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Introduction corrigeée

Introduction

La notion de luxe

1 - Le luxe est une notion évolutive et subjective aux limites insaisissables. D’une certaine
maniere, le luxe rejoint le droit, « trop humain pour prétendre a la ligne droite »'. Pour
certains, le mot renvoie a la liberté?, au temps®, au réve*, aux relations humaines’, a I’ame des
choses®, s’oppose a la vulgarité’ ou exprime une forme de triomphe®. Le luxe est universel.
Dans toutes les sociétés connues, méme les plus primitives, le luxe existe?. Il est
naturellement sécrété par toute civilisation qui dépasse le seuil minimum de survie!0. Sa
définition varie selon les maticres, ce qui implique une approche transversale pour en étudier
les contours. Une classification a été établie par décret du 29 janvier 1945!! fixant une liste de
dix-sept activités « spécifiqguement concernées » par le luxe. En 1990, une étude réalisée par le

cabinet Mac Kinsey, identifiait trente-cinq secteurs d’activités « susceptibles de comporter

! Carbonnier (J.), « Flexible droit — pour une sociologie du droit sans rigueur », LGDJ, 5e. éd. 1983, Préf., p.6
2 Malaurie (J.), Confidences livrées a Paris, lors d’un entretien informel avec ’auteur, le 17 avril 2011

3 Barrére (H.), Directeur artistique de la Maison de broderie Lesage : « Pour moi le luxe, c¢’est avoir du temps »,
Entretien accordé a Georgia Bernard (J.), « Le temps suspendu, les héros discrets de la haute-couture »,
documentaire Paris premieére, 19 juil. 2015

4 Renard (J.) : « Le réve, c'est le luxe de la pensée ». Source : « Journal 1887-1910 », Robert Laffont, coll.
Bouquins, 2011, 1032 p.

3 Saint Exupéry (A.) de, « Terre des hommes », Librairie générale frangaise, coll. Le livre de poche, n°68, 1954,
p-42 : « La grandeur d'un métier est peut-étre, avant tout, d'unir des hommes : il n'est qu'un luxe véritable, et
c'est celui des relations humaines ».

¢ Cipriani (H.), Confidences livrées a Venise, lors d’un entretien informel avec ’auteur, le 19 aolt 2014 : « Le
luxe c’est I’dme des choses, c’est la complexité dans la simplicité. Ce qui est important, c’est de parvenir a faire
simple avec des choses compliquées, des choses qui ont une personnalité ».

7 Chanel (G.), : « Le luxe, ce n'est pas le contraire de la pauvreté mais celui de la vulgarité ». Source : Peyrani
(B.), « Chanel, le luxe et le secret », L’Expansion, 29 aoit 1996

8 Phrase attribuée a Nietzsche (F.) : « Le luxe est une forme de triomphe permanent sur tous ceux qui sont
pauvres, arrierés, impuissants, malades, inassouvis ».

? Lipovetsky (G.), Roux (E.), « Le Luxe éternel : de I’dge du sacré au temps des marques», éd. Gallimard, coll.
Les Débats, 2003, 200 p. ; Lipovetsky (G.), entretien avec Watin-Augouard (J.), « Du luxe ostentatoire aux luxes
émotionnels », Revue des Marques, janv. 2006, n°53

10 Castarede (J.), «Luxe et civilisations-Histoire mondiale», Eyrolles, 2008, p.8

11'D. n°45-147 du 29 janvier 1945, portant création de 1’office professionnel des industries et métiers d’art et de
création, JORF, 30 janv. 1945 p. 426
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des marques de luxe »'?. Bien qu’éclairantes, ces tentatives illustrent le caractére fluctuant et
incertain de ce domaine. Le regard de I’économiste aide a en cerner le périmétre sans qu’il
soit permis d’affirmer ce qu’est une entreprise de luxe!3. Seule une estimation est possible,
« la théorie économique rejoint la théorie juridique a travers un phénomene significativement
nommé la loi du marché »'*. Aborder le luxe juridiquement, suppose d’en établir une
définition préalable. Mais comment se plier a cet exercice avec un objet d’analyse aussi
¢lusif ? Selon le dictionnaire de 1’Académie frangaise, le luxe désigne dans son usage
contemporain, « un raffinement qui procéde du faste et du confort dans les manieres de
vivre » ou encore « un plaisir relativement cotiteux que l'on se donne par exception »'.

L’étymologie nous procure des clés de compréhension sur son caractere polysémique.

Luxe et étymologie

2 - Le terme semble étre issu du latin /ux, la lumiére'®, mais c’est a la notion de deuil qu’il
doit étre rattaché en premier lieu. C’est un vieux radical indo-européen, “/ug”, signifiant
“briser”, qui a d’abord donné en latin “lugere”, “se lamenter, étre en deuil”, dont “lugubre”
est ’adjectif dérivé!”. Les violentes manifestations qui accompagnaient les rituels mortuaires
semblent justifier I’utilisation d’un verbe signifiant “briser, disloquer, déboiter”. De ce méme

verbe est issu le substantif “luxatio”, “déboitement, déplacement”, qui donne en langue

12 Mc Kinsey, « Douze propositions pour étendre le leadership des marques frangaises », McKinsey-Comité
Colbert, 1990

13 Hauviller (M.), « Le Luxe est-il une notion juridique ? », in « Le Luxe et le droit », Colloque Institut Frangois
Gény, Lebel (C.) ss. dir., Nancy, 16 sept. 2011, RLDA, 2011, n°66, pp.84-88, spéc. p.84

14 Carbonnier (1), « Droit civil — Introduction, Les personnes, La famille, [’enfant, le couple », PUF, Coll.
Quadrige (rééd. Thémis), 2004, n® 35 — Sur la relation étroite entre le droit et I’économie, V. Arch. phil. dr.
« Droit et économie », t.37, Sirey, 1992 : « Oppetit (B.), « Droit et économie », pp. 17-26 : « Droit et économie
entretiennent des relations faites d'intérét réciproque, que traduisent les notions de Droit économique et
d'analyse économique du droit » ; Zenati (F.), « Le droit et l'économie au-dela de Marx », pp. 121-129
« l'intimité des liens unissant le droit et [’économie, (...) explique que les sociétés modernes se caractérisent
autant par l'importance qu'elles accordent au droit que par celle qu'elles reconnaissent a I’économie ».

15 Dictionnaire de I'Académie francaise, 9¢ éd., version informatisée. Collaboration entre 1’ Académie francaise et
ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la Langue Frangaise), conception : Dendien (J.), consulté le 22
juin. 2015

16« Luxe vient de lux, la lumiére. Cela explique les traits typiques des objets dits de luxe. Ainsi, le luxe brille, et a
un penchant pour l'or, les pierres, les brillants, par extension chaque objet devient presque un bijou en soi.
L’aspect visible du luxe est aussi essentiel : le luxe doit se voir, a la fois par soi-méme et par les autres ».
Kapferer (J-N), « Les marques, capital de [’entreprise », éditions d’organisations, 3e éd., 1999, p.85 — En 1984,
le nouveau parfum de Rochas fiit baptisé “Lumiére”, Cosmétique news n°69-70, du 26 juin au 17 juillet 1989, p.
17

17" Sicard (M.-C.), « Luxe, mensonges et marketing. Mais que font les marques de luxe? », 2e éd., Village
mondial, 2008, p.58
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718 Le luxe correspond donc a un

francaise, “luxation” et ’adjectif “luxus”, “mis de travers
écart, le méme que peut faire un cheval qui marche de travers, “luxurians equus”'°. Comme le
rapporte Ovide2, les idées d’indiscipline et d’absence de productivité se retrouvent dans la
conception romaine du mot “luxus”?!. Appliquée a la végétation lorsqu’elle est
surabondante??, cette opposition entre ce qui pousse droit et dru avec ce qui se répand en tous
sens est passée a la morale. Au ler siécle de notre ére, le terme désigne tout ce qui rompt la
mesure, 1’excés dans la fagon de vivre et la profusion?3. D’ailleurs, dans 1’essentiel de ses
occurrences de I’époque, luxus signifie « exces, faste et débauche »**. Employ¢ au sens moral,
il dénote alors de fagon trés appuyée : mollesse, indolence, inaction?®. Le sens originel
appliqué a la végétation s’est maintenu dans le mot luxuria®, qui a fini par prendre le sens
d’exces et d’écart dans les moeurs?’ aboutissant a 1’emploi du mot luxure?®. Le mot luxe
apparait au XVlIe siecle, dans le sens de production abondante et de faste. Il s’applique en

particulier au caractére d’une chose cotiteuse, raffinée (1661), a un plaisir couteux et superflu

(1797), pour finalement prendre le sens figuré d’inutile, que 1’on retrouve dans I’expression

18 La lettre de la rue saint Guillaume, « Qu est-ce que le luxe? », n°121, janv.-fév. 2001

19 Sicard (M.-C.), « Luxe, mensonges et marketing. Mais que font les marques de luxe? », 2¢ éd., Village
mondial, 2008, p.58

20 Chez Ovide, “luxuriosus” s’applique a la végétation qui se développe avec excés : « Interea crescat scabrae
robignis expers. Nec vitio cal palleat aegra seges. Et neque deficiat macie neque pinguior. Aequo divitiis pereat
luxuriosa suis ». « Puissent cependant les jeunes pousses se développer a I’abri de la rugueuse rouille, sans
subir de paleur maladive par suite de 1’inclémence du ciel, sans dépérir de maigreur ni verser dans la luxuriance
qui les feraient succomber sous 1’excés de leur richesse ». Ovide, “Fastes”, I, 698-690, cité par Dubois-Pélerin
(E.), « Le luxe a Rome et en Italie au ler siécle apres J.C: Etude sociale et morale », th. Paris IV, soutenue le 29
nov.1997, Centre Jean Bérard, Naples, 2008, p.46

21 Dubois-Pélerin (E.), « Le luxe @ Rome et en Italie au ler siécle aprés J.C: Etude sociale et morale », th. Paris
IV, soutenue le 29 nov.1997, Centre Jean Bérard, Naples, 2008, p.47

22 Ernout (A.), Meillet (A.), « Dictionnaire étymologique de la langue latine », Paris, 1959, p.374
2 Ernout (A.) , Meillet (A.), « Dictionnaire étymologique de la langue latine », Paris, 1959, p.374
24 Rey (A.), ss. dir., « Dictionnaire historique de la langue frangaise », éd. Le Robert,1992

25 Dubois-Pélerin (E.), « Le luxe @ Rome et en Italie au ler siécle aprés J.C: Etude sociale et morale », th. Paris
IV, soutenue le 29 nov.1997, Centre Jean Bérard, Naples, 2008, p.48

26 Ernout (A.), Meillet (A.), « Dictionnaire étymologique de la langue latine », Paris, 1959, p.374

27 Dubois-Pélerin (E.), « Le luxe @ Rome et en Italie au ler siécle aprés J.C: Etude sociale et morale », th. Paris
IV, soutenue le 29 nov.1997, Centre Jean Bérard, Naples, 2008, p.48

28 Selon le linguiste Alain Rey, le lien entre luxe et luxure est formellement évident en langue frangaise, car il
repose sur I’idée commune d’excés, déja présente en langue latine : « Luxure est emprunté, vers 1119, au latin
“luxuria”, appliqué a la végétation, puis par suite, aux animaux et aux hommes avec l’idée de fougue, d’ardeur
excessive et, au figuré, de profusion et de somptuosité, sens trés proche de celui de luxus. Luxure réalise des
[’origine un sens spécialisé “d’abandon déréglé aux plaisirs sexuels”, notamment dans la langue de ’Eglise qui
tient la luxure pour ['un des péchés capitaux et l’'oppose a la chasteté et a la pureté. ». Rey (A), « Luxe, le mot et
la chose », in « Le luxe en France du siécle des lumiéres a nos jours », Marseille (J.), (dir.), éd. Histoire
économique, 1999, p.17
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familiére « c’est du luxe » (1867)*°. Le luxe renvoie a la notion d’abus®. Il traduit un
déréglement par rapport a la norme correspondant a ’idée d’excés et de superfluité®'. Cette
conception du luxe s’exprime en droit civil a travers la théorie des impenses. Définie
classiquement comme « une prestation en argent ou en nature qui peut aboutir aussi bien a
une construction qu'a une amélioration»*?, I'impense est une émanation de la théorie de
I’enrichissement sans cause’®*. Elle n’est pas remboursée lorsqu’elle est superflue.
Contrairement aux impenses « nécessaires »* ou « utiles »3, ces dépenses présentent « un
caractere de luxe »¢ ou de « pur agrément »37, car elles n’apportent pas de plus value au bien
138,

du possesseur, mais satisfont uniquement a son golit personne De cette évolution

sémantique découle une altérité consubstantielle au luxe.

3 - Sur le plan philosophique, le luxe est a la fois voué¢ aux gémonies de la morale3® dans son

acception péjorative, et a I’inverse, valorisé comme expression du pouvoir et moteur de

2 Rey (A.), ss. dir., « Dictionnaire historique de la langue frangaise », éd. Le Robert, 1992

30 Un auteur estima que « Luxe et abus sont synonymes ». Dans un article publié dans la revue des “Deux
Mondes”, est pris ’exemple d’un vétement confectionné de dentelles ayant nécessité des heures de travail,
sacrifi¢ avec la plus grande désinvolture pour le paraitre. Laveleye (E. ) de, «Les apologies du luxe et ses
détracteurs», Revue de Deux Mondes, novembre 1880, spéc. pp. 97 et 122

31 Dans la définition la plus couramment admise, est superflu, pour une société donnée, tout besoin qui n’est pas
ressenti en tant que tel par la majorité des membres de cette société. Rey (A.), ss. dir. «Dictionnaire historique de la
langue francaisey, éd. Le Robert, 1992, p.2047

32 Fayard (M.-C.), « Les impenses », th. Lyon, LGDJ, 1969, Paris, 322 p. spéc. n°22

3 Jamin (C.), Dissaux (N.), « Projet de réforme - droit des obligations », art. 1301-5 C. civ. (Projet),
Commentaire, Dalloz, mise a jour : 9 juil. 2015 ; V. également : Dross (W.), « Les biens », Lextenso, coll.
Domat, 2¢ éd., 2014, n°® 66, p. 64

34 Dépenses indispensables a la conservation d’un bien, sans qu’il s’agisse nécessairement de grosses
réparations. Cass. civ. 1ére, 23 sept. 2015, N°14-18131, Publi¢ au bulletin — Cass. civ. 3e 15 janv. 2003, N°
01-12522, Bull. 2003.11L.N° 7, p. 7

35 Dépenses qui ne sont pas forcément indispensables a la conservation du bien, mais apportent une plus value a
la valeur de I’immeuble. Cass. civ. 1ére, 23 sept. 2015, N°14-18131, Publi¢ au bulletin — Cass. com. 10 sept.
2013, n°12-21678 - 12-30160 — Cass. civ. 3e 15 janv. 2003, N° 01-12522, Bull. 2003.111.N° 7, p. 7 — Cass. civ.
3e, 18 mars 1981, N°78-15282, Bull. civ. 3, N°62

36 Carbonnier (J.), « Droit civil. Les biens », t. III, Thémis Droit, PUF, 10e éd., 1980, p. 442
37 Djoudi (J.), « Revendication », Rep. dr. civ., Dalloz, pt.75, mise a jour : avr. 2015
3 Djoudi (J.), « Revendication », Rep. dr. civ., Dalloz, pt.75, mise a jour : avr. 2015

39 Fénelon, « Les aventures de Télématique, fils d’Ulysse », Imprimerie et librairie normale d’éducation, Paris,
1836, spéc. p. 236 — Rousseau (J.-].), « Contrat social », in « Oeuvres complétes de J.J. Rousseau », Chez
Dalibon, Libraire, Paris, 1826, spéc. pp. 248 - 250 — Montesquieu, « De [’esprit des lois », Livre VII, ch. 11, in
« Oeuvres complétes de Montesquieu », Chez Belin, Paris, 1817, spéc. p.82. — Mirabeau, « L’ami des hommes
ou Traité de la population », 1.2, Se éd., chez Chrétien Hérold, Hambourg, 1764, spéc. pp.197 et 234 — Lottin
(A.-P.), « Discours contre le luxe : il corrompt les moeurs et détruit les empires », chez Belin, Paris, 1783, 59 p.
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I’économie. Certains*!' estiment de maniére moins catégorique, que les sociétés ne sauraient
se passer completement de cet agent si puissant de civilisation, mais reconnaissent qu’il peut
constituer un péril dans I’hypothése d’un recours abusif. Quels que soient les points de vue, il
apparait incontestable que la notion de luxe renvoie a la distinction entre individus. Le luxe

cristallise les inégalités et marque les différences.
Luxe et distinction sociale
4 - A juste titre, Max Weber a souligné que le luxe transcrit la hiérarchie sociale, il

accompagne de maniére inévitable et nécessaire l'inégalité parmi les hommes*’. Est-il

« ostensible » ou « ostentatoire »*3? Doit-il étre visible ?** Si le luxe est une question de faits,

40 Bayle (P.), « Réponse aux questions d'un provincial », Chez Reinier Leers, Rotterdam, 1704, chap. XI, p.75 —
Mandeville (B.) de, « La fable des abeilles, ou les vices privés font le bien public », 1714, trad. Bertrand (J.),
Institut Coppet, Paris, 2011, 28 p. — Melon (J.-F.) de, « Essai politique sur le commerce », chez Francois
Changuion, Amsterdam, 1735, spéc. pp.126-127 — Voltaire, « Le Mondain », 1736, in « Oeuvres de Voltaire »,
préf., avertissements, notes, par : Beuchot (M.), chez Lefévre, Firmin Didot Fréres, coll. des classiques frangois,
Paris, 1833, spéc. pp. 126-131 ; « Défense du mondain, ou I’apologie du luxe », 1737, in « Oeuvres de Voltaire »,
spéc. pp.135-139 — Butel-Dumont (G.-M.), « Théorie du luxe ; ou Traité dans lequel on entreprend d’établir
que le luxe est un ressort non seulement utile, mais méme indispensablement nécessaire a la prospérité des
Etats », chez Jean-Francois Bastien, Paris, 1775, 202 p. — Helvétius, « De [’homme », in « Oeuvres complétes
de M. Helvétius », t. 3, Londres, 1777, spéc. pp.343-344

41 Hume (D.), « Essai sur le commerce, le luxe, ['argent, ['intérét de I’argent, impot, le crédit public et la
balance du commerce », chez Saillant, trad. nouvelle, Paris, 1762, pp. 36 et 49 — Diderot, « Salons », Salon de
1767, 1. 11, in « Oeuvres de Denis Diderot », chez J. L. J. Briére, libraire, Paris, 1821, pp.137 et 143 — Beccaria,
« Des délits et des peines », Briére, Libraire, Paris, 1822, spéc. p. 231 — Hollbach (d’), « La politique naturelle
ou Discours sur les vrais principes du Gouvernement », t. 11, Londres, 1773, Discours IX, § XVI, spéc. p.260 —
Saint-Lambert, « Luxe », L’Encyclopédie, 1¢re éd. tome 9, 1751, pp. 763-771 — Condillac (de), « Le commerce
et le gouvernement considérés relativement ['un a l’autre », chez Jombert et Cellot, Amsterdam, 1776, spéc. pp.
297-311

42 Cherkaoui (M.), « Les transitions micro-macro », Revue frangaise de sociologie 2/2003 (Vol. 44), p. 231-254.

43Ostensible : Qui peut étre montré, qui est fait pour étre montré. Il signifie aussi Qui est visible, apparent. Porter
un insigne d’une maniére ostensible. — Ostentatoire : Qui marque de I’ostentation. Il se dit aussi des Choses.
Maniéres ostentatoires. Démarche ostentatoire. Source : Dictionnaire de 1’ Académie Frangaise, 8¢ édition — Un
auteur propose un terme nouveau : “Ostentasible”, contraction de ostentation et ostensible. Raffaelli (J.), «édito,
Préférences magazine, n°1, mars-avril 2004, p.3

4 A T’approche de la révolution de février 1848, Victor Hugo formula avec acuité le paradoxe de la notion de
luxe dans ses correspondances, alors que cette industrie occupait une grande partie des travailleurs parisiens :
Hugo (V.), « Correspondances de 1847 », in « Choses vues », Charpentier et Cie., Paris, 1888, pp.183-184 : « Le
luxe est un besoin des grands Etats et des grandes civilisations. Cependant, il y a des heures ot il ne faut pas que
le peuple le voit. Mais qu’est-ce qu’'un luxe qu’on ne voit pas? Probleme. Une magnificence dans I’'ombre, une
profusion dans [’obscurité, un faste qui ne se montre pas, une splendeur qui ne fait mal aux yeux de personne.
Cela est-il possible? 1l faut y songer pourtant. Quand on montre le luxe au peuple dans des jours de disette et de
détresse, son esprit, qui est un esprit d’enfant, franchit tout de suite une foule de degrés ; il ne se dit pas que ce
luxe le fait vivre, que ce luxe lui est utile, que ce luxe lui est nécessaire ; il se dit qu’il souffre, et que voila des
gens qui jouissent ; il se demande pourquoi tous cela n’est pas a lui, il examine toutes ces choses, non avec sa
pauvreté qui a besoin de travail et par conséquent besoin des riches, mais avec son envie. (...). Le jour ou la
misere de tous saisit la richesse de quelques uns, la nuit se fait, il n’y a plus rien, plus rien pour personne. Ceci
est plein de perils. Quand la foule regarde les riches avec ces yeux la, ce ne sont pas des pensées qu’il y a dans
tous les cerveaux, ce sont des événements ».
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une attitude de I’homme, le produit de luxe, n’est alors qu’un moyen par lequel se réalise le
fait, I’instrument dont I’individu se sert pour parvenir a Iattitude*. Ce pouvoir de distinction

a fait I’objet de nombreuses « lois somptuaires » promulguée depuis la Gréce antique?®.

Luxe et lois somptuaires

5 - Définies comme des dispositions visant & combattre ou a limiter les manifestations du
luxe#’, les lois somptuaires ont réglementé |’usage, 1’ostentation, 1’acquisition ou la

8 mais

consommation des biens de luxe. Certaines mesures ont été prises dans le monde grec?
suscitent la réserve quant a leur qualification en raison de leur caractére épars®. C’est

pourquoi, il est admis que la « véritable l1égislation somptuaire » 0 ait vu le jour a Rome.

6 - Adoptée en 450 avant notre €re, la premicre d’entre elles est intégrée a la Loi des XII

Tables!. Le premier impot sur les objets de luxe est instauré par Caton 1’ Ancien. 1l fixa a une

4 « Le produit est donc caractérisé par sa finalité ». Rouzaud (C. A.), «Un probléme d’intérét national : les
industries de luxe», Thése présentée et soutenue le 10 juillet 1946, Université de Strasbourg, Faculté de Droit et
des Sciences Politiques, éd. Librairie du Recueil Sirey, 1946, p.12

46 Bauthian (Ch.) «Le luxe et les lois somptuaires», Thése soutenue le 10 jan. 1891 devant la Faculté de Droit de
Rennes, p. 125 ; Gatineau (M.), “le Luxe et les Lois somptuaires”, Thése soutenue devant la Faculté de Droit de
Caen le 8 nov. 1900, p. 179

47 Coudry (M.), « Loi et société : les singularités des lois somptuaires de Rome », Cahiers du Centre Gustave
Glotz, 2004, volume 15, n°1, pp. 135-171, spéc. p.136

48 Selon Baudrillart, les lois somptuaires de Solon (Athénes vers - 640 ; Chypre - 558) avaient pour cibles
principales la parure des femmes, mais d’autres mesures avaient pour objet de réglementer le luxe des festins
(interdiction d’inviter plus de trente convives lors d’un repas ; le traiteur devait remettre un avis a 1’autorité,
relatif a I’étendue des repas qu’on leur commandait) et les funérailles. Baudrillart (H.-J.) « Histoire du luxe
public et privé, depuis I’antiquité jusqu'a nos jours », T.1, 2e éd., Paris, Librairie Hachette et Cie., Paris, 1880,
pp. 517-518

¥ ces dispositions intégraient des oeuvres réformatrices plus vastes comme celles de Solon, Lycurgue ou
Démétrios de Phalére qui constituaient des remises en ordre générales de la société civique. La limitation des
dépenses ostentatoires était un éléement parmi d’autres de [’encadrement des conduites ». Source : Coudry (M.),
« Loi et société : les singularités des lois somptuaires de Rome », Cahiers du Centre Gustave Glotz, 2004,
volume 15, n°1, pp. 135-171, spéc. p.136

30 Coudry (M), « Loi et société : les singularités des lois somptuaires de Rome », Cahiers du Centre Gustave
Glotz, 2004, volume 15, n°1, pp. 135-171, spéc. p.137

31 La Loi des XII Tables réprime les manifestations trop vives et trop bruyantes de la douleur des femmes, limite
a dix le nombre de joueurs de flite qui accompagnent le cortége, prohibe les banquets funébres, 1’excés dans
I’ostentation, I’embaumement du corps des esclaves. Les decemvirs réglementent les couronnes, les vétements
de couleur pourpre, suppriment I’enfermement de I'or dans les sépultures, mais tolérent les fausses dents
attachées avec un lien d’or. Dubost (P.), « L’influence du luxe sur la répartition des richesses », Thése soutenue
le 28 juin 1888, Faculté de droit de Paris, p.20 — Cette loi interdit « d’arroser le bicher et de laver le cadavre
avec une “potio murrhata”, vin parfumé d’aromates, sans doute avec de la myrrhe ». Pline affirme que c’est le
vin le plus estimé des anciens. Pline XIV, 15 — Cicéron appelle 1’usage de ces vins parfumés « sumptuosa
respersio », De Legibus, 111, 312, cité par : Dubost (P), « L’influence du luxe sur la répartition des richesses » ,
These soutenue le 28 juin 1888, Faculté de droit de Paris, p.23
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somme de mille cinq cents drachmes, le maximum des objets de luxe, vétements de femme,
bijoux, chars que chacun pouvait posséder>?. En cas de dépassement, les biens étaient évalués
au décuple de leur valeur réelle et étaient soumis a un imp6t de 3 as pour mille’3. Demeuré
célebre pour sa célérité a combattre le luxe3*, Caton fit voter la lex Orchia de cenis® en -181,

réglementant le luxe de la table.

7 - D’autres dispositions plus contraignantes furent adoptées, telles que la lex Fania cibaria®®,
la lex Licinia®’, la lex Aemilia®®, la lex Cornelia sumptuaria®® ou la lex Antia®®. Jules César fit
respecter ce genre de disposition par la lex Julia, en « envoyant des licteurs et des soldats

saisir jusque sur les tables, les mets défendus qui avaient échappé a la vigilance des gardes

52 Plutarque, « Vie de Caton le censeur », ch.26., in « Les vies des hommes illustres de Plutarque », trad. Ricard
(D.), t.VI, Au bureau des éditeurs de la bibliothéque des amis des lettres, Paris, 1829, p.42

33 Afin d’apprécier la sévérité de cette mesure, il faut se reporter a Plutarque qui indiqua que cet impét était
« vingt fois plus fort que I’imp6t normal ». 11 précise que I’as, a I’époque de Caton, valait un peu plus d’un sous ;
mille as valaient environ 60 livres. Aprés surévaluation du bien au décuple, la taxe prélevée correspondait donc a
« quarante sous par mille as, ou pour 60 livres de valeur réelle ». Plutarque, « Vie de Caton le censeur », ch. 26.,
in « Les vies des hommes illustres de Plutarque », trad. Ricard (D.), t.VI, Au bureau des éditeurs de la
bibliothéque des amis des lettres, Paris, 1829, pp.42-43

3 Lardeur qu’il déploya ne lui valut pas que des amis. Le parti politique que Caton représentait fut écrasé par
I’aristocratie. Le luxe qu’il s’effor¢a d’entraver, grandit d’une fagon démesurée. Plutarque, « Vie de Caton le
censeur », ch. 26., in « Les vies des hommes illustres de Plutarque », trad. Ricard (D.), t.VI, Au bureau des
éditeurs de la bibliotheque des amis des lettres, Paris, 1829, p. 36

33 La loi limitait uniquement le nombre de convives lors d’un repas.

%6 Promulguée en -161, la lex Fania cibaria limite le nombre de convives a table, les quantités de certaines
denrées, boissons, ainsi que les dépenses journaliéres pour les repas selon les types de jours (100 as pour les
jours de féte ; 30 et 10 as pour les autres). Dans un premier temps applicable aux seuls habitants de Rome, le
champ d’application de cette loi sera étendu aux citoyens romains de toute I’Italie par la lex Didia en -143.
Source : Coudry (M.), « Loi et sociéte : les singularités des lois somptuaires de Rome », Cahiers du Centre
Gustave Glotz, 2004, volume 15, n°1, pp. 135-171, spéc. p.170

7 Entrée en vigueur vers -131, la disposition prévoyait entre autres restrictions, la limitation durant les jours
ordinaires, de la consommation de viande séche a trois livres et a une livre pour le poisson salé. La dépense
journaliére pour les repas était également fixée par jour et par personne selon les types de jours. En - 97 le
sénateur Duronius fiit dégradé pour avoir osé proposé son abrogation. Plus tard, Auguste imposera ce méme ce
type de régle avec la lex [ulia vers - 18. Sources : Coudry (M.), « Loi et société : les singularités des lois
somptuaires de Rome », Cahiers du Centre Gustave Glotz, 2004, volume 15, n°1, pp. 135-171, spéc. p.170 ;
Dubost (P), « L’influence du luxe sur la répartition des richesses », Thése soutenue le 28 juin 1888, Faculté de
droit de Paris, p.65

38 Proposée par le consul M.Emilius Scaurus en -115, cette loi défendait de servir des loirs, des coquillages et des
oiseaux exotiques. Source : Haury (A.), « Une « année de la femme » a Rome, 195 avant J.-C. ? », in « L'ltalie
pré-romaine et la Rome républicaine », Mél. offerts a J. Heurgon, 2e vol., 1976, p. 431

% Promulguée en - 81, la lex Cornelia sumptuaria prévoyait la taxation et le contingentement de certaines
denrées. Source : Haury (A.), « Une « année de la femme » a Rome, 195 avant J.-C. ? », in « L'lItalie pré-romaine
et la Rome républicaine », Mél. offerts a J. Heurgon, 2e vol., 1976, p. 431

60 Cette loi votée en -68, a I’initiative d’Antius Restio, limitait les dépenses pour les repas et interdisait pour les
magistrats de participer a certains diners. Source : Coudry (M.), « Loi et société : les singularités des lois
somptuaires de Rome », Cahiers du Centre Gustave Glotz, 2004, volume 15, n°1, pp. 135-171, spéc. p.171
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du marché »°'. 1l rétablit le portorium®®, que I’on peut comparer a « une loi financiére
destinée a procurer de nouvelles ressources au trésor »%. L'imp0t affectait exclusivement les
produits de luxe, notamment les onguents, parfums, aromates importés d’orient d’Inde et

d’Arabie.

8 - En somme, les lois somptuaires s’apparentent a des régles destinées a contenir la
démonstration de luxe. Si le respect de ces normes demeure difficilement mesurable, il est
ais¢ de constater que leurs initiateurs s’en affranchirent allegrement®4. La lutte contre le luxe
fut a peu prés abandonnée durant les deux premiers siecles de I’Empire, « époque du plus
grand luxe et des plus folles prodigalités »%. Il en subsiste un constat d’impuissance a limiter
un phénomeéne trop ancré dans les habitudes romaines®®. Dans ce sens, I’empereur Tibére
admit sans équivoque, dans une lettre adressée au Sénat en 1’an 22, I’inefficacité de ces lois

qu’il impute a la profusion de richesses corrélative a I’expansion de I’empire®’.

61 Suétone, « Vies des douze Césars », César, ch. 43, traduit par Ailloud (H.), pref. Jouhandeau (M.), éd. Les
belles lettres, Paris, 1970, p.39

2 Droit de douane ayant pour objet le prélévement d’un impdt sur les marchandises de provenance étrangére. Le
portorium avait été aboli en Italie par la loi Coecilia proposée en I’an 60 av. J.-C. par le préteur Q.Coecilius
Métellus. César le rétablit mais seulement pour les marchandises étrangeres. « Peregrinarum mercium portoria
instituit » dit Suétone : « Vies des douze Césars », César, ch.46, traduit par Ailloud (H.), pref. Jouhandeau (M.),
éd. Les belles lettres, Paris, 1970, p.39

63 Cagnat (R.), « Etudes historiques sur les impéts indirects chez les Romains jusqu'aux invasions des
Barbares », th. Paris, E. Thorin, 1882, p.9

64 L’exemple de Sylla est emblématique. Outre les lois sur les repas, le dictateur imposa des limites a toutes les
manifestations du luxe, qu’il n’hésita pas a bafouer. Il donna au peuple des festins si dispendieux qu’on jetait
tous les jours au Tibre des quantités prodigieuses de viande. Il viola la loi qu’il avait faite sur le luxe des
funérailles, la premiere depuis la loi des douze tables. La magnificence des obséques de sa femme Metella ne fit
dépasser que par celle des funérailles que Pompée lui fit faire. Dubost (P) »L 'influence du luxe sur la répartition
des richesses » , These soutenue le 28 juin 1888, Faculté de droit de Paris, p. 68

% Dubost (P), « L influence du luxe sur la répartition des richesses », Thése soutenue le 28 juin 1888, Faculté de
droit de Paris,p.82

%  La lutte était « devenue inégale entre le pouvoir de la loi et celui du phénoméne qu’elle prétend(ait)
combattre ». Coudry (M.), « Loi et société : les singularités des lois somptuaires de Rome », Cahiers du Centre

Gustave Glotz, 2004, volume 15, n°1, pp. 135-171, spéc. p.144

7 « Tant de lois, ouvrage de nos ancétres, tant d'autres qu'institua la sagesse d'Auguste, tombées en désuétude
ou, ce qui est plus honteux, abrogées par le mépris, n'ont fait qu'enhardir le luxe. Car le vice, encore libre du
frein des lois, appréhende de s'y voir soumis ; mais, s'il a pu le briser impunément, ni crainte ni pudeur ne le
retiendront plus. Pourquoi donc l'économie régnait-elle autrefois ? C'est que chacun réglait ses désirs ; c'est que
nous étions tous citoyens d'une seule ville. Méme quand notre domination embrassa ['ltalie, la soif des plaisirs
n'était pas irritée a ce point. Nos victoires lointaines nous ont appris a dissiper le bien d'autrui, les guerres
civiles a prodiguer le nétre ». Tacite, « Annales », Livre III, LIV, in Burnouf (J.-L.), « Oeuvres completes de
Tacite traduites en frangais avec une introduction et des notes », Paris, 1859, consultable sur : Bibliotheca
Classica Selecta, Université de Louvain, Projet Itinera électronica
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9 - Au milieu du XVlIe si¢cle, I’ordonnancement de I’habillement et de la parure font 1’objet
d’un contrdle croissant. Les lois somptuaires prennent le relais de la religion. Le discours
dévot a I’encontre des vaines apparences s’affirme. Dans sa déclaration de 1547, Henri 11
interdit aux femmes des gens de justice de porter certaines toilettes®8. Selon un auteur, ce texte
fait du vétement « l’instrument ségrégatif le plus important de [’espace social »°. Suivirent
une série d’Ordonnances prises par Francois II’° et Charles IX"!, visant a réprimer les abus et
a moraliser la société. La magistrature est expressément visée par les dénonciateurs d’une
tenue indigne a leur statut’2. Un édit de 1563 fixe 1’obligation de comparaitre en personne. La
justice devient un sacerdoce civil qui impose une rigueur extérieure. Seule la robe doit étre

portée a I’exception de tout autre costume’?.

10 - Louis XIV ¢érige la démonstration de luxe en systéme, au service de son rayonnement.
Dans ses mémoires, il précisa I’importance du pouvoir symbolique que peut exercer le faste

sur ses sujets’%. Suivant cette logique, la vie du souverain était codifiée par des régles ayant

8 « il leur est expressément défendu de porter aucune robe de velours ni d’autres draps de soie de couleur, on
leur permet seulement de les porter en cottes ou manchons ». Source : Bauthian (Ch) « Le luxe et les lois
somptuaires », Thése soutenue le 10 janv. 1891 devant la Faculté de Droit de Rennes, p. 125

® Bastien (P.), « “Au tresors dissipez l'on cognoist le malfaict” . Hiérarchie sociale et transgression des
ordonnances somptuaires en France, 1543-1606 », Renaissance et Réforme, XXIII, 4, 1999, p. 26

70 Frangois II prit une Ordonnance, enregistrée au Parlement de Paris le 20 octobre 1559, contre les excés,
scandales et “insolences vestimentaires”.

71 Charles IX, édicta une premiére Ordonnance de 1560, portant « Réglement sur la modestie que doivent garder
es habits tous les sujets du roy, tant de la noblesse et du clergé que du peuple ». Une autre en 1562, défend aux
femmes des bourgeois de « porter dorures a la téte, de quelque sorte qu’elles soient, sinon la premiére année
qu’elles seront mariées ». Bauthian (Ch.) « Le luxe et les lois somptuaires », Thése soutenue le 10 janv. 1891
devant la Facult¢ de Droit de Rennes, p. 125 — En 1563 et en 1573, il est prescrit de « n’enrichir les
habillements d’aucuns boutons, plaques, grands fers ou aiguillettes d’or ou d’orfévrerie ». Exception est faite
pour « ceux qu’il a plu a sa Majesté » d’exempter de ces prohibitions. L’édit de 1566, défend « a tous manants et
habitants de nos villes, les dorures sur plomb, fer ou bois, et l'usage des parfums apportés de pays étranger, a
peine d’amende arbitraire et de confiscation de la marchandise ». Gatineau (M.), « Le Luxe et les Lois
somptuaires », Thése soutenue devant la Faculté de Droit de Caen le 8 nov. 1900, p. 176

72 Les Magistrats ont longtemps hésité entre porter le noir, la couleur du sacerdoce et le luxe des couleurs. Aux
Etats d’Orléans en 1561, I’avocat Lange, orateur du Tiers, se plaint « de la superfluité et somptuosité des habits
des gens de justice qui surpassaient toutes les “efféminations” des Asiatiques et des anciens Sybarites ».
Bauthian (Ch.), « Le luxe et les lois somptuaires », Thése soutenue le 10 jan. 1891 devant la Faculté de Droit de
Rennes, p. 125

73 Boedels (J.), « Les habits du pouvoir », éd. Antébi 1992, p.71 — Un arrét du Parlement de Toulouse rendu en
1573 fait défense aux Magistrats « de porter des robes, sayons, manteaux, chausses de couleur jaune, verte ou
bleue... ». Gatineau (M.), « le Luxe et les Lois somptuaires », Thése soutenue devant la Faculté de Droit de Caen
le 8 nov. 1900, p. 177

74 « les peuples sur qui nous régnons, ne pouvant pénétrer le fond des choses, réglent d’ordinaire leurs
Jjugements sur ce qu’ils voient au-dehors, et c’est le plus souvent sur les préséances et les rangs qu’ils mesurent
leur respect et leur obéissance ». Louis XIV, Mémoires, tome 11, année 1666, Manuscrit autographe de Louis
X1V, déposé en 1749 a la Bibliotheque du roi par le maréchal de Noailles, consultable sur gallica.bnf.fr
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pour but de rappeler sa grandeur dans un déploiement de luxe permanent’>. L étiquette
omniprésente impose des obligations auxquelles les gens de cour et les personnes aisées ne
peuvent se soustraire’s. A partir de 1650, le costume noir sera imposé formellement aux
robins lorsqu’ils ne portent pas la robe’’, tandis qu’une « déclaration contre le luxe »’® de
1660, dont fait allusion Moliére dans « I’Ecole des maris »”°, restreint singuliérement le port
des vétements de soie, des dentelles fines et des ornements précieux. Parallélement, s’affirme

une aperception du luxe basée sur I’idée de développement économique.
Luxe et Colbertisme
11 - Dans une logique mercantiliste, fondée sur le protectionnisme et ’interventionnisme

¢tatique, sont créées de nombreuses manufactures royales®). Sous I’impulsion de Colbert, la

France développe des savoir-faire capables de rivaliser avec les produits importés de Venise

73 Le roi portait des manteaux de diamants dont les 125 boutons étaient tous sertis de diamants bruts ; sans
oublier les boucles de ses chaussures et ses guétres. Soit environ 1500 carats de diamants, fournis par le
marchand Jean-Baptiste Tavernier. Source : De Jean Joan., « The essence of style » éd. Free Press New York
2005, traduit de I’américain par Audouard (M.), sous le titre : “Du style” éd. Grasset & Fasquelle, Paris, 20006,
p.128

76 A titre d’exemple, « les fourrures se prenaient le jour de la Toussaint ; a Paques, on quittait les manchons
sans qu il fiit permis de les reprendre, méme lorsque survenait de la neige ». Source : Grumbach (D.), « Histoire
de la mode », éd. du Seuil, 1993, pp.15-16

77 Boedels (1.), « Les habits du pouvoir », éd. Antébi 1992, p.75

78 Déclaration contre le luxe des habits, carrosses et ornements, 27 novembre 1660, extrait : « Les soins de la
guerre ne nous ayant pas permis [...] de nous appliquer autant que nous l'aurions souhaité a réformer le dedans
de notre royaume, nous n'avions pas laissé néanmoins de défendre par divers édits les dépenses superflues et
luxe des habits [...] : mais nos défenses, quoique souvent renouvelées, n'ont pas produit tout l'effet que nous en
attendions [...].a ces causes [...], statuons et ordonnons par ces présentes signées de notre main ce qui en suit. :
Premicrement. Faisons trés expresse inhibitions et défenses a toutes personnes, tant hommes que femmes, de
quelque qualité et condition que ce soit, de porter a l'avenir [...] en leurs habits [...] aucunes étoffes d'or ou
d'argent, fin ou faux [...] a peine de confiscation desdites étoffes, habits et ornements, et de quinze cent livres
d'amende [...]. Il. Comme aussi pareillement nous défendons de mettre sur lesdits habits, tant d'hommes que de
femmes, ou autres ornements, aucune broderie, piqiire, chamarure, guipure, passements, boutons, houppes,
chainettes, passepoils, porfilures, cannetille, paillettes, noeuds et autres choses semblables (...)». Cité par :
Isambert, « Recueil général des anciennes lois frangaises », t. XVII, 1821-1833, p. 382 et s.

79 Sganarelle : « Oh ! trois et quatre fois béni soit cet édit. Par qui des vétements le luxe est interdit ! Les peines
des maris ne seront plus si grandes, Et les femmes auront un fiein a leurs demandes. Oh ! que je sais au Roi bon
gré de ces decris | » Moliére, « L'Ecole des maris », 11, 6 (v. 533-537), piéce présentée pour la premiére fois a
Paris, au Théatre du Palais royal, le 24 juin 1661

80 Manufactures de tapisserie de Beauvais en aolt 1664 et Aubusson en 1664 ; Manufacture royale de draps des
Rames a Abeville (1665), de Villetaneuse (1667) des Saptes a Carcassonne, (1667) ; Par déclaration du 5 aott
1665 succédant a un arrét du 5 mai, Colbert fait établir par le roi la Manufacture des points de France. Installée
principalement a Alengon, elle sera présente au Quesnoy, a Arras, Reims, Sedan, Chateau-Thierry, Loudun,
Aurillac ; Manufacture royale des glaces de miroirs, créée par lettres patentes royales le 23 octobre 1665 ;
Manufacture royale du bas de soie, créée en juillet 1666 ; Manufacture de dentelles & Auxerre créée en 1667 ;
Manufacture des rubans de Chevreuse également appelée « Fabrique de draps d'or et de rubans de Chevreuse »
par Colbert dans ses correspondances en 1670 ; Fondation en 1667 de la Manufacture royale des meubles de la
Couronne », incluant la Manufacture des Gobelins fondée en 1601 par Henri IV
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ou d’Anvers®!. L’objectif est de satisfaire la demande croissante en produits de luxe de plus en
plus coliteux. Soucieux de la bonne gestion du royaume, le Contréleur général des finances
congoit le luxe, facteur de prestige, comme un « phénomene d’entrainement sur les activités
économiques de la Nation »32. De nombreux ouvriers étrangers sont recrutés afin de
perfectionner ou agrandir les industries déja existantes®*. Exemptions d’imp6ts et monopoles
sont octroyés pour favoriser le dynamisme des productions. Bien que le succés ne fut pas
toujours « éclatant »84, 1’entreprise de Colbert marque incontestablement « le baptéme
industriel de la France »®°. Son action sera élargie aux métiers de la cristallerie?®, de la
faiencerie®’, de la porcelaine®®, des armes®. Le luxe n’est plus seulement 1’outil du paraitre ou
I’expression de la décadence, il contribue a la puissance économique du pays. Les bases de

I’industrie du luxe sont posées.

L’industrie du luxe : émergence et développement

12 - Le passage de 1’ancien régime a la société bourgeoise a entrainé une transformation des
modes de vie, aussi bien pour 1’habillement que pour la maison. Dans un premier temps, le
secteur du luxe accompagne cette évolution. Progreés technique et industrialisation

révolutionnent les procédés de fabrication. Les produits deviennent “a la manic¢re de”. Les

81 Lormant (F.), « Histoire du luxe en France », in « Le Luxe et le droit », colloque organisé par 1’Institut
Frangois Gény, Lebel (C.) ss. dir., Nancy, 16 sept. 2011, RLDA, 2011, n°66, pp.79-83, spéc. p.81

82 Guery (A.), « Industrie et Colbertisme ; origines de la forme francaise de la politique industrielle ? »,
Histoire, économie et société, 1989, vol.8, n°3, pp. 297-312, spéc. p. 305

8 Koulischer (J.), « La grande industrie aux XVIle et XVIlle siécles : France, Allemagne, Russie », Annale
d’histoire économique et sociale, 1931, vol. 3, n°9, pp. 11- 46, spéc. p.11

84 Les manufactures dépendent trop du financement d’actionnaires avides de profits a court terme et dépourvus
d’intérét pour la prise de risque qu’assumerait un entrepreneur. Sur ce point V. Aubert d’ (F.), « Colbert. La vertu
usurpée », Perrin, coll. Temps, 2010, 488 p.

85 Faure (E.), « Les trois Colbert », Lettre du Comité Colbert des métiers d’Art et de création, n°31, oct. 1983, p.
4

86 Cristallerie de Vallérysthal créée le 8 janvier 1707 par le le duc Léopold Ier de Lorraine ; Manufacture de
Baccarat, créée en 1764

87 Manufacture de faience de Lunéville fondée vers 1730 reconnue par Elisabeth-Thérése de Lorraine par lettres
patentes officielles du 10 avril 1731 ; Manufacture de Niderviller fondée en 1735

8 Manufacture de porcelaine de Vincennes, créée en 1740, dans 1’enceinte du chateau de Vincennes. Elles sera
déménagée a Sevres en 1756.

89 Manufacture Royale d'Armes fondée en 1764 a Saint Etienne
25



prémices d’une production standardisée apparaissent. Acquérir un des produit de luxe n’est

plus un acte réservé. L’aspect prime sur la valeur de I’objet et son mode de fabrication®.

13 - Au XIXe siécle, la réussite d’un individu se traduit a travers de nouveaux facteurs
d’identification, tels les parfums et la mode ou a partir de nouveaux signes distinctifs comme
l’automobile’!. Le luxe reste associé a ce qui est inutile et artificiel, par opposition aux
besoins fondamentaux. A I’inverse, il est aussi le symbole de qualité et de raffinement®2. Les
parfumeurs, Houbigant, Roger & Gallet, Guerlain, les joailliers-bijoutiers Bapst, Halphen,
Mellerio, Boucheron, Cartier, le couturier Charles-Frédéric Worth, 1’orfévre Christofle, le
bronzier Denicre, le sellier Hermes, les malletiers Moynat, Goyard, Louis Vuitton, 1’hotelier
César Ritz, sont autant d’ambassadeurs d’un luxe moderne installant une industrie en devenir.
Parmi ces entreprises, nombreuses sont celles a avoir ¢été créées sous l’ancien régime.
Regroupées au sein des quartiers prestigieux de Paris, elles fournirent les Cours européennes
et attirérent la grande bourgeoisie en pleine prospérité sous le Second Empire?3. Ce n’est plus
le statut social qui autorise le port de tel ou tel objet, mais la possession qui confere le statut
social®4. L’image que 1’objet donne de son propriétaire surpasse les qualités intrinséques du
bien, d’ou la thése de Veblen, faisant du produit de luxe un moyen arbitraire de distinction
sociale sans rapport véritable avec une quelconque fonction utilitaire®>. Durant 1’entre-deux-
guerres, les griffes s’affirment, se diversifient pour étre largement diffusées au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale®. L’acquéreur s’est peu a peu transformé en consommateur d’un

marché mondialisé.

% Ferriére le Vayer (M.) de, « L’industrie du luxe existe-t-elle? » , in “Le luxe en France du siécle des lumiéres a
nos jours”, Marseille (J.), (dir.), éd. Histoire économique, 1999, p.243

ol Ferriére le Vayer (M.) de, « L’industrie du luxe et la mode : du temps des créateurs au temps des
communicants (fin XIXe, fin XXe siecle) », Apparence(s), n°1/2007

92 « La tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté ». Baudelaire (C.), « L’invitation au voyage », in
« Les fleurs du mal », 1857

93 Plessis (A.), « Au temps du Second Empire, de l’entreprise de luxe au sommet des affaires », in« Le luxe en
France, du siécle des lumicres a nos jours », Marseille (J.), (dir.), Association pour le développement pour
I’histoire économique, 1999, pp. 49-62

% Ferriere le Vayer (M.) de, « L’industrie du luxe existe-t-elle? », in “Le luxe en France du siécle des lumiéres da
nos jours”, Marseille (J.), (dir.), éd. Histoire économique, 1999, p.242

% Veblen (T.), « Théorie de la classe de loisir » 1899, trad. Evrard (L.), Gallimard, coll. Tel, 1970, 322 p. ;
Gimalac (L.), « La définition de la quintessence du luxe : un défi utile pour le juriste? », Gaz. Pal., 30 oct. 2001,
n°303, p.10

% Rapp., Cons. éco. soc., « Le luxe . production et services », avis présenté par Socquet-Clerc Lafont (J.), 2008,
spéc. p. 14
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Le marché du luxe

14 - En 2014, le chiffre d'affaires total du marché du luxe a atteint 224 milliards d’euros®’, soit
une progression de 3% sur un an?® (4% hors variations de taux de change). En raison de
I’hétérogénéité du secteur, ’analyse marketing ne rejoint pas nécessairement cette
appréciation globale, source de confusion entre les entreprises qui revendiquent une
appartenance artificielle a ce marché et celles qui appliquent « une vraie stratégie de luxe »%.
Quoiqu’il en soit, le produit de luxe est devenu un sujet économique, une valeur dont
I’importance stratégique conduit & nous interroger sur I’ensemble des regles qui le régissent.
La norme juridique n’est pas étrangeére au développement de cette valeur. Les lois du 31
décembre 1917190 et du 25 juin 192001 qui taxérent 1'usage de 1’automobile en tant que
« produit de luxe par nature »!02, illustrent le réle prépondérant du législateur dans la

prospérité ou le déclin d’un métier. Les artisans du luxe automobile!® furent gravement

97 D’ Arpizio (C.), Levato (F.), Zito (D.), Montgolfier (J.) de, « Etude mondiale 2014 de Bain & Company sur le
marché des produits de luxe », Rapport Bain, 31 déc. 2014

BV. « Global Powers of Luxury Goods », 2e édition, étude publiée en 2015 par le cabinet de conseil et d’audit
Deloitte, pp.14-18 — Ce chiffre ne comprend pas les services tels que I’hotellerie-restauration, les spas et
voyages, qui représenteraient 770 milliards de dollars US, soit 685, 2 milliards d’euros. Source : « Shock of the
New Chic. Dealing with new complexity in the business of luxury ». Boston Consulting Group, 2014, p. 7

9 Kapférer (J.-N.), « Luxe. Nouveaux challenges, nouveaux challengers », Eyrolles, 2016, p.84 : « le secteur du
luxe est en réalité une entité macroéconomique composée d’entreprises et de produits hétérogenes, dont
quelques unes seulement appliquent une vraie « stratégie de luxe ». Comme le mot luxe est devenu a la mode,
beaucoup d’entreprises en revendiquent ['usage, méme si elles relévent en fait de la mode ou du premium (...).
La popularisation et I'usage excessif du mot luxe effacent les distinctions et créent une confusion manageriale ».

100 1, 31 déc. 1917, art. 27, Taxe sur les dépenses : objets de luxe. Liste compléte des objets désignés comme
étant de luxe... ; V. Renault (M.), « Les taxes sur les paiements et les dépenses de luxe. Commentaire de la loi du
31 decembre 1917, art. 19 a 28 », th. Paris, 1919

1017, 25 juin 1920 portant création de nouvelles ressources fiscales, JORF 26 juin 1920, art. 57

102, 26 juin 1920 classant les objets de luxe : article premier décréte : « Sont classés comme étant de luxe, les
marchandises, denrées, fournitures ou objets quelconques énumérés aux tableaux A ou B annexés au présent
décret ». Tableau A : « objets classés comme étant de luxe par leur nature : Automobiles neuves ou d’occasion
servant au transport des personnes, leurs chdssis, leurs carrosseries, leurs garnitures et accessoires, d
I’exception des pieces détachées exclusivement destinées aux réparations (...) »

103 Sur cet aspect historique de I’industrie du luxe, lire I’analyse documentée de : Loubet (J-L), « L automobile
de luxe n’est plus francaise », in « Le luxe en France, du si¢cle des lumiéres a nos jours », Marseille (J.) ss. dir.,
Association pour le développement pour I’histoire économique, 1999, pp. 223-237
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atteints, au point de disparaitre!®®. A I’inverse, les lois prises pour le développement de
I’industrie du luxe font encore aujourd’hui de la France, un acteur de premier plan, reconnu

mondialement.

15 - Dans le classement des cent premicres entreprises du secteur, les onze sociétés frangaises
représentées totalisent 23,2 % des produits vendus dans le monde, ce qui place la France en
premiere place!%. Les ventes du groupe LVMH, le /eader mondial, ont atteint en 2015 le
niveau record de 35,7 milliards d'euros, en hausse de 16%!1%. Pour la méme période, la marge
de la Maison Hermés s’éléve a 31,8%'%7. L’industrie du luxe est marquée par un phénoméne
de concentration. S’y cotoient, de puissants groupes financiers, et des petites entreprises dont
les capitaux demeurent encore familiaux!%8. Sur deux-cent-soixante-dix marques apparentées
a cette industrie, cent-trente sont francaises. Fortement exportatrices, leur balance
commerciale est nettement excédentaire. Les quatre-vingt-une sociétés qui composent le

Comité Colbert'® réalisent 86% de leur chiffre d’affaires a I’étranger''’. En 2014, seul le

104 En 1920, « la France compte 153 marques, les constructeurs se trouvent acculés a l’exportation, la crise
internationale des années 1930 ruinera ces marchés et fermera les frontieres. En 1939, il ne reste plus que 28
marques, les maisons de luxe sont dans la tourmente. Bugatti, avec la Royale, propose le haut de gamme le plus
exceptionnel jamais construit et se trouve au bord de [’effondrement. Pour survivre, la marque fournira les
compagnies de chemins de fer, dont les autorails sont équipés des moteurs de 13 litres de cylindrés des Bugatti
Royale. Hispano, dont la J12 est congu comme la Rolls, se réfugie sans succés dans le secteur aéronautique et
poursuivra une carriere en Espagne, sous la marque Pegaso. Delage déposera son bilan, seul Talbot réussira a
convaincre le Crédit Lyonnais, d’investir. La marque finira par disparaitre pour connaitre une trés courte
renaissance chez Peugeot, qui tentera de la relancer ». Source : Loubet (J-L), « L’automobile de luxe n’est plus
frangaise », in « Le luxe en France, du siécle des lumiéres a nos jours », Marseille (J.) ss. dir., Association pour
le développement pour I’histoire économique, 1999, pp. 223-237, spéc. p. 227

105 Trois sociétés figurent dans le top 10 : LVMH SA, ler (21,761 milliards de dollars US) ; Kering SA, 7e
(8,594 milliards) ; L’Oréal Luxe, 8¢ (7,791 milliards). Suivent Hermés International SCA, 13e (4,975 milliards) ;
Christian Dior Couture, 27¢ (2,042 milliards) ; Clarins SA, 29¢ (1,979 milliards), CFEB Sisley SA, 46e (809
millions) ; Longchamp SAS, 54e (614 millions) ; Christian Louboutin SA, 55¢ (611 millions) ; Jeanne Lanvin
SA, 88e (247 millions) ; Laboratoire Nuxe SA, 90e (226 millions). Source : « Global Powers of Luxury Goods »,
2e édition, étude publiée en 2015 par Deloitte

106 Dépéche AFP, 2 fév. 2016, publiée par challenges.fr, consultée le 23 mars 2016
107 Guillot (F.), dépéche AFP, 23 mars 2016, publiée par francesoir.fr, consultée le 23 mars 2016

108 Roux (E.), « Le luxe au temps des marques », in Geoéconomie, « Luxe : la fin de la volupté », 2009/2, n°49,
pp-19-36, spéc. p. 20

109 Association fondée en 1954 par Jean-Jacques Guerlain, le Comité Colbert se donne pour missions de défendre
la compétitivité de ’industrie du luxe frangais par la valorisation des savoir-faire et du patrimoine culturel, la
protection de la propriété intellectuelle, la lutte contre la contrefagon, le soutien a la création. De maniére plus
générale, le Comité porte I’image de la France dans le monde. Son action est relayée par quatorze institutions
culturelles prestigicuses, en leur qualité de membres associés. Source : Comité Colbert, « Le magazine Colbert »,
2014, pp. 49-55

110Comité Colbert, « Le luxe frangais dans la concurrence internationale : une étude scientifique de PSE-Ecole
d’économie de Paris », Communiqué de presse, 18 mars 2014 ; Comité Colbert : 81 membres au 30 juin 2016.
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secteur de I’aéronautique réalisait de meilleures performances sur le plan international''!.
Pareil succes s’explique en grande partie par la qualité de la production associée a la forte

valeur immatérielle que recélent les produits de luxe francais.

16 - Par ailleurs, 1a ou le développement accéléré du niveau de vie des pays émergents
représente un risque concurrentiel majeur pour de nombreux secteurs, il constitue en
revanche, un atout considérable pour I’industrie du luxe. En effet, I’augmentation des revenus
par habitant corrélative a la montée en puissance de ces pays a permis « /’apparition d’une
clientéle pour des produits a forte valeur ajoutée, jouant le réle de marqueurs sociaux »'1?. Le

secteur connait ainsi une forte croissance!!?

, stimulée par I’émergence d’un consommateur
devenu « global », faisant ses achats en dehors de son pays d’origine!!4. Les clients d’origine
chinoise représentent une part prépondérante de la clientele!!>. Paris se place en téte des
destinations préférées des Chinois pour 1’achat des produits de luxe devant Hong Kong et

Tokyo!!6. Les sociétés francaises ont trés largement profité de cette évolution!!”.

17 - Certes, le marché du luxe demeure moins sensible aux effets de la crise économique,
mais des différences notables sont a relever parmi les différentes sociétés quant a la stratégie

adoptée. « Il y a une nouvelle perception de ce qu'est le luxe, un luxe plus sophistiqué et

11 'En 2014, la production aéronautique a engrangé un chiffre d’affaires de 50,7 milliards d’euros, dont 33,1
milliards ont été réalisés a I’exportation, placant le secteur comme « le plus gros contributeur a la balance
commerciale nationale ». Rapport annuel GIFAS, 2014-2015, p.53

112 Fontagné (L.), « Positionnement de gamme et compétitivité : les enseignements du secteur du luxe frangais »,
PSE-Ecole d’économie de Paris, déc. 2013, p.3

113 Te commerce mondial de produits de luxe a crl au rythme de 7,3% entre 1994 et 2008. Fontagné (L.),
«Positionnement de gamme et compétitivité : les enseignements du secteur du luxe frangais», déc. 2013, p.10

114 Les consommateurs chinois dépensent en moyenne trois fois plus a I’étranger qu’en Chine Continentale, le
prix étant 51% plus important en Chine qu'aux Etats-Unis et 72% plus élevés qu'en France. A l'inverse, les
japonais effectuent la plupart de leurs achats a domicile, en raison d'une dévaluation du Yen de presque 30 pour
cent depuis 2012. Sources : Som (A.), Blanckeart (C.), « Face a la crise, les stratégies divergentes des marques
de luxe », La Tribune, 28 avr. 2015 ; D’ Arpizio (C.), Levato (F.), Zito (D.), Montgolfier (J.) de, « Etude mondiale
2014 de Bain & Company sur le marché des produits de luxe », Rapport Bain, 31 déc. 2014

115 En 2016, 33% de la clientéle mondiale du luxe est chinoise. Grandmaison (P.) « Paris détrone Hongkong »,
Le Figaro Magazine n°22289 et 22290, 8 avr. 2016, p.25. En 2014, les clients chinois représentaient 35% des
ventes de Gucci, 20% du groupe LVMH ; 22% de sa filiale Louis Vuitton. Valser (N.), « Les grandes marques du
luxe au revélateur de la crise chinoise », Le Monde, 28 aott 2015

116 Grandmaison (P.) « Paris détréone Hongkong », Le Figaro Magazine n°22289 et 22290, 8 avr. 2016, p.25

17 Entre 2003 et 2013, leur chiffre d’affaires total est passé de 13,53 a 39,6 milliards d’euros. Comité Colbert,
« Le magazine Colbert », 2014, p. 37 — Le cours de I’action LVMH a augmenté de 132 % entre le ler janv.
2010 et le 31 mars 2015. LVMH, Rapport, assemblée générale mixte, 16 avr. 2015, p.16

29



118 considére

discret ou les notions d'héritage et de savoir-faire jouent un grand role »
Frangois-Henri Pinault, Président directeur général du groupe Kering. « La créativité est le
choix pragmatique », estime Bernard Arnault, Président directeur général du groupe LVMH.
A Dinstar de Bottega Veneta qui maintient une fabrication artisanale exclusive et de Hermés
qui traverse les crises sans faillir!'®, I’accent est placé sur la montée en qualité. Dans un souci
d’adaptation, la taille des logos est réduite pour répondre a la recherche de sobriété des
clients!20, Mais cette orientation n’est pas partagée par tous. Tandis que certaines sociétés ont
décidé de baisser leurs prix et de supprimer des gammes complétes!?!, d’autres ont été

contraintes de licencier et de stopper leur expansion'?2.

18 - Le luxe frangais tire nettement son épingle du jeu. Représentant plus de 4% du PIB de la
France!23, le secteur compte environ cent-soixante-cinq mille emplois directs et indirects en
France, répartis au sein de grands groupes et de nombreuses PME-PMI, TPE, détentrices de

savoir-faire rares, voire uniques'?*. Selon un rapport du Conseil économique et social'?, plus

118 Cité par : Som (A.), Blanckeart (C.), « Face a la crise, les stratégies divergentes des marques de luxe », La
Tribune, 28 avr. 2015

119 En 1997, Hermés a traversé la crise asiatique avec une hausse de 16% de son chiffre d’affaires. En 2001,
malgré le récession touristique consécutive aux attentas du 11 septembre, les bénéfices ont augmenté
honorablement de 15% (contre 47% I’année précédente). Signe révélateur, en 2009, au coeur de la crise
économique mondiale, Hermés est la seule famille dont les avoirs ont progressé parmi les cinq premiers du
classement des 500 fortunes de France. Au premier semestre 2014, le sellier est I’un des rares a avoir enregistré
plus de 10 % de croissance de ses ventes en Chine. Enfin, sur les neuf premiers mois de 2015 le chiffre d’affaires
consolidé du groupe progresse : +19% a taux courants et +9% a taux constants. Sources : Hermés, « Rapport
d’informations trimestrielles a fin septembre 2015 », publié le 12 nov. 2015 ; Valser (N.), « Les grandes marques
du luxe au révélateur de la crise chinoise », Le Monde, 28 aofit 2015 ; Hattemer-Lefevre (S.), « Classement des
500 fortunes de France : le Richistan dévasté », Challenges, n°176, 9 juil. 2009, p.47 ; Les échos, « Hermes a
bien traverse l'année 2001 », 21 mars 2002 ; Les échos, « Hermeés s'attend a une croissance plus modérée cette
année », 23 mars 1998

120 Selon Emma Fric, directrice du pole conseil de Peclers Paris, agence spécialisée en tendances, style et
innovation, la crise a accéléré la remise en cause de la consommation ostentatoire. Il y a une nouvelle
philosophie du luxe qu’on pourrait appeler slow luxury, caractérisée par une recherche d’objets qui ont pris du
temps pour étre fabriqués et qui dureront aussi plus longtemps. Fraysse (B.), « Monaco plonge dans le bain no
logo : Luxe coupable », Challenges, n°176, 9 juil. 2009, p.70

121Chanel a baissé ses prix en Chine, les a augmenté en Europe. Prada a baissé ses prix en Chine ot une partie de
la production a été délocalisée. Dolce & Gabana a baissé de maniére générale ses prix. Burberry a mis fin a sa
collection Thomas Burberry. Som (A.), Blanckeart (C.), « Face a la crise, les stratégies divergentes des marques
de luxe », La Tribune, 28 avr. 2015

122 En 2009, I’anglais Burberry a annoncé la suppression de 540 emplois en Espagne et au Royaume-Uni, le
ralentissement des ouvertures de magasin et le lancement de lignes de sacs-a-mains moins chers. Les Echos, 22 avril
2009, p.16

123 Sur un PIB total de 2 032 milliards d’euros en 2012, la part du luxe représentait 4,4%. Etude Eurostaf, secteur
du luxe, 2012

124 Rapport annuel du Conseil national de I’industrie, 2014, p.125

125 Rapp., Cons. éco. soc., « Le luxe : production et services », avis présenté par Socquet-Clerc Lafont (J.), 2008,
spéc. p. 22
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de cent mille personnes travaillent ainsi dans quelque trente-huit mille entreprises appartenant
a Pun des deux-cent-dix-sept métiers d’artisanat d’art'?®. L’objet de luxe est devenu
« ordinaire pour des gens extraordinaires, mais également un objet extraordinaire pour des
gens ordinaires »'?7. L’existence d’une industrie du luxe souléve un paradoxe. Alors que le
terme de « produit » renvoie a I’idée de production a grande échelle, la notion de luxe
véhicule au contraire I’image de 1’objet ou de service rare, cher, fait sur-mesure, souvent avec
un niveau de savoir-faire important. Autrement dit, les fabricants de produits de luxe font face
a un enjeu incontournable qui est d’assurer une production mondialisée tout en préservant
I’image de la marque fondée notamment sur la rareté. Il y aurait donc contradiction, voire

antinomie. La réalité est plus complexe.

19 - Derriére la recherche de profits inhérente a toute entreprise, les industriels du luxe ont le
souci de répondre au défi de la créativité tout en développant une stratégie commerciale en
accord avec les besoins d’expansion. Trouver 1’équilibre entre ces deux impératifs contribue a
I’entretien et au développement de I’image de marque du produit apparenté a 1’'univers du

luxe.

L’image de marque du produit de luxe

20 - Comme tous signes distinctifs, les marques de luxe délivrent un message!28 qui se
rapporte aux objets marqués. La transmission de ce message est d’autant plus crucial que la
marque n’a de raison d’exister que dans la relation qui s’établit entre I’élément qui la compose
et ’objet qu’elle a vocation a désigner!?°. Le marché des grandes marques de luxe « c’est le

monde » 130, Pour attirer les capitaux, il est nécessaire de développer la création et afficher une

126 . Arr. min. 12 déc. 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art.

127Dubois (B.), Professeur a HEC, cité par Kapférer (J.-N.), Bastien (V.), « Luxe oblige », Eyrolles, 2e¢ éd., 2012,
p-35

128 A T’occasion de la transposition en droit frangais de la directive directive n°89-104 du 21 décembre 1988,
Jean Foyer rappelait le role premier de la marque : « [’expression de signes distinctifs est pléonastique. La
fonction de distinction est inhérente au signe ». Foyer (1.), « Commentaire de la loi du 4 janvier 1991, relative
aux marques de fabrique, de commerce et de service », ALD, 1991, p.57, n°5 ; V. également : Gridel (J.-P.), « Le
signe et le droit », Préf. Carbonnier (J.), LGDJ, Bibliothéque de droit privé, vol. n°162, 1979, n°5

129 Canlorbe (J.), « L’usage de la marque d’autrui », Préf. Bonet (G.), th. Paris II, Litec, coll. IRPI, n°31, 2007,
p-10

130 Mellerio (O.), Président du Comité Colbert, « Préface », in Alléreés (D.), «Les marques de Luxe, significations
et contenusy, éd. Economica, 2005,
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forte rentabilité'*!. Dans cette perspective, les « Maisons »!*? de luxe investissent

massivement dans la publicité, la communication, le mécénat et la distribution.

21 - Dans le processus d’identification qui se met en oeuvre entre le bien et son possesseur, la
marque joue un role décisif. En tant que signe distinctif, elle identifie le producteur et le
distingue des autres concurrents. Mais surtout, la marque garantit les qualités qu’elle est
censée offrir a ’acquéreur du produit. A cet égard, Dattrait particulier pour les produits de
luxe reléve davantage du rattachement emblématique, car les marques que les consommateurs
affichent « sont censées incarner le statut social de ceux qui les arborent »33. Mais la
consécration d’une marque, suffit-elle ? Bourdieu considere que la griffe « est une marque qui
change non la nature matérielle, mais la nature sociale de [’objet »'34. Pour le sociologue, «
Ce qui fait la valeur, ce qui fait la magie de la griffe, c’est la collusion de tous les agents du
systéme de production de sacrés »'¥. Acquérir le bien de luxe correspond a une appropriation
de valeurs véhiculées par la marque, en particulier la haute qualité, le savoir-faire, la haute
technicité, les matiéres premicres utilisées. Pour cette raison, les marques des produits de luxe
sont particulierement ciblées par des comportements déloyaux. Bénéficient-elles a cet égard

d’une protection particuliere ?

