concernant la forme du contrat d’auteur en drogcgiEn faveur de la restriction de I'application aidte regle au
niveau primaire, v. A. DESPOTIDOU, « Article 14in,L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la
Propriété intellectuelle, Interprétation par art&lEd. Sakkoulas, 2009, p. 374 et s. et not. np83@8-379 ; M.-Th.
MARINOS, Droit d’auteur, Sakkoulas, 2004, n° 533, p. 237 ; L. KOTSIRI8eit d’auteur et acquis communautajre
6° éd., Sakkoulas, 2011, n° 303, pp. 219-220 ; M. MERLOU, Les contrats d’exploitation de droit d'auteur eroitr
comparé (Allemagne, France, Grecéhese Montpellier 1ll, 2009, n° 147, pp. 91-92les références y citées ; P.
KORIATOPOULOU- AGGELLI, Ch. TSIGOUDroit d'auteur, (Interprétation par entréesNomiki Vivliothiki, 2008,
v° « exploitation du droit patrimonial », pp. 1786l En jurisprudence, voir par exemple, AP 172042@pinDik,
2/2005, p. 160, obs. Nouskalis.

Contra, Rapport introductif de la loi 2121/1998 D. MALAKASIS, Le droit d’auteur. loi 2121/93 et exposé des
motifs : interprétation de ses articles, remargegemples, commentaire, critique, p. 96 ; G. KOUMADS, « Regles
générales sur les contrats de droit d'auteur dansulvelle loi hellénique >Rropriétés intellectuelledyliélanges A.
Francon, Dalloz, 1995, p. 311 et s. et not. p. 3&)r qui « [La loi 2121/1993] a donc introduit uréegle générale
imposant la forme écrite pour tout acte juridigatatif au transfert et au contrat ou la licencexpleitation du droit
d’auteur [...] » ; L. KOTSIRISDroit d’auteur, Sakkoulas, $éd. 2010, n° 302, p. 220, pour qui les sous-ctsea
sous-licences sont soumises au méme formalisme.
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cas d’'une ceuvre collective (art. L. 113-5 CPI)ttiiaution de la ‘qualité d’auteur’ a une personne
morale-titulaire initial du droit d’auteur est comiersé&>. Certes, dans cette hypothése, la
personne morale-titulaire initial conclut un conffi@chniquement) primaire avec un exploitant. Il
demeure encore douteux de savoir si le régime figpéeide protection des articles 131-1 et s. du
CPI doit étre également appliqué aux contrats preasaonclus par une personne morale-titulaire

originaire du droit d’autedr®

D’autre part, nous pourrions mentionner I'’hypothdeecertaines catégories de titulaires dérivés du
droit d’auteur, telles que les héritiers de I'autel En fait, il a pu étre soutenu que, méme si les
héritiers de I'auteur ne peuvent pas obtgsp factola qualité d’auteur, ils doivent étre considérés
comme des personnes assimilées a l'auteur. Si m@olmsettons cette approche, le contrat
techniqguement secondaire, conclu ente les héritilers’auteur et un exploitant devrait étre
considéré comme un contrat primaire, comme s’iitadg conclu par l'auteur lui-méme et donc,
étre soumis aux régles protectrices des articld1-1 s. CPP®. En fonction de cette approche, le
critéere de distinction entre contrats primairesaitrats secondaires se rapproche plutét de celui d
la qualité de professionnel du titulaire des dfdits

Les hypotheses susvisées démontrent que l'utdisatu critere de la qualité d’auteur n’apporte pas
toujours de réponses claires sur la question deirssivle contrat d’exploitation devra étre soumis

au régime protecteur du CPI.

ii.- Le désintérét critiquable du Iégislateur fagex contrats d’exploitation secondaires.
183.-Le droit spécial des contrats d’exploitation enitddbauteur francais est élaboré a travers le
prisme de la relation contractuelle entre l'autetuson cocontractant. Il est également classigee qu

le régime protecteur prévu par le CPI ne s’applidésormais qu’en présence de I'auteur, a savoir,

9%V, en faveur de I'attribution de la qualité d’autéx une personne morale coordinatrice, F. FOUILDAN L'auteur
personne morale, éléments pour une théorie de femipde personnalité artistique €ommunication Commerce
électroniquen® 12, décembre 2008, étude n° 24.

96 En faveur de la non application du régime protecsix personnes morales titulaires initiales chitdfauteur, v.
P.-Y. GAUTIER, Propriété littéraire et artistiquePUF, coll. « Droit fondamental »; &d., 2012, n° 469, p. 487 ; A.
MAFFRE-BAUGE, « Le formalisme contractuel en drdiauteur »in J.-M. BRUGUIERE, MALLET-POUJOL N.,
ROBIN A. (sous dir. de)Propriétés intellectuelles et droit commuRUAM, coll. de I'Institut de droit des affaires,
2007, p. 265 et s., not. n° 17. D'aprés cette ag@pun contrat techniguement primaire est tradt@roe un contrat
secondaire. )
ContraA. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTERIraité de la Propriété Littéraire et Artistiqud;™ éd.,
Litec, 2012, p. 584, note n° 245, citant C. BIG@Toit de la création publicitaireLGDJ, 1997, n° 264, « le texte (art.
L. 131-1 CPI) redevient applicable si le cédantiégtire initial des droits sur une ceuvre colileets.

%7 Comp. la notion d’« ayant droit » des art. L. 1832t L. 132-18 du CPI frangais. Il est discutéesidrme ayant droit
se référe uniqguement aux héritiers ou s'il pourcaiivrir également d’autres titulaires secondaitesroit d’auteur.
%8V, en ce sens S. RAIMOND, qualification du contrat d’auteurColl. IRPI n° 34, Litec 2009, n° 339, p. 221, en
faveur de I'extension de la protection a tout ayamise non professionnel (Iégataires, donataites$, e

99 Sur ce point voir aussi F. POLLAUD-DULIANLe Droit d’auteur Economica, 2005, n° 963, p. 588.
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aux contrats d’exploitation primaires. Or, la mé@des dispositions prévues par le CPI en droit
d’auteur introduisent des regles protectrices. @¢ant, les contrats d’exploitation secondaires ou
sous-contrats d’exploitation ne sont pas couveasl@ droit spécial des contrats d’exploitation

d’auteur et de ce fait, sont essentiellement dépsud’encadrement légal spécial.

Cependant, le désintérét du législateur pour legrats secondaires est critiquable. En effet, la
présence d'un auteur dans le cadre d’'un contratptbéation n’influence pas la nature de
I'opération contractuelf8: les contrats d’exploitation d’auteur présentestmémes singularités,
quelles que soient les parties, étant donné qa’sbat dues a la nature de I'ceuvre de I'e€priBur
cette base, le fait que le Iégislateur se soitlfe&aur les seuls contrats primaires ne semble pas
pertinent, d’autant plus que les contrats secoedaprésentent actuellement une dimension

significative’®

ii.- Des problemes liés a I'application du régimetecteur aux seuls contrats primaires ou I'effet
boomerang de la distinction entre contrats d’exjaltton primaires et secondaires.
184.- En fonction de la distinction entre contrats priresiet secondaires, le régime protecteur
prévu par le CPI ne s’appliquerait qu’aux seulstiis d’exploitation primaires, a savoir les
contrats conclus entre l'auteur-titulaire initidl ®n cocontractant. Or, I'inapplication des régles

protectrices tout au long de la chaine des contfasploitation secondaires peut compromettre

90 En ce sens, A. LUCAS, « Droit d'auteur. Explodatides droits. Dispositions spécifiques & certe@grats. Contrat
d'édition »,JurisClasseur Propriété littéraire et artistigu&asc. 1320, n° 97 : « Méme lorsque I'éditeur sih@on
partenaire en contemplation de ses qualités peefiesnil reste que la prestation de celui-ci s@té & une cession de
droits qui pourrait tout aussi bien étre consepBe un cessionnaire ou un héritier et que persoensongerait au
demeurant a remettre en cause si l'auteur vendéicader aprés y avoir souscrit » ; N. BLAN@s contrats du droit
d’auteur a I'épreuve de la distinction des contratsmmés et innomméBalloz, 2010, n° 51, p. 52, pour qui, la
présence d'un auteur n'a, en tout état de causediracidence sur la nature de la convention maisuement sur
I'application des régles protectric&é®ontraS. RAIMOND, La qualification du contrat d’auteyiColl. IRPI n° 34, Litec
2009, n° 31&q, p. 208 s. et pp. 223 et s. pour qui « les contladition et de représentation doivent étre amplar
l'auteur, a défaut de quoi ces qualifications dement inapplicables. »

%1En ce sendH. DESBOIS, Le droit d’auteur en FrangeDalloz, 3e éd., 1978, n° 527 : « les différemjralifications
de la matiere sont ordonnées autour de la quakigtalir » et « les dispositions du droit des cdstdiauteur sont
justifiées par la nature de I'ceuvre de I'espriés Hroits d’auteur conservant a travers les corvenit les transferts
dont ils font I'objet I'empreinte de cette originkes contrats auxquels ils donnent lieu présentedest mémes
singularités, quels que soient les titulaisgscité par S. RAIMONDIL.a qualification du contrat d’auteyiColl. IRPI n°
34, Litec 2009, p. 213, note n° 2.

92 En effet, I'exploitation du droit d’auteur au niaue secondaire représente, trés souvent, la paniei$ importante du
processus d’exploitation contractuelle. Par ailedans certaines hypotheéses d’exploitation contedle, I'exploitation
des ceuvres de l'esprit se fait quasi-exclusiveraentiveau secondaire. Par exemple, les exploifansaires n'ont
pas toujours la possibilité d’exploiter eux-mémnieasemble des prérogatives octroyées pour I'ensehiés pays visés
par le contrat originaire. v. not. P.-Y. GAUTIER]nwvitation au voyage : les cessions de droits ®aua I'étranger,
créatrices de groupes de contratD»,1995, Chron., p. 262 et s.
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l'efficacité du régime spécial & protéger les iatérde I'autedf® Pour utiliser un exemple, la
consécration du principe de la rémunération progamelle de I'auteur par I'art. L. 131-4 du CPI
perd tout son intérét si les parties au niveau redaioe d’exploitation ne doivent pas le respecter.
Comment le cocontractant d’auteur pourrait respecten obligation de rémunération
proportionnelle si dans son contrat avec un sopfdant il a valablement convenu une
rémunération forfaitair8’? De méme, l'efficacité du régime protecteur s$ertainement
renforcée si le cocontractant de l'auteur était mesure d’invoquer I'application du régime
protecteur du CPI au niveau secondaire d’exploitdit. Ceci devient manifeste dans I'hypothése
ou le cocontractant d’'un contrat d’auteur primaieprésente les intéréts de l'auteur dans ses

relations contractuelles ultérieures (contrats plexation fiduciaires®®. Par ailleurs,

%3 B, MONTELS, «Contrats de production et dexploda des ceuvres audiovisuelles 3urisClasseur
CommunicationFasc. 6085, n° 16.

%4 En ce sens, P.-Y. GAUTIERRropriété littéraire et artistiquePUF, coll. « Droit fondamental »¢ &d., 2012, n°
469, p. 487 : «][...] certains sous-contrats devroggpecter le CPIl (rémunération proportionnelle emputes
notamment) et note n° 4 : « Faute de quoi on evesait par exemple a la situation absurde d'usdiaéion du contrat
principal par l'auteur en dépit de I'exécution daws-contrat, qui se trouverait alors automatiquemésilié... » ; F.
POLLAUD-DULIAN, Le Droit d’auteur Economica, 2005, p. 587, note n° 4 : « Sur leterpécuniaire, la solution
inverse peut soulever des difficultés, par exemsple sous-cessionnaire ne verse qu’un forfaiteasionnaire, qui lui,
doit rémunérer 'auteur proportionnellement auxeteas. » ; B. MONTELS, « Contrats de production’ekploitation
des ceuvres audiovisuelles 3yrisClasseur CommunicatiprFasc. 6085, n° 11: « En outre, l'inapplicatioasd
dispositions du Code de la propriété intellectuali® contrats entre producteurs et exploitantsodavre audiovisuelle
entrainerait, en pratique, des problémes inextiégsabl en serait ainsi, par exemple, si ces paleissaient d’'une
entiére liberté quant a la détermination du prixgoant a I'obligation d’exploitation. » ; B. MONTH, « Réflexions
sur les aspects contractuels du droit d'auteurranceé »in Ch. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY (dir),
Perspectives d’harmonisation du droit d’auteur eurdpe op. cit, p. 507 s. et not. p. 518, critiquant la décisienla
Cour d’'appel de Paris, 16 janvier 20@&dpr. Intell, janv. 2005, p. 63, obs. A. Lucas), selon laguelles exigences
tenant a la rémunération proportionnelle des astslimposent au cessionnaire des droits d’auteus man pas aux
sous-cessionnaires qui n'ont pas de relation @ragéec les auteurs » : « Cette solution, qui gpbapnce de la logique,
pourrait aboutir a priver l'auteur de toute proimct ni ce dernier, ni le producteur ne seraiemtneesure de
revendiquer les dispositions protectrices du Citreoun sous-contractant. »

Notons que l'irrégularité de la convention origimai(pour défaut de paiement par exemple) peut avoireffet
« dévastateur » au sein d’'une chaine contractuglie.ce point, v. not. J. RAYNARD, « Le tiers auypalu droit
d’auteur » JCP, G,n° 21, 26 mai 1999, p. 959 et s. et n° 16, p. 96%i I'on tient également compte du fait que la
plupart de ces contrats sont a exécution successivdevine les effets dévastateurs que pourraisit la remise en
cause de la convention originaire sur les cesgbgsus-contrats ultérieurs, ou méme, plus simpignieterprétation
erronée d’'une disposition de celle-ci dont on praise tort, qu’elle attribuerait au cessionnaire prérogative que le
cédant entendait conserver pour la négocier pkauesl » ; B. MONTELS, « Contrats de productiord&ixploitation
des ceuvres audiovisuelleslurisClasseur Communicatipfrasc. 6085, n° 13, a propos de la « résolutiocasnade »
des contrats d’exploitation des ceuvres audioviesell

95 Comp. H. DESBOISL e droit d’auteur en FrangeDalloz, 3e éd., 1978, n° 605 : « I'intérét detears eux-mémes
milite en faveur de I'extension [de leur protecliorils auront de meilleures chances d'étre désdswes par le
cessionnaire si celui-ci peut se prévaloir du fFgeé dans ses rapports avec les exploitants, sepresr
cocontractants. »

%% En ce sens v. B. MONTELS, « La protection du pssiennel par le droit spécial des contrats d’aytéexemple
des contrats de représentation des ceuvres auditigse,Comm. com. électr2001, chron. n° 17, p. 19 et not. p. 23
s.; B. MONTELS, Les contrats de représentation des ceuvres audeliesu PUAM, 2001, n° 31sq.; P.-Y.
GAUTIER, Propriété littéraire et artistiqugPUF, coll. « Droit fondamental »;” &d., 2012, n° 469, p. 487: «Si le
cessionnaire représente en méme temps les intdettBauteur (par ex. éditeur, producteur, qui dotveine
rémunération proportionnelle sur les recettes, adgsptes etc.) il n'est pas complétement exclu quiilsse alors se
prévaloir du CPI : ne pas oublier que les cessitendroit d'auteur sorftduciaires » ; S. RAIMOND,La qualification
du contrat d’auteur Coll. IRPI n° 34, Litec 2009, p. 216 : « Quoidiein soit des fondements de cette protection, il
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I'établissement d’'un régime spécial des contratxpuloitation a deux vitesses, selon le niveau
d’exploitation, compromet certainement la simpéaitu cadre juridique actuel, surtout lorsqu’on est
en présence d’une chaine de contrats d’exploitifiorEn définitive, les contrats d’auteur
n'intéressent pas que les autéffts Sur cette base, la focalisation du législateur sne
gualificationrationae personaea travers la mise en ceuvre de la distinctioreerdntrats primaires
et secondaires, n’est pas toujours pertinentestisignificatif qu’'une partie de la doctrine segala
effectivement en faveur du caractématuitu rei des dispositions du CPI et milite pour
I'élargissement de la portée des modeles spécHigquag I'extension de I'application du régime

protecteur du droit d’auteur également aux consat®ndaire§®.

n'est tout au moins pas contesté qu'elle sertrig&réts de I'auteur. La volonté de I'étendre aaiest professionnels,
comme par exemple le producteur audiovisuel, s’epgés lors plutdt sur I'idée que cette extensemvigait justement
les intéréts du créateur lui-méme, formant ave& ckeul’exploitant un tout commun et indivisible. Wmérét commun :

il résulterait de I'essendiuciaire du contrat conclu avec I'auteur, cadre dans letiergbloitant exerce lui-méme les
droits qui en découlent. [...] cette facon de liey iletéréts de l'auteur et de I'exploitant recele wart de vérité, en ce
sens que la valeur de I'ceuvre sur le marché irgéresit autant I'auteur que I'exploitant. » ; F.LRAUD-DULIAN,

Le Droit d’auteur Economica, 2005, n° 961, pp. 587-588 : « le oessiire, traitant avec un sous-cessionnaire, assume
aussi, en général, les intéréts de l'auteur, die spre la sous-cession ne concerne pas que lespdeips, mais aussi
l'auteur, qui reste intéressé a la bonne exploitatie son ceuvre en quelques mains qu’elle se trouve

%7V. F. POLLAUD-DULIAN, Le Droit d’auteur Economica, 2005, n° 961, p. 587 : « L’avantageelte premiére
approche tient a ce qui I'on applique les mémeteseg tous les contrats de cession ou concessidnoite d’auteur,
quelles que soient les parties, ce qui assure witdpket sécurité. » ebid. n° 979 : « L'application des principes
contractuels du CPI & toute la chaine de contratstades vertus de simplification. »

%8 M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE,Droit d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, n° 646, p. 547.