22 - Le titulaire d’une marque de luxe dispose d’un droit d’occupation qui lui confeére des
prérogatives contre les exploitations indues. De ce point de vue, il semble difficile de faire
une différence entre une marque de luxe et une marque qui ne serait pas qualifiée ainsi. En
revanche, si la marque de luxe est qualifiée de renommée, un régime plus protecteur

s’applique. Une action spéciale en responsabilité civile s’applique y compris dans le cas ou la

131 Boulanger (N.), responsable du pole luxe du cabinet d'études d’Eurostaf, in Bertrand Fraysse, «La vérité sur
les délocalisations dans le luxey, Challenges n°86, 28 juin 2007, p.80

132 Ce terme couramment employé dans le secteur du luxe n’a pas de valeur scientifique. Il permet de rattacher la
société titulaire d’une marque de luxe a son patrimoine artistique et artisanale. Dans ce sens, le terme « Maison »
peut se définir comme : « une marque de luxe dont une partie de la production est, ou se veut, artisanale et dont
Dexistence s’inscrit dans une temporalité longue ». Martin (M.), « L’art du luxe : sur le processus de
reconnaissance artistique et culturelle des maisons de luxe », Habib (L.), dir, Mémoire Master 2,
Communication politique et sociale, Paris I, 2014, p.4

133 Bertrand, (A.), « Droit d’auteur », Dalloz, coll. Dallez-Action, ch. 210, Créations vestimentaires et articles de
mode, pt. 210.11

134 Bourdieu (P.), « Question de sociologie », éd. de Minuit, 1984, p.204

135 Bourdieu (P.), « Question de sociologie », éd. de Minuit, 1984, p.205
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marque est employée pour des produits non similaires'*®. Cependant, cette faveur ne concerne
pas toutes les marques de luxe, car si certaines d’entre elles sont renommées, d’autres ne le

sont pas.

23 - Or, se prévaloir d’une protection juridique spéciale en faveur du produit de luxe
reviendrait a solliciter ’application de reégles prenant en compte la valeur qui distingue les
produits de luxe des autres produits. En toute logique, assimiler le luxe au droit devrait
permettre d’introduire la notion de luxe au sein d’un raisonnement juridique. En d’autres
termes, cela conduirait a qualifier le bien de luxe, opération consistant a « confronter une
situation de fait a des regles de droit et pour finalité d’en dégager la solution juridique la plus

adéquate »'37.

Qualification juridique du produit de luxe : les données de |’équation

24 - Est juridique, « fout ce qui doit son existence au droit, c’est a dire d’une part, a tout ce
que le Droit établit (les institutions juridiques), d’autre part a tout ce qui ne peut se constituer

138

que conformément au Droit »'°. Ainsi, un mot est réputé faire partie du vocabulaire juridique

lorsqu’il a au moins un sens juridique'*.

25 - La définition d’un concept doit étre exhaustive, spécifique et intangible pour favoriser sa
mise en oeuvre'#?. Doit-on assimiler le luxe & ces notions a contenu variable, voire évasif,
censées offrir une meilleure praticabilit¢é du droit par la liberté d’appréciation qu’elles

conceédent!4! ? Ou s’agit-il d’une notion supplémentaire qui inspire une philosophie utilitariste

136 Art. L.713-5 CPI : « La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits
ou services non similaires a ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si
elle est de nature a porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue
une exploitation injustifiée de cette derniere ».

137 Bergel (J.-L.), « Méthodologie juridigue », PUF, coll. Thémis-Droit privé, 2001, p.135

138 Cornu (G.), Préface, « Vocabulaire juridique », 8¢ éd., Ass. Henri Capitant, PUF, coll. Quadrige - Dicos
poche, 2007, p.IX

139 Cornu (G.), « Linguistique juridique », 2¢ éd., Montchrestien, coll. Domat - Droit privé, 2000, p.59

140 Eisenmann (C.), « Quelques problémes de méthodologie des définitions et des classifications en science
Jjuridique », Arch. phil. dr., t. XI, 1966, pp. 25-43, spéc. p.25

141 Pérelman (C.), Vander Elst (R.), « Les notions a contenu variable en droit », Bruylant, 1984, 378 p.
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dans laquelle le droit se conjugue sur le mode de I’économie'#?? La faculté qu’ont les juristes
a « inventer le réel »'** permet-elle de dégager une définition juridique du produit de luxe ?
Est-ce un bien destiné a une « clientele étroite »!44, réalisé dans une maticére spécifique!s,

grace a un savoir-faire particulier!46?

26 - Définir une notion juridique suppose « une série de criteres objectifs inhérents aux
choses elles-mémes »'47. Dans ce cas de figure, le droit fait découler les conséquences
juridiques des « données réelles »48, qu’il appréhende. Cette approche objective implique des
jugements conformes a la réalité'°, de sorte que « les attributs juridiques des biens ont une

150

existence hors des individus qui les découvrent »>°. Cependant, la réalité juridique ne

correspond pas forcément a la nature.

Qualification du produit de luxe au regard du droit des biens

27 - Qualifier un bien juridiquement est une maniére particuliere de penser le réel!3!. Selon

cette conception subjective, 1’existence juridique d’un bien dépend de sa qualification!s2. Le

142 Oppetit (B.), «Philosophie du droit», Dalloz, coll. Précis, 1999, n°85 et s.
143 Edelman (B.), « Quand les juristes inventent le réel », Hermann, coll. Le Bel Aujourd’hui, Paris, 2007, 287 p.

144 Cass. com., 16 janv. 1990, « Aff. Bulgari », Ann. Prop. ind. 1990, 5 ; Sougy (N.), « Liberté, légalité, qualité :
le luxe des produits d’or et d’argent a Geneve au XIXe siecle », Entreprises et Histoire n°46, avril 2007, pp.
71-84

145 A Venise, la loi du Sénat de 1612 identifiait quarante-quatre types de tissus de luxe. Elle fixait le nombre de
portées et la largeur des drappi mezzani et da fontego.

146 Malaurie-Vignal (M.), « La protection des informations privilégiées et du savoir-faire », D. 1997, p.207
147 Terré (F.), « L'influence de la volonté individuelle dans les qualifications », thése, LGDJ, 1956, n°19, p.21
148 Gény (F.), « Science et technique en droit privé positif », tome 1, 1914, n°33

149 La pensée objectiviste en droit des biens renvoie a la philosophie empiriste qui considére la connaissance
intellectuelle comme un simple développement de la connaissance sensible. La naissance d’un concept est le
résultat d’une généralisation des données de 1’expérience sensible. V. Locke (J.), «Essai philosophique
concernant [’entendement humain», trad. Coste (P.), Vrin, 1989, pp.91-92 ; pp.437-438 ; pp.528-530

150 Vullierme, (J.-L.), « La chose, le bien, et la métaphysique», Arch. phil. dr., 1979, t. XXIV, p.31 et s.

151 Marly (P-G), «Fongibilité et volonté individuelle. Etude sur la qualification juridique des biensy, thése, Paris
I, Pref. Philippe Delebecque L.G.D.J, Bibliothéque de I’Institut André Tunc, Tome 4, 2004, p.29

152 Kelsen développe cette réflexion lorsqu’il affirme qu’un fait quelconque ayant rapport au droit se compose de
deux éléments : «Le premier est un acte ou une série d’actes perceptibles par les sens : (...) c’est un processus
extérieur du comportement humain ; [’autre éléement est la signification de I’acte au regard et en vertu du droit».
Kelsen (H.), «Théorie pure du droit», Dalloz, Paris, 1962 p.3
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droit est alors « performatif »'>3

. La qualification du bien crée et modifie la réalité qu’elle
désigne'>*. C’est pourquoi, la réalité juridique différe de la réalité objective, car produite par
le droit en référence a lui-méme. Elle n’est pas composée des choses qui se présentent
spontanément aux sens et a I’entendement, mais des choses subsumées sous les concepts

juridiques!'®. La pertinence d’une qualification se mesure non par rapport aux qualités

objectives de I’objet, mais en la confrontant a la logique du systéme juridique.

28 - Le terme « produit » ne désigne pas une sous catégorie de biens obéissant a un régime
propre. Dans ce sens, le Professeur Mainguy!>® observe qu’« il s’agit, beaucoup plus
simplement, des biens que le droit commercial embrasse a partir de ceux que les commergants
eux-mémes utilisent ». La notion économique de « produit » est employée usuellement pour
désigner les biens nés selon un mode de fabrication industriel. L’expression « produit de

luxe » équivaut a celle de « bien de luxe ».

29 - Le droit n’a pas vocation a décrire la réalité¢ des biens. Il les soumet a un régime
approprié pour les besoins du sujet de droit. Le droit retient de la réalité les seuls éléments qui
la caractérisent au regard du traitement dont elle doit faire 1’objet'®’. Certains vont jusqu’a
affirmer que le bon sens nous empécherait de prétendre qu’une chose est un meuble, et
préférent affirmer que « sa vente est soumise au régime des meubles »138. 1l en découle une

autonomie du bien par rapport a la réalit¢ objective. D’une certaine fagon, le droit peut

153 Grzegorczyk (C.), « Le concept de bien juridique: ['impossible définition », Arch. phil. dr., «Les biens et les
choses»,1979, t. XXV, p.259, spéc. p.269

15% Van de Kerchove (M.), Ost (F.), « Le systéme juridique, entre ordre et désordre », PUF, coll. «Les voies du
droit», 1988, p.163

155 Marly (P-G), « Fongibilité et volonté individuelle. Etude sur la qualification juridique des biens », thése,
Paris I, Pref. Philippe Delebecque, L.G.D.J, Bibliothéque de I’Institut André Tunc, Tome 4, 2004, p.30

156Mainguy (D.), « Réflexions sur la notion de produit en droit des affaires », RTD com. 1999, n° 1, p. 61

57 Timsit (G.), « La loi, métaphore de la réalité. Considérations sur le droit, ’art et la nature », in «L’art et le
droity, écrits en hommage a Pierre-Laurent Frier, éd. Publications de la Sorbonne, 2010, pp.395-407, spéc. 401

158 Atias (C.), « Droit civil - Les biens », Litec, 4e éd., 1999, n°45, p.59
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accomplir sa fonction en se faisant « métaphore de la réalité »'. Cette représentation

imparfaite condamne la réalité juridique a n’étre qu’une « certitude imaginée »'%.

30 - Le Professeur Philippe Gaudrat s’étonne que la propriété soit soumise a une approche
unique, celle des caractéres du droit décrit a I’article 544 du Code civil'®!. Dans le méme sens,
le Professeur Vivant propose de « penser la propriété autrement, c’est a dire comme multiple,
irréductible a un schéma unique »'62. 1.’idée est partagée par le Professeur Zénati pour qui le
« phénomene du pluralisme propriétaire » nous invite a adopter « une vision pluraliste,
fragmentée, aléatoire et complexe de la réalité »'%*. Le modéle propriétaire fondé sur la rareté
en tant que source de valeur est a bout de souffle. Quand la chose incorporelle peut « étre
multipliée a volonté par tous ceux qui la convoitent, le modeéle propriétaire n’a plus aucune

valeur a saisir ni a répartir »164,

31 - Ainsi, malgré « I’uniforme capuchon gris » décrit par le Doyen Carbonnier'®®, le droit

prévoit un régime juridique applicable aux produits de santé!'®® ou aux produits culturels!¢?.

159 Timsit (G.), « La loi, métaphore de la réalité. Considérations sur le droit, I’art et la nature », in «L’art et le
droity, écrits en hommage a Pierre-Laurent Frier, éd. Publications de la Sorbonne, 2010, pp.395-407, spéc. 396

160 Louis-Lucas (P.), « Vérité matérielle et vérité juridique », in Mélanges offerts a René Savatier, Dalloz,1965,
pp-583-601, spéc. p.601

161 Gaudrat (Ph.), « Les modéles d'exploitation du droit d’auteur », RTD. com. 2009 p.323

162 Vivant (M.), « Pour cléturer le cycle... Propos prononcés lors de la derniére réunion du cycle », in « Droit et
économie de la propriété intellectuelle »in « Droit et économie de la propriété intellectuelle », Cycle de
conférences - Cour de cassation - Sciences Po. », Vivant (M.), (dir.), LGDJ, coll. Droit et économie, 2014, pp.
167-171, spéc. p.170

163 7Z¢énati-Castaing (F.), « Le crépuscule de la propreté moderne. Essai de synthése des modéles propriétaires »,
in « Les mode¢les propriétaires », spéc. p.231

164 Gaudrat (Ph.), « La structure juridique des propriétés intellectuelles », in Actes du colloque international
organis¢ par le CECOJI, a la faculté de droit et des sciences sociales de 1I’Université de Poitiers les 10 et 11
décembre 2009, en hommage au Professeur H.-J. Lucas, LGDJ, coll. Actes de colloques, 2012, pp.pp. 179-192,
spéc. p.183

165 « Le droit a recouvert le monde bariolé des choses d’un uniforme capuchon gris, la notion de bien », I.
Carbonnier, « Flexible droit — pour une sociologie du droit sans rigueur », LGDJ, 5e. éd. 1983 — V. Périnet-
Marquet (H.), « Regard sur les nouveaux biens », JCP (G), 2010, n°44

166 Petit (Y.), « La notion de médicament en droit communautaire », RDSS, 1992, 571

167 Le Professeur Bruguiére précise que la notion de bien culturel recouvre deux catégories de choses. D’une
part, les « créations issues des industries culturelles » (livre, du film, des photographies, des jeux vidéos et
éventuellement les oeuvres issues du spectacle vivant). D’autre part, « les biens culturels patrimonialisés »,
rattachés a I’article 1 er du Code du patrimoine (les collections publiques, les collections des musées, des trésors
nationaux, des monuments historiques, des archives, des gisements archéologiques...) Bruguiére (J.-M.), « Le
rapprochement des notions de bien et de produit culturel », Legicom, 2006/2, n°36, p.164
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Mais contrairement au médicament qui obéit a une définition juridique'®®, approcher le
produit de luxe en tant que bien semble relever de la gageure'®®. Le caractére luxueux d’une
chose reléve d’une perception, par nature variable et aléatoire selon les individus. C’est
pourquoi, le produit de luxe semble mal se préter a 1’application d’une régle uniforme. Mais
peut-il s’agir d’une création issue de la rationalité juridique ? Cette interrogation appelle deux

observations.

32 - Le luxe en tant que notion intégrée au sein d’un systéme juridique, deviendrait une réalité
autonome soumise a des conditions d’application spécifiques. De notion insaisissable, le luxe
se muerait en concept. Il prendrait les traits d’une création intellectuelle obéissant a des
normes visant a préserver la valeur qu’il représente. Dans ces conditions, le bien de luxe
s’apparenterait a une fiction!’%. Sa reconnaissance en tant que réalité juridique reposerait sur
I’établissement de critéres juridiques. Certains d’entre eux devraient étre objectifs pour
permettre une qualification pérenne et intangible dans un systéme normatif. D’autres seraient
nécessairement subjectifs afin de laisser aux magistrats une marge d’appréciation lors de
I’opération de qualification. Ces conditions réunies, un régime juridique pourrait se dessiner

et s’appliquer, répondant aux particularités du bien ainsi qualifié.

33 - En second lieu, la singularité du bien de luxe réside dans sa valeur. Celle-ci résulte d’un

apport créatif originel réservé par le droit de la propriété intellectuelle. La « sensation »!7!,

168 Art. L. 5111-CSP : « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant
des propriétés curatives ou préventives a l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance
ou composition pouvant étre utilisée chez I'homme ou chez l'animal ou pouvant leur étre administrée, en vue
d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exercant
une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. »

169 Cuzacq (N.), « Le luxe et le droit », RTD. com. 2002, p.605 ; Gimalac (L.), «La définition de la quintessence
du luxe : un défi utile pour le juriste?» Gaz. Pal., 30 oct. 2001, n°303, p.10

170Bergel (J.-L.), «Théorie générale du droit», Dalloz, coll. Méthodes du droit, Se éd. 2012, n°282 : «La fiction
Jjuridique est un procédé de technique juridique par lequel on considere comme existante une situation
manifestement contraire a la réalité et qui permet d’en déduire des conséquences juridiques différentes de celles
qui résultent de la simple constatation des faits». ; Dekkers (R.), «La fiction juridique. Etude de droit romain et
de droit comparéy, thése Paris, 1935, n°28, pp.22-23 : «Nous considérons la fiction juridique, non point comme
une contravention aux faits naturels, non point comme une chose contraire a la science, ou artificielle - le droit
tout entier est artificiel en sa forme - mais plus simplement comme un emploi sciemment inexact des catégories
en vigueury(...). «Ainsi, quand nous parlons de biens, nous parlons de choses qui ne se trouvent pas dans la
nature, et qui par conséquent, pour la nature sont irréelles, sont des fictions».

171 CJCE, 23 avr. 2009, Copad ¢/ Dior, aff. C-59/08, Rec. CICE, I, p. 342, pt. 25 : « les produits de prestige
constituant des articles haut de gamme, la sensation de luxe qui émane de ceux-ci est un élément essentiel pour
qu’ils soient distingués, par les consommateurs, des autres produits semblables »
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«’aura»'” qui entourent le bien de luxe, prennent leur source dans un acte de création mis en
oeuvre a travers un savoir-faire. Sans ces deux apports, la valeur constitutive de la spécificité
du produit de luxe n’existerait pas!73. Le bien serait dénu¢ d’attribut. Il est donc primordial de
renouveler et de préserver ces deux composantes, décisives pour préserver la valeur du
produit de luxe. Cet impératif nous conduit a examiner les conditions juridiques de sa

reconnaissance.

La valeur du produit de luxe protégée par le droit

34 - Le produit de luxe ne se limite pas a son expression « physique » et a certaines de ses
caractéristiques techniques. Qu’il s’agisse d’un produit industriel ou d’un objet unique créé
sur commande, le produit de luxe est porteur d’une image de marque qui le distingue des
autres produits. C’est pourquoi, 1’entretien de cette valeur est une obligation impérative pour
les entreprises exploitantes qui ont le souci de ne pas vendre un produit de luxe dans une zone
commerciale ou dans des locaux qui vulgarisent son image. En découle la formation de
réseaux de distribution interdisant la revente hors réseau. Cette contrainte se heurte au
principe de libéralisation des échanges imposée par 1’élaboration du marché commun!’4.
L’article 30 du Trait¢ UE prévoit des limitations au principe de libre circulation des
marchandises, notamment, lorsqu’elles sont justifiées par « la protection de la propriété
industrielle ou commerciale »'75. Les produits de luxe font-ils I’objet de droits de propriété

ouvrant exception au principe de libre circulation des marchandises ? Saisie de cette

172 TPICE, 12 déc. 1996, aff. jointes, T-19/92 et T-88/92 « Yves Saint Laurent », et « Givenchy ». Rec. CICE, II,
p. 1851, pt. 115 : « la notion de propriétés des cosmétiques de luxe (..) ne peut étre limitée a leurs
caracteristiques materielles mais englobe également la perception spécifique qu’en ont les consommateurs, et
plus particulierement leur aura de luxe. 1l s’agit donc dans le cas d’espéce de produits qui, d’une part, sont
d’une haute qualité intrinseque et, d autre part, possédent un caractere de luxe qui reléve de leur nature méme »

173 Mellério (0.), Préf. « Marques de luxe. Significations et contenu », Allérés (D.) dir.,, Economica, pp. VII - X,
spéc. p.IX

174 Art. 28 TUE (ex-article 30) : « Les restrictions quantitatives a l'importation ainsi que toutes mesures d'effet
équivalent, sont interdites entre les Etats membres ». — Art. 29 TUE (ex-article 34) : « Les restrictions
quantitatives a l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats
membres ».

175 Art. 30 TUE (ancien article 36) : « Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions
ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre
public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de
préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou
archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou
restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le
commerce entre les Etats membres ».
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176 ont fini par adopter des régles favorables aux

problématique, les instances communautaires
titulaires de marques de luxe. Fruit de la méthode du « bilan concurrentiel », ce raisonnement

illustre ’immixtion de 1’analyse économique dans la sphere juridique.

Problématique

35 - Sous cette influence, le mot « luxe » a intégré le vocabulaire des magistrats nationaux!7’
chargés de se prononcer sur I’application de régles spécifiques. Pour autant, la protection
accordée au titre de la distribution du produit de luxe permet-elle de conclure a 1’existence
d’un régime juridique opposable par le titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le

produit de luxe ?

Plan

36 - Avant d’étre I’objet d’une protection spéciale, la valeur du produit de luxe ne saurait étre
consacrée sans un acte créatif préalable. A cet égard, le droit de la propriété intellectuelle
apparait comme le principal moyen de réserver et d’assurer la pérennité de la valeur du
produit. Par conséquent, déterminer si le produit de luxe fait I’objet d’une reconnaissance
juridique spécifique, nous impose d’envisager la réservation juridique de sa valeur (premiere

partie), pour ensuite vérifier I’effectivité de son régime de protection (seconde partie).

176 CJCE, 11 déc. 1980, aff. 31/80, « L’Oréal », Rec. CICE, p. 3775 — TPICE, 12 déc. 1996, aff. jointes,
T-19/92 et T-88/92 « Yves Saint Laurent », et « Givenchy ». Rec. CICE, 11, p. 1851 — CJCE, 4 nov. 1997, aff.
C-33/95, « Parfums Christian Dior ¢/ Evora B.V», Rec. CJCE, I, p. 6013 — CJCE, 23 avr. 2009, aff. C-59/08,
« Copad ¢/ Dior » Rec. CJCE, 1, p. 3421

177 Cass. com. 9 oct. 2012, n°11-11094 11-16137 « Cerruti »— Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-65839 « Sté
Chanel ¢/ Sté Caud » — Cass. com. 2 fév. 2010, n°06-16202, « Sté Christian Dior couture ¢/ Sté¢ Copad » Bull.
2010, IV, n° 25
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Premiére partie :

Réservation juridique de la valeur du produit de luxe
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37 - La valeur du produit de luxe dépend étroitement du pouvoir qu’ont les sociétés a
conquérir des parts de marché. Il est donc indispensable d’entretenir la créativité et la qualité
a Dlorigine de cette valeur concurrentielle. A cet égard, les Maisons de luxe disposent de

plusieurs outils juridiques.

38 - La créativité s’exprime a travers la forme. Réservée par le droit d’auteur si elle est
originale ou par le droit des dessins et modeles si elle est nouvelle, la forme est déterminante
dans la consécration de la valeur du produit. Elle identifie la Maison de luxe. La forme
constitue ainsi le premier point d’ancrage entre I’entreprise qui commercialise 1’objet et le
consommateur qui le convoite. Cela pose la question de la titularité des droits dans le secteur
du luxe ou les personnes morales revendiquent leur personnalité. Le « style Maison » cohabite

avec « I’empreinte de la personnalité du créateur ».

39 - La qualité est le résultat de la mise en oeuvre d’un savoir-faire. Incontournable dans la
pérennisation des Maisons de luxe, cet actif de I’entreprise est réservé par le secret. Dépourvu
de droit privatif, le savoir-faire est une valeur dont la réservation est assurée par contrat.
Lorsque la production est liée a la qualit¢ d’un milieu géographique, le produit de luxe fait

I’objet des régles du droit des indications géographiques.

40 - La consécration de droits spécifiques sur la valeur du produit de luxe implique la
reconnaissance préalable d’une spécificité qui le distingue des autres biens. Ainsi, afin de
saisir comment le droit contribue a 1I’émergence de la valeur du produit de luxe, il convient

d’examiner la réservation juridique de sa forme (Titrel), et de sa qualité (Titre 2).
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Titre 1 : Réservation juridique de la forme du produit de luxe

41 - La fabrication industrielle du produit de luxe n’est pas incompatible avec ’idée d’oeuvre
de D’esprit. Cette assertion n’est pas difficile a affirmer, tant le critére de 1’originalité, décisif
pour qualifier I’oeuvre de I’esprit est apprécié¢ avec souplesse par les juges chargés de se
prononcer sur I’existence de 1’oeuvre. La part créative du produit de luxe constitue 1’'un des
fondements majeurs de son image de marque. En effet, la renommée d’une marque de luxe ne

peut étre établie sans qu’un auteur ne s’exprime au préalable par un acte créatif.

42 - Ainsi, avant d’étre qualifié « de luxe », le produit peut arborer les traits d’une oeuvre de
I’esprit soumise au criteére juridique de 1’originalité. Par la configuration nouvelle de sa forme,
le produit peut également étre I’expression d’un dessin ou d’un modele soumis au critére de la
nouveauté. Toutefois, seule sa mise sur le marché sous une marque distinguant la société qui
I’exploite permet de I’apprécier juridiquement en tant que produit de luxe, objet
d’appropriation et de droits spécifiques. Des sa conception, le produit de luxe peut donc entrer
directement dans le champ protecteur du droit d’auteur ou du droit des dessins et modeles.
Pour autant, en tant que création, il n’est pas I’apanage du créateur personne physique. Des
régles dérogatoires de droit commun peuvent s’ imposer si le produit est créé par une personne

morale, commercialisé au sein d’un réseau de distribution sélective ou réalisé sur-mesure.

43 - La protection du produit de luxe se rapporte par conséquent a la protection des droits du
créateur de 1I’oeuvre, personne physique ou morale. La réservation de la valeur du produit sera
donc examiné selon les critéres de 1’originalit¢ (Chapitre I) et de la nouveauté dont

I’application résulte d’une appréciation plus objective (Chapitre II).
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Chapitre I : Réservation de la forme originale du produit de luxe

44 - Le produit de luxe est-il juridiquement une ceuvre de 1’esprit ? La création existe méme si
le mérite est faible, lorsque le créateur marque la création de I’empreinte de sa personnalité!’s.
Mutatis mutandis, le juge ne peut s’ériger en arbitre du beau. Il ne saurait délimiter les
contours de I’art, notion par nature indéfinissable!’. La Cour de cassation impose avec
sagesse la neutralité esthétique des juges du fond qui ne peuvent prendre en considération la

finalité de I’ceuvre.

45 - Un produit de luxe reléve en principe et par définition de 1’univers de la création. L’art
industriel ou la commande sont susceptibles d’étre protégés par le droit d’auteur. Pour
bénéficier de cette protection, le produit de luxe doit étre caractérisé par son originalité
(Section 1). Lorsqu’il est créé par une personne morale qui délivre a ses employés ses
directives, le bien intégre le patrimoine de 1’entreprise qui appose sa marque. L’originalité

commercialisée est celle d’une oeuvre collective (Section 2).

178 CA. Paris, 17 mars 1988, PIBD 1988, III, p.467

179 Ce point de vue n’est pas exclusif a la sphére des juristes («en droit frangais, il n’existe ni art ni ceuvre
d’arty : Gridel (J.-P.), « Des ceuvres d’art, des droits auxquelles elles donnent lieu et de leur protection en
Jurisprudence frangaise », RLDC, n°64, oct. 2009). V. Dagen (Ph.), «Qu est-ce que [l’art», in «L art et le droity,
écrits en hommage a Pierre-Laurent Frier, éd. Publications de la Sorbonne, 2010, pp.111-118 , spéc. pp.117-118.
Philippe Dagen, Professeur d’histoire de ’art, soutient que définir 1’art est une gageure, car son caractére relatif
est consubstantiel a son existence : « L’art ne peut se définir par ses matériaux et ses instruments, ni par une
hiérarchie ou des genres — a l’inverse de la plupart des activités. 1l ne se definit pas plus par ceux qui le font,
puisque ceux-ci peuvent étre de toutes origines et tous Etats — a I'inverse de la plupart des professions. Il se
définit encore moins par un accord unanime, tant est grande la diversité des jugements, a l'inverse de la culture
commune diffusée a des millions de consommateurs. On entendra donc par «arty, des activités nombreuses,
variées disponibles, imprévisibles qui s’accomplissent dans ['incertitude de leurs desseins et de leur nature, et
dans des situations minoritaires - dans le meilleur des cas — et solitaires — souvent. Qu’il ne puisse se définir
donc est la définition méme de [’art dans une époque ou I’organisation rationnelle et générale des activités, des
hommes et de leurs intéréts et divertissements est de régle. On ne saurait répondre autrement a la question :
«Qu’est-ce que ’art?» qu’ainsi : il est ce qui échappe aux catégories, ce qui transgresse les frontiéres, ce qui
fait craquer les cadres habituels de la pensée et de [’action quotidienne. Il est de sa nature d’étre indéfinissable
— telle est méme aujourd’hui la condition premieére de son existence et de sa puissance».
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Section 1: Le produit de luxe, une oeuvre originale

46 - Le produit de luxe est le résultat d’un effort créatif constitutif d’une oeuvre originale. A
ce titre, il entre dans le champ d’application du droit d’auteur (paragraphe 1). Mais cette
qualification est indépendante du caractére luxueux du produit. La fragrance d’un parfum,
bien que procédant d’une démarche créative ne fait pas 1’objet de ce mode de réservation

(paragraphe 2).

Paragraphe 1: Le produit de luxe et le droit d’auteur

47 - En tant qu’oeuvre de 1’esprit, le produit de luxe se définit par son originalité. Permettant
d’accorder la réservation juridique de la forme du produit de luxe, ce critére d’appréciation
renvoie a la personnalit¢ du créateur (A). Toutefois, 1’¢largissement du champ du droit
d’auteur tend a réduire I’importance de cette conception personnaliste. Une approche fondée

sur I’effort de création de 1’auteur doit étre prise en compte (B).

A) Le produit de luxe, expression d’une personnalité

48 - Il découle de la création du produit de luxe une valeur dont la forme est réservée
juridiquement par le droit d’auteur a condition d’étre « originale » (1). Ce critere
d’appréciation revét une importance économique. Dés lors qu’il est qualifié d’oeuvre de
I’esprit, le produit de luxe identifie et distingue son auteur en tant qu’expression de sa

personnalité (2).
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1) Le produit de luxe, une création originale

Le produit de luxe et la notion de création

49 - La protection du produit de luxe par le droit d’auteur s’apparente a une affirmation
évidente tant la matiere s’est ouverte a une multitude de créations. La mutation de I’objet du

droit de propriété intellectuelle est permanente comme 1’est celui du droit de propriété!s?,

50 - Il n’existe pas dans notre vocabulaire d’autres termes que ceux de “création” ou
“d’oeuvre” qui juridiquement impliquent 1’un et 1’autre une protection par le droit d’auteur.
Parler « de créations ou d’oeuvres non protégées par le droit d’auteur » est sémantiquement
et juridiquement un contresens, puisque ces deux termes présupposent 1’existence d’un acte
créatif de nature a donner naissance au droit d’auteur. La création désigne un fait juridique!s!.
Sans avoir une image précongue de 1’oeuvre, I’auteur possede « une conscience, méme vague,
du résultat a atteindre »'%?. Ainsi, le droit d’auteur est ouvert aux créations par lesquelles

transparait la conscience d’un auteur, son individualité, son « originalité ».
Le produit de luxe et la définition de [’originalité
51 - Doriginalité, condition d’acces a la protection du droit d’auteur, s’applique a 1’ceuvre de

I’esprit!®3 en tant que préalable essentiel a la créativité!®*. En dépit de son importance,

ce « concept central du droit d’auteur »'35, n’est pas défini légalement. Pour chaque

180 Le Doyen Carbonnier faisait référence a de nouveaux biens incorporels ignorés par le Code civil, tels que les
valeurs mobilicres, le fonds de commerce, la propriété littéraire et artistique, les brevets d’invention. Carbonnier
(J.), « Flexible droit, Textes pour une sociologie du droit sans rigueur », LGDJ, 5e éd. 1983, p.228 — Dans le
méme sens : Terré (F.), Simler (Ph.), « Droit civil - Les biens », Dalloz, 7e éd., 2006, coll.Précis Dalloz-Droit
privé, p.1

181 Mousseron, (J.-M.) Raynard (J.), et Revet (T.), « De la propriété comme modeéle », Mélanges offerts & André
Colomer, Litec, 1993, p. 290 ; Caron (C.), «Droit d auteur et droits voisinsy, Litec, 2e éd., n° 113

182 Bruguiére, (J.-M.), Prop. Intell., 2012, n°45, p.392, note sous : CA Paris, P.5, ch.1, 6 juin 2012, RG n°
10/2137, « Elfassi ¢/ SAS Mondadori Magazines France »

183 Lucas-Schloetter (A.), «Définition de l'originalité d'une ceuvre d'arty, Propriété intell. 15 juill. 2012, n°7, p.1

184 Melot (M.), «La notion d’originalité et son importance dans la définition des objets d’art», Sociologie de
I’Art, R. Moulin, ss. dir., La documentation frangaise, 1986, p.199

185 Maffré-Baugé (A.), «L 'euvre de l'esprit, empreinte de la personnalité ?», Thése Montpellier 1, 1997, p.12
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disposition y faisant référence'®S, ’originalité est évoquée comme un concept évident, sans
que ses contours ne soient précisés. Seule une norme européenne relative aux logiciels a
défini vaguement 1’originalité comme « la création intellectuelle propre a son auteur »'87.
L’absence de définition implique « une délégation au juge du fond »'3% qui ne saurait «
apprécier le mérite esthétique »'®. Ce silence délibéré du législateur est souhaitable, car le
juge soumis au cadre de la définition risquerait d’exercer « umne censure inadmissible et

d’imposer ses vues »190,

Appréciation de [’originalité du produit de luxe

52 - Nul besoin de formalité pour revendiquer la qualité d’auteur'®!. L’originalité s’entend de

manicre classique comme « [’empreinte de la personnalité de [’auteur »9%. Le caractére

4193

relatif de 1’originalité n’est pas exclusif de I’empreinte de la personnalité'” . La création existe

186 Art. L.112-3 CPI : « Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres
de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre
originale. » — Art. L.112-4 CP1 : « Le titre d'une oeuvre de l'esprit, des lors qu'il présente un caractére original,
est protégé comme l'oeuvre elle-méme ». — 1.122-8 CPI : « Les auteurs d'oeuvres originales graphiques et
plastiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie a l'accord sur
I'Espace économique européen bénéficient d'un droit de suite...» - Convention de Berne, pour la protection des
ceuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 art. 2.3 : « Sont protégés comme des ceuvres originales, sans
préjudice des droits de I’auteur de I’ceuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et
autres transformations d 'une ceuvre littéraire ou artistique ».

187 Dir. logiciels, 14 mai 1991, art.1.3, JOCE, 17 mai 1991, n° L 122, p.42 et s. — CJCE 16 juil. 2009, Aff.
C-5/08, « Infopaq International A/S ¢/ Danske Dagblades Forening », pt 37 — CJUE, ler déc. 2011, aff.
C-145/10, « Painer c/ Axel Springer Ag et a. ».

188 Lucas (A.), Sirinelli (P.), «L originalité en droit d’auteur», JCP (G), 1993, n° 23.1.3681

18Vivant (M.), Gaudrat (Ph.), « Marchandisation », in «Propriété intellectuelle et mondialisation - La propriété
intellectuelle est-elle une marchandise ?», Colloque des 27 et 28 juin 2002 a la Faculté de droit de
Montpelliery, Dalloz, 2004, p.35

190 Edelman (B.), «La propriété littéraire et artistique», PUF, coll. Que sais-je?, 4¢ éd., 2008, p.10

191 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, 9 sept. 1886, art. 5.2 : «La
Jjouissance et ’exercice de ces droits ne sont subordonnés a aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice
sont indépendants de [’existence de la protection dans le pays d’origine de [’ceuvre. Par suite, en dehors des
stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis a
[’auteur pour sauvegarder ses droits se reglent exclusivement d’apres la législation du pays ou la protection est
réclaméey.

192 Caron (C.), «Droit d'auteur et droits voisins», Litec, 2006, n° 79, p. 65 ; Frangon (A.), «Cours de propriété
littéraire, artistique et industrielle», Litec, 1999, p. 160 ; Gautier (P-Y), «Propriété littéraire et artistique», Se
éd., PUF, 2004, n° 25, p. 50 ; Lucas (A.), Lucas (H-J), «Traité de la propriété littéraire et artistique», Litec,
20006, 3e éd., n° 80, p. 72 ; Pollaud-Dulian (F.), «Le droit d'auteur», Economica, 2004, n°® 127 et s., p. 9 et s. ;
Sirinelli (P.), «Propriété littéraire et artistique», Dalloz, 2004, 2e éd., p. 16

193 Cass.civ.1ére, 17 fév. 2004, n°01-16415, Comm. com. électr. 2004, comm. n°99, note : Caron (C.) ; PIBD
2004, 111, p.273
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méme si le mérite est faible, lorsque le créateur exprime I’empreinte de sa personnalité!*+,

Cependant, elle n’est protégée que pour ce qu’elle a d’original. Pour obtenir le statut d’oeuvre
originale, le produit de luxe doit incarner la singularité de 1’auteur, son « individualité »

résultant de la marque de sa personnalité!®s.

53 - La création originale d’un emballage peut « accentuer » I’image de luxe d’un produit. La
Cour d’appel de Paris!? a statu¢ dans ce sens au profit de la société « Mariages fréres » qui
s’opposait a la reproduction servile de ses coffrets. Il a été admis que les emballages de la
société Mariages fréres, constituaient des oeuvres présentant un « aspect esthétique propre et
original », constituant « un élément essentiel de son produit » et caractérisant ainsi « son coté

précieux et luxueux » (...) « accentuant son image de société de commerce de luxe ».

197 198

54 - L’originalité, critére opératoire’”’ et discriminatoire’”® permet de distinguer les oeuvres
qui bénéficient de la protection et celles qui ne le méritent guére. En cela le critére de
I’originalité est fondamental. L’ignorer conduirait & accepter de protéger ce qui n’est que le
fruit d’un travail technique ou le résultat d’un savoir-faire. En ce sens, I’impératif d’originalité
se rattache nécessairement a 1’expression « ceuvre de 1’esprit ». Par cette formule, est mis en
évidence « le caractere de création intellectuelle et personnelle, sans lequel l'oeuvre n'est pas
protégeable, caractere de création auquel participent tous les modes et toutes les formes
d’expression »'%°. Autrement dit, toute création qui n'est pas la simple reproduction dune

ocuvre existante et qui exprime le gout, l'intelligence et le savoir-faire de son auteur ; en

d'autres termes, sa « personnalité dans la composition et l'expression » est « originale »2%,

194 CA. Paris, 17 mars 1988, PIBD 1988, III, p.467
195 Bertrand (A.), « La Mode et la Loi », éd. Cédat, coll. Théorie et Pratique, 1998, p.50

196 CA Paris, 8 mars 2012, P.5, ch.5, Aff. «S.a Mariages Fréres c./ S.a Guildinvest», N° 08/15882, JurisData N°
2012-005486

197 Edelman (B.), «La propriété littéraire et artistique», PUF, coll. Que sais-je?, 4e éd., 2008, p.14
198 Lucas (A.), Sirinelli (P.), «L ‘originalité en droit d’auteur», JCP (G), 1993, n° 23.1.3681

199 Travaux de la Commission de la propriété intellectuelle présidée par le ministre de 1’éducation nationale Jean
Escarra, a ’origine de la loi du 11 mars 1957. Rapport présenté en 1944 par Me Marcel Boutet, p. 9

200 Desbois (H.), «Le Droit d'auteur en France», Dalloz, 1950, p. 23 - Civ. lre, 6 mars 1979, n° 76-15.367,
Bull. civ. I, n°® 82 ; Gaz. Pal. 1979, pan. 336 - Civ. Ire, 15 avr. 1982, n°® 80-15.403 , Bull. civ. I, n® 132 ; D. 1983.
IR 93, obs. Colombet (C.)
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2) Le produit de luxe, une création de I’esprit

Le produit de luxe, la création d’'un auteur

55 - Le droit d’auteur octroie un monopole fondé sur le lien entre ’auteur et son oeuvre. Cette
étroite relation conduit Saleilles a définir "oeuvre comme « [’émanation incessamment
agissante de la faculté créatrice de l’individu », tout en précisant que « ce qu’il y a de
patrimonial dans le droit du créateur n’en reste pas moins indéfectiblement lié a sa
personne»®®!. Par son existence, ’oeuvre devient « le prolongement »*°?, une sorte de

203

«projection»*”> de la personne. D’une certaine maniere, « [’authenticité des choses et

["authenticité des personnes se superposent »*04,

56 - Pour cette raison, il est admis que les notions d’oeuvre, de création et d’originalité sont
«interdépendantes et donc indissociables»*®. L originalité traduit le lien intime qui existe
entre le créateur et sa création. Le Professeur Troller en déduit « /’individualité de [’auteur et

['unicité de [’ceuvre », obligeant le juge a établir que 1’oeuvre émane d’une personne

déterminée®®. Cette approche classique a été consacrée en 1950 par Desbois dans la premiére

207

version de son traité bien qu’il ne 1’érige pas nettement en critére autonome="’. L’originalité

s’analyse ainsi comme le prolongement substantiel entre la personnalité et 1’ceuvre?%8. En tant

201 Saleilles (R.), note sous : CA Paris, ler fév. 1900, aff. « Lecog », S. 1900, I1, p.121
202 Lucas (A.), «Propriété littéraire et artistique», Dalloz, coll. Connaissance du droit, 4e éd., 2010, p.18
203 Bruguiére (J.-M.), «Droit des propriétés intellectuellesy», ellipses, coll. mise au point, 2e éd., 2011, p.77

204Heinich (N.), «La mise en valeur de [’authenticité patrimoniale», in «Le patrimoine culturel au risque de
I’immatériel», éd. L’Harmattan, coll. droit du patrimoine culturel et naturel, 2010, p.55

205Walravens (N.), «L’ oeuvre d’art en droit d’auteur - Forme et originalité des oeuvres d’art contemporaines»,
Economica-IESA, 2005, p.144

206 «La jurisprudence et la doctrine dominante exigent que l'oeuvre susceptible d'étre protégée porte la marque
de la personnalité de son auteur. Si l'on veut s'en tenir a cette définition, le juge doit pouvoir établir au vu de
l'oeuvre elle-méme qu'elle n'a pu émaner que d'une personne déterminée dont le caracteére transparait en elle. La
notion de « cachet personnel » (terme de l'avant projet suisse concernant la loi sur le droit d'auteur) ne peut
signifier rien d'autre. Dés lors, l'individualité de l'auteur et l'unicité de l'oeuvre constituent un tout indissociable
qui est communiqué par l'oeuvre elle-mémey». Troller (A.), «Précis du droit de la propriété immatérielle»,
Helbing & Lichtenhahn, Bale 1978, p.104

207 Desbois (H.), «Le droit d'auteur en France», Dalloz, Paris, 1950, 792 p. — Ce n’est que plus tard, qu’il
envisagea I’originalité comme « l'expression personnelle d'une vision » ( Desbois (H.), «Le droit d'auteur en
Francey, Dalloz, Paris, 3¢ éd., 1978, n° 100) précisant que : « ['empreinte de la personnalité de I’auteur se
révele a la fois dans la représentation intellectuelle de [’artiste et dans [’exécution matérielle » ( Desbois (H.),
«Le droit d'auteur en France», Dalloz, Paris, 3e éd., 1978, n° 60

208Caron (C.), «Droit d’auteur et droits voisins», Litec-LexisNexis, 2e éd., 2009, p.69
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que référence directe a la personnalité, 1’originalité représente « le symbole du particularisme
du droit d’auteur »®. Certes, la création est « la cause efficiente de la propriété littéraire et
artistique »*10, mais le caractére original ne peut résulter du seul constat du genre de I’ocuvre.

57 - Loriginalité doit étre distinguée de 1’unicité?!!

. L’originalité est donc la marque de la
personnalité du créateur qui s’exprime a travers « une oeuvre de ’esprit »?'2. L’existence
d’une oeuvre impose un acte fondamental, « celui de la création, dans lequel s’exprime
["auteur et I’oeuvre »?13. L’oeuvre de ’esprit est le fruit d’une « participation humaine »*14.

Sa reconnaissance consacre la personne de ’auteur, sa « présentification durable » *'.

La valeur du produit de luxe, résultat d’'un apport créatif

58 - Appréhender juridiquement la valeur du produit de luxe sans apprécier 1’apport créatif
qui en est a I’origine conduirait a I’ignorance d’une singularité. Cela reviendrait a mépriser
I’un des fondements d’existence du produit de luxe. Résultat d’un acte créatif, le produit de

luxe est un bien inné qui se confond avec 1’existence méme de la personne du créateur2!6,

59 - Pour autant, la définition de ’oeuvre n’est pas figée. Le champ du droit d’auteur s’est
¢largi a des créations ou la personnalité de I’auteur semble moins perceptible. L’appréciation

de I’originalité a suivi ce mouvement. D’une analyse subjective fondée sur 1I’expression d’une

209 jbidem

210 Pouillet (E.), «Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de
représentationy», Imprimerie et Librairie générale de Jurisprudence, Marchal et Billard et C., Paris, 1879, p.24

211 Cass.civ.1ére, 4 mai 2012, N°11-10.763, Bull. 2012, I, n® 103 : Dans une affaire portant sur le droit de
reproduction de la sculpture intitulée «La Vague» de Camille Claudel, représentant, sur un socle en marbre, une
vague en onyx préte a déferler sur un groupe de trois baigneuses en bronze, la Cour de cassation a rappelé que :
«seuls constituent des exemplaires originaux les épreuves en bronze a tirage limité coulées a partir du modeéle en
pldtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement, de telle sorte que, dans leur exécution méme,
ces supports matériels de l'oeuvre portent l'empreinte de la personnalité de leur auteury.

212 Art. L.111-1 CPI : « L'auteur d'une oeuvre de 1'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un
droit de propriété incorporelle exclusif et opposable a tous. »

213 Sirinelli (P.), «Bréves observations sur le raisonnable», in «Propriétés intellectuelles», Mél. André Frangon,
Dalloz, 1995, p.401

214 Cherpillod (1.), «L objet du droit d’auteur», CEDIDAC, Lausanne, 1985, p.130

215 Vivant (M.), « Le philosophe, le boulonnier et le juriste », in Mélanges en ’honneur du Professeur André
Lucas, pp.765-774, spéc. p.769

216 Sur la notion de “bien inné” : Aubry (Ch.), Rau (Ch.-Fr.), «Cours de droit civil frangais : d'aprés la méthode
de Zachariaey. éd. Marchal et Billard, 1897, T. 2, introduction, p.2
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personne, le droit d’auteur s’est ouvert a une analyse plus objective basée sur un « effort de

création ».

B) Le produit de luxe, expression d’un « effort de création »

60 - L’arrét Pachot?!7 a consacré un changement d’appréciation de 1’originalité en cohérence
avec 1’évolution du processus de création des oeuvres dont les enjeux €économiques ne
sauraient €tre ignorés (1). Fondé¢ sur « I’effort de création », ce changement d’appréciation a
abouti a I’intégration de 1’art conceptuel dans la spheére du droit d’auteur (2). Reléguant au
second plan « la personnalit¢ de ’auteur », cette évolution nous amene a apprécier la

pertinence du critere de 1’originalité pour la réservation de la forme du produit de luxe (3).

1) L’originalité a I’épreuve de I’arrét Pachot

L’originalité, résultat d’un effort créatif

61 - L’entrée des logiciels dans la sphére du droit d’auteur consacre une approche éloignée
des créations de « ’homme de génie » visées par la loi des 19 et 24 juillet 1793. La nouveauté
est un critere complémentaire facilitant la qualification d’une oeuvre. Toutefois, I’appréciation
de D’originalité ne peut se faire a partir des antériorités. L’empreinte de la personnalit¢ de
I’auteur demeure 1’unique critere?!8. L’effort créatif se suffit a lui-méme, il est « la condition

clef de la protection du droit d’auteur »*°. 1l n’est pas nécessaire de considérer le critére

217 Cass. ass.plén. 7 mars 1986, « Babolat ¢/ Pachot», «Atari ¢/ Valadon », « Williams Electronic ¢/Mme Tel »,
JCP (G) 1986.11.20631, note : Mousseron (J.-M.), Teyssi¢ (B.), Vivant (M.) ; D.1986, p.405, concl: Cabannes et
note Edelman (B.) ; ; RIDA juill. 1986. p. 136. note : Lucas (A.) ; RTD.com.1986, p. 397, obs. Frangon (A.) ;
RDPI 1986, n°3, p.203, concl. J.Jonquéres — V. a propos d’un logiciel : Cass. civ. lére 13 déc. 2011,
n°10-85380, «la cour d'appel a caracteérisé l'existence d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalisé
de la personne qui avait élaboré les logiciels, selon des méthodes distinctes de celles utilisées pour les logiciels
précédents, et en a exactement déduit qu'ils constituaient une oeuvre originale protégée par le droit d'auteur».

218 Sous le visa de I’article L.112-1 du CPI, la Cour de cassation rappelle ce principe réguliérement : Cass. civ.
lére, 22 janv. 2014, n° 11-24273 — Cass. civ. lére, 20 mars 2007, n°® 06-11522 06-11657, Bull. 2007, I, n° 119
— Cass. civ. lére, 7 nov. 2006, n°05-16843, Bull. 2006, I, n° 464, p. 400 — Cass. civ. lére 11 fév. 1997, n°
95-11605, Bull.1997, I.,N° 56 p. 36 — Cass.civ.1re, 23 fév.1994, Bull.civ. 1994, I, n°79 ; D. 1995, somm. p.53,
obs. Colombet (C.)

29 aligant (O.), «La véritable condition d'application du droit d'auteur : originalité ou création ?», PUAM
1999, p. 216
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esthétique de I’ceuvre ou d’autres qualités??’. Sur ce point, I’arrét Pachot révéle '« inaptitude
de [’originalité, traditionnellement comprise, a s’ appliquer de maniere convaincante a toutes

les oeuvres de ’esprit »?2!.

Appréciation objective de [ originalité

62 - En tant que condition subjective?22, 1’originalité confine a une vision « romantique »*23 de
la création littéraire et artistique qui ne cadre plus avec le champ d’application du droit
d’auteur?”*. En soulignant ’aspect « fuyant » et « abstrait » de la notion, le Professeur Pierre-
Yves Gautier remarque qu’il est plus facile de cerner 1’originalité par son antonyme, la
banalité??5. 11 justifie sa position en affirmant qu’en pratique originalité et nouveauté « se
confondent, car l’effort de la personnalité sera dans bien des cas, la nouveauté requise, par
rapport aux antériorités »*2°. Se référer au repére de la banalité, reviendrait a raisonner de
maniére négative pour qualifier I’ceuvre. Toute ceuvre qui ne serait pas banale serait originale,
car n’appartenant pas au fonds commun des créations artistiques. Suivant cette these,
I’originalité a pour fonction de « caractériser la manifestation objective d’un acte de création

intellectuelle »**’

. Le conseiller Jonquéres observait qu’a des degrés divers, « [’originalité est
la synthese de la nouveauté et de l’esprit créatif de l'inventeur. Les artistes, auteurs, ou

inventeurs sont tous des novateurs »>?8.

220 Vivant (M.), Bruguiére (J-M), «Droit d’auteur», Dalloz, coll. Précis-droit privé, lére éd. 2009, p.53 ;
Cherpillod (1.), «L objet du droit d’auteur», CEDIDAC, Lauzanne, 1985, n°213, note 15

221 Maffré-Baugé (A.), note sous: Ass. plén. 7 mars 1986, Aff. «Babolat ¢/ Pachoty, N°83-10477, «Les grands
arréts de la propriété intellectuelley», Vivant (M.), (dir.), Dalloz, 2004, p.121

222 Dapproche subjective remonte au XVIIle siécle lorsque Lord Willes écrivait en 1769 : «lt is certainly not
agreeable to natural justice, that a stranger should reap the beneficial pecuniary produce of another man's
work». « Il n’est pas acceptable, en équité, qu’un homme puisse tirer profit des travaux d’un autre homme ».
Source : House of Lords, « Millar v/ Taylor », 1769, 98 E. R., 252

223 Laligant (O.), «La véritable condition d’application du droit d’auteur: originalité ou création?»,PUAM,
1999, n°3

224 Lucas (A.), Lucas (H-)), «Traité de la propriété littéraire et artistique», Litec-LexisNexis, 3e éd., 2006, p.81
225Gautier (P-Y), «Propriété littéraire et artistique», PUF, 5e édition, coll. Droit fondamental, 2004, n° 25, p.50
226Gautier (P-Y), «Propriété littéraire et artistique», PUF, 5e édition, coll. Droit fondamental, 2004, n° 26, p.51

227 Raynard (J.), « Droit d’auteur et conflit de loi - Essai sur la nature juridique du droit d’auteur », Litec, 1990,
n° 364

228 Rapport du haut-conseiller Jonquéres (J.), sous: Ass.plén. 7 mars 1986, RDPI, 1986, n°55
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L’originalité et la diversité des oeuvres

63 - Pour certains???, I’originalité concernerait deux catégories d’ceuvres. La premiére permet
de regrouper les ceuvres de caractere esthétique, la seconde, les ceuvres de caractere factuel ou
fonctionnel. Jean Chatelain analyse 1’emploi du concept d’originalité¢ selon deux criteres
différents : « Dans un premier sens, [’originalité distinguerait [’ceuvre de [’esprit, création
intellectuelle, des autres biens ; dans un second sens, le terme servirait a distinguer certaines

ceuvres qui par rapport a d’autres présentent une qualité spéciale »230.

64 - L’ouverture du droit d’auteur a des créations pour lesquelles la personnalité de 1’auteur
semble imperceptible nous conduit a établir ce type de distinctions. L’oeuvre d’art, par sa
valeur économique et culturelle se distingue des autres oeuvres. Plus précieuse et plus rare,
I’oeuvre d’art revét les qualités que peut offrir un produit de luxe. Par ses particularités, elle
n’est pas comparable a un logiciel. Pourtant le critere de ’originalité tel qu’il est attribué
aboutit a un traitement équivalent, déniant toute spécificité aux créations. Dans ce sens, les
Professeurs Lucas et Sirinelli considérent que la protection des logiciels par le droit d’auteur
aboutit a un « affadissement » du lien entre la création et le créateur, affaiblissant la notion
d’originalité*}!. André Bertrand évoque une « excroissance », qui en se répétant dans d’autres
domaines techniques, pourrait remettre en cause les fondements du droit d’auteur, d’ou la

création d’un statut global pour les créations issues des nouvelles technologies?32.

65 - Une telle évolution semble toutefois cohérente. L’extension du droit d’auteur a la forme

d’une cabine de douche?33, a la téte d’un graisseur automobile?34, & la forme cylindrique d’un

229 Lucas (A.), Lucas (H-J), «Traité de la propriété littéraire et artistique», Litec-LexisNexis, 3e éd., 2006, p.82

230 Chatelain (J.), «L eeuvre originale», conférence prononcée lors du Congrés des commissaires-priseurs a Nice,
1983, Jour. C-P, 1984, p.153

21 Lucas (A.), Sirinelli (P.), «L originalité en droit d’auteur», JCP (G), 1993, n° 23.1.3681
232 Bertrand (A.), «Le droit d’auteur», Dalloz, coll. Dalloz-Action, 2010, pt.102.15
233 CA Paris, 4e ch.22 £&v.1980, «Blanc ¢/ Leda», PIBD 1983.111.55

234 CA Paris, 8 mars 1939 Ann.propr. ind.1939.258 ; Cass.civ. 27 fév. 1957, Ann.propr.ind.1957.411
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robinet?®>, ou a des piéces détachées?®

procéde d’une évolution inévitable. Pour se
différencier de ses concurrents, chaque entreprise est tentée d’apporter un supplément de
créativité. L’indifférence au mérite au genre et a la destination237 nous améne irréductiblement
a un changement d’appréciation de 1’originalité. La personnalité de 1’auteur est un repere
davantage adapté pour qualifier une création artistique. Or, la création qui donne la valeur a

un produit n’est pas réduite a ce champ d’analyse.?3®

. Ce constat irréfutable est conforté par
une évolution de D’art contemporain qui accompagne cette approche renouvelée de
I’originalité. A I’occasion de 1’affaire opposant Bettina Rheims a Jakob Gautel, la Cour de
cassation a fait entrer 1’art conceptuel dans le sphére du droit d’auteur. Auparavant, les arréts

rendus ne faisaient aucune référence au critére du choix dans ’analyse d’une oeuvre d’art>*°.

2) L’originalité a 1’épreuve de 1’art conceptuel

Appréciation de [’originalité fondée sur le critere du « choix » de [’artiste

66 - Par un arrét rendu le 13 novembre 2008240, la Cour de cassation a admis que « 'approche
conceptuelle de [’artiste » (...) s’exprime dans une réalisation matérielle originale ». La

Haute Cour confirme I’arrét des juges du second degré qui avaient déclaré que «/ originalité

235 CA Paris, 4e ch. 14 £év.1985, «Sani central ¢/ Delepine», Ann.propr. ind.1986.94

236 Au sujet des picces détachées de véhicules de la société Renault SA et du groupe PSA-Peugeot Citroén: Cass.
crim. 13 déc.2011, n°10-85380, inédit: «les sociétés parties civiles disposent d'un droit d'auteur sur chacun des
véhicules concernés et que chacune des pieces litigieuses résulte d'un effort créatif portant l'empreinte de la
personnalité de son auteury.

237 Art. L.112-1 CPI : « Les dispositions du présent code protégent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de
l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ».

28 « la matiére a cessé depuis longtemps d’appréhender spécialement la création artistique». Vivant (M.),
Bruguiere (J.-M.), «Droit d’auteur», Dalloz, coll. Précis-droit prive, 1ere éd. 2009, p.65

239 TGI Paris 22 juin 1988, D. 1990. somm., Claude Colombet, p.49. ; Paris 13 mars 1986, D.1987, somm.
Colombet (C.), p.150 ; Comm.com.électr. juin 2001, p.26-27, note : Caron (C.) ; JCP 2001, 28. 1377-1382, note :
Pollaud-Dullian (F.)

240 Cass. civ. lére, 13 nov. 2008, N°06-19.021, Aff. «Bettina Rheims c/ Jakob Gautel», Caron (C.), «L art
conceptuel au paradis de la Cour supréme», Comm.com.électr. 2009, n°1, p.23 ; Edelman (B.), «Un arrét
énigmatique», D.2009, p.263 ; Gaudrat (Ph.), «De l'enfer de l'addiction au paradis des toilettes : Tribulations
Judiciaires au purgatoire du droit d'auteur...», RIDA, 2009, n°220, p.81 ; Tricoire (E.), «Refour au paradis»,
RLDI, 2009, n°48, p.8 ; Walravens (N.), «Consécration de la protection de Paradis, oeuvre d'Art conceptuel, par
la Cour de cassation», RLDI, 2009, n°47, p.13 ; Galan (D.), «L'accueil de l'oeuvre "Paradis" dans le cénacle du
droit d'auteur ou l'enfer de "La nouvelle Eve"», RLDI, 2009, n°45, p.10 ; Cauvin (M.), «Les concepts du droit
d'auteur dans l'enfer de l'art conceptuel...», Comm. com. électr. 2009, n°9, p.17 ; Treppoz (E.), «"La nouvelle
Eve" au "Paradis" du droit d'auteur, suite et fin », D. 2009, p.266
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d’une oeuvre d’art contemporaine peut-étre déduite des choix exercés par [’artiste, choix qui
expriment [’empreinte de sa personnalité »**'. En I’espéce le litige est né de la publication de
I’ouvrage de photographies, « La Nouvelle Eve » réalis¢ par Bettina Rheims242. L’artiste a
reproduit sans autorisation ’intégralit¢ de I’oeuvre Paradis, de Jakob Gautel, dans deux
photographies de son tryptique. En 1’occurence, ce n’est pas la création d’une ceuvre
matérielle qui est protégée. L’apport créatif résulte du « choix » de Jakob Gautel d’associer
I’inscription « Paradis » peint a la main en lettres d’or avec un effet d’usures, au-dessus de la
porte vétuste des toilettes de ’ancien dortoir des alcooliques de 1’hdpital psychiatrique de
Ville-Evrard. L’oeuvre a pour spécificité¢ d’entretenir un lien étroit avec son environnement.
Le droit d’auteur protege I’ceuvre congue et réalisée en fonction du lieu ou elle est donnée a
voir. Le travail de I’artiste consiste a « apposer un mot dans un lieu particulier en le
detournant de son sens commun »* ; « cette combinaison implique des choix esthétiques

traduisant la personnalité de I’ auteur »**,

67 - Le choix en tant que critére exprimant la personnalit¢ de 1’auteur, consacre 1’entrée
contestable du concept dans la sphére du droit d’auteur. Autrefois théorisée par Bellori245, les
conséquences de ce changement ne sont pas sans rappeler la querelle opposant « anciens et
modernes »*%. Thierry de Duve ironise : « Si le mot “Art” veut dire faire et si faire veut dire
choisir, il n’y a plus qu’a en tirer la conclusion la plus générale possible : le mot “Art” veut

dire choisir »*4.

241 CA. Paris, 28 juin 2006, Edelman (B.), «Le «Paradis» de la Nouvelle Eve dans l'enfer du droit d'auteur» D.
2006, n°37, p.2610 ; D.2006, n°43, p.2991, Pan. Sirinelli (P.) ; Caron (C.), «Le droit d’auteur au paradis», n°9,
p.30 ; RIDA, 2006, n°210, p.283

242 Rheims (B.), «La nouvelle Evey, éd. Albin Michel, 1998
243 Blain (F.-A.), “Down”, Beaux Arts n°295, janvier 2009, p.12
244 Cass.civ. 1ére ch., 13 nov. 2008, pourvoi n°06-19.021, Aff. «Bettina Rheims ¢/ Jakob Gautel.

245 Bellori théorisa la supériorité de 1’idée sur la nature. Bellori (G.-P.), «Les Vies des peintres, sculpteurs et
architectes modernes», 1672, cité par Valérie Marchi, in «Bellori, idée contre naturey, L’ ceil n° 514, mars 2000

246 Déclenchée le 27 janvier 1687 par Charles Perrault opposé a Boileau tenant des classiques, cette querelle
opposa a 1I’Académie frangaise deux courants, I’un pronant I’imitation réglée des chefs-d’ceuvre antiques, 1’autre
I’innovation. L’affrontement académique reste ¢éloigné de la premiere querelle italienne dont I’enjeu est la
république des Lettres face aux pouvoirs. Dante Alighieri, confronté au vicariat impérial du pape Boniface VIII
sur la Toscane, n’a-t-il pas été condamné au biicher lors du procés instruit le 10 mars 1302, puis banni?

247 Duve (T.) de, «Résonances du Ready Madey, éd. Jacqueline Chambon, 1989, p.143
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Appréciation de [’originalité fondée sur le critere de la forme d’expression

68 - Cette évolution semble rompre avec le principe de jurisprudence constante selon lequel
«la proprieté littéraire et artistique ne protége pas les idées ou concepts, mais seulement la
forme originale sous laquelle ils sont exprimés »**. La décision ouvre une approche
intellectuelle de I’ceuvre d’art adaptée a la création contemporaine’*®. Un auteur considére que
I’objet de cette « reéalisation matérielle n’existe pas, il est mystérieux, énigmatique,
évanescent »>0. Loin de la pensée de Georges Braque pour qui « un tableau est fini quand il a
effacé l'idée »*>!, Agnés Tricoire se demande sur quoi se fondent ceux qui prétendent qu’une
oeuvre d’art, reconnue dans le champ artistique, n’est pas une oeuvre pour le droit d’auteur,
lequel protege les tire-bouchons, les boulons et les petites culottes?32? Cette dialectique rejoint
la dénonciation d’une sorte de censure esthétique et morale, construite sur des a priori. Or,
refuser la protection ne conduit pas forcément a succomber a I’analyse d’un quelconque
mérite. Il s’agit plutot d’appliquer la loi qui exige I’existence d’une création. Finalement, en
rendant 1’arrét Paradis, la Cour de cassation, a rejoint un courant de pensée relativiste. Si tout
est oeuvre, le choix « mérite » d’étre protégé2s3. Pour Grégoire Loiseau, les héritiers de
« Panti-art » ont triomphé, les auteurs de telles ceuvres sont accusés de « soudoyer le droit

d’auteur »2*4.

248 Au sujet de ’aménagement-type des magasins d’optique Alain Afflelou par un architecte d’intérieur: Cass.civ.
lére 17 juin 2003, Bull.civ.l, n°148, D.2003, AJ.2014 ; RTD.com. 2004, p.271, obs. Pollaud-Dullian (F.) ;
Cass.civ.1ére 29 nov.2005, D.2006, Jur.517, note: Tricoire (A.) ; RTD. com.2006, p.78, obs. Pollaud-Dullian (F.)

249 Walravens (N.), «L’art contemporain et les difficultés d’acces a la protection du droit d’auteur», in Droit
d’auteur et culture, Bruguiére (J.-M.) (dir.), coll. Thémes & commentaires, éd. Dalloz, 2007, p.45

250 Edelman (B.), «Un arrét énigmatique», D.2009, p.263

Z1Braque (G.), «Cahiers»1917-1952, Gallimard, 1952, p.80, cité par Colombet (C.), «L art et [’originalité (Sur
quelques propos de Georges Braque)», D.1992, p.195

252 Tricoire (A.), «L art et ’idée», La Gazette Drouot, Art & Droit, 19 juin 2009

23Dans ce sens : Gaudrat (Ph.), « Pour une propriété intellectuelle épurée », in Mélanges en I’honneur du
Professeur André Lucas, Lexi-Nexis, Paris, pp.325-351, spéc. p.339

254 Loiseau (G.), « Protection par le droit d'auteur d'une oeuvre conceptuelle », JCP (G.), 2008, n°50, p.35
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69 - La création contemporaine est désormais marquée par la prépondérance du « récit »>>°.

Les concepts se sont substitués a 1’esthétique, le discours sur le discours a remplacé
I’émotion. Le critere de I’originalité entendu comme 1’expression d'un « effort personnalisé »
par la Cour de cassation semble ainsi coincider avec la démarche artistique actuelle. Bien que
I’on ne puisse généraliser, dans certains cas, la création de 1’auteur s’explique davantage
qu’elle ne se contemple. L’incongruité et la transgression sont synonymes de création
artistique. Par le détournement d’objets du quotidien de leur fonction, chacun est en mesure
de revendiquer le statut d’auteur. Le secteur du luxe qui entretient un dialogue permanent avec

le monde de I’art s’est emparé de ce phénomene.

3) L’originalité du produit de luxe : I’influence de I’art contemporain

Produit de luxe et peinture contemporaine

70 - Art et luxe s’influencent réciproquement et connaissent une évolution commune. Certains
vont jusqu’a affirmer que « sans les grands groupes de luxe comme PPR (actuel groupe

Kering) et LVMH, en France, une grande exposition de peinture est impossible a monter»*°.

71 - On ne compte plus les collaborations qui se nouent entre la mode et ’art. Le couturier
Paul Poiret, ami des peintres et des sculpteurs les sollicitent ; Raoul Dufy dessine pour lui des
tissus, ainsi que des modeles. Il fut le premier a élargir le domaine de la Haute Couture a
I’ensemble de I’industrie du luxe. Il déclara : « Nous sommes des artistes qui font du
commerce »57. 11 ouvre en 1911 une école d’arts décoratifs, “I’Ecole Martine” du nom de sa

seconde fille, qui deviendra rapidement la « Boutique Martine ». Parlant de créations, nous

255 Ce particularisme est analysé avec finesse par Nathalie Heinich pour qui ’art contemporain « ne se reproduit
pas, mais se raconte ». Le récit permet « d’étendre 1’ceuvre au-dela de I’objet », soit parce qu’il n’y a plus d’objet
(installation, art conceptuel, performance), soit parce que 1’objet n’a plus de valeur spécifique (ready-made).
Heinich (N.), « Le Paradigme de I’art contemporain. Structures dune révolution artistique », Gallimard, coll.
bibliothéque des sciences humaines, 2014 p.153

256 Kapférer (J.-N.), Bastien (V.), « Luxe oblige », Eyrolles, Editions d’Organisation, Paris, 2008, p.51 — V.
Colonna-Césari (A.), « Entre Pinault et Arnault : de I’orage dans 1’art », L’Express, 20 janv. 2015

257 1’ Excelsior, 15 avril 1924
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sommes en présence d’un nouveau langage artistique>>®. Tel Balenciaga qui s'inspirait des
tableaux de Goya?>®, Yves Saint Laurent, I’'un des précurseurs de cette interrelation entre le
luxe et I’art, lance en 1965 la « robe Mondrian » d’aprés 1’ceuvre du peintre abstrait
hollandais?%0. Dans les collections ultérieures, il s’inspira de Picasso, Matisse, Braque, Van

Gogh ou du Pop Art?¢!,

72 - D’emprunt donne sa dimension a I’ceuvre et son statut au couturier. Les robes sont
exposées au méme titre que les toiles du peintre, source de I’inspiration. L’hommage prend les
traits de la création. Mais en 1’absence de protection juridique d’un style, le procédé utilisé par
Piet Monrian®%? est repris de nombreuses fois, sans risque d’une action en contrefagon®3.
Pour ses produits de grande diffusion la société L’Oréal utilise le style Mondrian pour donner
une modernité a une nouvelle gamme de soins capillaires “StudioLine”, dont le lancement fut

universel?%4,

73 - Tel Christian Dior qui collectionnait les dessins de Christian Bérard, Pablo Picasso ou les
toiles de Bernard Buffet, Raf Simons s’est inspiré des ceuvres de Sterling Ruby265 pour sa

premiére collection Haute couture chez Dior. Certaines robes sont des peintures entieres,

258 Gasparina (J.), « L’art contemporain et la mode », éd. Cercle d’Art, Coll. Imaginaire mode d’emploi, Paris
2006, p. 11

259 Martin (M.), « L’art du luxe : sur le processus de reconnaissance artistique et culturelle des maisons de
luxe », Habib (L.), dir., Mémoire Master 2, Communication politique et sociale, Paris I, 2014, p.12

260 Yves Saint Laurent féru de peinture, grand collectionneur, a souvent parlé de sa passion en transposant des
tableaux en modeéles de robes ou de vestes, il précise : «Mon propos n’a pas été de me mesurer aux maitres, tout
au plus de les approcher et de tirer des lecons de leur génie ». Yves Saint Laurent, cité par Evin (F.), «Un homme
qui aimait la femmey, Le Monde, n°19704, mardi 3 juin 2008, p.18

261 Dereumaux (R.-M.), « Le Luxe et l'image de marque », Market Management 1/2007, Vol. 7, pp. 70-78.

262 En 1920, il crée sa premiére composition de lignes noires perpendiculaires, enserrant dans une grille
irréguliére des plans de couleurs primaires, jaune, rouge, bleu, et de non-couleur blanc, noir, gris. Il donna a ce
nouveau langage pictural le nom de néoplasticisme, dont il théorisa les fondements dans la revue DeStijl, créée
en 1917 a Leyde par Theo VanDceesburg. Source : Robichon (F.), « La peinture et ses mutations au XXe siecle »,
Cours d’histoire de I’art contemporain, Université Lille 3, Service d’enseignement a distance, année universitaire
2007-2008, p.59

263 Walravens (N.), « L euvre d’art en droit d’auteur », éd. Economica, 2005, p.254
264 Demir (A.), «Un pub Art, sinon rien», Technikart n°32, mai 1999

265 Artiste américain qui exécute les peintures sans les toucher ; il utilise le “dripping”, projection pour les
grandes peintures abstraites aux couleurs vives, résine ou céramique pour ses sculptures organiques. Le dripping
est un technique picturale rattachée a l'artiste Jackson Pollock ; il n'en n'est pas le premier utilisateur. Picabia,
Mird ou encore Paalen I’avaient utilisés auparavant. « To drip » signifie laisser un liquide tomber gouttes a
gouttes, donc égoutter. Sterling Ruby est en 2012, 1’un des meilleurs placements financiers. Rochebouét (B.) de,
«Bdle, le tourbillon de I’arty, Figaro n°21111, 16-17 juin 2012, cahier n°3, p. 32
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imprimées sur des satins duchesse grace a une technique du milieu du si¢cle dernier, dans une

approche “d’Art et Dior”. Le tableau devient robe du soir?®°.

Produit de luxe et dadaisme

74 - Dans un autre registre, Marc Jacobs designer chez Louis Vuitton pendant seize ans, a
créé le sac Raindrop directement inspiré du sac-poubelle vert ou marron. Faisant écho au style
poorgeois*®’et au golt du créateur pour le dadaisme, 1’objet est muni d’une bride en cuir et
paré du sceau de la marque. Quelle valeur attribuer a ce produit ? Le « choix » d’apposer la
marque sur un objet détourné de sa fonction premicre semble entériner la qualification de
produit de luxe en tant que bien vendu a un prix élevé sous une marque de prestige?!. Au
regard du droit, ’ceuvre bénéficie de toutes les protections contre I’imitation ou la
contrefagon. Cette parodie nous rappelle Arman, peintre et sculpteur frangais qui avait
bousculé les régles de I’art avec ses célébres poubelles?®. Cet artiste de la seconde moitié du
XXe siecle, figure du nouveau réalisme, justifiait son oeuvre en estimant qu’ « Il est

impossible de défricher une civilisation sans lecture de ses détritus »27°,

Produit de luxe et ready-made

75 - Le joaillier Bulgari a proposé a la vente la collection “les Multiples” comprenant des

objets, tel un porte-crayons, un porte-allumettes ou un verre de Coca-Cola en argent et

266 Dior mag, «Petites mainsy, consultation le jeudi 12 juillet 2012, a 23h30, www.dior.com

267 JDLR, Elle, 22 juillet 2009 : «Le mouvement Poorgeois vient de Londres, en rupture avec la classe
bourgeoise, il impose la classe du faux pauvre et consiste a cacher l’étiquette, a éviter les gros sigles, a dénicher
son sac vintage chez Emmaiis. Le mot est un mixte de «Poory et de «geoisiey. 1l est né en réaction au “Bling-
bling”». Selon Stuart Jeffries, «Inconspicuous consumptiony, The Guardian UK, Friday 12 June 2009: «la
Poorgeoisie a vu le jour dans les couches aisées de la société qui veulent adopter une forme de consumérisme
contre le consumérisme. Les égéries de la Poorgeoisie portent des vétements «hors de prix» qui ont l’air sortis
de la friperie voire de la poubelley.

268 Le sac Raindrop était commercialisé sous la marque Louis Vuitton a 1300 euros lors de son lancement pour la
collection printemps-été 2010.

269 Arman, « Poubelles des halles », Accumulation de déchets des halles dans une boite vitrée. Papier journal,
carton, tissu, paille, boite métallique, mimosa séché, culot d'ampoule, crayon, film plastique, étiquettes, dans une
boite en bois et verre, 63,5 x 43 x 12,5 cm, 1961, Centre Pompidou, n° inventaire : AM 2008-10

270 Arman cité par Picq (A.), «Armany, Beaux Arts magazine n°302, aoiit 2009, p.53
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vermeil, assorti d’une paille en argent®’!. La collection exprime I’audace de Gianni Bulgari.
Elle est présentée dans la presse comme des « eceuvres d’art contemporaines reflet de toutes les
cultures et de toutes les civilisations »*7%. La clé pour tube de dentifrice fait partie d’un « bijou
qui se retrouve dans sa fonction premiere d’ornement du quotidien ». La signature Gianni
Bulgari transforme 1’objet commun. I1 fait son entrée dans ’univers de la joaillerie. Le verre

de Coca-Cola est une copie a I’identique. Signé par la Maison Bulgari, il change de statut.

76 - Des lors que I’originalité s’applique a toute forme exprimant une personnalité, les objets
utilitaires que 1’on retrouve sous forme de ready-made ne sauraient étre exclus a priori du
champ de la protection du droit d’auteur. Pourtant cette affirmation ne résiste pas longtemps a
la confrontation du régime. Comme le constater un auteur, « réduire la création a [’élection
d’une chose réalisée revient a oublier une partie de la définition de [’article L.111-2 du
CPI »*73. Le texte prévoit en effet que « ['oeuvre est réputée créée (...) du seul fait de la

réalisation (...) de la création de [’auteur.».

Produit de luxe et artisanat d’art

77 - Lindustrie du luxe est un terrain fertile aux créations d’objets usuels qui associent
qualités techniques exceptionnelles et créativité. Chez ST Dupont, la plume en or, le systéme
capillaire du stylo, le dos de la montre laquée ou le corps d’un briquet subissent pas moins de
cent cinquante contrdles, avec un taux de 20% de rebut. Un minimum de quatre cent
cinquante opérations, étalées sur six mois, quelques merveilles de micro mécanique et de
métallurgie, sont requises pour fabriquer un briquet habillé de laque de chine. Sommes-nous

en présence d’une oeuvre, d’un produit industriel ou d’un savoir-faire semi-artisanal ?

78 - ST Dupont est un créateur-fabricant qui n’a jamais vendu de licence?’*. S’il n’y pas un
minimum « d’apport personnel » il n’y a pas de « création ». C’est pourquoi la notion de

création est souvent confondue avec celle d’« originalité », comme 1’illustre I’arrét rendu le

271 Delamaze (F.), «Bulgari, un autre regard sur I’hommey Officiel Homme n°29, 1982, p. 16-17
272 Verdier (R.), «Les Multiples de Bulgari», I’Officiel de la Mode n°711, 1985, p.160

273 Gaudrat (Ph.), « Pour une propriété intellectuelle épurée », in Mélanges en 1’honneur du Professeur André
Lucas, Lexi-Nexis, Paris, pp.325-351, spéc. p.338

274 Meyro (L.), « Le luxe joue et gagne », Perspectives, nov. 1984, p.115
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13 février 1996 par la Cour de cassation a propos du briquet Dupont?”>. Rejetant 1’existence
d’un effort de création, cette décision n’entame en rien la force d’attraction de 1’objet devenu

indissociable de la marque.

79 - En revanche, cela démontre que la qualification d’oeuvre originale n’est pas en soit un
critére préalable a la définition du produit de luxe. En ’occurrence, il s’agit davantage d’un
outil juridique au service de la protection des intéréts de la personne morale. La Maison S.T.
Dupont doit sa prospérité au sens accru d’adaptation et d’innovation de ses dirigeants276. Le
briquet de luxe est inventé en 1941 par ’entreprise Simon-Tissot Dupont, pour le maharadjah
de Patiala’’’. De nombreux brevets sont déposés, dont celui du briquet de poche a essence en
1941, du briquet a gaz en 1952. La société est également dépositaire du secret de 1’application
de la laque de Chine sur métal, grace a Novossitlzeff, maitre laqueur russe. Ces brevets sont
depuis tombés dans le domaine public. Le golt de la perfection a été perpétué par la

production d’instruments a écrire. Les briquets Dupont sont recherchés dans leur édition

limitée et font 1’objet de collections, d’authentification et de ventes aux enchéres?’8.

80 - Comme pour la création des tableaux au Quattrocento®”’, le produit de luxe est a la fois

I’ceuvre et la somme de détails. De la méme maniére que le choix méticuleux d’un bleu

275 Dans cet décision, la Chambre commerciale a confirmé un arrét qui avait refusé la protection du droit des
dessins et modéles a un briquet Dupont au motif que «les différences présentées par le modeéle litigieux avec les
anteériorités étant a peine perceptibles, ce modeéle ne traduisait aucun effort de création». Cass. com. 13 fév.
1996, n°94-12102, « briquet ST Dupont », D.1998, Jur., p.290 note : Greffe (F.) ; Bertrand (A.), « Droit d’Auteur
», Dalloz, coll.Dalloz-action, 2010, Ch. 210 «Créations vestimentaires et articles de mode», sect. 6

276 Le fondateur Simon Tissot Dupont est un portraitiste-photographe de la Cour impériale. En phase avec les
progres de son époque, il comprend I’appétence des élites contemporaines pour le voyage. Il fonde une fabrique
de bagagerie et de maroquinerie en 1872. Les nécessaires de voyages parés de leurs accessoires luxueux font la
réputation de la maison. Le trés grand luxe deviendra la spécialité de ses successeurs qui travaillent dans dix-sept
ateliers, le cristal, 1’or, le bois précieux et la laque de Chine. Ils sont attentifs aux détails qui caractérisent la
griffe. Brodbeck (D.), Mongibeaux (J.-F.), «Le vrai livre des contrefagonsy, éd. Balland, 1990, p.101

277 La commande de cent minaudiéres contenant chacune un briquet, sauve ’entreprise des difficultés causées
par la guerre. La société quitte son premier métier, la maroquinerie de prestige. Baud (M-F), « S.T. Dupont », Le
Moniteur du Commerce International n°1267, 9 janvier 1997 p.34

278 Artcurial, commissaire-priseur Boudot de La Motte (I.), Hotel Drouot, vente n°2084 du 21 nov. 2011, lot
n°214, Briquet Medici, Gatsby, édition limitée de 2005, en platine, laque de Chine, incrustation de jaspe et fines
gravures, le décor s'inspirant de 'architecture de la Renaissance italienne. Numéroté 22/2420.

279 Le Quattrocento en Italie, correspond au quinziéme siécle en France.
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outremer était prévu par contrat?®’, le produit de luxe se reconnait par le haut degré de qualité

des matiéres sélectionnées et du savoir-faire employé. Il est de jurisprudence constante®®!

que
la simple mise en oeuvre d'un savoir-faire ne peut donner lieu a une création originale. Le
briquet Dupont se caractérise juridiquement par son innovation et sa marque, non par

I’originalité de sa forme.

81 - En revanche, lorsque ’objet sécréte la personnalité de I’auteur, il en émane une identité
perceptible juridiquement a travers la notion de valeur. Celle-ci varie en fonction de la
convoitise que ’oeuvre et son auteur suscitent auprés des potentiels acquéreurs. Ainsi,
I’apport créatif attribue au bien de luxe une valeur immatérielle indissociable de 1’auteur.
Lorsqu’il atteint la renommeée, la valeur immatérielle initialement ancrée dans I’originalité des
oeuvres se répercute sur son nom. S’opere un transfert de valeurs qui a pour principale
conséquence de reléguer les oeuvres au second plan dans le processus d’appropriation.
L’acquéreur achéte un nom avant d’acheter le support matériel. Ainsi, la valeur du produit de
luxe réside dans ses qualités intrinséques qui sont autant matérielles qu’immatérielles. La
réservation des droits d’exploitation sur le produit de luxe, entretient et tend a développer
cette valeur grace a « la maitrise exclusive des utilités économiques que le propriétaire détient

sur sa chose »*%2.

L’indifférence de l’originalité dans la qualification du produit de luxe

82 - Le droit de la propriété intellectuelle est a la disposition du créateur pour réserver la

valeur du produit de luxe dans toutes ses composantes. Au regard du critére de 1’originalité,

280 Baxandall (M.), «Painting and experience in Fifteenth century Italy», éd. Oxford University Press 1972 ;
I’auteur cite ’exemple de la commande adressée a Gherardo Starnina de la fresque consacrée a la «Vie de la
Vierge» dans 1’église de Santo Stefano a Empoli, en 1408. Le peintre s’est engagé a utiliser un outremer d’une
qualité égale a 2 florins I’once pour la Vierge ; il est libre d’employer une qualité inférieure pour le reste du
tableau.

281 Cass. civ. lére, 15 mai 2015, n°13-27391, publié au bulletin — Cass. civ. lére, ler déc. 2011, n°09-15819,
Bull. 2011, I, n® 208 — Cass. com. ler juil. 2008, n°07-13952, Bull. 2008, IV, n° 136 — Cass. civ. lére, 13 juin
2006, n°02-44718, Bull. 2006 I n° 307 p. 267

282 Lucas (A.), « Droit des biens et biens spéciaux, ['exemple de la propriété intellectuelle »,Actes du colloque
international organisé par le CECOJL, a la faculté de droit et des sciences sociales de I’Université de Poitiers les
10 et 11 décembre 2009, en hommage au Professeur H.-J. Lucas, LGDJ, coll. Actes de colloques, 2012, pp.
17-24, spéc. p.18
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une définition du produit de luxe peine a émerger distinctement. La diversité des produits de
luxe associée a la multiplicité des modes de production ne permet pas de considérer ce critére
comme la condition sine qua non de la définition du produit de luxe. Dans ce sens, la

fragrance d’un parfum n’a pas été considérée comme objet du droit d’auteur.

Paragraphe 2 : Le parfum et le droit de la propriété intellectuelle

83 - Le parfum de luxe peut étre commercialis¢ sous le nom de son créateur personne
physique ou sous la marque de la personne morale a 1’origine de sa production. La fragrance
qu’il contient n’est cependant pas reconnue comme une oeuvre de I’esprit. Pourtant, par ses
caractéristiques, cette création intellectuelle semble étre le résultat d’un effort de création
aussi respectable qu’un logiciel ou une base de données. La Cour de cassation rejette cette
idée. Il convient d’étudier les fondements de cette posture contestable (A) et d’examiner les

autres modes de protection par le brevet (B), la marque (C) et le secret (D).

A) L’exclusion de la fragrance du parfum du champ du droit d’auteur

Le parfum, un produit de luxe

84 - Devenu « accessible »2%3

et « populaire »*#, le parfum est un produit de luxe lorsqu’il est
cher, de haute qualité et reléve de la distribution sélective’®. Depuis les créations de Frangois
Coty?86, le parfum s’inscrit comme le fer de lance de I’industrie du luxe, représentant la plus
forte source de revenus des firmes du secteur?8’. Acquérir un parfum ne se limite pas a la la

prise de possession d’une « fragrance ». Outre 1’odeur, le consommateur qui achéte un

parfum, s’empare d’un « univers », créé autour d’une marque, d’un flacon et d’un emballage.

283 Allérés (D.), « Luxe...Stratégies, Marketing », 4e éd. Economica, 2005

284 Duguay (B.), « Consommation et luxe - La voie de [’excés et de ['illusion », Montréal, éditions Liber, 2007
285 Cons. conc., 13 mars 2006, déc. n°06-D-04, « Entente - secteur de la parfumerie de luxe »

286 Picchiotino (G.), « Frangois Coty pionnier de la parfumerie et capitaine d’industrie », Albiana, 2006

287 Les parfums et cosmétiques de luxe représentaient 2,972 milliards de dollars US du chiffre d’affaires réalisés
en 2016 par les 100 entreprises répertoriées dans le classement Deloitte « Global Powers of Luxury Goods »,
Rapport Deloitte, 4e édition, 2017

66



85 - Pour cette raison, la communication et « I’habillage » représentent une part substantielle
du prix dans ’acquisition de ’objet?®®. 11 est possible de différencier la « parfumerie » de la
« haute parfumerie ». La premicere est vendue a grande échelle dans les chaines de distribution
sélective multi-marques. La seconde, plus confidentielle, est proposée dans les boutiques de la
marque®®. Dans les deux cas, la fragrance résulte d’un assemblage d’odeurs formant une
combinaison souhaitée. L’utilisation de molécules de synthése ou de matiere premieres
naturelles peut influer sur le prix2°0. Pas moins de cinquante-deux mille & quatre-vingts mille
fleurs de jasmin, cueillies a la main pendant seize heures sont nécessaires pour obtenir un
flacon de cent millilitres de Chanel N° 5. Le jasmin grassois est une matiére premicre rare au
prix tres élevé. La spéculation immobiliére I'a confiné, année apres année, sur des parcelles de
plus en plus étroites. A peine trente hectares sont encore en culture dans le vallon de
Pégomas. Insondables sur la rentabilité exacte du fameux parfum, Jacques Polge créateur de
parfum pour la société¢ Chanel, ou Joseph Mul, horticulteur, ne se lassent pas d'insister sur la

particularité de cette démarche?!

. Toutefois, 1’'usage de matic¢res premicres naturelles n’est
pas déterminant pour distinguer les parfums selon leur valeur??2. Le colit de revient s’analyse
globalement. Les investissements publicitaires ne sont pas moins importants que ceux relatifs
a la création du produit fini. Les parfums sur-mesure proposé€s par certaines Maisons sont

vendus a des prix correspondant a la rareté?.

28 es dépenses publicitaires liée a la parfumerie de luxe représentaient 12,5 % du chiffre d’affaires total du
secteur en 2002. Selon le service des études et des statistiques industrielles du ministére de 1’Industrie (SESSI),
ce chiffre équivaut a prés du quart des dépenses publicitaires totales de 1’industrie frangaise, ce qu’aucun autre
secteur n’égale. Source : Cons. conc., 13 mars 2006, déc. n°06-D-04, « Entente - secteur de la parfumerie de
luxe »

289 Chapuis (D.), « Vuitton parie sur le marché de la haute parfumerie », Les Echos, 31/08/2016

290 11 faut compter par exemple pas moins de 15.000 euros pour 1 kilo d'absolu de roses de mai, et pres de
100.000 euros pour celui de jasmin. Source : Chapuis (D.), « Vuitton parie sur le marché de la haute
parfumerie », Les Echos, 31/08/2016

21 Peyrani (B.), « Chanel, le luxe et le secret », L’Expansion, 29 aott 1996

292 Sur les 2 000 molécules qui émergent chaque année dans les laboratoires des géants de la parfumerie comme
Firmenich, Givaudan ou IFF (International Flavors and Fragances), moins de dix sont commercialisées — les tests
de mise sur le marché coitent des millions d’euros. Source : Dhouailly (C.), « Parfums : le synthétique, c’est
fantastique », M. Le magazine du Monde, 31/12/2016

293 partir de 8 000 euros chez Kurkdjian, 30 000 euros chez Baccarat (750 ml dans un flacon en cristal et or
Baccarat), jusqu’a 40 000 euros chez Guerlain. Source : Lorelle (V.), « Les grandes marques s'arrachent leurs
nez », M. Le magazine du Monde, 2 avr. 2012
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La fragrance du parfum, résultat d’un apport créatif

86 - Dans le domaine de la parfumerie, les sociétés utilisent des créateurs ou choisissent
d’avoir recours a des laboratoires spécialisés dans la création de parfums. Les « nez » sont des
professionnels aux compétences rares. Les laboratoires leur versent d’importants émoluments.
Les Maisons s’abstiennent de communiquer sur ces faiseurs de parfums. Frédéric Malle*** qui
se déclare éditeur de parfums, remarque que le nez de « Poison » commercialisé sous la
signature de Christian Dior, n’était méme pas invité au lancement de son parfum?®. Les
Maisons se retranchent derriére 1’approche jurisprudentielle du “savoir-faire” issue de
I’héritage corporatiste des “Gantiers-parfumeurs”. Malgré cet anonymat vis-a-vis du public,
ces créateurs posseédent une renommée internationale développée avec les Maisons de luxe??¢

ou a titre indépendant?97.

87 - En plus de leurs aptitudes olfactives trés développées, les créateurs de parfums mettent en
oeuvre leurs connaissances en chimie??®. Mais I’application d’une technique ne saurait
occulter I’imagination du créateur. Objet de nombreuses imitations, la réservation de la valeur

de ce produit en tant qu’oeuvre de 1’esprit a été posée.

2% Neveu du célébre cinéaste, petit-fils de Serge Heftler, fondateur des Parfums Christian Dior, société ou sa
mere fut directrice du développement pendant prés de quarante ans. Frédéric Malle a été ¢élevé dans le monde des
parfumeurs ; il est diplomé de 1'université de New York. Sa carriére débute au sein du prestigieux laboratoire de
création “Roure Bertrand Dupont” qu’il intégre en 1986, ou il cultive et renforce son sens de 1’équilibre olfactif
ainsi que sa maitrise des mati¢res premicres et des techniques de parfumerie ; c’est 1a aussi qu’il tisse des liens
professionnels et d’amitié trés étroits avec les meilleurs nez de notre temps, posant les prémices de son futur réle
d’éditeur de parfums. Longtemps consultant pour de grandes maisons de luxe, et désireux de redonner au parfum
toutes ses lettres de noblesse, il fonde, en 2000, sa propre maison, rue de Grenelle a Paris. Il développe
également au sein des grands magasins le concept de “shop in shop”, avec I’installation de colonnes diffusant ses
senteurs.

295 Le record de Frédéric Malle s’éléve a 690 essais pour un parfum. Source : Malle (F.), « Editeur de parfums :
un nouveau concept pour libérer les créateurs », Le journal de I'école de Paris du management, n°74, 6/2008, pp.
36-42, spéc. p. 38

2% Jacques Polge (Chanel) ; Jean-Claude Ellena (Hermés), Frangois Demachy (Christian Dior), Thierry Vasseur
(Guerlain), Jacques Cavallier-Belletrud (L'eau d’Issey, Dior Addict) ; Calice Becker (J'adore, de Dior), Jean
Kerléo (Jean Patou, Lacoste),

297 Serge Lutens, Annik Goutal, Romano Ricci, Frangis Kurkdjian (créateur, entre autres, du parfum Le Male de
Jean Paul Gaultier, propose ses propres créations depuis 2009), Kilian Hennessy (ancien de chez L’Oréal, a
ouvert sa Maison « By Kilian » en 2007). Source : Lorelle (V.), « Les grandes marques s'arrachent leurs nez »,
M. Le magazine du Monde, 2 avr. 2012

298 Malle (F.), « Editeur de parfums : un nouveau concept pour libérer les créateurs », Le journal de I'école de
Paris du management, n°74, 6/2008, p. 36-42.
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La fragrance du parfum, résultat de la mise en oeuvre d’un savoir-faire

88 - La question du régime juridique de la fragrance a été envisagée par la Cour d’appel de
Paris le 3 juillet 1975, dans I’arrét Marcel Rochas?®. La qualification d’oeuvre de ’esprit
avait été écartée. Apres de plusieurs décisions contradictoires rendues par les juges du fond,
I’exclusion du parfum de la sphere du droit d’auteur est désormais bien établie. Le 13 juin
200639, ]la Cour supréme s’est prononcée en faveur du fournisseur de la société Christian Dior
estimant que : « la fragrance d’un parfum qui procéde de la simple mise en oeuvre d’un
savoir-faire, ne constitue pas au sens des textes (...) la création d’une forme d’expression
pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de [’esprit par le droit d’auteur ». L’espece
est édifiante. Le parfum “Dune” a ét¢ composé sur 1’orgue d’un laboratoire autonome de la
société Haarmann et Reimer, par un nez qui revendique la qualit¢ d’auteur. La salariée, a
I’occasion d’un conflit avec son employeur, fait tomber les masques et révele étre le

concepteur du jus.

89 - La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé sa position dans la méme
affaire, le ler juillet 2008%%!, suivie six mois plus tard, par la premiére chambre civile de la
Cour de cassation®??, avec renvoi devant la Cour d’Aix-en-Provence qui en a décidé
autrement. Tout en rejetant 1’action en contrefagon, les juges aixois avaient admis que la

fragrance d’un parfum pouvait étre qualifiée d’oeuvre de 1’esprit sous condition

299 CA Paris, 3 juill. 1975, «Aff. société Parfum Marcel Rochas ¢/ de LAIR», Gaz. Pal. 21-22 janv. 1976

300 Cass.civ lére, 13 juin 2006, n°02-44.718, Juris-Data n°2006-033999, Propr.intell.2006, n°21, p.442, obs:
Lucas (A) ; D.2006, n°25, p.1741, obs: Daleau (J) ; Humblot (B), “Arrét “Dune”: La Cour de cassation dans les
sables mouvants du droit d’auteur”, RLDI 2006, juillet-aolit n°522, p.10

301« la fragrance des parfums, qui procéde de la simple mise en oeuvre d'un savoir faire, ne constitue pas une
création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de [’esprit ». Cass.com.
ler juill. 2008, n° 07-13.952, Bull. civ. 1V, n°® 136 ; PIBD 2008, III, 585 ; Gaz. Pal. 27 novembre 2008,
Jurisprudence, p.2 Comm. com. électr., sept. 2008, n° 9, § 100, p. 34, obs. Caron - Edelman, « Fragrance de
parfum : un arrét responsable », D. 2009. 1182.

302Cass. civ.1ére, 22 janv. 2009, n° 08-11.404 , «Argevile ¢/ Lancémey, RIDA janv. 2009, n° 219, p. 371. Galan
(D.), « L'oeuvre olfactive a l'épreuve du droit d'auteur », Propr. intell. janv. 2010 n° 34 p. 568 ; Galan (D.), «La
protection des créations olfactives par le droit de la propriété intellectuelley, th. PUAM 2010.
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d’originalité’®. A cet égard, il semblait pertinent dans les affaires portant sur les parfums

304 et « eau d’Issey »*%, d’appréhender le parfum comme oeuvre de ’esprit sous

« Angel »
couvert de la loi du 11 mars 1957. Une comparaison entre «Trésor», la copie Argeville et un
autre jus, suffisait a démontrer que « Trésor de Lancome ne présente pas de caractéristiques
inédites totalement identifiables par un consommateur moyen et qui serait le reflet de I’apport
créatif de son auteur. Que la preuve de sa nouveauté ou de son originalité par rapport a une
famille olfactive n’est pas établie, que des lors, elle ne peut bénéficier de la protection du
droit d’auteur et l’action en contrefagon ne peut étre accueillie ». Le critére de nouveauté
inopérant en droit d’auteur est ici utilis¢ abusivement. L’appréciation est d’autant plus

contestable que «les fragrances auxquelles Trésor de Lancome était compare étaient

postérieures»300,

90 - Allant a I’encontre d’une solution bien entérinée par la Cour de cassation, cette
dissonance des juges du fond a été suivie par une partie non négligeable de la doctrine. Jean-
Michel Bruguiere a approuvé cet arrét, estimant que le refus de la Cour de cassation n’était «

plus tenable ». A I’instar de Christophe Caron3%7 ou de Yves Gaubiac3%8, il rappelle que toute

303 CA Aix-en-Provence, 8¢ ch. B,10 décembre 2010, Aff. «SNC Lancéme Parfums c/ SA Argeville» : « Attendu
que si la création d’un parfum nécessite a l’évidence un savoir-faire, elle ne se limite pas a une opération
purement technique, qu’elle exige en effet, une recherche dans la succession et les interactions des odeurs, une
conjugaison des élements volatiles et persistants et une combinaison des diverses essences dans des proportions
permettant de dégager une forme olfactive caractéristique qui traduit la personnalité, la sensibilite et
I’imagination de son auteur et constitue, a condition d’étre originale, une création artistique susceptible de
bénéficier de la protection du droit d’auteur, peu importe que cette création fasse ensuite l’objet d’une
reproduction industrielle »

304 T. com. Paris, 15 e ch. 24 sept 1999, « Sté Thierry Mugler ¢/ Sté Molinard », Com. com. électr. avr. 2000,
comm. n°41, p.20, note: Caron (C.)

305 CA Paris, 4e Ch. B, 17 sept 2004, «St¢ Beauté Prestige ¢/ Sté Pier Import, Bellurey, PIBD 2004, n°797, 111,
653 ; Propr.intell. oct. 2004, p.907, obs: Sirinelli (P.)

306 Bruguiére (J.-M.), note sous : CA Aix-en-Provence, 8¢ ch. B, 10 décembre 2010, Aff. «SNC Lancéme
Parfums ¢/ SA Argeville», Propr. Intell., janv.2011, n°38, p.81

307 « n’est-il pas étonnant d’écarter la protection en s’intéressant au processus de réalisation de la création en
visant le simple “savoir-faire” alors méme que le droit d’auteur ne s’intéresse normalement qu’a la forme
originale qui résulte forcément d’un savoir-faire ? » Caron (C.), note sous : Cass.civ. 1ére, 22 janvier 2009,
n°08-11.404: Juris Data n°2009-046664, JCP (G) 2009, n°25, p.46, Chron. n°30

308 « le texte de I'article L.112-2 du CPI est volontairement et expressément non exhaustif. Les silences ne valent
pas exclusion ». Gaubiac (Y.), «Fragrance et ceuvre de [’esprit», in Liber amicorum Geoges Bonet, Litec,
coll.IRPI, 2010, p.220

70



oeuvre nécessite un savoir-faire, que Iarticle L.112-2 n’est pas limitatif et que la perception

subjective de cette «oeuvre fugace» n’a rien de spécifique’®.

La fragrance du parfum, une création insaisissable par le droit

91 - A la lecture de ’arrét Dune, le “nez” qui crée est relégué au rang de simple technicien.
Cette position ne peut &tre approuvée. Si 1’on suit la Cour de cassation, créer un parfum
consisterait a appliquer une méthode ou une technique. Le recours a des capacités techniques
ne laisserait pas de liberté suffisante pour 1’expression personnelle. Selon Jerry Sainterose,
avocat général a la Cour de cassation®'?, la controverse s’est nourrie de I’ambiguité de terme
“parfum” qui contient deux significations a ne pas confondre. Le parfum peut désigner « une
odeur ou au mieux une fragrance, c’est a dire une forme olfactive. Mais il peut aussi désigner
une substance aromatique, par exemple un composé alcoolique qui sert de support et de

vecteur materiel a une odeur ».

92 - Sur ce point la Cour d’appel de Paris, précisait que « la fixation de [’oeuvre ne constitue
pas un critere exigé pour accéder a la protection, des lors qu’une fragrance, dont la
composition olfactive est déterminable, remplit cette condition, qui peu important qu’elle soit
difféeremment percue, a [l'instar des oeuvres littéraires, picturales ou musicales»'!. Pour
toutes oeuvres, il existe sans doute autant de perceptions différentes que de personnes qui les

pergoivent.

309 Bruguiére (J.-M.), note sous: CA. Aix-en-Provence, 8¢ ch. B,10 décembre 2010, Aff. «SNC Lancéme
Parfums ¢/ SA Argeville», Prop. intell., janv.2011, n°38, p.81 ; en sens opposé¢ : CA Lyon, Ire ch., A, 10 mai
2012, Aff. «Sté Coscentra Sales BV ¢/ SA beauté prestige international», n°09/04564, JurisData n°2012-018515 ;
CA Nancy, 1re ch., 21 avr. 2011, Aff. «P.Farque ¢/ S.N.C. Lancoéme parfums et Beuté et Cie», N° 09/01094, 1304
/2011, JurisData n°2011-018302.

310 Sainterose (J.), « Pour la protection du parfum par le droit d’auteur », LPA, 10 janv. 2007, n°8, p.4

311 CA Paris, 4e ch. A, 15 févr. 2006, Sté Bellure ¢/ Sté Beauté Prestige international — CA Paris, 4e ch. A, 25
janv. 2006, Sté Bellure ¢/ Sté 1'Oréal, Lancome, Cacharel, D. 2006.580, obs. Daleau (J.), RIDA avr. 2006, p.
286 ; RIPIA 2005/4, n° 222, p. 9 ; Com. com. élec. 2006, n°® 39, obs. Caron (C.) — CA Paris, 14 fév. 2007, D.
2007, note : Vivant (M), «Parfum : I’heureuse résistance des juges du fond», p.954 ;— CA. Paris, 22 sept. 2010,
P. 5, 1re Ch., n°08/23648,, «AZ Services SARL v/ L’Oréal SA., Lancome SNC, etc.» — V. dans le méme sens :
TGI Lille, Ire Ch., n°08/04161, 22 oct. 2009, «L’Oréal, Lancéme, etc, v/ SARL Jacan, Société Bellure NV, etc.»
— TGI Nancy, lre ch. 6 avr. 2009, «Lancéme ¢/ P. Fargue», RLDI 2009/54 p. 11 § 1782 note : Galan (G.)
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93 - Toutefois, cette approche mérite d’étre tempérée. Nous sommes contraints de reconnaitre
que la fragrance d’un parfum, une fois accessible a I’odorat de ’utilisateur, ne se décrit pas
exactement contrairement aux oeuvres littéraires, picturales ou musicales. L’odeur évolue
avec le temps et se développe différemment selon 1’environnement ou elle vaporisée. Pour
cette raison, Frédéric Pollaud-Dullian désapprouve le raisonnement « des plus douteux » de la
Cour d’appel de Paris, car précise-t-il, « si ['oeuvre est la fragrance et non la composition
chimique, cette fragrance doit étre communiquée ou transmise de la méme facon a tous et ce
n’est qu’ensuite que [’interprétation, [’appréciation, [’évaluation, des individus vont

varier »3!2

. Dans le méme sens, Jean-Christophe Galloux observe que : « la formule du
parfum correspond (...) a la description écrite de la composition permettant sa reproduction a
[’échelle industrielle, la protection par le droit d’auteur est recherchée pour la forme
olfactive, seule percue par le sens de ['utilisateur. Elle représente la finalité du produit et
[’objet du travail du parfumeur-compositeur, non pas la composition chimique qui en est le

support, ou la formule qui en est la description »*13.

La fragrance du parfum, une forme d’expression dépourvue de représentation tangible

94 - Si I’on suit le raisonnement des juges parisiens, la protection du parfum serait la
reconnaissance de 1’odeur en tant que forme d’expression protégeable, au sens de I’article L.
112-1 du code de la propriété intellectuelle, qui ne vise aucun mode d’expression
particulier’'*. L’indifférence de 1’expression devant s’analyser comme 1’idée que 1’oeuvre
puisse €tre perceptible par tous les sens, y compris I’odorat. L’absence d’exhaustivité de
Iarticle L.112-2 du méme code confirmerait cette idée’!5. Cela n’exclut pas a priori les
ocuvres perceptibles par 1’odorat. Cependant, peut-on parler de forme lorsqu’il s’agit
d’odeur ? Jean-Pierre Pamoukdjian considére que les parfums devraient étre considérés

comme des oeuvres de l'esprit dans la mesure ou il existe une « forme olfactive » dont

312 Pollaud-Dullian (F.), RTD.com, 2006, p.369, note sous: CA Paris, 4 e ch. A, 15 fév. 2006, Sté¢ Bellure ¢/ Sté
Beauté Prestige international ; CA Paris, 4e ch. A, 24 janv. 2006, Sté Bellure ¢/ Sté L’Oréal, Lancome, Cacharel

3B3Galloux. (J.-C.), Profumo di diritto, « Le principe de la protection des fragrances par le droit d’auteur », note
sous : TGI, 26 mai 2004, D.2004, Jur. p.2641

314 Art. L.112-1 CPL : « Les dispositions du présent code protégent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de
l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ».

315 Art. L.112-2 CPI : « Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code (...) »
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lauteur serait aisément identifiable®'®. Ce point de vue suscite plusieurs remarques. D’abord
I’identification de I’auteur d’un parfum n’est pas « aisément » concevable, sinon 1’expérience
et le haut niveau de formation ne seraient pas requis pour devenir créateur-parfumeur.
L’existence d’une forme olfactive n’est pas non plus évidente. L’idée de forme renvoie a une
représentation tangible, descriptible, objet de représentation. Or, sur ce point, la fragrance
d’un parfum, par son caractére fugace et volatile ne peut étre représentée que par le schéma
chromatographique de sa formule chimique. Pour cette raison, il semble juste d’affirmer que
la fragrance d’un parfum, « ne saurait constituer une forme d’expression »17, telle que le
prévoit 1’article L.112-2 du CPI. La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est

clairement rangée a cette analyse.

95 - Dans un arrét rendu le 10 décembre 2013318, la Haute Cour rappelle en premier lieu que
« le droit d'auteur ne protege les créations dans leur forme sensible, qu'autant que celle-ci est
identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication », puis estime que
« la fragrance d'un parfum, qui, hors son procédé d'élaboration, lequel n'est pas lui-méme
une oeuvre de l'esprit, ne revét pas une forme présentant cette caracteristique, ne peut des

lors bénéficier de la protection par le doit d’auteur ».

96 - Contrairement aux décisions précédentes, cet arrét pose la distinction claire entre le
procédé d’élaboration et la fragrance. Il n’est plus question de « simple mise en oeuvre d’un
savoir-faire ». Cette expression « abrupte »’!°, « conséquentialiste »*?°, négligeait la
dimension créative du parfum, dans la mesure ou le refus de protection était basé sur

I’impossible distinction entre savoir-faire et création originale32!. Le principe est désormais

316 Pamoukdjian (J.-P.), «Le Droit au parfumy», LGDJ, coll. Théses. Tome 174, 1982, p. 208.
317 Edelman (B.), « Un arrét responsable », D. 2009, n°17, p.1183

318 Cass. com. 10 déc. 2013, «F-D, Lancéme, Modefine et Prestige collection international ¢/ P. Farque»
N°11-19872, D. 2014, p. 2078, obs. Sirinelli (P.) ; RIDA, 2014, n°239, p. 430, note : Sirinelli (P.) ; RTD com.
2014, p. 103, note : Pollaud-Dullian (F.) ; Propr. intell. 2014, n°50, p.51, obs. Bruguiére (J.-M.) ; JCP (G.), 2014,
n°12, doctr. 364, chron. Caron (C.) ; Comm. com. électr. 2014, n°2, p.27, note : Caron (C.) ; Comm. com. électr.
2014, p. 20, chron. Khan (A.-E.) ; RLDI, 2014, n°100, p. 32, obs. Costes (L.) ; Gaz. Pal. 2014, p. 64, note :
Marino (L.) ; Gaz. Pal. 2013, n°353, p. 5 ; obs. Pages (B.)

319 Pollaud-Dullian (F.), RTD com. 2014, p.103, note sous : Cass. com. 10 déc. 2013, N°11-19872
320 Vivant (M.), « Parfum : I’heureuse résistance des juges du fond », D.2007, p.954

321 Edelman (B.), « Un arrét responsable », D. 2009, n°17, p.1184
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affirmé avec plus de clarté. A défaut de précision suffisante pour étre communiquée, la
création olfactive ne peut étre I’oeuvre d’un auteur. L’originalité suppose que la création soit
identifiable et tangible. Suivant cette logique, la Cour d’appel de Paris3?2 a refusé le statut
d’oeuvre de I’esprit a « la signature visuelle » présente sur le contour de pieces de céramique
« consistant en des bords grisés ». La société exploitante invoquait vainement que 1’aspect
esthétique irrégulier des frises de couleur, résultait d’une technique de fabrication artisanale
mise en oeuvre dans une volonté de « défaut maitrisé », d’un « cheminement empirique » ou

d’une démarche « a contre-courant » des céramistes.

Le droit d’auteur inadapté aux créations olfactives

97 - Comme Christophe Caron3?3, nous regrettons 1’exclusion de toutes fragrances, mais
reconnaissons que d’un point de vue pratique, ’application du régime du droit d’auteur
présenterait certains inconvénients. Les « nez » sont connus et reconnus. Leur concéder le
droit d’auteur c’est prendre le risque de faire face aux prérogatives du droit moral, au
chantage du repentir, a I’impossibilit¢ de modifier la formule, pratique répandue dans ce
domaine. Si le créateur salarié, est reconnu auteur d’une fragrance, la société qui ’emploie
devrait lui verser une redevance calculée sur la base des recettes d’exploitation. S’ajoute, la
limitation temporelle de la protection, ’apposition du nom de 1’auteur sur les flacons qui
auraient pour conséquence de désorganiser un segment trés lucratif de l'industrie du luxe324.
De plus, la protection d’une fragrance par le droit d’auteur aboutirait a une dérive consistant a
protéger toute activité humaine comme « !’odeur d’un chocolat, une signature »?%. De ce
point de vue, la limite posée par la Cour de cassation freine quelque peu I’entreprise de

dévoiement du droit d’auteur largement entamée depuis 1’arrét Pachot326.

322 CA Paris, P. 5, Ch.1, 17 mai 2016, N°14/25316, « Astier de Villatte c./ Zara Home », Propr. Intell. 2016, n°61,
p-496, obs. Candé (P.) de

323 Caron (C.), JCP (G.), 2014, n°12, doctr. 364, chron., note sous : Cass. com. 10 déc. 2013, N°11-19872
324 Bertrand (A.), «Le droit d’auteur», Dalloz-Action, 2010, pt.104.76

325 Gautier (P.-Y.), « Traité de propriété intellectuelle », PUF, 2007, 6¢e éd., n°52, p.73. V. également : Galloux.
(J.-C.), « Profumo di diritto - Le principe de la protection des fragrances par le droit d’auteur », D. 2004, Jurisp.
2641 : « « Toutes les préparations culinaires deviendront-elles protégeables, et avec elles, toutes les
compositions cosmétiques et toute la parfumerie de couverture? »

326 Cass. ass. plén. 7 mars 1986, N°83-10477, « Babolat ¢/ Pachot », Bull. Ass. Plén. 1986, N° 3 p.5
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98 - La position francaise n’est pas unanimement partagée. Aux Pays-Bas, la fragrance du
parfum Trésor de Lancéme bénéficie de la protection du droit d’auteur’?’. Aux Etats-Unis, la
vente de copies de parfums ("knock-off perfumes » ou "smell-alike ») est licite au regard de la
législation sur la publicité comparative. La Cour de Justice de I’Union européenne privilégie

la protection de la marque’?®

ce qui présente le mérite d’offrir une solution susceptible de
s’appliquer au plus grand nombre dans le cadre de I’OMPI. En opérant la distinction entre le
procédé d’élaboration et la fragrance dépourvue de forme d’expression, la Cour de cassation a
donc déplacé le débat de la protection juridique sur la titularité de la formule. Mais comment
protéger juridiquement la formule d’un parfum ? Répondre a cette question suppose de

confronter la formule aux différents régimes instituant des droits privatifs de propriété

intellectuelle.

B) La protection de la formule du parfum par le brevet

99 - L’industrie du luxe stimule I’innovation. Le dépdt de brevet y est prolifique, notamment
dans les domaines de la cosmétique®?, I’horlogerie®?, le prét-a-porter’3!. Plus proche d’une

création esthétique, la formule d’une fragrance n’est pas brevetable332 a moins qu’elle

327 Th. Field, « Copyright protection for perfumes », 45 IDEA 19 (2004) accessible sur le web qui analyse cette
affaire jusqu'a l'arrét de la Cour d'Appel

328 CJCE 18 juin 2009, n° C-487/07, «L'Oréal ¢/ Bellure NV», Propr. industr. sept. 2009, n° 9, p. 27, § 51, note
Folliard-Monguiral (A.)

329 Fondée en 1872 par Arinobu Fukuhara, ancien pharmacien de la marine impériale japonaise, Shiseido est la
plus ancienne entreprise cosmétique du monde. En perpétuelle innovation, Shiseido représente 141 ans de
recherche et développement, englobant le travail de 1 000 chercheurs évoluant au sein de 10 centres de recherche
a travers le monde. Ces experts ont déja déposé 2 400 brevets. Lucie, « Shiseido, une entreprise ancestrale »,
JDL, 10 janv. 2015 — Le groupe L’Oréal a revendiqué le dépdt de 473 brevets pour 1’année 2016. Source :
www.loreal-finance.com

330 La société Rolex SA a déposé plus de 400 brevets depuis sa fondation en 1908 — Le groupe Swatch aurait
déposé pas moins de 173 brevets entre 2012 et 2015 uniquement pour la montre connectée — La manufacture
suisse Zénith revendique le dépdt de plus de 300 brevets (http://www.zenith-watches.com) — Ulysse Nardin a
présenté une montre au salon international de Genéve baptisée « InnoVision II » intégrant dix innovations portant
sur les matiéres, les systémes, les méthodes de fabrication ( Chokron (D.), « L’horlogerie de luxe a I’heure des
extrémes », Le Monde, 19 janv. 2017

31 La start-up Loomia, basée a New York a développé Intelitex, une technologie d’impression utilisant des tissus
conducteurs et des encres intelligentes au service des Maisons de luxe. Source : Romain, « Loomia promeut le
tissu intelligent pour les produits de luxe », JDL, 18 oct. 2016

32 Art. L.611-10-2 CPI : « Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent
article notamment : (...) b) Les créations esthétiques »
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n’apporte une solution technique, nouvelle, a caractére industriel**?. L’identification olfactive,
basée sur une technologie de nébulisation brevetée, a été créée par la société Indigo qui
fabrique les diffuseurs servant a dispenser les senteurs sous forme d’un brouillard sec
invisible, composé¢ de “micro-goutelettes”. La société a équipé I’ensemble des boutiques

Caroll et travaille sur des actions promotionnelles ponctuelles avec Christian Dior334,

C) La protection de la formule du parfum par la marque

L’exigence de représentation graphique de la formule du parfum

100 - En ce qui concerne le droit des marques, il est incontestable que la dénomination ou le
conditionnement d’un parfum sous réserve qu’ils soient distinctifs, peuvent étre protégés. Il
n’en est pas de méme de la formule, méme si dans ce domaine 1’on peut s’attendre a une
évolution, en raison de la possibilité d’enregistrer une marque sensorielle. Pour ’instant la
doctrine s’accorde a considérer qu’un parfum ne peut constituer une marque valable
s’agissant d’un signe ne faisant pas ’objet d’une perception constante et sire**>. L’on peut se
demander si un parfum peut-étre déposé pour se désigner lui-méme en raison du fait qu’il
constituerait alors un signe a I’évidence descriptif, conférant au produit sa valeur

substantielle.

101 - Les principes directeurs de 'OHMI (actuel EUIPO)**¢ concernant sa validation,

reprennent la définition du critére de représentation graphique, tel qu’énoncée a 1’article 2 de

33 Art. L.611-10-1 CPI : « Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles
impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielleDés 1810 I'US Patent Office a délivré
des brevets pour des parfums ». Cf. : ’US Patent n° 1017669 - Th. Field, « Copyright protection for perfumes »,
45 IDEA 19 (2004): a titre d'exemple les brevets US n°6.737.396 ; n°6.734.158 et n°6.734.159 déposés en 2004.

334 Cosmétique Magazine, oct. 2000, n°12, p.69
335 Mathély (P.) « Le nouveau droit francais des marques », éd. INA, 1994, p.43

336 Devenu Office de I'Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUTPO), depuis I’entrée en vigueur, le
23 mars 2016 du réglement 2015/2424/UE du 16 décembre 2015 modifiant le réglement 207/2009/CE sur la
marque communautaire, (JOUE 24 déc., n° L 341) article 2 : « 1. Il est institué un Office de I'Union européenne
pour la propriété intellectuelle (ci-apres dénommé I’ “Olffice”) ».
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la directive 89/104 du 21 décembre 1988337 et a l’article 4 du réglement sur la marque
européenne. La représentation graphique est, faute de définition précise, le critére le plus
difficile a remplir dans le cas de I’enregistrement des marques sensorielles et plus
particulierement des marques olfactives. Le signe olfactif, pour remplir sa fonction de
marque, doit pouvoir étre représenté graphiquement. L’OHMI a validé la marque olfactive
« Odeur de I’herbe fraichement coupée” pour désigner des balles de tennis, car elle « est une
odeur distincte que tout le monde reconnait immédiatement sur la base de ses propres

souvenirs »338.

102 - La représentation graphique de la marque doit étre objective afin de pouvoir étre
interprétée de la méme facon par les tiers, ce qui exclut la représentation graphique par une
formule chimique, par une description de mot ou par la remise d’un échantillon. L’INPI a
accepté de reconnaitre et de répertorier comme un des attributs de la marque, le parfum
diffusé dans les locaux des agences “La Planéte” d’Havas Voyages. Par ailleurs, les parfums
sont par nature exclus de la protection des dessins et modéles ne constituant, ni I’un, ni 1’autre

et ne pouvant en pratique faire 1’objet du dépdt auquel est subordonné cette protection.

D) La protection de la formule du parfum par le secret

Le recours a ’action en responsabilité civile

103 - Au regard de la protection du savoir-faire, I’approche est différente. Défini comme
I’ensemble des informations secrétes, substantielles et identifiées de maniére appropriée, le
savoir-faire n’est généralement pas connu ou facile a obtenir®3°. En ce sens, il est vrai que le
parfum présente ces caractéristiques surtout celles tenant au secret dans la mesure ou les
compositeurs gardent précieusement leur formule confidentielle. Le droit frangais n’accorde

aucun droit privatif au titulaire d’un savoir-faire. Il doit alors se contenter d’une action en

37 art. 2 de la directive 89/104, du 21 déc. 1988, : « Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles
d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personne, les dessins, les lettres, les
chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, a condition que tels signes soient propres a distinguer
les produits ou les services d’une entreprise a ceux d’autres entreprises ».

338 OHMI, 2éme ch., 11 février 1999, aff. R-156/1998.2

339 Mousseron (J-M.), « Secret et contrat - De la fin de ['un a la fin de I'autre », in Mélanges Jean Foyer, PUF,
1997, p.257
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responsabilité¢ civile basée sur les articles 1240 et suivants du Code civil. La nature
immatérielle du savoir-faire divulguée pose a chaque fois le probléme de la preuve, difficile a
apporter. Hormis un acte d’espionnage industriel avéré, il demeure peu évident de prouver
devant le juge la mise en oeuvre d’un savoir-faire par un concurrent sans 1’autorisation de son
titulaire. Il est donc dans ’intérét des fabricants de parfums de maintenir le détail de leur
composition au secret ou d’astreindre les salariés de 1’entreprise a un accord de confidentialité

dont la violation est sanctionnée par le jeu d’une clause pénale.

La difficile mise en oeuvre de I’action en responsabilité civile

104 - La Cour de cassation, en se placant sur le terrain du savoir-faire, considére que la
compétence technique I’emporte sur le résultat d’une activité intellectuelle de I’homme. Il est
certain que les créateurs des parfums ont acquis un savoir-faire pour exercer leur profession.
Mais les connaissances et les techniques empéchent-elles le compositeur de manifester sa
personnalité, caractérisant 1’oeuvre originale ? Chaque compositeur a en effet, « sa ligne , qui
est le reflet de son tempérament » et quoiqu’il fasse, « il lui est difficile de ne pas mettre une
touche de l'un de ses produits favoris »**°. Si I’on suit ce point de vue, il semble possible en
théorie qu’un parfum soit original, le parfumeur s’appuyant sur des souvenirs personnels, son
imagination, sa sensibilité. Toutefois, comment apporter la preuve d’une telle empreinte
lorsque I’auteur intentera une action en contrefacon ? Les composants chimiques d’un parfum
ou sa représentation sous forme de matrices de couleurs ne renseignent en aucune manicre
I’implication de I’auteur dans son élaboration. C’est pourquoi, la Cour a exclu le parfum en
tant qu’oeuvre pour des raisons pratiques liées a la preuve de 1’originalité de I’auteur. Pierre
Sirinelli3*! estime que 1’originalité d’un parfum n’est pas contestable, dés lors qu’il se
distingue parfaitement de toutes les autres fragrances et est adopté par une clientéle tres
nombreuse. Ce dernier argument d’ordre économique fut développé par Christophe Caron
pour qui le parfum doit étre défendu par la régle de droit dont le role devrait étre de protéger
I’industrie du luxe contre les actes de contrefagon en tous genres342. A cet égard, I’action en

concurrence déloyale ou parasitaire semble un fondement plus adéquat pour pallier I’absence

340 Glemas (E.), « La protection du parfum par le droit d’auteur », RDPI, 1997, n°82, p.35 et s.

341 Sirinelli (P.), obs. sous : CA Paris, 4 e ch. B, 17 sept 2004, « Sté Beauté Prestige ¢/ Sté Pier Import, Bellure »,
Propr.intell. oct. 2004, p.907

342 Caron (C.), note sous : Cass.civ. lére, 22 janvier 2009, n°08-11.404: Juris Data n°2009-046664, JCP (G)
2009, n°25, p.46, Chron. n°30
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de droits privatifs. L’action est facilitée lorsque la copie servile du parfum s’accompagne

d’autres agissements telle que 1’imitation de la présentation.

105 - Dans l’affaire “Dune343”, n’aurait-on pas pu envisager la mise en place, d’une relation
différente basée sur le contrat de louage d’ouvrage ou de service, I’employeur ou toute autre
personne pour laquelle I’oeuvre a été préparée serait considéré comme 1’auteur. Sur ce point,
la loi américaine prévoit un chapitre deux qui s’intitule « Titularité¢ et transfert du droit
d’auteur ». L’article 201, alinéa (b) consacre I’attribution de principe du droit d’auteur a
I’employeur ou a celui qui a passé commande. Cette attribution est générale, les limitations
sont jurisprudentielles. On peut signaler a cet effet, 1’arrét de la Cour supréme des Etats Unis
du 5 juin 1989344, Dans cette affaire, un sculpteur, M. Reid, engagé par une association a but
non lucratif, avait réalisé¢ un ensemble décrivant une nativité se déroulant chez des sans-logis,
il avait travaillé dans une totale indépendance, selon son inspiration, et ne figurait pas dans les
livres de comptes. La Cour en a conclu que 1’oeuvre produite n’était pas salariée en 1’absence

d’un lien de subordination.

106 - En France, la personne du créateur a I’origine de 1’ceuvre tient une place considérable
dans ce systeme. Mais I’exploitation de la valeur de 1’oeuvre ne s’effectue pas uniquement a
travers le droit d’auteur. L’originalité du produit de luxe est exploitée aussi sous le nom de
I’auteur déposé a titre de marque. Dans ce cadre, doit-on protéger les droits de la personne
physique a l’origine de I’ceuvre ou l’oeuvre elle-méme pour le compte de la personne
morale ? L’interrogation trouve un écho particulier dans le domaine du luxe ou les créateurs
ne sont pas toujours titulaires des droits sur leurs propres créations. Il est d’usage que les
ocuvres soient commercialisées sous la marque de la personne morale. La Cour de
cassation®® considére qu’en cas d’oeuvre collective, les droits relatifs a la création
appartiennent a ’employeur, personne morale sous le nom de laquelle elle a été divulguée.
Ainsi, les droits de I’auteur sont attribués a la Maison de luxe qui a investi et transmis ses

directives a I’employé¢.

343 Cass. civ.lére, 13 juin 2006, n°02-44.718, Juris-Data n°2006-033999, Propr. intell. 2006, n°21, p.442, obs:
Lucas (A.) ; Humblot (B.), «4rrét “Dune”: La Cour de cassation dans les sables mouvants du droit d’auteury,
RLDI 2006, juillet-aott n°522, p.10

344 Cour supréme des Etats-Unis du 5 juin 1989, « Community for Creative Non-Violence v. Reid », 490 U.S. 730
(1989), (1990) 144 R.I.D.A. 148, note : Kernochan (J.-M.)

345 Cass. civ.1ére., 18 oct. 1994, N° 92-17770, Bull.1994 I N° 298 p. 217 ; RIDA, avr.1995, p.305
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Section 2 : Le produit de luxe, une oeuvre collective

107 - L’existence du produit de luxe est basée sur un paradoxe. Sa création suppose
I’application de toutes les protections liées au droit d’auteur, sans possibilité pour les créateurs
salariés de revendiquer le statut d’auteur. S applique la notion d’ceuvre collective, consacrant
« I’autorat » de la personne morale (Paragraphe 1). Derriére une marque prestigieuse, se cache
un circuit de production artisanale, susceptible d’étre sous-traitée. La titularité des droits de
I’oeuvre échappe aux créateurs. Relégués au statut d’exécutants, ils abandonnent leurs
prérogatives au profit de la personne morale qui commercialise I’oeuvre sous sa marque. Se

pose la question de la titularité des droits (Paragraphe 2).

Paragraphe 1: L’autorat de la personne morale

108 - Le principe de I’autorat repose sur la conception que I’on se fait de la personne morale.
La réalité de cette notion s’appuie sur les fondements théoriques de I’oeuvre collective (A)
mais se confronte a la pratique des Maisons de luxe qui en ont fait un usage au service de leur

production (B).

A) Fondements théoriques de 1’autorat

109 - En principe, ’auteur en tant que créateur de I’oeuvre matérielle est le titulaire originaire
des droits. Une personne morale ne peut se voir attribuer cette qualité. La consécration
juridique de ’oeuvre collective constitue une exception’*. Dans ce cas de figure, le droit
protége le créateur-investisseur, celui sans qui la création ne pourrait se faire>*’. Cette oeuvre
plurale a la spécificité d’attribuer la paternité initiale a I’instigateur de 'oeuvre, la personne
morale (1). Par cette pratique couramment employée, le droit d’exploitation de 1’oeuvre est

reconnu a la Maison de luxe lorsqu’il est le résultat de 1’action de plusieurs créateurs d’une

346 Cassation au visa de ’article L.113-1 du CPI, ’arrét qui retient qu’une société est I’auteur d’un logiciel créé
par ses associés « Qu'en statuant ainsi, alors qu'une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ; (...)». Cass. civ. lere, 15 janv. 2015, N°13-23566 — V. également : « Une
personne morale ne peut étre investie a titre originaire des droits de I’auteur que dans le cas ou une ceuvre
collective, créée a son initiative, est divulguée sous son nom ». Cass. civ. 1ére, 17 mars 1982, ST Dupont c./
Davidoff et autres, Bull. civ. 1 N°116 : JCP G 1983, II, 20054, note : Plaisant (R.) ; D. 1983, IR p. 89, obs.
Colombet (C.) ; RTD com. 1982, p. 428, obs. Frangon (A.) — CA Paris P. 5, 1ére ch., 10 nov. 2010, Sté¢ ACG
Visuel et Sté Textes Images c/ Sté Assurimo et autres, Propr. intell. 2011, n°38, p.84,0bs. note : Lucas (A.)

347 Vivant (M.), « L’irrésistible ascension des propriétés intellectuelles ? », in Mélanges Christian Mouly, Litec,
1998, p.441
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commande ou de I’exécution d’un contrat de travail. Le premier créateur intellectuel de
I’ceuvre est ainsi écarté au profit de la signature de la Maison. Autrement dit, 1’oeuvre
collective permet de mettre en exergue l’influence de la marque sur I’expression de la

personnalité de la personne morale (2).

1) L’oeuvre collective ou la consécration du créateur-investisseur

Définition légale de [’oeuvre collective

110 - L’oeuvre collective est définie 1également a 1’article L.113-2 alinéa 3 du CPI: «Est dite
collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la
publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle
des divers auteurs participant a son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle
est congue, sans qu'il soit possible d'attribuer a chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble

realiséy.

111 - A la lecture de ce texte, trois critéres concourent a la réalisation d’une oecuvre
collective®®, D’abord, I’entrepreneur doit avoir pris Dinitiative et jouer un rdle dans la
réalisation de la création. Ensuite, les différentes contributions doivent se fondre dans

I’ensemble, constituant 1’oeuvre collective.

L’impossible identification des contributeurs de [’oeuvre collective

112 - La position de la Cour de cassation est en adéquation avec cette appréciation de 1’oeuvre

349 350 351

collective’*”, mais la doctrine n’a pas toujours suivi ce point de vue. Desbois’" et Frangon

348 Bertrand (A.), «Le droit d’auteur», Dalloz, coll.Dalloz-Action, 2010, pt.105.56

349 Cass.civ.1re, 3 avr. 2002, N°00-13139, Bull.civ.I., n°109 : «le dictionnaire dont il s'agit, divulgué sous le nom
de la société, est ainsi présumé lui appartenir ; que la contribution de Mme X... aux conception et direction de
l'ouvrage, inhérente aux attributions de son contrat de travail, et dont rien ne prouve qu'il en ait retiré son
originalité, se fond dans l'ensemble de l'activité des nombreux auteurs ou collaborateurs réunis au sein de
l'équipe animée par elle, sans qu'il soit possible d'attribuer a chacun un droit distinct sur la création réalisée»

350 Desbois (H.), «Le droit d’auteur en France», Paris, 3¢ éd., 1978, spéc. p.203

351 Frangon (A.), «Cours de droit de la propriété littéraire et artistique et industrielle», Litec, coll. Les Cours de
droit, 1999, spéc. p.196
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estimerent que 1’oeuvre collective se définit par 1’isolement des contributeurs, puisque leur
apport ne se limite qu’au domaine qui leur a été assigné. Cette thése fut retenue autrefois par
plusieurs juridictions du fond332 ainsi que par la Cour de cassation®33. Toutefois, pareille
conception néglige I’importance du minimum de concertation que requiert tout travail
collectif*>*. D’autres auteurs considérent que la condition déterminante est la direction d’un
employeur a Dl’initiative de la création, peu importe que les auteurs soient identifiables et

qu’ils se soient concertés333.

113 - Avec cohérence, la Cour d’appel de Paris*>, puis la Cour de cassation®*” ont finalement
adopté cette position. Il s’agit d’une orientation fidele a la lettre de I’article L.113-2 du CPI
qui vise I'impossibilité d’attribuer « un droit distinct sur I’ensemble réalisé ». Ces décisions,
fondées sur une logique peu discutable, sont particuliérement favorables aux Maisons de luxe.
En effet, a partir du moment ou s’opere la « fusion » des contributions, il est impossible
d’identifier les apports respectifs des créateurs qui n’ont fait que suivre les directives de

I’entrepreneur.

114 - Ainsi, des lors que la création est le résultat d’un véritable travail d’équipe, les apports
créatifs de chaque auteur ne peuvent étre déterminés®®. Pour cette raison, aucun d’entre eux

ne peut revendiquer les prérogatives patrimoniales de 1’auteur de 1’oeuvre. En revanche, ils

352 CA Paris, 4e ch., 10 mars 1983, Gaz.Pal, 1983, I. somm. p.206 - CA Paris, 18 juil. 1985, D. 1986, IR, p.182,
obs. Colombet (C.): «traducteurs s’acquittant de leur travail sans concertation» - CA Rouen, 2¢ ch., 26 juin
1997, Gaz. Pal. 1998. 1. somm. p.69: «absence de participation a la conception dudit ensembley.

353 Cass. civ.lre, 18 oct. 1994, N° 92-17770, Bull.1994 T N° 298 p. 217 : «attendu que, s'agissant d'une oeuvre
collective, aucun des auteurs des diverses contributions ne peut revendiquer un droit sur l'ensemble réalisé», V.
également: Cass civ.lre, 17 mai 1978, D.1978, p.661, note: Desbois (H.) - Cass. civ.1re, 6 nov.1979, D.1980, p.
168 - Cass.com. 7 avr.1987, RIDA, 3/1987, p.192 ; JCP (G), 1987, 11.20818, note: Frangon (A.) - Cass.civ.1re,14
juin 1989, JurisData, n°002551

354 Drai (L.), «Le droit du travail intellectuel», thése, Lille 2, Pref. Verkindt (P-Y), LGDJ, Bibliothéque du droit
social, Tome 42, 2005, n°370, p.161

355 Bertrand (A.), «Le droit d’auteur», Dalloz, Coll.Dalloz-Action, 2010, pt.105.57 ; Lucas (A.), Lucas (H-J),
«Traité de la propriété littéraire et artistiquey», Litec-LexisNexis, 3¢ éd., 2006, p.175

356 CA Paris, 4e ch., 8 oct. 1988, Aff. «Swarovski ¢/ Villeroy et Boch», Cah. dr. auteur 1989, n° 13, p. 25 —
CA Paris, 4e ch., 12 déc. 1989, Aff. «Larousse ¢/ Rombaldi», Cah. dr. auteur 1990, n° 25, p. 16

357 Cass.civ.lre, 19 fév.1991, N°88-15370, Bull.civ.1991, 1. n°67, p.43 - Cass. civ.lre, 24 mars 1993,
N°91-17887, Société Bézeault, RIDA, 4/1993, p.203 ; JCP (G), 1993, II. 22085, note: Greffe (F.) ; RTD.com,
1995, p.418, obs. Frangon (A.) ; «Les grands arréts de la propriété intellectuelle», Vivant (M.), (dir.), Dalloz,
2004, p.125, obs. Clément-Fontaine (M.), Robin (A.)

358 Lucas (A.), Lucas (H-J), «Traité de la propriété littéraire et artistique», Litec-LexisNexis, 3¢ éd., 2006, p.175
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conservent leur droit moral*°, qui se résume principalement au droit de se prévaloir de sa
participation a la création®®®. L’anonymat étant « un des éléments constitutifs de ['cuvre
collective »3°1, aucun contributeur ne saurait revendiquer les droits moraux « puisque sa

participation se limite a une participation parmi d’autres »3¢2,

Le droit moral sur [’oeuvre collective

115 - Par ailleurs, la possibilité qu’aurait chaque participant de faire valoir son droit moral
durant I’exploitation de I’oeuvre rendrait 1’exercice de ce droit inopérant a la survenance du
moindre désaccord. Comment résoudre le litige qui opposerait deux créateurs sur
I’opportunité¢ de divulguer ’oeuvre ? Méme si un juge acceptait le refus de divulguer
I’oeuvre, la démarche confinerait a 1’absurde au regard de la relation employeur-employé qui
lie le créateur et la personne morale. La propriété de 1’oeuvre collective étant reconnue a la
personne « sous le nom de laquelle elle est divulguée »*%, la Cour de cassation a logiquement
posé le principe que la personne morale a I’initiative d’une oeuvre collective était également
investie des prérogatives du droit moral3¢4. Rendu au visa de I’article L.113-5 du CPI, I’arrét

365

admet le role déterminant joué par « I’initiateur de 1’oeuvre »°°° qui supervise et controle la

359 Cass. civ. lre, 15 avr. 1986, n°84-12.008 , aff. « Robert ¢/ CFRP », Bull. civ. I, n° 89 ; JCP, 1986, I, 15515 ;
RIDA 1986, n°130, p. 144.

360 A ce titre, il a été a admis que chaque co-auteur était en droit de faire reconnaitre son droit de paternité, ¢’est
a dire sa « participation » a la création, bien que dans certains cas, il n’est pas possible d’apposer le nom de la
personne physique, compte tenu de la nature de I’oeuvre. TGI Paris, 27 févr. 1968, D. 1968. 375 ; JCP 1968, 1V,
124

361 TGI Paris, 27 févr. 1968, D. 1968. 375 ; JCP 1968, 1V, 124

362 Bouhénic (J.-D.), « L’entreprise et la titularité des droits de propriété intellectuelle. L’oeuvre collective », in
« L’entreprise et la titularité des droits de propriété intellectuelle », Colloque CUERPI, Bruguiere (J.-M.) (dir.),
Grenoble 28 nov. 2014, Dalloz, coll. CUERPI - Thémes & Commentaires, 2015, pp.47-56, spéc. p.50

363 Art. L.113-5 CPI : « L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou
morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de I’auteur »

364 Cass. civ. lére, 22 mars 2012, N°11-10132, Bull. 2012, I, n°® 70 : « Vu l'article L. 113-5 du code de la
propriété intellectuelle ; (...) ; Qu'en statuant ainsi, alors que la personne physique ou morale a l'initiative d'une
oeuvre collective est investie des droits de l'auteur sur cette oeuvre et, notamment, des prérogatives du droit
moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (...)».

365 Bertrand (A.), «Le droit d’auteur», Dalloz, Coll.Dalloz-Action, 2010, pt.105.60-1
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conception de I’oeuvre. Pascal Morand, directeur de I’Institut Frangais de la Mode3®, en
1990, observait que « Si la réalisation d’un dessin ne requiert que le talent de son auteur, et si
celle d’un modéle n’est guere plus exigeante, la création d’une collection nécessite un

investissement plus substantiel »3¢7.

Oeuvre collective et oeuvre de collaboration : distinction

116 - De cette prééminence de la personne morale, découle la distinction avec 1’oeuvre de
collaboration®®® élaborée par plusieurs personnes physiques, sous l'empire d'une inspiration

commune’®?

qui se concertent sur un pied d’égalité*’®. Doit étre censurée la décision des juges
qui qualifie d’oeuvre collective les modeles de bagage créés a I’initiative et sous le controle
de la société Dior, alors que I’employée qui a « collaboré » a la conception desdits mod¢les,
conservaient sur ceux-ci un droit de divulgation’”!. L’exercice de ce droit indivis est étranger
au lien de subordination qui lie la société et son employé. Il exclut par conséquent le caractere
collectif de 1’oeuvre. La divulgation de 1’oeuvre reléve du pouvoir souverain de 1’auteur.
L’employé devient-il pour autant un co-auteur ayant participé avec son employeur a une

oeuvre de collaboration ? L’article L.113-2 du CPI vise expressément les « personnes

physiques ». La collaboration créative entre une personne morale et son employé n’existe pas.

366 T'TFM a été préfiguré a ’initiative d’une commission présidée par Pierre Berger, constituée a la demande
d’André Giraud Ministre de 1’Industrie. L’ Institut est fondé en 1986 avec le soutien financier du DEFI, comité de
développement et de promotion des industries du textile et de I'habillement. Il a pour mission de décrypter pour
les professionnels et les étudiants 1’économie de I'immatériel faite de marques et de styles de vie, de culture et
d'imaginaire, d'air du temps, ancrée dans le patrimoine culturel et artistique frangais qui constitue un avantage
compétitif dans la mondialisation. Il favorise le décloisonnement entre création et management. Il fusionne avec
le CTCOE (Centre textile de conjoncture et d’observation économique) en 1999. Un centre de recherche a été
mis en place en 2003 et compléte I’ensemble. Le Cercle IFM regroupe des entreprises mécénes en vue
d’attribuer des bourses d’étude. Il est composé en 2012 de 12 entreprises et 2 fondations. Il compte Armand
Thierry, Chanel, Chloé International, Christian Dior Couture, Disneyland Paris, Fondation Pierre Bergé-Yves
Saint Laurent, Fondation d’Entreprise Hermés, Galerie Lafayette, Groupe Etam, Kenzo, Louis Vuitton, L’Oréal
Division Produits de Luxe, Vivarte, Yves Saint Laurent.