%9 En ce sens Ch. CAROMDroit d’auteur et droits voisinsLitec, 2006, n° 399, p. 316 ; Ch. CARON(oit d’auteur

et droits voisins3e éd., Litec, 2013, n° 408).; A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTERTraité de la
Propriété Littéraire et Artistique4°™ éd., Litec, 2012, n° 644, p. 570 (pour la situativant I'arrét « Perrier », préc) :
« En I'absence de toute précision contraire, ilt @é@néralement admis qu’elles pouvaient étre iné®s aussi bien
pour les cessions consenties par les auteurs emes@ue pour celles consenties par leurs cessiesnai; A.
LUCAS, H.-J. LUCAS,Traité de la Propriété Littéraire et Artistiqu&™® éd., Litec, 2006n° 611, pp. 464-465 :

« Desbois enseigne que la régle de la rémunérataportionnelle est applicable aogssions consenties par les ayants
droit de l'auteurdes lors qu’elle apparait comme I'une des modaliégales, impératives, de I'exercice des droits
patrimoniaux d’auteur. ». Pour I'extension d’autdispositions protectrices, A. LUCAS, H.-J. LUCAS, LUCAS-
SCHLOETTER,Traité de la Propriété Littéraire et Artistiqué ™ éd., Litec, 2012, p. 611, note n° 462, citant H.
DESBOIS,Le droit d'auteur en FranceDalloz, 3e éd., 1978, n° 586 (application detI'aB1-5 révision du forfait aux
sous-contrats)ipid. eod loc.n® 581, p. 441 (application du formalisme de ldet L. 131-3 al. § aux sous-contrats) ;
B. MONTELS, « Réflexions sur les aspects contrdstde droit d'auteur en Francam»Ch. GEIGER, M. BOUYSSI-
RUCH, R.-M. HILTY (dir), Perspectives d’harmonisation du droit d’auteur esr@pe op. cit, p. 507 s. et not. p. 517 :
«[l]l me parait également indispensable de reme#in cause- si besoin est par une précision légésliane
jurisprudence de la Cour de cassation qui, depaiiegt Perrier de 1993, refuse au cessionnaire de l'auteur le droi
d’'invoquer la réglementation des contrats du CiPkdas rapports avec les sous-contractants. » R&4pBLANC, Les
contrats du droit d'auteur a I'épreuve de la ditiion des contrats nommeés et innomni#loz, 2010, n° 451, p. 397,
sur le besoin de définition minutieuse systématid@eé'objet du contrat (imposée en droit francaasamment par les
mentions obligatoires de l'article L. 131-3 CPI)m&en I'absence de l'auteur.

Contranot. S. RAIMOND,La qualification du contrat d’auteurColl. IRPI n° 34, Litec 2009, not. n° 338.p. 215. En
jurisprudence, CA Paris, 16 janvier 20QMiris-Data n° 2004-234796 Propr. intell. 2005, p. 63, obs. A. Lucas;
Comm. com. électr2004, comm. n° 38, p. 23, note Ch. Cardrégipresse2004, n° 217, Ill, p. 219, note C.-E.
Renault : «les exigences tenant a la rémunératioportionnelle des auteurs s’imposent au cessicnmies droits
d’auteur mais non pas aux sous-cessionnaires quat pas de relation directe avec les auteurs ».
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L'analyse précédente a ainsi démontré que lendigins établies par les Iégislateurs en matiére de
contrats d’exploitation ne sont pas toujours farratielles. En fait, les critéres de distinctioniséié
pour la catégorisation des contrats d’exploitatiensont pas parfois opératoires, ce qui méne a un
établissement des catégories contractuelles assgdriedles. Lutilisation des criteres non

opératoires compromet I'efficacité de la catégaasades contrats d’exploitation.

B.- Des catégories aux contours imprecis.

185.- Au moins d'un point de vue du droit continentals leatégories contractuelles spéciales
consacrees et dotées dmomenconcret en droit des contrats (spéciaux) constitdes modeles de
rattachemenit®, tanta priori pour les contractants, qu’aposteriori pour les interprétes (juges ou
praticiens du droit) du contrat contfti Les cadres de référence en question comprenment u
définition et déterminent les éléments essentiessgntialia negolii du typus contractuel en
question avec notamment, les droits et obligatmshaque partie du contrat nonifiéLes lois
spéciales du droit de la propriété intellectuetb@sacrent effectivement des catégories spéciales en
matiére de contrats d’exploitation. Or, trés sotivees derniéres sont imparfaites, tant a I'égard d
la définition du contrat d’exploitation consacré)(fju’'a I'égard de la détermination des éléments

essentiels de celui-ci (2°).

90 Ou cadres de référence. En ce sens, N. BLANSS, contrats du droit d’auteur & I'épreuve de Iatifiction des
contrats nommeés et innomme@alloz, 2010, n° 500, p. 442.

/. not. D. GRILLET-PONTON,Essai sur le contrat innomméése, Lyon Ill, 1981, n° 197 ; N. BLANG.es
contrats du droit d’auteur a I'épreuve de la digtiion des contrats nommés et innomni#alloz, 2010, n° 27, p. 29,
parlant de la «onction de modéle du contrat nommé

72 C'est dans ce sens que les contrats spéciaux nsreeméent de base a la mise en ceuvre de la qatdificdu
contrat. Sur cette question, d’un point de vuedads v. J. GHESTIN, C. JAMIN, M. BILLIAUL es effets du contrat,
LGDJ, 3e éd., 2001, n° 57, p. 79 : « En effet,doesles parties adoptent un « type » contractilel qualifient elles-
mémes et en méme temps l'opération qu’elles clemisisde réaliser. [...] Une distinction chronologicuggére en
réalité que la qualification est I'ceuvre d’un tiens contrat, le juge, en cas de contentieux maislsi-ci intervient
effectivementa posteriorj il n’en demeure pas moins qu’il se placera au emnde la formation du contrat, c’est-a-
dire au moment de I'adoption du « type », pour héitger ce que les parties ont voulu. Le temps igpdonc peu. »

73 Sur cette question voir, d’un point de vue du dgoec, P. KORNILAKIS,Droit de contrats spéciauxol. |, Ed.
Sakkoulas, 2002, p. 9 ; A. GEORGIADIBroit des contratsPartie spéciale, tom. I, Sakkoulas, 2004, n° 18 pA.
GEORGIADIS,Droit des contratsPartie spéciale, tom. |, Sakkoulas, 2004, n° 1B, pA. GEORGIADIS Nouveaux
types des contrats de I'économie contemporaihéd., Sakkoulas, 2008, n° 15, p. 7 ; . SPYRIDAKE ssentialia,
naturalia, accidentalia negotii NoV, 1994, p. 1 et s. et not. p. 6. D’'un point de vuenfais, v. par exemple C.
LAVABRE, « Eléments essentiels et obligation fongatale du contrat ;RIDA 1997, p. 291.
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1°.- Les problemes liés aux définitions des contrad’exploitation.

186.- Lexamen antérieur des cadres juridiques natiordes< contrats d’exploitation a démontré
gue la loi ne définit pas toujours les types canitrels qu’elle introduit. En I'absence de définitio
légale, la doctrine et la jurisprudence ont tereéléfinir les contrats d’exploitatioff. Or, I'apport
doctrinal et jurisprudentiel n'est pas toujours @amt et harmonieux. Ainsi, les contrats
d’exploitation sont souvent dépourvus d’'une déifimt unanimement acceptée. Cette situation
menace la clarté et l'efficacité du systeme de gmiés des contrats d’exploitation au niveau
national. Par la suite, nous allons présenter geslidllustrations des définitions controversées,

issues des droits nationaux.

a.- La définition de la licence exclusive.

187.-La définition du contrat de licence est importacde elle permet de savoir quelle est la nature
de I'exclusivité accordée au licencié, surtout’abdence de clause expresse prévue par les parties
dans le contrdf®. Plus précisément, il s’agit de savoir si le liciérexclusif pourra exploiter le droit
transmis a I'exclusion de toute autre personnepmpris le concédant (exclusivité dite totale), ou
bien si le concédant aura le droit d’exploiter feiden question parallelement au licencié exclusif
(sole licence). Le contrat de licence exclusivesnigas toujours défini par la loi spéciafe En
I'absence de définition légale, la question restevent controversé€, surtout en droit de propriété
industrielle. A titre d'illustration, en France, smil bien la doctrifé® que la jurisprudené& sont

974 \/oir en ce sens, en matiére de droit des maroeess § propos du contrat de licence, M.-Th. MARINO®it des
marques Sakkoulas, 2007, n° 519, p. 24ilem Droit du brevet d’inventionSakkoulas, 2013, n° 7.27, p. 182 ; en
droit francais, a propos des licences, v. A. ABELLQ@ licence, instrument de régulation des droitsptepriété
intellectuelle,LGDJ, 2008, n° 263, p. 133 : « Cette quasi-abselecaormes met en relief I'importance du travail de
qualification par la doctrine et la jurisprudense.

975 Comp. Y. REBOUL, Y. BASIRE, « Licence de brevetriation du contrat. Conclusion du contrajwisClasseur
Brevets Fasc. 4740, n° 72, a propos des licences exelsistn matiére de brevets d’invention : « Ce poiétite
d’autant plus d’étre précisé dans le contrat qyerlaprudence n’est pas encore définitivementdixe

978 | a licence exclusive est expressément définid’adr 1383 de la loi 2121/1993 en droit d’auteueq; I'art. 3183
UrhG en droit d'auteur allemand ; I'art. 9281 deClaPA en droit d’auteur allemand ; I'art. 130 PAdmoit des brevets
britannique ; I'art. 2981 TMA en droit des marglbegannique.

977V, cependant en droit des marques francais oéfimition de licence exclusive est généralemennima tant en
doctrine qu’en jurisprudencsupran® 102.

98 En faveur de la qualification dmle licencer. Y. REBOUL, Y. BASIRE, « Licence de brevet, Fation du contrat.
Conclusion du contrat »jurisClasseur Brevetd-asc. 4740, n° 72 ; J.-J. BURSBreveté et licencié : leurs rapports
juridiques dans le contrat de licendstec, coll. CEIPI, 1970, n° 209, p. 11ZontraF. POLLAUD-DULIAN, Droit de

la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 698, p. 368 : « [...] ¢teticié ayant alors seul le droit d’exploiter
le droit concédé. » Plus ambigu, N. BINCTINroit de la propriété intellectuelle,GDJ, 2010, n° 881, p. 552 ; N.
BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle® éd. LGDJ, 2012, n° 963, p. 678 (a propos de thcgace de droits de
propriété intellectuelle) : « [la licence excludiygeut aussi interdire au concédant d'utiliser pluirméme son bien
intellectuel. »
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divisées sur les contours de l'exclusivité danscéare d'une licence exclusive de brevet
d’'invention. La définition de la licence exclusiest également controversée en Grece, surtout en
matiére de marques. En fait, pour une partie ddolzrine, la licence exclusive permettrait au
licencié I'exploitation/utilisation de la marquerdormément aux conditions posées par le contrat, a
I'exclusion de toute autre personne, y comprisitiiaire de la marqué’. A 'opposé, pour une
autre partie de la doctrine, la licence exclusiveait la nature d’une sole licence>’. En matiére

de brevets d'invention, la majorité de la doctrieeplace en faveur d’une exclusivité totlePour

une partie minoritaire de la doctrine en revanath@ns le cadre d'une licence exclusive, le

concédant réserve le droit d’exploiter le brevet@ement au licencié exclugit.

Les controverses relatives a la définition dedarice exclusive menacent certainement la clarté du
cadre juridique spécial des contrats d’exploita@rrenforcent l'insécurité juridique des parties,
surtout lorsque la définition d’'une licence exchgsia des répercussions tres importantes sur la

position du licencié exclusif et sur la relatiorirerles parties.

b.- La définition de la licence partielle.

188.-Dans la plupart des cas, la détermination des oostbes licences partielles ne pose pas de
difficultés particulieres, notamment lorsque limgeétation de la disposition |égale relative aux
licences partielles ne pose pas de problémes iamsf, ou lorsque I'approche de la doctrine et

de la jurisprudence face aux questions afféreniesliaences partielles est homogene, méme en

79 En faveur de I'exploitation du brevet par le @iné Gole licency CA Paris, $ mai 1902 Ann. Prop. Ind. 1903, p.
258 : «la licence exclusive n'implique que I'aléion du droit de concéder d’autres licences. »com. Seine, 12 déc.
1917 et T. com. Paris, 7 nov. 192hn. Propr ind, 1920, p. 150 ; TGI Paris, 18 déc. 19B8D, 1986, n° 390, IlI, p.
175.Contra Cass. T civ., 26 janv. 1955Ann. Propr. Ind. 1956, p. 1 ; TGI Marseille, 3 juill. 198PIBD, 1987, n°
420, Ill, p. 387. Comp. Y. REBOUL, Y. BASIRE, « ldnce de brevet, Formation du contrat. Conclusionarat »,
JurisClasseur BrevetsFasc. 4740, n° 72 : « Ce point mérite d’autantspil’étre précisé dans le contrat que la
jurisprudence n’est pas encore définitivement fixée

90y, ANTONOPOULOS,Droit de la propriété industriellel™ éd., Sakkoulas, 2002, n° 688, p. 643 ; A. PSARRAS,
« Article 16 » in N. ROKAS, Droit des marquesNomiki Viviliothiki, 1996, n° 33, p. 166 ; ambiguM.-Th.
MARINQOS, Droit des marquesSakkoulas, 2007, n° 533, p. 246, qui soutientl agit d’une exclusivité dans le
cadre d'une licence d'utilisation exclusive et «mméete » etibid. n° 548, p. 252. Voir aussi, plus ambigu, Th.
LIAKOPOULOS, Propriété Industrielle Sakkoulas, 2000, p. 374.

%1 En ce sens, D. ANASTASOPOULOS, G. MICHAILOPOULOS)ntrats du commerce modert@akkoulas, 2011,
p. 32, sauf clause contraire ; N. ROKASoit de la propriété industrielle1™ éd., Sakkoulas, 2004, n° 11, p. 143.
Comp. M.-Th. MARINOS,Droit des marquesSakkoulas, 2007, n° 533, p. 246, pour qui il 8’dfune « exclusivité
partielle ».

%2 En ce sens, K. LYMPEROPOULOSge droit des inventionsSakkoulas, 2010, p. 162 ; Th. LIAKOPOULOS,
Propriété Industrielle Sakkoulas, 2000, p. 243-244 ; V. ANTONOPOUL@®pit de la propriété industrielle2® éd.,
Sakkoulas, 2005, n° 952, p. 731. Plus réticenP EERRAKIS, N. ROKAS |Introduction au droit commerciaNomiki
Vivliothiki, 2011, n° 10, p. 404, pour qui la quiest est controversée.

%3 A, ARGYRIADIS, Brevet d'invention3e éd. Sakkoulas, 1982, p. 146 ; M. MINOUDI&ence d’exploitation du
brevet d'invention1987, p. 52.

%4 Tel est le cas, par exemple, de l'art. L. 131-31%4ICPI en droit d’auteur francais ou de lart. 31§thG
(implicitement) en droit d’auteur allemand.
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I'absence de disposition légale. Il est, par exemphanimement adnif§ en Gréce qu'une licence
de brevet peut étre limitée, de maniére alternaiiveumulative, quant au contenu (limitation par
prérogative}®® & la durée, au li€f/ et & I'étendue de I'exploitation autorisée (lirtittas
quantitative®®®), méme si la loi 1733/1987 reste muette sur cestipns. |l est aussi généralement
admis que les limitations susvisées ont un effsblab Ainsi, la violation de ces limites par le
licencié constitue un acte de contrefa€drDe maniére similaire, en Grande-Bretagne, lenlies
d’exploitation partielles des brevets sont génénalet admises en doctrine et largement utilisées en
pratique, malgré le silence de la PA sur ce ginPar ailleurs, en Allemagne, il est généralement
admis que les limitations temporelles en matiére lidences de brevets d’invention sont

envisageables, méme si la loi ne les prévoit ppeessémenit™.

Toutefois, I'étude des droits nationaux démontre ¢ détermination des contours des licences
partielles peut parfois étre controversée ou probt&ue. En fait, la question de l'effet des
limitations prévues dans le cadre d'un contrat aunel licence partielle est controversée en droit
d’auteur hellénique. En effet, selon la doctringamtaire, les limitations contractuelles portant s
les droits et modes d’exploitation transmis ont effiet absolu, des lors que ces derniers
correspondent a une forme d’utilisation de I'ceuvtencréte et indépendante, techniquement et

économiquement. Toutefois, selon une autre opinion doctrinalejesles limitations portant sur

%5 En ce sens, K. LYMPEROPOULOSg droit des inventionsSakkoulas, 2010, p. 164 ; V. ANTONOPOULOS,
Droit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 953, p. 732 ; M. MINOU[I®ence d’exploitation de
brevet d'invention 1987, pp. 89-90; E. PERRAKIS, N. ROKA®itroduction au droit commercialNomiki
Vivliothiki, 2011, n° 11, p. 404.

%8 Sur ce type de limitations voir 'analyse de M.NVDUDIS, Licence d’exploitation de brevet d'inventjo987, p.
95 s. ainsi que les limites de cette divisibili@ir aussi M.-Th. MARINOS, « Limitations concerndatproduction au
sein des licences d’exploitation des brevets diniem », EEmpD 1985, p. 385 et s. et not. p. 386, note n° &stl
admis qu’en absence d’accord contraire, la licggemenettra au licencié de produire, utiliser etribster les produits
brevetés, K. LYMPEROPOULOS%g droit des invention§akkoulas, 2010, p. 165.

%7 M. MINOUDIS, Licence d’exploitation de brevet d’'inventja987, pp. 92-95 et p. 98-99 ; N. ROKAoit de la
propriété industrielle 1°éd., Sakkoulas, 2004, n° 11, p. 48.

88 Sur celles-ci voir not. M.-Th. MARINOS, « Limitaiis concernant la production au sein des liceneaplditation
des brevets d’invention £EmpDQ 1985, p. 385 et s.

99 Sur ce point, voir par exemple, M. MINOUDIScence d’exploitation de brevet d'inventijat987, p. 90. Certes les
parties peuvent toujours prévoir des limitatior@mples », qui ont effet uniquementer partes Sur ce point voir not.
K. LYMPEROPOULOS,Le droit des inventionsSakkoulas, 2010, pp. 164-165 ; V. ANTONOPOUL@®oit de la
propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 953, p. 732.

90V infra n° 227.

%1 Sur ce point, A. KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKHntellectual Property Law in Germanyerlag C.H. Beck,
Lexis/Nexis, 2008, p. 13 : « In principle, the pestto a licence agreement are free to determmedhtent, scope, and
any other provisions of the agreement. In partigulsstrictions regarding field-of-use, period seuand territory etc.
are permissible. f. aussi S. ENCHELMAIER, « Proprietary transactionsintellectual property in England and
Germany : transfer of ownership, licensing and gimar »,in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual
Property LawCan One Size Fit All,? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,6p.parlant de « temporary transfers of some ofritjets of the
patentee », ce qui revoit aux limitations tempeebt substantielles d'une licence de brevet lgmité

992y, supran® 21.

-217 -



des pouvoirs et modes d’exploitation prévus exgmssit par la loi auront un effetga omne¥>

De méme, en droit des marques hellénique, en Fedesde précision expresse dans le texte légal, il
demeure toujours incertain de savoir si une licepeat valablement étre limitée quant aux
prérogatives du droit sur la marque, telles quegites par I'article 125 loi 4072/20¥2 Ajoutons
gue le droit britannique des marques considérel’§namération des limitations de l'article 2881
TMA est indicativ€®. D'aprés cette interprétation de la dispositiogalé, des limitations
temporelles sont envisageables. Or, une telle appree concilie mal avec la jurisprudence de la
CJUE®®,

c.- Les probléemes liés a I'absence de définitiotadmession en droit d’auteur francais.
189.- Le terme de cessiomomendu type contractuel primordial en droit contractd&uteur
francais se caractérise par une imprécision notiblen effet, le |égislateur ne définit pas ce type
de contrat. Plus précisément, la loi ne précise quaadle est effectivement la nature de cette

transaction et, de maniére subséquente, quelléaesature du droit du cessionndite Cette

93 En ce sens G. KOUMANTO®Rroit d’auteur, 8° éd., Ed. Sakkoulas, 2002, p. 214.

94| s’agit de savoir si des licences de productppbsition, de distribution, ou d’exportation senvisageables en
droit grec. En faveur de ce type des limitations;T. MARINOS, « La délimitation contractuelle destrogatives en
droit des marques- en méme temps quelques remasqudterprétation de la licence d'utilisatiorude marque »,
DEE, 6/2005, p. 660 et s. et not. p. 662 (analyse Bansien droit). Voir cependant, M.-Th. MARINOS Le nouveau
droit des marques (articles 121 et s., loi 40722201ne premiére introductio&llDni, n° 2, 2012, p. 339, pour qui
I'énumération des limitations envisageables au deilarticle 13282 est exhaustive. Comp. l'art§28b) TMA.

95 voir le texte de l'article 28 TMA: «In particula. » Voir en ce sens, C. MORCOM, A. ROUGHTON, S.
MANYNICZ, The modern law of trade mark3e éd., LexisNexis, 2008, n° 11.9, p. 298, nétd n « These words
appear to be intended to have the same meanitg dstin termihter alia’, thus indicating that other kinds of limited
licence are possible. » ; S. ENCHELMAIER, « Progaig transactions in intellectual property in Emglaand
Germany : transfer of ownership, licensing and gimar », in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual
Property LawCan One Size Fit All? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,3d.; L. BENTLY, B. SHERMAN,Intellectual Property Law3e
éd., Oxford University Press, 2009, p. 963.

998y, supran® 149.

997V, sur ce point M. VIVANT, J.-M. BRUGUIEREroit d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, n° 640, p. 534 : « Le CPI est
ici d'une bien critiquablemprécision » etibid. n° 823, p. 673) : « Mais on sait que le vocabuldmelégislateur est
remarquablement imprécis. » ; M. JOSSELIN-GAlles contrats d’exploitation de droit de propriéiééraire et
artistique en droit international privéGLN Joly, 1995, n° 7, p. 29 ; A. BERTRANMroit d'auteur, Dalloz, 2011,
n°112.18, p. 111, parlant d'une « situation confuseN. BLANC, Les contrats du droit d'auteur a I'épreuve de la
distinction des contrats nommés et innomriédloz, 2010n° 64, p. 64 : « L'usage malheureux du terme dsicas» ;

F. POLLAUD-DULIAN, Le Droit d’auteur Economica, 2005, n° 939, p.576: «[...] il n'yde prime abord pas
d’'obstacle a dépasser la terminologimbablement maladroite et involontaide la loi [...] » ; S. RAIMOND,La
qualification du contrat d’auteyrColl. IRPI n° 34, Litec 2009, n° 29, p. 34 : 4 T@l'il figure dans la partie du CPI
relative a la propriété littéraire et artistique,doncept de la cession demeure pourtant, aujatirdiicore, empreint
d’'un certain « flou juridique ». » ; L. MARINODroit de la propriété intellectuellePUF, 2013, p. 84, parlant de
« maladresse de plume ».

98 En ce sens, B. MONTELS, « Réflexions sur les aspeantractuels du droit d'auteur en Frande &h. GEIGER,
M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY (dir),Perspectives d’harmonisation du droit d’auteur esrdpe op. cit, p. 507 s.
et not. p. 508.
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imprécision concernant la définition du contrat cssion a provoqué une vive controverse en

doctrine francais&”. Nous pouvons dégager trois théses différentes.

i.- La thése de la cession, terme générique.

190.- Certains auteurs considerent que l'utilisation dume cession par le Iégislateur n’est pas
significative et gu’elle est le résultat d’une rigghce quant a la détermination de la nature dit dro
du cessionnaire. Ceci s’explique par le fait quiggslateur francgais de 1957 a donné priorité a la
guestion de la protection de l'auteur dans le cadréa mise a disposition de son droit et n'a pas
jugé important de préciser la nature du droit tnaiesau cocontractant de 'autéf. Ceci étant, il
n'est pas nécessaire de s'attacher & la qualificdégale de cessidft’. De la sorte, le terme de
cession doit &tre considéré comme un terme géréGuEn tant que terme générique, la cession
est censée couvrir toute opération relative adasmissiof’®® des droits patrimoniaux du droit

d’auteur. C'est sur cette base qu’une partie ddoletrine admet expresséméft ou, au moins

99 pour I'affirmation de I'existence de cette conemse, v. N. BLANCLes contrats du droit d’auteur & I'’épreuve de la
distinction des contrats nommés et innomni#slloz, 2010, n° 35, p. 36 : « Or, les auteurat sdivisés quant a
I'existence de cette dichotomie en droit d’auteuPour une présentation de la controverse en quegtiA. LUCAS,
H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTERTraité de la Propriété Littéraire et Artistiqud;™ éd., Litec, 2012, n° 639,
p. 557 et les références y citées.

100 R ce sens, not. B. MONTELSes contrats de représentation des ceuvres audiiésuPUAM, 2001, n° 96, p.
146 : «[Le législateur de 1957] ne s’est préoccgpé d'assurer la protection des créatewtsn’a pas jugé utile de
préciser la véritable nature juridique du droit tiedaires subséquents. » ; H. DESBOLS, droit d’auteur en Frange
Dalloz, 3e éd., 1978, n° 492, p. 608 ; N. BLANGs contrats du droit d’auteur a I'épreuve de Istifiction des
contrats nommeés et innomme&alloz, 2010, n° 65, p. 65 ; M. JOSSELIN-GALEs contrats d’exploitation de droit de
propriété littéraire et artistique en droit intertianal privé, GSN Joly, 1995, n° 16, p. 32. Rappr. G. VERCKEN,
« Nouvelles relations de production, pratiques ramttielles en évolution in F. LABADIE, F. ROUET (sous dir, de),
Travail Artistique et économie de la création, Miére de la culture et de communicatigollection Questions de
culture, 2008, p. 153.

101y not. B. MONTELS Les contrats de représentation des ceuvres audiiésuiPUAM, 2001, n° 89, p. 140 et not.
n° 97, p. 147.

102 En ce sens, v. not. N. BLANCegs contrats du droit d’auteur a I'épreuve de latitiction des contrats nommés et
innommésDalloz, 2010, n° 281, p. 244 : « Le terme de iogssst utilisé denaniére génériqupar le CPI et vise toutes
les opérations ayant pour objet les droits patrimonde 'auteur, qu’elles réalisent un véritabiensfert de propriété
ou une simple mise a disposition des droits. »PGLLAUD-DULIAN, Le Droit d’auteur Economica, 2005, n° 940 :
« L’emploi du terme de cession est-il au fassez indifféren(il est parfois remplacé par le mot « autorisasipncar
déconnecté du concept de vente : il recouvre toiegormes d'autorisation d'exploiter, dont I'étere peut étre
extrémement variable [...] » ; M. JOSSELIN-GALLes contrats d’exploitation de droit de propriéié&éraire et
artistique en droit international privédGSN Joly, 1995, n° 16, p. 32 : « L'emploi du terdeecession par le |égislateur
est-il significatif ? Il est permisl’en douter...] [nous soulignons]»

193 pans ce sens, la cession se rapproche du coneeperde la « transmission de droit<transmissiotad®aitrise
économique » qui peut correspondre tant a uneatl@nqu’a une simple mise a disposition de celuCGomp. I'art. L.
131-1 CPI parlant de « la transmission des dra@tkaditeur... ».

1994y, en ce sens, not., H. DESBOIS; droit d’auteur en FrangeDalloz, 3e éd., 1978, n° 491 ; M. VIVANT, J.-M.
BRUGUIERE, Droit d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, n° 640, p. 537 ; Ch. CARAoit d’auteur et droits voisins3e
éd. Litec 2012, n° 398 ; N. BINCTINDroit de la propriété intellectuelle2® éd., LGDJ, 2012, n° 959, p. 675 : « Le
contrat de concession, ou contrat de licence, itoeda convention phare de la propriété intelletieu» etibid. n° 961,

p. 676 : « Tous les biens intellectuels sans exm@ptuel que soit leur régime d’appropriation, yeut faire I'objet
d’'une concession. » ; J. HUETes principaux contrats spécigu¥ éd., LGDJ, 2001, n° 11113, p. 64 : « Certes on y
concoit parfaitement la possibilité d’'une cesstoanslative de propriété et donc définitive, dass affets, différente de
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n'est pas hostif8® & I'existence des licences & coté des cessiomsgment dites en matiére de
droit d’auteur. En réalité, c’est I'opinion maja@itement soutenue en droit d’auteur franCafset
elle semble avoir les faveurs d'une partie de laispuudence ainsi que du législateur

contemporaiff®’.

ii.- La théorie du démembrement.

191.-Pour une autre partie de la doctrine, la cessiodreih d’auteur devrait étre percue comme un
type de démembrement (subdivision) contractuel thit dle propriété intellectuefl®® Cette
théorie est fondée sur le constat que le droittdiause démembre & l'infini et & voloft®&. Sur
cette base, il est possible d’admettre que toutrabd’auteur est un contrat réel, puisqu’il emport

le demembrement du droit exclusif a portée variadddon les modalités convenues par les parties

la concession, qui ne fait qu'attribuer un droitjdgissance a son bénéficiaire. » ; P.-Y. GAUTIBRypriété littéraire
et artistique PUF, coll. « Droit fondamental »; &d., 2004, n° 149 : « ce droit, I'auteur peutrensférer a autrui par
une cession [... ou | se contenter de permettretéersde jouir momentanément de I'ceuvre, par vhiealconcession
qui s'apparente au louage. ibid. dans la 6édition (p. 572), parlant de « respect des disiposi essentielles du CPI
sur les cessions ou concessions de droits pécemiair A. BERTRAND Droit d'auteur, Dalloz, 2011, n° 112.21, p.
112 ; A. MAFFRE-BAUGE, « Droit d’auteur. Exploitati des droits. Dispositions généralesdurisClasseur
Propriété Littéraire et artistiqueFasc. 1310, n° 4 ; L. MARIN(roit de la propriété intellectuelldPUF, 2013, p. 84.
V. également les références citées par S. RAIMOND qualification du contrat d’auteyrColl. IRPI n° 34, Litec
2009, p. 33, note n° 2.

1005y, A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTERTraité de la Propriété Littéraire et Artistiqud*™ éd.,
Litec, 2012, n° 630, p. 557 s. ; F. POLLAUD-DULIANe Droit d’auteur Economica, 2005, n° 939, p. 576 : «iln'y a
de prime abord pas d’obstacle a dépasser la telwgieoprobablement maladroitet involontaire de la loi, pour
reconnaitre la coexistence de cessions et de #seoa concessions. » ; J. RAYNARDyoit d'auteur et conflits de
lois, Essai sur la nature juridique du droit d’aute thése Montpellier I, 1989, préf. M. Vivant, Litet990, n° 161, p.
145 ; A. LUCAS, « Droit d'auteur. Exploitation defoits. Dispositions spécifiques a certains costr&ontrat
d'édition », JurisClasseur Propriété littéraire et artistigud=asc. 1320, n° 4; B. MONTELS,es contrats de
représentation des ceuvres audiovisuelRd$AM, 2001, n° 96, p. 146 ; J. HUEIes principaux contrats spécigu¥
éd., LGDJ, 2001, n°® 11113, p. 65: « En 1957, tgsléteur n'a pas voulu consacrer la dichotomigesnession et
concession, qui existe néanmoins parforce des chose$...] »; B. MONTELS, « Contrats de production et
d’exploitation des ceuvres audiovisuellesdvrisClasseur CommunicatipnFasc. 6085, n° 22 ; P. PLAISANT.
« Propriété littéraire el artistique Jurisclasseurfasc. 320, p. 14. n. 48 et:s« a tout prendre, la loi de 1957 ne
réglemente pas [les licences] mais ne les intpatdit » ; S. RAIMONDLa qualification du contrat d’auteyiColl. IRPI

n° 34, Litec 2009, n° 30, p. 34 s. Toutefois, v.LBRONZE, L'usufruit des droits de propriété intellectuelleresses
Universitaires d’Aix-Marseille, 2006, n° 444, p. RO« [il n'y a pas d’] allusion a une quelconquessibilité de
concéder une licence [...] ».

1098y toutefois A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLEXTER, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique,
4°M éd., Litec, 2012, n° 630, p. 557 : « la jurispnucke ne la prend pas davantage en compte, et ldrdoquand elle
aborde la question fait preuve d’'une grande cingeason ».

107y, supran® 190 et n° 31 sur I'admission des licences eispmdence et la consécration légale du contrat de
concession dans le cadre du Code du cinéma ettEgk animée.

9% En ce sens, surtout A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUSACHLOETTER,Traité de la Propriété Littéraire et
Artistique, 4°™ éd., Litec, 2012, n° 631, p. 560 Gf. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la Propriété Industrielle,
Montchrestien, 1999, n° 1249, p. 741, faisant s¥fée a cette opinion doctrinale.

1999 Sur ce point, v. not. A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. IBAS-SCHLOETTERTraité de la Propriété Littéraire et
Artistique, 4°™ éd., Litec, 2012, n° 631, p. 560 : « Plut6t quefataliser I'attention sur l'introuvable fronti€entre
cession et licence, il nous parait plus fructueenatbttre I'accent sur I'idée que le monopole d’aute démembre a
volonté [...] »
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dans le contrdf’® Sur cette base, la cession devrait étre inteéprédbmme I'appellation d’un type

de contrat d’exploitation a caractére univogue, peimet le démembrement volontaire a effet

absolu du droit d’exploitation d’autedt*

iii.- La thése de la cession, modéle unique etioaigdu droit d’auteur.

192.- Enfin, pour une autre partie de la doctrine, dentdprésentant principal est M. Gaudrat, I
« obstination » du l|égislateur a utiliser le terme « cession » est une décision délibérée et
représente une construction légale « parfaitemenérente et adaptéé”®® Plus précisément, en
fonction de cette approche, la cession en droittdia constitue un « modéle original, autochtone
et traditionnel » qui se distingue des modeles ml@tation des droits de propriété industrielle.
Cette approche est basée sur l'acception que l# dtauteur, et plus précisément, le droit
d’exploitation est inaliénabl€'® Ceci étant, le droit d’auteur ne pourrait faireegl'objet de
concessions des droits d'utilisation. Sur cetteepas modeéle véritable et unidd¥ de
I'exploitation du droit d’auteur correspond a uneoncession construite sur une cession », portant
sur des « droits-autorisations ». Effectivement,cémsion a laquelle le législateur du CPI fait
référence est la cession des « droits-autorisatiths

192bis.- Lanalyse précédente démontre qu’en l'absence fileitdn I€égale expresse, les contours
du contrat de cession en droit d'auteur francaicamctérisent par un flou considérable, aux
conséguences négatives importantes. D’'une panptécision de la définition du contrat de cession
menace la transparence de la catégorisation desatord’exploitation. Effectivement, les

1010 Comp. F. COLLART-DUTILLEUL, « La théorisation de®ntrats spéciaux : du droit des contrats au dfest
biens »RDC, 01 avril 2006, n° 2, p. 604, n° 3, pour qui «es et licence sont plus ou moins translatives ».

1011 £ POLLAUD-DULIAN, Droit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 665, p. 352, décrivant la
théorie du démembrement : « On pourrait aussi adapte vision toute différente, que peut suggéeenploi du seul
terme de cession par le droit d’auteur pour codesraliénations et les licences : on serait alem# de n'y voir que
des contrats réels, emportant démembrement plusadus poussé du monopole d’exploitationAdde C. NEIRAC-
DELEBEQUE,Le lien entre I'auteur et son ceuvth, Montpellier, 1999, n° 537, qui considére quelleit acquis par
I'exploitant est un droit réel distinct de la prigté de I'auteur et admet ainsi la possibilité dastituer des droits réels
en cédant les droits d’exploitation ; déja J. LARINE Du contrat d’édition en matiére littérairéArthur Rousseau
1893, p. 49, et 50, pour qui I'éditeur apparait owmrune sorte d’usufruitier qui a acquis un simplatdle jouissance
mais qui s’en tient cependant a une qualificasioingeneride droit réel de jouissance et partant du codtéatition.

1012 ph, GAUDRAT, « Les modéles d’exploitation du drdiauteur »RTD Com, 2009, p. 323, n° 8 ; S. RAIMOND,
La qualification du contrat d’auteyrColl. IRPI n° 34, Litec 2009, p. 330, note n° R la terminologie législative
correspond parfaitement au systéeme proposeé ».

1913 En ce sens, Ph. GAUDRAT, « Les modéles d’expioitatiu droit d’auteur »RTD Com, 2009, p. 323, n° 59 et
sg.; Ph. GAUDRAT, « Propriété littéraire et artiste(? droits des exploitants) in Répertoire de droit civilDalloz
2007, not. n° 17, p. 5, parlant de « pseudo cd$sibidu droit d’exploitation.

10141 a summa divisicentre cession et concession ne pourrait jamaés téansposée en matiére de droit d’auteur,
exception faite pour le droit d’auteur sur le logic voir Ph. GAUDRAT, «Les modéles d'exploitatiatu droit
d’auteur »RTD Com,. 2009, p. 323, n° 87.