367 Morand (P.), «Le lancement d’un créateur est un investissement de plusieurs années.», Journal du Textile
n°1188, 29 janv. 1990, rubrique le “Point de vue d’un expert”, p.91-92

368 Art. L.113-2 al. ler : « Est dite eceuvre de collaboration, l'cuvre a la création de laquelle ont concouru
plusieurs personnes physiques ».

369 Cass. civ. 1re, 3 oct. 2000, n°98-13235 ; Cass. civ. 1re, 21 oct. 1980, n°79-12222, Bull. civ. 1, N°265

370 CA Paris, 19 janv. 1967, Ann. propr. industr. 1967, 292 : « Pour qu'il y ait collaboration en matiére artistique,
il faut qu'il y ait travail en commun sur un pied suffisant d'égalité ».

371 Cass. civ. 1re, 6 nov. 1979, n° 77-15.267, aff. « Scholl ¢/ Dior », Bull. civ. I, n® 272 ; D. 1981. IR 82, obs.
Colombet (C.)
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L’artisan salari¢ d’une société de luxe ne pourrait méme pas revendiquer ce statut de co-

auteur.

2) L’oeuvre collective ou I’influence de la personnalité de la personne morale

Personnalite morale et oeuvre collective

117 - Selon le Professeur Guyon, la personne morale est un étre juridique sans réalité tangible,
un « Corpus mysticum »">. Elle s’exprime sur la scéne juridique par I’entremise de ses
dirigeants et se distingue des autres sociétés a travers les signes de ralliement de la clientele
que sont la marque, I’enseigne et le nom commercial. L’idée méme de personne morale
renvoie a celle plus générale d’institution qui ne peut accomplir elle-méme les actes matériels
de production. De prime abord, I’existence des oeuvres collectives va a 1’encontre de ce
principe dans la mesure ou elles procédent d’un acte créatif que seule une personne physique
est en mesure d’imaginer, et de réaliser. Mais abonder dans ce sens reviendrait a adopter une
conception restrictive de la personne morale qui ne saurait se résumer a des ¢éléments

d’identification administratifs.

Oeuvre collective et théorie de la réalité de la personne morale

118 - L’ocuvre collective est le résultat d’investissements effectués par la personne morale a
qui ’on attribue I'origine de I’acte créatif, objet du monopole d’exploitation. La création
légitime le monopole consenti. Ce principe fondamental nous est rappelé par Raynard qui
précise : «Tous les monopoles intellectuels naissent de la création »373. Le monopole confére,
sur le plan économique, « une propriété portant sur les fruits de la création de I’esprit »7*.
Les Maisons de luxe exploitent la marque et négocient des licences. Elles tirent revenus des
créations de leurs personnels, dont elles prétendent qu’il est le résultat d’un savoir-faire. La

cause du monopole semble étre une évidence au regard de 1’approche frangaise du droit

372 Guyon (Y.), « Droit des affaires. Droit commercial général et sociétés », éd. Economica, coll. Droit des
affaires et de I’entreprise, T.1, 11e éd, 2001, n°190, p. 293.

373 Raynard (J.), « Propriétés incorporelles, un pluriel bien singulier », in Mélanges offerts a Jean-Jacques Burst,
Litec 1997, p.538 et s.

374 Vivant (M.), « Pour une épure de la propriété intellectuelle », in Mélanges en ’honneur de André Frangon,
¢éd. Dalloz, 1995, p.417
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d’auteur. Pour les « Maisons », la 1égislation est un instrument dont elles revendiquent I’effet,
a savoir le monopole, sans reconnaitre 1’objet, la protection des droits de 1’auteur, personne
physique. La Maison qui désire bénéficier de la protection du droit d’auteur doit apporter la
preuve de I’existence de cet apport original’’>. En toute logique, cela devrait amener la
personne morale a prouver que sa personnalité s’exprime a travers sa création. Mais comment
la personnalité d’une personne morale pourrait-elle transparaitre a travers une ceuvre ? Aussi

abstrait soit ce cheminement intellectuel, il est pourtant admis par plusieurs auteurs.

119 - Laurent Drai, affirme ainsi : « comme on reconnait au premier regard une toile de
Picasso, Rothko ou Kandinsky, on reconnait un bijou Van Cleef & Arpels, une alliance
Cartier, un carré Hermeés ou une montre Jaeger-Lecoultre »7¢. Jean-Michel Bruguiere
approuve cette idée qui n’a rien de « saugrenue », car « [’on peut difficilement contester que
des personnes morales qui organisent le processus de création, distribuent leur produit, se
développent sur la base d’un patrimoine esthétique propre, aient un intérét a protéger leur
création »77. Rejoignant la théorie de la réalité¢ des personnes morales3’8, I’auteur ajoute que

I’entreprise « est une realité économique qui s impose »7°.

Oeuvre collective et théorie de la fiction de la personne morale

120 - Dans la lignée de Desbois38?, tenant de la théorie de la fiction38!, plusieurs auteurs sont

hostiles a cette idée. André Frangon soutenait qu’une personne morale n’est « qu ‘une entité

375 Cass.civ, 1ére, 10 mai 1995, RIDA, oct. 1995, pp. 233 et 295, obs: Kéréver (A.)

376 Drai (L.), « De la complexité de la création salariée. A propos de ['affaire Berthelot ¢/ Van Cleef and
Arpels» : Comm. com. électr. 2010, n° 10, étude 19

377 Bruguiére (J.-M.), Prop.intell, janv. 2011, n°38, p.83 note sous : Cass. com., 15 juin 2010, n°® 08-20.999 F-D,
Aft. «SA Dubois jardin c/ Sté Silvpol»

378 « La théorie de la réalité de la personne morale reconnait qu'un groupement dispose de la personnalité
Juridique indépendamment de toute reconnaissance étatique a condition qu’il posséde un intérét distinct des
intéréts individuels et une organisation capable de dégager un volonté collective qui puisse représenter et
défendre cet intérét ». Source: Cauzian (M.), Viandier (A.), Deboissy (F.), «Droit des sociétés», Litec -
LexisNexis, 20e éd., 2007, pt.175, p.84

379 Bruguiere (J-M), Prop.intell, janv. 2011, n°38, p.83 note sous : Cass. com., 15 juin 2010, n° 08-20.999 F-D,
Aft. «SA Dubois jardin c/ Sté Silvpol»

380 Desbois (H.), «Le droit d'auteur en France», Dalloz, Paris, 3¢ éd., 1978, p. 206

Bl «La théorie de la fiction de la personne morale ne reconnait comme sujets de droits que les étres humains,

Jfaits de chaire et de sang, et n’accepte de personnifier les groupements qu’a la condition que | "Etat autorise
cette personnification puisque seul l’Etat peut créer des fictions». Source: Cauzian (M.), Viandier (A.), Deboissy
(F.), «Droit des sociétés», Litec - LexisNexis, 20e éd., 2007, pt.175, pp.83-84
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créée par le droit et non un étre de chair » et « ne saurait, a proprement parler, créer une
ceuvre de [’esprit »®. Claude Colombet affirmait : « une personne morale est investie des
droits d'auteur, malgré son inaptitude a exercer un acte de création intellectuelle ; pour cette
seule raison, il apparaitra toujours déraisonnable d'étendre une notion qui doit demeurer si
exceptionnelle qu'on se demande s'il était bien utile d'en faire une catégorie particuliére »%3.

Dans le méme courant, Frédéric Pollaud-Dullian estime qu’au sein du systéme francais du

droit d’auteur, la catégorie de 1’oeuvre collective « apparait comme une aberration »384,

L’oeuvre collective, expression économique du droit d’auteur

121 - L’auteur salarié serait donc « un auteur comme un autre »85. Cette conception de la
personne morale implique le rejet des valeurs €économiques génératrices de droits qui
intégrent le patrimoine de la personne morale. C’est pourquoi nous ne pouvons y souscrire.
Certes, la personnalité morale n’existe pas en dehors du droit. Il s’agit d’un « outil de
technique juridique »%¢, « une abstraction »87 ¢laborée pour répondre a des besoins pratiques
et juridiques. Mais, quels que soient les buts poursuivis par la personne morale, « la
personnalité morale nait du besoin de donner une autonomie juridique a l'exercice d'une
activité »*%8. Sans activités économiques, la personnalité morale n’aurait aucune raison d’étre.
Inversement, sans personnalité morale, il serait impossible d’exploiter a 1’égard des tiers les
créations réalisées par un groupement de personnes au nom de la personne morale. Sans
I’intervention des personnes morales, les objets de la propriété intellectuelle « ne peuvent

assurer une productivité financiére au travail du créateur »*%. L’oeuvre collective n’est rien

382 Frangon (A.), «Cours de droit de la propriété littéraire et artistique et industrielle», Litec, coll. Les Cours de
droit, 1989, p. 188.

383 Colombet (C.), «Propriété littéraire et artistique et droits voisins», Dalloz, coll.Précis-Dalloz, 4e éd., p.134 -
Colombet (C.), obs. sous: Cass. civ. lre, 6 nov. 1979, n° 77-15.267, Aff. «Scholl ¢/ Dior», D. 1981. IR 82

384 Pollaud-Dullian (F.), « La présomption prétorienne de titularité du droit d'auteur dans l'action en
contrefagon », RTD com. 2011, p.45

385 Caron (C.), «L'adaptation du droit d'auteur de la création salariée a l'entreprise», Legicom 2003-1, n°® 29,
p. 14

386 Gridel (J.-P.), « La personne morale en droit frangais », RIDC, 1990, n°2, vol. 42. pp. 495-512, spéc. p. 508
387 Moreau (J.), « Droit administratif », PUF, coll. droit fondamental, Paris, 1989, n°18
388 Paillusseau (J.), « Le droit moderne de la personnalité morale », RTD. civ. 1993, p.705 et s. spéc. p.709

389 Roubier (P.), « Unité et synthése des droits de propriété industrielle », Etudes sur la propriété intellectuelle,
industrielle, littéraire et artistique. Mélanges Marcel Plaisant, Sirey, Paris, 1960, spéc. p.162
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d’autre que I’expression de ce besoin d’autonomie juridique des créations de la personne
morale. Elle met en exergue les préoccupations économiques qui « innervent le dispositif
légal frangais »3%0. Sa reconnaissance sonne le triomphe de la théorie de la réalité, qui, par

ailleurs, est adoptée avec constance par la Cour de cassation’!.

L’oeuvre collective et la marque du produit de luxe

122 - Parmi les droits conférés a I’auteur de 1’oeuvre, le droit a la paternité comporte la
faculté d'exiger que I'ceuvre porte le nom de son véritable auteur et celle de s'opposer a ce que
la création soit recouverte du nom d'une tierce personne. La créativité est véhiculée par les
valeurs de la marque de luxe, qui se résument par I’expression « ADN de la marque ». Il
résulte de cette idée que I’esprit du fondateur inspire les générations d’employés qui
entretiennent le « mythe ». L’entreprise fait des choix. Comme 1’indique le Professeur Vivant,
« direction artistique et politique créative ne sont pas des concepts imaginaires »*?. Intégrer
une Maison, c’est adhérer a ses valeurs artistiques. C’est renoncer a sa propre individualité, a
sa personnalité, au profit d’une personne morale parfois détenue par un groupe d’investisseurs
ne connaissant du discours que le montant des dividendes. Associée a la marque, la signature
ou la griffe d’un produit de luxe participe de 1'acte créatif. Il révele le lien étroit entre le signe
distinctif et le produit qu’il désigne. De la méme maniere, la marque se différencie par sa
police de caractere qui en symbolise 1’unicité. Elle prétend offrir une garantie de qualité par sa

simple apposition®?.

390 Siiriainen (F.), « Le droit d’auteur a l’épreuve de sa dimension économique : libres propos sur le droit
d’auteur économique », in Mélanges en I’honneur du Professeur André Lucas, Lexis-Nexis, Paris, 2014, pp.
673-681, spéc. p.675

M1 Cass. civ. 28 janv. 1954, JCP 1954.11.7958, concl. Lemoine ; D. 1954. 217, note : Levasseur : « La
personnalité civile n'est pas une création de la loi ; elle appartient, en principe, a tout groupement pourvu d'une
possibilité d'expression collective pour la défense d'intéréts licites, dignes, par suite, d'étre protégés » — Cass.
soc. 23 janv. 1990, Rev. soc., 1990, p.444, note : Vatinet (R.) ; JCP 1990.11.21529, note Nevot ; Dr. soc. 1990, p.
322, note Savatier (J.) ; JCP 1991¢d.E. 11.229, obs. Blaise (H.) — Cass. soc. 17 avr. 1991, Rev. soc., 1992, p.53
ets.

392 Vivant (M.), « L’ceuvre de l’esprit : création d’une personne physique ou morale ? » in Actes du colloque
« L’oeuvre de [’esprit en question. Exercice de qualification », 7 nov. 2013, CERDI-Paris Sud, Bensamoun (A.),
Labarthe (F.), Tricoire (A.), (dir.), LGDJ, coll. Droit privé et sciences criminelles, 2015

393 La typographie utilisée pour le logo de Dior est celle de Nicolas Cochin. Elle fut arrétée par Michel Disle
célebre créateur d’identités visuelles, précurseur des nouvelles relations entre la couture et la marque. L’ancien
caractére a été ressorti de ’oubli et imposé a I’ensemble des licenciés avec 1’approbation de Christian Dior de
maniére a créer une cohérence visuelle de 1’étiquette de col a la sacherie, de la publicité aux boutiques. Issey
Miyake signe ses réalisations hors du secteur de la mode, d’un papillon, pour ne pas entrainer des confusions, il
semble dire : «Le fait d’apposer mon logo sur un produit est un engagement de respect pour la clientéle.»
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123 - Le logo est une ceuvre et a ce titre I’auteur a le droit au respect, il ne peut-étre altéré®4.

Le puissant pouvoir évocateur qui découle de la marque englobe ’originalité de la création
qu’elle désigne. En effet, afin de démontrer 1’originalité de son oeuvre, les représentants de la
personne morale sont contraints de s’appuyer sur les produits désignés auparavant par la
marque. L’expression de la personnalité¢ de la personne morale sera établie par les liens de
parent¢ qui unissent 1’oeuvre, objet du litige et les oeuvres préexistantes. Par cette
comparaison, la marque tient un role déterminant, celui de vecteur d’identification. Le « droit
absolu d’agir contre toute usurpation de la marque »% pénétre alors dans la sphere du droit
d’auteur a partir du moment ou 1’on reconnait en faveur d’une personne morale un monopole
sur une oeuvre. Toute atteinte a 1’oeuvre de la personne morale, sera prouvée au regard des
oeuvres marquées déja commercialisées par celle-ci. A travers I’oeuvre collective, la marque
manifeste une fois de plus I’emprise de son utilit¢ économique’®® consistant a identifier

397

I’origine de I’oeuvre marquée, afin d’attirer et de conserver la clientele’”’. Mais cette

prévalence est-elle systématiquement légitime ?

B) Les limites pratiques de 1’autorat

La personnalité du créateur au service de [’oeuvre collective

124 - Des générations de Cartier ont réellement esquissé les parures ou les bijoux qu’ils ont
signés. On suppose que Paul Poiret, précurseur du style « Art déco » exprimait déja le « style
Paul Poiret » pour la Maison Worth, a une époque ou I’inventeur de la Haute couture s’attache
a des traditions déja désuétes. Il est certain que Christian Dior contribua a maintenir le lustre
de la Maison Lucien Lelong, comme Pierre Balmain en son temps. Yves Saint Laurent

participa au prestige de Dior, dont il signa les collections posthumes, dont la célebre

394 CA Paris, 4¢ ch. 12 déc. 1988, RIDA 3/1990, n°145, p.333 ; Cah. dr. auteur, avr. 1989, p.23

395 « la marque confére a son titulaire "un droit absolu” et confére a celui qui en est investi une action contre
ceux qui y portent atteinte de bonne ou de mauvaise foi sous quelque forme ou de quelque maniére que ce
soit... ». Cass. civ. 2 juill. 1931, Ann. propr. ind. 1932, 33. — Cass. com. 12 mars 1956, JCP 56, éd. G, 11, 9484,
note : Chavanne (A.)

39 « La marque ne réserve le signe qui la constitue que dans une fin strictement économique ». Vivant (M.),
«Touche pas a mon filtre! Droit de marque et liberté de création : de l'absolu et du relatif dans les droits de
proprieté intellectuelley, JCP (E)1993, n°22, act. 251; Figny, « Liberté d’expression et droit des marques »,
Propr. industr., oct. 2002, p. 20

37 Sur ce point : Chavanne (A.) et Burst (J.-1.), « Droit de la propriété industrielle », Dalloz, 3e éd. 1990,
n°855 : La marque « est dans le patrimoine du commercant une richesse qui lui permet d'attirer et de conserver
la clientéle »
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collection « Trapéze », a propos de laquelle The New York Times écrit : « Today s collection
has made a French national hero out of Dior’s successor, Yves Saint Laurent and comfortably
assures the future of the house Dior built »3%8. Ceux qui ont ajouté le talent au talent ont pu
s’établir. Christian Lacroix a quitté Jean Patou, pour lancer sa propre Maison en 1987.
Aujourd’hui, les marques cannibalisent les talents sur I’autel du profit. Les exemples d’Albert
Elbaz chez Lanvin et Edi Slimane chez Saint Laurent en témoignent. Si ces deux créateurs ont
inscrit leurs créations dans les « valeurs Maisons », il n’en demeure pas moins qu’ils ont
marqué leur passage de leur empreinte avant d’étre remerciés. De maniére comparable, le

recrutement de Karl Lagerfeld par la société¢ Chanel a relancé la société en perte de visibilité.

125 - La portée théorique de 1I’oeuvre collective semble ainsi prendre le pas sur I’apport du
créateur personne physique qui joue un role parfois déterminant dans la réussite commerciale
de I’entreprise. Il nous semble donc inévitable que pour apprécier le bien fondé de ce régime
juridique, il nous faille le confronter aux réalités pratiques de la création telle qu’elle est

réalisée au sein des sociétés initiatrices des oeuvres collectives dans le secteur du luxe.

Le travail du créateur au sein d’une équipe de création

126 - Dans les maisons de luxe, la création sous forme d’oeuvre collective est une tradition.
Chez Yves Saint Laurent au 42 avenue Marceau, lorsque I’on allait chercher le tailleur d’une
cliente, on ne disait pas le tailleur de “Madame Sao Schlumberger”, la cliente, mais le tailleur
de “Madame Catherine”, premiére d’Atelier qui 1’avait mis sur pied*®. Les « petites mains »
travaillent au sein d’ateliers, de bureaux de styles, sous la direction d’un styliste qui dispense
ses directives. Sont ainsi qualifiés d’oeuvre collective, le sac @ main issu du travail d'une
équipe de stylistes, diffusé sous la marque Chanel*®, les dessins de bijoux exécutés pour la

société Van Cleef et Arpels*!.

398« La collection a élevé le successeur de Dior au rang de héros national. Yves Saint Laurent installe la
pérennité de la Maison Dior dans la durée ». Source : Fondation YSL, archives, coll. Trapéze, 30 janv. 1958,
rubrique histoire, publiées sur fondation-pb-ysl.net

399 Benaim (L.), « YWes Saint Laurent », éd. Le livre de poche, 1995, p. 377
400 CA Paris, 4e ch., 18 janv. 1989, Aff. «Bois ¢/ Chanel», Cah. dr. auteur 1989, n° 13, p.14

401 CA Paris P. 5, 2e ch., 15 janv. 2010, Aff. «4rnaud-Chevillard ¢/ SAS Van Cleef & Arpels International»,
inédit, Propr. Intell. avr. 2010, n°35, p.710, note : Lucas (A.)
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Paragraphe 2 : La titularité des droits de la personne morale

127 - La titularit¢ des droits de ’oeuvre collective met en exergue la consécration de
I’implication de la personne morale dans le processus de création (A). Favorisant une
conception économique de la notion d’auteur, le droit positif a doté les Maisons de luxe d’un
régime favorable a la préservation de leurs intéréts. Dans ce but, les conditions de cession des
droits d’exploitation de I’oeuvre collective ont été facilitées par un régime probatoire souple
(B), permettant a la personne morale de se prévaloir d’une présomption de cession du seul fait

de I’exploitation de I’oeuvre collective (C).

A) L’influence de la personne morale sur le processus de création

128 - La qualification d’oeuvre collective est reconnue lorsqu’il n’est pas possible de
distinguer 1’implication de chaque contributeur dans la conception de 1’oeuvre supervisée par
la personne morale (1). Le résultat final caractérise le pouvoir de contrdle de la personne
morale sur le résultat a atteindre. Cette influence se concrétise par 1’expression du style de la

Maison de luxe une fois 1’oeuvre réalisée (2).

1) L’absence d’autonomie du créateur salarié

L’oeuvre collective, une création supervisée

129 - Dans le domaine de la joaillerie, a I’occasion d’un arrét «Van Cleef & Arpels» en date
du 14 septembre 2012, la Cour d'appel de Paris a contesté, au détriment du demandeur,
Thierry Berthelot, créateur-dessinateur, l'originalité de dessins entrant dans le processus
créatif de modeles de bijoux*02. La décision mérite qu'on s'y arréte, car elle permet de
réfléchir a la relation entre la personne physique et la personne morale, initiatrice de la

création. La Cour souléve le manque d'autonomie du salarié licencié, son travail « s'inscrivant
b

402 CA Paris, Pole 5, ch.2, 14 sept. 2012, « Berthelot ¢/ Van Cleef & Arpels », n° 10/01568, Juris-Data, n°
2012-021861 PIBD 2012, n°® 971. III. 720 ; RTD. com. 2013, p. 764, note : Pollaud-Dullian (F.) ; Propr. industr.
2012, n°11, p.22, note: Greffe (P.) ; Propr. Intell. 2012, n°45, p.400, note: Lucas (A.)

91



dans un cadre contraignant qui l'obligeait a se conformer aux instructions esthétiques qu'il
recevait de ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre du Comité de création ». 1l est
probable que « sa seule personnalité¢ » ne se soit pas exprimée et qu'elle se soit enrichie
d'autres inspirations#03. Les magistrats ont précisé que les dessins litigieux « ont été réalisés
dans le respect du style Van Cleef & Arpels en appliquant les codes de la Maison Van Cleef &
Arpels ou rattachant les oeuvres nouvelles a des collections préexistantes telles Songe d'une
nuit d'été, Bague Violina, Souffle du printemps, Ballerines, Frivole, Tréfles ». Dans cette
affaire aux multiples facettes*?4, la Cour de cassation a entériné 1’analyse des juges et rejeté le

pourvoi de I’ancien salarié*®,

L’oeuvre collective, une création sous controle

130 - La création, chez le joaillier de la Place Vendome est le fruit d'un travail collectif faisant
intervenir d'autres salariés. Elle répond obligatoirement aux « codes génétiques » de la
Maison, créant ainsi un « lien de parenté entre les différents bijoux de la marque ». Le
dessinateur de bijoux serait un artisan habile, doté d’un savoir-faire acquis au fil des années,
généralement formé par I’employeur. Les dessins ou croquis s'inscrivent apparemment dans
un processus évolutif, lequel peut parfois étre long avant d'aboutir a la création d'un modéle
de bijou. Doit-on en conclure que les esquisses, les ébauches, ne pourraient donc pas recevoir

la qualification d'ceuvres ? Ce serait aller contre la lettre de la loi.

403 CA. Paris, pole 5-ch. 2, 14 sept. 2012, « Berthelot ¢/ Van Cleef & Arpels », n° 10/01568, Juris-Data, n°
2012-021861 ; PIBD 2012, n° 971. II1. 720 ; RTD. com. 2013, p. 764, note : Pollaud-Dullian (F.) ; Propr. industr.
2012, n°11, p.22, note: Greffe (P.) ; Prop. Intell. 2012, n°45, p.400, obs. Lucas (A.)

404 Te dessinateur est parvenu a faire condamner son ancien employeur pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse et harcélement moral. La société Van Cleef & Arpels avait mis fin a leur relation suite a son refus de
céder ses droits d’auteur et n’avait cessé, malgré la rupture du contrat, de faire pression sur le créateur afin qu’il
obtempeére. Cass. soc., 26 mars 2014, N° 12-22505, « Stés Van Cleef & Arpels ¢/ Thierry X » — Poursuivi pour
vol et abus de confiance ce dernier fut déclaré innocent par la chambre criminelle de la Cour de cassation. La
Cour valida I’arrét d’appel qui a établi I’absence d’intention frauduleuse du salari¢ dans le fait d’avoir conservé
ses dessins signés de sa main et dont il pensait, a tort, détenir la titularité des droits. De plus, il n’était pas établi
que la documentation mise a sa disposition par la société faisait I’objet d’un détournement, aucune preuve d’une
utilisation autre que celles prévues par son contrat de travail n’ayant été apportée. Cass. crim., 23 mars 2016, n°
14-88357, « Stés Van Cleef & Arpels ¢/ Thierry X », Propr. Intell. 2016, n°60, p.328, obs. Bruguicre (J.-M.)

405 Cass. lre civ., 19 déc. 2013, N° 12-26409, « Stés Van Cleef & Arpels ¢/ Thierry X », Comm. com. électr.
2014, comm. 14, note : Caron (C.) ; Propr. intell. 2014, n° 52, p. 262, obs. Lucas (A.)
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131 - L’ceuvre de D’esprit, dans sa définition méme, comporte une dimension personnelle.
Picard, dans D’encyclopédie juridique fit apparaitre en 1883, au titre de la nouvelle
classifications des droits, la catégorie des «biens intellectuels»*%6. Pour I’auteur, une ceuvre,
peut-&tre soit un objet de propriété, soit I’expression de sa personnalité. Le salarié est-il en
droit de soutenir que le contrat de service qui le lie a I’employeur n’emporte pas la cession des
attributs d’ordre intellectuel, moral, patrimonial liés a la création ? L’oeuvre créée par des
salariés, sous le controle d’une personne morale, est une expression de la personnalité de cette
personne morale. Le créateur salarié aliéne sa liberté de création par la signature du contrat de
travail. Logiquement, il ne peut revendiquer de rémunération ou de redevances
proportionnelles aux revenus générés par 1’exploitation d’une oeuvre réalisée sous le contrdle
de son employeur et en I’absence d’autonomie créatrice. Lorsque la création doit correspondre
au «style» de la maison ou «aux codes» de la marque, le juge apprécie I’expression de la
personnalité de la personne morale par rapport aux créations antérieurs de la maison. S’opere
un transfert de distinctivité de la marque vers la forme originale. Ce processus de qualification
de I’oeuvre collective est suivi par la Cour d’appel de Paris*’. Cette tendance n’est pas propre

aux juridictions du fond.

2) La reconnaissance du « style » de la Maison de luxe

L’autorat de la personne morale reconnu implicitement par la jurisprudence

132 - La Cour de cassation dans un arrét du 15 juin 2010 a admis I’idée que la marque de la
société permettait de qualifier des jardiniéres d'oeuvres de I'esprit, sans omettre d’indiquer que
« le sens du mot marque est, dans le contexte de la phrase, dénué de toute ambiguité et ne
peut se comprendre comme signifiant marque de fabrique »°8. Les puristes regretteront ce
qu'ils prendront pour une déviance et imputeront I’analogie au fait que la décision émane de la

chambre commerciale*®. La premiére chambre civile, a déja pu identifier dans un sac réalisé

496 Picard, «Encyclopédie juridique. Nouvelle classification des droitsy, éd. Clunet, 1883, p.249 et s

407 CA Paris, P. 5, ch. 2, 14 sept. 2012, n° 10/01568, «Aff. Berthelot ¢/ Van Cleef & Arpels», PIBD 2012, n°® 971.
III. 720 ; RTD. com. 2013, p. 764, note : Pollaud-Dullian (F.) ; Propr. industr. 2012, n°11, p.22, note : Greffe
(P.) ; Propr. Intell. 2012, n°45, p.400, note: Lucas (A.)

408 Cass. com. 15 juin 2010, N°08-20999

49 Bensamoun (A.), «La personne morale en droit d'auteur : auteur contre-nature ou titulaire naturel ?», D.
2013, p.376
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sous l'estampille d'une fameuse marque de luxe « un effort personnel de création » par la
société »*1° ou bien reconnaitre que « la qualité et les droits d'auteur appartenaient a la
société en cause »*!! ou méme estimer qu’un modele « est caractérisé par [’empreinte de la
personnalité de son fabricant, lui conférant une originalit¢é »*2. Dans ce courant
jurisprudentiel, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a dénié¢ a un ancien salarié¢ la qualité
d’auteur des créations qui « par leur forme, leur physionomie, les couleurs employées
manifestent un style permettant de reconnaitre la Maison C. et donnent a [’ensemble de cette

gamme une identité propre caractéristique aux yeux du consommateur »*13.

L’autorat de la personne morale conforme a [’évolution du droit d’auteur

133 - La finalité¢ du droit d’auteur, encadré initialement par la loi du 11 mars 1957, est de
protéger les auteurs et leur permettre de gagner leur vie*'*. Le Code de la propriété
intellectuelle vise «l’auteur d’une oeuvre de I’esprit»*!>. L'article L.111-2 du Code de la
propriété intellectuelle dispose en effet que « l'oeuvre est réputée créée, indépendamment de
toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, méme inachevée, de la conception de
l'auteur ». 11 n’est jamais précis¢ que 1’auteur puisse étre une personne morale. En faisant
référence au style d’une Maison, 1’on dénie I’originalité a 1’auteur. La jurisprudence ébauche
une sorte d’autorat de la personne morale*!6. Il semblerait que soit admise une « personnalité

de ’entreprise qui s’exprime dans ses produits »*!7. Certains l'affirment sans détour : « des

410 Cass. civ. 1re, 10 mai 1995, N° 93-14.767, Chanel, Bull. 1995 T N° 203 p. 145 ; RIDA oct. 1995. 291 ; D.
1996. 286 ; RTD com. 1996. 108, obs. Bouloc (B.)

411 Cass. civ. Ire, 3 avr. 2002, N° 00-13.139, Bull. 2002 I N° 109 p. 85 D. 2002. AJ 1551, obs. Daleau (J.)
412 Cass. com. 17 mars 2009, N°07-21517

413 CA Aix-en-Provence, 9¢ ch. C, 7 sept. 2012, N° 2012/ 1241, role N° 11/04706, « Aff. S.B. c./ Sarl Santons
Marcel Carbone », RP1.S.E., 3 mai 2013

414 Gautier (P-Y), «Rapport de synthése», in «1957-2007: 50 ans de droit d’auteur (Perspectives et
prospectives)», Colloque, Caen le 23 mars 2007, LPA, 6 déc. 2007, n°244, p.68

415 Art. L.111-1 CPI

416 Bensamoun (A.), «La personne morale en droit d'auteur : auteur contre-nature ou titulaire naturel ?», D. 14
fév. 2013 ; «Dans la décision Van Cleef & Arpels, les juges parisiens ont indiqué qu'il est démontré que les
dessins litigieux « ont été réalisés dans le respect du style Van Cleef & Arpels en appliquant les codes de la
Maison Van Cleef & Arpels ou rattachant les oeuvres nouvelles a des collections préexistantes telles Songe d'une
nuit d'été, Bague Violina, Souffle du printemps, Ballerines, Frivole, Tréfles ».

417 Siiriainen (F.), « Le droit d’auteur a [’épreuve de sa dimension économique : libres propos sur le droit
d’auteur économique », in Mélanges en I’honneur du Professeur André Lucas, Lexis-Nexis, Paris, 2014, pp.
673-681, spéc. p.677
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personnes morales créenty*'®

. Le mode de création propre a 1’industrie du luxe donne du
relief a cette affirmation. Au Canada, la question de ’autorat de la personne morale a été
tranchée sur le plan économique, a 1’occasion de 1’affaire «Euro-Excellence Inc. c./ Kraft
Canada»*®. Elle a conduit a I’interprétation téléologique de la loi sur le droit d’auteur*20. Le

seul recours dont le licencié exclusif dispose contre le titulaire-concédant est une action

fondée sur la responsabilité contractuelle.

134 - Par principe, seule une personne physique peut étre titulaire du droit d’auteur*?!. Mais
'exécution personnelle n'est ni la condition nécessaire, ni la condition suffisante de la
reconnaissance de la qualité d’auteur. Est auteur « celui qui fait et celui qui fait faire »**2. Le
role d’un artiste peut-il se limiter a suggérer a des enfants de confectionner des tableaux-
pieges a la confection desquels il ne participe pas et délivrer ultérieurement de simples
"brevets" sur des réalisations achevées, comme I’a fait Daniel Spoerri*?*? Pour le juge ou le
législateur, 1’auteur n’est pas forcément celui qui a réalisé I’oeuvre et I’oeuvre ne suppose pas

nécessairement une intervention effective de 1’auteur. Cela nous renvoie au concept d’oeuvre

418 Vivant (M.), Bruguiére (J.-M.), «Droit d'auteury, Précis Dalloz, Ire éd., 2009, n° 244.

419 Cour Supréme du Canada, 26 juill. 2007, «Euro—Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.», [2007] 3 R.C.S. 21,
2007 CSC 37 : Les demanderesses, titulaires des marques Toblerone et Cote d'Or, revendiquaient le droit
d'importation du droit d'auteur. Afin d'empécher l'importation parallele par un distributeur local des produits mis
en vente en Europe. La cause concerne des biens non contrefaits mais distribués en dehors du réseau de
distribution du manufacturier ou du franchiseur. La question porte sur la 1égitimé de l'action au regard des
objectifs de la Loi sur le droit d'auteur.

420 Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 2 « contrefagon », « droit d’auteur », 2.7, 3, 13(4), (5),
(6), (7), 27, 36(1), (2), 64, Teresa Scassa, « Using Copyright Law to Prevent Parallel Importation : A Comment
on Kraft Canada, Inc. v. Euro Excellence, Inc. » (2006), 85 R. du B. can. 409 ; David Vaver, « The Exclusive
Licence in Copyright » (1995), 9 LP.J. 163 ; Pierre-André Coté, «Interprétation des loisy, 3e éd. Montréal :
Thémis, 1999 , Hugh Laddie, et al. «The Modern Law of Copyright and Designs», vol. 1, 3rd ed. London:
Butterworths, 2000 ; Bently, (L.), and Sherman (B.), «Intellectual Property Lawy, 2nd ed. Oxford: Oxford
University Press, 2004.

41Principe affirmé par la Cour de cassation a propos d’un logiciel dont la titularité des droits était disputée par
un professeur de médecine et un informaticien, tous deux associés d’une société exploitant le logiciel. Cass. civ.
lére, 15 janv. 2015, N° 13-23566, « Tridim c/ Stés Orqual et Orthalis et M. X. », Propr. Intell. 2015, n°57, p.452,
obs. Candé (P.) de : « Attendu que pour faire interdiction a la société Orqual de se présenter comme titulaire des
droits d'auteur sur ces deux logiciels, l'arrét retient que la société Tridim en est le seul auteur, dés lors que leur
développement est le fruit du travail de ses associés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une personne morale ne peut
avoir la qualité d'auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (...) ».

422 Rendu cité par Vivant (M.), « L’eeuvre de [’esprit : création d’'une personne physique ou morale ? » in Actes
du colloque « L’ocuvre de I’esprit en question. Exercice de qualification », 7 nov. 2013, CERDI-Paris Sud,
Bensamoun (A.), Labarthe (F.), Tricoire (A.), (dir.), LGDJ, coll. Droit privé et sciences criminelles, 2015

423 Cass. civ. 1re, 15 nov. 2005, N° 03-20.597, Aff. « Spoerri », Bull. civ. 2005 I N° 412 p. 344 RLDI 2006, n°15,
p.6.; D. 2006, p.1116
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de collaboration qualifiée dans I’arrét Guino***. Renoir, handicapé par des rhumatismes
déformants, réalise des sculptures avec « les mains de Richard Guino »*?°. L’ensemble des
pieces réalisées est considéré comme 1’'un des sommets de la sculpture moderne. Auguste
Renoir, les mains entourées de bandelettes, paralysées par [’arthrite, était incapable de
I’exécuter. Il ne pouvait que diriger I’exécution. Il a sculpté par procuration, méme si Guino

conserva une certaine latitude créatrice reconnue par la Cour de cassation*?.

B) Les conditions d’exploitation de I’oeuvre collective favorables aux intéréts de

la personne morale

135 - L’exploitation de 1’oeuvre collective par la personne morale est subordonnée au
renoncement par le salarié de 1’exercice de ses droits d’exploitation. En principe, cette
renonciation se matérialise par un acte de cession (1) qui, a défaut d’accord expres, se prouve
par tous moyens. Cette faculté facilite nettement la revendication des droits de la personne

morale en cas de litige avec un ancien salarié (2).

1) La cession des droits d’exploitation de I’oeuvre collective

La cession tacite des droits patrimoniaux par le créateur-salarié

136 - Une personne morale ne peut étre investie des droits de 1’auteur, que dans le cas ou les

salariés lui cédent leurs droits ou lorsqu’une oeuvre collective est créée a son initiative et

divulguée sous son nom*?’.

424 Cass. civ. lre, 13 nov. 1973, n° 71-14.469, aff. «Renoir v/ Guino», D. 1974, 533, note : Colombet (C.) ; CA.
Paris, 9 juill. 1971, RIDA, avr. 1973, p.160 ; TGI Paris 11 janv. 1971, JCP 1971, 16.697 — Comp. CA Paris P.5,
ch.1, 8 sept. 2015 RG n° 14/06060, « Cts Boquillon Liger-Belair ¢/ SNC Hachette Collections et SA
Moulinsart », Propr. intell. 2016, n°58, p.36, obs. Bruguicre (J.-M.) : Refus de reconnaitre le statut de co-auteur a
un maquettiste qui a transposé sous forme de documents techniques les dessins originaux ayant servi a la
réalisation de La licorne, bateau illustré dans 1’un des célebres albums d’Hergé.

425 Initialement, Aristide Maillol avait été approché par le célébre marchand Ambroise Vollard, mais a décliné
I’offre. Lorsque Vollard réussit a convaincre Guino, il aurait annoncé a Renoir : «J ai trouvé vos mains».

426 La Cour de cassation admit que Guino ne fut pas un « simple modeleur », qu’il travaillait seul « durant des
heures parfois ». Les sculptures étant marquées par « I’empreinte du talent créateur personnel de Guino »,
devaient étre qualifiées d’oeuvre de collaboration. Cass. civ. 1re, 13 nov. 1973, n°® 71-14.469, Bull. civ. I, n°302 ;
D. 1974. 533, obs. Colombet (C.) ; Gaz. Pal. 1974, 1, 93 ; JCP 1975, 11, 18029, note : Manigne

427 Cass.civ. 1re, 17 mars 1982, ST Dupont c./ Davidoff et autres, N°80-14838, Bull. civ. 1 N°116 ; JCP 1983.1L
20054, note: Plaisant (R.) ; D. 1983, IR, p.89, obs. Colombet (C.); RTD. com. 1982, p.428, obs. Frangon (A.)
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137 - Par un arrét du 21 novembre 2006, la Cour de cassation a admis la cession tacite des
droits d'auteur sur une création salariée*?8. Un créateur de mode et un investisseur ont fondé
une société afin d'exploiter les créations du styliste, lequel occupait également la place de
directeur artistique salari¢ dans I'entreprise. Celle-ci n'ayant pas obtenu le succes escompté, le
créateur a été licencié. Il a alors assigné son ancien employeur en contrefagon, lui reprochant
d'avoir exploité, sans son autorisation, apreés son licenciement, les modéles de sa derniére
collection présentés sous la griffe «Torrente». Le demandeur avait reconnu dans ses écritures
que la société exploitante, dont il était également l'associé, avait été créée dans le cadre d'un
projet de partenariat ambitieux, a seule fin d'exploiter ses créations, tandis qu'un autre associé
assumait les investissements afférents a l'exploitation de celles-ci. La Cour de cassation a
approuvé la cour d'appel d'avoir déduit de ces aveux, corroborés par les différents éléments du
dossier, la preuve de la cession des droits d'exploitation litigieux a la société. Le méme
principe a été rappelé avec clarté dans le litige opposant Philippe Reddon créateur d’un dessin
destiné a décorer les étuis du parfum Loulou de Cacharel, a la société L’Oréal, cessionnaire
des droits d’exploitation sur le dessin. La Haute Cour a précisé que la cession du droit de
reproduction d’une ceuvre n’emporte pas cession du droit de déposer le dessin comme

marque, sauf clause contraire expresse*?.

138 - Dans une affaire Van Cleef & Arpels#3?, la renonciation contractuelle a I’exploitation
des droits patrimoniaux a été relevée. La dessinatrice, licenciée pour « son incapacité¢ a
encadrer une équipe », recevait « des instructions technique et artistique ». La salariée n’a pas
Su prouver « oeuvre par oeuvre » son «autonomie» et « sa liberté dans ses choix esthétiques et
dans leur mise en forme ». Les juges en ont déduit qu’elle ne pouvait « se dire investie de

droits patrimoniaux propres sur chacun de ses dessins ».

428 Cass. lre civ., 21 nov. 2006, Aff. «S4 Eos ¢/ Emmanuel Chaussade», RIDA, janv. 2007, n® 211, obs. Sirinelli
(P), p- 265 et s ; JurisData n° 2006-036062 ; Comm. com. électr. 2007, comm. 3, Caron (C.) — Drai (L.), «Que
reste-t-il du formalisme de la cession des droits d'auteur du créateur salariée ?», JCP (E), 2007, 1202 ; JCP (G),
2007,1101, p. 26, obs : Caron (C.)

429 Cass. com. 16 fév. 2010, N° Q/2009/12262, M. Reddon ¢/ L’Oréal, « Loulou de Cacharel » ; D 2010, 00.01,
PIBD 2010, n°916.111.240 ; Comm. com. électr. 4 avr. 2010, pp.31-33

430 CA Paris P. 5, 2e ch., 15 janv. 2010, Aff. «Adrnaud-Chevillard ¢/ SAS Van Cleef & Arpels Internationaly
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La cession expresse des droits patrimoniaux par le créateur salarié

139 - Cet arrét suscite plusieurs réserves. Le contrat prévoyait « /’encadrement du service
création » ainsi que la participation active a « [’oeuvre de création ». Dans ces conditions, il
n’est pas illégitime de s’interroger sur la limite qui sépare 1’implication personnelle de la
créatrice et le role décisif des directives de la société Van Cleef et Arpels. André Lucas
observe qu’«il ne suffit pas a un employeur de donner des instructions a un salarié pour que
["ceuvre réalisée en exécution de ses ordres soit une ceuvre collective»*3!. Encore faut-il que
les indications soient précises. C’est incontestable pour le modele «papillon» qui a fait 1’objet
de suppressions, de modifications et de choix émis par le comité de création. En revanche,
pour un autre modele «Isadoray, la précision des consignes visant a « étre plus strict, moins
dégoulinant, éviter le coté naif de I’Isadora » laisse perplexe. Une clause prévoyait par
ailleurs, la cession des droits patrimoniaux de la créatrice sur 1’ensemble des oeuvres de
joaillerie créées dans le cadre de son emploi, « de maniere que Van Cleef et Arpels en ait la
propriété immédiate » et que « tous dessins et modeéles seront la propriété immédiate de Van
Cleef et Arpels ». S’illustre ici, une des limites du formalisme protecteur des auteurs, souvent
inconscients de ce qu’ils cédent®2. Par ailleurs, comme le remarque André Lucas, « 4 quoi
bon cette renonciation si la dessinatrice n’a fait que contribuer a des ceuvres collectives sur
lesquelles elle ne peut revendiquer aucun droit »33? La pertinence de cette clause semble
discutable puisque la contribution de la salariée n’est pas détachable de I’oeuvre collective. A
I’inverse lorsque le salari¢ créateur posséde un droit de divulgation de 1’oeuvre, le caractére

collectif ne saurait prévaloir. Ce principe a été retenu par la Cour de cassation*** dans une

431 Lucas (A.) note sous : CA Paris P. 5, 2e ch., 15 janv. 2010, Aff. «4drnaud-Chevillard ¢/ SAS Van Cleef &
Arpels Internationaly, inédit, Propr. Intell. avr.2010, n°35, p.711

432 Dans ce sens : Siiriainen (F.), « Le droit d’auteur a I’épreuve de sa dimension économique : libres propos sur
le droit d’auteur économique », in Mélanges en 1’honneur du Professeur André Lucas, Lexis-Nexis, Paris, 2014,
pp-673-681, spéc. p. 678

433 Lucas (A.) note sous : CA Paris P. 5, 2e ch., 15 janv. 2010, Aff. «4rnaud-Chevillard ¢/ SAS Van Cleef &
Arpels Internationaly, inédit, Propr. Intell. avr.2010, n°35, p.711

434 Cass.civ. Ire, 6 nov. 1979, n° 77-15.267, Aff. «Scholl ¢/ Dior», D. 1981. IR, p.82, obs. Colombet (C.): « Vu
larticle 9 de la loi du 11 mars 1957 ; (...) Attendu que Mme X... a assigné la société Christian Dior et la société
Bagajavion en paiement de dommages et intéréts de modeéles de bagages et pour concurrence déloyale ; Que la
Cour d’appel a rejeté ces demandes ; Attendu que, pour statuer ainsi, les juges du second degré ont considéré
qu’il s’agissait d’une oeuvre collective, créée sur l'initiative et sous la direction de la société Christian Dior,
avec la collaboration de Mme X., celle-ci et la société Christian Dior possédant chacune sur cette oeuvre un
méme droit de divulgation sans avoir a se rendre compte de ['utilisation de ce droit indivis ; Attendu que,
Dexistence de ces droits indivis sur ’ensemble de ['oeuvre excluant le caractere collectif de celle-ci, I'arrét
attaqué a violé le texte susvisé ;».
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affaire opposant la société Christian Dior a une ancienne salariée qui demandait des

dommages intéréts pour contrefagon d’un modele de bagages.

2) La preuve de la cession des droits d’exploitation de 1’oeuvre collective

La preuve par tous moyens de l’oeuvre collective

140 - La cession d’exploitation doit étre prouvée par tous moyens par celui qui revendique
I’existence de 1’oeuvre collective®®. Les exigences de forme prévues pour les contrats
énumérés a Darticle L.131-2 du CPI**¢ ne sont pas exigées®’. L'article L.131-3*% évoque un
"acte de cession", ce qui semble renvoyer a 1'écrit exigé pour les seuls contrats d'édition, de
représentation et de production audiovisuelle. Les autres contrats échappent au formalisme.
La preuve des relations contractuelles peut s’établir conformément aux articles 1359 et
suivants du Code civil*. Suite a I’important arrét Perrier**, rendu le 13 octobre 1993 par la
Cour de cassation, le formalisme de l'article L.131-3 ne s'applique pas dans les relations entre
le cessionnaire des droits et le sous-cessionnaire. La souplesse adoptée rend le régime de
I’oeuvre collective trés attractif pour les entreprises qui supportent le colt de la création dont
le succés est aussi aléatoire que I’engouement de la clientele. Pour autant, I’invocation de
I’oeuvre collective ne peut étre une incantation et doit correspondre a une réalité. L’action ne
peut pallier I’absence de clause de cession de droits**!. La spontanéité qui caractérise la
création des ateliers semble en contradiction avec cette exigence. Les litiges nés de la

revendication de 1’oeuvre collective ont démontré 1’importance des instructions écrites

433 Cass. civ. leére, 12 janv. 2012, N° 10-24696, « Sté Labrador ¢/ société RR Donneley UK Limited »

436 Art. L.131-2, al. ler CPI : « Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au
présent titre doivent étre constatés par ecrit. Il en est de méme des autorisations gratuites d’exécution ».

47 TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 18 sept. 2015, n° 14/02358, « Wenes Sarl ¢/ Orthodeal France », PIBD 2015, n°
1040, 111, p. 85

438 Art. L.131-3, al. ler CPI: « La transmission des droits de l'auteur est subordonnée a la condition que chacun
des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des
droits cédés soit délimité quant a son étendue et a sa destination, quant au lieu et quant a la durée ».

439 Art. L.131-2, al.3 CPI1 : « Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 a 1362 du code civil sont
applicables ».

440 Cass. civ. 1ére, 13 oct. 1993, N°91-11241, aff. «Sté Perrier ¢/ Sté Sogecy, Bull. 1993 1 N° 284 p. 196, D.
1994, jur., p. 166, obs. Gautier (P.-Y.) ; RTD.com. 1994, p. 272, obs. Francon (A.)

441 Bouhénic (J.-D.), « L'entreprise et la titularité des droits de propriété intellectuelle. L’oeuvre collective », in
« L’entreprise et la titularité des droits de propriété intellectuelle », Colloque CUERPI, Bruguié¢re (J.-M.) (dir.),
Grenoble 28 nov. 2014, Dalloz, coll. CUERPI - Thémes & Commentaires, 2015, pp.47-56, spéc. p.56
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données aux créateurs-employés. A défaut de prouver la cession des droits d’exploitation, les
documents rédigés par D’employeur établissent I’absence d’autonomie du salarié dans

I’exercice de sa mission créative.

141 - Les juges parisiens ont suivi cette analyse dans I’affaire Lalique. A I’appui de divers
documents, il a été établi que le travail de 1’ancienne directrice s’inscrivait « dans un cadre
contraignant résultant d’une part de son contrat de travail et d’autre part des instructions
esthétiques qu’elle recevait de la direction générale lors des réunions de création tenues dans
le cadre de 1’établissement des plans de collection sur un théme donné »**2. A la lecture de
I’article L.113-2 du CPI, la Cour de Paris a pris le soin de rappeler que la salariée, bien que
directrice artistique exercait son role au sein d’un atelier comprenant d’autres créateurs et
corps de métier. Par conséquent, ’apport artistique de la demanderesse ne pouvait plus étre
dissoci¢ de I’ensemble. Selon les juges, il n’était plus possible « d’attribuer a chacun des
intervenants un droit distinct sur les modeles réalisés, chacun ayant concouru a proportion de
sa contribution a [l’'ceuvre finale en faisant partie de la chaine de création des modeéles
concernés et en contribuant ensemble, sous I’autorité de I’employeur, a leur réalisation ». Le

respect des conditions 1égales a conduit la Cour de cassation a confirmer la décision*3,

La charge de la preuve de I’oeuvre collective

142 - Confrontée a I’incapacité de I’ancienne salariée a prouver son autonomie créative, la
haute Cour valide la qualification d’oeuvre collective. La décision ne fait pas peser la charge
de la preuve de la titularité des droits sur la demanderesse au pourvoi. Celle-ci n’a su contrer

les éléments de la société Lalique prouvant sa titularité***. Soumise a approbation pour ses

442 CA Paris, P.5, ch. 2, 22 mars 2013, RG n° 11/19630, « SA Lalique ¢/ Grivelet », Propr. Intell. 2013, n°48, p.
288, obs. Lucas (A.)

443 « Qu’en [’état de ces seules constatations et énonciations, la cour d’appel a souverainement estimé, sans
inverser la charge de la preuve, que Mme X, qui ne définissait pas les choix esthétiques de l’entreprise ni ne
Jjouissait d’une liberté de création, n’établissait pas qu’elle était titulaire des droits d’auteur sur les ceuvres
réalisées, justifiant ainsi légalement sa décision ». Cass. soc., 22 sept. 2015, N° 13-18803, Mme X ¢/ Sté Lalique,
Propr. Intell. 2016, n°58, p.39, obs. Bruguiére (J.-M.) ; Propr. industr. 2016, n°5, chron. 4, obs. Gasnier (J.-P.),
Pierre (A.)

44 Dans le méme sens : Bruguiére (J.-M.), obs. sous : Cass. soc., 22 sept. 2015, N° 13-18803, « Mme X ¢/ Sté
Lalique », Propr. Intell. 2016, n°58, p.39 : « Une lecture rapide de la solution pourrait laisser penser que la
charge de la preuve de la titularité des droits d’auteur appartenait a la créatrice ; celle-ci n’ayant pas été en
mesure de montrer que les choix esthétiques étaient de son fait. En réalité, la charge de la preuve de [’ceuvre
collective appartient a la personne (générale- ment morale) qui entend s’en prévaloir ». (...) « Or, précisément,
c¢’est ce qu’avait fait avec succes la société Lalique ».
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dessins de flacon, les pieces produites ont établies une absence de liberté¢ de création et ont
démontré 1’obligation pour la demanderesse d’accomplir sa mission dans le respect de 1'image
et de la stratégie définies par la direction générale. A ce titre, les juges ont reconnu a la société
Lalique, « un style » et des « codes esthétiques (...) caractérisés notamment par la
représentation réaliste ou stylisé du corps féminin, de la faune et de la flore dans [’esprit de
[’Art nouveau et de I’Art déco ou le rattachement des oeuvres nouvelles a des oeuvres
préexistantes »**5. La « fusion » des contributions sous la direction de I’employeur ne faisait

aucun doute.

143 - Le raisonnement suivi par les juges rejoint ’analyse effectuée dans les affaires Van
Cleef & Arpels** et Porsche?¥’. Dans ce dernier litige, le célébre constructeur allemand
reprochait a la société frangaise PGO, la commercialisation d’un modele Speedster II,
contrefaisant le modele 356 Speedster, créé en 1954. Apres avoir pris le soin d’énumérer les
différents artisans et designers ayant participé a la création du véhicule, la Cour d’appel de
Paris qualifia le modele d’oeuvre collective, « dans la mesure ou la contribution personnelle
des différents intervenants dans [’élaboration de ce véhicule automobile, dont celle de M.
Komenda, se fond dans un ensemble en vue duquel il a été con¢u en tant que véhicule finalisé
sous la mise au point et le controle de [’entreprise sans qu’il soit possible d’attribuer a
chacun des intervenants un droit distinct sur ce véhicule ». A l'appui de leur verdict, les
magistrats ont précis€ que les plans du véhicule « comportaient le cartouche Porsche
manifestant la réalité du contrdle de [’entreprise sur cette réalisation ». Nous y voyons un
indice probatoire précieux pour les Maisons de luxe en situation d’établir le contrdle exercé

sur le créateur dans le cadre de sa mission.

144 - L’arrét Porsche nous montre que le fondement de I’oeuvre collective n’est pas soulevé
uniquement lorsqu’un salarié revendique ses droits sur la création exploitée par son
employeur. En matieére de contrefagon, la Cour d’appel de Paris a admis au sujet de la montre

« Diorific » commercialisée par la Société¢ Christian Dior Couture que : « [l'exploitation de

445 CA Paris, P.5, ch.2, 22 mars 2013, RG n° 11/19630, S4 Lalique ¢/ Grivelet, Propr. Intell. 2013, n°48, p.288,
obs. Lucas (A.)

446 CA Paris, Pole 5, ch.2, 14 sept. 2012, « Berthelot ¢/ Van Cleef & Arpels », n° 10/01568, Juris-Data, n°
2012-021861 PIBD 2012, n® 971. III. 720 ; RTD. com. 2013, p. 764, note : Pollaud-Dullian (F.) ; Propr. industr.
2012, n°11, p.22, note: Greffe (P.) ; Propr. Intell. 2012, n°45, p.400, note: Lucas (A.)

47 CA Paris, P.5, ch. 2, 22 mai 2015, RG n° 11/19595, « Sté DR. Ing. H. C. F Porsche Aktiengesellschaft ¢/ SA
PGO Automobiles », Propr. intell. juil. 2015, n°56, p.274, obs. Bruguiére (J.-M.)
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l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, a l'égard des tiers recherchés
pour contrefagon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété
incorporelle de [’auteur»*3. Dans le méme sens, le TGI de Paris a qualifi¢ d’oeuvres
collectives les toiles monogrammeées créées a I'initiative de la société¢ ST Dupont. L’action en
contrefagon avait été portée par I’une des graphistes sollicitées pour la conception de 1’oeuvre.
Apres avoir constaté la supervision du processus créatif par ST Dupont, sans qu’il soit
possible d'attribuer a chacune des graphistes un droit distinct sur I'ensemble réalisé, I’action a

logiquement été rejetéet+.

C) La présomption de cession des droits d’exploitation de I’oeuvre collective

145 - Pour des raisons pratiques, la cession présumée des droits d’exploitation sur I’oeuvre
collective a été reconnue au profit de la personne morale (1). Théoriquement fondée sur la
possession de 1’oeuvre, cette présomption est mise en oeuvre maladroitement par la Cour de
cassation qui se base en définitive sur le critére de I’exploitation économique de 1’oeuvre

collective pour admettre la titularité des droits (2).

1) Une présomption en faveur des intéréts de la personne morale

Justification pratique de la présomption de cession des droits d’exploitation

146 - D’origine prétorienne, cette présomption a été instaurée par 1’arrét Aréo*° au profit

d’une société qui commercialisait plusieurs photographies reproduites sans son accord pour la

448 CA Paris P. 5, ch. 1, 15 déc. 2010, Aff. «Christian Dior Couture SA ¢/ Sté International Bullion & Métal
Brokers, IBB Paris Sarl, Ste Timex Group U.S.A Inc.», N° 09/09229, JurisData, N°2010-025554, V. dans le
méme sens : Cass.com. 26 oct. 2010, N°09-67107, Aff. « Ste J M Weston ¢/ Sté¢ Capuce », inédit: « que la
présomption selon laquelle, en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une
personne morale sous son nom fait présumer, a l'égard des tiers recherchés pour contrefacon, que cette personne
est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de I’auteur ».

449 TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 7 mai 2015, n° 14/03748, « Marie M. ¢/ ST Dupont SA, Micheline J. et MJ Le
Studio Sarl », PIBD 2015, n° 1035, 111, p. 649 ; Propr. industr. 2016, n°5, chron.4, obs. Gasnier (J.-P.), Pierre (A.)

40Cass. civ. 1ére, 24 mars 1993, N°91-16543, « Aréo ¢/ SMD », Bull. civ. 1. n°126, RTD com. 1995, p.418, obs.
Francon (A.) ; JCP 1993 1I. 22085, 2¢, esp., note : Greffe (F.) ; RIDA, oct. 1993, p.200
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réalisation d’un guide*'. Purement « fonctionnelle »*2, elle se justifie « lorsque la personne
morale n’est pas a méme de prouver la cession des droits ou ne parvient pas a établir que la
création a éte réalisée dans les conditions de [’ceuvre collective »*53. Avant 1’arrét Aréo, les
contrefacteurs profitaient aisément de I’imprudence des personnes morales incapables de
prouver leur qualité de cessionnaire ou de démontrer I’existence d’une oeuvre collective®*.
Pour les Maisons de luxe, la portée de cet arrét est considérable si I’on se réfere a I’édifice

jurisprudentiel érigé par la Cour de cassation a la suite de cette affaire.

La présomption de cession indépendante de la réalité de la cession des droits d’exploitation

147 - En conformité avec I’arrét Perrier®?, la Cour de cassation a admis a plusieurs reprises
que la personne morale pouvait se prévaloir de cette action a 1’égard des tiers, malgré la
cession des droits d’exploitation au salarié. Une affaire singuliére illustre la mise en oeuvre de
cette faculté. La créatrice d’un mode¢le de ceinture et son employeur, la société Céline, agirent
conjointement en contrefacon contre des sociétés ayant reproduit des modeles de ceinture
similaires de piétre qualité vendus a bas prix. La créatrice revendiquait son droit moral, la
société faisait valoir son droit patrimonial. La Cour de cassation admit la présomption de
cession des droits patrimoniaux de la personne morale cessionnaire des droits de la salariée et

censura I’analyse des juges du fond qui ont écarté les prétentions des appelants estimant que

451 Statuant sur le bien fondé de I’action en contrefagon formée par la société commercialisant les clichés, la
Cour posa le principe « qu'en l'absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant
réalisé les clichés, ces actes de possession étaient de nature a faire présumer, a l'égard des tiers contrefacteurs,
que la société SMD était titulaire sur ces oeuvres, quelle que fiit leur qualification, du droit de propriété
incorporelle de I’auteur »

42 Gautier (P.-Y.), « Propriété littéraire et artistique », PUF, Droit fondamental, 4e éd. 2004, n° 441

453 Bruguiére (J.-M.), obs. sous : CA Paris, P.5, ch. 2, 22 mai 2015, RG n° 11/19595, « Sté DR. Ing. H. C. F
Porsche Aktiengesellschaft ¢/ SA PGO Automobiles », Propr. intell. juil. 2015, n°56, p.274

44 Gleize (B.), Maffré-Baugé (A.), « La présomption de titularité du fait d’exploitation », in Colloque CUERPI,
Bruguiére (J.-M.) (dir.), Grenoble 28 nov. 2014, Dalloz, coll. CUERPI - Thémes & Commentaires, 2015, pp.
73-88, spéc. p.73 — Pollaud-Dullian (F.), « La présomption prétorienne de titularité du droit d'auteur dans
l'action en contrefagon », RTD com. 2011, p.45 — Galloux (J.-C.), « Droit des dessins et modeéles interne et
communautaire, mai 2006 - avril 2007 », D. 2007, chron. p.2059 — Frangon (A.), RTD com. 1995, p.418, obs.
sous : Cass. civ. 1ére, 24 mars 1993, N°91-16543, « Aréo ¢/ SMD »

455 Cass. civ. 1ére, 13 oct. 1993, N°91-11241, aff. «Sté Perrier ¢/ Sté Sogecy, Bull. 1993 1 N° 284 p. 196, D.
1994, jur., p. 166, obs. Gautier (P.-Y.) ; RTD.com. 1994, p. 272, obs. Frangon (A.)
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la demande de la créatrice valait revendication des droits patrimoniaux*. Elle précise
subtilement que le droit reconnu a la personne morale est indépendant « de la réalité de la

cession ».

148 - Certes, la présomption dont bénéficie la personne morale ne revient pas a lui reconnaitre
la qualit¢ d’auteur ab initio. La distinction entre droits moraux de ['auteur et droits
patrimoniaux de la personne morale qui I’exploite est clairement établie. Mais,
paradoxalement, bien que le mode¢le ait été cré¢ par une seule personne (la créatrice salariée),
la chambre commerciale fait référence a I’oeuvre collective en rendant sa décision au visa de
’article L.113-5 du CPI tout en précisant que la présomption s’applique « que [’oeuvre soit
collective on non ». Le principe est également affirmé par la chambre criminelle*s7 et la
premicre chambre civile**® qui ne font que reprendre le raisonnement paradoxal énoncé en
1993 dans D’arrét Aréo rendu a 1’occasion d’un litige ne concernant pas une oeuvre

collective®,

La présomption de cession indépendante de |’objet de la cession des droits d’exploitation

149 - Plus qu’un « dérapage »*6°

, hous y voyons une volonté clairement affirmée de protéger
les intéréts de la personne morale, a I’origine des investissements. Dans ce sens, Jean-Michel

Bruguiére, estime que cette décision admet « la titularité du droit d’auteur au profit d’une

436 « Attendu qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne
morale sous son nom fait présumer, a l'égard des tiers recherchés pour contrefagon, que cette personne est
titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de I’auteur (...) ». Cass.
com. 20 juin 2006, N° 04-20776, « Mme X. et Sté Céline ¢/ SSL Infinitif et autres », Bull. 2006 IV N° 147 p.
156 ; Propr. intell., janv. 2007, n°22, p.81, obs. Bruguicre (J.-M.)

47 Cass. crim., 24 fév. 2004, Propr. intell. 2004, n° 13, p. 933, obs. Candé (P.) de ; JCP (G) 2005, 1, 101, n° 9,
obs. Caron (C.)

438 Cass. civ. lére, 10 juil. 2014, N°13-16465, Propr. intell. oct. 2014, n°53, p.401, obs. Bruguiére (J.-M.) ; RLDI
2015, n°117, p.52, note : Vivant (P.) ; Propr. industr. 2014, n°10, p.26, obs. Greffe (P.) ; Propr. intell. oct. 2014,
n°53, p.439, obs. Cond¢ (P.) de — Cass. civ.1¢ére, 15 nov. 2010, N°09-66160, Edena ¢/ Société PGM, Bull. 2010,
I, n° 231 ; PIBD 2011, n° 931, III, p. 44 ; RTD com. 2011, p.103, obs. Pollaud-Dullian (F.) ; Gaz. Pal. 2011,
n°54, p.14, obs. Marino (L.) ; RIDA 2011, n°® 28, pp.407 - 411 — Cass. civ. leére, 15 fév. 2005, N°03-12159,
Maeght ¢/ Gucci, Bull. 2005 T N° 84 p. 74, D. 2005, p.319, obs. Pollaud-Dullian (F.) — Cass. civ 1ére, 9 janv.
1996, n° 93-21519, « Dior ¢/ CL Design », Bull. civ. I, n° 28 ; RTD com. 1997, p.97, obs. Francon (A.)

459 Cass. civ. lére, 24 mars 1993, N°91-16543, « Aréo ¢/ SMD », Bull. civ. 1. n°126

460 Pollaud-Dullian (F.), « La présomption prétorienne de titularité du droit d'auteur dans l'action en
contrefagon », RTD com. 2011, p.45

104



personne morale »*'. En 2004, dans un arrét Berluti*®?, la premiére chambre civile avait
amorcé une prise de position semblable. En 1’espece, Olga Berluti avait créé un « visuel »
pour lequel elle avait cédé ses droits d’exploitation a la société¢ Berluti. Le contrat de cession
avait pour objet « toutes opérations de communication », portant sur les souliers Berluti.
Constatant I’exploitation de ce visuel dans une campagne publicitaire réalisée pour des
automobiles de la société Fiat, Olga Berluti et la société Berluti agirent en contrefagon. Les
auteurs du pourvoi firent valoir deux arguments. D’une part, la société Berluti n’étant pas
I’auteur du visuel, mais 1’exploitant, elle n’avait pas qualité a agir. D’autre part, le défaut
d’intérét a agir de la société Berluti était manifeste puisque 1’emploi de 1’oeuvre concernait
« un domaine autre que celui pour lequel elle lui avait été concédée ». La Cour de cassation
rejette ces prétentions : « toute personne qui exploite une oeuvre a qualité et intérét pour
poursuivre en contrefacon un tiers qui ne revendique aucun droit sur elle ». L’absence
d’exploitation de I’oeuvre dans un domaine non prévu par contrat n’empéche pas le
cessionnaire d’agir en contrefacon. Le fondement de cette approche s’explique sans doute par
le souci de protéger I’auteur, partie faible dans la conclusion du contrat d’exploitation de son
oeuvre463, Le principe d'interprétation stricte des cessions ne concerne que les rapports entre

I’auteur et le cessionnaire. L’affirmation n’est pas inédite.

150 - La méme année, a I’occasion d’un litige portant sur la contrefacon de modeles de
lunettes créés par Jean-Paul Gaultier, la chambre criminelle infirmait 1’arrét déclarant
irrecevable ’action formée par la société employeur du créateur, au prétexte que le cession
des droits ne concernait que la création de vétements*®*, La méme solution a été retenue a

I’encontre des sociétés Gucci condamnées pour avoir reproduit sur des foulards, des motifs

461 Bruguiére (J.-M.), obs. sous : Cass. com. 20 juin 2006, N° 04-20776 , Mme X. et Sté Céline ¢/ SSL Infinitif et
autres, Propre. intell., janv. 2007, n°22, p.81

462 Cass. civ. lére, 19 oct. 2004, N° 02-16.057, « Sté d'Arcy Masius Benton et Bowles ¢/ Sté Berluti, Madame
Olga Berluti et Sté Fiat auto France », RTD com. 2005, p.319, obs. Pollaud-Dullian (F.) ; Comm. com. électr.
2005, comm. n°27, obs. Caron (C.), « Vers une mutation de la présomption de titularité des droits des personnes
morales ? » ; Propr. intell. 2005, n°14, p.68, obs. Lucas (A.)

463 V. Pollaud-Dullian (F.), « La présomption prétorienne de titularité du droit d'auteur dans l'action en
contrefagon », RTD com. 2011, p.45 : Pour ’auteur, la Cour « consideére que les régles du CPI qui régissent la
validité des contrats d’exploitation étant censées protéger [’auteur, partie faible, elles ne peuvent étre invoquées
par des tiers »

464 « Mais attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence de revendication de l'auteur et alors que la société Jean-
Paul X... exploite les modéles originaux de lunettes sous son nom, la cour d'appel a méconnu le principe ci-
dessus rappelé » Cass. crim. 24 fév. 2004, N°03-83541, Jean-Paul Gaultier, Bull. crim. 2004 N° 49 p. 194 ;
RIDA, juil. 2004, p. 197
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extraits d’une série de tableaux de Gérard Gasiorowski*®>, Malgré la nullité du contrat de
cession rédigé en termes trop généraux*®®, la galerie Maeght, qui exposait les oeuvres du
peintre et la société Maeght qui les reproduisait pour édition, ont été jugées titulaires des

droits patrimoniaux de 1’artiste4¢7.

2) La cession des droits prouvée par I’exploitation de 1’oeuvre collective

Le caractere irréfragable de la présomption de cession des droits d’exploitation

151 - Il revient donc a la personne morale qui agit en contrefacon d'identifier avec précision
l'oeuvre qu'elle revendique. Cela suppose de fournir aux débats des documents précis,
détaillés et si possible datés*63, afin de justifier depuis quand elle a commencé a en assurer de
maniére non équivoque la commercialisation sous son nom*®. L’on peut déplorer la trop
grande souplesse adoptée par la Cour de cassation qui reconnait titulaire des droits
d’exploitation des sociétés qui en sont dépourvues. En définitive, seule la revendication de
I’auteur de ’oeuvre est en mesure de combattre la présomption et de faire échouer par la
méme occasion |’action en contrefagon. Mais comme 1’a précisé la premiére chambre civile

470

dans I’arrét Edena*™®, encore faut-il que le revendiquant prouve sa qualité d’auteur. Dans ce

litige, le créateur d’une gamme de mobilier médical était intervenu volontairement a

465 « Fleurs », série réalisée par Gérard Gasiorowski entre 1973 et 1982. V. « Gasiorowski a la Fondation
Maeght » Riviera Magazine n°60 - juil. - aofit 2012, p. 141

466 Art. L.131-3 CPI : « La transmission des droits de l'auteur est subordonnée a la condition que chacun des
droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des
droits cédés soit délimité quant a son étendue et a sa destination, quant au lieu et quant a la durée ».

467 Cass. civ. lére, 15 fév. 2005, N°03-12159, « Maeght ¢/ Gucci », Bull. 2005 I N° 84 p. 74, D. 2005, p.319,
obs. Pollaud-Dullian (F.)

468 TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 7 nov. 2014, « Mme Roya S (Italie) et Secret du luxe (Italie) ¢/ Ed. Bougainville et
Sophie de B », PIBD 2015, n°® 1025, III, p. 282, Propr. industr. 2016, n°5, chron. 4, obs. Gasnier (J.-P.), Pierre
(A)

469 A propos d’un modéle de bijou : CA Paris, P. 5, ch. 1, 15 mai 2015, n°® 13/00665, « Sté Nérédeis ¢/ Sté Nike »,
—A propos du modé¢le de sac-a-main « Knot » : CA Paris, P. 5, ch. 1, 27 janv. 2015, n°® 2013/04001, « SARL
Julma ¢/ Bottega Veneta », PIBD 2015, n°® 1026, III, p. 301 — CA Paris, pdle 5, ch. 1, 12 mai 2015, n® 14/11880,
« Ste CFI ¢/ Sarl Highnesse », V. les observations de : Kahn (A.-E.), « Un an de droit de la mode », Propr.
industr. 2015, n°9, chron. 8

470 Censure de ’arrét qui écarte la présomption de titularité sans se prononcer sur la qualité de 1’auteur personne
physique intervenue volontairement a I’instance au soutien de la personne morale assignée en contrefacon : « Vu
l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle (...) ;« Qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de
vérifier que la personne physique qui formulait une telle revendication était bien l'auteur des ceuvres litigieuses,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Cass. civ.lére, 15 nov. 2010, N°09-66160, « Edena c/ Société PGM »,
Bull. 2010, I, n°® 231
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I’instance au soutien de la personne morale assignée en contrefagon par la société Edena qui

se prévalait de la titularité du fait d’exploitation.

152 - La lecture de ces arréts nous ameéne a conclure au caractére irréfragable?’! de la
présomption de cession des droits d’exploitation au profit de la personne morale, tant la
preuve de I’absence de droits d’exploitation semble difficile sinon impossible a apporter*’.
Applicable quelque soit la qualification de 1’oeuvre, la présomption est admise y compris pour
les actes d’exploitation non visés par le contrat de cession entre ’auteur et la personne
morale. Afin de rétablir un certain équilibre, la jurisprudence de la Cour de cassation et de la
Cour d’appel de Paris ont imposé plusieurs conditions permettant de prouver la réalité de

I’exploitation de I’oeuvre.

Les conditions d’application de la présomption de cession des droits d’exploitation

153 - La Cour d’appel de Paris a posé quatre conditions pour 1’application de cette
présomption*73. Il appartient a I’entreprise : « d identifier ['ceuvre qu’elle revendique et » ; «
de justifier de la date a laquelle elle a commencé a en assurer la commercialisation » ; «
d’établir que les caracteristiques de [’ceuvre revendiquée sont identiques a celles de [’ceuvre
dont elle rapporte la preuve de la premiere commercialisation sous son nom ». ; « Si les actes
d’exploitation sont équivoques, elle doit alors préciser les conditions dans lesquelles elle
serait investie de droits patrimoniaux ». La Cour de cassation a pour sa part exigé la preuve
« d’actes d’exploitation propres a justifier [’application de la présomption »**. Dans cet
arrét, il est important de noter le refus de la premiere chambre civile de reconnaitre la titularité

des droits en raison de I’impossibilit¢ pour le demandeur d’établir 1’antériorité de

471 Gleize (B.), Maffré-Baugé (A.), « La présomption de titularité du fait d’exploitation », in Colloque CUERPI,
Bruguiere (J.-M.) (dir.), Grenoble 28 nov. 2014, Dalloz, coll. CUERPI - Thémes & Commentaires, 2015, pp.
73-88, spéc. p.80

472 Sur ce point, nous ne pouvons que suivre la Professeur Pollaud-Dullian qui estime avec une grande justesse le
caractére « trés discutable » de la présomption : « Une personne dépourvue des droits qu'elle invoque est
recevable a agir en contrefacon, y compris au pénal. Si cette personne exploite le droit qu'elle invoque mais ne
posséde pas, on se trouve dans la situation paradoxale ou une personne qui, juridiquement, est elle-méme un
contrefacteur (méme si l'auteur ne dit mot), est recevable a agir contre un tiers grdce a la présomption ».
Pollaud-Dullian (F.), « La présomption prétorienne de titularité du droit d'auteur dans l'action en contrefagon »,
RTD com. 2011, p.45

473 CA Paris, P.5, ch.2, 24 juin 2011, Aff. « SAS BS Décors ¢/ SAS Babou et Sarl Derido », RG n° 09/22326,
Propr. Intell., oct. 2011, n°41, chron. p.427, Candé (P.) de

474 Cass. civ. 1ére, 6 janv. 2011, N°09-14505, Anitsa, Bull. 2011, I, n° 2 ; D. 2011, p.237, obs. Daleau (J.) ; D.
2011. p. 1121, obs. Da Silva (V.) ; Comm. com. électr. 2011, comm. 20, note : Caron (C.)
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I’exploitation des oeuvres dont il se réclamait. Ce renforcement de 1’exigence probatoire

conforte une conception du droit d’auteur ancrée dans la réalité économique*’>.

L’exploitation effective de |’oeuvre collective

154 - Prétendre détenir les droits ne suffit pas. Il faut démontrer une exploitation économique
de l'oeuvre qui peut résulter d’actes de vente?’®, d’édition et d’exposition*’’ ou de
possession*’8. La volonté de consacrer la personne morale, créatrice d’une oeuvre de 1’esprit
fait peu de doutes si I’on se penche sur un arrét en date du 10 avril 2013*”°. Au visa de
I’article L.111-1 du CPI, la premiere chambre civile a reproché aux juges du fond d’avoir
rejeté I’action en contrefagon sans rechercher si la société a 1’origine de ’action, « n'exploitait

pas de facon paisible et non équivoque les photographies sous son nom ».

155 - La censure des juges du second degré est logique. Nous I’approuvons. Débouter une
action en contrefagon au prétexte que la société qui agit ne prouve pas qu’elle est a 1’origine
de l'oeuvre revient a confondre la qualité d’auteur avec celle de titulaire des droits
d’exploitation. Le bénéfice de la présomption dépend de la preuve de I’exploitation de
I’oeuvre, non de sa création. La Cour de cassation le rappelle explicitement dans la suite de
son attendu, « en ['absence de revendication de la ou des personnes les ayant réalisées (les

photographies) », la société exploitante « serait présumée a l'égard des tiers recherchés en

475 Le Professeur Caron analyse cette évolution dans le méme sens : « le droit d'auteur économique, celui qui
oppose des exploitants entre eux sans qu'un auteur soit présent, se construit en s'eloignant des regles d'un droit
d'auteur congu et élaboré pour protéger un créateur, personne physique ». Caron (C.), « Vers une mutation de la
présomption de titularité des droits des personnes morales ? » obs. sous : Cass. civ. lére, 19 oct. 2004,
N° 02-16.057, « Sté d'Arcy Masius Benton et Bowles ¢/ Sté Berluti, Madame Olga Berluti et Sté Fiat auto
France », Comm. com. électr. 2005, comm. n°27

476 Cass. civ. lére, 10 juil. 2014, N°13-16465, Propr. intell. oct. 2014, n°53, p.401, obs. Bruguiére (J.-M.) ; RLDI
2015, n°117, p.52, note : Vivant (P.) ; Propr. industr. 2014, n°10, p.26, obs. Greffe (P.) ; Propr. intell. oct. 2014,
n°53, p.439, obs. Condé (P.) de — Cass. com. 20 juin 2006, N° 04-20776, « Mme X. et Sté Céline ¢/ SSL Infinitif
et autres », Bull. 2006 IV N° 147 p. 156 ; Propr. intell., janv. 2007, n°22, p.81, obs. Bruguiere (J.-M.) — Cass.
civ 1ére, 9 janv. 1996, N° 93-21519, « Dior ¢/ CL Design », Bull. civ. I, n°® 28 ; RTD com. 1997, p.97, obs.
Frangon (A.)

477 Cass. civ. lére, 15 fév. 2005, N°03-12159, « Maeght ¢/ Gucci », Bull. 2005 1 N° 84 p. 74, D. 2005, p.319,
obs. Pollaud-Dullian (F.)

478 Cass. civ lére, 9 janv. 1996, n° 93-21519, « Dior ¢/ CL Design », Bull. civ. I, n° 28 ; RTD com. 1997, p.97,
obs. Francon (A.) — Cass. civ. 1¢ére, 24 mars 1993, N°91-16543, « Aréo ¢/ SMD », Bull. civ. 1. n°126, RTD com.
1995, p.418, obs. Francon (A.) ; JCP 1993 11. 22085, 2e, esp., note : Greffe (F.) ; RIDA, oct. 1993, p.200

479 Cass. civ. lére, 10 avr. 2013, N°12-12886, Bull. 2013, I, n® 73 ; Propr. intell. juil. 2013, n° 48, p.304, obs.
Bruguiére (J.-M) ; Comm. com. électr. 2013, n°9, p.22, obs. Caron (C.) ; RIDA 2013, n°236, p.296, note :
Sirinelli (P.)
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contrefagon, titulaires des droits patrimoniaux ». Dans ces conditions, pourquoi ’arrét est-il
rendu sur le fondement de P’article L.111-1 du CPI qui ne peut concerner que les auteurs
personnes physiques ? Par ce choix, la Cour envoie un message contradictoire et reproduit
I’amalgame qui consiste a reconnaitre la présomption de cession des droits patrimoniaux en
visant a la fois les articles L.113-5 et L.113-1 du CPI*®, alors que la présomption légale visée

par le deuxiéme texte ne peut concerner que 1’auteur de I’oeuvre.

156 - Au fond, que la personne qui revendique ce droit soit le créateur n’a aucune importance.
Seule compte la preuve d’une exploitation effective®!. Pour cette raison le Professeur Lucas
juge cette extension inadmissible*®? en raison du caractére personnaliste qui gouverne la
maticre. Il rejoint d’une certaine manicre la résistance du TGI de Paris*®3 qui a exigé a

plusieurs reprises la preuve d’une implication de la personne morale dans le processus créatif.

157 - Les avantages de cette jurisprudence résolument pragmatique, rendent dogmatiques les
oppositions de principe qui se manifestent. Ce décalage est d’autant plus frappant lorsque 1’on

songe aux actes de contrefacons sanctionnés plus facilement*$4. De plus, la personne morale

4OV, Cass. civ. leére, 28 oct. 2003, N°01-03059, Bull. 2003 IN° 217 p. 170

481 Cass. civ. lére, 10 juill. 2014, N° 13-16.465, « Techni Shoe SA et a. ¢/ SA Siplec », JurisData n°
2014-016353 ; Propr. industr. 2014, comm. 72, Greffe (P.) ; PIBD 2014, n°® 1013, III, p. 750 — Cass. com. 26
oct. 2010, N° 09-67.107, « JM Weston ¢/ Capuce », PIBD 2010, n° 930. III. 836

482 Lucas (A.), obs. sous : CA Paris 4e ch. A, 27 sept. 2006, « SARL Sam et Lili ¢/ SA Clorofil Entracte », RG, n°
05/14389 ; CA Paris 4e ch. A, 27 sept. 2006, « SARL Tulipe ¢/ SARL Ubu », RG n° 05/14327, Propr. intell. janv.
2007, n°22, p.81

483 TGI Paris, 3e ch., sect., 24 juill. 2014, n° 12/13055, « Sté Sandro Andy ¢/ Sté CBJ et a. » — TGI Paris, 3e ch.,
sect., 24 juill. 2014, n® 12/00871, « Sté IN ¢/ Sté Neslay. » — TGI Paris, 3e ch., sect., 25 déc. 2014, n° 13/12390,
« Ste Sandro Andy c/ Sté France Deco et a. » — TGI Paris, 3e ch., sect., 25 sept. 2014, n° 13/04297, « Sté
Davimar ¢/ Sté So Kitch et a. » - TGI Paris, 3¢ ch., sect. 2, 14 nov. 2014, n° 13/17041, « Sté Sandro France c/ Sté
Diramode » — TGI Paris, 3e ch., sect. 2, 24 oct. 2014, n° 13/1047, « Stés Tempe et Zara France c/ Sté
Modatoi ». V. les observations de Kahn (A.-E.), « Un an de droit de la mode », Propr. industr. 2015, n°9, chron.
8

484 Le Professeur Frangon partageait cette interrogation au lendemain de ’arrét Aréo : « sous l'angle des
principes du droit d'auteur, il est permis de regretter que recule la these selon laquelle la propriété littéraire doit
forcément avoir pour premier titulaire un véritable auteur, c'est-a-dire une personne physique. Mais, d'un autre
coté, est-il raisonnable, au nom du respect des principes, de permettre aux contrefacteurs de continuer en toute
impunité a se livrer a leurs coupables activités ? ». Frangon (A.), RTD com. 1995, p.418, obs. sous : Cass. civ.
1¢ére, 24 mars 1993, N°91-16543, « Aréo ¢/ SMD »
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qui agit en contrefagon pour défendre ses investissements, ne fait qu’user d’un droit

légitime*® fondé sur I’article 31 du code de procédure civile*®®.

158 - Afin d’instaurer davantage de cohérence, la Cour de cassation ne devrait plus rendre ses
décisions au visa de Darticle L.113-5 du CPI lorsque 1’objet du litige ne concerne pas

I’exploitation d’une oeuvre collective*®’

. Donner a cette présomption la valeur d’un principe
général du droit de la propriété intellectuelle*®® aurait le mérite d’attribuer a 1’autorat de la
personne morale une autonomie juridique. Les incertitudes liées aux fondements de cette
présomption seraient évacuées pour faire place a une régle de droit équitable fondée sur la
possession de 1’oeuvre établie a travers les actes d’exploitation. La mutation serait assumée et

non équivoque. La « personnalité artistique »*# de la personne morale serait admise sans

détour.

159 - A I’occasion d’un litige opposant la société Chanel a I’un de ses sous-traitants, la
société World Tricot, la Cour d’appel de Paris*? a attribué la titularité des droits d’auteur a

cette derniere en reprenant la définition de I’oeuvre collective prévue par 1’article L.113-2,

485 Dans ce sens : V. Bruguiére (J.-M.), obs. sous : Cass. com. 20 juin 2006, N° 04-20776 , « Mme X. et Sté
Céline ¢/ SSL Infinitif et autres », Propr. intell., janv. 2007, n°22, p.81

486 Art. 31 CPC : « L’action est ouverte a tous ceux qui ont un intérét légitime au succés ou au rejet d'une
prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie
pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérét déterminé ».

487 En faveur de cette solution, le Professeur Pollaud-Dullian plaide pour I’abandon du visa de ’article L.113-5
du CPI qu’il juge « inadapté ». Il suggére la reconnaissance non équivoque d’une présomption prétorienne ou
d’une présomption du fait de ’homme basée sur le double visa de l'article L. 335-2 du code de la propriété
intellectuelle et de l'article 1349, voire de I’article 1353 du code civil. Pollaud-Dullian (F.), RTD com. 2011, p.
103, obs. sous : Cass. civ. 1ére, 15 nov. 2010, « Société Edena ¢/ Société PGM », N° 09-66.160, — Cass. com.
26 oct 2010, « Weston ¢/ Capuce » — Cass. civ 1¢re, 6 janv. 2011, « Sociéte Anitsa ¢/ Société Fashion B. Air »,
N° 09-14.505

488Vivant (M.), Bruguiére (J.-M.), « Droit d’auteur et droit voisins », Dalloz, coll. Précis, 2e éd. 2013, n°1112 ;
Bruguiére (J.-M.), obs. sous : Cass. civ. 1ére, 10 avr. 2013, N°12-12886, Bull. 2013, I, n® 73 ; Propr. intell. juil.
2013, n° 48, p.304 ;

®Fouilland (F.), « L'auteur personne morale, éléments pour une théorie de l'emprunt de la personnalité
artistique », Comm. com. électr. 2008, ¢tude 24

490 CA Paris, 14 sept. 2012, Pole 5, ch. 2, «Aff. World Tricot ¢/ SAS Chanel», N° 11/10263, Juris-Data N°
2012-021856 ; Propr. Intell. oct. 2012, n°45, p. 393, obs. Brugui¢re (J-M) ; Hassler (T.), «Sempiternelles
incertitudes du droit d’auteur appliqué aux arts appliqués ou les vertus d’'un dépot d’un dessin et/ou d’'un

modele», RLDI, 2012, n°86 ; Costes (L.), «Chanel condamnée en appel pour contrefagon d'un sous-traitant»,
RLDI, 2012, n°86, p.14
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alinéa 3 du CPI*!. La Cour écarte ’argument de Chanel qui déniait &8 World Tricot le moindre
apport créatif, réduisant son travail a la mise en oeuvre d’un savoir-faire*?. Le motif de
broderie est une oeuvre de ’esprit, méme si sa conception requiert certaines compétences
techniques dans le domaine du crochet. La précision est « capitale et peut étre généralisée a
toutes les oeuvres protégées par le droit d’auteur »*>. La validation du motif par la société
Chanel est assimilée a une reconnaissance de 1’originalité. Ce qui peut surprendre sur le plan
juridique, puisque toute volonté est impuissante a reconnaitre 1’originalité**4. Le raisonnement
est critiquable, car les juges confondent les critéres d’originalité et de nouveauté*®>. Ne
s’agirait-il pas d’une caractéristique des créations de mode qui doivent se renouveler pour étre
originales ? Le produit de luxe synthétise ces exigences. L’autorat de la personne morale

révele la prédominance de la Maison de luxe dans I’appréciation des caracteres de la création.

W1 CPI, Art. L.113-2 : «Est dite collective l'oeuvre créée sur linitiative d'une personne physique ou morale qui
l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des
divers auteurs participant a son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est congue, sans qu'il soit
possible d'attribuer a chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réaliséy.

492 La Cour ajoute qu’il s’agit d’une «oeuvre collective» dans la mesure ot «Chanel ne démontre pas avoir
participé au processus créatif des broderies proprement dites, lesquelles sont I’oeuvre de la société World Tricot
comme l'attestent trois de ses salariés». A I’appui de I’affirmation, I’oeuvre collective est définie comme étant
créée a I’initiative de World Tricot, «au sein de I’entreprise», «divulguée sous sa direction», «son nom» et dans
laquelle «la contribution personnelle des divers auteurs salariés qui ont participé a son élaboration s'est fondue
dans l'ensemble en vue duquel elle a été congue, sans qu'il soit possible d'attribuer a chacun d'eux un droit
distinct sur l'ensemble réalisé». CA Paris, 14 sept. 2012, Pole 5, ch. 2, Aff. «World Tricot ¢/ SAS Chanely, N°
11/10263, Juris-Data N° 2012-021856 ; Propr. Intell. oct. 2012, n°45, p. 393, obs. Bruguiére (J.-M.)

493 Bruguiére (J.-M.), Propr. Intell. oct. 2012, n°45, p. 394, obs. sous: CA Paris, 14 sept. 2012, P.5 ch. 2, Aff.
« World Tricot ¢/ SAS Chanel », N° 11/10263, Juris-Data N° 2012-021856

494 Vivant (M.), Bruguiére (J.-M.), « Droit d’auteur et droits voisins », Dalloz, coll. Précis-Droit privé, 2012, p.
264

495 Dans ce sens : Bruguiére (J.-M.), Propr. Intell. oct. 2012, n°45, p. 394, obs. sous: CA Paris, 14 sept. 2012, P.5
ch. 2, «Aff. World Tricot ¢/ SAS Chanely, N° 11/10263, Juris-Data N° 2012-021856
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Conclusion du chapitre | :

160 - Expression d’une personnalité, qu’elle soit celle d’un auteur indépendant ou d’une
personne morale, le produit de luxe recéle une valeur dont la forme originale est protégée par
le droit d’auteur. Mais si I’originalité du produit de luxe lui confére un caracteére spécifique,
son domaine n’est pas strictement rattaché au champ d’application des oeuvres de 1’esprit. La
fragrance d’un parfum en est une illustration significative. La valeur du produit de luxe peut
se construire grace a différents droit de la propriété intellectuelle. L’émergence puis la
consécration des arts appliqués au cours de la deuxiéme moiti¢ du XIXe siecle confortent
cette analyse. Le droit, « dans sa puissance d’attribution d’existence juridique »*%, a
accompagné les mutations du luxe. Dans le secteur de la mode, la nouveauté de la forme du
produit de luxe permet de s’appuyer sur un régime sans doute plus adéquat pour protéger des
créations dont I’empreinte de la personnalité de 1’auteur semble parfois hasardeuse. Sous cet
aspect, il convient d’aborder 1’apport de ce critére par rapport a celui de I’originalité afin d’en

déceler la pertinence au regard du concept de produit de luxe.

496 Grzegorczyk (C.), “Le concept de bien juridique: 1'impossible définition”, Arch. phil. dr., «Les biens et les
choses»,1979, t. XXV, p.259, spéc. p.269
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Chapitre II : Réservation de la forme nouvelle du produit de luxe

161 - L’esthétique du produit de luxe est protégée par le livre V du code de la propriété
intellectuelle, relatif au droit des dessins et modé¢les. Juridiquement, il n’est pas nécessaire que
le bien soit d’une particuliere beauté. Cette notion est étrangere a notre systéme juridique. Il
faut que le bien soit nouveau. Pour établir cette condition, seules la forme et I’apparence du
bien sont prises en compte. Cependant, cette exigence 1égale s’oppose a une contradiction. La
forme du produit de luxe, bien que nouvelle, se doit de respecter 1’identité de la personne
morale titulaire des droits. La nouveauté s’apparente alors a une déclinaison voire a une copie
des créations précédentes. Cela nous conduit a faire I’analyse du critére 1égal de la nouveauté
appliqué au produit de luxe (section 1) pour ensuite mesurer son effectivité face aux limites

imposées par la tradition des Maisons de luxe (Section 2).
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Section 1: Le produit de luxe, une création nouvelle

162 - En droit francais, la nouveauté constitue le fondement du droit du créateur®’. Cette
exigence est posée par Darticle L.511-2 du CPI**® qui impose par ailleurs que le dessin ou
modele « présente un caracteére propre ». Il convient par conséquent d’analyser les critéres de
protection des dessins et modeles (paragraphe 1). Nous envisagerons ensuite la protection au
regard des dessins et modéles communautaires non enregistrés (DMCNE), devenus des outils
de protection particulierement adaptés pour la préservation des droits de la Maison de luxe,

titulaire des droits d’exploitation du dessin ou modele (paragraphe 2).

Paragraphe 1: La protection du produit de luxe au titre des dessins et modeles

163 - La nouveauté se mesure a 1’aune de I’antériorité définie comme le dessin ou modele
« non divulgué », au jour du dépot. Si le repere de 1’antériorité parait plus facile a déterminer
que celui de I’originalité, par essence plus relatif, il n’en fut pas toujours ainsi. Il a fallu
I’entrée en vigueur de I’ordonnance du 25 juillet 2001, transposant un texte d’origine
communautaire, pour que la définition de la nouveauté soit véritablement objective (A) et
consacre 1’autonomie de ce critere (B). La mise en pratique de la distinction entre les deux
régimes a été facilitée par I’ajout d’une exigence supplémentaire. Le dessin ou modéle doit

présenter un caractére propre (C).

A) Définition de la nouveauté

164 - Le produit de luxe se distingue des produits de consommation courante par le pouvoir
de distinction sociale qu’il transmet a son acquéreur. Les entreprises du secteur se doivent de
proposer des produits distinctifs, par leur marque, mais aussi par leur forme et leur apparence.
Le critére de la nouveauté revét une importance majeure pour les intéréts des entreprises de
I’industrie du luxe. La « branche mode » est particuliérement concernée, car soumise a un

renouvellement permanent et de plus en plus fréquent. Cette exigence nous impose donc

497 Roubier (P.), «Le droit de la propriété industrielle», tome 11, 1952, n°226, p.429

498 Art. L.511-2 CPI: «Seul peut étre protégé le dessin ou modéle qui est nouveau et présente un caractére
propre»
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d’examiner ce qu’il faut entendre par « nouveauté » (1). Suivront 1’étude des conditions

juridiques de sa reconnaissance (2) ainsi que son mode d’appréciation 1égal (3)

1) La notion de nouveauté

165 - La reconnaissance d’une création nouvelle offre au créateur des prérogatives aux
conséquences économiques majeures, voire déterminantes dans la réussite commerciale d’une
entreprise. Traiter la notion juridique de la nouveauté nous oblige donc a présenter 1’enjeu
¢conomique qui découle de sa qualification juridique (a) et de la comparer avec le notion

voisine de I’innovation (b).

a) Enjeux économiques de la nouveauté

La valeur du produit

166 - La nouveauté est établie « si, a la date de dépot de la demande d'enregistrement ou a la
date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modéle identique n'a été divulgué »*°. La
nouveauté induit la rareté, élément déterminant pour déterminer la valeur économique d’un
bien. Pendant un temps bref, ce qui est nouveau est unique. S’il s’agit d’un objet
reproductible, il devient rare, puis banal. Dans le domaine de la mode, le couple rareté-

nouveauté assure le succés du produit3®,

Le monopole d’exploitation du produit

167 - La préservation de cette valeur passe par « I’exploitation du produit », qui se définit
selon le Professeur Gaudrat comme « la conversion de la rareté qualitative dont le créateur a
investi la création en valeur économique »°1. Pour cette raison, le titulaire d’une création

nouvelle dispose sur celle-ci, d’un monopole « lui permettant d’interdire a quiconque de

499 Art. L.511-3 CPI
300 Savignon (F.), «Nouveauté et progrés», in Mélanges Bastian, t. 2, 1974, Librairie Techniques, CNRS, p.375

301 Gaudrat (Ph.), « Les modeles d'exploitation du droit d’auteur », D.2009, p.323
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fabriquer, de commercialiser, d utiliser le produit protégé »°*. L’ importance stratégique de
ces prérogatives a conduit le Doyen Roubier a qualifier les droits intellectuels de « droits de
clientéle »593, Ces droits permettent de fidéliser la clientele. 1l s’agit donc davantage de droits
relatifs a la clientéle que de droits sur la clientele’%4. Pour certains magistrats, la nouveauté est
un critere plus objectif que I’originalité pour décider si une “production humaine” peut ou non
bénéficier de la protection du droit d’auteur’®. Par I’apport effectué a la communauté des

hommes, la nouveauté rejoint 1’idée d’innovation.

b) Nouveauté et innovation

168 - Pour le juriste, I’innovation est abordée sous 1’angle de la propriété intellectuelle au titre
des brevets ou des dessins et modeles. Dans le premier cas, au regard de I’article L.611-1 du
Code de la propriété intellectuelle, c¢’est un droit exclusif sur « une invention nouvelle ayant
un caractere industriel ». Dans le second cas, I’article 511-1 du Code de la Propriété
Intellectuelle confére un monopole d’exploitation au créateur d’une forme nouvelle. La
nouveauté ne suppose pas nécessairement une innovation « industrielle », mais peut découler
d’une adaptation, d’une modernisation, d’une évolution des produits ou des services
traditionnels ou du mode de distribution du produit>®. Par la force des choses, la nouveauté
découle des variations qui interprétent des éléments existants ou résulte d’une combinaison de
figures imposées. Cela ne doit pas occulter I'implication des créateurs qui s’efforcent de
renouveler les collections en puisant dans le fonds commun des créations passées. Bien que la
marque soit un ¢élément d’identification des produits de luxe, « la qualité des pieces et leur
nouveauté constituent l'élément intrinseque de différenciation de modeles qu'il est nécessaire
de protéger, pour éviter aux consommateurs d'étre abusés par des contrefacteurs qui ne

copient précisément que [’apparence »°’.

302 Azéma (J.), Galloux (J-C), «Droit de la propriété industrielle», Dalloz, coll. Précis - Droit privé, 6e éd., 2006,
p.2

303 Roubier (P.), «Droits intellectuels et droits de clientéle», RTD civ. 1935, p.285 : « Les droits privatifs que
nous étudions ont pour but de fixer certaines positions au profit de leurs titulaires, que les maisons concurrentes
devront respectées. C’est pour cela que nous proposons d’appeler ces droits : droits de clientéle.

304 Kamina (P.), « L utilisation finale en propriété intellectuelle », thése, Poitiers, 1996, n°99, p.83
505 Bertrand (A.), « La Mode et la Loi », éd. Cédat, coll. Théorie et Pratique, 1998, p.52
306 Fourgoux (J.-L.), « La nouveauté et le droit », Market Management 1/2007 (Vol. 7), p. 79-88.

307 Vilmart (C.), « Dessine-moi un modéle, qu'on ne puisse légalement copier ! ». Plaidoyer contre la proposition
de directive de la Commission sur les dessins et modeles », Propr. industr. 2012, n°4, étude 21
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169 - Eu égard au principe de libre concurrence, la protection conférée au créateur d’un dessin
ou modele ne saurait étre indéfini dans le temps. Logiquement, reconnaitre le caractere
innovant d’une forme ne saurait se faire sans référence aux formes préexistantes. C’est
pourquoi, il convient de se pencher sur les conditions qui encadrent la revendication du

monopole d’exploitation d’un dessin ou modéle.

2) Conditions de reconnaissance de la nouveauté

170 - Revendiquer a 1’égard du public une innovation dans le domaine des formes, implique
une divulgation (a) ainsi que le respect des conditions de fond qu’il convient d’étudier pour

comprendre a quel régime les entreprises du secteur du luxe sont soumises dans ce domaine

(b).

a) Conditions de forme

171 - L’exploitation d’un dessin ou d’un modéle n’est opposable que s’il a ét¢ divulgué au
public. Pour satisfaire cette exigence, le 1égislateur a mis en place une procédure de dépot (i)

dont les modalités ne sont pas forcément adaptées au secteur de la mode (ii).

1) La procédure de dépdt du dessin ou modele

Le dépot par le « créateur »

172 - A 1a différence de ’ocuvre, une procédure de dépot est imposée a toute personne qui se
réclame de la protection du droit des dessins et modeles. Est réputé « créateur », la personne
qui effectue la demande d’enregistrement>*®. Mais cette présomption peut étre combattue par
tous moyens, le bénéficiaire de la protection étant I’auteur de la demande « sauf, preuve
contraire ». Le terme créateur distingue le déposant de ’auteur, sans forcément 1’exclure, un

créateur pouvant étre également un auteur. En matiere de droit d’auteur comme en matiere de

508 Art. L. 511-9 CPI : « La protection du dessin ou modéle conférée par les dispositions du présent livre,
s acquiert par ['enregistrement. Elle est accordée au créateur ou a son ayant cause. L’auteur de la demande
d’enregistrement est sauf, preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ».
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dessins ou mode¢les, 1’originalité équivaut a “I’individualité” de la création qui résulte de la

marque de la personnalité de I’auteur’®.

La présomption de créateur facilitée pour les métiers de l'industrie du luxe

173 - Afin de faciliter la preuve de la date de création, le 1égislateur a par ailleurs instauré a
I’article R.511-1 du CPI5!9, un régime spécial au profit de « certaines industries »°!! intégrées
au secteur du luxe et caractérisées par le besoin permanent de renouvellement des dessins et
modeles. Une protection internationale est également envisageable aupres de 'OMPI a
Geneve, dans le cadre de I’ Arrangement de La Haye, avec des frais qui sont bien évidemment
plus importants que pour un dépot national. L’OMPI n’a délivré, en 2007, pour la classe 2 de
la classification de Locarno concernant les articles d’habillement et mercerie, que 29
enregistrements internationaux de dessins ou mode¢les industriels soit un pourcentage de
2,5%, dans le cadre du systéme de La Haye. La méme année, I’EUIPO en a enregistré 7421,

soit 9% du total.

i1) Les modalités du dépot du dessin ou modele

La durée de protection du dépot

174 - La durée de protection d’un dessin ou modele est plus courte qu'en matiére de droit

d'auteur : cing ans renouvelable dans la limite de vingt-cing années de protection cumulées’'?.

En I’absence de dépdt, le dessin ou modele communautaire non enregistré (DMCNE) est

509 Bertrand (A.), « La Mode et la Loi », éd. Cédat, coll. Théorie et Pratique, 1998, p.50

319 Art. R.511-1 CPI : « Tout créateur de dessins ou modéles appartenant a l'une des industries visées a l'article
R. 511-2 ou a des industries similaires ayant intérét a faire constater la date de création de dessins ou de
modeles peut recourir a cet effet aux moyens de preuve prévus aux articles R. 511-3 a R. 511-6 ».

SILArt. R. 511-2 CPI : « Les dispositions de l'article R. 511-1 sont applicables aux industries des graveurs
estampeurs, de la bijouterie, joaillerie, orfevrerie, des fabricants de bronze et des industries qui s'y rattachent,
de la broderie, des fabricants de dentelle, de la soierie, de la rubanerie, des tissus et matieres textiles, des
fondeurs typographes, de la verrerie en flaconnage, de l'ameublement, de la céramique, de la cristallerie,
glacerie, gobeleterie et verrerie, de la tapisserie-décoration, des tissus d'ameublement, tapisseries et tapis, de la
fabrication des billards et des industries qui s'y rattachent, de la fabrication des papiers peints, de la fourrure et
pelleterie, de la bijouterie fantaisie en tous genres et des industries qui s'y rattachent, de l'imprimerie
lithographique, de la maroquinerie, de la gainerie, de l'article de voyage en tous genres, de sellerie et de toutes
industries qui s'y rattachent ».

312 Art. L.513-1 CPI
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protégé pour trois ans’'3. Il existe également un systéme de dépdt simplifié>'

qui permet de
faciliter la procédure et de dispenser le dépdt du principe de spécialité¢ encadré par
I’Arrangement de Locarno du 8 octobre 19683515 a charge pour le déposant d’apporter un
dessin ou une photographie de bonne qualité. Il dispose alors d'une présomption de titularité

et d'une priorit¢é de six mois pour déposer son dessin ou son modéle a I'étranger,

conformément a ’article 4 de la Convention de 1'Union de Paris?!®.

L’inadaptation du dépot au secteur de la mode

175 - 11 est possible pour les Maisons de mode, de déposer cent dessins ou modeles d’une
méme collection a 1’occasion d’un méme dépot’!7. Mais la plupart des demandes
d’enregistrement de dessins ou mod¢les industriels des Maisons de mode ne concernent pas
des vétements, mais des accessoires relevant de plusieurs autres classes de Locarno, tels que
montres, sacs a main, lunettes et accessoires qui représentent par le biais des licences, une
importante source de revenus. Etant donné que les saisons de mode ne durent que quelques
mois, les créateurs considérent que la durée de protection limitée a cinq ans renouvelable ne
constitue pas une solution adéquate et qu’ils ont intérét a consacrer leur temps et leur argent a

créer de nouveaux styles plutdt qu’a les enregistrer’'®. C’est pourquoi, ’instauration des

DMCNE ¢était opportune et souhaitable.

176 - Aussi indispensable que soit la divulgation, elle n’est pas suffisante pour permettre au
déposant une exploitation légitime. Sa création doit répondre a des conditions de fond
déterminantes pour distinguer son produit des produits vendus sur le marché ou qui sont

susceptibles de 1’étre.

SBArticle 11, Réglement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modéles
communautaires

314 Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modeéles industriels
conclu a Locarno le 8 octobre 1968

S151.512-2 al.5 CPI

316 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, (modifiée le 28
septembre 1979), art. 4-C-1)

317 Art. R. 512-3-c, CPL

318 Dr. Fisher (F.), «Europe : le droit des dessins et modéles dans le secteur de la mode», Magazine de I’OMPI
1/2008
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b) Conditions de fond

« Le dessin n'est pas la forme, il est la maniere de voir la forme ».

177 - La pensée d’Edgar Degas>1?, synthétise 1’idée que ce n’est pas le dessin en lui-méme qui
est protégée, mais sa mise en forme. La nouveauté d’un dessin ou d’un modele implique donc
I’analyse de ’apparence de la forme (i) qui doit nécessairement se détacher de la fonction

technique du produit (i1) et se distinguer de 1’état de 1’art antérieur (iii)

1) Nouveauté et caractére apparent

L’apparence du produit

178 - Le droit des dessins et modeles protége l'apparence des produits manufacturés ou une
partie de ces produits, « caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs,
sa forme, sa texture ou ses matériaux »*°. Au risque d’affirmer une évidence, la forme doit
nécessairement étre apparente. Ce « caractére apparent » doit s’apprécier en fonction de 1’état
final du modéle tel qu’il est offert au public32!. L’esthétique que l'on souhaite protéger doit
étre visible sur l'acte de dépdt rendu a ’INPI. La partie interne d'une chaussure « non visible
sur la photographie sans légende remise a I’INPI » ne peut étre déclarée protégeable, puisque

non apparente>22.

L’appreéciation globale de |’apparence du produit

179 - La nouveauté d’un dessin ou modele est celle de sa configuration extérieure. La création

doit ainsi étre appréhendée dans sa globalité. Il faut examiner 1’agencement du dessin ou

519 Phrase en légende d’un dessin exécuté par Bernard Buffet en hommage a Yves Saint Laurent. Source :
L’Express n° 346 ,6 fév. 1958, page de couverture

S20Art. L.511-1 CPI: «Peut étre protégée a titre de dessin ou modéle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de
produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux.
Ces caractéristiques peuvent étre celles du produit lui-méme ou de son ornementationy.

321 CA. Lyon, lére ch. 12 sept. 1996, Aff. «SA Socop et SA Socop industrie ¢/ SA JOS et a.», PIBD, n° 621, 111,
pp. 600-601

322 CA. Paris, 4e ch., 20 sept 1995
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modéle dans son entier’?®. Dans le cas contraire, I’approche serait trop restreinte, les copies

d’oeuvre du domaine public®**

ne seraient pas protégées en dépit des apports nouveaux qui
ont été effectuéss?s. Par ailleurs, pour que la protection spécifique soit applicable, il faut que

la forme revétue par 1’objet n’ait pas été adoptée dans un but exclusivement fonctionnel32¢.

i1) Nouveauté et fonction du produit

180 - L’article L.511-8-1° du CPI exclut du champ de la protection « !’apparence dont les
caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ». La
forme est protégée seulement si elle reste « visible lors d’une utilisation normale du produit

par son utilisateur »?7.

181 - Cette condition est aussi essentielle que les autres. En effet, si la forme est dictée par la
fonction, il est inutile de se demander si elle est nouvelle et présente un caractére propre 8.
D’ou I’inévitable questionnement sur le degré de liberté du créateur qui ne peut étre limitée
que par des considérations d'ordre technique, fonctionnelles ou légales imposées par la

fonction du produit’®®. Cette liberté est d’autant plus importante que dans le secteur de la

523 Alma-Delettre (S.), obs. sous: Cass.com. 3 mai 2000, n° 97-19.178, Aff;, «Sté Fonte Flamme c/ Labattu»,
JurisData, n°2000-001905 ; «Les grands arréts de la propriéte intellectuelle», Vivant (M.), (dir.), Dalloz, 2004,
p.224

524 Au sujet de meubles inspirés des styles Louis XIV et Louis XV, il a été admis qu’ils peuvent constituer des
oeuvres originales dés lors que «les ¢léments originaux appartenant au domaine public ont ¢été agencés de
maniere nouvelle, qu’ils portent ’empreinte de la personnalité de leur auteur et qu’aune antériorité ne peuvent
leur étre utilement opposée». CA Paris, 4e ch. 9 oct. 1980, Aff. «Sté Thotel ¢/ Van Corsélisy»

525 Tl y a création nouvelle dans la reproduction de dessins de chiles de 1’Inde, bien que ces dessins soient dans le
domaine public, dés que cette reproduction comporte des additions, corrections, ou combinaisons particuliéres -
T.com. Seine, 7 juin 1843, D. 1843, 2, p.135, note : Hébert ; Pelletier (M.), «Encyclopédie des travaux publics -
Droit industriel, brevet d’invention, marque de fabrique, modéles et dessins, nom commercial, concurrence
déloyale», Librairie polytechnique, Baudry et Cie, Paris, 1893, p.255

526 Schmidt-Szalewski (J.), Pierre (J.-L.), « Droit de la propriété industrielle », Litec, 2003, p.149

27 Art.L.511-5 du CPI : « Le dessin ou modéle d'une piéce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau
et présentant un caractere propre que dans la mesure ou : a) La piéce, une fois incorporée dans le produit
complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, a l'exception de
l'entretien, du service ou de la réparation ; b) Les caractéristiques visibles de la piece remplissent en tant que
telles les conditions de nouveauté et de caractere propre. Est considéré comme produit complexe un produit
composé de pieces multiples qui peuvent étre remplacées ».

528 Cass. com. 21 oct. 1997, PIBD 1998, 111, p. 21

329 Réglement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modéles communautaires, Art.
6§2. « Pour apprécier le caractére individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans
l'élaboration du dessin ou modeéle ». — TPUE, 5e ch., 29 oct. 2015, aff. T-334/14, « Roca Sanitario, SA ¢/ OHMI
et Villeroy & Bosch », pts. 48 et 49
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mode, les modeles ont « un caractére quelque peu collectif et présentent bien toujours

530

quelques ressemblances générales » D’ou la nécessaire recherche d’une liberté

émancipatrice exprimant par un détail le parti pris du créateur.

182 - Lorsque la forme est inséparable ou indivisible de sa fonction, elle ne peut alors étre
protégée que par un brevet par application des dispositions de l'article L. 511-8 du CPI. Le
principe a été affirmé pour un bijou en forme de broche dans un litige opposant Veuillet au
joaillier Van Cleef & Arpels33!, ou pour un tissu fabriqué de maniére a ressembler a de

’astrakan’32,

Il s’applique , «méme si cette forme peut varier ou produire un effet
ornemental»’*3. La solution s'impose également «lorsque ['aspect obtenu n'existe pas par lui-
méme, mais résulte uniquement du procédé mis en oeuvre»34. Avant cette affaire qui oppose
la marque Playtex a Dim, le tribunal civil de la Seine avait déja validé un brevet>35 pour «un

soutien-gorge permettant de maintenir correctement les seins, sans le secours d'aucunes

baleines, mais simplement par l'assemblage de trois piéces de tissus»>3°.

183 - Enfin, le monopole d’exploitation reconnu au déposant suppose que la création soit
comparée a I’état de I’art antérieur. Cette démarche est incontournable, car reléve du bon sens.
En effet, les créateurs, en particulier dans le domaine de la mode, puisent leurs inspiration
dans le fonds commun des créations préexistantes.

iii) Nouveauté et état de I’art antérieur

Appréciation spatio-temporelle de [’antériorité du dessin ou modele

184 - La détermination de I’antériorité est stratégique pour les « Maisons » de luxe. De cet

¢lément dépend I’intérét de la clientéle pour le produit vendu. L’appréciation de la nouveauté

330 Piatti (M.-C), « Protection des créations de mode : question(s) de temps ! », Propr. industr. 2016, n°3, étude 4
31 CA Paris, 4e ch., 10 févr. 1937, Aff.«Veuillet ¢/ Van Cleef», Ann. propr. ind. 1938, 226

332 CA Lyon, 2 mai 1944, Aff.«Digonnet ¢/ Bechetoille», Ann. propr. ind. 1940/1948, 369

333 CA Paris, 8 oct. 2003, Aff.«Odda ¢/ GL», Propr. industr. 2004. n° 4, p. 28, note : Greffe (P.)

334 TGI Paris, 3e ch., 6 déc. 1989, Aff.«Playtex ¢/ Dim», PIBD 1990, 111, 313

335 Brevet francais n° 112985 du 20 mai 1876 délivré a Féréol Dedieu

36T, civ. Seine 24 mai 1934, Aff.«Negri ¢/ Lhoste», Ann. propr. ind. 1938, 218
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se fait au regard de “I’état de I’art”. Cela suppose une comparaison entre la création en cause
et les créations préexistantes sans limites temporelles. Peuvent constituer une antériorité, le
modele d’un gobelet gallo-romain exposé dans un musée’37, ou des caractéres d’imprimerie
datant du XVle siecle338. Il n’y a pas non plus de limites territoriales. Il est possible
d’invoquer des créations antérieures « en quelque endroit du monde qu’on les découvre »3°.
Mais la nouveauté ne saurait étre démontrée par la seule absence d’antériorité. Cette
interprétation de 1’article L.511-3 du CPI qui vise « le dessin ou modéle identique », est «

simpliste »40.

Appréciation de la combinaison d’éléments connus

185 - Classiquement, un mode¢le est jugé nouveau s’il utilise ou combine des éléments déja

connus**!. Dans ce cas de figure, I’antériorité n’est pas de « toutes pieces »*2. Il s’agit d’une
«déclinaison»>#3 résultant d’un effort de création. Dans le litige portant sur le modéle de sac

Chanel n° 2.5.5, la Cour de cassation®** a rejeté le pourvoi qui soutenait que 1’originalité du
modele s’appréciait par rapport a la mode en vigueur a 1’époque considérée ou a la seule
condition qu’il soit susceptible d’infléchir ou de faire progresser cette mode’#. La confusion
entre I’analyse de I’originalité et la nouveauté est écartée implicitement. De la méme maniére,
un modele qui imite la peau de crocodile a été considéré comme original parce que trois

variétés de I’espéce étaient rassemblées sur une méme peau, ce qui ne se rencontre pas dans la

37 CA Paris, 4e ch. 19 juin 1985, Ann. propr. ind. 1986, p.185 ; PIBD 1986.388. III. 146. Saint Gobain a
revendiqué la protection pour un gobelet, alors qu’un modele gallo-romain était exposé au musée d'archéologie
nationale de Saint-Germain-en-Laye, mis a la disposition du public et divulgué.

38T, civ. Seine, 10 fév. 1905, «Peignot et fils c./ Renaulty, D.P, 1905, 2, p.415, note : Claro (Ch.)

339 Greffe (P.), Greffe (F.) «Traité des dessins et modéles», Litec-LexisNexis, coll. Traités - Jurisclasseur, 7¢ éd.,
2008, n° 520, p. 154

340 Greffe (F.), «Dessins et modéles. Conditions de protection : nouveauté et originalité», D.1998, p.290

341 T, com. Calais, 6 nov. 1860, Pat. 1861, p.219 : « la combinaison nouvelle d’éléments connus constitue un
dessin nouveau ».

342 Cass. civ.lre, 5 avr. 2012, N°10-27373, Aff. «JM Weston ¢/ Promoquestre» : Est recevable a agir sur le
fondement du livre V du CPI, la société Weston qui revendique la nouveauté d’un modéle «Golf» ne constituant
pas «une antériorité de toute pieces».

343 Cass.com. 22 mars 2005, n°03-17699 , Propr. intell., fév. 2006, p.30, obs. Greffe (F.)
344 TGI Paris, 3éme ch., 7 mars 1991, PIBD, n°504. II1. 467., du 15 juillet 1991

345 Cass. com., 21 mars 1995, RIDA, oct.1995, p.279 et 231, obs. Kéréver (A.) — V. CA. Paris, 24 nov. 2006,
« Sté Lancaster ¢/ Auchan France, Maguill, Hexagona et Comptoir Lux », Journal du Textile n°1902, 30 janv.
2007, p.122
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nature>*®. Sur le plan des dessins, il a été jugé qu’un tissu représentant des fleurs des champs
et des épis de blé présentait un caractére original par le mode de présentation et le groupement

des élémentss47.

186 - La nouveauté peut se comprendre comme « un phénomene étalé dans le temps, dont les

limites sont souvent incertaines »*?

. Par conséquent, elle peut s’entendre de manicre «
relative » et se définir comme « la combinaison originale d’éléments connus »*, « un
rapport nouveau sous lequel on envisage des choses anciennes »30. De ce raisonnement, il est
tentant de conclure qu’« il n’y a guere de différence entre la nouveauté des dessins et modeles
et 'originalité de la loi de 1957 »55'. A I’instar de I’oeuvre originale, les dessins et modéles,
« voisins de la fantaisie, sont soumis a des appréciations variables »>%. Cette analyse découle
des effets de la théorie de ’unité de 1’art introduite dans notre législation. Elle doit désormais
étre combattue. Si dans certains cas, originalité¢ et nouveauté coincident pour une méme

création, le droit positif a instauré une méthode d’appréciation qui devrait dissiper toute

confusion entre les deux critéres.

3) Le changement d’appréciation de la nouveauté opéré par I’ordonnance du 25 juillet 2001

187 - La qualification de la nouveauté dépend d’une appréciation objective. La méthode
instaurée par 1’ordonnance du 25 juillet 2001 n’est pas toujours suivie avec rigueur par la
jurisprudence. Les juges ont en effet tendance a confondre les critéres de 1’originalité et de la

nouveauté lorsqu’il s’agit de statuer sur la la possible atteinte des droits des créateurs. Pour

346 CA. Paris, 3 juill. 1972, PIBD.1972, III, p. 315 — Comp. CA. Paris, 31 déc. 1929, Ann. propr. ind., 1933, 268,
confirmé par Cass. req., 17 avr. 1931, Ann. propr. ind., 1936, 246 ; Gaz. Pal., 1931, 2, 64 : ’imitation de la peau de
serpent, sans aucune interprétation, présentée sous forme d’un ruban, reprenant le dessin géométrique des écailles
avec une grande fidélité, «constitue une copie servile d’une ceuvre de la nature, laquelle appartenant a tous, ne peut
faire 1’objet d’une appropriation ».

347 CA. Paris 16 nov. 1954, Ann. propr. ind. 1954, p.296
348 Savignon (F.), «Nouveauté et progrés», in Mélanges Bastian, t. 2, 1974, Librairie Techniques, CNRS, p.374

349 Greffe (P.), Greffe (F.), «Traité des dessins et des modéles», Litec-LexisNexis, coll. Traités - Jurisclasseur, 7e
éd., 2008, n°397, p.107

350 Philipon (E.), «Traité théorique et pratique de la propriété des dessins et modéles : histoire, législation,
pratique», éd. A Marescq, Paris, 1880

331 Frangon (A.), «Un double mode de protection», in Frangon (A.), Pérot-Morel (M.-A.), (dir.), «Les dessins et
modeles en question. Le droit et la pratique», Etude CREDA, 1986, Librairie technique, n°82, p.46

352 Greffe (P.), « La protection des dessins et des modeéles et la nouveauté », in Mélanges Bastian, t. 2, 1974,
Librairie Techniques, CNRS, p.229
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saisir les raisons de cette confusion, il convient d’étudier la méthode d’appréciation de la
nouveauté adoptée avant (a) et apres (b) ’entrée en vigueur de 1’ordonnance du 25 juillet

2001.

a) La nouveauté appréciée subjectivement avant 1’ordonnance du 25 juillet 2001

L’ appréciation de la nouveauté au regard de la théorie de ['unité de [’art

188 - Le cumul des protections par le droit d’auteur et le droit des dessins et mod¢les a été
rendu possible par I’instauration des lois du 11 mars 1902 et du 14 juillet 1909333, L’adoption
de ces textes a abouti a un « emploi désordonné »** des concepts, fruit de la transposition en
droit positif de la théorie de « ’unité de I’art »55. A I’issue de ce changement, il n’y avait plus
lieu de différencier les oeuvres de I’homme de génie de celles « produites » pour les besoins
de Dindustrie. Le droit d’auteur et le droit des dessins et modeles s’appliquaient
indistinctement. Défendue plus t6t par Holmes>%, la consécration de cette doctrine recut

I’appui éloquent d’Eugéne Pouillet’>’ ainsi que le viatique de personnalités influentes du

353 .14 juil. 1909, JOREF, 19 juil. 1909, p. 7761, Art. 1 : «Tout créateur d'un dessin ou modéle et ses ayants cause
ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modéle, dans les conditions prévues par la
présente loi, sans préjudice des droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions légales et notamment de la loi n°
57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique». - L. 14 juil. 1909, JORF, 19 juil. 1909, p. 7761,
Art. 2, al. 1 : « La présente loi est applicable a tout dessin nouveau, a toute forme plastique nouvelle, a tout objet
industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant
un caractere de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et
nouvelle.

354 Laligant (0.), «La véritable condition d’application du droit d’auteur : originalité ou création?», PUAM,
1999, note 58, n°109

33 La paternité de cette théorie reviendrait a Auguste Champetier de Ribes formulée en 1869, reprise dans la
rapport de Prache, chambres des députés, n°1707, session 1908, p.20, cité par : Bougeard (C.), «Les origines
équivoques de la loi de 1909 : des dessins et modeéles au dessin ou modéle», in Frangon (A.), Pérot-Morel (M.-
A)), (dir.), «Les dessins et modeéles en question. Le droit et la pratique», Etude CREDA, Librairie techniques,
1986, p.29

55 Au cours de I’affaire « Bleistein V. Donaldson », Holmes, juge a la Cour supréme des Etats-Unis, s’est
prononcé en faveur de la protection d’affiches publicitaires. « La personnalité contient toujours quelque chose
d’unique. Elle exprime sa singularité dans le seul fait d’écrire a la main, et un tres faible niveau artistique a, en
soi, quelque chose d’irreductible qui n’appartient a personne d’autre. Et ce quelque chose mérite protection ».
Cour supréme US, 2 fév. 1903, n°117, Aff. Bleistein v. Donaldson Lithographing Company, p.188, US, 239, cité
par Edelman (B.), « Le sacre de I’auteur », éd. du Seuil - Essai, 2004, p.236

37 Pouillet (E.) « Traité théorique et pratique des dessins et modéles de fabrique», Marchal et Billard, 3e éd.
Paris, 1899, pp. VIII - XIV : « Deés qu’il y a création de [’esprit, [’art se manifeste. La forme sera plus ou moins
chatiée, la manifestation plus ou moins grande, I’oeuvre sera plus ou moins éphémeére ; l’art n’en persistera pas
moins. (...). Nous pensons donc aujourd’hui (...) que la meilleure loi a faire en matiére de dessins et de modéles
de fabrique, serait d’assimiler purement et simplement le dessin de fabrique au dessin artistique et de les
confondre dans une méme protection. De cette fagon, on mettrait dans notre législation une unité parfaite (...) ».
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monde de D’art et des industries du luxe®®. Souligné par plusieurs professionnels
auditionnés>°, I’avantage de ce régime réside dans la possibilité de ne pas devoir différencier
les dessins ou modeles et les oeuvres de 1’esprit. Cependant, cette facilit¢ a contribué a «
brouiller la distinction entre les criteres de protection » . Les juges ont eu tendance a «

confondre abondamment »*®! ’originalité et la nouveauté®s?

ce qui conduit un auteur en a
conclure que la loi de 1909 entrainait un retour « au modele féodale de 1’empilement des

propriétés »363.

La confusion des criteres de [’originalité et de la nouveauté par la jurisprudence

189 - Depuis un arrét de la chambre des requétes du 27 décembre 192754, le principe du
cumul a été entériné par la jurisprudence francaise. Dans le commentaire qu’il consacra a
’affaire, Frangois Gény estimait que la Cour de cassation avait posé€ en droit, « une regle de
rinci 65 L JI) &ti sien » % ad it 3 i 1 i
principe »°°. Le « célébre arrétiste nancéien »°° admettait a cette occasion que la protection

du droit des dessins et modeles revétait un caractére « auxiliaire et complémentaire »67 par

358 En 1898, a linitiative d’Eugéne Soleau, une lettre a ’intention du ministre de I’Instruction publique et des
Beaux-Arts fut adressée en vue d’une réforme. Les signataires, parmi lesquels Auguste Rodin, Boucheron,
Lalique ou Christofle, proposeérent d’ajouter a la loi de 1793 I’article suivant : « La loi des 11 - 14 juillet 1793
s applique a toutes les oeuvres de I’art plastique (sculpture de figure ou d’ornement)quels que soient le mérite,
limportance, ’emploi et la destination méme industrielle de ['oeuvre et sans que les cessionnaires soient tenus
d’autres formalités que celles imposées aux auteurs ». Source: Bougeard (C.), « Les origines équivoques de la
loi de 1909 : des dessins et modeles au dessin ou modeéle », in Francon (A.), Pérot-Morel (M.-A.), (dir.), « Les
dessins et modéles en question. Le droit et la pratique », Etude CREDA, Librairie techniques, 1986, p.30

339 Gaubiac (Y.), «Les aspirations de la pratique : une enquéte par entretiens», in Frangon (A.), Pérot-Morel
(M.-A)), (dir.), « Les dessins et modeles en question. Le droit et la pratique », Etude CREDA, Librairie
techniques, 1986, p.372

360 Passa (J.), «Traité de droit de la propriété industrielle», LGDJ - Lextenso éditions, Tome 1, 2e éd., 2009,
n°687, p.916

361 Bruguiére (J-M), « Droit des propriétés intellectuelles », ellipses, coll. mise au point, 2e éd., 2011, p.80
362 Cass. com. 23 mars 1965, Gaz. Pal. 1965, 2, p.81

563 Gaudrat (Ph.), « Pour une propriété intellectuelle épurée », in Mélanges en I’honneur du Professeur André
Lucas, Lexi-Nexis, Paris, 2014, pp.325-351, p.347

5?“ Concernant la contrefacon d’un modéle de lampe : Cass. req. 27 déc. 1927, Aff.«Sté Hubert et Cie c/ Sté des
Ets Pigeon», S. 1928, 4¢ cah., 1re partie, p.137, note: Gény (F.)

565 Gény (F.), note sous : Cass. req. 27 déc. 1927, Aff.«Sté Hubert et Cie ¢/ Sté des Ets Pigeon», S. 1928, 4¢ cah.,
1re partie, p.138

366V, Jean-Luc Piotraut, «Francois Gény, arrétiste en droit de la propriété intellectuelle», in Cachard (O.), Licari
(F.-X.), Lormant (F.), (dir.), «La pensée de Frangois Gény», Colloque international de I’Institut Frangois Gény,
Nancy-Metz 21-22 octobre 2011, Dalloz, 2013, Coll. Thémes et commentaires, pp. 173-189

567 Gény (F.), note sous : Cass. req. 27 déc. 1927, Aff.«Sté Hubert et Cie ¢/ Sté des Ets Pigeon», S. 1928, 4e ah.,
Ire partie, p.138
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rapport a celle du droit d’auteur, concédant toutefois, qu’il puisse exister «certaines créations

de formes purement industrielles» .

190 - L’affaire Legros3%?, portant sur la protection d’un panier a salade illustre parfaitement le
cumul des conditions d’originalité et de nouveauté. L’avocat général Aymond avait conclu
dans la note qu’il rédigea que : « La Chambre criminelle consacre d'une maniere indiscutable
la these de l'unité de l'art (...). L'affaire Legros est une incontestable victoire sur le principe

de l'unité de [’art».

191 - S’inspirant du droit administratif, 1’on peut formuler le postulat de « [’égalité des
auteurs devant la protection législative »70. Ce qui conduit & traiter une ceuvre majeure
comme un film publicitaire, un tableau comme une brochure. La bouteille de Coca-Cola mise
au point par Alexander Samuelson et Earl R. Dean de la Root Glass Company, mérite la
méme protection qu’un bronze de Rodin. La Cour de cassation censure toute décision qui

porte une appréciation sur «la valeur artistique ou la destination commerciale de 1’ceuvre»>7!.

La confusion de [’originalité et de la nouveauté au regard du Code de la propriété

intellectuelle

192 - Le code de la propriété intellectuelle était « en harmonie »¥72 avec cette thése. Le
« créateur » était visé aux articles L. 511-1 et L. 511-2 et « ’auteur » a ’article L.511-4. 1l
tait « légitime d’en déduire une exigence d'activité créatrice s'ajoutant a la condition de

nouveaute »73. Ainsi, la protection par le droit des dessins et modéles supposait que la

568 Gény (F.), note sous : Cass. req. 27 déc. 1927, Aff.«Sté Hubert et Cie ¢/ Sté des Ets Pigeon», S. 1928, 4e ah.,
Ire partie, p.137

369 Cass. crim., 2 mai 1961, JCP 1961, II, n° 12242, note : Aymond : « que, pour écarter l'application de la loi
de 1793, la cour d'appel constate que les objets contrefaits lui ont été représentés et qu'il est impossible de
découvrir la moindre apparence artistique a ces objets qui sont purement utilitaires ; - Mais attendu que la cour
d'appel, en statuant ainsi sans avoir procédé a un examen descriptif des éléments caracteristiques des modeéles
en cause, recherché s'ils étaient originaux et nouveaux et contrélé l'argumentation du prévenu sur le défaut de
validité desdits modeéles, n'a pas justifié sa décision ; que la loi protége toutes les créations originales de formes
quels qu'en soient le mérite esthétique ou la valeur artistique... »

370 Gautier (P.-Y.), «Propriété littéraire et artistiquey, PUF, coll. Droit fondamental, 5¢ éd., oct. 2004, p.66

571 Cass.crim., 13 fév. 1969, N°68-90076, Bull. crim. N°78 ; D. 1969, p.323 ; CA Paris, 23 mai 1991, RIDA,
janv. 1992, 313 (deux affaires ayant pour objet des cartes postales).

572 Greffe (F.), «Dessins et modéles. Conditions de protection : nouveauté et originalité», D. 1998, p.290

573 Passa (1.), «Dessins et modeéles», Rép. dr. com., Dalloz, mise a jour : janv. 2012, pt. 27
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création soit a la fois originale (nouveauté subjective) et non antériorisée (nouveauté
objective)’’*. La Cour de cassation a clairement statué dans ce sens au sujet d’un modéle de
briquet de la sociét¢ ST Dupont, concernant I’allongement de l'une des picces, en

I’occurrence la molettes’s,

193 - Parallelement au droit des dessins et modeles, 1’article L.112-1 du Code de la propriété
intellectuelle protége les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de 1'esprit, quels que soient
le genre, le mérite ou la destination, a la seule condition que ces oeuvres présentent un
caractere original, indépendamment de la notion d'antériorité inopérante dans le cadre de
l'application du droit de la propriété littéraire et artistique. Lorsque le créateur d'un vétement
souhaite obtenir la protection de son droit d'auteur, il doit démontrer 1'existence d'une création
originale de l'esprit’’6. La protection est accordée quel que soit le type de création, qu'il
s'agisse de prét-a-porter ou de haute couture. L'antériorité peut étre démontrée par le dépot
aupres d'un homme de loi tel qu'un huissier ou auprés d’un organisme de gestion collective

comme la société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP).

La confusion de [’originalité et de la nouveauté analysée par la doctrine

194 - André Francon remarque que « [’antériorité n’est opposable que s’il existe une identité
absolue entre elle et le dessin litigieux »77. Cette méthode de qualification autrefois utilisée
se distingue de celle utilisée en mati¢re de droit d’auteur. L’originalité dépend de 1’expression
de la personnalité de I’auteur, la nouveauté dépend de 1’état de I’art antérieur. La comparaison
entre la forme protégée et les formes préexistantes imposée par l'article L.511-4 était inconnue

du droit d'auteur.

574 Passa (J.), «Traité de droit de la propriété industrielle», LGDJ - Lextenso éditions, Tome 1, 2e éd., 2009,
n°687,p.916

575 Cass. com. 13 févr. 1996, n°94-12102, Aff. «ST Dupont ¢/ Francesco Smalto et autres», PIBD, 1996.612.
II. 320, JCP, (E.), 1996. 1. 562, n° 4, obs. Greffe (F.) : « Mais attendu qu'en retenant qu'il apparaissait que les
différences présentées par le modele litigieux avec les antériorités étaient a peine perceptibles, l'entraineur de
mollette du briquet ayant été seulement allongé légerement, ce dont il résultait qu'il n'était que la copie de ce qui
existait déja et ne traduisait aucun effort de création la cour d'appel qui en a déduit que, faute d'étre marqué de
l'empreinte de la personnalité de son auteur, il n'était pas nouveau, a pu décider qu'il ne pouvait pas bénéficier
de la protection de la loi du 14 juillet 1909 ».

576 Art. L. 111.1 CPI

377 Frangon (A.), «Un double mode de protection», in Frangon (A.), Pérot-Morel (M.-A.), (dir.), « Les dessins et
modeles en question. Le droit et la pratique », Etude CREDA, 1986, Librairie technique, n°53, p.36
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195 - Mais, en raison des raisonnements similaires engendrés par les deux régimes, une partie
importante de la doctrine a admis que les notions d’originalit¢ en droit d’auteur et de
nouveauté en droit des dessins et modeles €taient synonymess’8. Dans ce sens, un auteur
affirmait avec justesse : « Il n’est pas possible, sans éviter le paradoxe, de clamer qu’une
oeuvre est originale, tout en lui déniant tout caracteére de nouveauté. Lorsqu 'une personnalité
« originale » s’exprime dans une création, elle réalise forcément quelque chose qu’autrui n’a

pas pu déja réaliser »7°.

196 - Une these publiée en 1882, soutenait la méme idée: «Un dessin est nouveau si, par les
divers éléments dont il se compose ou [’aspect extérieur qu’il revét, il frappe [’oeil d’une
facon originale, inconnue auparavant du public»>®0. Dans le méme sens, certains auteurs
affirmaient que pour déterminer si le produit était antérieur, il convenait de « sélectionner les
parties originales de chacun des modeéles en présence pour ensuite les comparer entre elles :
si les parties originales du modele litigieux se trouvent en totalité dans celui qui est opposé et

pareillement combinées, on peut dire que le modéle est antériorisé »81.

197 - Ainsi, a la lecture de ces analyses, une création originale est forcément nouvelle. Mais
une création nouvelle est-elle forcément originale ? La réponse a cette question est
logiquement négative. Des créations nouvelles ne sont pas forcément originales, car leur
apport peut étre banal et se réduire a un simple savoir-faire. Sur ce point, la confusion

longtemps présente en droit frangais, tend a étre dissipée depuis I’entrée en vigueur de

578 Greffe (P.), Greffe (F.) « Traité des dessins et modéles », Te éd., 2003, Litec, n° 174 et s. ; Greffe (P.), « La
protection des dessins et modeéles et la nouveauté », in Mélanges Bastian, t. 2, 1974, Librairie Techniques,
CNRS, p. 129 et s. ; Grefte (F.), « Les dessins et modeles et les droits de propriété artistique », in Mélanges
Mathély, 1990, Litec, p. 173 et s. ; Greffe (F.), note sous Cass. civ. 1ére. 11 févr. 1997, D. 1998, p.290 ; Pérot-
Morel (M.-A.), «Les principes de protection des dessins et modéles dans les pays du Marché communy, 1968,
Editions Mouton, p. 221 et s. ; Lucas (A.), Sirinelli (P.), « L'originalité en droit d auteur », JCP (G), 1993. 1. 369,
spéc. n°17

379 Caron (C.), « Droit d’auteur et droits voisins », Litec-LexisNexis, 2e éd., 2009, p.71

380 Fauchille (A.), «De la propriété des dessins et modéles industriels», Thése, Paris, éd. Librairie nouvelle de
droit et de jurisprudence Arthur Rousseau, 1882, p.70

381 Chavanne (A.), Burst (J-]), «Droit de la propriété industrielle», Dalloz, coll. Précis-Droit privé, Se éd., 1998,
n°747, pp.418-419
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I’ordonnance du 25 juillet 2001°%2. La nouveauté est définie de maniére « résolument

8

objective » % conduisant les magistrats & faire une « application distributive des critéres de

protection »384,

b) La nouveauté appréci¢e objectivement depuis I’ordonnance du 25 juillet 2001

La nouveauté appreéciée par la comparaison des différences

198 - Selon larticle L.511-3 du CPI, un dessin ou mode¢le est nouveau s’il n’est pas identique
aux dessins ou modeles déposés antérieurement. Le texte précise que la différenciation avec

les modeles antérieurement divulgués ne peut étre établie par « des détails insignifiants »383.

199 - L’analyse est plus rigoureuse car moins subjective. Le déposant doit se confronter a une
sorte d’état de I’art appliqué comparable a 1’état de la technique du droit des brevets®*®. Pour
rappel, I’ancien article L.511-3, considérait nouveau le dessin ou modele qui se différenciait
de ses similaires « par une configuration distincte et reconnaissable », Comparer deux
modeles en recherchant « 1’absence de détails insignifiant » vise un objectif plus précis que
I’analyse d’une « configuration » adoptée également pour I’appréciation de 1’originalité.
Théoriquement, il devient donc plus difficile pour le magistrat d’amalgamer 1’originalité et la
nouveauté. Par conséquent il n’est pas non plus possible d’invoquer le droit d’auteur pour la
premicere fois en appel si I’action en contrefagon initiale était fondée sur le droit des dessins et

modeéles.

382 L’Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 porte adaptation du droit communautaire du code de la
propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications. Les lois nationales des différents Etats
membres de I’UE sont restées en vigueur parallelement au réglement sur les dessins ou modéles
communautaires, elles ont ét¢ harmonisées par la Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection
juridique des dessins ou mode¢les. La protection conférée par la réglementation européenne est entrée en vigueur
en 2002, ne porte que sur les dessins ou modeéles qui remplissent les exigences de nouveauté et de caractére
individuel.

383 Lucas (A.), Lucas (H-J), «Traité de la propriété littéraire et artistique», Litec-LexisNexis, 3e éd., 2006, p.78
384 Bernault (C.), « L originalité dans les oeuvres d’art appliqués », Comm.com. électr. sept.2010, étude 18

385 Art. L511-3 CPI: «Un dessin ou modéle est regardé comme nouveau si, a la date de dépot de la demande
d'enregistrement ou a la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modéle identique n'a été divulgué. Des
dessins ou modeéles sont considérés comme identiques lorsque leurs caracteéristiques ne différent que par des
détails insignifiants».

38 Passa (1.), « Traité de droit de la propriété industrielle », LGDJI - Lextenso éditions, Tome 1, 2e éd., 2009,
n°688, p.918
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La comparaison des différences du point de vue de l’observateur averti

200 - Les deux régles n’obéissent pas aux méme champ d’analyse>®’. La forme esthétique
bénéficie d’une protection juridique a condition d’étre nouvelle3s8. Le seul critére permettant
de déterminer de maniére décisive si un dessin ou modele est ou non susceptible de
protection, est la différence visuelle appréciée du point de vue d’un utilisateur averti. Des
différences qu’un simple observateur peut considérer comme peu importantes, comme la
disposition de boutons, la forme d’un col ou la longueur d’une jupe, peuvent produire une

impression globale différente sur un utilisateur averti en matiére de mode>%°.

201 - Ce changement d’approche oblige les juges a I’adoption de deux analyses différentes
pour établir si un dessin ou modele peut étre protégé a la fois par le livre I et le livre V du
code de la propriété intellectuelle. Sous I’influence du droit communautaire, le critére de
nouveauté a été réformé afin de répondre aux besoins de la pratique. L’ordonnance du 25
juillet 2001 a introduit en droit frangais, une conception objective de la nouveauté faisant de
cette condition, un critére autonome de protection, distinct de I’originalité. La nouveauté ne
peut plus étre déduite de ’originalité et inversement. Afin de comprendre si cette nouvelle
méthode d’appréciation est favorable aux intéréts des Maisons de luxe, il convient d’étudier

I’application des critéres par la jurisprudence qui oscille entre la rigueur et la facilité.