1015 C'est dans ce sens qu'il est possible d’acceferistence d’'uneession (d’un « droit-autorisation ») non exclusive
v. not. S. RAIMOND L a qualification du contrat d’auteyColl. IRPI n° 34, Litec 2009, n° 466, p. 320.
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interprétations doctrinales de la cession sontextment variables et hétérogenes. Limprécision
de la cession est également une raison pour latiénanitigée de cette dénomination contractuelle
en pratique. Par ailleurs, le concept ambigu deession du droit d’auteur se concilie mal avec le
concept de cession du droit civil francais. Pluscigément, les articles L. 132-8 et l'article L2413
24 du CPI font allusion a la cessides droits patrimoniaux non exclusig@us soulignons) en
matiére de contrat d’édition et de contrat de petidn audiovisuelle. De maniére similaire, I'aréicl

L. 132-6 du CPI fait allusion a une « cession eetéxclusif ». Or, en droit civil francais, une
cession par définition, ne peut étre qu'exclubitfe De maniére similaire, la cession temporaire

1917 se concilie mal avec le concept de la

(limitée temporellement) prévue par l'art. L. 131h3 CP
cession en principe irrévocable du droit civil ftais 2
Ajoutons que l'imprécision qui caractérise la diéfom du type contractuel principal du droit
d’auteur francais pose des problemes de comp#dilailiec les types contractuels prévus au sein de
'acquis communautaire. Plus précisément, la qoestéinnexe de savoir si les concessions sont
couvertes par le concept de cession du droit dimgrgendre des problémes d’adaptabilité avec la
reconnaissance des cessions et des concessi@meéls} au sein de I'acquis communautaire. C’est
effectivement sur cette base et en vue d'une hasaton de la matiére des contrats d’auteur au
niveau européen, que certains auteurs militentageur de ladiversification des qualifications

légales en droit d’auteur, & travers la reconnaiss#gale de la concession a c6té de la cé85lon

En somme, les définitions des catégories contrletuspéciales établies en droit des contrats

d’exploitation sont trés souvent problématiquesbkence de définitions ou I'imprécision de leurs

1018 En ce sens v. not. N. BLANCes contrats du droit d’auteur a I'épreuve de latifiction des contrats nommés et
innommésDalloz, 2010, n° 64, p. 64 ; Ph. GAUDRAT, « Lesdrles d’exploitation du droit d'auteur RTD Com.
2009, p. 323 et s., n° 76 : « Si la cession était hine cession civiliste portant sur un droit asif| 'exclusivité serait
de droit [...] » et Ph. GAUDRAT, « Propriété littéraiet artistique (2droits des exploitants) in Répertoire de droit
civil, Dalloz 2007, n° 16, p. 5: «si son objet est teitdd’exploitation comment pourrait-elle ne pastrafner
I'exclusivité du cessionnaire? ».

1017y supran°® 34.

1018y/_ sur ce point R. LIBCHABER, « Une cession tengiar d’usufruit ? »Pefrénois,2008, n° 15, p. 1656 s., parlant
de I'impossibilité d’une cession temporaire en dfi@ncais.

1019 Ch. GEIGER, « Synthése-Théses dégagées. Les sspenmtractuels du droit d’auteurin Ch. GEIGER, M.
BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY (dir),Perspectives d’harmonisation du droit d'auteur eur@pe coll. de I'IRPI, « le
droit des affaires », t. 29, Litec, 2007, p. 52hat. p. 522 : « Afin de faciliter une harmonisatieuropéenne, il serait
souhaitable de reconnaitre, a c6té de la cessiuh f&rme utilisé dans le Code francais de la pétpintellectuelle), la
concession de droit d'auteur (licence) n'opéramtuautransfert de propriété au profit de I'explotta@es différentes
gualifications contractuelles existent dans de neunb pays européens et sont reprises dans de noxnbegtes
communautaires. » ; B. MONTELS, «Chron. Un an deitdde Il'audiovisuel », Communication Commerce
électroniquen® 6, Juin 2010, chron. 6., n° 19, parlant deintdrét de diversifier la qualification juridiqueesl
conventions portant sur les droits d’auteurs, ge’partie de la doctrine souhaite réduire a la oas@artielle) alors
que I'on est souvent en présencecdacession, i.e. de licenem matiére de droit de la propriété intellectuelteB.
MONTELS, « Réflexions sur les aspects contractdelsiroit d'auteur en Francei» Ch. GEIGER, M. BOUYSSI-
RUCH, R.-M. HILTY (dir), Perspectives d’harmonisation du droit d’auteur ear@pe op. cit, p. 507 s. et not. pp.
508-509.
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contours est a l'origine des controverses et debiquités qui menacent la consistance et la
visibilité de la catégorisation des contrats d’expaltion au sein des systemes juridiques nationaux
et renforcent I'insécurité juridique des partie® €& point de vue, les catégories contractuellss de
droits nationaux sont parfois imparfaites. Par lates nous verrons que limperfection des

catégories contractuelles ne concerne pas uniquesasréfinitions mais aussi la détermination de

leurs éléments essentiels.

2°.- Les problemes liés a I'absence de précisiongdééments essentiels des catégories

contractuelles.

193.-L'imprécision des essentialia negotides catégories contractuelles spéciales des consrat
d’exploitation. L'examen du cadre juridique actuel démontre queyent, les lois spéciales en
matiére de propriété intellectuelle s’averent phlesaent succincts quant a la précision des
éléments essentiels (lessentialia negolii des types contractuels qu'elles établis$éht En
'absence de précision légale des éléments eskedtime catégorie des contrats d’exploitation,
deux séries de problemes émergent : d’'une partest pas certain de savoir les élémeite qua
non d’'un contrat d’exploitation que les parties neymu pas modifier. D’autre part, connaitre le
contenu obligationnel d’'un contrat d’exploitatiorest pas assuré en l'absence de stipulation
expresse des parties dans leur contrat. Ce prol@éheonsidérable pour deux obligations relatives
au cocontractant, I'obligation de paiement d'urxpet I'obligation d’exploiter le droit transmis.
Nous allons étayer cette affirmation en exposamiqyues exemples issus des droits nationaux

examinés.

a.- L'obligation de paiement d’un prix est-elle éi@ment essentiel du contrat d’exploitation ?

194.- Les contrats d’exploitation sont le plus souvens dentrats onéreux. En effet, les parties
prévoient a la charge du cocontractant une obtigatie paiement d’'un prix. Cependant, les lois
nationales examinées ne précisent pas expresséieaite obligation est un élément essentiel des
catégories spéciales des contrats d’exploitatiansiAen ce qui concerne le droit d’auteur, la loi

grecque no 2121/1993 n’établie pas clairemenbsiitjation de paiement d’'un prix est un élément

1920 v/oir en ce sens, d’'un point de vue de droit d’aufeancais, S. RAIMONDLa qualification du contrat d’auteyr
Coll. IRPI n° 34, Litec 2009, n° 124, p. 93: « Lai lspéciale ne précise pas toujours explicitementdntenu
obligationnel des contrats d'auteur. » ; d’'un paletvue de droit britannique de propriété indukiiies. G. MARIE,
Etude comparative du régime des contrats de praprigdustrielle en droit francais et en droit aniglathése
Strasbourg (CEIPI), 2011, p. 176 : « Apparemmeseates des textes spécifiques du droit de la gr@pmdustrielle,
les obligations des parties [...] ».
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essentiel des catégories contractuelles spécialssyvoir les contrats et licences d’exploitation,
consacrées par l'art. 13881 et 2 loi 2121/1993i2ene, le texte de I'art. 3281 (loi 2121/1993) ne
permet pas non plus de déduire que l'obligatiopaiement d’un prix est un €lément essentiel des
contrats et licences d’exploitation. En fait, ileat pas certain que cette disposition se limite a
préciser uniquement la forme du prix « que le ctremtantdoit [nous soulignons] acquitter a
'auteur pour les actes juridiques qui concernefpt.] la concession d'une licence du droit
patrimonial ou de certaines prérogatives attaclaéeslui-ci» lorsque le paiement d’'un prix a été
prévu par les partié¥! ou si effectivement le cocontractaduit acquitter un prix & I'auteur pour
actes juridiques qui concernent [...] la concessiame licence du droit patrimonial. Ceci dit, la
guestion de savoir si I'obligation de paiement djnix est un élément essentiel des catégories
spéciales des contrats d’exploitation en droit t¥au grec reste toujours ouvefté. La question
présente un intérét pratique dans I'hypothése s(péeties n’ont rien prévu a propos du prix dans
leur contrat.

De maniére similaire, il n'est pas aisé de savoifabligation de paiement d’'un prix est une
obligation essentielle de la cession de droit @aufrancais. D’'un coté, la reconnaissance légale
expresse des cessions gratuites (art. L. 122-1°%1°%® permet d’assumer que I'obligation de
paiement d’'un prix n’est pas un élément essentietahtrat de cession en droit d’auteur francais.
Cependant, le caractere impératif de la partiaypatproportionnelle de l'auteur aux recettes
provenant de la vente ou de I'exploitation dansddre de toute cession (au moins primaire) (L.
131-4 al. ¥ et ) semble rendre I'obligation de paiement d’'un puix élément essentiel de la
cession. Certes, la jurisprudence francaise a lposgle selon laquelle la gratuité des cessioiits do
étre basée sur un consentement éclairé de I'dftéu€ependant, I'application de cette régle n'a

pas été toujours homogéffe. La doctrine quant & elle reste divisée sur lactare impératif ou

1921 En ce sens, A. DESPOTIDOU, « Article 32in,L. KOTSIRIS, E. STAMATOUDI (sous dir. de),oi de la
Propriété intellectuelle, Interprétation par artel Ed. Sakkoulas, 2009, p. 637 et s. et not. n°. H40. Comp. G.
KOUMANTOS, Droit d’auteur, 8° éd., Ed. Sakkoulas, 2002, p. 191, note n° 458fakkaur de cette interprétation
milite également le fait que certaines licencesbbqui ne mettent pas une obligation de paiememqrit a la charge
du licencié, telles que les licenca®ative commongnt pu étre qualifiées de licences d’exploitattansens de I'art.
1382 par la doctrine.

1022 Certes, en doctrine, il est admis que les licedéeeploitation peuvent étre conclues a titre gtal. supran® 23,
surtout a propos des licences libres.

1923 50us la condition posée par la jurisprudence aoace le consentement éclairé pour la gratuitéadeeksion. Sur
ce point, vsupran® 37.

1024y, Th. CHIOU, « On royalties and transfers withémbnetary) consideration: Looking for the ‘magierhula’ for
assessing the validity of remuneration clauseop§ght transfers under French Copyright law »erflarks under the
light of the decision of the French Supreme Colst, Civil Chamber, 1 December 2011, case No. 099QRTIC -
International Review of Intellectual Property andr@petition Lawvol. 44, n° 5, 2013, pp. 585-598 et not. p. 58@e
références citées.

1925 par exemple, pour certains arréts, la référenae prix suffit pour exclure I'existence d’un consement éclairé.
En ce sens, v. TGI Paris; @h., 30 novembre 199&IDA, 2000, p. 435 Comm. com. électrgomm. 2001, p. 87, note
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supplétif de I'art. L. 131-4 du CPF® Sur cette base, 'aménagement contractuel dédation de
paiement d’un prix peut s'avérer problématique mitdi’auteur francais~".

La question de savoir si I'obligation du paiemefundprix est une obligation essentielle des
contrats d’exploitation se pose également lorscee Ibis spéciales ne contiennent pas de
réglementation particuliére relative a la rémunératdu titulaire d'un droit de propriété
intellectuellé®®® En effet, en I'absence de réglementation paiéicellet en vertu du principe de la
liberté contractuelle, les parties ont en principate latitude de déterminer la question de

l'existence, du caractére (monétaire ou autre) e$ dnodalités du pri®*® d'un contrat

C. Caron; CA Paris, 25 juin 200RIDA, 2004, No. 199, p. 246. D'autres acceptent laditélides cessions
partiellement gratuites a condition que le consert& de I'auteur soit éclairé, v. CA Pari§,@h., B, 10 décembre
2004, Librairie Editions L’Harmattanc./ TisserandPropr. Intell, No. 15, 2005, p. 176, note A. Lucas.

1026 p _y. GAUTIER, Propriété littéraire et artistiquePUF, coll. « Droit fondamental »® &d., 2012, n° 485, p. 500 :
« [L]'Art. L. 131-4, outre qu’il nécessite d'étreterprété, semble un texte moins impératif que I&dipp[...] Il ne
faudrait pourtant pas que trop de rigidité se nmeteucontre les auteurs, ce qui serait un paradogontra Ch.
CARON, « Toujours la question de la gratuité dansdntrat d’édition », 3Communication Commerce électronigue
comm. 40, 2006, note sous CA Parisch., B, 25 novembre 2005, SNAC et SGI2ISA librairie éd. L’Harmattan, a
propos des contrats d’édition : « Il est classigeeconsidérer que la rémunération est d'ordre puBlertes, il est
possible de constater que I'Art. L. 122-7 évoquedssion a titre gratuit. Mais il s'agit-la d'uegle générale. Or, il est
possible que les dispositions relatives au comtidition y dérogent et que le droit spécial I'engaci sur la regle
générale. »

1927 voir par exemple I'arrét Cass® tivil, 1 décembre 2011lurisdataNo. 09-15779. Sur I'ensemble de la question v.
Th. CHIOU, « On royalties and transfers without (retary) consideration: Looking for the ‘magic foraiufor
assessing the validity of remuneration clausesopf/righttransfers under French Copyright law », (Remarideu the
light of the decision of the French Supreme Colst, Civil Chamber, 1 December 2011, case No. 09ARTIC -
International Review of Intellectual Property andr@petition Lawvol. 44, n° 5, 2013, pp. 585-598.

1028 ) e développement suivant concerne donc toutesdiiasches du droit britannique (a propos du dra@utéur
britannique, B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT,Study on the conditions applicable to contractsatiab to
intellectual property in the European UnioRinal report, Institute for Information Law, Unigity of Amsterdam, mai
2002, disponible sur : <www.ivir.nl/publicationgi@tiectual-property.html>, p. 131 : « Neither thBRA nor the Irish
[...] contain any provision regulating the amountremuneration to be paid to authors or performérset>le droit
contractuel de la propriété industrielle en Gréeegnce et Allemagne. La similitude du probléme permne
présentation synthétique.

1029 gur cette base le prix peut prendre formes vaabV. sur ce point en droit des brevets grec MNOWDIS,
Licence d’exploitation de brevet d’inventja®87, p. 121 s. (prix forfaitaire) ; M. MINOUDI®&jcence d’exploitation
de brevet d’invention1987, p. 123 s., (prix proportionnel) ; K. LYMPBROULOS, Le droit des inventions,
Sakkoulas, 2010, p. 168 ; V. ANTONOPOULOSpit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 968, p.
740 (combinaison de forfait et rémunération prapartelle-minimum garanti). De méme, la contrepapeit &tre non
monétaire (par exemple, la concession d'une licedeela part du licenciéross licensing En ce sens, K.
LYMPEROPOULOS Le droit des inventionsSakkoulas, 2010, p. 168 ; V. ANTONOPOULOZpit de la propriété
industriellg 2° éd., Sakkoulas, 2005, n° 968, p. 739 ; M. MINOUDI&ence d’exploitation de brevet d’inventjon
1987, pp. 118-119. En matiere des licences de reargu droit grec v. V. M.-Th. MARINO®)roit des marques
Sakkoulas, 2007, n°® 556, p. 254, pour qui le preutpcorrespondre soit a un prix forfaitaire, soitud prix
proportionnel, soit une combinaison des deux formes

En droit des brevets francais, v. N. BINCTIDkoit de la propriété intellectuell@® éd., LGDJ, 2012, n° 964, p. 678 (se
référant a I'ensemble des licences des droits deri@té intellectuelle) ; Y. REBOUL, Y. BASIRE, «dence de
brevet, Formation du contrat. Conclusion du contrdurisClasseur Brevets-asc. 4740, n° 96 ; J. SCHMIDT, « Les
contrats d’exploitation de brevets en droit privéINSTITUT DE FRANCE,Les contrats d’exploitation des droits de
brevets d’inventionActes de colloque, Paris- 10 mars 2005, Lavqi&ieo6, p. 17 ; F. POLLAUD-DULIANDroit de

la Propriété Industrielle,2® éd., Economica, 2010, n° 701, p. 369, parlant deinmmum de redevances garanti au
concédant. ; en matiére des licences des marquestvles développements sous C. GUTHMANN, « Lieede
marque - Formules. Conseils pratiqueslyrisClasseurMarques et dessins et modeldsasc. 7402, article 9.-
Rémunération de la licence et modalité de paiensenteférant aux différentes modalités de paiement.
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d’exploitation selon leur gré. Ceci étant, la qiumsse pose de savoir si les catégories contraetuel
des contrats d’exploitation établies par les Ipiécgales du droit de la propriété intellectuellatso
susceptibles d’appréhender toutes les variatiosscdatrats d’exploitation envisageables par les
parties®*°et si une obligation de paiement d’un prix incornbégatoirement au cocontractant d’un
contrat d’exploitation, méme en l'absence de séfoh de prix dans le contrat. En I'absence de
précision légale, la question est parfoiscontroversée en doctrine. Ainsi, en Gréce, pouaire
auteurs, l'obligation de paiement d'un prix constit un élément essentiel des contrats

d’exploitation et, plus précisément, des licel®&s alors que pour d'autres, la présence ou

En droit d’auteur britannique, v. B. HUGENHOLTZ, GUIBAULT, Study on the conditions applicable to contracts
relating to intellectual property in the Europeamidn, Final report, Institute for Information Law, Unigity of
Amsterdam, mai 2002, disponible sur : <www.ivipuiblications/intellectual-property.html>, p. 13& The parties are
thus free to determine for themselves the amoudt rande of calculation of the remuneration. »; ertiéna des
licences de brevets en droit britannique, v. W.CRRNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN,Intellectual property 7° éd.,
Sweet & Maxwell, 2010, n° 7-25, p. 307, pour qupki peut étre forfaitaire, proportionnel ou ur@mbinaison des
deux. Dans I'hypothése du prix proportionnel, uteise de minimum de redevance est envisageidide,n°® 7-28, p.
287 ; W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLINIntellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, n° 7-29, p.
3009.

1030 Comp. sur ce point Cass. Com., 5 janvier 198&js-Data n° 001019,Bull. civ. IV, n° 1, p. 1,JCP G,
1984.11.20182, obs. M. Vivant : « C’est avant tome question de langage de méme qu’est une quekitangage le
fait de savoir si la licence est toujours concluiéra onéreux ou si elle peut I'étre a titre gratu

10311 y a des hypothéses oul la question recoit upeaamhe unanime en doctrine. En droit francais tilggméralement
admis que les licences peuvent étre soit onérglsgadus souvent) soit gratuites. Ceci dit, I'ollitpn de paiement
d’'un prix n’est pas un élémesine qua nordu contrat de licence. En ce sens, voir N. BINCTDxbit de la propriété
intellectuelle,2® éd., LGDJ, 2012, n° 964, p. 678, parlant litzences gracieusesen matiére des licences de brevets en
droit francais, voir Cass. Com., 5 janvier 198@ris-Datan® 001019Bull. civ. IV, n° 1, p. 1,JCP G, 1984.11.20182,
obs. M. Vivant : « Il y a ensuite la mise du breadh disposition d’un tiers & titre gratuit qut es contrat de prét a
usage ou commodatiu’on peut ou non, comme on le souhadtaalifier de licence. » ; Y. REBOUL, Y. BASIRE,
« Licence de brevet, Formation du contrat. Conolusiu contrat »JurisClasseur Brevet$asc. 4740, n° 27 et n° 98 :
« La contrepartie est indirecte. Il peut s'agir plautitulaire du brevet d’'un moyen de tester lecha ou de favoriser le
développement de perfectionnements ou d’améliaraticetibid., n° 95 : « La licence est généralement concluge t
onéreux. » ; J. SCHMIDT, « Les contrats d'explaiatde brevets en droit privé s INSTITUT DE FRANCE,Les
contrats d’exploitation des droits de brevets déntion Actes de colloque, Paris- 10 mars 2005, Lavqi&e6, p. 17

et note n° 56 « [...] la rareté pratique de cettedtlypse permet de la considérer comme négligeable. ROLLAUD-
DULIAN, Droit de la Propriété Industrielle?® éd., Economica, 2010, n° 701, p. 369 ; J. HUE@s principaux
contrats spéciaux®® éd., LGDJ, 2001, p. 697, note n° 101. En mati@elitences des marques en droit francais, v. C.
GUTHMANN, « Licence de marque - Formules. Conspilatiques » JurisClasseuMarques et dessins et modéles
Fasc. 7402, article 9.- Rémunération de la licegicenodalité de paiement: « La licence peut étresentie a titre
gratuit ou contre paiement de redevance, cas kfpdguent dans la pratique. [...] La licence conc@dée gratuit est
rare, sauf dans le cas ou la licence est concéddes s&sociétés appartenant au méme groupe que fewode
licence. » ; moins directement J. PASTAqité de la propriété industriell&’® édition, Tome 1, L.G.D.J., 2009, n° 400,
p. 565. Comp. CA Paris, 19 février 1998nn.Propr.Ind, 1999, lll, p. 267 (il importe peu qu’'une licenaé été
consentie pour 1F ; le prix de la licence n'affqus la validité du contrat).

Comp. en matiére des licences des brevets en biriténnique W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN,
Intellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, n° 7-25, p. 307 : dds$s for some reason the licence is to be
free... ». Comp. L. BENTLY, B. SHERMANntellectual Property Law3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 572,
se référant aux « open licences, allowing subsdqesearchers to use patented material on condtianthey apply
similar terms to any improvements. » Voir toutefeisN. WILKOF, D. BURKITT, Trade Mark LicensingZ éd.,
Sweet & Maxwell, 2005, n° 16-14, p. 398 en matidee licences de marques en droit britannique : « iiaén
obligation of the licensee is the payment of theead royalties and the obligations to provide fufbrmation on the
licensed sales, which usually serve as the basibéoroyalties due. »

1932 En ce sens, en matiére de brevets d'inventiofe. \WERRAKIS, N. ROKAS|ntroduction au droit commercial
Nomiki Vivliothiki, 2011, n°® 14, p. 405. Aussi enralt grec des marques, en faveur du caractére tisiseie
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I'absence de prix n'affecte pas la qualificationadntrat®? Une controverse similaire est & relever
également en droit d’auteur britannigié
Les illustrations précédentes démontrent que latoqpredu caractére essentiel de I'obligation de

paiement d’'un prix dans un contrat de licence egtigile au sein de certains droits nationaux.

b.- L’'obligation d’exploitation est-elle un élémesgsentiel du contrat d’exploitation ?

195.- La question de savoir si I'obligation d’exploitaticest un élément essentiel des contrats
d’exploitation est assez ambiglie dans plusieurdaiespéciales examinées. Certes, parfois, la loi
prévoit expressément et sans ambiguité une teligation a la charge du cocontractant du titulaire
du droit de la propriété intellectuelle dans leread’'un contrat d’exploitation nomrté&> De
méme, dans d’autres hypotheses, la précision deueture des catégories contractuelles spéciales
a été faite de maniéere homogene en doctrine etuespjudence méme en l'absence de

détermination expresse par 1a*f6f. Toutefois, assez souvent, il est douteux de savaine telle

I'obligation du paiement d’'un prix, v. N. ROKA®yoit de la propriété industriellel® éd., Sakkoulas, 2004, n° 10, p.
143 etibid. n° 14, p. 48Contramoins directement M.-Th. MARINOSRroit des marquesSakkoulas, 2007, n° 555, p.
254 ; V. ANTONOPOULOS,Droit de la propriété industrielle1® éd., Sakkoulas, 2002, n° 677, p. 634 ; V.
ANTONOPOULOS, Droit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 677, p. 551 ; A. PSARRAS,
« Article 16 »in N. ROKAS,Droit des marquesNomiki Viviliothiki, 1996, n° 16, p. 159.

1033 Moins directement v. K. LYMPEROPOULOS,e droit des inventionsSakkoulas, 2010, p. 168; Th.
LIAKOPOULQOS, Propriété Industrielle,Sakkoulas, 2000, p. 244 ; V. ANTONOPOULOB¥oit de la propriété
industriellg 2° éd., Sakkoulas, 2005, n° 968, p. 73%ét. n° 968, p. 740 ; M. MINOUDISL.icence d’exploitation de
brevet d’'invention1987, p. 75, note n° 4. Comp. l'article 12 §51383/1987, selon lequel, « le breveté peut tosgjour
déclarer auprées de I'OBI [Organisation de Proprigtiustrielle] ».

1034 En droit d’auteur britannique, en faveur du ca¥estessentiel de I'obligation du paiement d’'un prigir D.
BRAINBRIDGE, Intellectual Property 9° éd., Pearson, 2012, p. 113 : « [l]n return of tnisangement, the licensee
will pay the licensor either by way of a lump susn,by making royalty payments. siidemp. 114 : « a person who
receives the copyright as a gift. »ileid. pp. 115-116 : « Both an assignment and a licenoeeagent may provide for
the payment of royalties, whighight bethought of normally as being associated with arlee » ; P. TORREMANS,
Holyoak and Torremans Intellectual Property Lafvéd., Oxford Unversity Press, 2010, p. 298 : « &dicecan be
granted in return for the payment of a lump sunnayalties [...] »ContraL. BENTLY, B. SHERMAN, Intellectual
Property Law 3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 26Brapos des licences simples, pour qui, elles peiate
gratuites (gratuitous) et, indirectemeiltid. p. 268, a propos de licencesative commons« Creative Commons
licences are primarily useful tools for those wiwonbt need remuneration from copyright (or at all).

1035Tg| est le cas par exemple de l'art. 13§81 deil21@1/1993, selon lequel I'obligation d’exploitati est un élément
essentiel du type de contrat d’exploitation consgmar cet article. Comp. aussi en droit d’autelenadnd l'art. 4181
UhrG qui prévoit I'obligation générale d’exploitationlacharge d’un titulaire de droit d’utilisation éusif. Voir aussi
les régles propres aux contrats spéciaux consdarésla partie spéciale du droit contractuel daufencais et plus
précisément I'art. 132-12 CPI en matiére de comtiédition : « L'éditeur est tenu d’assurer a I'aaiune exploitation
permanente et suivie et une diffusion commerc@@formément aux usages de la profession. » Spoice, voir par
exemple, H. DESBOIS, « L'obligation de publicatieinde diffusion des éditeurs de musiqu&bA, oct 1968, p. 163.
Voir aussi I'art. L. 132-27 al.*LCPI pour le contrat de production audiovisuekelLee producteur est tenu d’assurer a
I'ceuvre audiovisuelle une exploitation conforme aisages de la profession. » Comp. aussi l'articlé31-3 al.
CPI, a propos de la cession du droit d'adaptationedceuvre audiovisuelle, qui est plutdt une obigrade rechercher
une exploitation.

1036 T¢| est le cas de la licence d’exploitation desvbts d’invention en droit frangais, ou il est gétgment admis, tant
en doctrine qu’en jurisprudence, que I'obligatidaxgloitation est un élément essentiel de toutenée, exclusive ou
non exclusive. En ce sens, F. POLLAUD-DULIARIoit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 719,
p. 375 et les arréts y cités ; J.-J. BURST, « Loeetie Brevets- Effets du contrat de licence —Fioa@hirat de licence »,
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obligation doit étre considérée comme un élémeserdgel des catégories contractuelles légales des
contrats d’exploitation et donc étre mise a la ghatu cocontractant méme en I'absence de clause
expresse des partf83’. Le droit grec et francais des contrats d’exptimitacontiennent de bonnes

illustrations de ce probleme.

JurisClasseur BrevetsFasc. 491, n° 70: «Le licencié a, non seulementdroit, mais encore I'obligation
d’exploiter. [...] Le principe s'applique pareillenteque la licence soit exclusive ou non exclusivajsiWapplication
doit étre particulierement rigoureuse dans le peemas » ; Y. REBOUL, Y. BASIRE, « Licence de brewrmation
du contrat. Conclusion du contrat 3urisClasseur BrevetsFasc. 4740, n° 95; C. GUTHMANN, « Contrats
d’exploitation », JurisClasseur BrevetsFasc. 4723, n° 76 et les arréts y cités; J. S@HAM « Les contrats
d’exploitation de brevets en droit privéin, INSTITUT DE FRANCE,Les contrats d’exploitation des droits de brevets
d’'invention Actes de colloque, Paris- 10 mars 2005, Lavqist®06, p. 17 ; J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-L.
PIERRE, Droit de la propriété industrielleLitec, 4 éd., 2007 n° 293, p. 116 s.: «[Plareille obiyatest jugée
essentielle dans la licence de brevet et s'impasécancié méme dans le silence du contrat suraet.p> ; déja,
G.H.C. BODENHAUSEN, « L’obligation d’exploiter ldwevets d’invention et ses sanction®3,, 1950, p. 69. Comp.
aussi N. BINCTIN,Droit de la propriété intellectuelle?® éd. LGDJ, 2012, n° 979, pp. 688, pour qui I'obliga
d’exploitation est une « obligation maitresse »dte public de toute concession en droit de la fétpintellectuelle.
ContraA. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTERTraité de la Propriété Littéraire et Artistiqud;™ éd.,
Litec, 2012, n° 630, p. 558 : « Quant @tlitus personagil n'est pas de I'essence de la licence, non pjus
I'obligation d’exploiter. »

En jurisprudence, voir par exemple, Cass. commab1961,Bull. civ, Ill, n° 212 ; Cass. com. 4 nov. 19Tgssiers
brevets, 1975, V, n° 3 ; Cass. com., 5 janv, 198GP, 1984, Il, 20182, note Vivant., 1985, inf. rapides, p. 45, obs.
Mousseron et Schmidt ; CA Lyon, 29 oct. 1988BD, 1987, n° 405, lll, p. 46 ; CA Paris, 2 juill. 1B8Dossiers
brevets 1982, V, 5 (la perte de I'exclusivité, sanctimntractuelle d’'une exploitation insuffisante, n’edohait pas le
concédant de demander la résolution du contrat paxexploitation).

Cette obligation trouve sa justification dans lightion du titulaire du brevet d’exploiter son drdaute de quoi il
pourrait étre obligé de concéder une licence otdiga Sur ce point, J.-J. BURST, « Licence de BtsvEffets du
contrat de licence —Fin du contrat de licencéusisClasseur Brevetg-asc. 491, n° 70 : « Il se fonde, en grandeqarti
sur le fait que I'absence d’exploitation ou I'exjpddion insuffisante expose le breveté a une lieenligatoire faute
d’exploitation. » ; F. POLLAUD-DULIAN,Droit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 719, p. 375 :
« Cette obligation s’explique par le fait que lencédant a lui-méme I'obligation d’exploiter son \a&t et que les
redevances qui lui sont dues sont liées a I'exaioin. » ; comp. N. BINCTINDroit de la propriété intellectuelle,
LGDJ, 2010, n° 894, p. 560 et s.= N. BINCTIDoit de la propriété intellectuell&® éd., LGDJ, 2012, n° 967, p. 687
s., se référant a la relation entre I'intérét dbljguet I'obligation d’exploitation.

Certes, notons que le caractére impératif ou stipmlé cette obligation est controversé. En favdur caractére
impératif, v. N. BINCTIN,Droit de la propriété intellectuelle?® éd. LGDJ, 2012, n° 977, p. 688 ; C. GUTHMANN,
« Contrats d’exploitation »JurisClasseur Brevetd=asc. 4723, n° 7%ontra Cass. com. 17 nov. 196Bnn. 1966, p.
287 ; P. MATHELY,Le nouveau droit frangais des brevetsNA, 1992, p. 332 ; N. BINCTINDroit de la propriété
intellectuelle,2® éd. LGDJ, 2012, p. 686, note n° 146, reconnaisgaatle caractére d’'ordre public de I'obligation
d’exploitation est discuté.

De maniére similaire, en droit grec des marquesstilgénéralement admis que I'obligation d’exptmta (« obligation
d'utiliser la marque », M.-Th. MARINOroit des marquesSakkoulas, 2007, p. 254) est un élément esselitiee
licence d'utilisation exclusive (voir M.-Th. MARIN®, Droit des marquesSakkoulas, 2007, n° 557, p. 255 ; de
maniére plus explicite, A. PSARRAS, « Article 16m»N. ROKAS, Droit des marquesNomiki Viviliothiki, 1996, n°
33, p. 166) ou d’'une licence comportant une rémati@r proportionnelle au profit du concédant (M.-MARINOS,
Droit des marquesSakkoulas, 2007, n° 557, pp. 254-255).

1937 Une clause expresse des parties sur ce pointsgsnement d’une grande utilité. En ce sens, gaint de vue de
droit d’auteur britannique, L. BENTLY, B. SHERMANRtellectual Property Law3® éd., Oxford University Press,
2009, p. 264 : « for the most part, the terms @blantary licence are up to the parties to chodsesuch, terms will
vary with the needs, capacities and wishes of #rgs. » Toutefois, la question de savoir si igdtion d’exploitation
est d’ordre public ou pas reste controversée. $airce poinsupranote n° 1036.
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i.- Obligation d’exploitation et licence d’explotian exclusive en droit d’auteur grec.

196.-En Grece, d’aprés l'art. 1382 de la loi 2121/1983jcence d’exploitation en droit d’auteur
est un contrat purement permissif, ce qui exclexitence d’'une obligation d’exploitation a la
charge du licenci®® Or, l'article 1585 de la méme loi, en dépit dedkfinition de I'art. 1382,
prévoit que le licencié exclusif devra «rendre ukme accessible au public par la forme
d’exploitation appropriée’$*® Cette maladresse |égislative laisse certainernest incertitude
guant a la question de savoir si I'obligation d’lexjation est un élément essentiel de la licence

d’exploitation exclusive du droit d’autedf®

ii.- Obligation d’exploitation et cession de drdifauteur frangais.

197.- Le CPI ne fournit pas de réponse claire et préaida question de savoir si I'obligation
d’exploitation constitue un élément essentiel dedsasion du droit d’auteur. A I'heure actuelle, la
guestion est tres controversée en doctrine etreapjudence. Plus précisément, il a pu étre soutenu
gue l'obligation d’exploitation devait étre considé comme un élément essentiel de toute cession

de droit d’auted®*’. Selon une autre opinion, I'obligation d’exploitat n'est pas un élément

1038\/0ir supran® 18.

1039 gyr cette obligation \supran® 24.

1040/ en ce sens M. MARKELLOULes contrats d’exploitation de droit d'auteur eroidrcomparé (Allemagne,
France, Gréce)thése Montpellier 1ll, 2009, n° 464, p. 282 : x Bréce, la lecture des dispositions sur ce sajet f
apparaitre I'ambiguité rédactionnelle, qui créevitblement la confusion. »

1041 En faveur de la généralisation de I'obligation xgiliter, voir not. P.-Y. GAUTIER Propriété littéraire et
artistique PUF, coll. « Droit fondamental »{ &d., 2012, n° 473, p. 490 et note n° 4 : « Le rednt’auteur est une
vente (ou une entreprise) consentie avec chargepldi¢gation pour le partenaire économique. Cettargh doit
s’appliquer a I'ensemble des contrats portant ssrceuvres. » ; Ch. CARORyoit d’auteur et droits voisinsLitec,
2006, n° 412 pp. 324-325 : « [le cessionnaire] drfloiter I'ceuvre, ce qui constitue une obligationdamentale a sa
charge. » ; Ch. CARONDroit d’auteur et droits voising®éd. Litec 2012, n° 416. Déja J. MATHYSSENS, « Simmct
de la lésion dans les contrats relatifs aux ddiasiteur » RIDA, n° XXV, oct. 1959, p. 87 s. @lem « L'obligation de
représentations des titulaires de droits exclusiRIDA n° LXXXIII, janvier 1975, p. 3 et s.