B) La nouveaute, critere autonome de protection

202 - Une « autonomisation »**° des critéres de protection a été consacré en droit positif. A ce
titre, certains estiment que l’originalité et la nouveauté relévent de domaines autonomes

relevant de deux régimes distincts ayant leurs spécificités propres®®'. Le cumul rendu possible

387 CA Paris P.5, ch. 1, 15 mars 2016 RG n° 14/21797, « SAS Chevignon ¢/ Sté C&A ».

388 La Cour d’appel de Paris a rappelé a cet effet que conformément au considérant 14 de la Directive 98/71/CE,
« a la lumiere de laquelle doit étre interprété le droit national (...) les caractéristiques esthétiques ou
ornementales ne constituent plus une condition de la protection... ». CA Paris, P; 5, 2e ch., 27 mars 2015, n°
12/03021, « Professional Computer Associés France ¢/ Suzy International France », PIBD 2015, n° 1029, 111, p.
428 ; Propr. intell. 2015, n® 57, p. 450, obs. Candé (P.) de

389 Dr. Fridolin Fisher, «Europe : le droit des dessins et modéles dans le secteur de la mode», Magazine de
I’OMPI 1/2008

390Piatti (M.-C.), « Autonomisation du droit frangais des dessins et modéles », Propr. industr., déc. 2004, p. 7

M1Schmidt-Szalewski (1.), Pierre (J.-L.), « Droit de la propriété industrielle » Litec, Paris, 3e éd., 2004, n°340
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par la théorie de I’unité de I’art ne signifie pas assimilation®*2. Il a fallu du temps avant que la
jurisprudence s’adapte a ce changement. De nombreuses décisions®” ont maintenu le «
mélange des criteres »3%4. Dans certains arréts, 1’originalité est déduite de I’absence
d’antériorité>®>, ou est assimilée a la nouveauté et au caractere propre36. Mais cette tendance
tend a s’amenuiser. Un examen attentif des décisions permet de conclure que 1’autonomie des
deux régimes de protection prévaut (1), méme lorsque les deux critéres sont admis

cumulativement au profit des créateurs (2).

1) La nouveauté, critere autonome appliqué par la jurisprudence

L’appréciation différenciée des criteres de [’originalité et de la nouveautée

203 - Désormais, la revendication de I’originalité et de la nouveauté sur une méme création,
conduit les juges a deux analyses clairement distinctes. Cela se vérifie en particulier pour les

litiges ayant trait aux produits de luxe. L’originalité d’un bijou commercialisé¢ par la société

Christian Dior couture ne saurait étre appréciée selon le critére de nouveauté qui « n’est pas

32 Lucas (A.), Lucas (H.-J.), Lucas-Schloetter (A.) « Traité de la propriété littéraire et artistique », 4e éd.
LexisNexis, 2012, n°170, p. 177 — Kamina (P.), « Le nouveau droit des dessins et modeles », D. 2001, Chron. p.
3258

393Cass. com. 28 janv. 2003, N°00-10657, Stés Bolle ¢/ St¢ Guérin, PIBD 2003.767. 1II. 352, Propr. industr.
2003, comm. 32, obs. Kamina (P.) : «Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher pour chaque modéle si
les eléments argués de contrefagon revétaient un caractere original dissociable de la fonction technique ou
utilitaire, constituaient une création révélant la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale a sa décision» - CA Pau, 4 sept. 2006, JurisData, n°® 313400 ; CA Limoges, 6 sept. 2006, JurisData,
n° 316575 ; CA Paris, 27 sept. 2006, PIBD 2006, n° 840, III, p. 745 ; CA Paris, 24 nov. 2006, PIBD 2007, n°
844, 111, p. 65

394 Galloux (J.-C.), «Droit des dessins et modeéles», D. 2006, chron., p.2604 ; Candé de (P.), Propr. intell., oct.
2005, n° 17, p. 447

395 CA Paris, 11 sept. 2009, pdle 5, ch. 2,RG n°08/02316, « SARL Maroquinerie LHC ¢/ SA Elite Bagages »
JurisData, n°2009-016252, Au sujet d'un modéle de serviette qui se différencie des formes préexistantes «par des
effets extérieurs une physionomie propre et nouvelle (...) qui révéle l'effort créatif de l'auteur » — CA Paris, P.5,
ch. 1, 16 sept. 2009, n° 08/08395, JurisData n°2009-013059

3% CA Montpellier, 2e ch., sect. A, 3 janv. 2006, n°04/04027, « SA Majar ¢/ Benoist », JurisData, n°2006-358530
: Au sujet d’un modé¢le de systéme de levage de tracteur & gazon auto-porté : «ce modéle est une combinaison
originale et nouvelle de caractéristiques individuellement connues, il présente un caractere propre révélant un
effort créateur de la part de son auteur lui conférant un caractere nouveau
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un critére d’appréciation du caractére protégeable de I’oeuvre »*°7. L originalité ou la
nouveauté requise pour bénéficier de la protection ne se réduisent pas a la seule preuve

d’absence d’antériorité*?3. L’originalité ne peut se déduire de la nouveauté>°.

204 - La distinction entre les critéres du droit d’auteur et du droit des dessins et mode¢les est
indiquée sans équivoque. Un modele de chaussure de la société Weston est privé d’originalité
car il présente 1I’ensemble des caractéristiques d’ un mod¢le original vendu antérieurement. En
revanche, 1’antériorité n’étant pas « de toutes pieces », la société Weston est recevable a agir

sur le fondement du livre V du CPI%,

205 - La distinction renforce I’exigence de créativité des entreprises. Afin que le produit de
luxe intégre le champ de deux modes de réservation, les sociétés ont intérét a créer en

conformité avec le « style Maison »°*! tout en se distinguant des antériorités concurrentes. Les

juges du fond semblent veiller au cloisonnement des deux régimes de protection.

L’absence de nouveauté n’exclut pas l’originalité

206 - La Cour d’appel de Poitiers®?? qualifie d’« amalgame entre les notions d’originalité et

de nouveauté », le moyen de défense qui s’appuie sur I’absence de « caractere novateur »

pour refuser la protection du droit d’auteur. La société qui soutient cette argumentation a été

597 CA Paris, 5 déc. 2008, ch. 4 sect.B, Aff. «Sarl Camille & et Lucie ¢/ SA Christian Dior couture», n°08/06926,
JurisData, n°2008-006013 : «Considérant que le bijou commercialisé par la société Christian Dior Couture en
ce qu'il se compose d'un 'semis’ de fleurs (cing suivant les photographies soumises a la cour) représentant
notamment une marguerite blanche a coeur jaune, semis sur lequel se trouvent deux insectes dans une
représentation trés naturaliste (coccinelle rouge et points noirs et papillon non stylisé) sur un simple anneau, et
d'une pierre précieuse en son centre, révéle le choix personnel de l'auteur, notamment dans la représentation
naive de chacun des éléments, dans des coloris Vvifs ; que cette composition particuliere témoigne de l'effort
créatif de l'auteur et confére a ce bijou l'originalité nécessaire pour bénéficier de la protection du Livre I du
Code de la propriété intellectuelle, étant précisé que contrairement a ce qu'ont dit les premiers juges, la
nouveauté de ce bijou n'a pas a étre examinée des lors qu'elle n'est pas un critére d'appréciation du caractere
protégeable de l'oeuvre sur le fondement du Livre I du Code susviséy»

398 CA. Paris, 17 janv. 1997, ch. 4, « Sarl Plein futur ¢/ Sarl Ginger », PIBD 1997, 111, p. 217 ; RDPI 1997, n°
73, p.35; JCP (E) 1997, I, n° 655, obs. Greffe (F.)

399 « Attendu qu'en déduisant l'originalité d'un modéle déposé de sa seule nouveauté, et sans examiner s'il portait
l'empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision ». Cass.
com., 20 fév. 2007, N° 05-13063, Propr. ind. 2007, comm. n° 43, note: Gasnier (J.-P.)

600 Cass. civ. lére, 5 avr. 2012, N°10-27373, Aff. « JM Weston ¢/ Promoquestre ».
601 Sypra n°132

602 CA Poitiers, ch. civ. 2, 18 déc. 2012, n°12/00761, Aff. « Sas Tod’s France ¢/ Jean-Louis P. »
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assignée en contrefagon de modeles de chaussures par la société Tod’s. Selon la Cour, les
¢léments caractéristiques pris isolément ne présentent pas de caractere d’originalité.
Cependant, apres une appréciation globale, les magistrats relévent que ces ¢léments conférent
aux modeles « une physionomie propre » qui les distingue « des autres modeles du méme
genre ». Les juges concluent donc a « un parti pris esthétique empreint de la personnalité de
leur auteur », révélant «un caractere d'originalité qui les rend protégeables au titre du droit
d’auteur ». Quelques mois plus tot, la Cour d’appel de Paris avait suivi la méme logique dans
le litige opposant la société Tod’s a la société Cyrillus ; cette derni¢re étant accusée de
contrefaire deux mod¢les de souliers par la premiére. En défense, la société Cyrillus invoquait
I’existence de modeles antérieurs similaires pour justifier I’absence d’originalité des modéles.
Les juges rejettent I’argument. Ils indiquent avec clarté « qu il est inopérant de relever que les
modeles antérieurs produisent une impression d’ensemble différente, puisque [’originalité
d’un modeéle ne se déduit pas de ['impression différente que peuvent produire les modeéles qui
lui sont antérieurs ». En revanche, il importe de savoir « si la combinaison des
caracteristiques revendiquées est ou non porteuse de |’empreinte personnelle de I’auteur »%03.
Par cet arrét ou la double protection est accordée, la Cour affirme I’exigence de définir

distinctement les critéres de protection en droit d’auteur et en droit des dessins et modeles.

207 - Au sujet d’un modele de bague « Diorette », créé par Victoire de Castellane pour la
société¢ Christian Dior Couture, la Cour d’appel de Paris®®* précisait en 2008 : « la nouveauté
de ce bijou n'a pas a étre examinée des lors qu'elle n'est pas un critere d'appréciation du
caractere protéjeable de l'oeuvre sur le fondement du Livre I du Code susvisé ». Le défaut de
nouveauté invoqué par les défendeurs poursuivis en contrefagon n’est pas jugé pertinent pour

apprécier 1’originalité du mode¢le.

208 - Le 25 mars 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a procéd¢ a la méme analyse
au sujet d’un modéle contrefaisant de bottines créé par Isabel Marant®3. Le contrefacteur, la

société Mango, a ét¢ condamné a verser 20 000 € de dommages-intéréts. Le Tribunal a

603 CA Paris, P. 5, ch. 2, 24 juin 2011, Aff.«Cyrillus ¢/ Tod’s Spa et Tod s France», RG n° 10/16349, Propr. Intell.,
oct. 2011, n°41, p.426, note: Candé¢ (P.) de

604 CA Paris, ch. 4 sect. B, 5 déc. 2008, n° 08/06926, Aff. « Christian Dior Couture ¢/ Sarl Camille et Lucie et
autre ».

05 TGI Paris, 3¢ ch. 3e sect., 25 mars 2016, Aff. « Isabel Marant, IM Production et Isabel Marant Diffusion ¢/
Mango France, Punto FA et Mango-On Line »
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examiné la demande de réparation au regard du droit d’auteur, puis a Iaune du droit des
dessins et mode¢les. Il a d’abord jugé que 1’enseigne avait commis des actes de contrefagon de
droit d’auteur sur une bottine reconnue comme originale. Ensuite, malgré les différences entre
la paire de chaussures d’Isabel Marant et celle de Mango, les juges ont estimé que la
reproduction d’un certain nombre de caractéristiques du modele initial par 1’enseigne « donne
a ses bottines une physionomie et une apparence générale identique a celles copiées ». Le
tribunal a également considéré que l’enseigne avait contrefait le modéle communautaire
protégeant la bottine. Les juges ont estimé que les chaussures contrefaisantes produisent sur
I’utilisateur averti une impression globale visuelle qui n’est pas différente de celle du modele
communautaire. De maniére plus générale, nous constatons que le tribunal de grande instance
de Paris rejoint la position tenue par les différentes chambres de la Cour d’appel de Paris.
Comme !’indique Patrice de Candé, il se dégage de ces décisions, une volont¢ commune
d’apprécier séparément « le caractere protégeable de |'ceuvre d’art appliqué au titre du droit
d’auteur en négligeant l’effet de «l’impression visuelle d’ensemble » de celle conduite au titre

du droit des dessins et modeles déposés »9%.

L’absence d’originalité n’exclut pas la nouveauté

209 - Un modele de « griffe pour poche de vétement »°07 ou un modele de chaise «style Louis

XVI»%08 sont protégés par le livre V du CPI sans recevoir la protection du livre 1. Lorsque

I’une des parties revendique 1’absence de confusion entre deux oeuvres, la Cour d’appel de

606 Candé (P.) de, note sous : CA Paris, P. 5, ch. 2, 24 juin 2011, Aff.«Cyrillus ¢/ Tod's Spa et Tod’s France», RG
n° 10/16349, Propr. Intell., oct. 2011, n°41, p.426

607 CA Paris P.5,ch.1, 8 juin 2011, Aff. «Crystal Denim et Maurice Ohayon ¢/ ba&sh», Prop.intell, oct. 2011,
n°41, p.426, note: De Candé (P.): «si la combinaison revendiquée procede de choix arbitraires de
positionnement, de fixation dans une boutonniere ou de dimensions, il ne peut pour autant étre admis qu’elle
porte |’empreinte de la personnalité de son auteur témoignant d 'une activité créatrice certaine méme limitée (...)
». En revanche, «le modéle n’est nullement argué d’une absence de nouveauté (aucune diffusion, antérieure a la
date du dépot n’étant invoquée) et qu’il n’est produit aucun élément de nature a contredire son caractére propre,
étant releve qu’il est admis qu’il présente des caractéristiques spécifiques ».

608 CA Versailles, ch.12, sect. 2, 3 sept. 2009, n°08/00097, Aff. «S.A.R.L. Lisaura c/ Sté Eurl et Caetera - ETC»,
JurisData, n°2009-015802 : «Le modele déposé par ETC ne differe du modele créé par Lisaura que par la
technique utilisée pour la dorure de la carcasse et le choix du matériau décoratif inclus ; il présente une
impression visuelle d'ensemble identique aux yeux d'un observateur averti, par l'adoption de la méme
combinaison d'une carcasse en bois de style Louis XVI avec un matériau contemporain et de la méme
association de transparence et de doré. Dans ces conditions ETC ne peut prétendre que son modéle présente,
par rapport au modeéle créé par Lisaura a l'issue de travaux de recherche, une nouveauté et un caractere
proprey.
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Paris, précise que «/’impression d’ensemble produite sur le consommateur est une notion

étrangére au droit d’auteur »% .

210 - Dans le méme sens, le Tribunal de Grande Instance de Paris a estimé que le défaut
d'originalité n'entrainait pas nécessairement l'absence de protection au titre du droit des
dessins et modeles, dans une affaire opposant la Maison Christian Dior couture a Gianni
Versace, dés lors que le modele de sac de la société défenderesse « ne constitue pas une copie
de celui qui lui est opposé ». Par ailleurs, le mode¢le litigieux ne reproduit pas les ¢léments «
caractérisant le caractére individuel du sac » de la demanderesse®'?. Cette décision n’est pas
isoléeb!! et confirme une tendance notable du durcissement de la jurisprudence quant au
cumul des protections. Il subsiste néanmoins, des hypotheses ou 1’application conjointe des

deux critéres est irréductible. Tout en admettant le cumul des critéres sur une méme création,

les magistrats maintiennent la rigueur dans 1’appréciation des deux régimes.

2) La nouveauté, critere autonome appliqué en cas de cumul des protections

La complémentarité des criteres de protection

211 - Doriginalité d’une bague de la société Chaumet a été reconnue a partir des modeles
commercialisés antérieurement par des sociétés concurrentes®'?. L’originalité est déduite de

I’absence d’antériorité. La complémentarité des deux notions est si évidente que la protection

du droit des dessins et modeles est accordée a I’appui des conclusions qui ont permis d’établir

609 CA Paris P. 5, ch. 2, 3 juin 2011, RG n° 10/17429, Aff. «Maje ¢/ Isabel Marant» : « mais considérant que
I’impression d’ensemble est indifférente a la caractérisation de la contrefacon, laquelle ne s’ apprécie qu’au vu
de la seule reproduction des caractéristiques essentielles qui sont au fondement de [’originalité de |’ceuvre » -
CA Paris P. 5, ch. 2, 8 octobre 2010, Aff. «Arc International et Arc Décoration c/ Stéphane Galernau et
Financiere Deshouliere» Propr. Intell., oct. 2011, n°41, p.431, note: Candé (P.) de

610 TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 10 juin 2011, n® 08/17024, «Christian Dior Couture Sa c/ Versace France et
Gianni Versacey.

611 TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 11 janv. 2011, «SARL Jacob H ¢/ SARL G-Sport», Comm. com. électr. sept. 2011,
chron. 8, n° 6, «Un an de droit de la mode», Kahn (A.-E) - TGI Paris, 3e ch., Ire sect., 29 mars 2011, PIBD
2011, n° 942, 111, p. 447.

612CA Paris, 11 avr. 2008, ch.4 sect. B, n°06/20533, Aff. «S4 Chaumet International ¢/ Sarl Camille et
Lucie» «Considérant qu'en l'espece, les documents produits (essentiellement des dépots de bijoux ayant une
date certaine antérieure a la date de création (soit la date du dépot du 11 septembre 1995) divulguent des
anneaux bagues non bombés dont certains présentent un lien en forme de croisement ; que toutefois, par la
forme particuliere du double anneau sur lesquels est apposé un croisillon en forme de X incrusté de diamants
donnant l'impression d'un lien, le bijou en cause révéle l'effort créatif de l'auteur et lui confere ainsi une
originalité protégeable au titre du droit d'auteur.
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originalité®'3. Tl est notable que le raisonnement des juges est scindé en deux parties et

distingue nettement les deux branches du droit.

212 - La Cour d’appel de Parisé!4 a procédé de la méme maniere s’agissant de la contrefacon
d’un modele de montre «Pretty Diamonds». Le créateur, Edouard Nahum, est un maitre
joailler, spécialiste du travail du diamant et des pierres précieuses, notoirement reconnu dans
le domaine de la bijouterie - joaillerie de luxe. Il fonde sa demande sur le fondement des
dessins et modéles et sur le droit d’auteur. Les sociétés accusées de contrefacon ont demandé
I’annulation du modele « Pretty Diamonds ». Ils invoquent le défaut de nouveauté par rapport
a un modele déposé le 9 mars 2001 par Léon Hatot, lui-méme inspiré d’un modele style «art
déco», commercialisé en 1925. La Cour rappelle d’abord les conditions des articles L.511-3 et
L.511-4 du CPI. Apres comparaison®!s, les juges considérent ensuite que «les différences ne
sont pas insignifiantes et participent, par conséquent, de la nouveauté de ce modele dont il se
dégage en outre, aux yeux de l'observateur averti qu'est le joaillier, une impression visuelle
d'ensemble [ui conférant un caractere propre.» La demande d’annulation est rejetée.
S’agissant de la protection du mod¢ele par le droit d’auteur, 1’arrét infirme le jugement de
premicre instance. La combinaison des ¢léments dans la configuration choisie «témoigne de la
recherche du créateur et confere au bracelet dans son ensemble un aspect esthétique qui porte
l'empreinte de la personnalité de son auteur». 11 subsiste des décisions ou le cumul est octroyé

plus facilement.

213 - La double protection est admise par la Cour d’appel de Lyon®'® en faveur d’un modéle
de montre «Time Square Convex», commercialisée sous la marque Guy Ellia. L’originalité du

modele découle d’éléments déja connus dans I’univers des montres qui conferent par leur

613 CA Paris, 11 avr. 2008, ch.4 B, n°06/20533, Aff. «SA Chaumet International c/ Sarl Camille et Lucie» :
«Considérant que compte tenu de ce qui a été dit ci dessus, aucun des documents mis aux débats n'antériorise
les trois bijoux protéges également a ce titre (ceux déposés le 2 avril 2002) ; que leur caractére nouveau est
établi ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'ils n'auraient pas de caractere propre au sens de l'article L.511-4
du CPI ; qu'ils sont également protégeables sur ce fondement.

614 CA Paris, 11 juin 2010, P.5, ch.2, n°09/14805, Aff. «Edouard Nahum ¢/ SA Bernardaud et autres»

615 CA Paris, 11 juin 2010, P.5, ch.2, n°09/14805, Aff. «Edouard Nahum ¢/ SA Bernardaud et autres»: «les
dessins reproduits sur le certificat de dépot du modeéle international Léon Hatot donnent a voir une montre
bracelet dont le bracelet est en deux parties et dont la plaque centrale, de forme rectangulaire, est sertie d'un
pavage de pierres fines, ne coulisse pas et s'ouvre en son milieu alors que dans le modele revendiqué, la plaque
centrale, est faite d'une piece unique sertie d'un pavage de brillants, s'insere et coulisse sur le bracelet constitué
d'une seule laniere dont elle reste autonome, ce qui rend les éléments interchangeables (...)»

616 CA Lyon, ch. civ. 1 A, 17 déc. 2009, n°08/05660, «Guy Ellia ¢/ Marc G. Sas»
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combinaison, «une physionomie propre et traduit un parti pris esthétique qui porte
l'empreinte de la personnalité de son auteur». Les juges ont condamné la Société Marc G.
pour contrefagon, eu égard aux légeres différences dont il résulte «une impression d’ensemble

visuelle tres semblable de sorte que l'observateur averti ne les distingue pas globalement.

L’application du cumul des protections aux créations de mode

214 - Finalement, la jonction des deux critéres s’opere pour les créations de mode a partir de
combinaisons ou assemblages d'¢léments, bien plus que sur des éléments originaux pris
isolément®!’. Le flacon de parfum Le Mdle de Jean-Paul Gaultier en est une illustration
puisqu’en « faisant choix d'associer, pour donner forme a un flacon de parfum et sans que
rien n'impose une telle combinaison, la forme d'un buste masculin, une musculature
accentuée, la couleur bleutée, un bouchon cylindrique tenant lieu de téte, et d'oter de ce buste
toute amorce de bras ou de jambes, l'auteur de cette oeuvre procédant d'un parti pris
esthétique, lI'a marquée de son empreinte personnelle »°'8. Cette convergence n’est toutefois
pas systématique comme nous 1’avons vu précédemment. La forme du produit doit revétir un
« caractére propre », critére dont I’appréciation reléve d’une analyse voisine, mais bien

distincte de celle adoptée en matiére d’originalité.

C) Le caractere propre

215 - Afin de mesurer I’intérét du caractére propre pour la protection du produit de luxe, il est
nécessaire d’aborder sa définition (1), puis de le comparer aux critéres de 1’originalité et de la
nouveauté pour vérifier si la mise en oeuvre de ce critere permet de le distinguer des critéres
déja existants (2).

1) Définition du caractére propre

216 - Définir le caracteére propre nous conduit a aborder la définition 1égale de cette notion (a)

ainsi que ses critéres d’appréciation (b).

617 Kahn (A.-E.), « Un an de droit de la mode », Propr. industr. 2015, n°9, chron. 8

618 CA Paris, pole 5, ch. 2, 30 janv. 2015, n°® 13/24509, « SA BPI ¢/ SARL Attractive Fragrances & cosmetics »,
JurisData n°® 2015-002596
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a) La notion de caractére propre

217 - L’exigence d’un caractére « propre » ou « individuel »¢1° est le second pilier de la
législation du droit des dessins et modeles. La lecture de la loi nous apprend que les deux
criteres sont cumulatifs et indépendants. L’article L.511-4 du CPI dispose qu’un dessin ou
modele a un caracteére propre « lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez
l'observateur averti differe de celle produite par tout dessin ou modeéle divulgué avant la date
de dépot de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour
l'appréciation du caractere propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la

realisation du dessin ou modele ».

b) Les critéres d’appréciation du caractére propre

218 - En se fondant sur I’article 6§1 sous b) du réglement 6/200252°, le Tribunal de 1’Union
européenne®! a indiqué quatre étapes a suivre pour examiner le caractére individuel. Selon le
Tribunal, I’appréciation consiste « a déterminer, premierement, le secteur des produits
auxquels le dessin ou modele est destiné a étre incorporé ou auxquels il est destiné a étre
appliqué, deuxiemement, [’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en
référence a cet utilisateur averti, le degré de connaissance de [’art antérieur ainsi que le
niveau d’attention dans la comparaison, directe si possible, des dessins ou modéles,
troisiemement, le degré de liberté du créateur dans [’élaboration du dessin ou modele et,
quatriemement, le résultat de la comparaison des dessins ou modeéles en cause, en tenant
compte du secteur concerné, du degré de liberté du créateur et des impressions globales
produites sur ['utilisateur averti par le dessin ou modele contesté et par tout dessin ou modele

antérieur divulgué au public ».

619 Expression employée a I’article 6§1, réglement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les
dessins ou modeles communautaires

620 R¢glement (CE) n® 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modéles communautaires, Art.
6§1: « Un dessin ou modeéle est considéré comme présentant un caractere individuel si l'impression globale qu'il
produit sur l'utilisateur averti differe de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modeéle qui a été
divulgué au public ».

621 T’objet du litige portait sur I’action en nullité formée par la société H&M contre deux modéles
communautaires de sac-a-main déposés par la société Yves Saint Laurent. TUE, 10 sept. 2015, Aff. T-525/13 et
T-526/13, « H&M ¢/ OHMI et Yves Saint Laurent », Propr. Intell. 2016, n°59, p.243, obs. Candé (P.) de
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219 - Le caractére « propre » ou « individuel » se rapporte donc a I’appréciation de 1’usager
« averti » d’un « secteur de produits » ou le dessin ou modele est censé étre visualisé (i). Les
magistrats doivent faire abstraction de « I’effort créateur », pour s’attacher a « 1I’impression
visuelle d’ensemble» ou « impression visuelle globale »%22produite sur cet usager (ii). L’objet
n’est pas considéré comme « accessible au public »%?*, tant qu’il n’a été communiqué qu’a des

personnes tenues au secret®,

1) L’observateur averti

220 - Comme le suggere Patrice de Candé, la démarche préconisée tend « a donner une
importance considérable au secteur des produits dans lesquels le modele a vocation a étre
incorporé »%23. 11 devrait en résulter une analyse spécifique de « I’observateur averti », propre
a chaque secteur d’activités pour lequel le modéle serait déposé et exploité. En toute logique,
un observateur averti du secteur du luxe ne saurait étre retenu. Il doit nécessairement
correspondre a une branche d’activités a laquelle il se rattache (joaillerie, horlogerie,
maroquinerie, mode, orfévrerie, malleterie...). Cette notion ne doit pas étre confondue avec
« attention moyenne », propre a la concurrence déloyale®?®. 11 faut entendre par “observateur
averti” une notion proche de celle de I’lhomme du métier, par opposition au consommateur

d’attention moyenne ou a I’expert en design.

221 - Selon la jurisprudence frangaise, 1’observateur averti s’entend au sens de l'article L.

511-4 du Code de la propriété intellectuelle, comme un consommateur pourvu d'une

622 Schmidt-Szalewski (J.), Pierre (J.-L.), « Droit de la propriété industrielle », Litec, 2003, p.156
623 Art. L.511-6 CPI
624 Art. L.511-6, al.2

025 Candé (P.) de, obs. sous : TUE, 10 sept. 2015, Aff. T-525/13 et T-526/13, « H&M ¢/ OHMI et Yves Saint
Laurent », Propr. Intell. 2016, n°59, p.243, spéc. p.244

626 CA Paris P. 5, ch.2, 4 mars 2016, RG n° 14/09442, « Sarl Terdis, Villeroy et Boch et Sarl Diodon ¢/ SAS Cora
et SAS Confiserie du Tech » — CA Bordeaux, 12 fév. 2016, RG n° 14/03141, « Sarl Diodon c/ Villeroy et Boch »
— V. Comp. en sens contraire : CA Aix-en-Provence, 22 oct. 2015 RG n° 13/05392, « SA Beauté Prestige
International ¢/ Sarl Zaccour et fils » : la contrefagon d’un modéle s’apprécie par « une personne d’attention
moyenne n’ayant pas simultanément sous les yeux » les produits en présence, et ce afin de rechercher s’il existe
une impression d’ensemble produisant un « risque de confusion constitutif d’une contrefagon »
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« attention particuliére et aiguisée »%?’, ou comme un utilisateur doté d’une « vigilance

28 soit en raison de son expérience particuliére, soit en raison de son expérience

particuliére »%
personnelle, soit de sa connaissance du secteur considéré2®. L’adjectif « averti » signifierait
compétent, avis¢, expérimenté®30, La jurisprudence s’attache a ce que ’utilisateur en question
soit doté d’une vigilance particuliere lui permettant de vérifier les caractéristiques de base du

produit concerné®!,

i1) L’impression visuelle d’ensemble

L’examen global de [’apparence du produit

222 - Selon la CJUE, I’impression visuelle globale doit étre appréciée non pas a partir d’une
« combinaison d'éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modeles antérieurs, mais par un
ou plusieurs dessins ou modéles antérieurs, pris individuellement »%32. Cela implique une
analyse concréte de chaque dessin ou modele prenant en compte la finalit¢ du produit. Fort
heureusement, un tel examen ne doit pas conduire I’observateur averti a se livrer a un examen

rapproché des dessins ou modéles en présence®,

L’expression « impression visuelle
globale » exclut clairement toute impression qui ne pourrait se dégager qu'aprés un minutieux

examen®34.

627 Pour justifier I’annulation d’un modéle de savon parallélépipédique rectangulaire sur lequel sont inscrits les
termes "véritable savon de Marseille 100 % végétal », il a été retenu « qu'un observateur averti, au sens de
l'article L 511-4 du Code de la propriété intellectuelle, pouvant étre défini comme un consommateur pourvu
d'une attention particuliere et aiguisée, n’a pas une perception visuelle différente de celle qui lui est procurée
par la vision d'autres savons (...) ». CA Aix-en-Provence,18 mars 2010, arrét confirmé : Cass. com. 31 janv.
2012, inédit, N° 11-14024, Sté Savonnerie artisanale de Provence ¢/ Sté Savons d'Océane

628 Cass. com. 29 mars 2017, N°15-20785

629 TGI Paris, 15 fév. 2002, Juris Data, n1°2002 180143 ; Propr. industr. nov.2003, comm.80, p.28 - CA Douai, 2¢
ch. B. 11 mars 2004, PIBD 2004, n°792.111.p.787 — TGI Paris, 31e ch., 9 fév. 2006, PIBD 2006, n°830.111.p.385

030 Greffe (F.), Greffe (P.), «Traité des dessins et modéles», Préf. : Reboul (Y.), Lexis Nexis, Litec, 8¢ éd., 2008,
p.110, pt.301

61 TUE, 5e ch., 29 oct. 2015, aff. T-334/14, « Roca Sanitario, SA ¢/ OHMI et Villeroy & Bosch », JurisData n°
2015-030604 ; Propr. industr. 2016, comm. 6, obs. Gasnier (J.-P.)

632 CJUE, 2e ch., 19 juin 2014, aff. C-345/13, « Karen Millen Fashions Ltd ¢/ Dunnes Stores et a. » : JurisData
n° 2014-016009 ; Comm. com. électr. 2014, comm. 70, obs. Caron (C.) ; Propr. industr. 2014, comm. 53, obs.
Candé (P.) de ; Propr. industr. 2015, comm. 38, obs. Marino (L.) ; PIBD 2014, n° 1012, III, p. 704

633 QUEPI, ch. rec., 17 mars 2016, R 2040/2014-3, « Firma Produkcyjno-Handlowa « Metal Bud » Robert
GUbala ¢/ Gamet SA »

634 Gasnier (J.-P.), Propr. industr. 2016, n°6, comm. 47, note sous : « QUEPI, ch. rec., 17 mars 2016, R
2040/2014-3, Firma Produkcyjno-Handlowa « Metal Bud » Robert GUbala ¢/ Gamet SA »
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L’absence d’antériorité de 'impression visuelle d’ensemble

223 - L’impression visuelle d’ensemble laissée sur l'observateur averti apparait comme
I’é1ément déterminant dans 1’analyse du caractére propre, « ce presque rien, ce je-ne-sais-quoi
qui exprime la rupture »*. Le texte indique en substance qu’un dessin ou modéle qui se
heurte a aucune antériorité pertinente au jour du dépot ou de la priorité revendiquée ne peut
pas accéder a la protection. A ’inverse, si ’impression visuelle d’ensemble différe de celle
suscitée par un dessin ou modele divulgué avant la date de dépdt ou de priorité, le caractere

propre est établi®3®

. Un modele nouveau peut présenter un caractére propre et créer « une
impression visuelle d'ensemble différente » de celle suscitée par les modeles préexistants, tout

en étant banal®37.

224 - L’impression visuelle d’ensemble étante soumise a 1’analyse sensorielle de I’observateur
averti, se pose la question de la différenciation du caractére propre avec les critéres de
I’originalité et de la nouveauté. Quel peut étre I’apport de ce critére supplémentaire pour la

protection d’un dessin ou modéle puisqu’en définitive il s’agit d’analyser la singularité d’une

forme ?

2) Distinction entre le caractére propre et les autres critéres de protection

225 - Comprendre 1’appréciation du caractere propre, nous conduit a I’exercice de distinction

entre les criteres de I’originalité d’une part (a) et celui de la nouveauté d’autre part (b)

a) Distinction entre le caractere propre et 1’originalité

Distinction entre « I’absence d’antériorité » et « l'influence de la personnalité de |’ auteur »

226 - La Cour d’appel de Paris adopte parfois une analyse de 1’originalité qui n’est pas sans

rappeler celle qui est suivie pour déterminer le caractére propre. C’est ce qui resort de

635 Piatti (M.-C), « Protection des créations de mode : question(s) de temps ! », Propr. industr. 2016, n°3, étude 4
636 Passa (J.), «Dessins et modéles», Rép. dr. com., Dalloz, mise a jour: janv.2012, pt. 48

637 Candé (P.) de, «La protection en France des dessins et modeéles déposés depuis l'ordonnance n° 2001-670 du
25 juillet 2001 », Propr. intell., avr. 2002, n° 3, p. 16, spéc. note 7.
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plusieurs arréts dans lesquels les juges estiment que l’originalité s’apprécie de maniere

globale « en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des éléments »%3.

227 - Mais il n'est pas question d'apprécier sous le caracteére propre, 1'originalité de la forme
ou l'influence du créateur®®. Un modéle peut présenter une physionomie propre par rapport a
d’autres modéles antérieurs sans pour autant révéler un parti pris esthétique emprunt de la
personnalité de son auteur®¥0. Dans ce sens, le TGI de Paris®! a affirmé de manicre tres
précise la distinction des critéres a ’occasion d’un litige dans lequel était en cause la
protection d’un modéle de veste de la société Iro. La combinaison d’éléments connus®*?
donnait a la veste « un aspect différent de celles antérieurement divulguées », mais ne
suffisent pas a « manifester un effort créatif » permettant d’admettre une quelconque
originalité. La clarté¢ des termes employés pour souligner 1’autonomie des criteéres doit étre

643

saluée, méme si le soupcon de 1’absence de mérite planait derriére une telle analyse®* que n’a

pas manqué d’infirmer la Cour d’appel de Paris®*

constatant que le modele litigieux
constituait un acte de copie. L’argument des intimées fondé sur I’absence de copie servile ne

pouvait prospérer.

L’impression visuelle d’ensemble indépendante de la notion de copie servile

228 - Les juges ont rigoureusement appliqué le réglement sur le dessins et modeles

communautaires®®. L article 10 précise que le champ de la protection « s ’étend a tout dessin

038CA Paris, P.5, ch. 1, 12 mai 2015, n°® 14/11880, « Sté CFI ¢/ Sarl Highnesse : INPI », base jurispr., réf.
D20150038, (a propos de pantalons jeans)— CA Paris, P.5, ch. 1, 21 oct. 2014, n°® 13/16060, « SA B Plus ¢/ SA
Cecop et a », JurisData n° 2014-028509 (a propos d'un modéle de montre) — V. aussi : TGI Paris, 3e ch., sect. 4,
16 oct. 2014, n° 13/08301,« Ch. Louboutin et a. ¢/ L. Ngami », inédit : JurisData n® 2014-036172 (a propos de
deux mod¢les de chaussures).

639 Braz (M.), J-Cl Commercial, Fasc. 676 : Dessins et modéles, mise a jour: 15 sept. 2011, pt.10 — V. CA Paris,
Pole 5, ch. 1, 21 juin 2016, N°15/00425, « SAS Maisons du monde ¢/ Sarl L’Entrepot »

640 Cass. com., 10 février 2015, N° 13-27225, « J. Ferran, M. Toulouse, B. Toulouse et Sté CMT ¢/ Sté Garbolino
Europe »

641 TGI Paris, 3¢ ch. sect. 3, 5 déc. 2014, n°® 12/16235, « SAS Iro ¢/ Sté Mango France et a. »
642 aspect frangé et usage d'un passepoil pour le col, ajout de trois poches plaquées simples et d’un zip central

043 « la frontiére avec I'appréciation du mérite s ’amenuise » : Candé (P.) de, Propr. Intell. oct. 2015, n°57, p.451,
obs sous : TGI Paris, 3e ch. sect. 3, 5 déc. 2014, n° 12/16235, « SAS Iro ¢/ Sté Mango France et a. »

644 CA Paris pole 5-1, 22 mars 2016, RG n° 14/26251, « SAS Iro ¢/ Sarl Mango France, St¢é Mango On Line et
autres », Propr. Intell. 2016, n°59, p.258, obs. Massot (P.)

645 Réglement n® 6/2002 sur les dessins ou modéles communautaires du 12 décembre 2001
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ou modele qui ne produit pas sur ['utilisateur averti une impression visuelle globale
différente». Aucune référence n’est faite au critére de la copie servile. Par conséquent, toute

appréciation fondée sur cette condition doit étre abandonnéet4¢.

229 - Moins exigeante, cette méthode d’appréciation de I’impression visuelle d’ensemble
représente un avantage certain a mettre au crédit des titulaires des dessins ou mode¢les. Ils
n’ont pas a établir une similitude totale ou partielle, forcément plus difficile a prouver.
Suivant un raisonnement identique, la premicre section de la troisieme chambre du TGI de
Paris a retenu la contrefacon sur les fondements du droit d’auteur et du DMCNE®’. En
I’occurence, le modele de doudoune litigieux ne comportait « aucun changement » par rapport
au modele original et produisait la méme « impression d’ensemble » sur 1’utilisateur averti, a

savoir « la consommatrice de vétement », qualifié¢ de « produit de consommation courante ».

L’objectivité de ['impression visuelle d’ensemble opposée a la subjectivité de [’originalité

230 - Contrairement au caractere propre, 1’originalité ne nécessite pas le recours a la notion de
’utilisateur averti, ni a un examen des antériorités. Le juge « a beaucoup plus de liberté pour
déterminer si 'ceuvre alléguée est réellement marquée de la personnalité de son auteur »*.
En revanche, la détermination du caractere propre semble procéder de la méme logique que
celle employée pour la nouveauté. Dans les deux cas, ’absence d’antériorité est recherchée.
Les deux conditions supposent une observation objective de la forme. Pour cette raison, les
deux critéres semblent se rejoindre. Le caractére propre ne serait que « la nouveauté

autrement formulée »%.

646 TGI Paris 3e ch. 3e sect., 19 nov. 2010, RG n° 09/12207 — TGI Paris 3e ch. 1ére sect., 11 avril 2013, RG n°
11/17552 — TGI Paris 3e ch. 2¢ sect., 21 févr. 2014, RG n°12/09150, confirmation partielle : CA Paris, pole 5-2,
20 nov. 2015, RG n°® 14/10985

647 TGI Paris, 3e ch., 1ére sect., 26 mai 2016, n° 2014/16891, « SAS Comptoir des cotonniers contre SA
Devernois et SAS So Fra De », Propr. Intel. 2016, N° 61, p.499, obs. Massot (P.)

648 Candé (P.) de, obs. sous : Cass. com., 10 fév. 2015, N° 13-27225, « J. Ferran, M. Toulouse, B. Toulouse et Sté
CMT ¢/ Sté Garbolino Europe », Propr. Intell. 2015, n°57, p.448

649 Duchemin (W.), « Modification de la protection des dessins et modéles a la suite de la transposition de la
directive dans le droit national », Dr. et patr., n° 100, janv. 2002
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b) Distinction entre le caractére propre et la nouveauté

Distinction entre « [’'impression visuelle d’ensemble » et « [’absence d’identité »

231 - Pourtant il ne faut pas se méprendre. L’appréciation de ’antériorité ne se fait pas de la
méme manicre. La nouveauté est écartée si les dessins ou modeles « ne different que par des
détails insignifiants »%30. Seule une copie servile peut faire barrage a la nouveauté. Alors que
le caractere propre nécessite « un regard d’ensemble » pour établir une différence avec ce qui
existe. Comme le suggére un auteur®!, un regard peu exigeant fondé sur 1’absence d’identité

cotoie un regard plus sévere fondé sur I’impression d’ensemble, propre a I’observateur averti.

232 - L’analyse du caractere propre semble donc beaucoup plus exigeante, car beaucoup plus
restrictive que pour la nouveauté. Si les deux critéres convergent vers le méme objectif,
pourquoi ne pas retenir le plus strict ? En d’autres termes, il est tentant de conclure a 1’inutilité
de la nouveauté dans la mesure ou son appréciation peut étre battue en bréche par celle du
caractere propre. Cependant, cette appréciation en deux temps, présente le mérite d’accentuer
la distinction entre le régime du livre I marqué par la subjectivité, avec celui du livre V,
marqué par ’objectivité. Suivant cette méthode, la Cour d’appel de Paris a accordé la
protection du livre V pour deux modeles de manteau de fourrure de luxe. Les juges ont pris en
compte I’absence d’¢léments justifiant d’une nouveauté ou permettant de contredire leur

caractére propre®?.

650 CPI Art. L.511-3 : « (...) Des dessins ou modéles sont considérés comme identiques lorsque leurs
caracteristiques ne different que par des détails insignifiants ».

651 Humblot (B.), « Nouveauté, caractére propre : un fauteuil pour deux - Regard critique sur les critéres
"objectifs" de protection des dessins et modeles », JCP (E) 2003, n° 24, 902

652 CA Paris, 26 avr. 2013, P.5, ch.2, n° 11/18809, Aff. «Sarl Giovanni ¢/ Sas Samy, : «Les modéles SHANA et
FELINI ayant fait l'objet d'un enregistrement aupres de I'INPI le 11 mars 2009 sous le N° 09 1160 publiés le 30
octobre 2009, ceux ci doivent bénéficier de la protection des dessins et modéles, des lors qu'il n'est nullement
justifié d'une absence de nouveauté (aucune divulgation antérieure a la date du dépot, de modéles identiques
n'étant invoqués et justifiés seuls des extraits de journaux féminins ou de mode, et des captures flous d'écran,
sans analyse comparative étant communiqués) et qu'il n'est produit aucun élément de nature a contredire leur
caractere propre alors qu'ils présentent des caracteéristiques qui procédent de choix arbitraires : combinaison
d'un manteau trois quart, matelassé, bordée d'une large bande de fourrure ton sur ton du bas du manteau
jusqu'au col de part et d'autre de l'ouverture et sur les manches pour le modele SHANA ou bordure du bas du
manteau jusqu'au col de part et d'autre de l'ouverture, de fourrure blanche comportant des rayures marbreées,
poches, ceinture et liens réglables aux poignets pour le modéle FELINI, des lors qu'il se dégagent de ces
modeles une impression globale qui leur permet de se démarquer des autres manteaux invoqués par la société
appelantey.
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Le régime probatoire de 'impression visuelle adaptée aux besoins pratiques

233 - La cohérence du régime émerge au service des titulaires des droits, dispensés de
revendiquer expressément les caractéristiques du dessin ou modéle®$3. A titre comparatif,
rappelons qu’il pese sur celui qui agit en contrefacon de droit d’auteur, la charge d'identifier
les caractéristiques de 1'oeuvre dont il sollicite la protection, sans se contenter d’une simple
description objective®34. Le demandeur a I’action en contrefagon doit ainsi « caractériser »%3°
I’originalité sans forcément s’atteler a une démonstration de 1’originalité qui reviendrait in
fine a faire percer la charge d’une preuve négative et donc impossible de I’absence
d’antériorité®®. Réguliérement rappelé par les juges du fond®’, ce principe est ’application
directe de I’exigence procédurale de la bonne tenue du débat contradictoire®8. Le défendeur
doit étre en mesure de « connaitre précisément les caractéristiques qui fondent I’atteinte qui

lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de [’absence d’originalité »%°.

234 - La précision n’est pas sans importance. Elle permet notamment de mesurer 1’apport
positif des DMCNE pour la protection des investissements créatifs des Maisons de luxe. La
reconnaissance simplifiée de la titularité assure une protection efficace pour la préservation
des droits portant sur la forme du produit de luxe. Il en résulte un succes croissant des

prétentions qui dénoncent une atteinte aux droits du titulaire d’un DMCNE.

653 En matiére de dessin ou modéle enregistré, le juge saisi ne doit prendre en considération que les
caractéristiques « présentes dans le dépot et protégeables par le droit des dessins ou modéles et qui retiendraient
l'attention de l'utilisateur averti ». TGI Paris, 3e ch., lre sect., 16 avr. 2015, n® 13/00845, « Interactif Visuel
Systemes Sa ¢/ ACEP France Sa », PIBD 2015, n°® 1034, III, p. 602. - TGI Paris, 3e ch., lre sect., 23 oct. 2014,
n° 13/10218, PIBD 2015, n° 1020, III, p. 96

654 A propos « d'une couture dorsale ornementale » : Cass. civ. 1ére, 15 janv. 2015, n° 13-22798, « SAS Prada
Retail France ¢/ M. E. et SARL Cupidon », PIBD 2015, n® 1023, 11, p. 217

655 A propos de deux modéles de dentelles sur lesquels la société Riechers Marescot revendiquait des droits
d’auteur a I’encontre de la société H&M : CA Paris P.5, ch.1, 19 janv. 2016 RG n° 14/10676, « Riechers
Marescot ¢/ H&M Hennes et Mauritz », Propr. Intell. 2016, n°59, p.240, obs. Candé (P.) de

656 Dans ce sens : CA Paris P.5, ch. 2, 12 juin 2015, RG n°® 13/16537, « Sarl Christy ¢/ SAS Paris Premiére »,
Propr. intell. 2015, n® 57, p. 454, obs. Massot (P.)

657 TGI Paris 3e ch. lre sect., 25 fév. 2016 RG n° 14/16070, « SAS Chloé c/ Sarl Legende Events et SAS
Ternay », Propr. Intell. 2016, n°59, p.239, obs. Massot (P.) — TGI Paris, 19 nov. 2015, RG n° 14/10563, « Isabel
Marant ¢/ Accestory », — TGI Lille, 5 nov. 2015, RG n° 14/06765 — CA Paris, 2 oct. 2015, RG n° 14/14620 —
CA Douai, 14 juin 2012, RG n° 10/08041

058Art. 16 CPC : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-méme le principe de la
contradiction ».

659 TGI Paris, 19 nov. 2015, RG n°® 14/10563, « Isabel Marant ¢/ Accestory »
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Paragraphe 2 : La protection du produit de luxe au titre du DMCNE

235 - La formalit¢ du dépot est une véritable contrainte pour les sociétés soumises aux
renouvellements incessants des collections. Grace au dessin ou modéle communautaire non
enregistré (DMCNE), le 1égislateur a apporté un outil adapté aux besoins des Maisons de luxe

(A) facilitant la revendication de la titularité de leurs droits sur les créations (B).

A) Le DMCNE, un outil juridique au service des Maisons de luxe

La divulgation simplifiée du dessin ou modele

236 - La forte influence du droit communautaire en matiére de dessins et modéles se fait
sentir a travers la création, par le réglement du Conseil n° 6/2002/CEE du 12 décembre
2001%0, du dessin ou modéle communautaire. Il institue, comme son homologue sur la

marque communautaire®s!

, un titre unitaire dont l'assiette géographique est constituée par
I'ensemble du territoire communautaire. Susceptible d'étre invoqué par toute personne
physique ou morale, sans condition de nationalité¢ ou de domicile, le DMCNE a été créé pour
répondre aux attentes des professionnels du secteur de la mode. Le constat était clair, les

sociétés du secteur de la mode contraintes au dépot, n’ont pas d’outils adaptés a leurs

besoins®62.

237 - Un des apports majeurs du réglement tient dans la distinction qu'il opére entre le dessin
ou modele communautaire enregistré (DMCE) et le dessin ou modéle communautaire non
enregistré (DMCNE). Si le DMCE est protégé pendant une période de cinq ans a compter du

dépot, renouvelable jusqu'a une durée maximum de vingt-cinq ans ans®®3, le DMCNE n'est

660 Réglement du Conseil n° 6/2002/CEE du 12 décembre 2001, JOCE, n° L 3, 5 janv. 2002

661 Reglement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JOCE, n° L 011
du 14/01/1994, p. 0001 - 0036

662 V. Considérants 15 et 16 Réglement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou
mod¢les communautaires : « Le dessin ou modéle communautaire devrait autant que possible répondre aux
besoins de tous les secteurs de l'économie de la Communauté » (considérant 15). « Certains de ces secteurs
produisent d'importantes quantités de dessins ou modeles destinés a des produits qui ont souvent un cycle de vie
économique court, pour lesquels il est avantageux d'obtenir la protection sans devoir supporter les formalités
d'enregistrement et pour lesquels la durée de protection joue un réle secondaire » (considérant 16).

663 Art. 12, Réglement du Conseil n° 6/2002/CEE du 12 décembre 2001, JOCE, n° L 3, 5 janv. 2002
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protégé que pour trois ans a compter de sa premiere divulgation au public dans la
Communauté®*“, Le DMCNE est réputé avoir été divulgué « lorsqu’il a été utilisé dans le
commerce ou rendu public de telle sorte qu’il pouvait étre connu des milieux spécialisés du

secteur concerné, opérant dans la Communauté »°63,

238 - Frangoise Benhamou®®, lors d’un colloque organisé a I’Université Lumiére Lyon 2,
espérait qu’une protection sans enregistrement des dessins et modeles soit instaurée,
soulignant « le coiit relativement élevé de cette procédure surtout pour des maisons qui créent
des centaines et méme des milliers de dessins et modéles par an »7. Cela permet aux
entreprises de « veérifier la valeur commerciale de leurs produits sur le marché avant de

prendre la décision de protéger par un dépot certains dessins plutot que d’autres »°08.

La preuve simplifiée de la titularité des droits sur le dessin ou modele

239 - L’intérét pratique du DMCNE se vérifie aisément si ’on se reporte a un jugement du
Tribunal de Grande instance de Paris rendu le 27 janvier 20119, Le litige oppose la société «
Christian Dior couture » qui a assigné en contrefagon sur le fondement du droit d’auteur et du
droit des dessins et modeles, la société «Ash Distribution» au sujet d’un modele
communautaire de sandale non enregistré. La société défenderesse a opposé le défaut de
qualité a agir du demandeur qui ne prouvait pas sa titularité sur le modele. En se fondant sur

larticle 14.3 du réglement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001°7°, le Tribunal a reconnu la

664 Art. 11, Réglement du Conseil n° 6/2002/CEE du 12 décembre 2001, JOCE, n° L 3, 5 janv. 2002

665 TGI Paris 3e ch. lére sect., 25 fév. 2016 RG n°14/16070, « SAS Chloé c/ Sarl Legende Events et SAS
Ternay », Propr. Intell. 2016, n°59, p.246, obs. Massot (P.)

666 Professeur & I’Université Paris XIII, Responsable de la filiére «Economie du patrimoine» de 1’Institut national
du patrimoine de Paris, Chargée de mission «Affaires juridiques, Propriété intellectuelle» de la Fédération
frangaise de la couture, du prét-a-porter et des couturiers, membre depuis janvier 2012 du collége de I’ARCEP

%7Benhamou (F.), « La protection des créations de mode », Actes du colloque organisé a Lyon par I’Université
Lumiére-Lyon 2, le 16 nov.2001, Drt. et patr., n°100, janvier 2002, p.39

668 Le Berre (S.), « Regard critique de l'industrie de la mode », in Actes du colloque organisé a Lyon par
I’Université Lumiere-Lyon 2, le 16 nov.2001, Drt. et patr., n°100, janv. 2002

669 TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 27 janv. 2011, «Christian Dior Couture ¢/ Ash Distribution», PIBD 2011, n° 940,
I, p. 370 ; Comm. com. électr. sept. 2011, chron. 8, n° 6, «Un an de droit de la mode», Kahn (A.-E.)

670 Art. 14.3 du réglement (CE) n°® 6/2002 du 12 décembre 2001: « lorsqu'un dessin ou modéle est réalisé par un
salarié dans l'exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou
modele appartient a l'employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation
nationale applicable ».
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société Christian Dior couture titulaire des droits sur un modele communautaire non
enregistré au motif que celui-ci avait été créé par « un bureau de style de la société Dior ». Le
jugement est comparable aux solutions retenues en maticre d’oeuvre collective. La référence
au bureau de style renvoie a I’idée d’obligation et de pouvoir de direction exercé par
I’employeur dans la création du modéle$”!. Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris a reconnu
la société Dior titulaire des droits en constatant que le modé¢le avait été¢ divulgué la premicre
fois sous son nom¢72. A ’appui de la décision, la Cour a d’abord relevé I’absence de preuves
contraires, puis a rappelé le principe de I’article 15 du réglement qui prévoit : « Si un dessin
ou modele communautaire non enregistré est divulgué ou revendiqué par une personne qui
n'est pas habilitée en vertu de l'article 14 ou si un dessin ou modele communautaire
enregistré a été déposé ou enregistré au nom d'une telle personne, la personne habilitée aux
termes dudit article peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer d'étre

reconnue en tant que titulaire légitime du dessin ou modele communautaire ».

240 - Dans une autre affaire, il a été jugé que la divulgation du mod¢le dans la Communauté
par sa commercialisation permettait de faire bénéficier de la protection au titre des dessins et

modéles communautaires non enregistrés pour une durée de trois ans®’?

. La preuve du
caractere individuel du DMCNE n’est pas exigée pour accorder la titularité a la société
exploitante. Ce principe affirmé par la CJUE®74, impose a celui qui se prévaut d’'un DMCNE
d’indiquer « en quoi ledit dessin ou modele présente un tel caractere, c'est-a-dire identifier le
ou les éléements du dessin ou modele concerné qui, selon ce titulaire, lui conferent ce
caractére ». La présomption de titularité prévue a larticle L.113-1 du CPI®® semble

transposée aux DMCNE. Mais théoriquement, il ne s’agit pas exactement des mémes

présomptions.

671 Dans le méme sens : Candé (P.) de, « L’entreprise et la titularité des droits de propriété intellectuelle. Le
point sur le DMCNE : une jurisprudence compréhensive ? », in Colloque CUERPI, Bruguiére (J.-M.) (dir.),
Grenoble 28 nov. 2014, Dalloz, coll. CUERPI - Thémes & Commentaires, 2015, pp.93-104, spéc. p. 101

672 CA Paris, 8 fév. 2013, P.5, ch.2, « Ash Distribution ¢/ Christian Dior couture », RG n°11/02407, PIBD 2013,
II1. 1144

673 TGI Paris, 3¢ ch., 3e sect., 19 nov. 2010, « Costa Costa et al. ¢/ Esbe et al.», PIBD 2011, n° 935, III, p. 197
674 CJUE, 2e ch., 19 juin 2014, aff. C-345/13, « Karen Millen Fashions Ltd ¢/ Dunnes Stores et a. »

675 Art. L.113-1 CPI : « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, a celui ou a ceux sous le nom de
qui l'oeuvre est divulguée. ». Cass. civ. 1ére, 24 mars 1993, Société Bézeault, JCP (G), 1993, II. 22085, note :
Greffe (F.) ; RTD com. 1995. 418, note : Frangon (A.)
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B) La titularité des droits de la Maison de luxe sur le DMCNE

L’exploitation du dessin ou modéle, critere déterminant de la titularité des droits

241 - La présomption de I’article L.113-1 du CPI s’applique aux seuls auteurs personnes
physiques. L’exploitation de 1’oeuvre vaut preuve. Alors que la présomption liée a
I’exploitation de 1’oeuvre d’art appliqué sous le nom de I’entreprise a pour unique objet de
faire présumer la titularité des droits d’exploitation, indépendamment de toute considération
relative a I’identité de I’auteur®’s. Par cette simplification dénuée de toute rigueur, le juge
adopte une lecture hérétique de I’articulation entre le droit national et le droit communautaire.
En principe, I’application de I’article 14.3 du réglement communautaire est subordonnée a
I’existence de deux conditions. Soit il existe une obligation spécifique de création prévue dans
le contrat de travail, soit la création est le résultat des instructions données par I’employeur a

son employé.

242 - En confondant de maniere réguliére cette présomption avec la présomption légale du
droit d’auteur, la Cour d’appel de Paris®’7 ¢largit le champ d’application de la disposition®7s.
Au risque de paraphraser le Professeur Raynard’®, nous pouvons considérer qu’en fait de

dessins et modéles non enregistrés, exploitation vaut titre. La qualité d’employé du bureau de

676 Candé (P.) de, Propr. Intell., oct. 2011, n°41, chron. p.428 — Cette distinction est rappelée réguliérement par
les Professeurs Lucas et Bruguicre dans le cadre de la chronique « Droit d’auteur et droits voisins » publiée a la
revue Propriété intellectuelles : CA Paris, 28 sept. 2012, Propr. intell. 2013, n® 46, p. 75, obs. Lucas (A.) — CA
Douai, 29 mars 2013 Propr. intell. 2013, n® 48, p. 304, obs. Lucas (A.) ; Lucas (A.) commentaire des arréts : CA
Paris 4e ch. A, 27 septembre 2006, SARL Sam et Lili ¢/ SA Clorofil Entracte ; CA Paris 4e ch. A, 27 sept. 2006,
SARL Tulipe ¢/ SARL Ubu, Propr. intell. janv. 2007, n°22, p.81 — CA Paris P. 5, ch.2, 22 mai 2015, Sté DR. Ing.
H. C. F Porsche Aktiengesellschaft ¢/ SA PGO Automobiles, Propr. intell. juil. 2015, n°56, p.274, obs. Bruguiére
(J.-M.) ; Propr. intell. 2008, n° 28, p. 322 — Propr. intell. 2008, n° 26, commentaire des arréts : CA Paris 4¢ ch.
A, 26 sept. 2007 ; CA Paris 4¢ ch. A, 10 oct. 2007 ; CA Paris 4e ch. A, 17 oct. 2007 ; CA Paris 4e ch. B, 26 oct.
2007 — Cass. com. 20 juin 2006, N° 04-20776, « Mme X. et Sté Céline ¢/ SSL Infinitif et autres », Propr. intell.
janv. 2007, n°22, obs. Bruguiere (J.-M.)

677 CA Paris, P. 5, ch.1, 21 juin 2016, n°15/00425, « SAS Maisons du monde contre Sarl L’Entrepdt », Propr.
Intell. 2016, n°61, p.514, obs. Candé (P.) de — CA Paris, 8 fév. 2013, P.5, ch.2, « Ash Distribution ¢/ Christian
Dior couture », RG n°11/02407, PIBD 2013, I1I. 1144

678 Candé (P.) de, « L’entreprise et la titularité des droits de propriété intellectuelle. Le point sur le DMCNE :
une jurisprudence compréhensive ? », in Colloque CUERPI, Bruguiére (J.-M.) (dir.), Grenoble 28 nov. 2014,
Dalloz, coll. CUERPI - Thémes & Commentaires, 2015, pp.93-104, spéc. p. 103

679 « en fait d’oeuvre de I'esprit, exploitation vaut titre ! ». Reynard (J.), « Rapport de synthése », in Colloque
CUERPI, Bruguiére (J.-M.) (dir.), Grenoble 28 nov. 2014, Dalloz, coll. CUERPI - Thémes & Commentaires,
2015, pp.147-152, spéc. p.151
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style fait présumer la titularité des droits de la société Dior sur le modele de chaussure

commercialisé®s?,

La complémentarité des régimes de réservation de la forme du produit de luxe assurée par le

DMCNE

243 - Dans le prolongement de I’arrét rendu en 1993%1, nous voyons la formation d’un
régime juridique cohérent en faveur des créations de luxe. Les entreprises du secteur peuvent
se fonder sur I’oeuvre collective en établissant les trois conditions de I’article L.131-3 du CPL.
A défaut de preuves suffisantes sur I’existence des directives de travail ou en 1’absence de
dépot du modele, la société pourra toujours invoquer 1’exploitation du DMCNE en apportant
la preuve a partir de ces quatre conditions. La présomption de titularité tirée de 1’exploitation

permet de contourner 1’obstacle théorique initial.

244 - La « contradiction flagrante »%82 entre le réglement communautaire et le droit d’auteur
est contournée habilement. A partir du moment ou la personne morale a divulgué le dessin ou
modele sous son nom, le salari¢ qui revendique ses droits moraux ou patrimoniaux sera
potentiellement confront¢ a une double présomption de titularité : celle qui concerne la
production du dessin ou mode¢le ; celle liée a I’existence d’une oeuvre collective en cas
d’originalité de ’oeuvre. Le droit communautaire n’est donc pas tenu en échec par le droit

d’auteur comme le prédisaient d’éminents auteurs.

245 - Le régime des dessins et modeles apparait trés favorable aux créateurs. Les titulaires ont
a leur disposition des régles facilement applicables, dépourvues de conditions d’application
contraignantes. La commercialisation d’'un DMCNE par la Maison de luxe fait naitre une
présomption de titularité difficilement contestable facilitant la mise en oeuvre de I’action en

contrefagon. C’est pourquoi, au final, nous en concluons qu’il est plus ais¢ d'invoquer un

680 Kahn (A.-E.), note sous : TGI Paris, 3e ch., 4e sect.,, 27 janv. 2011, «Christian Dior Couture c/ Ash
Distributiony», Comm. com. électr. sept. 2011, chron. 8, n° 6, «Un an de droit de la mode».

681 Cass. civ. 1ére, 24 mars 1993, Société Bézeault, JICP (G), 1993, II. 22085, note : Greffe (F.) ; RTD com. 1995.
418, note : Francon (A.)

682 Te Professeur Pérot-Morel a soulevé trés tot I’incompatibilité entre 1’application de Darticle 14.3 du
réglement et P’article L.111-3 du CPI qui prévoit la possibilité pour 1’auteur li¢ par un contrat de louage
d’ouvrage de revendiquer les droits nés de la création de 1’oeuvre. V. Actes du colloque organisé a Lyon par
I’Université Lumiére-Lyon 2, le 16 nov.2001, Dr. et patr., n°100, janv. 2002
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dessin ou modele déposé ou un DMCNE que d'invoquer des droits d'auteur sur un dessin ou

modele®s?

. Dans le premier cas, le titulaire est dispensé de prouver l'existence du caractére
individuel de son dessin ou modeéle®84. Dans le second cas, il est couvert par une présomption
difficilement contestable. De plus, contrairement au droit d’auteur, le DMCNE présente
I’«intérét considérable»®® de protéger uniformément les dessins ou modéles au sein des vingt-
huit pays de 1’Union européenne. En outre, a I’'instar du régime applicable aux oeuvres

collectives, il n’existe aucune « disposition nationale contraire » s'opposant a l'attribution a

'employeur du DMCNE créé par le salarié¢é86.

246 - Ainsi, il est patent que depuis I’entrée en vigueur de I’ordonnance du 25 juillet 2001687,
les deux régimes ne se confondent pas. L’article 14.3 du réglement®®® et les dispositions du
droit d’auteur convergent vers les intéréts de la personne morale. Les inquiétudes exprimées

089 semblent désormais lointaines,

lors de I’entrée en vigueur du reéglement communautaire
méme si I’articulation des critéres du droit d’auteur et du droit des dessins et modéles semble

parfois tortueuse, tant en raison de leur gémellité que de leur différence.

683 Dans le méme sens : Gasnier (J.-P.), Propr. industr. 2016, n°5, chron. 4

684 TGI Paris, 3e ch., lre sect., 16 avr. 2015, n° 13/00845, « Interactif Visuel Systémes Sa ¢/ ACEP France Sa »,
PIBD 2015, n°® 1034, 111, p. 602.

685 Candé (P.) de, « Le dessin et modéle communautaire non enregistré (DMCNE). Un oublié des praticiens
frangais », Propr. industr. 2008, étude 21

686 TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 26 mai 2016, n°15/00757, « Sarl Eighteen contre Sarl Clothes Two », Props. Intell.
2016, n°61, p.515, obs. Candé (P.) de

87 Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 porte adaptation du droit communautaire du code de la propriété
intellectuelle et du code des postes et télécommunications

688 Reglement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001

689 pPérot-Morel (M.-A.), « La coexistence du droit communautaire et du droit d’auteur », in Actes du colloque
organis¢ a Lyon par I’Université Lumiére-Lyon 2, le 16 nov.2001, Dr. et patr., n°100, janv. 2002
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Section 2 : Tradition et innovation : la double contrainte du produit de

luxe

247 - La nouveauté du produit de luxe est essentielle pour assurer la pérennité des sociétés qui
les commercialisent. Pour autant, le respect des lignes, du style, des caractéristiques qui ont
fait succes de la marque est un préalable incontournable au lancement des nouvelles créations
(Paragraphe 1). C’est pourquoi, afin de répondre a cette double exigence, les Maisons de luxe
entretiennent une stratégie commerciale de renouvellement des gammes, parfois au risque de
copier ou de faire copier leur propres créations dans leur recherche accrue de profits

(Paragraphe 2).

Paragraphe 1: La préservation de la tradition par I’innovation

248 - Rare, souvent inaccessible, avant d’exprimer une dimension esthétique, le produit de
luxe est spontanément associé¢ a une valeur marchande. Protéger la nouveauté en maticre de
création de luxe, c’est protéger la mode, comme I’innovation dans le respect de la tradition.
Les notions sont étroitement liées. Les réflexions modernes sur la mode sont communes a
celles du luxe®. 1l est par conséquent logique que le critére de la nouveauté s’applique au
produit de luxe par le biais des créations de mode (A). L’efficacité de la protection dépend de
I’esthétique du bien, entretenue de maniere traditionnelle par les créateurs des Maisons de

luxe (B).

A) Le produit de luxe, une création de mode

La notion de mode

249 - La mode, terme issu du latin modus, désigne dés 1393 “maniere” puis “facon”. Il donne,
en anglais, le terme “fashion”. A partir de 1482, il s’utilise dans une nouvelle acception. Il

prend le sens de « maniére collective d’habillement ». Il souligne I’individualité des 1549,

date a laquelle les chroniqueurs emploient 1’expression « étre a la mode »%°1.

090 Godart (F.), « Penser la mode », IFM, éd.Regard, 2011, p.27

01 Bailleux (N.) Remaury (B.), «Modes et vétements», éd. Gallimard/Découvertes, 1995 p.18
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L’innovation des créations de mode, facteur de pérennité des Maisons de luxe

250 - Les créateurs de 1’industrie du luxe s’illustrent par leur capacité a réinventer des choses
antérieures. Dans le domaine de la Haute couture, les grands noms ne savent ni coudre ni
couper. Ils s’entourent de premiéres modélistes comme Catherine Brivet, débauchée de chez
Balmain par Jacques Fath. Ce dernier inventa la ligne « Chasuble », aux épaules larges et a la
taille étranglée®2. Au XXe siccle, les trouvailles d’Elsa Schiaparelli, celle qui « immortalise
[’éphémere »*%3, font les délices d’un cénacle de clientes triées sur le volet. En 1949, elle

094 et innove avec des collections a thémes éblouissants

lance la robe de soirée sans couture
d’imprévu, “Cosmique”, “Musique” “Cirque”, “Boticelli”, “Commedia dell’arte”. Les
créations sont présentées lors de collections surréalistes dont les modéles sont imaginés ou
inspirés par les artistes. Magritte congoit le célebre “chapeau soulier” en feutre noir et talon
rose baptisé “shocking”. Salvadore Dali signe la veste « Mae West » a poches “lévres rouges”,
le “sac téléphone”, la robe “homard”. Charles James, grand couturier, ne réalisait que des
modeles uniques. Toutefois, il exécutait de nombreuses variations a partir des créations qu’il
retravaillait®®>., Mario Fortuny, inventeur a mis au point la seule robe intemporelle, “la
Delphos™¢, transparente, en soie plissée, qu’il a brevetée en 1909, a laquelle Issey Miyaké a
tent¢ de rendre hommage, dans 1’art du plissé. Madeleine Vionnet a inventé la coupe en

diagonale et ses drapés sont inimitables. Le styliste Azzedine Alaia a passé des mois a

retrouver le savoir-faire et en percer les secrets®®7.

092 Bézard (C.), «La mode pour les nuls», éd. First-Griind, 2012, § Jacques Fath.
693 Phrase attribuée a Jean Cocteau

094 Robe composée d’un soutien gorge et d’une bande d’étoffe de jersey noir de 4m50 qui s’enroule autour du
corps grace a des mouvements savants. Si la robe n’a pas de coutures, elle posséde un bouton. S’il céde, la robe
se défait. Cette technique est empruntée aux robes de plage. Source : Paris Match n°34, 12 novembre 1949, p.
12-13

095 Reeder (J. G.), «Charles Jamesy, in «Heilbrunn Timeline of Art History», The Metropolitan Museum of Art,
2000

696 Castaréde (J.), préface d’Olivier Mellerio, postface d’Alain-Dominique Perrin, « Histoire du Luxe en France,
des origines a nos jours », éd. Eyrolles, 2007, p.278

097 Castaréde (J.), préface d’Olivier Mellerio, postface d’Alain-Dominique Perrin, « Histoire du Luxe en France,
des origines a nos jours », éd. Eyrolles, 2007, p.280-281
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L’innovation des créations de mode, un risque économique mesuré par les Maisons de luxe

251 - La nouveauté est consubstantielle a la mode®8. John Galliano, décrit par la presse
spécialisée comme « unique pour insuffler le savoir-faire de la haute couture dans le
contemporain » proposa en 2008 a I’occasion d’un défilé « Néo New Look », une nouvelle
version du tailleur « Bar », qui fit la réputation de Christian Dior en 1947%°. L’inspiration est
parfois préférable aux innovations hasardeuses lorsque 1’on connait les enjeux financiers que
représentent les collections pour la rentabilit¢ des marques de luxe. D’ou I’'importance de
poser les bases d’un style identifiable, propre a un créateur capable de supporter les

changements.