Pour certains auteurs, la généralisation de I'altiligp d’exploitation est justifiée par le besoinpietection des intéréts
moraux de l'auteur. V. en ce sens, N. BINCTIpit de la propriété intellectuell€® éd., LGDJ, 2012, n° 976, p. 687,
parlant des concessions : « L'obligation d’expladia répond alors autant a I'intérét des créatpas lesquels il est
essentiel que leurs ceuvres soient diffusées, qlta du public. » ; H. DESBOIS, « L'obligation deilgication et de
diffusion des éditeurs de musiqueRIDA, oct. 1968, p. 163 ; plus radical Ph. GAUDRAT, e« hoint de vue d’'un
auteur sur la titularité m Le droit d’auteur aujourd’huigd. du CNRS, 1991, p. 43 s. et not. p. 43e gersonnalisme
du droit d'auteur est la source du principe de spécialité et delijabon d’exploitation qui contrarient un
dépouillement absolu et définitif de I'auteur.Adde B. MONTELS, Les contrats de représentation des ceuvres
audiovisuellesPUAM, 2001, n° 25, p. 47, citant M. Edelman, neteis Civ. £, 10 mai 1995D. 1996, 155, spéc. n° 9
et s.: «cette créance [d'obligation d’exploitaficest denature mixtepuisqu’elle se présente comme un attribut
patrimonial mais aussi comme uegpression du droit moral a la divulgation de saation [nous soulignons]. »
Comp. Ph. ALLAEYS, « Le droit de divulgation estsilipra-patrimonial ? », note sous arrét, Ca$ciL., 25 mars
2010,Recueil Dalloz2010, p. 1603.

Pour des considérations d'intérét général, v. NN@TIN, Droit de la propriété intellectuelle® éd., LGDJ, 2012, n°
975sq, p. 686 s.: « Son origine est toujours situéeeelintérét public et I'intérét du créateur [...] pérative et
Iégale, elle écarte toute exclusion conventionnéitgtant I'autonomie de la volonté. L'obligatiatiexploitation a pour
fonction d’harmoniser cet antagonisme en proposaet contrepartie a I'appropriation des biens iatlels. [...]
Cette obligation d’exploitation peut étre qualifigebligation d'ordre public. »
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essentiel de toute cesstdff. Ceci étant, il est possible de distinguer lessices pures et
simples®? et les cessions avec charge d’exploitdfithLa question est de savoir quand il y a une
charge d’exploitation a I'encontre du cessionnarel'absence de stipulation expresse dans le
contrat®® La doctrine a proposé plusieurs crité?&s Ainsi, pour certains auteurs, la prévision
d’'une rémunération proportionnelle dans le cadriaaession impose une obligation d’exploitation

a la charge du cessionnaff€ Pour d'autres, en revanche, I'existence d’uneigatibn

En jurisprudence, en faveur de la généralisatiofiaddigation d’exploitation, voir Cass. Civ.®L 5 janvier 1970D.,
1970, p. 281, note Breton.

1042/ not. M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE Droit d'auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, n° 701, p. 590 : « A la vériién
ne permet de conclure de maniére déterminantexastimce d’'une obligation générale d'exploiter déess contrats
d’auteur. Et cela est d’autant plus vrai qu'on teola liberté contractuelle. » ; A. LUCAS, H.-JJCAS, A. LUCAS-
SCHLOETTER,Traité de la Propriété Littéraire et Artistiqud;™ éd., Litec, 2012, n° 673, p. 595 s. ; M. JOSSELIN-
GALL Les contrats d'exploitation de droit de propriéidraire et artistique en droit international pgyGSN Joly,
1995, n° 48, p. 57 ; B. MONTELS, « Réflexions ses laspects contractuels du droit d'auteur en FramceCh.
GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY (sous dir. defPerspectives d’harmonisation du droit d’auteur en
Europe op. cit, p. 507 s. et not. p. 516 (qui est pourtant erdawd’une obligation générale d’exploitation poes |
cessions en droit d’auteur francais) : « Il n'y aspm’obligation générale d’exploitation, contraimma ce qui est
encore prévu expressément en droit allemand. siEspjudence, voir Cass. Com. 19 juin 198Q,1991, p. 436, note
P.-Y. Gautier.

1943 5ur ce point, v. parmi d'autres J. HUHTes principaux contrats spécigu® éd., LGDJ, 2001, n° 11113, pp. 66-
67 : « Ainsi encadrée, I'opération a pour effetadaférer au cessionnaire le monopole d’exploitasan les droits
transmis, et de priver a I'avenir le cédant dedagibilité de les faire fructifier, et d’en retider profit. » ;ibid. eod loc,
note n° 63: « Lorsqu'on est en présence d'uneia@sdl n'est pas rare que le cocontractant det#éau n'ait
aucunement l'intention d’exploiter I'ceuvre, et kagdert seulement afin de se réserver I'exclusidigésont utilisation
[...] » et note n° 65 : « Tel est le but recherchélpacabinet d’architecte dans ses relations asgadéssinateurs qu'il
emploie, par I'agence de publicité qui recourt & deéateurs pour concevoir les éléments d'une cgnepapar
I'entreprise qui s'adresse a une société de senpoair mettre au point un logiciel dont l'usagetdoi donner un
avantage décisif par rapport a ses concurrents.appiRles cessions automatiques et les cessioale$des droits de
propriété intellectuelle.

1044 Comp. S. RAIMOND L a qualification du contrat d’auteurColl. IRPI n° 34, Litec 2009, n° 174, p. 121, lpat de

« cession-contrat d’exploitation ».

1045 Compte tenu de lincertitude qui caractérise lasjion, une stipulation expresse des parties syoire semble
extrémement recommandable. Comp. M. VIVANT, J.-NRUBGUIERE, Droit d’auteur, Dalloz, 2009, p. 491, note n°
6= M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE,Droit d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, p. 590, note n° 7 : « Et praigent il sera
sage dans les contrats de prévoir et organisetelleebligation si les parties I'ont en vue. »

1%%® Sur cette controverse v. A. LUCAS, H.-J. LUCAS,IAICAS-SCHLOETTER;Traité de la Propriété Littéraire et
Artistique, 4°™ éd., Litec, 2012, n° 673, p. 575 ; M. VIVANT, J.-NBRUGUIERE, Droit d’auteur, 2° éd., Dalloz,
2013, n° 701, p. 590 ; M. JOSSELIN-GAILes contrats d’exploitation de droit de propriétidraire et artistique en
droit international privé GSN Joly, 1995, n° 48, p. 57 s.

1947 a proposition de ce critére se base sur I'argunsefon lequel I'absence d’une charge d’exploitatiendrait
I'obligation de paiement d’un prix proportionnelrpment potestative. Sur ce point, voir par exempleUCAS, H.-J.
LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTER Traité de la Propriété Littéraire et Artistiqud;™ éd., Litec, 2012, n° 673, p.
596 ; H. DESBOISLe droit d'auteur en FranceDalloz, 3e éd., 1978, n° 492, p. 610 cité parVWWANT, J.-M.
BRUGUIERE, Droit d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, n° 701, p. 590 : « Desbois dams autre perspective, déduisait
I'obligation du principe de la rémunération propamhelle. Selon lui, faute de valorisation de I'aayMe contractant ne
serait pas en mesure de rémunérer le créateur cdentégislateur I'impose. » ; Ph. GAUDRAT, « Le pbide vue
d’un auteur sur la titularité in |. de LAMBERTERIE,Le droit d’auteur aujourd’huig¢d. du CNRS, 1991, p. 43 et s. et
not. p. 51 ; S. RAIMONDLa qualification du contrat d’auteyiColl. IRPI n° 34, Litec 2009, n° 183, p. 126 s. ; M.
JOSSELIN-GALLLes contrats d’exploitation de droit de propriétéraire et artistique en droit international pgy
GSN Joly, 1995, n°® 205, p. 193 et note n° 637RAIMOND, La qualification du contrat d’auteytColl. IRPI n°® 34,
Litec 2009, n° 525 : « Lorsque le prix est fonctm la rentabilité de la chose vendue, I'acquéseutrouve tenu de
procéder a I'exploitation génératrice de profit<Cf>N. BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle2® éd., LGDJ,
2012, n° 975, p. 686 : «[...] elle est justifiée pEux éléments majeurs, la sauvegarde des droisageiété et la
rémunération du concédant [...] ».
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d’exploitation se justifie par le caractére exdlas la cessiof{*®ou par son caractére fiducidit€.
L'analyse précédente démontre que la question dactae essentiel ou pas de I'obligation
d’exploitation dans le cadre d’une cession resteeda en droit d'auteur francgais.

iii.- Obligation d’exploitation et licence d’expl@ition des brevets d’invention en droit grec.

198.- En Gréce, la question de savoir si I'obligationxgeitation est un élément essentiel du

contrat de licence d’exploitation en matiere devéte d’invention est trés controversée en

De maniére inverse, il a été soutenu que des eesspitres et simples ne pourraient exister qu'aiiprs. RAIMOND,
La qualification du contrat d’auteuiColl. IRPI n° 34, Litec 2009, n° 187, p. 131. )
ContraA. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTERIraité de la Propriété Littéraire et Artistiqud;™ éd.,
Litec, 2012, n° 673, p. 575, pour qui I'obligatidiexploitation et la rémunération proportionneltsmsdes éléments qui
relévent des préoccupations qui sont de naturérdiite. De méme, des cessions a forfait ou ménmudépes de prix
peuvent étre accompagnées d’une obligation d’etgsloVoir sur ce point S. RAIMONDL,a qualification du contrat
d’auteur, Coll. IRPI n°® 34, Litec 2009, n° 176, p. 122 et s

1048 Ce critére se base sur I'argument selon lequiséace d’une telle obligation & la charge du caectant exclusif
paralyserait I'exploitation de I'ceuvre de I'espeit question. En ce sens, v. A. LUCAS, H.-J. LUCAS|LUCAS-
SCHLOETTER, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique}"™™ éd., Litec, 2012, n° 673, p. 575, citant H.
DESBOIS,Le droit d'auteur en FrangeDalloz, 3e éd., 1978, n° 492, p. 610 ; Ph. GAUORA Le point de vue d’'un
auteur sur la titularité s 1. de LAMBERTERIE,Le droit d’auteur aujourd’huigd. du CNRS, 1991, p. 43 et s. et not.
p. 51: « A ces particularismes déja notables dit die la cession, il faut ajouter celui qui aseobéxclusivité a
I'obligation d’exploiter. [...] ; F. POLLAUD-DULIAN, Le Droit d’auteur Economica, 2005, n° 976, p. 594 : «|[...]
chaque fois que le cocontractant dispose d’'uneusixdlé (cession pure et simple ou licence exckisii lui incombe
une obligation d’exploitation » ; B. MONTEL%,es contrats de représentation des ceuvres audaigsuPUAM,
2001, n° 25, p. 47, a propos de la consécratiotiobégation d’exploitation a la charge du produsted’'une ceuvre
audiovisuelle : « En outre, pour que la diffusiom kbeuvre ne soit pas paralysée, le CPl impose ablgation
d’exploitation au cessionnaird contrario I'absence d’exclusivité laisse le cessionnaireejute I'opportunité de
I'exploitation. » Comp. N. BINCTINDroit de la propriété intellectuell®’® éd., LGDJ, 2012, n° 976, p. 687 : « On peut
rencontrer un preneur de licence exclusive motaslg seule ambition dearalyser un bien intellectugbans intention
de I'exploiter. »ContraS. RAIMOND, La qualification du contrat d’auteurColl. IRPI n° 34, Litec 2009, n° 178, p.
123.

Certes, les réserves émises plus haut, concemaettinence du concept de la cession exclusivigugld’'un point de
vue du droit civil francais, valemhutatis mutandisVoir supran® 192.

1049y, en ce sens, P.-Y. GAUTIERyopriété littéraire et artistiquePUF, coll. « Droit fondamental »° &d., 2010, n°
262, p. 453 : « Enfin il est une particularité deckssion en propriété littéraire, exorbitante dstsde des contrats
spéciaux : ce n'est pas parce que le cessionnequ@eat régulierement les droits qu'il pourra emmeface qu'il voudra,

en premier en n'exploitant pas et restant ineiltteevra mettre I'ceuvre en valeur : le contrat téaw est une vente (ou
une entreprise) consentie avec charge d’exploitgtimur le partenaire économique. A la vérité, tasdferts de droit,
en propriété littéraire et artistiquesont pour la plupart d'essence fiduciairée cédant conservant uimtérét
fondamental a la mise en valeur de la chosp.B. MONTELS, Les contrats de représentation des oeuvres
audiovisuellesPUAM, 2001, p. 57, note n° 129 ; B. MONTELS, «nftats de production et d’exploitation des ceuvres
audiovisuelles »JurisClasseur Communicatipfrasc. 6085, n° 10 pour quia«plupart des cessions organisées par le
Iégislateur de propriété littéraire et artistiquprésentent un caractéere fiduciaire. Rappr. N. BCANes contrats du
droit d’auteur & I'épreuve de la distinction desné@ts nommés et innomméd3alloz, 2010, n° 283, p. 245, liant le
caractere fiduciaire avec le caractére temporaireahtrat d’exploitation « le fiduciaire se voiatismettre la propriété
de biens, de droits ou de suretés pour une dumégd, a charge de procéder, a lissue d'un te@men nouveau
transfert de propriété. AddeB. MONTELS, « Réflexions sur les aspects contrlstdu droit d'auteur en Francem»
Ch. GEIGER, M. BOUYSSI-RUCH, R.-M. HILTY, (sous dile),Perspectives d’harmonisation du droit d’auteur en
Europe op. cit, p. 507 s. et not. p. 516 s., qui procéde a landison entre exploitants « fiduciaires » et lesimples
diffuseurs » qui se contentent a mettre I'ceuvra disposition du publicContra notamment S. S. RAIMOND.,.a
gualification du contrat d’auteyrColl. IRPI n° 34, Litec 2009, 518 et s.
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doctrind®®. Plus précisément, pour une partie de la doctiiobligation d’exploitation est un
élément essentiel de toute licence d’exploitatien Hrevets d'inventidfi”’. Selon cette approche,
une obligation d’exploitation est a la charge deardgractant, méme en I'absence de stipulation
expresse des parties. D’autre part, selon une epprdoctrinale différente, en cas de silence des
parties®? I'existence d’'une obligation d’exploitation & ¢aarge du licencié sera affirmée sur la
base de certains critéres, tels §eitle caractére exclusif de la liced®¥, le caractére total de la
licencé®>® ou la stipulation d’un prix proportiond&® Il a pu aussi étre soutenu que I'existence
d’'une obligation d’exploitation a la charge du hcee devra étre dégagée par un examen cumulatif

des critéres susmentionh®s

iv.- Obligation d’exploitation et licence de marguen exclusive en droit francais.

199.-En France, en I'absence de précision |égale deseélis essentiels d’un contrat de licence de
marques, la question de savoir si I'obligation glexation est un élément essentiel du contrat de
licence d’exploitation non exclusive est controeersen doctrine comme en jurisprudence. Plus

précisément, pour une partie de la doctrine, lenk® non exclusif est tenu d’'une obligation

1050 gyr ce point, voir not. M. MINOUDIS.icence d’exploitation de brevet d’inventjoh987, p. 134 et s. ; M.-Th.
MARINOS, Droit du brevet Sakkoulas, 2013, n° 7.56 s., p. 194.

1051 En faveur de la généralisation de I'obligationxgiitation, voir, M. MINOUDIS, Licence d’exploitation de brevet
d’invention 1987, M. MINOUDIS,Licence d’exploitation de brevet d’'inventjal®87, pp. 134-137 et les références y
citées.

1052 A contraria M. MINOUDIS, Licence d’exploitation de brevet d’inventjoh987, p. 134 jbid. p. 138 s. Comp.
PERRAKIS E., ROKAS N.|ntroduction au droit commerciaNomiki Vivliothiki, 2011, n° 14, p. 405 ; N. ROK3,
Droit de la propriété industriellel™éd., Sakkoulas, 2004, n° 14, p. 48.

1953 pour un exposé analytique et la présentation maindices d’existence d’une obligation d’expltia, voir M.
MINOUDIS, Licence d’exploitation de brevet d’'inventid®87, p. 139 et s.

1054 K. LYMPEROPOULOS, Le droit des inventionsSakkoulas, 2010, p. 170. Plus modéré V. ANTONOPOBL
Droit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 969, p. 740. Voir tousefd. MINOUDIS, Licence
d’exploitation de brevet d'inventiori987, p. 141, qui insiste sur le caractere irtdicke ce critére etbid. p. 142, a
propos d’une licence non exclusive comportant uigation d’exploitation.

1055 A contrarioV. ANTONOPOULOS Droit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 969, p. 740.

1056 En ce sens, V. ANTONOPOULOSYoit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 969, p. 740 ; M.
MINOUDIS, Licence d’exploitation de brevet d’inventjod987, p. 142 et s. et not. p. 144 ; plus modéré E
PERRAKIS, N. ROKAS,Introduction au droit commerciaNomiki Vivliothiki, 2011, n°® 14, p. 405; N. ROK3,
Droit de la propriété industrielle1® éd., Sakkoulas, 2004, n° 14, p. 48 ; K. LYMPEROP@J, Le droit des
inventions,Sakkoulas, 2010, p. 170, & propos d’'une licencealusive. Toutefois, I'existence d’un prix fatéare
n'exclut pas en principe I'existence d’'une obligatid’exploiter a la charge du licencié, voir M. MDINIDIS, Licence
d’exploitation de brevet d’inventiori987, p. 143. Comp. aussi K. LYMPEROPOULQS, droit des inventions,
Sakkoulas, 2010, p. 170, se référant a une licemee rémunération proportionnelle accompagnée dalengse de
minimum garanti.

Dans le méme sens en droit britannique des bralatgention W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN |ntellectual
property, 6° éd., Sweet & Maxwell, 2007, n° 7-28, p. 287. Dawint de vue général en droit francais, v. N. BINK,T
Droit de la propriété intellectuelle2® éd., LGDJ, 2012, n° 980, p. 689 : « la garantiexploitation est le corollaire
d’une redevance proportionnelle. [...] Dés lors gueddevance accordée au concédant est proportermekhiffre
d’affaires généré par I'exploitation du bien inéefiuel, I'exploitant a I'obligation d’assurer unepéitation suivie du
bien intellectuel. »

1957En ce sens, V. ANTONOPOULOSyoit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 969, p. 740.
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d’exploitation méme en I'absence de stipulation regpe par les parti®s® Toutefois, cette
approche n’est pas toujours acceptée en jurispoaddfn effet, il a pu étre jugé qu’en I'absence

d’exclusivité le licencié n’est pas tenu d’exploike marqué®®

200.- Les illustrations precédentes démontrent que le&sgodes contractuelles établies par la loi
spéciale sont souvent imparfaites quant a la détetian de leurs éléments essentiels. Cette
imperfection a des conséquences pratiques impedarin effet, en I'absence de stipulations
expresses des parties, il n'est pas slr que leratodtexploitation contiendra par défaut une
obligation de paiement d’un prix (surtout monétaoe une obligation d’exploitation a la charge du
cocontractartf®® De maniére similaire, la nature supplétive ouérative des régles afférentes aux
obligations susvisées n’'est pas toujours établie. |® sorte, I'imprécision des contours des
catégories contractuelles des contrats d’exploiagit la controverse doctrinale et jurispruderdiell

qui l'accompagne nourrissent l'insécurité juridiquwar elles nuisent a la previsibilité des

conséquences de la conclusion d’'un contrat d'etgilon. De méme, en I'absence de contours
précis, les catégories contractuelles Iégales mapliesent pas efficacement leur fonction de

modeles de rattachement.

158 En ce sens, v. E. TARDIEU-GUIGUES, « Transmissiardroit sur la marque durisClasseur Marques —Dessins
et modeélesFasc. 7400, n° 95 ; P. MATHELY.e nouveau droit francais des brevetsINA, 1992, p. 371 ; J.-M.
MOUSSERON,Technique contractuelle” éd., éd. F. Lefebvre, 1999, n° 1110 ; J. SCHMIZABEWSKI, J.-L.
PIERRE,Droit de la propriété industrielleLitec, 4 éd., 2007, n° 677, p. 288 et les arréts y cit€sPOLLAUD-
DULIAN, Droit de la Propriété Industrielle2® éd., Economica, 2010, n° 1620, p. ; J. PASBAjté de la propriété
industrielle,2° édition, Tome 1, L.G.D.J., 2009, n° 403, p. 568, référe toutefois plutdt aux licences exclesides
marques. Comp. aussi N. BINCTI®yoit de la propriété intellectuelle2® éd. LGDJ, 2012, n° 979, pp. 688, pour qui
I'obligation d’exploitation est une « obligation fr@sse » de toute concession en droit de la @dpintellectuelle.

En jurisprudence, CA Paris, 12 nov. 1988n. Propr. ind, 1987, p. 181, citée par Comp. J. SCHMIDT-SZALEWSK
J.-L. PIERRE,Droit de la propriété industrielleLitec, 4 éd., 2007, n° 677, p. 288 : « En l'absence deselala
jurisprudence met a la charge du licencié I'oblgaid'exploiter la marque, que la licence soit dienpu exclusive. »
Pour cette auteure, « I'obligation d’exploiter (@ence de marque) n'est pas d'ordre public : pbat étre exclue ou
aménagée conventionnellementibid. n° 677, p. 289.

1999 CA Paris, 19 oct. 198 PIBD, 1982, n° 301, IlI, p. 101 ; CA Paris, 24 févr. 19B2BD, 1982, n° 305, IIl, p. 151.
19%0Fn ce sens S. RAIMOND.a qualification du contrat d’auteyiColl. IRPI n° 34, Litec 2009, n° 124, p. 93.
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82.- L’insuffisance réglementaire : les carencesédjime spécial attaché aux

catégories des contrats d’exploitation.

A.- Un régime spécial sous-développé.

1°.- Les carences du régime spécial des contratsesploitation.

201.- Nous allons exposer ci-apres les carences du régpeeial attaché aux catégories
contractuelles des contrats d’exploitation au skis droits nationaux étudiés. L'analyse n’est pas
exhaustive. En revanche, nous allons présentext l&ttuel des carences rencontrées de maniére
synthétique. L'étude des droits nationaux a déngdorgque le régime spécial des contrats

d’exploitation est parfois lacunaire (a) et ambigu

a. Un régime lacunaire.

202.- Le régime des contrats d’exploitation rattaché aatégories spéciales des contrats
d’exploitation au sein des différents ordres jugitds examinés est particuliérement lacufite

En vérité, les contrats d’exploitation sont trésnvamt simplement évoqués par les lois spéciales
nationales sans que leur régime soit véritablerfie@t’®2 Dans cette hypothése, la réglementation
des contrats d’exploitation désignés par la loicelé est totalement absente ou ne porte que sur

1961 by point de vue du droit frangais, voir N. BLANCes contrats du droit d’auteur & I'épreuve de latifiction des
contrats nommés et innommdXalloz, 2010, n° 17, p. 17 ; L. MARIN@roit de la propriété intellectuellePUF,
2013, p. 81: « Le Code de la propriété intelledtuest en effet lacunaire. » ; du point de vueddoit contractuel
d’auteur allemand, voir S. DUSOLLIER, C. KER, M.UEBSIAS, Y. SMITS,Contractual arrangements applicable to
creators: law and practice of selected Member Stafeiropean Parliament — Directorate General foerhdtional
Policies — Policy Department C: Citizens’ RightdaBonstitutional Affairs — Legal Affairs, 2014, gianible sur :
<www.europarl.europa.eu/RegData/.../IPOL-JURI_ET@®a@93041 EN.pdf>, p. 130 : « 5. Obligations of faaties.
No specific provisions exist. »|

19%2 Syr ce point, en droit d’auteur francais v. N. BU®, Les contrats du droit d’auteur & I'épreuve de latiiction
des contrats nommés et innompigalloz, 2010, n° 25, p. 27 : « De nombreux castemnt ainsi désignés par un texte
sans que leur regimbe soit véritablement fixé.Gf; A. BENABENT, Droit civil, Les obligations,11° éd.,
Montchrestien, 2007, n° 3, p. 2. En droit contrattde propriété industrielle britannique G. MARIEfude
comparative du régime des contrats de propriétaustdelle en droit francais et en droit anglaiése Strasbourg
(CEIPI), 2011, p. 176 : « Apparemment absentes tdetes spécifiques du droit de la propriété indets; les
obligations des parties doivent répondre aux réggesrales du droit anglais des contrats. »
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certains aspects des contrats d’exploitdfidnD’autre part, souvent, le régime spécial desratst
d’exploitation est lacunaire méme dans le cas @iraglementation spéciale détaillée est consacrée
par la loi comme, par exemple en droits contrastd&luteur continentad®*

En effet, un certain nombre d’aspects des condfasploitation n'a pas été régulé par le législateu
et n'est pas réglementé de maniere spéciale pagiklation en matiére de propriété intellectuelle.
Par exemple, et a titre indicatif, aucune loi nagie examinée ne comporte de régles propres a la
détermination du régime de I'obligation de déliwaefi® et de la garantie due par le concédant ou
de I'obligation d’exploitation due par son cocoutent®® En droit des brevets grec, la loi reste

muette tant sur la question de la possibilité decession des sous-licences par un licencié, qu'il

1983 v/oir en ce sens, en matiére des licences de lsrekiavention en droit frangais J. SCHMIDT-SZALEWSEK Les
effets de la résolution du contrat de licence devéir pour inexécution par le licencié de ses obbtga », Recueil
Dalloz, 2002 p. 1195, note sous Cour d’appel de Pafighl, C, 21 octobre 199Gurioz (Sté)/ Brignon: « Le Code
de la propriété intellectuelle se contente d’adred# possibilité de transmission ou de licencedtests attachés a un
brevet ou a une demande de brevet (art. L. 618185 ne traite pas du régime de ces contrats ».

1964 En ce sens, & propos de la réglementation desat®utexploitation en matiére de droit d’autewrnigais, v. Ph.
GAUDRAT, « Propriété littéraire et artistique®@oits des exploitants) in Répertoire de droit civilDalloz 2007, n°
11: «[...] la loi est passablement elliptique. »il@t. n° 11 : « Codifiant un siecle et demi de jurisprudenceg ell
n'expose pas d’emblée une théorie intégrée de Ibéation des droits ; elle trie, élit et formules solutions. Ce
faisant, ellelaisse vacants les liens entre ces solutionsS. RAIMOND,La qualification du contrat d’auteyrColl.
IRPI n° 34, Litec 2009, n° 12, p. 10 : « En effiétest notable que le CPI se montre bien peu dsartuncertain
nombre de questions.

En droit d’auteur grec v. EfAth., 8138/20@DEE, 1/2001, p. 60 s., note Kyprouli, et not. p. G3La loi pour le droit
d’auteur ne contient pas un systeme complet ddes@gpncernant les contrats relatifs au droit @agytni de portée
générale pour tout type de contrat, ni de portéeiafe pour chaque type de contrat particulierM»-Th. MARINOS,
Droit d’auteur, Sakkoulas, 2004, n° 472, p. 213, a propos desaterd’exploitation d’auteur spéciaux: « [...] ddas
partie spéciale elles sont réglementées de masmoemdique et imparfaite certaines figures contedlds usuelles
[...] »; MonProtAth., 4487/200DIMEE, 2009 p. 548 s., a propos du contrat d’édition.

19%55ur ce point, a propos du droit contractuel d’aufeancais, v. S. RAIMONDI,a qualification du contrat d’auteyr
Coll. IRPI n° 34, Litec 2009, n° 127, p. 93 : « Ol semble ne comporter aucune régle spécialdvestaent a la
délivrance des droits faisant I'objet d’'une cesgiond’une concession de licence. » ; N. BLAN@s contrats du droit
d’auteur a I'épreuve de la distinction des contratsmmeés et innommé3alloz, 2010, dans plusieurs reprises, et not.
n°® 371, p. 322 : « Les dispositions du CPI demedul@oniquess’agissant de la garantie due par le cédant ou le
concédant d’un droit d’exploitation d’une ceuvrd’dseprit. » ;ibidem n° 390, p. 343 : « Le CPI| demewiencieuxsur

les aménagements contractuels susceptibles de roencla garantie due par le cédant ou concédam dhoit
d’exploitation d'une ceuvre de I'esprit. ». D'un pbde vue plus général, v. S. RAIMONDa qualification du contrat
d’auteur, Coll. IRPI n° 34, Litec 2009, n° 589 : « Si la Epéciale attache un régime juridique propre xeha des
qualifications qu’elle prévoitun certain nombre de problémes juridiquea pas retenu d’attention particuliere, sinon
un traitement lacunaire. »

1% T¢| est le cas au moins au niveau général deglamintation des contrats d’exploitation. Car gdkateur francais

a prévu des régles particulieres a propos de fabtin de garantie ou de I'obligation d’exploitatiau sein de la partie
spéciale du droit des contrats d'auteur. V. panmgle les art. L. 132- 8 et L. 132-11 CPI relatits@ntrat d’édition.
Voir cependant B. MONTELS, « Contrats de productard’exploitation des ceuvres audiovisuellegurjsClasseur
CommunicationFasc. 6085, n° 19, a propos des lacunes de llermégtation spéciale attachée au type contractuel d
contrat de représentati@n droit d’auteur frangais : « Cependant, malgté lgilité, les dispositions des articles L.
132-18 a L. 132-22 ne proposent pas un régime atraptes conventions. Particulierement, elles mneiot aucune
précision sur les obligations a la charge du prtEuc que ce soit sur le support matériel ou I'eewaudiovisuelle qu'il
doit livrer et sur la garantie d'éviction qui luidombe ».
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soit simple ou exclusif®’ que sur la question de I'opposabilité du contratlidence. Le CPI
francais ne réglemente pas la question du trandéeta licence. La loi allemande en matiére de
droit d’auteur ne clarifie pas la question du dddétgir du licenci€, alors qu’en matiére de bre\adts
de marques elle ne régit pas du tout la questiative a la possibilité de transfert du contrat de
licence d’exploitation. En droit d’auteur britano& la CDPA reste muette sur la question du
transfert du contrat de licerf@® Par ailleurs, aucune loi nationale examinée mepcend de régles
spéciales concernant I'inexécution des contratspdicatation.

b. Un régime parfois ambigu.

203.- Le contenu du régime spécial attaché aux catégtégales des contrats d’exploitation
s’avere souvent ambigu. Plus précisément, les aontdes regles spéciales ne sont pas toujours
clairement définis par la loi spéciale. Tout d’ahda loi ne précise pas toujours clairement si une
régle spéciale est supplétive ou impérative. Aetittexemple, nous pouvons mentionner la
disposition de l'art. 1585 de la loi 2121/1993 ewiddcontractuel d’auteur hellénique relative a
I'obligation du licencié exclusif de rechercher xidoitation de I'ceuvre de I'esptf® et la
disposition de I'art. 3083 et 4 MarkenG relative droit d’agir du licencié en droit des marques
allemand®® Ensuite, la portée des régles spéciales estipaafobigiie. Par exemple, en droit
d’auteur grec, il n'est pas certain que la reglévpe par I'art. 1386, relative a la question du
transfert du droit du cocontractant ou du licend@ve s’'appliquer également a propos de la
question de la concession des sous-licéfi€e®e maniére similaire, la portée de la dispositien

larticle L. 131-3 al. ¥ du CPI en matiére de droit d’auteur est susceptid® recevoir des

19%87En ce sens, v. V. ANTONOPOULOBYoit de la propriété industrielle2® éd., Sakkoulas, 2005, n° 972, p. 741 ; K.
LYMPEROPOULOS| e droit des invention§akkoulas, 2010, p 172 ; M.-Th. MARINOSroit du brevet Sakkoulas,
2013,n° 7.62 s., p. 196.

198 En ce sens, S. ENCHELMAIER, « Proprietary trarisast in intellectual property in England and Gergan
transfer of ownership, licensing and chargingnA. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property Law
Can One Size Fit  Al,? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et  disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>1p.: « The act is silent on whether licences n&jrénsferred. »
1989 )| semble que la tendance en doctrine est de déresi cette régle comme supplétive. En ce sensThv.-
MARINOS, Droit d’auteur, Sakkoulas, 2004, n° 526, p. 234 ; A. DESPOTID@Wrticle 15 »,in L. KOTSIRIS, E
STAMATOUDI (sous dir. de)l.oi de la Propriété intellectuelle, Interprétatiqgnar article, Ed. Sakkoulas, 2009, p. 390
et s. et not. pp. 419-420.

1970 Comp. aussi P.-Y. GAUTIERRropriété littéraire et artistiquePUF, coll. « Droit fondamental »¢ &d., 2012, n°
449, p. 463, a propos du droit contractuel d'aufeamcais : « Nombre d’entre elles sont impérativBautres peuvent
étre tenues pour supplétives, a chaque fois qpeoleléme se pose de leur application, la naturehdeune d’entre
elles devra étre soigneusement déterminée. » etridt : « Par exemple, on ne saurait mettre suélme plan la régle
fondamentale de délimitation des droits cédés, Bebligation de reddition des comptes, dans letard’édition. »

071 syr ce point vsupran® 25.
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interprétations multiples. Le contenu de certairigges spéciales est également amfguPar
exemple, la fonction et les effets de la « forngalie renseignement » du contrat de licence au
Registre des marques, prévue par l'article 132§12%abe la loi 4072/2012 en droit grec des
marques, sont ambigt?é®> De maniére similaire, la fonction de I'écrit egggpar I'art. 9281 CDPA
en droit d’auteur britannique et par l'art. 2882 AMn droit des marques britannique est aussi

é074

incertain Enfin, nous pourrions mentionner les ambiguitésultant des conflits ou

contradictions entre les régles d’'une loi spédiaie contrats d’exploitatiofy>

En conclusion, les dispositions de la législatipgciale des contrats d’exploitation ne sont pas
toujours suffisantes pour définir de maniére peas$ transparente le régime juridiqgue de ces

convention&’’®

2°.- Le traitement des carences du régime spécial’heure actuelle.

204.- Le besoin de remédier aux carences du régingpécial. La loi spéciale des contrats
d’exploitation, en raison de ses lacunes et sesiquités laisse sans réponse précise plusieurs
guestions relatives au régime des contrats d’etgtion. Or, cette situation rend le régime des
contrats d'exploitation incertaiff”, ce qui, entre autres, renforce I'insécurité dastigs d'un
contrat d’exploitation. Du point de vue des partiesntractantes, le droit des contrats
(d’exploitation) doit étre prévisible, équitabléexible et directedf”® Il a paru nécessaire sur cette

1972 comp.supran® 188 les développements faits & propos de laitiéfi parfois ambigué des contrats d’exploitation
partiels.

1073 En effet, il est incertain que cette notificatidu contrat au Registre des marques assure sonaiplités V. supra

n° 95.Cf. aussi les ambigités liées aux paragraphes 6 etiiédne article, relatives a la mise a jour desripsans au
Registre des marques. Sur ce point v. A. MASOULARemarques sur la loi 4072/2012, frtie, Marques. D’un
point de vue de sécurité des échanges et de judgéumaégiaire juste »ElIDni, n° 54, 2013, p. 694 et s. et not. p. 698.
1074 Selon les termes ambigus de la loi « dans la ptésmrtie on entend par “licence exclusive” uoerce constatée
par écrit [...] ».

1975 Nous pourrions citer ici la contradiction entrart: 1382 et 1585 de la loi grecque 2121/1993 etiéneade droit
d’auteur ou celle entre les art. 2982 et 2883 eit des marques britannique.

1076 cf. N. BLANC, Les contrats du droit d’auteur & I'épreuve de Iatifiction des contrats nommés et innommés
Dalloz, 2010, n°® 354, p. 313.

1977En ce sens, d'un point de vue du droit d’auteandais, N. BLANCJes contrats du droit d’auteur & I'épreuve de
la distinction des contrats nommeés et innomrbé&dloz, 2010, n° 357, p. 315 (absence de disiposite portée générale
concernant I'obligation de garantie du cédant/cdaoé) : « Nulle disposition générale ne vient ésliatne obligation
de garantie s’insérant dans tous les contrats gyamt objet les droits d’exploitation d’'une ceuvre Ilksprit. Le
domaine de la garantie d’éviction demeure doncrtage »

1078 \/oir les résultats du sondage de Clifford and @katlans S. VOGENAUER, S. WEATHERILL, « The European
Community’'s Competence to Pursue the Harmonisatfd@ontract Law-an Empirical Contribution to theliage »,in

S. VOGENAUER, S. WEATHERILL (sous dir. defhe Harmonisation of European Contract Ladart Publishing,
2006, p. 105 s. et not. p. 121 s.: « When askedhatharacteristics of contract law influenced th&foice, most
answered that a suitable contract law had to erteddie, and be predictable and fair. A smaller nentbought that it
was important that the governing contract law beifile, short and concise, or prescriptive. »
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base de remédier a cette imprécision et de dis$fsemcertitudes résultant des lacunes et des

ambiguités du régime spécial des contrats d’exgiloit.