252 - Si en 1966, Paco Rabanne a exprimé une approche innovante dans [’utilisation des
matieres’”, le groupe Puig, propriétaire de la Maison, a connu depuis des difficultés pour
relancer la marque. Parmi ses successeurs, Manish Arora a ét¢ nommé¢ a la direction artistique.
Son contrat a ét¢ signé le jeudi 3 février 2011701, Il a été remercié, puis remplacé par Julien
Dossena, diplomé de la Cambre a Bruxelles qui s’inspire des modeles avant-gardistes du
créateur espagnol. Il travaille avec d’anciens fournisseurs de la Maison. Il rend hommage. Les
modeles sont des copies presque conformes aux originaux. Seule la technique a évolué, ils
sont devenus légers’02. Ils peuvent étre portés sans risques de coupures. Rappelons que les
originaux ont été présentés lors d’un défile, le ler février 1966, a I’hotel Georges V a Paris,
accompagnés du commentaire : « Douze robes expérimentales et importables en matériaux
contemporains ». L’utilisation du chalumeau fut une premiére dans le domaine de la couture.

Lorsque Yves Saint Laurent copia Mondrian, ce fut un hommage. Quand Julien Dossena

098 Te 12 février 1947, Christian Dior révolutionne la couture avec la présentation de sa collection « New
Look ». Le 5 aolit 1955, accompagné de Madame Capelle de Menou, il donne une conférence dans le grand
amphithéatre de la Sorbonne devant trois mille étudiants de quarante-neuf nationalités. Piat (C.), «La protection
des créations dans le domaine de la couture et de la mode», éd. Librairie du Journal des Notaires et des Avocats,
1959, p.7 ; Christian Dior «Conférences écrites pour la Sorbonney, éd. Institut Frangais de la Mode - Regard,
2003

099 Jorif (S.), «Dior Re-Looky, Elle n°3263, 12 juill. 2008, p.50

700 Paco Rabanne avait débuté sa carriére avec douze robes expérimentales congues en matériaux contemporains.
En 1966, il présente a New-York ses robes métalliques. Il est le premier a faire défiler des mannequins noirs
provoquant le scandale dans un silence “sidéral”. « La gorge nouée de fureur 1’assemblée quitte la salle ».
Grumbach (D.) «Histoires de la modey, éd. Seuil, 1993, p.210

701 Cauvin (J.-P.), «Paco Rabanne se relance en mode avec Manish Aroray, Fashion Daily-news, 4 fév. 2011

702 Rawsthorn (A.), « Julien Dossena : This up-and-coming designer is en route to fashion stardom. », W
magazine, March 24, 2014
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reprend les créations de Paco Rabanne a 1’identique, c’est toujours un hommage, validé par la

personne morale, titulaire du droit de reproduction de la marque.

L’innovation des créations de mode, facteur de distinction des Maisons de luxe

253 - Lorsqu’une entreprise copie le modele d’un créateur ¢’est une contrefagon. Les textiles
intelligents sont le prolongement de la démarche créative. La nouveauté n’est plus dans le
dessin, mais dans le matériau breveté. Il est difficile de sortir d’un style pour le projeter vers
le futur. La nouveauté respecte la tradition. La forme accessoire semble céder la primauté a
I’idée de D’ceuvre. Le besoin de protection se manifeste de facon plus nette pour les
productions du génie humain ainsi que, plus généralement, pour les éléments de notre
patrimoine culturel. Cette recherche d'intangibilité n'est cependant pas absolue. Elle se heurte

a un certain nombre d'obstacles qui viennent en limiter la portée.

254 - La société Van Cleef & Arpels dans le cadre d’une commande spéciale, a exécuté pour
le marché russe un collier et un bracelet reprenant la rambarde du grand escalier de I’Opéra
Garnier. Le Tribunal de grande instance de Nanterre, a indiqué le 10 avril 19917%que « le
grand escalier, comme [’ensemble de ce monument “historique” que constitue le Palais, est
une oeuvre architecturale appartenant aujourd’hui au domaine public” ; « la reproduction qui
peut en étre faite n’est soumise a aucune autorisation, des lors qu’elle ne détruit, ni n’abime

[’image qui s attache a cet illustre monument ».

255 - Les nouvelles «Maisons» installent leur légitimité en empruntant les codes des
«Maisons de Haute couture» ou de Paris, capitale du luxe. Retenons le cas de Céline Vipiana
qui a créé la griffe “Céline” en 1964, aprés avoir vendu des chaussures de luxe pour enfants
dont la qualité lui assura une renommée immeédiate. Son signe distinctif le « C », s’inspire du
maillon d’une chaine entourant 1'Arc de triomphe’04. Elle choisit également un sulky comme

symbole proche des caléches ou autres voitures tel le boghei de la Maison Weill créée en 1892

703 TGI Nanterre, 1ére ch., 10 avr. 1991, PIBD, n°504. I1I. p.429, 15 juillet 1991, Aff. «Opéra Garnier ¢/ Opérax»

704 Tombée en panne d’essence a proximité de 1’ Arc de triomphe, sa curiosité et son sens du détail la conduisent
a observer les maillons des chalnes entourant le monument, d’ou elle puise 1'idée de son nouveau logo, le «C».
Anckaert (M.), Grazia, 14 aott 2010
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par Albert Weill’®, fils de marchand de chevaux. La Cour de cassation, a déclaré que la figure
de la caléche est un élément aussi essentiel que le patronyme Weill’%. Cette société est la plus
ancienne Maison de mode francaise encore en activité depuis sa fondation?”. A 1’origine, il
s’agissait d’'une maison de nouveautés’%®, ouverte en 1892, année au cours de laquelle Charles

F. Worth jeta les bases de la haute couture.

256 - Sous prétexte de respecter ’ADN de la marque ou les codes de la Maison, les créateurs
embauchés pour maintenir la griffe au plus haut niveau des ventes, trouvent leur inspiration
dans les carnets du maitre. L’antinomie entre la tradition des Maisons de luxe et la nouveauté
complique I’approche juridique. Dans un souci de préserver I’intérét de la personne morale,

les magistrats écartent la forme et privilégient I’esthétique ou le design.

B) Le produit de luxe, une création traditionnelle

La tradition des créations de mode, facteur de pérennité des Maisons de luxe

257 - En matiére de mode, la tradition est « la toile de fond sur laquelle s'appuie la créativite,
jusqu'a la rupture »7%. Dans ce secteur d’activités trés concurrentiel, il reste difficile de
produire a I’infini des nouveautés. Les Maisons doivent respecter « I’ADN de la marque »710.
Face a cette double contingence, la jurisprudence, dans le domaine de la joaillerie, a été tres
favorable aux enseignes de la place Vendome. La Cour de cassation a estimé qu’une

« combinaison d’¢léments connus », fussent-ils banaux, suffisait a caractériser I’originalité

705 Marque figurative déposée le 8 décembre 1949. Cass. com. 24 avr. 1990, N°88-16.202 ; Cass. com. 26 oct.
1983, N°82-12.094, Bull. civ.

706 Cass. com. 24 avr. 1990, N°88-16.202

707 Bellemare (C.), «Bernard Weill donne un nouveau tour a la saga familiale», Le Figaro, 12 déc. 2008

708 Saint Pern (D.) de, « Weill émerveille», Marie France n°181, mars 2010

709 Piatti (M.-C), « Protection des créations de mode : question(s) de temps ! », Propr. industr. 2016, n°3, étude 4

719 Foley (B.), «4 new day at Dior», Women’s Wear Daily, october 1, 2012 ; Raf Simons confiait dans les
coulisses du défilé printemps-été 2013 de la société Christian Dior Spring : « Why does it look so related to what
it was in the Nineties? That’s my question. Why is it so much white cotton shirting [buttoned] up to the neck?
And why do I not see sex, and why do I not see fun in that world, and why do I not see movement in that world?
And why do I not see the female body in that world? I think it’s interesting to bring part [of minimalism] into the
world of Dior, but I also want to make it very sensual and sexual and very free. Liberated is probably the most
important message ».
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d’une bague chevaliére’!!

. Avec une certaine souplesse elle estime que la « physionomie
nouvelle » d’un modéle connu, comme la ré-interprétation d’un style, bénéficie d’une

protection’12,

La tradition des créations de mode limitée par le droit moral sur les oeuvres pré-existantes

258 - Pour les juges du tribunal de grande instance de Paris, le grand parterre de broderie du
chateau de Vaux-Le-Vicomte, re-dessiné dans les années 1930 par Achille Duchéne, exprime
« incontestablement la personnalité de son auteur qui a éte a méme d'exercer tout son art, son
savoir-faire et son imagination créatrice, conférant ainsi a l'oeuvre réalisée une originalité
certaine »’'3. La reproduction du parterre dans une publicité de la société Mauboussin,
constitue une contrefacon portant atteinte au droit moral des descendants du paysagiste. La
protection d'un dessin ou modele est subordonnée par le législateur a sa nouveauté, a son
caractere propre. Le juge ne peut pas prendre en considération la finalité de la création. Elle
peut consister en une technique de tissage, un modele de planche a voile ou un simple jeu
vidéo’!4. L’art industriel est susceptible d’étre protégé par le droit d’auteur, au titre de I'unité

de I’art, ou par un droit spécifique, comme celui des dessins et modeles.

259 - Afin de préserver les intéréts et protéger leurs investissements, des personnalités
éminentes de 1’industrie du luxe ont organisé la lutte contre la contrefagon et mis en place un
réseau de copie contractualisé. Il s’agit d’une caractéristique propre a cette industrie. La copie
entretient et étend la renommée d’une marque de luxe. Il n’est dés lors pas étonnant de
constater la pratique institutionnalisée consistant a octroyer un droit de copie des modeles par
des sociétés étrangeres aboutissant a I’effet pervers de la banalisation. La contrefagon s’en
trouve facilitée, voire encouragée, ce qui a pour conséquence de dévaloriser le produit de

luxe.

T« Mais attendu que la combinaison d'éléments connus, pourvu que la réalisation qui en résulte refléte
significativement la personnalité de son auteur, bénéficie de la protection posée par les textes précités ». Cass.
civ. 1re, 20 mars 2001, N°99-13713, « Aff. Mauboussin », RIDA, juill. 2001, 347

712 Cass. com, 17 mars 2004, N°03-18067, RIDA, juill. 2004, 263

713 TGI Paris, 3e ch. 10 mai 2002, n°10-05-2002, D. 2002, « Le jardin saisi par le droit d’auteur », jur. p.3257 -
CA Paris, 4e ch. A, 11 fév. 2004, n°11-02-2004, D. 2004, jur. p.1301, « Les broderies de Vaux-le-Vicomte : la
réappropriation des jardins de Le Notre », Choisy (S.)

714 Edelman (B.), «La propriété littéraire et artistiquey, éd. P.UF, coll. “ Que sais-je ? , 4e éd., 2008, p.13
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Paragraphe 2 : La reproduction illégale du dessin ou modele du produit de luxe

260 - La reproduction illégale des produits de luxe est la conséquence directe de la convoitise
¢conomique qu’ils suscitent. L’atteinte a la valeur du produit peut revétir différentes formes. Il
peut s’agir d’une contrefagon effectuée par des tiers non autorisés, ou d’une contrefagon par
imitation, organisée par les titulaires des droits du produit de luxe (A). Les pertes
occasionnées ont incité des représentants de I’industrie & se mobiliser. A leur téte, des
personnalités ont initié une lutte contre la copie, favorisant I’adoption de lois renforgant la

protection juridique du patrimoine de ces entreprises (B).
A) Les pratiques attentatoires a la valeur du dessin ou modele du produit de luxe

261 - Le combat mené contre la contrefacon des dessins et modéles de luxe reléve d’une
démarche spontanée, destinée a lutter contre les reproductions illégales (a) et a freiner les

effets néfastes des copies consenties par les Maisons de luxe (b).

1) Le « combat » mené contre la contrefacon du dessin ou modele du produit de luxe

La réservation de la valeur du produit de luxe par I’action en contrefagon

262 - Par la perte de profit qui en découle, la contrefagcon des modeles alimente la
standardisation et porte atteinte a la créativité. La vulgarisation et la banalisation qu’entraine
la contrefagon a pour conséquence de détourner la clientéle du produit de luxe « du fait de la
perte du caractere d’exception de celui-ci »’'5. L’impression de “déja vu” est « inévitable
dans le domaine de la mode »"16. Des ses débuts, I’industrie du luxe a su s’organiser pour

défendre ses intéréts contre la copie. Madeleine Vionnet, a la téte de la Maison de couture

715 A propos du modéle de boucles d’oreille créées par la société Christian Dior couture, contrefait par la société
H&M : TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 10 juin 2016, n°14/13480, « Christian Dior Couture SA contre H&M Hennes
& Mauritz Sarl et H&M Hennes & Mauritz GBC AB », Propr. Intell. 2016, n°61, p.500, obs. Massot (P.)

716 Le Berre (S.), « Regard critique de ['industrie de la mode », Dr. et patr., n°100, janv.2002, p.83
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éponyme a constitué des groupements de lutte contre la contrefagon’!’. Elle mit en place en
1921, I’Association pour la défense des Arts plastiques et appliqués qui agit sur le plan
judiciaire. Elle créa la « Protection artistique des Industries saisonni€res » ainsi que le
groupement de la Couture en 1928, qui situa son action davantage sur le plan commercial en
livrant les modeles directement dans le pays de 1’acheteur et non plus en France. Sur le plan
de la communication, Madeleine Vionnet accompagne, dés 1922, ses publicités d’une mise en
garde comminatoire a I’intention des éventuels contrefacteurs’!8. Elle engage des proces dont
le magazine Vogue rend compte, dans les colonnes habituellement réservées a des sujets plus
frivoles”!®. Ces organismes présentérent au Parlement des projets de loi en vue de renforcer la
législation trop bénigne par 1’adoption de mesures en rapport avec « les particularités

d’industries a peine naissantes »’20.

L’appreéciation de la contrefacon des créations de mode

263 - Le contrefacteur en général, ne s’attaque qu’a D’aspect essentiel d’une ceuvre
déterminée, en modifiant les détails secondaires. C’est la raison pour laquelle les auteurs et la
jurisprudence ont admis le principe que la contrefagon s’apprécie par les ressemblances et non
par les différences. La loi de 1793 permettait de faire confisquer a la demande des auteurs ou

de leurs héritiers, les reproductions contestées. L’action en contrefagon ne peut étre intentée

717 Madeleine Vionnet ouvre la Maison Vionnet en 1912 au 222 rue de Rivoli a Paris. C’est une technicienne du
vétement, mondialement reconnue. Elle fiit considérée comme le « couturier des couturiers ». On doit a
Madeleine Vionnet une nouveauté absolue dans le domaine de la Haute couture, la vente de picces a taille unique
sur le marché américain. La société « Vionnet et Cie » est une commandite qui compte parmi ses commanditaires
Théophile Bader, co-fondateur et co-propriétaire des Galeries Lafayettes. La société « Vionnet et Cie » avait
signé un contrat de distribution avec « Charles and Ray Ladies Tailors and Importers » qui ont distribué ses
premicéres collections a New York. La lutte contre la contrefagon est un enjeu marchand.

718« Les modeles de Madeleine Vionnet sont déposés et publiés en France. Madeleine Vionnet remplit

également dans les autres pays toutes les formalités prescrites par les lois de chaque Etat et par les traités
internationaux. Elle poursuivra toute contrefacon et toute copie, méme partielle, faite au mépris de ses droits.
Les créations de Madeleine Vionnet portent sa signature et son empreinte digitale ». Grumbach (D.), « Histoires
de la mode », Seuil, 1993, p.69

719 Grumbach (D.), « Histoires de la mode », Seuil, 1993, p.70

720 Rouzaud (C.-A.), « Les industries de Luxe » Thése pour le Doctorat d’Etat, Université de Strasbourg, Faculté
de Droit et de Sciences Politiques, éd. Recueil Sirey, Paris 1946, p.145
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que sur la plainte de la partie 1ésée. La confiscation des objets contrefaisants peut étre

prononcée, méme en cas d’acquittement’!. La confiscation a lieu au bénéfice de I’auteur’?>.

264 - Le verbe « confisquer » employ¢ a I’article 3 de la loi de 1793 doit étre compris dans le
sens de « saisir ». La confiscation doit étre considérée comme une peine ; I'amende a été, plus
tard, prononcée par le Code pénal. L’arrété des Consuls du 21 septembre 1800 prévoit la
description au Bulletin des Lois, des dessins, échantillons et modeles brevetés, afin
d’informer le public. L’article 23 prévoit que toute personne peut en obtenir la copie a ses
frais, dans le respect des régles de I’administration. Si la Cour d’appel de Rouen, le 17 mai
1843, repousse dans ses motifs la nécessité d’une imitation servile et absolue pour constituer
la contrefagon d’un dessin de fabrique’??, le moyen de défense qui consiste a dire que la
ressemblance entre deux dessins est le fait du hasard est parfois entendu. Ces fluctuations
jurisprudentielles ont cessé avec la consécration de la théorie de 1’unité de 1’art par la loi du

11 mars 1902.

265 - Paradoxalement, certaines Maisons de Haute couture ont facilité la mise en place d’un
réseau de copiage. La « copie institutionnalisée » permet aux couturiers de contourner les lois
ou de vulgariser leurs créations pour dicter la mode’*. Paradoxe non pris en compte par la
Cour d’appel de Paris qui fait observait dans un arrét du 9 novembre 1936 que les «
contrefacons des croquis mis en vente avant méme que les robes ne soient confectionnées,
exposées ou vendues par la maison de couture victime de la contrefacon, sont pour cette

derniere une cause de préjudice encore plus considérable que les contrefagons des robes

721 Calmels (E.), «De la Propriété et de la contre-facon des oeuvres de l'intelligence, éd. Cosse, 1856, p. 54

722 Ainsi au Théatre la représentation d’une piéce non autorisée par 1’auteur entraine la confiscation du produit
total des représentations, a son profit. L’article 3 de la loi de 1793 portait : «Les officiers de paix seront tenus de
faire confisquer a la réquisition et au profit des auteurs-compositeurs, peintres et dessinateurs et autres, leurs
héritiers et concessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle
et par écrit des auteurs». Cet article fut complété par la loi du 25 prairial an III qui portait : les fonctions
attribuées aux officiers de paix, par ’article 3 de la loi du 19 juillet 1793, seront a I’avenir exercées par les
commissaires de police et par le juge de paix dans les lieux ou il n’y a pas de commissaires de police».

723 CA Rouen, 17 mai 1843, D. 1843, 2-135

724 En 1937, Gabrielle Chanel participe au numéro spécial de Marie Claire consacré au “Secret de Jeunesse”. Elle
déclare que « la vieillesse ¢a ne doit pas exister » et communique quatre dessins de sa collection, reproduits et
commentés pour avoir “I’air jeune et repos¢”, a la portée des couturiéres de 1’époque. Cette participation fait
partie des relations entre la haute couture et les couturiéres qui trouvent une partie de leur inspiration dans les
modeles proposés par la presse ou les reproduisent a partir des patrons fournis par celle-ci.(Marie Claire, n°36, 5
novembre 1937, p.32-33). Assumant sa position tranchée, elle affirma : « La copie est une chose saine. Habiller
cinquante femmes n’ a aucun intérét. Mais retrouver ses créations a des prix modeérés dans des grands magasins
du monde entier, voir les femmes dans la rue adopter votre style voila le but et la gloire d’une couturiere ».
Bertrand (A.) , « La mode et la loi », Cédat, 1998, p.3
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elles-mémes»'®. Depuis, la contrefagon et la production ont changé d’ampleur’?. D’ou la

nécessité pour le législateur de mettre en place des dispositions adaptées et coercitives.

2) Le copie servile organisée du dessin ou modele du produit de luxe

La notion de copie servile

266 - La notion de copie servile doit étre définie. Pour un dessin, la copie servile ne peut étre
qu'un calque et s’agissant d’un modé¢le, un surmoulage. Pierre et Francgois Greffe précisaient
qu’il est difficile de concevoir que 1’on puisse surmouler une coccinelle ou calquer une peau

i . u calisati urmou ui iste a
de reptile’?7. De tous les modes de réalisation de la contrefacon, le surmoulage, consiste a
prendre I'empreinte d'une oeuvre en relief pour la reproduire, est certainement le plus facile a

¢ : ujet, aucu iscussi ible. itu

déceler. A son sujet, aucune discussion n'est possible. Il constitue le moyen de contrefagon le
plus exact. Il en est une circonstance aggravante’®. Il est considéré comme recélant la preuve
de la fraude par ce que son auteur se rend toujours compte qu'il contrefait l'ceuvre d'autrui, y

compris dans ses imperfections’?’.

La perte de valeur du dessin ou modeéle du produit de luxe occasionnée par la copie servile

267 - Les taxes sur les importations instaurées par le gouvernement des Etats-Unis
favoriserent le développement de la contrefagon et des copies serviles. Afin de contourner des
droits de douane prohibitifs, les modeles des créateurs frangais étaient acquis par les acheteurs

américains, puis reproduits par les manufacturiers. Jacques Worth, descendant de Charles F.

725 CA. Paris 9 nov. 1936, DH. 1937, 42

726 Dans les années 1930, Madeleine Vionnet, Jeanne Lanvin ou Elsa Schiaparelli livraient jusqu’a 3000
ensembles par an.

721 Greffe (P.), Greffe (F.), «Traité des dessins et des modélesy, éd. Litec, 7e éd., 2003, p.122, n°455 ; J-Cl
Marques - Dessins et modéles, Fasc. 3230 : Objets protégés — La condition de nouveauté - Reproduction de la
nature, mise a jour 15 juill. 2008

728 J-C1 Marques - Dessins et modéles, Fasc. 3420 : Contrefagon — Conditions matérielles de réalisation IV. -
Copie servile. Surmoulage et calque, cote : 01.2011, mis a jour le 25 sept. 2010

729 CA. Paris, 18 mars 1974, PIBD 1974, 1II, p. 341
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Worth73?, dénonga le danger qui guettait I’ensemble des industries et métiers d’art’*!. Il posa
le probléme de la propriété des modéles. Le Copyright aux Etats-Unis excluait expressément
de son bénéfice les vétements. Les acheteurs américains sont surnommés chez les couturiers
la « 7e avenue », ou ils sont généralement installés a New-York. Chez un méme couturier, la
« Te avenue » est fortement représentée. Les industriels comme Jack Lazard de Kimberly
voisinent avec les confectionneurs haut de gamme tels qu’Adele Simpson et les créateurs de

talent représentés par Geoffrey Beene’32.

268 - Il devient inutile pour les Américains de se déplacer a Paris. Elsie Cobin, des 1933,
organise des défilés aux Etats-Unis aprés avoir acheté des modéles en France. Chaque
spectateur pouvait, moyennant un prix élevé, prendre des croquis ou louer un modele en vue
de le copier’33. Des entreprises similaires existaient également a Berlin et Francfort pour
I’Europe centrale’>*. Directement ou par I’entremise de ses relais implantés en Europe
centrale ou aux Etats-Unis, la couture frangaise approvisionne le monde entier en modéles. De
cette exploitation commerciale, la Maison créatrice ne tirait presque aucun bénéfice. En 1931,
un auteur s’indignait des atteintes a la valeur des créations’33. La dérive a conduit a une action
concertée du législateur et des professionnels du luxe, concrétisée par la promulgation de la

loi du 12 mars 1952.

730 Charles Frédéric Worth (13 octobre 1826 — 10 mars 1895) : est considéré comme le pére de la haute couture.
N¢ dans le Lincolnshire en Angleterre, il s’installe a Paris en 1846 ou il travaille pour les célebres drapiers
Gagelin et Opigez. Il ouvre sa propre maison de couture en 1858 et devient le couturier attitré de 1’impératrice
Eugénie. 11 est également celui de demi-mondaines et de riches clientes étrangeres venant a Paris de New York
ou Boston pour constituer leur garde-robe. Il révolutionne les habitudes vestimentaires en introduisant la
prescription professionnelle de la mode. Bailleux (N.) et Remaury (B.), «Modes et vétementsy, éd. Gallimard,
Paris, 1995, p. 45

731 Jacques Worth : « Tout essai d’expansion sur le marché mondial, d’organisation sur le marché intérieur est
voué a un insucces presque total si ces questions de la taxe de luxe d’une part, de la protection efficace de la
création d’autre part, ne regoivent pas d’abord une solution appropriée », Congres de I’Expansion économique
frangaise, in Rouzaud (C-A), « Les industries de Luxe », Thése pour le Doctorat d’Etat, Universit¢ de
Strasbourg, Faculté de Droit et de Sciences Politiques, éd. Sirey, Paris 1946, p.144

732 Grumbach (D.), « Histoires de la mode »,Seuil, 1993, p.62
733 Grumbach (D.), « Histoires de la mode », Seuil, 1993, p.68

734 Simon (Ph.), « Monographie du luxe. La haute couture », Thése pour le doctorat en droit soutenue a Paris le
13 mars 1931, Paris, p108-109

735 . « On peut envisager 1’époque ou 'étranger se bornera a prendre nos idées, sans acheter méme le modéle ».

Simon (Ph.), « Monographie du luxe. La haute couture », Thése pour le doctorat en droit soutenue a Paris le 13
mars 1931, Paris, p.34
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B) L insuffisante protection du dessin ou modéle du produit de luxe

269 - La lutte contre la copie a été renforcée par la loi du 12 mars 1952 dont il convient
d’¢tudier les insuffisances (1). Dans une stratégie d’autodéfense axée sur le détail distinctif,
les Maisons de luxe peuvent également réserver leur droit sur la forme du produit au titre du

droit des marques (2)

1) Insuffisances de la loi du 12 mars 1952

Le caractere subsidiaire de la loi du 12 mars 1952

270 - Sur le fondement de la loi du 19 et 24 juillet 1793 ou de la loi du 14 juillet 1909, le droit
d’auteur fut progressivement reconnu aux créations de mode par la jurisprudence’3, puis par
le législateur dans le cadre de la loi du 12 mars 1952 portant sur « la protection des créations
des industries saisonnieres de [’habillement et de la parure ». Le texte accorde un régime
particulier aux créations de mode, sujettes a une contrefagon organisée qui menace ce secteur
de I’économie. Devant I’ingéniosité des contrefacteurs et I’ampleur des réseaux’7, le
rapporteur de la loi du 12 mars 1952, expose les raisons de sa proposition dans un rapport

annexé au procés-verbal de la séance du 26 juillet 1951738,

736 C.A. Paris 18 juillet 1934, Gaz. Pal. 1934, 2¢ sem., p. 944 :

737 Moro-Giafferri, dans son rapport indiquait qu’une surveillance de jour en la matiére était illusoire« foiles et
cartons circulant et passant d’'un immeuble a [’autre, avant [’heure légal » (...) « Aujourd’hui, le contrefacteur
agit en série. Il y a un “gang” du plagiat. De nombreuses entreprises organisent le pillage de [’industrie
créatrice ». (...) « Il y a méme des poudriers, des étuis a rouge, des broches et des bracelets qui contiennent des
appareils a photographier. Le soir dans [’atelier des contrefacteurs des mains diligentes, rapidement,
reproduisent le chef-d ceuvre de [’artiste dépouillé ». Rapp. Moro-Giafferri, annexe du procés-verbal de la séance
du 26 juillet 1951, Assemblée Nationale, 2¢ l1égislature, session de 1951, n°333

738Rapp. Moro-Giafferri, annexe du procés-verbal de la séance du 26 juillet 1951, Assemblée Nationale, 2e
législature, session de 1951, n°333 « Longtemps retardé par d’autres projets qui semblaient étre alors d’une
actualité plus pressante, [’examen de cette proposition emprunte a des incidents récents un caractere d’urgence
qui requiert votre attention. Comme le faisait déja trés justement observer Mme Saunier dans son exposé des
motifs, les industries dites saisonniéres qui concernent le vétement et la parure occupent dans I’activité frangaise
une place considérable. Sur les marchés du monde ou tant de pays dominent par une quantité massive que nous
ne saurions égaler, notre qualité garde son prestige. L’article de chez nous est plus joli, mieux fini, plus élégant.
Et cela est vrai dans tous les domaines. Plus juste que nous envers nous-méme, l’étranger connait I’honnéteté du
produit frangais. Il réclame notre marque sur les instruments de contréle, mais nulle part, semble-t-il, cette
excellence n’apparait comme dans l'industrie du vétement et de la parure. Les mains fragiles des modistes et des
couturieres maintiennent le niveau d 'une balance économique menacée... »
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271 - La loi offre une procédure de saisie-contrefagon expéditive et une protection trés large
puisque selon I’alinéa 3 de l’article 3 : « une reproduction méme déguisée sous une
déformation d’ordre secondaire suffit a constituer le délit de contrefacon, des l’instant ou
["originalité créatrice du modele contrefait s’en trouve usurpée ». En dehors de ces mesures,
la loi du 12 mars 1952 fut peu invoquée en raison de son faible apport. Pour condamner la
contrefacon de modeles de « grands couturiers », la Cour d’appel de Paris se fonde sur
d’autres textes, sans se référer a la loi de 1952739, Elle expose clairement que le genre ou le
mérite de la création, flit-elle de haute couture, sont sans incidence sur la qualification et le

régime de I’ceuvre’.

272 - Le « simple effort créateur » était parfois suffisant pour accorder le bénéfice de la loi du

12 mars 1952, pour un mod¢le de sac en cuir’#!, de sandale’?, de carrés de soie représentant

des animaux’

ou pour le décor rappelant le point de couture des bords cousus de sacs en
cuir’*. Le cumul des critéres d’originalité et de nouveauté était reconnu aux articles de haute
couture comme aux simples modeles de confection’. L’industrie de la mode est protégée
dans sa globalité’#6 ; méme si I’on compte des divergences sur la protection d’un article de

mode sur plusieurs saisons’#’.

739 CA Paris, 21 fév. 1956, Ann.propr.ind, 1956, p.243: «que le fait de vendre des croquis portant faussement le
nom d’un grand couturier, constitue le délit de fraude artistique (loi du 9 février 1895) et le délit d usurpation du
nom (loi du 28 juillet 1834)».

740 . « Il faut entendre le mot «Beaux-Arts dans le sens le plus large. En conséquence, il serait arbitraire de
distinguer entre les modeles de haute couture et les modéles de confection, deés lors que cette distinction reposerait
non pas sur le degré d’originalité et de nouveauté, mais sur le moyen de reproduction, essentiellement manuel pour
les premiers, essentiellement mécanique pour les seconds et sur le cout de fabrication (...) Il importe peu qu’en vue
de permettre une fabrication rapide en série, partiellement mécanique et moins coiiteuse, le créateur du modele ait
recherché des lignes, une coupe et un montage simplifiés, encore que parfaitement nouveaux et originaux: loin
d’enlever au modele toute individualité et tout caractere a quelque degré artistique, cette particularité reléeve de
I’habileté, de l'ingéniosité et par conséquent du talent personnel du créateur pour autant que les combinaisons sont
nouvelles. La reproduction d’un tel modele constitue donc le délit de contrefacon ». CA Paris, 9 mai 1956,
Ann.propr.ind.1956, p.236

741 CA Paris, 3 janv.1956, Ann.propr.ind.1956, p.263
742 CA Paris, 4e ch., 28 juin 1955, Ann.propr.ind. 1955, 3¢ Fasc., p.194
743 CA Lyon, 3 déc.1955, Ann.propr.ind.1956, p.265
744 CA Paris, 3 janv.1956, Ann.propr.ind.1956, p.262

745 « La loi des 19 et 24 juillet 1793 s applique tant aux modéles de haute couture qu’aux modéles de confection,
des lors que ceux-ci présentent les caractéristiques d’euvre personnelle, nouvelle et originale ». T.corr. Seine,
25 mars 1954, Gaz. Pal. 1954, 1., p.416

746 T. corr. Seine, 12 janv. 1957, D. 1957, jur., p.142

747 TGI Nice, 6 fév. 1953, D. 1953, 216 ; CA Aix en Provence, 27 oct. 1953, D. 1953, p.704
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273 - Larticle L.112-2 du CPI, consacré aux ceuvres de 1’esprit, traite dans son 14e alinéa des
«créations des industries saisonniéres de I'habillement et de la parure»’. Celles-ci n’étaient
pas visées a I’article 3 de la loi du 11 mars 1957, mais dépendaient de la loi du 12 mars 1952
dont I’article ler précisait qu’elle s’inscrivait « dans le cadre de la protection assurée aux
droits d’auteur et aux dessins et modeles par la législation en vigueur ». Desbois considere
que cette loi offre une alternative aux créateurs. Ceux-ci pouvaient rester sur le terrain du
droit commun de la propriété artistique a condition de démontrer le caractére original de leur

modele ou choisir de bénéficier de la présomption prévue a ’article L.112-2 du CPI749.

L’inutile appréciation de la notion de mode pour la réservation de la valeur du produit de

luxe

274 - La Cour de cassation dans un arrét du 12 mars 19587 a pris soin de noter que les
dispositions de la loi de 1952 étaient « supplémentaires » et qu’elles ne pouvaient étre
invoquées que « dans les limites imposées par la 1égislation antérieure ». Il manque un critére
objectif permettant avec certitude de déterminer pendant combien de temps un modéle est a la

mode’?!

et n’a rien perdu de son originalité. Les magistrats font référence a celle-ci « aussi
longtemps que le modeéle conserve son originalité» et «tel n’est plus le cas lorsque celui-ci est

devenu démode »732.

275 - Au regard de cette jurisprudence, la loi du 12 mars 1952 apparaissait superflue. Faire
dépendre ’application du droit d’auteur a la double condition que le dessin ou modele fut

original et « a la mode » revenait a mépriser le principe de 1’indifférence du genre de 1’oeuvre.

748 Art. L112-2, 14° : «Les créations des industries saisonniéres de l'habillement et de la parure. Sont réputées
industries saisonnieres de I'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode,
renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la
broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou
spéciaux a la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus
d'ameublement.»

749 Desbois (H.), «Le droit d’auteur en Francey, D., 3¢ éd., 1978, n°103
750 Cass. com., 12 mars 1958, S. 1958, p.265 ; RTD com. 1958, obs. Desbois (H.)

731 Desbois (H.) «Le droit d’auteur en Francey, D., 3¢ éd., 1978, n°104 ; CA. Paris, 18¢ ch., 14 mai 1991, JCP
(G), 1991, IV, p. 402

752 Cass.com., 12 mars 1958, S. 1958, p.265 ; RTD.com. 1958, obs. Desbois (H.)
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Le phénoméne de mode est indépendant de I’application du droit d’auteur. L’originalité ne

disparait pas avec le temps’>>.

276 - L’acquisition d’un modéle ne confére pas a I’acquéreur un droit de reproduction illimité.
Bien que la jurisprudence fut hésitante sur ce point’>*, une distinction doit étre opérée entre
I’objet matériel que représente le dessin ou le modele et le droit de reproduction de cet objet.
A cet effet, Christian Dior, dans le programme du défilé Printemps-Eté 1953, fait figurer aprés
la présentation des modeles, deux extraits de ses conditions de vente, suivi d’un renvoi a

Iarticle 425 du Code pénal’.

277 - Le premier extrait touche aux droits de reproduction, il précise : «Tout achat d’un
modele par un professionnel ne donne a ce dernier le droit de le reproduire qu’en vue de la
vente dans le pays ou il exerce son activité et a sa clientele normale ; il lui est interdit
d’acheter pour le compte d’une autre Maison que la sienne, de méme qu’il ne peut en aucun
cas le préter, le louer, et a plus forte raison le revendre a un autre professionnel’%. Le
second concerne les reproductions esquissées ou réalisées lors du défilé : « Il est strictement
interdit de revendre des croquis ou photographies, des modeéles présentés, comme d’ailleurs
toute publicité des modeles et toute copie non autorisée, constituant une contrefagon punie

par la Loi de peines correctionnelles’™7 ».

L’influence du Comité Colbert dans la réservation de la valeur du produit de luxe

278 - Au troisieme millénaire, les enjeux ne sont plus les mémes. L’industrialisation du
secteur du luxe a contribué au développement industriel de la contrefagon des mode¢les.
Confrontées a ces atteintes, les Maisons de luxe francaises se sont organisées en groupe

d’influence. Ainsi, le Comité Colbert est devenu un interlocuteur incontournable pour

733 Desbois (H.), «Le droit d’auteur en Francey», D., 3¢ éd., 1978, n°104

754 Concernant les “Oiseaux Ledot”, il a été jugé que 1’achat d’un exemplaire de dessin ne pouvait assurer aucun
droit de reproduction a I’acheteur : T.civ. Seine, 4 déc. 1867 ; Pat. 1868, 56 — En sens contraire, il a été jugé que
la vente d’un modele de robe entrainait le droit de la reproduire, car « de pareils modeles sont spécialement créés
et vendus pour étre reproduits » : T. com. Seine, 2 sept. 1905, Gaz.Pal. 9 nov. 1905

755 Dior (C.), «Programme de la collection Printemps-Eté 1953y, éd. Christian Dior, Paris, 1953
736 Dior (C.), «Programme de la collection Printemps—Eté 1953y, éd. Christian Dior, Paris, 1953

757 Dior (C.), «Programme de la collection Printemps-Eté 1953y, éd. Christian Dior, Paris, 1953
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promouvoir la défense des droits de propriété intellectuelle. Sa participation a 1’élaboration de
mesures législatives a permis de renforcer la réglementation en vigueur pour lutter contre la
contrefagon en France’? et en Europe’®. Son action auprés des instances étatiques, contribue
a faciliter la coopération internationale pour protéger les industries créatives’®0. Sa
collaboration avec les pouvoirs publics, certains acteurs économiques ou culturels favorise la

saisie des biens contrefaisants ainsi que I’information du consommateur’®!.

Les défis contemporains de la lutte contre la contrefagon du dessin ou modele du produit de

luxe

279 - La Haute couture demeure le cheval de Troie des bottiers, maroquiniers, brodeurs,
modistes, joailliers, coiffeurs et maquilleurs’¢?mais est également devenue le laboratoire du «
Prét-a-porter ». Les maisons de luxe protégent leurs modeles classiques qu’elles déclinent a
I’infini. Elles agissent en contrefacon afin d’en préserver I’exclusivité face a des copies dont
les concepteurs prétendent que les modeles, par ce que classiques, sont tombés dans le

domaine public.

280 - Les dessins et modeles sont copiés, reproduits, puis vendus a bas prix aux quatre coins

du monde. La difficulté de saisir les copies et condamner les contrefacteurs s’est accrue avec

758 Le Comité Colbert a participé activement a 1’élaboration de la loi n°® 94-102 du 5 février 1994, dite « Loi
Longuet » qui renforce 1’arsenal 1égislatif anti-contrefagon en en qualifiant la contrefagon de « délit douanier »,
puis en 2004 avec la loi loi n° 2004-04 du 9 mars 2004 renforgant les sanctions, et enfin en 2007 par la loi n°
2007-1544 du 29 octobre 2007 améliore les moyens juridiques de lutte contre la contrefagon, redéfinit le mode
d’évaluation du préjudice. « Le role du Comité Colbert dans la lutte contre la contrefacon en France et dans le
Monde », Rapport Comité Colbert, 2015, pp.55-56

739 Le Comité Colbert entretient d’étroites relations avec les instances européennes afin de faire valoir ses
recommandations et expertises. Le Comité¢ a formulé de nombreuses propositions dans le cadre des travaux
menant a ’adoption des textes communautaires. Ce fut le cas pour la rédaction du Livre Vert du 15 octobre 1998,
sur la lutte contre la contrefacon et la piraterie dans le marché intérieur, le réglement douanier (CE) n°
1383/2003 du 22 juillet 2003, la directive du 12 juillet 2005 relative aux mesures pénales visant a assurer le
respect des droits de propriété intellectuelle, la consultation d’aotit 2010 sur la Directive e-commerce n° 2000/31
relatif au futur du commerce électronique en Europe, la révision du Réglement douanier n° 1383/2003. Source :
« Le role du Comité Colbert dans la lutte contre la contrefacon en France et dans le Monde », pp.56-65

760 1’ influence internationale du Comité Colbert s’exprime par la mise en place d’un dialogue avec les autorités
des principaux pays producteurs de contrefagon (Chine, 1’Inde, pays du Golfe, I'union douaniére Russie-
Kazakhstan-Biélorussie etc.). V. « Le role du Comité Colbert dans la lutte contre la contrefagon en France et
dans le Monde », pp.65-67

761 Des partenariats ont été menés avec la DGCCREF, le Comité National Anti-Contrefagon (CNAC), La Poste, les
opérateurs bancaires, 1’Unesco, les services douaniers frangais et étrangers afin d’assurer une meilleure
information sur les atteintes causées par la contrefagon et les sanctions encourues. « Le role du Comité Colbert
dans la lutte contre la contrefagon en France et dans le Monde », pp.71-75

762 Samet (J.), “Industrie du luxe, moteur de la création”, Femmes, novembre 2008, p.104
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I’expansion du e-commerce’®. Face aux imitations de plus en plus sophistiquées, les sociétés
peuvent préférer la protection par la marque’®*. Ce procédé est devenu un mode privilégié de
protection de la valeur du produit de luxe. Par ce biais, I’exclusivité de la forme est a la fois

réservée au titre de sa nouveauté et de sa distinctivité largement reconnue par le public.

2) La forme du produit de luxe protégée par la marque figurative

« les marques figuratives ne parlent qu’aux yeux »763.

281 - La forme du produit de luxe est parfois si identifiable, qu’elle procure un caractére
distinctif, ¢lément de validité essentiel propre a chaque marque’®. Les produits de luxe
véhiculent une identité qui a vocation a durer dans le temps. Le domaine de la maroquinerie
ne manque pas d’illustrations. Les sacs « kelly » et « Birkin » de Hermes, le « Saint Louis »
de Goyard, les « 2.55 » et « Timeless classic » de Chanel, le « Lady Dior » de Dior, les
« Bamboo » et « Jackie » de Gucci, le « Monogramme » de « Saint Laurent » sont autant
d’exemples de produits dont I’identité visuelle revét pour le public intéressé un caractére
distinctif a part entiere. Mais pour obtenir la protection juridique par le droit des marques, le
succes commercial avéré ne suffit pas. Le réglement sur la marque communautaire nous
indique que la forme du signe ne doit pas €tre imposée par la nature du produit (a), I’obtention

d’un résultat technique (b) ou la valeur substantielle du produit (c)767.

763 Infra n°929

764 Les ailes de l’aigle américain qui décorent les poches arriéres des jean’s Levi’s 501, sous la marque
n°1.266.773 déposée a I’INPI

765 Chavanne (A.), « Modéles et marques de fabrigue », in Hommage a H. desbois, études de propriété
intellectuelle, Dalloz, 1974, pp.119-126, spéc. p.119

766 Art. L.711-1 CPI : « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de
représentation graphique servant a distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale » —
Dir. n® 2015/2436 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les 1égislations des
Etats membres sur les marques, JORF, 23/12/2015, L.336/1 : Art. 3-a), « Peuvent constituer des marques tous les
signes, (...) a condition que ces signes soient propres a :@ a) distinguer les produits ou les services d'une
entreprise de ceux d'autres entreprises »

767 Réglement n°2015/2424/UE du 16 décembre 2015, Art. 7 §1-¢), JOUE 24 déc.2015, n° L 341
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a) La validité de la marque figurative au regard de la nature du produit

L’exigence de distinctivité descriptible

282 - Concernant la nature du produit, la Cour de cassation a refusé la protection au titre des
marques semi-figuratives d’une « semelle de couleur rouge » commercialisée par la société
Christian Louboutin. A défaut de description tangible, la marque a été jugée non
distinctives8. A I’inverse le « mors de cheval » des souliers Gucci’® a été reconnu distinctif
tout comme le fermoir Louis Vuitton déposé pour des chaussures’’”? ou des flacons de parfum
Givenchy””!. Le dépot de ce type de marque est un véritable atout pour I’industrie du luxe.

Les procédures de saisies-contrefacon s’en trouvent facilitées.

283 - Le nom de la marque habituellement associé au motif n’a pas a étre reproduit pour faire
droit a la demande. A titre d’exemple, la toile monogramme LV7"2 se suffit a elle-méme. Sa
distinctivité permet la saisie-contrefagon automatique, méme pour des articles non fabriqués

par le maroquinier. Il en va de méme pour le carreau Burberry’”? ou les toiles monogrammes

768 Cass. com., 30 mai 2012, N° 11-20.724, « Christian Louboutin Sarl ¢/ Société Zara Sa » JurisData n°
2012-013428 : « qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui font ressortir que ni la forme ni la couleur
de la semelle litigieuse ne faisaient l'objet d'une représentation graphique lui permettant d'étre représentée
visuellement et qu'aux termes d'une appréciation globale, le signe en cause était dépourvu de tout caractere
distinctif ».

769 CA Paris, P.5, 10 avr. 2013, n°® 2012/09125, « Gucci France Sas, Guccio Gucci Spa (Italie) ¢/ Chaussures
Sarl », PIBD 2013, 985, III-M-1220, : « le signe présente intrinsequement un caractere distinctif au regard des
produits visés a [’enregistrement, le mors de cheval, objet du dépét, ne se confondant pas avec les chaussures,
seules en cause, qu’il désigne, et pouvant revétir, ainsi que précédemment rappelé, des formes diverses et variées
sans nécessairement représenter le mors de cheval particulier déposé »

70 CA Paris, P.5, 2¢ ch., 17 janv. 2014, n° 12/23688, « Louis Vuitton Malletier SA ¢/ Concept Group
International Sarl », PIBD 2014, 1004, I1I-M-354 : « Le public concerné par les produits visés par la marque
litigieuse qui sont susceptibles de présenter un dispositif de verrouillage, verra dans la forme distinctive de cette
marque qui est apposée sur ce produit, et qui conserve son caractére autonome dans [’ensemble formé avec la
marque dénominative qui est également parfois apposée sur le méme produit, une indication sur [’origine
commerciale de celui-ci capable d’influer sur sa mémoire. Il en ressort que ce signe répond a la fonction
d’identification de [’origine commerciale des produits en cause et constitue une marque valable ».

711 CA Paris, 4e ch., 29 mars 1989, « Temps Médias ¢/ Givenchy », D. 1989, inf. rap. p. 123 ; D. 1993, somm. p.
113, obs. Burst (J.-].)

772 Marque internationale n® 986207, déposée le 4 novembre 2008 ; marque frangaise n° 3577761, déposée le
27 mai 2008

713 CA Paris, 14 déc. 2012, n° 12/05245, « Sté établie et régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles
Burberry Limited ¢/ SAS GIFI MAG », JurisData n°® 2012-030352 , infirmant : TGI Paris, 3e ch., 5e sect.,
15 mars 2012, n° 11/06508.
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des sociétés Guceci’’* et Lancel’”. L’on peut y voir une « dérive »”’6, conduisant a conférer
une protection indirecte a la forme qui n'entre pas dans le champ de sa fonction initiale.
Cependant, ces motifs ont conquis une telle notoriété qu’ils recelent le pouvoir d’indication de

provenance commerciale du produit.

L’appreéciation de la distinctivité de la marque figurative par la jurisprudence

284 - Il semble que les juges frangais admettent avec une certaine facilité le caractére
distinctif de la marque’’” que 1’on pourrait opposer a une rigueur plus soutenue des juges
européens. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner 1’affaire du « tartan » Burberry. Alors
que la Cour d’appel de Paris estime que « le public concerné établit un lien entre le motif et la
marque » et « ne pergoit pas exclusivement le signe comme une décoration »’8, le Tribunal de
I’Union européenne exclut 1’idée que le motif puisse étre un indicateur d’origine
commerciale, faute de caractére distinctif’”. Le Tribunal reléve que « dans le domaine des
tissus et des vétements, les motifs a carreaux de ce type sont trés courants »’80 ; « la
représentation des carreaux en cause ne comporte aucune variation notable par rapport a la

81 pour en conclure que « les consommateurs

représentation conventionnelle de tels motifs »
n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits concernés en se basant sur un

motif a carreaux ordinaire »'82.

774 Marques communautaires : n° 004462735, déposée le 23 mai 2005 ; n® 004423273, déposée le 29 avril 2005.

775 Marque frangaise n® 3175457, déposée le 19 juillet 2002 ; marque frangaise et internationale n°® 3471621 et
n° 932743, déposées le 26 décembre 2006

776 Martini-Berthon (Ph.), « La reconstitution de monopole a l'expiration des droits de dessins et modéles est-elle
légitime ? », Propr. industr. 2010, n°® 11, étude 15

777 Pour la marque représentant une forme de tablette de chocolat : T. corr. Seine 10 mars 1858, Ann. propr. ind.
1858, p.219

TI8CA Paris, 14 déc. 2012, n°® 12/05245, « Sté établie et régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles
Burberry Limited ¢/ SAS GIFI MAG »

719 TUE, 19 sept. 2012, aff. T-26/11, « Fraas ¢/ OHMI », « Tartan Burberry », pt. 76 ; Propr. industr. 2013,
chron. 3, Monteiro (J.)

780 TUE, 19 sept. 2012, aff. T-26/11, pt.74
781 TUE, 19 sept. 2012, aff. T-26/11, pt.75

782 TUE, 19 sept. 2012, aff. T-26/11, pt.77
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La marque figurative du produit de luxe soumise a [’absence d’antériorité

285 - Nous le constatons, comme en mati¢re de nouveauté, le moyen efficace qui conduit a
I’échec de la protection, consiste a démontrer le caractére banal de la forme. Pour combattre
cette prétention, les titulaires des marques de luxe doivent établir que leur signe est
identifiable au sein du secteur concerné et ne corresponde pas a un emploi généralisé
constitutif de banalité’®3. L’avantage des Maisons de luxe, est que la forme esthétique de
certains produits s’apparente a un signe d’identification a part entiére. La protection a titre de
marque tridimensionnelle s’en trouve facilitée car I'attention du public pertinent est

considérée comme étant de niveau supérieur’®*,

286 - L’appréciation du juge procede d’une analyse fondée sur I’état antérieur de la pratique
commerciale et promotionnelle, qui peut « paraitre proche de l'état antérieur de l'art appliqué
tel qu'entendu en droit des dessins et modeéles »'®. Faute de prouver I’absence d’antériorité,
I’accusation de détournement du droit des marques pourrait prospérer. Le dépot ne servirait
qu’a contourner 1’expiration d’un droit privatif conféré par le dessin ou mode¢le. Le grief de

I’abus de droit trouverait matiere a s’appliquer.

Le dépot de la marque figurative, mode de réservation supplémentaire de la forme du produit

de luxe

287 - Mais cette possibilit¢ de déposer a titre de marque un signe également protégé par le
droit d'auteur et/ou le droit des dessins et modeles, n'a jamais €té s€rieusement remise en

cause’86, Ont ainsi été protégés au titre du droit des marques, un dessin représentant un Joueur

783 A propos de la marque « constituée par deux traits en relief (cicatrices) horizontaux, identiques, placés
symétriquement sur les extrémités du produit » : CA Paris, P.5, ch.2, 12 nov. 2010, n°® 09/13664, « Christian Dior
Couture ¢/ Udi Edling ». Malgré la « grande simplicité » du signe, la Cour d’appel de Paris précise qu’il est
« inhabituel et méme singulier de doter le dos d'un vétement, de coutures bien visibles, parfaitement horizontales
et symétriques » pour considérer ensuite que 1’apposition de la couture « sur le dos d'un vétement est susceptible
de transmettre au consommateur un message dont il pourra se souvenir, dans la mesure ou tel que représenté, il
ne le percevra ni comme remplissant une fonction technique ni comme ne procédant que d'un souci ornemental
mais comme un signe dont la singularité lui renvoie l'indication d'une origine ».

784 V. Lipovetsky (S.), « Une marque communautaire 3D a deux vitesses . l'esthétique au service de la marque de
luxe ? »,D.2008, p.1367

785 Colombet (S.), Mercier (A.), « Marques figuratives - L'appréciation de la distinctivité intrinséque d'une
marque constituée exclusivement d'un motif décoratif », Comm. Com. électr. 2013, n° 6, étude 10

786 Bonet (G.), Bouvel (A.), J-Cl Marques - Dessins et modéles, Fasc. 7140 : Marques—Créations de forme
protégées, mise a jour ler nov. 2007
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de golf stylis¢ au "finish" désignant des vétements et produits de la classe 25 de la
classification de Nice’®” ou une étiquette transparente en losange «Carlton brut» pour désigner
spiritueux et liqueurs’®®. Il ne s’agit pas d’un cumul de protection au sens strict, mais d’une
«application cumulative de plusieurs régimes de protection différents», chacun d'eux — droit
des marques, droit d'auteur et droit des dessins et modeles — s'applique selon ses criteres
propres’®®. En revanche, la Cour de cassation a confirmé I’annulation d’un modéle de
bouteille dénommé "champagne grand cru" commercialisé sous l'appellation "prestige", qui
en raison d’infimes détails, comme la forme, le col, le galbe de 1’épaule et un diamétre
relativement large, ne se distinguait pas assez de la bouteille champenoise, et s’inscrivait «au
contraire» dans la lignée des formes répandues au XVIlle si¢cle’. Le raisonnement suivi par
les magistrats est comparable lorsqu’il est question d’examiner la validité au regard du

résultat technique.

b) La validité de la marque figurative au regard du résultat technique du produit

L’exigence d’'une forme indépendante de la fonction

288 - Le caractere fonctionnel de la forme soumise a protection est examiné avec attention par
les juges. Les litiges portant sur les flacons ou emballages de parfum est un terrain propice.
Ainsi, la Cour de cassation valide ’arrét qui exclut la protection de la marque représentant un
flacon Bourjois « cintré a la taille attirant l'oeil sur un pinceau central ». Pour seule
motivation, il est indiqué que « la configuration tridimensionnelle, a savoir un flaconnet
contenant de la poudre, présente un caractere fonctionnel et non distinctif »1. Lorsque la

protection est retenue, la description est plus détaillée. Il suffit de se référer aux arréts’2

787 TGI Paris 3 juil 1986 PIBD, n°404.1987.111. p.33
788 CA. Dijon, lre ch., sect. 1, 22 mai 1990 : Juris-Data n°1990-044743 ; PIBD, n° 482.1990.1I1. p.460

789 Bonet (G.), Bouvel (A.), J-Cl Marques - Dessins et modéles, Fasc. 7140 : Marques — Créations de forme
protégées, mise a jour ler nov.2007

790 Cass. com. 7 juil. 2004, N° 02-13934, «Sté autonome de verreries (Saverglass) ¢/ Sté cave»
791 Cass. crim. 6 avr. 2016, N°14-87858, « Administration des douanes c/ Sté Folies douces »

792 Cass. crim. 21 janv. 2014, N°12-86709, « Le Male », « Classique », « Poison » ; Cass. crim. 28 juin 2011,
N°10-87918, parfum « Le Male » — Cass. crim. 23 fév. 2010, N°09-81410, parfums « Le Male » et
« Classique » — Cass. crim. 19 mars 2008, N°07-86796, parfum Cerruti 1881, « Administration des douanes c/
Serge et Cornelia X. »
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condamnant la contrefagon des flacons des parfums « Le Male »™?, « Classique »"4,
« Poison »”% « Cerruti 1881»7°°. Dans le cas de « Poison » il est intéressant de noter que
I’objet est également protégé au titre du droit d’auteur et que la société Parfums Christian

Dior est titulaire du modéle s'y rapportant’7.

L’appreéciation souple du caractere fonctionnel par la jurisprudence

289 - Les juges ont une approche libérale en concordance avec la philosophie de la matiére. Si
la forme n’est pas dépendante de la fonction, aucun obstacle dirimant ne se dresse’’®. Dans
I’affaire portant sur la marque du fermoir Louis Vuitton déposée pour « des sacs a main,
trousses de voyage et portefeuilles », les juges parisiens’®® ont retenu la protection en dépit du
caractere faiblement distinctif résultant de la fonction utilitaire du signe. L’arrét a été censuré
pour absence de bases 1égales®®. La validité de la marque ne peut pas étre admise faute pour
le juge d’avoir vérifié que « le consommateur de référence percevrait le signe comme une
identification d'origine des produits ou simplement comme un élément fonctionnel et
decoratif ». De ce point de vue, 1’arrét rendu au sujet de la marque désignant les semelles

801

rouges des chaussures Louboutin®" est un modele a suivre, tant 1’appréciation a été compléte

et minutieuse. L’absence « de tout caractere distinctif » a été prononcée apres avoir relevé que

793 Flacon « évoquant un corps masculin, sans bras, fortement musclé de couleur sombre, dont la partie au-dessus de
la taille est assortie de bandes blanches, et dont 1'é1ément supérieur est argenté ».

794 Flacon évoquant « un corps féminin muni de porte-jarretelles en partie translucide ou transparent, 1égérement
teinté rose dont le bouchon est argenté ».

795 Flacon caractérisé par « sa forme de pomme plus ou moins allongée, comportant des stries linéaires,
arrondies, inclinées et en relief, allant du bouchon au bas du flacon, de part et d'autre du nom du parfum qui se
situe au centre ; qu'il est surmonté d'un bouchon arrondi comportant des stries similaires a celles apparaissant sur
le flacon ».

79 Flacon de forme parallélépipédique, en verre dépoli et accidenté sur les deux faces avant et arriére,
comportaient une date en chiffres stylisés sur pratiquement toute la hauteur et étaient fermés par un bouchon
cylindrique métallique argenté comportant une série de godrons

797 Modéle déposé le 15 décembre 1983 sous le numéro DM/ 003209, renouvelé le 18 octobre 1993

798 CA Paris, P.5, 2e ch., 17 janv. 2014, n° 12/23688, « SA Louis Vuitton Malletier ¢/ Concept Group
International Sarl », n° 12/23688, PIBD 2014, n° 1004, 111, p. 354, Validité de la marque représentant une forme
de fermoir destinée a étre apposée notamment sur des chaussures, au motif que « cette forme ne présente aucune
nécessité fonctionnelle ou utilitaire ».

799 CA Paris, 5 mai 2011, « fermoir Louis Vuitton », PIBD 2011, n° 944, 111, p. 498

800 Cass. com., 6 mai 2014, N° 11-22.108, « SA Louis Vuitton Malletier ¢/ Sté H&M Hennes et Mauritz France »,
JurisData n°® 2014- 009367 ; PIBD 2014, n° 1009, I11, p. 550

801 Cass. com., 30 mai 2012, N° 11-20.724, « Christian Louboutin Sarl ¢/ Société Zara Sa », JurisData n°
2012-013428
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la forme était « imposée par sa nature ou sa fonction », que la couleur n’était « pas définie
par une référence permettant de l'identifier avec précision », et que la renommée dont se
prévalait le déposant portait sur « [ ‘usage systematique de la couleur rouge pour désigner une

gamme de chaussures et non la marque litigieuse ».

La notoriéte, critere d’élection de la distinctivité de la marque du produit de luxe

290 - Ainsi, dés lors que la forme est identifiable et dépasse la simple fonction de I’objet,
I’appréciation de la validité se fait & la lumiere de la notoriété du signe acquise aupres du
public concerné. Le titulaire de la marque a donc tout intérét a apporter la preuve d’une large
diffusion commerciale et publicitaire de son signe pour les articles désignés’®2afin que le
signe soit « marquant et accrocheur »03 pour le consommateur. Finalement, le critére légal
difficile a respecter pour valider la marque figurative, semble étre celui de la valeur
substantielle du produit. En effet, comment considérer avec précision que la marque ne se
limite pas a son aspect esthétique alors méme que c’est 1’aspect extérieur qui fait 1’objet de la

protection ?

c) La validité de la marque figurative au regard de la valeur substantielle du produit

La valeur substantielle du produit, critere de validité inadapté a la marque figurative du

produit de luxe

291 - Une marque ne peut étre jugée valide si elle est constituée d’une forme qui « donne une
valeur substantielle au produit ». Nous admettons sans détour que 1’apport du créateur est
essentiel dans 1’existence d’un produit de luxe. Aussi reconnaissons que la valeur d’un produit
de luxe ne se résume pas a son aspect esthétique. L’image de marque, le cot et la qualité des
maticres utilisées pour sa fabrication, les heures de travail nécessaires, sont autant d’¢léments

constitutifs de la valeur « substantielle » du produit de luxe. La forme esthétique n’est pas

802 A propos de la marque « Cannage » de la société Christian Dior Couture, notamment reproduite sur des sacs a
mains : CA Paris, 12 nov. 2010, n° 09/13667, « Christian Dior Couture ¢/ Esprit de Corp et a. », JurisData
n° 2010-027537 : La société Christian Dior couture « justifie amplement qu'elle utilise, de facon intensive, sa
marque qui a ainsi acquis une valeur emblématique identifiant aux yeux du public la maison de couture dans son
ensemble ». Confirmant : TGI Paris, 10 juin 2009, n° 07/15070 : PIBD 2009, n° 903, III, p. 1356. — V.
également, TGI Paris, 10 juin 2010 : PIBD 2010, n° 927, 111, p. 707

803 Colombet (S.), Mercier (A.), « Marques figuratives - L'appréciation de la distinctivité intrinséque d'une
marque constituée exclusivement d'un motif décoratif », Comm. Com. électr. 2013, n° 6, étude 10
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I’unique paramétre qui contribue a donner a I’objet son aspect luxueux. D’ailleurs,
I’acquéreur d’un produit de luxe n’est pas uniquement motivé par sa forme. Pour toutes ces
raisons, la notion de « valeur substantielle » du produit apparait « passablement
réductrice »804, Par une approche imprégnée de considérations esthétiques, les juridictions

européennes ont eu I’occasion de se pencher sur cette question délicate.

Appréciation subjective de la valeur substantielle du produit

292 - Le Tribunal de I’Union a tranché favorablement en faveur de la bouteille de liqueur
Galliano®® dont la forme caractéristique évoque les colonnes d’un temple romain®®. Au sujet
d’une enceinte de la société Bang & Olufsen’?’ le Tribunal rappelle que I’appréciation du
caractere distinctif dépend de la perception du public concerné par la catégorie du produitd0s.
Une distinction est faite entre « les produits de consommation courante » qui nécessitent un
degré d’attention « moindre » que « celui consacré a des biens durables ou, simplement, a des
biens d’une plus grande valeur ou d’un usage plus exceptionnel »%. Un premier constat
s’impose pour les magistrats : « le consommateur moyen fait preuve d’'un niveau
particulierement élevé d’attention lors de I’acquisition de tels produits ». L’ objet en question
consistait en « une colonne verticale en forme de crayon, a laquelle un long panneau

rectangulaire est attaché sur un seul coté. La pointe du ‘crayon’ touche une base plane ».

804 V. Malaurie-Vignal (M.), « Mode et droit des marques », Propr. industr. 2014, n° 11, étude 25, pt. 12 :
« Comment pouvoir affirmer que l'article de mode n'a de valeur qu'en raison de sa forme, de son design ? La
difficulté est accrue dans le domaine du luxe. Ne peut-on considérer que la clientéle va acheter un article de
mode, plus pour la marque et le symbole social, que pour le dessin ? ».

805 L’une des plus anciennes marques de spiritueux, Lucas Bols BV, fabrique des liqueurs aux Pays-Bas depuis
1575. 11 s’agit de la plus ancienne distillerie dans le monde. Son si¢ge est 8 Amsterdam. Elle commercialise une
liqueur anisée de couleur jaune créée en hommage au soldat italien, Giuseppe Galliano, considéré pour sa
compétence et sa maitrise de 1’art de la guerre. La boisson a été lancée en 1896. Source : Communiqué de presse,
déc. 2011, by agence Cap & Cime PR

806 T’OHMI (actuel EUIPO) reléve les différents éléments qui distinguent la bouteille Galliano des autres
bouteilles de liqueur pour en admettre le caractére distinctif : « elle est longue, trés effilée, et de forme conique
sur les 4/5eme de la bouteille tandis que sa partie supérieure est étroite. Sur le plan esthétique, la partie
supérieure de la bouteille présente dix nervures verticales concentriques, tandis que la base de la bouteille en
présente douze. Ces nervures recouvrent ainsi pres de la moitié de la bouteille. Les nervures elles-mémes ne
possedent pas d'angles aigus, mais ont un aspect doux et arrondi. Leur vue rappelle l'élégance d'une colonne ou
d'un pilier ». OHMI, 2e ch. de recours, 21 mars 2001, «recours formé¢ par Remy Finance BV», Aff. R
537/1999-2, pt 17 et 18.

807 TPICE, 10 oct. 2007, Aff. T-460-05, « Bang & Olufsen», Rep. 2007 11-04207

808 TPICE, 10 oct. 2007, Aff. T-460-05, pt.32 — V. CJCE 22 juin 1999, « Lioyd Schuhfabrik Meyer », C-342/97,
Rec. p. 1-3819, pt 26 — TPICE 3 déc. 2003, « Nestlé Waters France/OHMI » (Forme d’une bouteille),
T-305/02, Rec. p. [1-5207, point 34

809TPICE, 10 oct. 2007, Aff. T-460-05, pt.33
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Confrontés a ces particularités, les juges européens estiment que « par rapport a un haut-
parleur normal, elle (la forme) est excessivement haute et étroite. En outre, le centre du haut-
parleur consiste, ce qui est inhabituel, en un tuyau qui rejoint un cone renversé »810, Pour
cette raison ils admettent que « la marque demandée diverge, de maniere significative, des
habitudes du secteur »®!!. Une telle analyse suscite le double reproche du subjectivisme et du
jugement de valeurs. Le Tribunal rattache cette approche au droit des marques de la maniére
suivante : « si [’existence de caractéristiques particulieres ou originales ne constitue pas une
condition sine qua non de [’enregistrement, il n’en reste pas moins que leur présence peut, au
contraire, conférer le degré requis de distinctivité a une marque qui en serait autrement

dépourvue »*'2,

293 - Par I’emploi du terme « originales », I’appréciation emprunte le vocabulaire propre au
droit d’auteur. Nous sommes ¢loignés de 1’analyse habituelle du droit des des marques qui est
un droit d’occupation. La validité d’une marque est indépendante de son caractére original ou
banal®13. Elle dépend de I’aptitude a identifier les produits ou services®!4. Plus tard, la méme
juridiction a annulé la marque de la société Bang & Olufsen représentée par une enceinte
« per¢ue comme une sorte de sculpture pure, élancée et intemporelle pour la reproduction de
musique, ce qui en fait un argument substantiel en tant qu'argument de vente»®. La
différence de traitement laisse perplexe. Comment déterminer la frontiere de séparation qui

détermine ou non la valeur substantielle du produit ? La réponse a cette question reléve

810 TPICE, 10 oct. 2007, Aff. T-460-05, pt.41
811 TPICE, 10 oct. 2007, Aff. T-460-05, pt.42
812 TPICE, 10 oct. 2007, Aff. T-460-05, pt.43

813 Colombet (S.), Mercier (A.), « Marques figuratives - L'appréciation de la distinctivité intrinséque d'une
marque constituée exclusivement d'un motif décoratif », Comm. Com. électr. 2013, n° 6, étude 10

814 Malaurie-Vignal (M.), « Distinctivité d'une marque figurative dans le domaine de la mode », Propr. industr. n°
12, Décembre 2015, étude 25, pt. 3 — TPICE, 27 févr. 2002, aff. T-34/00, « Eurocool Logistik GmbH ¢/
OHMI », pt 45 : « une marque (...) ne procéde pas nécessairement d'une création et ne se fonde pas sur un
élément d'originalité ou d'imagination mais sur la capacité d'individualiser des produits ou des services dans le
marché par rapport aux produits ou services du méme genre offerts par les concurrents »

815 TUE, 6 oct. 2011, aff. T-508/08, « Bang & Olufsen A/S ¢/ OHMI », pt 75
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forcément de « Darbitraire »'6, ce qui engendre des difficultés non résolues par la Cour de

justice qui ne prend pas en compte le critére de la perception du public pertinent®!”.

Les divergences d’appreéciation de la valeur substantielle du produit

294 - S’ajoute a 'incertitude, la divergence de solutions entre les juridictions frangaises et
européennes. Les marques représentées par la forme de sacs de la société Bottega Veneta ont
subi un traitement différencié par la Tribunal de I’Union et la Cour d’appel de Paris. Dans un
premier cas, un motif tressé n’a pas été jugé distinctif car jugé trés proche des autres sacs
vendus dans le secteur d’activités®!®. Dans le second cas, la protection est accordée par la
Cour d’appel de Paris qui reconnait 1’existence d’une forme distinctive’!®. L’exemple le plus
¢difiant concerne sans doute le damier de la société Louis Vuitton, considéré banal par le

Tribunal de 1’Union®2°

, mais distinctif et renommé par la Cour de cassation®?!. Le sort de la
protection dépend certes d’une appréciation in concreto, mais la divergence des solutions sur
un méme signe ne permet pas de conclure a ’harmonie du droit applicable. Or, il nous semble
fortement critiquable qu’une marque puisse €tre considérée renommeée et donc distinctive au
dela de son principe de spécialité¢, mais qu’elle ne soit pas reconnue distinctive a 1’échelle
européenne, car jugée banale. Cependant, en guise de tempérament, la perception du signe par
le public pertinent implique une approche complexe a réponses multiples, car dépendante des

facteurs aussi déroutant que le choix arbitraire de la forme, la notoriét¢ du signe, la

délimitation du secteur concerné®??,

816 Malaurie-Vignal (M.), « Mode et droit des marques », Propr. industr. 2014, n° 11, étude 25, pt. 11

817 CJUE, 18 sept. 2014, aff. C-205/13, « Hauck GmbH & Co. KG ¢/ Stokke A/S et a. » : « la perception
présumée du signe par le consommateur moyen n'est pas un elément décisif dans le cadre de l'application de ce
motif de refus » — CICE, 20 sept. 2007, aff. C-372/06, « Benetton ¢/ G-Star », concernant la fagon d'un
vétement

818 TUE, 22 mars 2013, aff. T-409/10, « Bottega Veneta International Sarl c./ OHMI »

819 CA Paris, P.5, 1re ch., 27 janv. 2015, n°® 13/04001, « Julma Sarl ¢/ Bottega Veneta Sa et a. » : PIBD 2015, n°
1026, 111, p. 301

820 TUE, 21 avr. 2015, aff. T-359/12, « SA Louis Vuitton Malletier c./ OHMI », pt 64, JurisData n® 2015-014481

821 Est sanctionné 1’usage contrefaisant de la marque reproduite sur la jaquette de disques et cassettes d’oeuvres
musicales : Cass. com., 11 mars 2008, N° 06-15.594, « Louis Vuitton malletier (LVM), SA Louis Vuitton
Malletier ¢/ SAS EMI Music France », Bull. 2008, IV, N° 60, JurisData n® 2008-043143.