205.- Les remédes utilisés a I'heure actuellee traitement des carences du régime spéciallesoit
comblement des lacunes et [l'éclaircissement de dglementation spéciale des contrats
d’exploitation, a rendu nécessaire I'appel systémata d’'autres sources du dtbit. Limportance

de lintervention d’autres sources du droit présembe trés grande importance théorique et une

résonance pratique évidente en matiére de confeatploitation°*°

En effet, les parties peuvent, dans la pluparedups, combler les lacunes de la Iégislation spgcial
(a). En lI'absence de prévision expresse des padiest a la doctrine et la jurisprudence de les

combler et de dissiper les ambiguités du régimeiapées contrats d’exploitation (b).

a.- La volonté des parties, moyen de traitementde=nces du droit spécial des contrats
d’exploitation.
206.- Le principe de la liberté contractuelligegdom of contragt principe-phare du droit général
des contrats, prédomine dans tous les régimesrgdstdes droits des contrats d’exploitation

nationaux examiné®l Certes, dans certaines hypothéses, cette libesté« surveillée » et

1079 cf. 3. SENECHAL Le contrat d’entreprise au sein de la classificatites contrats spéciauRresses Universitaires
d’Aix-Marseille, 2008, n° 224, p. 250 : « L'absencrginelle d'un régime légal [...] imposait une intention des
différentes sources du droit positif. »

1080\, BLANC, Les contrats du droit d’auteur a I'épreuve de latifiction des contrats nommés et innomriésloz,
2010, n° 259, p. 228.

1981 gyr la liberté des parties & déterminer leur @ntir en droit d’auteur grec, M.-Th. MARINOByoit d’auteur,
Sakkoulas, 2004, n° 471, p. 213 ; M.-Th. MARIN@®oit du brevet d’inventionSakkoulas, 2013, n° 7.35, p. 185 ; en
droit des brevets grec, v. K. LYMPEROPOULQS, droit des inventionssakkoulas, 2010, p. 153 ; en droit grec des
marques, v. M.-Th. MARINOSDroit des marquesSakkoulas, 2007, n° 519, p. 241, qui fait réféeea I'art. 361 du
Code civil grec qui établit le principe de la liecontractuelle.

En droit francais, pour I'ensemble du droit de lamiété intellectuelle, v. N. BINCTINDroit de la propriété
intellectuelle,2® éd. LGDJ, 2012, n° 904, p. 639 et n° 907, p. 6ubid. n° 959, p. 675, a propos des contrats de
licence : «[L]a liberté contractuelle prédomine edie est largement sollicitée par les praticiesfrant un vaste
domaine de créativité juridique. » En droit d’autdtancais voir not. M. VIVANT, J.-M. BRUGUIEREDroit
d’auteur, 2° éd., Dalloz, 2013, n° 638, p. 533 ; J. PASS#git de la propriété industrielleTome 2, LGDJ, 2013, n°
574, p. 628Cf. en ce sens la décision du Conseil d’Etat CE, 7. 86¢1, aff. 321349Rec. Leboncitée par N.
BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle® éd. LGDJ, 2012, n° 905, p. 639 s.

En droit allemand, v. A. KLETT, M. SONNTAG, S. WIKE, Intellectual Property Law in Germanyerlag C.H.
Beck, Lexis/Nexis, 2008, p. 13 (a propos des besgléhvention) : « In principle, the parties toieehce agreement are
free to determine the content, scope and any gihevisions of the agreement. » En matiére des rasiqu. J.
MELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STUART, D. KEELING, | BERKLEY, Kerly’'s Law of Trade Marks and
Trade Namesl5 éd., Sweet & Maxwell, 2011, a plusieurs reprises,gxemple, n° 16-14, p. 398 et n° 16-05, p. 390.
En droit britannique, d'un point de vue généralGv.MARIE, Etude comparative du régime des contrats de profrié
industrielle en droit francais et en droit anglaithese Strasbourg (CEIPI), 2011, p. 167 : « Supbmelement de la
liberté contractuelle, les parties peuvent déteemies obligations relatives a I'utilisation du @rooncédé. » ; D.
MARCHESE,Licensing Agreementtongman, 1994, p. 9, se référant a une sérigipli@lations contractuelles qui ont
pour objectif de traiter des questions spécifiqui$a loi est ambigue. En droit d’autearcontrarioH. McQUEEN, C.
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restreinte par l'existence de regles impérativemnroe notamment, celles du droit de la
concurrenc®® ou les régles d’ordre public de protection en ératide droit d’auteur chez les pays
du continent®® Sur cette base, les parties sont libres de ditermselon leur volonté le contenu du

WAELDE, L. GRAEME, A. BROWN Intellectual Property Law and Poligy® éd., Oxford University Press, 2011, n°
21.16, p. 933 : «In UK law, by contrast there faw statutory controls on contracts negotiated betwindividual
authors and exploiters in the fieldafpyrightand related rights. » ; & propos des licencebdmsgets d’invention, v. S.
ENCHELMAIER, « Proprietary transactions in intelieal property in England and Germany : transfeowhership,
licensing and charging in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One Size Fit Al|?
Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible sewww.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>,7p(licence) :
« [T]he parties are largely at liberty to defineithmutual rights and obligations, the Act offeripginters rather than
compulsory provisions. » ; P. TORREMANSlolyoak and Torremans Intellectual Property La& éd., Oxford
Unversity Press, 2010, p. 105 : « The patent licgnagreement determines the precise extent of@orgtained. » ;
W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLINntellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, n° 7-20 et 7-21,
p. 303-304): « In obeisance to freedom of contfanglish courts have generally left the partiepatent licences and
assignments to determine the scope and extentlightibns by mutual agreement between themselve$[4] licence
gave each party what he was strong enough to densarghnny enough to include. [...] In actual businbfe, the
terms of licences vary greatly. » ; L. BENTLY, BHERMAN, Intellectual Property Law3e éd., Oxford University
Press, 2009, p. 570 : « The terms and conditioat dbntrol the way patents are exploited are ugldgitermined
contractually by the parties : patent law merelgves a framework within which parties are ablentanoeuvre.
Where parties have agreed upon the way a patdothe exploited, the law has been reluctant torfieste with the
sanctity of the contract. »; en matiere des marquesMELLOR, D. LLEWELYN, T. MOODY-STUART, D.
KEELING, I. BERKLEY, Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Nam&$§°éd., Sweet & Maxwell, 2011, n° 13-094,
pp. 432-433 ; C. DAVIES, T. CHENGntellectual Property Law in the United Kingdpwolters Kluwer Law &
Business, 2011, n° 205, p. 188 : « There are naigioms in the 1994 Act which relate to what comgais must be
included in a licence, such as obligations on tbenkee to maintain a particular quality of god$¢osold under the
auspices of the registered trade mark. The trad& m@prietors and the licensees are free to Iditdr dheir own
interests in relation to the contents of the li@nand the quality provisions that will adhereh® tise of the registered
mark. » ; H. MCQUEEN, C. WAELDE, L. GRAEME, A. BROMW Intellectual Property Law and Poligy?® éd.,
Oxford University Press, 2011, n° 21.50, p. 948The Trade Marks Act 1994 does not contain exppessisions
concerning licensing of a trade mark by the righitler to a third party. In other words, the traderkmowner is, subject
to competition law, free to licence the mark in amgy she likes. » Comp. L. BENTLY, B. SHERMAMtellectual
Property Law 3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 963F-orthe most part, the terms of a voluntary lieeace
up to the parties to determine and thus will dependthe needs, capacities, and wishes of the pastipv. L.
BENTLY, B. SHERMAN, Intellectual Property Law3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 963 ok the most
part, the terms of a voluntary licence are up tophrties to determine and thus will depend om#weds, capacities and
wishes of the parties. » ; C. MORCOM, A. ROUGHTCOB, MANYNICZ, The modern law of trade mark3e éd.,
LexisNexis, 2008, n° 11.8, p. 298 : «In generag telationship between licensor and licensee hadight to take
proceedings for infringement, are subject to thseof the licence. »

D’un point de vue du droit comparé, en droit d'autev. L. GUIBAULT, « Relationship between copyrtgand
contract law »jn E. DERCLAYE (sous dir. de)Research handbook on the future of EU copyrigtgar, 2009, p. 517
et s. et not. p. 517 : « In application of te pifte of freedom of contract, parties are free tgatte the content of
their agreement so as to best suit their needd@medsure the most efficient exploitation and dissation of their
works. » ; A. STROWEL, B. VANBRABANT, « Copyrighicensing : a European view s, J. de WERRA (sous dir.
de), Research Handbook on Intellectual Property LicegsiEdward Elgar, 2013, p. 29 s. et not. p. 31 :eeBom of
contract dominates in the copyright field as inestbranches of the law where the legislative fatbee meeting of
private interests as a good way to achive the puerest. »

1982 v/oir supran® 128sq.la présentation des instruments européens dudiedi concurrence portant sur les contrats
d’exploitation.

1983 5yr la restriction de la liberté contractuelle fearrégles de protection de I'auteur-partie fathlecontrat, v. en droit
grec, entre autres, not. G. KOUMANTOS, « Regleségdles sur les contrats de droit d'auteur dansolavelle loi
hellénique »Propriétés intellectuelledMélanges A. Francon, Dalloz, 1995, p. 311 et :iaét p. 311 : « La liberté
contractuelle est un principe de grande importana&s seulement dans la mesure ou l'inégalité écanmrentre les
parties n’est pas trop grande. Sinon, la libertéremtuelle joue uniguement en faveur de la péatius puissante. Et,
dans ce cas, il appartient a la loi d'édicter dagles obligatoires qui limitent la liberté contraglte pour limiter les
effets de l'inégalité économique. » ; M.-Th. MARIIS(Droit d’auteur, Sakkoulas, 2004, n° 472 p. 213.
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contrat, ce qui est certainement une source deriggguridique®®’ Les parties ont ainsi toute
latitude de prévoir les effets obligatoires du canteur convenant a propos des questions ambigues
ou non traitées au sein de la |égislation spédake contrats d’exploitation, comme la possibilité
pour le licencié d’octroyer des sous-licef@%ou le transfert du contrat de liceh¥& Notons que
dans certaines hypotheses, I'absence de réglenoenspecifique au sein de la législation spéciale
semble étre un choix expres du législateur natiqnas’aligne sur une politique de promotion de la
liberté des parties de déterminer leurs relatiamiractuelles selon leur volontd’,

En droit francais, v. A. HUGUETL ordre public et les contrats d’exploitation duadt d’auteur (études sur la loi du
11 mars 1957)préf. R. Savatier, Paris, LGDJ, coll. Bibl. deidmprivé, tome 30, 1962 ; A. FRANCON, La liberté
contractuelle dans le domaine du droit d’auteud»,1976, chron. p. 55-62 ; Ph. ALLAEYS, O. BUSTIN;H. de
MITRY, « La liberté contractuelle existe-t-elle dmit d’auteur ? »L égipresse2003, Il, p. 117. La restriction de la
liberté contractuelle et, donc, a la force obligatodes contrats, peut étre imposée par des boskwents
imprévisibles, v. sur ce point P.-Y. GAUTIER, « tentrat bouleversé : de I'imprévisibilité en drdiés propriétés
artistiques »Recueil Dalloz1990, p. 130.

En droit allemand, v. parmi d’autres, A. DIETZ, «&ndment of German Copyright Law in order to sttkeg the
Contractual Position of Authors and Performerd®, n° 33,2002, pp. 828-842 et not. p. 832.

1984 En ce sens, & propos de la liberté des partieshdisir lalex contractusP. de MIGUEL ASENSIO, « The law
governing international intellectual property lisarg agreements (a conflict of laws analysish»). de WERRA (sous
dir. de),Research Handbook on Intellectual Property Licegsifdward Elgar, 2013, p. 312 s. et not. p. 319.

1985 En ce sens, en droit grec des brevets d'inventiomymperpoulos, p. 172; en droit d’auteur britapure, voira
contrario, W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN|ntellectual property6° éd., Sweet & Maxwell, 2007, n° 13-11, p. 507 ;
W.- R. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN/ntellectual property 7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, p. 535: « The
licensee may well not be entitled to assign or kténse his interest [...] ». Comp. L. BENTLY, B. SREAN,
Intellectual Property Law3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 265n<exclusive licensee may not always be
able to grant a sublicence [...] ».

1986 En ce sens, en droit des brevets allemand, VNEHELMAIER, « Proprietary transactions in intelleat property
in England and Germany : transfer of ownershignging and charging in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of
Intellectual Property LawCan One Size Fit All,? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, 32 : « The Patents Act leaves the contents ofnpdieences
largely to the parties to the transaction. Thiw/lig/ restrictions on the transferability of licencae permissible. » ; en
droit des marques allemand, v. S. ENCHELMAIER, affietary transactions in intellectual propertygngland and
Germany : transfer of ownership, licensing and gimagr », in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual
Property LawCan One Size Fit All,? Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible :sur
<www.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>, 3b : « [T]his does not rule out other restrictioparticularly
limitations of transfers of the licence. The quastis thus left to the parties to the licensingeagnent [...] ».; en
matiére de droit d’auteur britannique, v. indirestat, W.- R. CORNISH, D. LLEWELYNIntellectual property 6°
éd., Sweet & Maxwell, 2007, n° 13-11, p. 507 ; \R.-CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN,Intellectual property
7° éd., Sweet & Maxwell, 2010, p. 535 : « The licenseay well not be entitled to assign [...] his inre ; S.
ENCHELMAIER, « Proprietary transactions in intelieal property in England and Germany : transfeowhership,
licensing and charging in A. KUR, V. MIZARAS, The Structure of Intellectual Property La®an One Size Fit Al|?
Edward Elgar, 2011, p. 226-268 et disponible suvww.atrip.tf.vu.lt/docs/Paper_Enchelmaier.pdf>18.: « The act
is silent on whether licences may be transferréis Will be for the licensing agreement to stipelat

1087 Te| est le cas assurément du droit britanniqueer/ce sens, M. WALTER, S. von LEWINSKI (sous die),
European Copyright Lawa commentary, Oxford University Press, 2010, 8015, p. 1493 : « Yet other Member
States from the outset reject the idea of a copyrgntract law because, for them, the interferesfcéne legislature
with the principle of freedom of contract as a neacrosaint principle hardly seems conceivalbears> dlleurs, la
liberté contractuelle est sauvegardée par I'exégtatiune réglementation largement supplétive.

Comp. aussi d’'un point de vue portugais, L.-C. G@MNEES., « Intellectual property and contract laworfracts
involving industrial property rights-some tentatimughts »jn A. RAMALHO, Ch. ANGELOPOULOSCrossroads
of Intellectual PropertyNova Science Publishers, 2012, p. 49 s. et ndi2p « The principle of private autonomy, in
its most important dimension of contractual freeddiais a performance edge due to the fact thatathdd not very
intrusive. This explains why the Portuguese IndakB®roperty Code (CPI) essentially limits itselfpredicting a few
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b.- L’apport de la doctrine et de la jurisprudence.

207.-En l'absence de prévision expresse des partiest s@amment aux interpretes de la loi, la
jurisprudence et la doctriff®®, de combler les lacunes de la législation spédaikle contrats
d’exploitation. Souvent, leur réle d’élucider lemlaiglités caractérisant la portée ou le contenu des

regles spéciales s’avere trés important.

L'apport de la doctrine et de la jurisprudence drenit la forme de propositions de solutiats
hoc soit la forme de recherche de solutions au seintiés branches juridiques, et notamment le

droit commun des contraté®

i.- Le recours au droit commun des contrats.

208.- Le droit des contrats d’exploitation et le réginmdal prévu n’est certainement pas un
« terrain fermé ¥ Par contre, il n’est qu’un droit spécial des catst englobé dans la grande
famille du droit privé, et plus précisément, duideommun des contrdf§ Sur cette base, le
régime spécial des contrats d’exploitation seranelement alimenté- directement ou par analogie-
par le « thesaurus » gardé par le droit commurcdesats. Sur cette base, ce dernier est en mesure

d’éclairer le régime spécial des contrats d’explist’®’. La doctrine et la jurisprudence font

types of contracts (e.g. those of transfer andhéieg to establish scarce and diffuse provisiors tanremitting the
forming of contractual content to the will of tharfies or to other legal “routes”. »

1088y/ p.ex. N. BLANC,Les contrats du droit d’auteur & I'épreuve de latifiction des contrats nommés et innommés
Dalloz, 2010, n°® 26, p. 29 : « Méme si le régimgaléde ces contrats se révele lacunaire, la jurtgrce-voire la
pratique interviendra nécessairement pour le complétarsiApar une action conjointe de la loi et de t&sprudence,
le régime juridique du contrat sera finalement fixéibidemn® 396, p. 347 : « Doctrine et jurisprudence s'adeat
pourtant pour considérer que le domaine d'appbeatie la garantie est bien plus vaste. Elle jonsiaans tous les
contrats d’exploitation des droits d’auteur. » ssi D. MAINGUY, Contrats spéciaux4® éd., Dalloz, 2004, p. 7, sur
le réle de la jurisprudence dans la matiére desranspéciaux en général.

1089 Certes, la référence aux usages en vue de coleBléacunes ou d'éclaircir le sens des dispositinsiroit des
contrats d’exploitation ne devrait pas étre exclue.

109 gy ce point vinfra n° 312

1091 En ce sens, en matiére des contrats d'auteur et dbint de vue du droit comparé, v. L. GUIBAULT,
« Relationship between copyright and contract lawn»E. DERCLAYE (sous dir. de)Research handbook on the
future of EU copyrightElgar, 2009, p. 517 et s. et not. p. 526 : « Cighy contract law is, strictly speaking, part bét
law of contracts in general. »

1992En ce sens, en droit d’auteur grec v. G. KOUMANT@Regles générales sur les contrats de droiteliaaans la
nouvelle loi hellénique >Propriétés intellectuellesviélanges A. Francon, Dalloz, 1995, p. 311 et swoetp. 313 : «
en est de méme des régles générales du droit tigatmmns, contenues dans le Code civil et toujapplicables aux
contrats de droit d’auteur, sauf dérogation par disposition spécifique, soit générale pour tossdentrats de droit
d’auteur soit spéciale pour un type de contrat® »KALLINIKOU, Droit d’auteur et droits voisins3e éd., Sakkoulas,
2008, n° 127, p. 198 ; M.-Th. MARINOS, « Le contciéxploitation des biens immatérielsm Ecole Nationale de
Magistrature Probléemes contemporains et opinions jurisprudestgir le nouveaux types des contr