822 Pour un avis similaire : Benoliel-Claux (S.), « La marque part-elle dans le décor ? (ler volet) », Propr.
industr. 2012, n°1 étude 1
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La forme du produit de luxe, réservée par le droit de la propriété intellectuelle

295 - A lissue de ces développements, le droit de la propriété intellectuelle offre
potentiellement une réservation perpétuelle au produit de luxe. Pour cela, la marque doit faire
corps avec la forme du produit et intégrer 1’inconscient des consommateurs capables de
I’identifier immédiatement du fait de sa renommeée. Il en découle un régime de protection
potentiellement absolue couvert par I’ensemble des droits de propriété intellectuelle portant
sur la forme « distinctive » du produit. Ces prérogatives imposent aux titulaires d’entretenir la
visibilit¢ du signe par une exploitation suffisante. Albert Chavanne nous mettait en garde
contre 1’abus de I’emploi des marques tridimensionnelles qui conduirait a « conférer au
titulaire des avantages anormaux ou a imposer a ses concurrents des restrictions et des génes
anormales »2. Cette « instrumentalisation de la propriété intellectuelle »3** parfois

nettement avérées?

, ne doit pas ¢€luder les caractéristiques de ce régime qui ne font que
rappeler le constat du Professeur Gaudrat : « la forme s avere bien étre | 'unique et transversal

objet de la propriété intellectuelle »3%S.

823 Chavanne (A.), « Modéles et marques de fabrique », in Hommage a H. Desbois, études de propriété
intellectuelle, Dalloz, 1974, pp.119-126, spéc. p.121

824 Siiriainen (F.), « Réflexions critiques a propos de la propriété intellectuelle utilisée comme une arme
concurrentielle », in « La propriété intellectuelle dans les droits du marché et de la rivalité concurrentielle »,
Bruguiére (J.-M.), (dir.), Actes du colloque organis¢ le 4/12/2015 a la Maison de 1’avocat de Grenoble, CUERPI-
CRJ, Dalloz, coll. Théme & commentaires, 2016, p.16

825 1’abus du droit d’agir en contrefagon est un exemple manifeste de cette volonté de détourner la propriété
intellectuelle de sa finalité. L’intention de nuire est caractérisée avec clarté lorsque le demandeur a ’action se
prévaut d’une marque déposée dans I’unique but d’empécher I’exploitation d’un autre signe par un concurrent.
V. Cass. com. 8 fév. 2017, N°14-28232, « Sté Christian Lacroix c/ Sociétés Sicis SRL et Sicis France », a paraitre
au bulletin — Dans un autre registre, 1’affaire opposant la commune de Laguiole & une société titulaire des droits
sur 27 marques désignant des produits Laguiole est éloquente du détournement du droit de la propriété
intellectuelle de sa fonction essentielle : Cass. com. 4 oct. 2016, N°14-22245, « Commune de Laguiole ¢/ MM.
Gilbert et Louis X et société Laguiole » a paraitre au bulletin, D. 2016, n°12, p.612

826 Gaudrat (Ph.), « Pour une propriété intellectuelle épurée », in Mélanges en ’honneur du Professeur André
Lucas, Lexi-Nexis, Paris, 2014, pp.325-351, p.348
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Conclusion du chapitre II :

296 - Si les critéres de nouveauté et d’originalité sont appréciés différemment, le régime qui
résulte de leur application confeére au créateur un régime trés protecteur. L’apport créatif est
essentiel dans la valorisation du produit de luxe. Il contribue a dessiner les contours de la
nature juridique du produit de luxe en tant que bien meuble protégé pour sa forme et son
aspect nouveau qui peuvent dans certains cas étre reconnus originaux. Cependant, ce simple
constat n’est pas satisfaisant pour admettre une singularité reconnue juridiquement au produit
de luxe. D’abord, par ce que le critére d’originalité embrasse un champ d’application trop
large pour étre rattaché strictement a la personnalité d’un auteur de produit de luxe. Ensuite
par ce que le critére de nouveauté, bien que dépendant d’une analyse plus objective, se heurte
a une relativité consubstantielle, particulierement prégnant dans le secteur de la mode. Les
contingences de la personne morale sont ici décisives. Le nombre accru de collections
annuelles impose un renouvellement toujours plus important, ce qui amenuise 1’apport créatif
et par extension la distinctivité des formes. Mais sur ce point, le droit répond aux besoins de

I’industrie.

297 - L’identité visuelle trés forte qui caractérise le produit de luxe peut ouvrir I’application
d’une protection juridique embrassant I’originalité, la nouveauté et la distinctivité de le forme.
L’hétérogénéité du secteur nous conduit par ailleurs a préciser que si I’ensemble de la
production nécessite un apport créatif minimum, une gamme plus exclusive, plus rare, plus
onéreuse, requiert un supplément d’expression, une individualité, un haut degré de savoir-
faire. Cette particularité distingue le produit de luxe commercialis¢ a grande échelle du
produit de luxe délivré de maniére plus confidentielle dont la valeur substantielle fait I’objet

de commandes spéciales et d’une vente trés encadrée.

298 - C’est pourquoi, nous ne pouvons examiner les fondements créatifs du produit de luxe en
nous arrétant aux seuls critéres de nouveauté et d’originalité. La mise en oeuvre d’un savoir-
faire joue une role essentiel dans I’existence du produit de luxe. Cet élément permet
d’authentifier le produit de luxe et de le différencier des produits de consommation courante.
La valeur ajoutée qui en découle permet d’entretenir le prestige et la renommée de la marque,

vecteur d’identification de la personne morale, titulaire des droits d’exploitation.
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Titre 2 : Réservation juridique de la qualité du produit de luxe

299 - La fabrication d’un produit de luxe suppose créativité, inventivité, savoir-faire. Mis en
oeuvre, ces ¢léments constituent le patrimoine du créateur, qu’il soit artiste, styliste, auteur
d’une oeuvre, ou personne morale, dépositaire d’une marque. L’une des particularités
essentielles du produit de luxe réside dans sa rareté, son caractere précieux. Cette rareté peut
étre fondée sur les matiéres premicres utilisées, le haut degré de savoir-faire employé, le
nombre d’heures nécessaires pour concevoir le produit. Elle peut ¢également trouver sa source
dans les qualités d’un terroir ou d’une zone géographique propice a la création d’un produit
aux qualités exceptionnelles. Enfin, cette rareté peut étre créée artificiellement par les
Maisons de luxe qui vont limiter le nombre de produits fabriqués afin de les rendre davantage
exclusifs et désirables, justifiant ainsi la fixation d’un prix proportionnellement élevé au faible

nombre d’exemplaires commercialisés.

300 - La rareté¢ du produit de luxe justifie un prix a la hauteur du prestige que procure
I’acquisition du bien. Cela permet aux Maisons de luxe d’asseoir leur pérennité et d’entretenir
la valeur de leur image de marque. La rareté du produit induit I’exigence qualitative, mais

¢galement I’origine.

301 - Le droit des indications d’origine prend en considération les particularités spécifiques
d’un terroir afin d’assurer le contrdle et la garantie de I’usage des signes désignant les
produits qui en sont issus. Ces reégles juridiques font oeuvre protectrice en permettant de lutter
contre les pratiques usurpatrices du prestige attaché a la qualité de ces produits (Chapitre I).
L’¢laboration des produits de la vigne souligne I’importance du facteur humain qui ne saurait
étre ¢ludé dans I’¢élaboration d’un produit de luxe. Or, la qualit¢ du produit de luxe est
¢galement liée a la mise en oeuvre d’un savoir-faire. Indissociable de la personne qui en est le
détenteur, le savoir-faire permet aux entreprises de revendiquer leur appartenance au secteur
du luxe. A ce titre, I’outil contractuel est incontournable pour maintenir confidentiel cet actif
dépourvu de droits privatifs et assurer une diffusion de la marque en conformité avec les

valeurs de I’entreprise (Chapitre II).
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Chapitre I :
Réservation de la qualité¢ du produit de luxe
par le droit des indications géographiques

302 - La justification du prix des produits de luxe trouve notamment sa source dans la rareté
et la qualit¢ des matieres premieres. La protection juridique qui s’applique s’exprime en
particulier pour les vins et spiritueux, secteur lucratif qui représente une part significative du
marché du luxe. Le réle du droit des indications géographiques est double : garantir la qualité
et ’origine des produits aux consommateurs. A ce titre, les appellations ne conférent pas de
droits privatifs a leurs titulaires, mais un droit d’usage collectif. Seuls les producteurs qui ont
¢labor¢ les produits éligibles a I’indication peuvent se prévaloir de ces signes. C’est pourquoi,
le dépdt a titre de marque d’une appellation d’origine contrdlée est illicite, de méme que
I’utilisation d’une appellation d’origine pour des produits similaires et/ou étrangers a

I’appellation.

303 - Derriére chaque indication, se cache une association de producteurs soucieuse de
préserver la qualité notoirement connue des produits désignés. Toutes les indications ne se
valent pas. Le haut degré de notoriété coincide a la forte valeur économique du produit. Afin
de valoriser au mieux les indications de haute qualité, des mentions spécifiques ont été créées,

opérant ainsi une distinction (Section 1).

304 - Parallelement, rien n’empéche les producteurs titulaires du droit, de désigner par une
marque le nom de leur domaine de production pour se distinguer des concurrents. Mais, la
coexistence entre les deux signes est parfois conflictuelle. Certains déposent, a titre de
marque, des noms de domaine reprenant tout ou partie de I’appellation, tirant profit d’une
notoriété sans aucun lien avec les produits vendus. Pareille atteinte pose la question de
I’application du droit des marques pour la défense de la qualité des produits de luxe dont la

réputation notoire est convoitée (Section 2).

187



Section 1 : La qualité notoire du produit de luxe réservée par le droit

des indications géographiques

305 - Les produits de luxe bénéficiant d’une indication d’origine se distinguent des autres par
leur qualité notoirement reconnue. Afin de saisir I’intérét de ces régles, il convient en premier
lieu d’en étudier le régime (Paragraphe 1), pour ensuite examiner plus particulierement les
mentions spécifiques qui concourent a préserver la réputation de qualité¢ des produits de la

vigne (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L’appréciation d’une qualité notoirement connue

306 - Outre les conditions d’accés a la protection des indications géographiques®?’, la notion
de réputation est indispensable pour qu’une appellation d’origine soit établie. Le concept
d’appellation d’origine et dans une moindre mesure celui d’indication d’origine, dépendent
d’une reconnaissance incontestable (A). Le dispositif réglementaire bénéficie naturellement
aux produits de luxe assimilables a des denrées alimentaires, mais depuis la loi du 17 mars
2014328 le législateur a comblé une lacune en créant une protection pour les produits

industriels et artisanaux (B).

A) La qualité notoire des indications g€ographiques

307 - La notoriété des indications géographiques suppose 1’admission de la qualité notoire
d’un milieu géographique (1). Cette exigence a pour corollaire I’usage indu de ces signes par
des exploitants non autorisés souhaitant tirer profit de leur prestige. Afin de lutter contre ces
agissements préjudiciables pour les consommateurs et les exploitants 1égitimes, le 1égislateur

a prévu une sanction spéciale visant a réprimer tout acte entrainant un risque de détournement

87 Le Reéglement CEE n°2081/92, article 2, a) du 14 juillet 1992 relatif & la protection des indications
géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, appréhende
I’appellation d’origine comme étant le « nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels,
d’un pays, qui sert a désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire : - originaire de cette région, de ce
lieu déterminé ou de ce pays, et - dont la qualité ou les caracteéres sont dus essentiellement ou exclusivement au
milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et
I’élaboration ont lieu dans [’aire géographique délimitée »

828 L. n® 2014-344 du 17 mars 2014 relative a la consommation, JORF n°0065 du 18 mars 2014 page 5400 ; D.
n° 2015-595 du 2 juin 2015 relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
et portant diverses dispositions relatives aux marques, JORF n°0126 du 3 juin 2015 page 9141
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ou d’affaiblissement de la notoriété auprés des consommateurs (2), critére central

d’appréciation pour qualifier I’atteinte (3) qui se prouve par tous moyens (4).

1) La qualité notoire d’un milieu géographique

Définition légale des appellations d’origine

308 - L’article L.115-1 du code de la consommation définit I’appellation d’origine comme «/a
dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant a désigner un produit qui en
est originaire et dont la qualité ou les caracteres sont dus au milieu géographique,

comprenant des facteurs naturels et des facteurs humainsy.

309 - Ce texte reprend la définition prévue a I’article 2 de 1’ Arrangement de Lisbonne du 31
octobre 1958 concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement
international. L’article L.641-5 du code rural et de la péche maritime ajoute que 1’appellation
d’origine bénéficie « aux produits (...) qui possedent une notoriété diment établie et dont la
production est soumise a des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un

controle des conditions de production et un controle des produits ».

La rattachement légal d’un produit a un territoire

310 - L’appellation d’origine traduit I’ambition d’un modéle de société fondé sur la qualité et

I’authenticités?. Ce signe d’identification exprime un lien entre un produit et un terroir®3°. Un

commerg¢ant ou un négociant n’ayant aucune part dans 1’élaboration du produit, ni aucun lien

829 Piatti (M.-C.), « L'appellation d’origine - Essai de qualification », RTD.com.1999, p.557

830 Michel Rolland, cenologue réputé, précise que la notion de "cru" a toujours existé. La notion de "terroir" est
plus récente, cependant elle est prédominante. En effet, quand nous nous demandions pourquoi certains vins
¢étaient souvent meilleurs que d'autres, on faisait justement intervenir la notion de terroir. Il y a toujours eu, bien
stir, l'influence des hommes avec leur culture, leur philosophie, la tradition, mais au travers du temps, certains
crus dominaient réguliérement. On peut dire qu'en intégrant cette notion de "terroir" qui est une combinaison de
la nature du sol et du climat ambiant, on a pu développer un concept d’cenologie qui s'adaptait aux qualités et
insuffisances du terroir. Evidemment, la hiérarchie est toujours respectée au niveau de la qualité des vins si le
meilleur terroir est le mieux « travaillé ». Cependant, d'autres, plus modestes ou inconnus a priori peuvent
produire des vins d'un grand intérét».
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avec le terroir, n’a donc pas de droit d’usage sur I’appellation d’origine et ne devrait pas

pouvoir acquérir la propriété d’une marque y faisant référence®®!.

L’encadrement légal de la qualité

311 - La réglementation en la mati¢re est 1’aboutissement d’une longue transmission. En
témoignent les régles anciennes®3? encadrant le commerce de la vigne, considérée comme une
culture de luxe dont I’exploitation devait étre contenue dans certaines limites pour ne pas
amoindrir la qualité qui fait sa renommée®33. Sous I’ancien régime la dénomination du vin,
produit objet d’une fiscalité forte, fut réglementée par de nombreuses prescriptions®** dans le
but de garantir origine et authenticité®35. Des priviléges furent établis pour encadrer les
circuits de commercialisation tel celui de Bordeaux, formé par les usages et confirmé par un
arrét du parlement de Bordeaux du 14 février 1597 : «seuls les vins des bourgeois produits
dans la sénéchaussée peuvent entrer dans la ville a certaines périodes, a l'exclusion des vins
du « haut pays », en amont de la Dordogne ou de la Garonne»?3. Une telle sélection

contribua incontestablement a asseoir la réputation des vins de Bordeaux. L’encadrement de

831Durrande (8S.), «La boussole et le boule de cristal: quelques observations sur le choix d 'un nom géographique
comme marque, in Liber amicurum Georges Bonet, Lexis-Nexis, coll. IRPI - Le droit des affaires - Propriété
intellectuelle, n°36, 2010, pp. 171-185, spéc. p.172

832 Un arrét du Conseil du Roi en date du 3 juin 1731 portait défense aux agriculteurs du Royaume de planter de
nouvelles parcelles en vigne, « sauf autorisation expresse du Gouvernement », a peine de 3 000 livres d’amende.
L’interdiction était motivée par la trop grande abondance de vignes dans le Royaume qui multipliait la quantité
de vin, en détruisait la valeur et la réputation dans beaucoup d’endroits. Sources : Crevel (S.), Conseiller
référendaire a la Cour de cassation, «La vigne et les contrats», RD. rur., aolt 2012, n°405, 25 ; Valserres (J.) de,
«Manuel de droit rural et d'économie agricole», 1846, ed. Adrien Dumont, p. 29

833Crevel (S.), « La vigne et les contrats », RD. rur, aolt 2012, n°405, p.25

834 Un édit de Jean II dit « le Bon », promulgué en janvier 1351, repris par un édit de 1415 fait défense aux
négociants de : « Donner ou nommer a vin d’aucun pays un nom autre que celui dont il sera creu sous peine de
perdre le vin et I’'amende ». Olszak (N.), « Appellations d'origine et indications de provenance (Indications
géographiques) », Rép. dr. com., Dalloz, octobre 2008, mise a jour : janv. 2012, pt.17 ; Dion (R.), «Histoire de
la vigne et du vin. Des origines au XIXe siecley, Flammarion, coll. Histoire, 1993, p.230 — La regle sera
précisée par Ordonnance de 1424 qui pose le principe : «On ne peut annoncer le vin pour autre qu’il n’est ».
Denis (D.), «La vigne et le vin - régime juridiquey, éd. Sirey, 1989, p.90, pt 197 — Un marchand de Tournus fut
condamné en 1475 pour avoir «fait amener et décharger au lieu de Pommard la quantité d’environ soixante
queues de vin du cru de Tournus, lesquels il avait fait relier a la mode beunoise, ce qu’il ne pouvait faire ni
devait faire attendu que ce vin n’était pas du cru beaunois ». également : Dion (R.), « Histoire de la vigne et du
vin. Des origines au XIXe siecle », Flammarion, coll. Histoire, 1993, p.290 :

835 Le terme « authenticité » est employé dans son acception courante. Est qualifié d’authentique, le titre ou
I’acte, dont la réalité, 1’autorité, 1’origine, la certitude, ne peut étre contestée. Littré, « Dictionnaire de la langue
francgaise », Tome 1, Encyclopaedia Britanica Inc., Chicago, 1982, p. 371 — V. Aynés (L.) (ss. dir.),
« L’authenticité, Droit, histoire, philosophie », La documentation frangaise, 2e éd., 2013

836 Qlszak (N.), «Appellations d'origine et indications de provenance (Indications géographiques)», Rép. dr.
com., Dalloz, octobre 2008, mise a jour : janv. 2012, pt.17
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I’élaboration des vins de Bourgogne®’’, résultat de I’importante implication des moines
cisterciens®®, particuliérement actifs jusqu’a la Révolution*, illustre de maniére frappante

I’exigence attachée a la qualité des produits de la vigne.

312 - D’une certaine maniere, 1’appellation d’origine cristallise sur le plan légal la
valorisation de la terre par ’homme. Si la France, par la richesse de son terroir fait figure de
référence dans ce domaine, précisons que ce systéme de garantie n’est pas une spécificité
frangaise. Il est possible que la notion méme d’appellation soit née sur d’autres terres340. La
zone de production du vin de Tokaj, en Hongrie, a trés tot été réglementée. La région serait

méme « la premiére zone délimitée de production viticole au monde depuis 1737 »34!.

313 - L’exclusivité est assurée par la norme juridique qui permet de certifier au consommateur
la qualit¢ d’un produit d’exception et assure une source de revenus pérenne pour les
producteurs. Atteindre ces objectifs suppose I’interdiction des usages indus destinés a tirer

profit d’une valeur économique acquise grace a la qualité notoire de ces produits.

837 Concernant le vin rouge, en 1395, Philippe Le Hardi, proscrivit I’utilisation du cépage Gamay, qualifié de
« trés mauvais et trés déloyal plan », afin de réserver I’exclusivité au Pinot noir. Pour cette raison, le Gamay s’est
développé hors duché de Bourgogne, en Beaujolais, ce qui permet de distinguer la production des deux régions
sur le plan qualitatif. Sources : Lavalle (J.), « Histoire et statistique de la vigne et des grands vins de la Cote
d’Or », Dijon, 1855, p.54 ; Dion (R.), « Viticulture ecclésiastique et viticulture princiére au Moyen-Age », Revue
historique, juill-sept. 1954, pp. 1-22

838 Depuis le XIlIe siécle, les moines de Citeaux firent du Clos-Vougeot en Cote-d’Or, un laboratoire permanent
d’expérimentation viticole. Innovateurs, techniciens et géologues, les moines cisterciens étaient devenus maitres
dans I’art de golter les sols pour déterminer quelles sortes de plants leur seraient le plus appropriés et
n’ignoraient pas, si longtemps avant la création des appellations d’origine contrdlée, que la nature des terroirs
explique autant sinon plus, la qualité particuliére d’un vin que les modes de culture ou d’élaboration. Goulaine
(R.) de, « Le livre des vins rares ou disparus », éd. Bartillat, 1995, p.15

839 Le ler juin 1262, le pape Urbain IV, par lettres patentes, confirma la permission donnée a « Messieurs de
Cisteaux par Alexandre, évéque de Chalon de vendanger a leur liberté dans les vignes sises dans le territoire
d’Aloxe-Corton et de faire transporter le vin d’icelles dans leur cellier sis au méme lieu d’Aloxe ». Archives de
la Cote d’Or, Fonds Citeaux, Charte 300 x 200, réf. 11 H 235. — Les moines conserveront le droit de vendange
jusqu’a la révolution, méme si les bulles de Sixte V des 30 janvier 1585 et 30 juillet 1587, les conduiront a
I’aliénation d’une partie du domaine de Pommard afin de subvenir aux frais occasionnés par les guerres civiles.
L’ensemble du domaine sera définitivement éparpillé en petites propriétés lors de ventes de biens nationaux par
le directoire du département de la Cote d’Or en exécution des lettres patentes du Décret du 25 juillet 1790 qui
sont & ’origine des prestigicuses AOC que nous connaissons : Pommard, Meurseault, Gevrey-Chambertin,
Vosne-Romanée. Sources : Frére Marcel Lebeau, «Essai sur les vignes de Citeaux des origines a 1789, Centre
Régional de Documentation Pédagogique de 1’Académie de Dijon, 1986, p.86 ; Sewart (D.), « Les moines et le
vin, [’histoire des vins monastiques », Pygmalion, Paris 1982, p.18

840Au Portugal, ¢’est en 1756 que fut organisée la délimitation cadastrale des vignes susceptibles de produire du
vin de Porto, sur la base de normes qualitatives correspondant & une AOC. Denis (D.), «La vigne et le vin -
régime juridiquey, éd. Sirey, 1989, p.133, pt 319

841 T affirmation est contestée par F. Bianchi de Aguiar, ancien président de I’Organisation Internationale de la
Vigne et du Vin, qui attribue 1’antériorité la plus ancienne au Chianti en 1716 ; suivie de celle du Haut-Douro, au
Portugal, fixée en 1756. Source : Dossier Unesco n°1063, concernant 1’évaluation du paysage culturel de la
région viticole de Tokay, whc.unesco.org/archive, p.20
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2) Protection contre le risque de détournement ou d’affaiblissement de la notoriété

314 - L’article L.643-1, alinéa du code rural et de la péche maritime prévoit une disposition
trés protectrice des intéréts des producteurs de produits de luxe bénéficiant d’une appellation
d’origine contrdlée. Le texte dispose que le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute
autre mention 1'évoquant « ne peuvent étre employés pour aucun produit similaire, sans
préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6 juillet 1990. 1ls ne
peuvent étre employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque

cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de I’appellation ».

315 - A I’appui de cette régle, il est possible d’obtenir 1’interdiction d’une marque reprenant
ou évoquant I’appellation. Le terme « aucun » donne a I’interdiction une portée générale,
contournant ’application du principe de spécialité. Le bénéfice de la mesure implique la
démonstration qu’il existe un risque d’affaiblissement ou de détournement de la notoriété. Sur
le plan européen, une protection élargie est attribuée aux appellations jouissant d’une

réputation a condition de démontrer que la marque contestée risque d’en tirer profit342,

316 - Sur le plan international, I’article 3 de I’Arrangement de Lisbonne, sous le titre «
Contenu de la protection», prévoit que : « la protection (des appellations d’origine) sera
assurée contre toute usurpation ou imitation, méme si [’origine véritable du produit est
indiquée ou si l’appellation est employée en traduction ou accompagnées d’expressions telles
que :@ «genrey, «type», «facony, «imitation», ou similaires ». L’article 8 de 1’Arrangement,
sous l’intitulé «poursuitesy, dispose que : «les poursuites nécessaires pour assurer la
protection des appellations d’origine pourront étre exercées, dans chacun des pays de |’'Union

particuliere, suivant la législation nationale(...) ».

317 - DL’ensemble de ces textes assure une protection efficace contre les tentatives
d’usurpations fréquentes que subissent les produits de luxe notamment dans le domaines vins

et spiritueux.

842 Cons. UE, régl.(CE) n°510/2006, 20 mars 2006, préc., art.12,1 : « Les dénominations enregistrées sont
protégees contre toute: a) Utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée pour des
produits non couverts par [’enregistrement, dans la mesure ou ces produits sont comparables a ceux enregistrés
sous cette dénomination ou dans la mesure ou cette utilisation permet de profiter de la réputation de la
dénomination protégée(...)».
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3) Appréciation du risque de détournement ou d’affaiblissement de la notoriété

Le risque d’atteinte a la réputation des indications d’origine fondé sur « l'image de qualité

du produit »

318 - La CJCE a adopté une définition plutét large de la notion de « réputation » de
I’indication géographique, dans 1’affaire Prosciutto di Parma, en 1’assimilant essentiellement a
la notion de qualité : « La réputation des appellations d’origine est fonction de I’'image dont
celles-ci jouissent aupres des consommateurs. Cette image dépend elle-méme, essentiellement
des caractéristiques particulieres, et plus généralement de la qualité du produit. C’est cette

derniere qui fonde en définitive la qualité du produit »¥43.

319 - Alors que la division d’annulation de I’OHMI avait considéré que la renommeée
mondiale de I’appellation Cuba était un fait notoire®*, le TPICE a estimé dans D’affaire
Budweiser qu’il appartenait a la sociét¢ Budvar d’apporter la preuve de la notoriété de
I’indication géographique Bi¢re Budweiser dans le territoire de référence®4S. Le Tribunal a par
ailleurs écarté 1’hypotheése d’une « présomption de notoriété » alléguée par Budvar, selon
laquelle I’existence méme d’un enregistrement obtenu par 1’Arrangement de Lisbonne
démontrait la réputation de I’indication géographique. La Cour de cassation a confirmé
I’arrét346 condamnant a juste titre la société Cuban Cigars Brands NV. Cette société¢ de droit
des Antilles néerlandaises a porté atteinte a 1’appellation d’origine Cuba, en utilisant en
France sa dénomination sociale lors d’un dépot de marques telles que Hupmann, Monte Cristo
et Por Larranga ne reprenant pas cette dénomination sociale, pour désigner des cigares
vendus en France. L’acte est constitutif de concurrence déloyale en raison du risque de

confusion entre 1’appellation d’origine Cuba, la marque Cuba déposée le 17 décembre 1967 et

843 CJCE, 20 mai 2003, Aff.C-108/01, Consorzio Del Prostuitto di Parma, Salumificio S. Rita SpA et Asda Stores
Ltd, Hygrade Foods Ltd, pt.64

844 OHMI, 23 oct. 2008, Aff. «Cuba ¢/ Cubao» ; OHMI, 15 juill.2004, déc.n°1095/2004, procédure d’opposition
B 383 465, «Corporacion Habanos SA ¢/ Empo-Importagao SA».

845 TPICE, 16 déc. 2008, Aff. jtes T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06, Budjovicky Budvar, narodni podnik
¢/ OHMI, pt.163 a 166 ; Propr.industr. 2009, chron 2, Folliard-Monguiral (A.) ; Propr.industr. 2009, étude 11, Le
Goff (C.)

846 CA Paris, 10 oct. 1991, Cuban Cigars Brands NV, PIBD 1992, 517, 111-143
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la dénomination sociale®*’

. La marque Cuba a été concédée par la Société Empresa Cubana
del Tabaco, entreprise d’Etat cubaine titulaire du monopole de la commercialisation des

cigares fabriqués a Cuba, a la société Coprova représentant exclusif pour la France.

320 - D’aprés ’arrét Windsurfing®®, la prohibition des marques descriptives est posée par
article 3§1 ¢) de la directive 89/104, actuelle directive 2008/95 CE du 22 octobre 200834 et
I’article L711-2b) du CPI qui dispose : « Le caractere distinctif d'un signe de nature a
constituer une marque s'apprécie a l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus
de caractere distinctif : b) Les signes ou dénominations pouvant servir a désigner une
caracteéristique du produit ou du service, et notamment l'espece, la qualité, la quantité, la
destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la
prestation de service ;(...) ». La Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer les
enseignements de cet arrét, dans une espeéce ayant trait a la reprise de I’appellation d’origine

«Cuba»®",

Le risque d’atteinte a la réputation des indications d’origine fondé sur le caractere trompeur

du signe litigieux

321 - En I’espece, Iaffaire portait sur I’appréciation du caractere déceptif des marques «Casa
del Habano» et «Club del Habano», destinées a identifier non seulement des produits
bénéficiant d’une appellation d’origine cubaine, mais aussi des produits différents, tels des
articles pour fumeurs, des allumettes, boissons alcooliques et non alcooliques, eaux minérales
et jus de fruit. Le litige s’inscrit dans le cadre des relations conflictuelles entre d’une part, la
société Cubatabaco, organe de 1’Etat cubain chargé de la défense des droits sur 1’appellation

d’origine cubaine, la société Habanos détenant le monopole international de la

847 Cass. com., 29 mars 1994, «Cuban cigar Brands NV ¢/ Coprova sarl et Cuban Empresa Cubana Del
Tabacoy, PIBD 1994, 570, 111-143

848 CJCE, 4 mai 1999, Aff. C-108/97, Windsurfing, RTD eur. 2000, p.127, obs. Bonet (G.) ; PIBD 1999, III, p.
381

849Dir. 2008/95 CE du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats
membres sur les marques, Art. 3 : « Motifs de refus ou de nullité : 1. Sont refusés a l'enregistrement ou
susceptibles d'étre déclarés nuls s'ils sont enregistrés : (...) c) les marques qui sont composées exclusivement de
signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espece, la qualité, la quantite, la
destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation
du service, ou d’autres caracteristiques de ceux-ci ; (...) »

850 Cass. com., 20 nov. 2007, N°06-16387, Casa del Habano, PIBD 2008, III, p.38 ; RTD com. 2008, p.540, obs.
Azéma (J.)
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commercialisation des produits du tabac bénéficiant d’une appellation d’origine cubaine et

d’autre part, les anciens licenciés de cette dernicre.

322 - La Cour d’appel de Paris avait refusé de considérer ces marques comme déceptives®>!.
L’arrét est cassé¢ par la chambre commerciale de la Cour de cassation pour violation de
larticle L.711-3¢) du CPI3*2. 11 est reproché aux juges d’avoir écarté le caractére trompeur de
la marque, au seul motif que Cuba ne possede pas actuellement de réputation particuliere
quant a la fabrication de tels produits, sans avoir envisagé s’il est raisonnable de penser que le
terme Habano puisse a I’avenir, désigner la provenance géographique des allumettes et des

articles pour fumeurs®>.

4) La preuve de la notoriété de 1’appellation

323 - De toute évidence, il appartient aux groupements des producteurs de fournir a 1’Office
les éléments qui établissent la reconnaissance de la réputation de 1’indication géographique
invoquée a I’appui d’une intervention. Ces documents peuvent consister en une présentation
historique du développement de 1’indication géographique et des démarches prises pour sa
reconnaissance officielle, des sondages de notoriété, des dossiers de presse, des analyses du
marché, des décisions administratives ou judiciaires reconnaissant la renommée et illustrant
I’étendue de la protection qui lui a déja été conférée. L’enjeu est majeur. L’établissement de la
réputation d’une indication géographique est généralement synonyme de protection accrue. Il
importe aux groupements de producteurs de justifier I’impact de la notoriété en application du

droit national ou communautaire.

851 CA. Paris, 2 déc. 2005, PIBD 2006, 111, p.127

852 « (...) alors qu'un signe étant déceptif lorsqu'il est de nature a tromper le public, notamment sur la
provenance géographique du produit, il n'est pas nécessaire que le lieu dont le nom est ainsi repris soit connu
pour fabriquer de tels produits, mais qu'il soit raisonnablement envisageable qu'un tel nom puisse, aux yeux des
milieux intéressés, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits, en tenant compte de la
connaissance qu'a ce public du nom géographique en cause, ainsi que des caracteristiques du lieu désigné par
celui-ci et de la catégorie de produits concernée, la cour d'appel a violé le texte susvisé en subordonnant son
application a une condition qu'il ne comporte pas ; (...) »

853Durrande (S.), «La boussole et la boule de cristal. Quelques observations sur le choix d’un nom géographique
comme marquey, Droit de la propriété intellectuelle, Liber amicorum Georges Bonnet, éd. Litec, 2010, p.183
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324 - Par ailleurs, depuis 1’adoption de la loi du 17 mars 2014, il est désormais possible de

4avec la création d’un

protéger des produits industriels et artisanaux non alimentaires®
nouveau droit de propriété intellectuelle, les indications géographiques protégeant les produits
industriels et artisanaux (IGPIA). Au regard du nouvel article L.721-6 du Code de la propriété
intellectuelle, les IGPIA ont pour finalit¢ la protection des intéréts des producteurs,
I’information des consommateurs, mais aussi la mise en valeur des territoires, des traditions
locales, des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus®5>. L’interdiction de porter
« atteinte au nom, a l'image ou a la renommée d'une collectivité territoriale » s’en trouve

renforcéed>.

B) La qualité notoire de I'lGPIA

325 - ’IGPIA comble une lacune du droit positif. Les collectivités territoriales notoirement
connues pour la qualité de leurs produits industriels ou artisanaux, ne pouvaient empécher
I’usage de leur nom a titre de marque par des personnes dépourvues de lien avec la localité.
La création de cette indication apporte donc une protection utile pour la préservation de la
notoriété de ces produits (1). Cela se vérifie en particulier a la lumiere du contentieux
opposant la commune de Laguiole au titulaire des marques exploitant le nom de cette localité

connue pour la fabrication artisanale de couteaux de luxe (2).

1) L’apport de I’'IGPIA pour la protection des produits de qualité

L’insuffisante protection des indications de provenance

326 - Avant la loi du 17 mars 2014, certains produits pouvaient étre désignés par une

indication de provenance. Cette distinction n’avait pas plus de valeur juridique qu’un

854 Art. L.721-2 CPI : « Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou
d'un lieu déterminé servant a désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en
est originaire et qui posséde une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent étre
attribuées essentiellement a cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce
produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par
décision prise en application de l'article L. 411-4. ».

855 Galloux (J.-C.), note sous : « lois n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforgant la lutte contre la contrefagon et n°
2014-344 du 17 mars 2014, relative a la consommation », RTD. com. 2014 p.579 et s.,

856Clavier (J.-P.), « Quelques observations au sujet des marques dites de territoire », in Mélanges en ’honneur
du Professeur André Lucas : LexisNexis, 2014, p. 151
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renseignement commercial. Prévue par aucun texte national ou communautaire®®’, I’indication
de provenance n’avait pour fonction que « d'informer le consommateur de ce que le produit
qui en est revétu provient d'un lieu, d'une région ou d'un pays déterminé »83%. Ce signe
reposait sur la relation particuliere qui s’est établie dans 1’esprit du public entre un lieu
géographique et un produit. La conviction s’est peu a peu forgée que I’excellence du produit
et la constance de sa qualité tiennent a I’aptitude particuliére d’une région ou d’une localité
pour sa culture ou sa fabrication®°. Parmi les produits de luxe répondant a ces

caractéristiques, citons les couteaux de Thiers, les Pipes de Saint Claude, la dentelle du Puy.

327 - A T’occasion de 1’arrét Savoie-Coutellerie®®, la Cour d’appel de Paris a reconnu
I’existence de I’indication de provenance : « lorsque dans [’esprit du public, s’est établi un
lien entre le lieu de fabrication d’un produit et des caractéristiques tenant a des facteurs soit
géographiques soit humains, la qualité reconnue au produit étant attachée a la matiere
premiere procurée par une région ou par un pays déterminé ou encore par des procédeés de
fabrication dont la valeur s’est trouvée au long des dges consacrée grdace a leur mise en
pratique par des fabricants concentrés dans la méme zone géographique». Ainsi, pour se
prévaloir d’une indication de provenance il fallait prouver que le consommateur d’attention
moyenne faisait le lien entre le lieu géographique et le produit®®!. Une telle preuve n’est pas
¢vidente a apporter. Surtout lorsque les agents économiques qui s’en prévalent ont laissé

perdurer de maniere durable 1’usage par des tiers de 1’indication qu’ils revendiquent.

857 Seul l'article 221 de la décision n® 486 du 14 septembre 2000 de la Communauté andine des nations, précisait
qu’il s’agissait « d’un nom, d'une expression, d'une image ou d'un signe qui désigne ou évoque un pays, une
région, une localité ou un lieu determiné ». Source : Olszak (N.), «Adppellations d'origine et indications de
provenance (Indications géographiques)», Rép. dr. com., Dalloz, octobre 2008, mise a jour : janv. 2012, pt.7

858 A propos d'une confiserie, «le touron d’Alicante» : CJCE 10 nov. 1992, «Exportur», Aff. C-3/91, Rec.
I. 5529, Europe, 1993, p.13, note: Simon Denys ; D.S., n°38, p.545, note: Bergerés (M.-C.) ; Cartou (L.),
«L'alicante peut-il étre de Perpignan ?», LPA, 1993, n°21

859 Durrande (S.), «La boussole et la boule de cristal. Quelques observations sur le choix d’un nom
géographique comme marquey, in Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum Georges Bonet, éd. Litec,
2010, p.179 ; V. également: Azéma (J.), « Les dangers de la marque géographique », RTD. com. 2008, p.540

860 CA. Paris, 6 fév. 1986, Savoie-Coutellerie, PIBD 1986, III, p.196 ; RTD com. 1987, p.47, note : Chavanne
(A.), Azéma (J.)

861 Pour de I’eau minérale associée a la ville de Spa en Belgique : CA. Paris, ch. 4, sect. B, RG n°07/15563, 10
avr. 2009, « Spa », PIBD 2009, 111, p.1236
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La protection de I’IGPIA par [’action en contrefagon

328 - C’est pourquoi, la création des IGPIA présente 1’avantage de sanctionner juridiquement
I’atteinte subie par les localités qui subissent une concurrence déloyale du fait de
I’exploitation commerciale de ce nom. Dans ce sens, ’'un des apports de la loi du 17 mars
2014 est I’instauration d’une action en contrefagon ouverte « a foute personne autorisée a
utiliser l'indication géographique concernée ou tout organisme auquel la législation donne
pour mission la défense des indications géographiques »3%2. La preuve de ’atteinte se fait par
tous moyens, une procédure de saisie-contrefagon est ouverte a cet effet®®*. Le contrefacteur
peut étre condamné a payer des dommages et intéréts. Le montant est évalué a partir des
« conséquences économiques négatives » dont le manque a gagner et la perte subis ; « le
préjudice moral causé » ; « les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les
économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de
la contrefagon »®%*. Des mesures de confiscation, de destruction et de publication du jugement
peuvent accompagner la sanction®3. S’il parait étrange qu’on applique 1’action en contrefacon
aux signes d’identification géographique qui sont par leur nature dépourvus de droits
privatifs, nous ne pouvons que nous réjouir de I’instauration de ces nouvelles dispositions

protectrices

La protection de I'IGPIA par le droit d’alerte

329 - Larticle L.721-8 du CPI énumeére les atteintes contre lesquelles ces nouvelles
indications seront protégées. Afin de se prémunir efficacement contre les atteintes, les
collectivités locales reconnues indications géographiques, disposent d’un droit d’alertef¢¢. Ce
dispositif permet aux communes de demander a I’INPI d’étre informées de toute demande

d’enregistrement d’une marque reprenant le nom de la commune dans les cinq jours ouvrables

862 Art. L.722-2 CPI
863 Art. L.722-4 CPI
864 Art. L.722-6 CPI
865 Art. L.722-7 CPI

866 Art. L.712-2-1 CPIL: « Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération
intercommunale peut demander a !'Institut national de la propriété industrielle d'étre alerté en cas de dépot
d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par
décret ».
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867 Elles peuvent ensuite s’opposer®®® a toute demande

qui suivent la demande litigieuse
d’enregistrement en violation de leurs droits en se fondant sur I’'une des atteintes visées par
I’article L.711-4 h) du CPI3°. Comme le signale un auteur®’0, cette disposition ne donnait lieu
qu’a une action en annulation de la marque. L’utilisation indue de I’indication pourra ainsi

étre combattue plus en amont.

Les conditions d’admission de ['IGPIA

330 - Pour se prévaloir du statut protecteur des IGPIA, encore faut-il que le dossier
d’admission soit recu favorablement a 1’issue d’une procédure proche de celles qui concerne
les appellations d’origine controlées. Un organisme de défense et de gestion auquel doit
adhérer tout opérateur qui se prévaut de 1’indication, doit déposer un cahier des charges a
I’INPI qui en vérifie le contenu, réalise une enquéte et procede aux consultations nécessaires.
L’objectif de cette instruction est de s’assurer que : « les opérations de production ou de
transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmetre de la zone ou du
lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une
réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent étre essentiellement attribuées a la zone
géographique ou au lieu déterminé associés a l'indication géographique »*"!. Sur les quatre
demandes d’enregistrement regues par I’INPI en 2016, deux ont été homologuées : le « Siege
de Liffoi » ainsi que le « granit de Bretagne »®72. Nous pouvons imaginer que d’autres
indications soient également éligibles telles que les dentelles de Calais, la tapisserie

d’Aubusson, la faience de Moustiers, les vases d’Anduze, la porcelaine de Limoges, les

867 Art. D.712-30 CPI : « L'alerte est adressée par l'Institut national de la propriété industrielle par voie
électronique dans les cing jours ouvrables suivant la publication du dépot d'une demande d'enregistrement de la
marque, contenant la dénomination de la collectivité ou le nom de pays concerné, au Bulletin officiel de la
propriété industrielle ».

868 Art. L.712-4-3° CPI : « Pendant le délai mentionné a l'article L. 712-3, opposition a la demande
d'enregistrement peut étre faite auprés du directeur de I'Institut national de la propriété industrielle par : (...)
Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte a une indication
géographique définie a l'article L. 721-2, des lors que cette indication comporte le nom de la collectivité
concernée ; (...) ».

869 ..711-4-h) CPI : « Ne peut étre adopté comme marque un signe portant atteinte a des droits antérieurs, et
notamment : (...) Au nom, a l'image ou a la renommée d'une collectivité territoriale ».

870 Galloux (J.-C.), note sous : « lois n° 2014-315 du 11 mars 2014 renfor¢ant la lutte contre la contrefagon et n°
2014-344 du 17 mars 2014, relative a la consommation », RTD. com. 2014 p.579 et s.,

871 Art. L.721-3 CPI

872 L’enquéte publique a été cloturée le 12 juin 2016 au sujet du savon de Marseille. La demande portant sur
I’espadrille de Mauléon - Mauleko espartina a été rejetée. Source : www.inpi.fr, consulté le 22 avril 2017
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couteaux de Laguiole. Ce dernier exemple démontre 1’importance du régime des IGPIA, tant
le nom Laguiole est devenu symbolique des atteintes subies par les localités notoirement

connues pour leurs produits artisanaux d’exception.

2) L’apport de I'IGPIA illustré par I’affaire Laguiole

Le caractere générique du terme Laguiole

331 - Longtemps, les juges du fond ont refusé d’accorder aux exploitants de la Forge de
Laguiole, la possibilité d’interdire I’'usage de la marque Laguiole par des exploitants n’ayant
aucun lien avec la commune aveyronnaise de mille deux cent vingt-neuf habitants®73. De
multiples recours®’4 ont été formés sans succes. Selon la Cour d’appel de Paris, il n’était pas
¢tabli que le consommateur « fasse un lien entre les couteaux commercialisés sous le nom de
Laguiole et cette origine géographique précise »*>. Autrement dit, le terme Laguiole était
considéré génériqued’®, en vertu du raisonnement suivant : « ¢ ’est moins le fameux couteau de

Laguiole qui doit sa notoriété a la commune que l’inverse »877,

L’usurpation de la réputation de qualité des couteaux Laguiole

332 - Nous ne pouvons adhérer a cette conclusion. Lorsque I’on connait les investissements
mis en oeuvre pour réaliser les couteaux fabriqués a Laguiole, il semble injuste de dénier a la
commune toute contribution a la notoriété de ce nom. La création du couteau de poche a cran-
forcé par Pierre-Jean Calmels remonte a 1829878, Actuellement, la Forge de Laguiole dirigée

par Thierry Moysset, fait appel a des designers de haute renommée pour allier modernité et

873 Recensement de la population 2013 - insee.fr

874 CA Montpellier, 27 mars 2012 : PIBD 2012, n°® 965, III, p. 480 ; CA Versailles, 29 avr. 2004 : Propr. industr.
2004, n° 11, comm. 90, Tréfigny-Goy (P.) ; CA Paris, 5 mars 2004 : PIBD 2004, n°® 790, 111, p. 419 ; CA Paris, 3
nov. 1999 : Ann. propr. ind. 2000, p. 115

875 CA Paris, P. 5, ch. 2, 4 avr. 2014, « Commune de Laguiole ¢/ Lunettes Folomi SAS, Simco Cash Sarl,
Polyflame Europe SA et autres », RG n° 12/20559, Propr. intell. 2014, n°52, pp.295-299, note : Canlorbe (J.) ;
Gaz. Pal. 2014, n° 198, p. 16, note : Marino (L.)

876 CA Paris, 23 mai 2012, PIBD 2012, n® 965, 111, p. 482

877 Canlorbe (J.), note sous : CA Paris, P. 5, ch. 2, 4 avr. 2014, « Commune de Laguiole ¢/ Lunettes Folomi SAS,
Simco Cash Sarl, Polyflame Europe SA et autres », RG n° 12/20559, Propr. intell. 2014, n°52, pp.295-299, spéc.
p.297

878 Paris Match n°3077, du 7 au 14 mai 2008, p.126
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tradition. Le premier d’entre eux est Philippe Starck qui a dessiné un modele pliant, « pointe
de corne et aluminium », en 1988%7°. Depuis, les collaborations prestigieuses se succédent.
Parmi les créateurs, citons notamment Matali Crasset, Olivier Gagnere, Christian Ghion, Ora
fto, Yann Pennor’s, Fred Pinel, Eric Raffy, Sonia Rykiel, ou Jean-Michel Wilmotte. Le
titulaire des marques Laguiole®®, déposées dés 1993 dans 37 classes de produits
différents®®'s’est servi de la réputation du nom de la commune, connue pour la qualité des ses
couteaux. Dans ces conditions, n’est-il pas surprenant de considérer générique le nom de la
commune ? N’était-ce pas le titulaire des marques litigieuses qui a lui-méme contribué a

galvauder ce nom en commercialisant des articles fabriqués en Chine ou au Pakistan ?

La réputation de la Forge de Laguiole reconnue sur le plan européen

333 - Si le nom Laguiole ne bénéficie d’aucune protection, il demeure un “savoir-faire”
associé¢ a une créativité. Les fabricants expriment leur sensibilité pour concevoir des objets de
grande qualité. Cette exploitation commerciale a été reconnue par le Tribunal de premicre
instance des communautés®s? qui a validé I’annulation partielle de la marque communautaire
Laguiole®?® décidée par la chambre des recours de I’OHMI®*. Aprés avoir rappelé
’application de D’article L.711-4-b) du CPI® et précisé que « la dénomination sociale Forge

de Laguiole est un signe utilisé dans la vie des affaires, au sens de l’article 8, paragraphe 4,

879 Dés sa sortie en 1988, ce couteau fut sélectionné par le Comité Colbert pour étre exposé au Musée Cooper
Hewitt, dans le cadre d’une exposition sur I’Art de Vivre en France de 1789 a 1989. Aujourd’hui, ce mod¢le fait
partie de la collection permanente du Design au Musée d’Art Moderne de New York. Source : http://www.forge-
de-laguiole.com

830 vingt-sept marques verbales ou semi-figuratives frangaises, communautaires et internationales ont été
déposées sous le nom Laguiole

881 TLes marques litigieuse désignaient une multitudes d’objets variés tels que des gammes d’engrais, des
tondeuses a gazon, des barbecues, casseroles, briquets, stylos, parfums, lunettes

882 TUE, lére ch. 21 oct. 2014, Aff. T-453/11, « Szajner ¢/ OHMI - Forge de Laguiole SARL », JOUE, ler déc.
2014, C 431/18

883 Marque communautaire LAGUIOLE, déposée le 20 novembre 2001, enregistrée le 17 janvier 2005 pour des
produits et services des classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 et 38, au sens de I’arrangement de Nice concernant la
classification internationale des produits et des services aux fins de 1’enregistrement des marques, du 15 juin
1957, tel que révisé et modifié.

884 Par décision du ler juin 2011 la premiére chambre de recours de ’OHMI a partiellement accueilli le recours
et a déclaré¢ la marque LAGUIOLE nulle pour les produits relevant des classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 et 34.
Elle a rejeté le recours en ce qui concerne les services relevant de la classe 38.

885 Art. L.711-4 CPI : « Ne peut étre adopté comme marque un signe portant atteinte a des droits antérieurs, et
notamment :[...] b) a une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans [’esprit du
public »
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du réglement n°® 207/2009, et que sa portée dépasse le cadre local »**°, le Tribunal considére
qu’il existe un risque de confusion « puisque le public concerné pourrait croire que ces
produits ont la méme origine commerciale que la coutellerie et les couverts commercialisés

par lintervenante »387.

334 - Ainsi, I’annulation de la marque est admise pour les produits correspondants a 1’activité
commerciale de la Forge de Laguiole pour les classes 8888 16889, 2189 3481 de
I’Arrangement de Nice. En revanche, la marque litigieuse pourra toujours désigner d’autres

articles, faute de similitude avec les produits de la Forge®*2.

335 - Le terme Laguiole n’est donc pas générique a I’échelon européen pour les produits
relevant de la spécialité de la forge de Laguiole. En revanche, au lendemain de I’arrét du
Tribunal européen, sa notoriété n’était pas considérée suffisante pour permettre une
opposition a I’enregistrement d’une marque désignant des produits différents. Sur ce point, la

position de la Cour de cassation était tres attendu.

La réputation de la Forge de Laguiole rétablie par la Cour de cassation

336 - Finalement, la commune de Laguiole a obtenu gain de cause. Sans équivoque la Cour

supréme censura 1’analyse des juges du fond®3 dans un arrét rendu le 4 octobre 20163%4. Tous

836 TUE, lére ch. 21 oct. 2014, aff. T-453/11, «Szajner ¢/ OHMI - Forge de Laguiole SARL », pt.30

887 TUE, 1ére ch. 21 oct. 2014, aff. T-453/11, «Szajner ¢/ OHMI - Forge de Laguiole SARL », pt.162

888 classe 8 : « Outils et instruments & main entrainés manuellement ; cuillers ; scies, tournevis, rasoirs, lames de
rasoirs ; nécessaires de rasage ; limes et pinces a ongles, coupe-ongles ; trousses de manucure »

889 classe 16 : « Fournitures scolaires ; coupe-papier ; crayons, porte-mine, gommes a effacer ; enveloppes ;
classeurs ; albums, livres, almanachs, brochures, cahiers, catalogues ; calendriers, lithographies, affiches »

890 classe 21 : « Ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine, et faience ; vaisselle non en métaux
précieux ; tire-bouchons ; ouvre-bouteilles, boites en métal pour la distribution des serviettes en papier ;
sabliers ; blaireaux a barbes, nécessaires de toilettes »

891 classe 34 : « Articles pour fumeurs ; allumettes, briquets pour fumeurs ; boites a cigares et a cigarettes non en
métaux précieux ; coupe-cigares ; pipes ; cure-pipes »

82 TUE, lére ch. 21 oct. 2014, aff. T-453/11, «Szajner ¢/ OHMI - Forge de Laguiole SARL, pts.164 et 165

893 Arrét attaqué : CA Paris, P. 5, ch. 2, 4 avr. 2014, « Commune de Laguiole ¢/ Lunettes Folomi SAS, Simco Cash
Sarl, Polyflame Europe SA et autres », RG n° 12/20559

894 Cass. com. 4 oct. 2016, N°14-22245, « Commune de Laguiole ¢/ MM. Gilbert et Louis X et société Laguiole »
a paraitre au bulletin, D. 2016, n°12, p.612, note : Le Goffic (C.), Propr. industr. 2016, n°12, p.37, notes : Larrieu
(J.) et Le Stanc ; JCP (E.) 2016, n°51, p.49, note : Mendoza-Caminade (A.)
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les fondements juridiques qui tenaient en échec les actions de la commune ont été appliqués

avec succes.

337 - Au visa de l’article L.121-1 du Code de la consommation, le déposant a été jugé
coupable d’une pratique commerciale trompeuse. Le dépot était « de nature a altérer de
maniere substantielle » le comportement du consommateur, « en l'amenant a prendre une
décision d'achat qu'il n'aurait pas prise autrement ». La preuve de la tromperie a été
caractérisée notamment par le message de la page d’accueil du site internet comportant les

termes : « la ville de Laguiole », « notre village ».

338 - Sur le fondement des articles L.711-1 et L.712-1 du CPI, la Cour condamne clairement
la confiscation du signe Laguiole par le droit des marques au profit d’une société dépourvue
de lien avec la commune. La Cour de cassation reléve a cet endroit, la mauvaise foi du
titulaire des marques litigieuses. La stratégie de dépdt visait a priver les administrés actuels ou

potentiels de I’'usage de ce nom nécessaire a leur activité.

339 - A I’appui de Darticle L.714-5 du CPI, il est également reconnu a la commune le droit
d’agir en déchéance des marques. Le dépdt dans toutes les classes de produit de la marque

Laguiole, est qualifié « d’entrave » au libre usage de ce nom pour I’activité de la Forge.

340 - Enfin, il est reproché aux juges du fond d’avoir bafoué le principe de liberté du
commerce en refusant le droit de déposer la marque Laguiole. Par extension, est également
censur¢ le fait de dénier a la commune, le droit d’exercer une activité économique au mépris

du code général des collectivité territoriales?s.

Le rétablissement de la réputation de la Forge de Laguiole en harmonie avec le droit positif

341 - Dans toutes ses dispositions, I’arrét mérite d’étre approuvé. En plus de corriger une
situation juridique aux effets injustes, la Cour de cassation rétablit une certaine cohérence au
regard de D’arrét du Tribunal de I'union européenne. Comment concevoir que le terme

Laguiole soit considéré générique pour désigner des couteaux en France, mais ne le soit pas

895 Articles L. 2251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales
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sur le plan européen ? La situation serait d’autant plus paradoxale qu’un projet de systéme
unique de protection des indications géographiques pour les produits non agricoles a été initié
par le Parlement européen®®. En vertu de D’article L.721-8 du CPI?7, il semble que le
caractere générique affectant totalement une IGPIA empéche I’indication d’étre protégée
contre les usages frauduleux®*®. A la lumiére de ce texte, un arrét défavorable rendu par la
Cour de cassation aurait représenté un sérieux obstacle a ’homologation de Laguiole au titre
des IGPIA. Désormais, il semble indiscutable que la commune puisse se prévaloir de ce statut
et ainsi profiter de la protection spécifique accordée a la notoriété du savoir-faire qui lui est

associé.

342 - Au regard du régime juridique des indications géographiques, nous remarquons la place
centrale qu’occupe la notoriété dans la reconnaissance d’un signe distinctif de qualité. Les
produits de luxe qui relévent de ce régime protecteur sont particulierement touchés par le
parasitisme économique comme I’illustre 1’affaire Laguiole. Le secteur vitivinicole n’est pas
en reste. Afin de renforcer ’information du consommateur, le législateur a prévu dans ce
domaine des mentions spécifiques répondant a des critéres hautement sélectifs. Il convient par
conséquent d’étudier ce que ces mentions recouvrent afin de saisir ’apport du droit pour la

préservation et la valorisation de la qualité de ces produits.

Paragraphe 2 : Les mentions spécifiques de qualité des produits de la vigne

343 - L’information du consommateur étant un impératif supérieur, la vente de vins et
spiritueux répond a des obligations d’étiquetage strictes. La multitude de vocables prévus a
cet effet est proportionnelle a la diversité des terroirs. Afin de limiter la confusion qui régne

en la maticre, des mentions spécifiques ont été réservées aux vins de qualité supérieure. Parmi

896 Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2015 sur I'éventuelle extension de la protection des
indications géographiques de 1'Union européenne aux produits non agricoles (2015/2053(INI)

87 Art. L.721-8 CPI : « I. — Sans préjudice des articles L. 115-16 du code de la consommation et L. 722-1 du
présent code, les dénominations enregistrées sont protégées contre : 1° Toute utilisation commerciale directe ou
indirecte d'une dénomination enregistrée a l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces
produits sont comparables a ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de
profiter de la réputation de la dénomination protégée ; (...) Lorsqu'une indication géographique contient en elle-
méme le nom d'un produit considéré comme genérique, l'utilisation de ce nom génerique n'est pas considérée
comme contraire aux 1° ou 2° du présent I (...) ».

898 Bouche (N.), « Les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux », Propr.
industr. 2016, n°4, étude 7
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les termes pouvant désigner exclusivement des appellations d’origine protégée, les mentions

« chateau » (A), « cru » (B), « clos » (C), et « hospices » (D) ont été retenues.

A) La mention « chateau »

344 - La mention « chateau » est encadrée 1également pour garantir la qualité d’un vin produit
sur un lieu unique (1). Cette exigence se résume par le principe de 1’autonomie culturale (2)

¢tabli afin de limiter I’emploi trompeur de cette mention soumise a un controle stricte (3).

1) Le cadre légal de la mention « chateau »

Le terme chdteau, synonyme légal d’exploitation viti-vinicole

345 - L origine du vin se vérifie a travers le concept d’exploitation viti-vinicole défini comme
« une entité déterminée constituée de parcelles viticoles, de batiments et équipements
particuliers, et disposant pour la vinification et la conservation du vin d’une cuverie
particuliere individualisée ou identifiée au sein d’une cave coopérative de vinification dont

elle fait partie»’®.

346 - Le classement des grands Crus de 1855 a intégré la notion de vin de qualité qui fut
rapidement associée au terme « Chéateau »°%. Le plus ancien « chateau viticole » est sans
doute Haut-Brion, cité¢ par 1’anglais Samuel Pepys dans son journal a la date du 10 avril
1663°°!. La connotation prestigicuse de cette expression suscita I’intérét de nombreux

exploitants®?. Afin d’éviter la déceptivité et la tromperie, ’usage de ce vocable méritait la

899 D, n° 2012-655, 4 mai 2012, JORF, n°0107, 6 mai 2012, Art.6

%00 Parmi la soixantaine de bordeaux rouge distingués, cinq chateaux étaient répertoriés : Lafite, Latour,
Margaux, Issan et Beychevelle. Les liquoreux de Sauternes-Barsac, Yquem, n’étaient pas encore qualifiés de
chateau. Source : Agostini (E.), «Les marques viticoles», RD. rur., fév. 2009, n° 370, étude 1, p.10

N1 « A la taverne du Chéne Royal, dans Lombard Street a Londres (...) nous avons bu un certain vin frangais
appelé Ho Bryan (sic), il a un gout excellent et trés particulier qui ne ressemble a rien de ce que je connais ».
Cité par : Denis (D.), « Eléments pour une histoire du droit de la vigne et du vin », RD. rur. 1995, n°238,, p.540

902 Dés la seconde édition du célébre guide «Bordeaux et ses vins » paru en 1868 aux éditions Féret, le vignoble
fut envahi de Domaines, Chateaux, Tours, Clos, Moulins, etc., dont la seule vertu était de conférer une
distinction a un nom sans nullement garantir que la Chateau elt un donjon ; que la Tour fit crénelée, ronde ou
carrée ; que le Clos fiit fermé ou que le Moulin fonctionnat a bras, a vent ou & aube. Source : Agostini (E.), «Les
marques viticoles», RD. rur., fév. 2009, n° 370, étude 1, p.10
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mise en place de conditions strictes prévues par ’article 13-4° du décret de 1921°°%, Dans une
recherche de garantie supplémentaire, la Cour de cassation, a consacré ’utilisation du terme «
chateau » comme expression synonyme de 1’exploitation viticole indépendamment de ses

caractéristiques architecturales’4.

Le terme chdteau, garantie légale de qualité

347 - Intégrant ces régles, 1’ancien article L. 644-2 du Code rural’® interdisait en toutes
circonstances et sous quelques formes que ce soit « /’emploi en ce qui concerne les vins, les
vins mousseux et eaux de vie... 4) des mots tel que «clos», «chdteau», «domainey, «toury,
«monty, «cotey, «cruy, «monopoley, «mouliny, «campy, ainsi que toute autre expression
analogue sauf lorsqu’il s’agit de produits bénéficiant d’une appellation d’origine et
provenant d’'une exploitation agricole existant réellement et, s’il y a lieu, exactement qualifiée
par ces mots ou expressions». En principe, I'utilisation de ’'un de ces termes vaut a 1’égard
des consommateurs garantie irréfragable de qualité et d’origine. Pour bénéficier de ces
vocables, le vin doit d’une part, justifier d’'une A.O.C et d’autre part, provenir «d une
exploitation agricole qui produit son vin de fagon indépendantey. Est ainsi édictée la régle qui

subordonne 1’usage des mots « chateau » et « domaine » a I’exigence d’autonomie culturale.

2) La mention chateau soumise au principe de I’autonomie culturale

Le principe de I’autonomie culturale élargi a la notion d’« entreprise »

348 - En vertu du principe d’autonomie culturale, le vin doit étre élaboré et mis en bouteille

avec les ressources naturelles et techniques d’une seule exploitation. Avec le réglement CEE

n°3201/90 de la Commission du 16 octobre 1990, I’article 13-4° du décret modifié du 19 aott

903 Art. 13-4° du décret étiquetage du 19 aolit 1921 modifié par la loi du ler janvier 1930 et complété par le
décret n°49-1349 du 30 septembre 1949

904 Cass. 26 juin 1930, aff. « Chdteau Pavia »

95 Abrogé depuis : Ordonnance n°® 2010-459 du 6 mai 2010 article 4 21°
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1921 était auréolé d’une 1égitimité communautaire®®®. L’exigence a évolué avec le réglement
d’application n°753/2002 de la Commission du 29 avril 2002°°7. Selon I’article 25, le « nom
de [’entreprise » peut étre utilis€ pour désigner une exploitation viticole a deux conditions.
Premierement, le vin doit provenir « exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant
partie de cette méme exploitation ». Secondement, la vinification doit étre « effectuée dans
cette exploitation pour désigner le vin produit par une exploitation ». En appliquant le
principe d’autonomie culturale a la notion plus large de « I’entreprise », la mesure affaiblissait
I’exigence déja assouplie en droit interne. En effet, depuis le décret du 7 janvier 1993908 il est
possible de créer une exploitation composée de plusieurs exploitations. Par ailleurs, le texte a
ouvert le droit aux exploitations « qui ont acquis leur notoriété, sous deux noms différents,

depuis au moins dix ans » de pouvoir continuer a utiliser ces noms.

349 - Autrement dit, rien n’empéche 1’usage d’un nom de domaine par un exploitant étranger
a ce domaine, mais faisant partie d’une coopérative exploitant les vignes du-dit domaine. La
réglementation devient source de confusion pour le consommateur. Deux bouteilles de vins
désignées par deux noms de chateau différents peuvent tout a fait vendre le méme vin si les
deux produits ont été €élaborés par des chateaux appartenant a la méme coopérative. Sous
I’empire de ces textes, la mention « chateau » n’était donc plus une garantie de qualité
spécifique a un domaine, puisque différents chateaux pouvaient produire le vin d’un méme

domaine.

906 Re¢glement (CEE) n° 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d'application pour la
désignation et la présentation des vins et des moits de raisins. Art. 6-1 : « Pour l'indication du nom de
l'exploitation viticole ou le vin a été obtenu, conformément a l'article 2 paragraphe 3 point g) et a l'article 11
paragraphe 2 point m) du réglement (CEE) n° 2392/89, les termes : (...) - chdteau, domaine (...) ne peuvent étre
utilisés qu'a condition que le vin provienne exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant partie de
cette méme exploitation viticole et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation ».

907 Réglement (CE) n°753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du
réglement (CE) n® 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la
protection de certains produits vitivinicoles. JO L 118, 4.5.2002, p.1

%08 D. 7 janv.1993 relatif a la désignation et a la présentation des vins a appellation d’origine, JORF n°10 du 13
janvier 1993, p. 677
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Le principe de I’autonomie culturale renforcé par le décret décret n°2012-655 du 4 mai 2012

350 - Le décret n°2012-655 du 4 mai 201299 a renforcé le principe de 1’autonomie culturale
par de nouvelles regles plus rigoureuses permettant d’identifier les propriétés qualitatives du
vin produit en France. Ces nouvelles normes transposent le réglement (CE) n°® 607/2009 de la
Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du réglement (CE) n°
479/2008%10, En complément des régles préexistantes, I’article 7 du décret établit une liste de
termes ne pouvant étre employés que pour des vins bénéficiant d'une AOP ou d’une IGP. La

I est enrichie des

liste de ’ancien article L.644-2 du code rural et de la péche maritime’!
termes «abbaye», «bastide», «campagne», «chapelle», «commanderie», «domaine», «masy,
«manoir», «monasteére», «prieuré». L’exigence d’autonomie culturale est également
applicable aux vins désignés par ces mentions. Toutefois, les critéres qualitatifs sont plus

souples puisque les vins de pays (IGP) sont concernés par ces termes.

351 - Par ailleurs, selon I’article 7 du décret du 4 mai 2012, I’emploi des vocables « chateau »,
« cru », « clos », « hospices », oblige au respect d’une exigence commune : les vins doivent
étre « issus de raisins récoltés sur les parcelles d’une exploitation ainsi dénommée et vinifiés
dans cette exploitation »°'?. Le principe d’autonomie culturale est donc rétabli. Le second vin
ne peut pas bénéficier de ces termes, mais I’exploitant a le droit & un « second nom de
Chateau », quand I’exploitation a acquis sa notoriété¢ sous deux noms différents, depuis 1983
au moins. Sur le plan économique, cette disposition est trés avantageuse. Cela permet
d’utiliser le nom d’une marque habituellement associée a un Chateau prestigieux pour
désigner des vins de qualité moindre. A titre d’exemples, retenons le « Petit Mouton de
Mouton Rothschild », second vin du Chateau Mouton Rotshild ler cru classé Pauillac, ou le

« Carruades de Lafite », second vin du Chateau Lafite Rothschild, ler cru classé Pauillac.

%09 D. n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif a I'étiquetage et a la tragabilité des produits vitivinicoles et a certaines
pratiques cenologiques

910 Reglement (CE) n° 479/2008du conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché
vitivinicole, modifiant les réglements (CE) n° 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) n°® 1290/2005 et (CE)
n°3/2008, et abrogeant les reglements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999

o1 Art. L.644-2 C.rur. et péche marit.: «Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit a une

” ”

appellation d'origine aux termes du présent titre, l'emploi de mots tels que "clos", "chdteau", "domaine",
"moulin”, "tour", "mont", "cote", "cru", "monopole”, ainsi que de toute autre expression susceptible de faire
croire a une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins

pétillants n'ayant pas droit a une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant"y.

912D, n° 2012-655, 4 mai 2012, JORF, n°0107, 6 mai 2012, Art.7
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Outre les termes employés, les initiés distingueront certainement la nuance qui se traduit
¢galement par la différence de prix. Cette pratique est limitée. Les appellations « troisieme »
ou « quatrieme » vin de chateaux sont interdites. Les coopératives viticoles peuvent utiliser le
nom de chateau a condition que les vendanges des adhérents soient distinguées et vinifiées

séparément.

352 - Sur ce point I’affaire « Chateau Bel-Air » constitue un cas d’école. L’'un des détenteurs
du droit d’exploitation, situé sur le lieu-dit Bel-Air, produit du vin A.O.C “Graves” dont 40%
provient de parcelles cadastrées Bel-AIR. Il engage une action en nullité pour déceptivité d’un
dépot antérieur, a ’encontre de I’acquéreur de la « Coopérative le Cellier de Gramant »,
dépositaire de la marque toponyme. La Cour de cassation dans un arrét en date du 26 mars
2008913, considére qu’il n’existe aucun risque de confusion sur la provenance. Les vins
vinifiés a la coopérative pour 1I’'un de ses adhérents bénéficiant de I’A.O.C “Graves”, étaient
gardés en cuves séparées et mis en bouteilles au Chateau. Peu importe que le propriétaire
d’une coopérative dépositaire de la marque ['utilise pour ’ensemble de sa production,
puisqu’il bénéficie de la caution de I'un des adhérents de la coopérative quant a la
provenance. La marque n’est donc pas déceptive. Seule 1’appellation garantit 1’origine. Une
nuance pour laquelle il faut étre averti. En effet, le terme “Chateau”, traditionnellement utilisé
en Gironde pour désigner un cru, fut considéré usuel, faute de caractére distinctif pour

désigner des vins?!4,

3) Le controle de la mention « chateau »

Le controle de conformité de la mention « chateau »

353 - Devant le manque de loyauté de certains vignerons, la Fédération des Grands Vins de
Bordeaux (FGVB), dans le cadre d’une action concertée avec la DGCCREF, a lancé a partir de
2006 une campagne de clarification. La FGVB a adressé un questionnaire a trois exploitants
utilisant entre deux et dix-neuf «noms de Chateaux», en vue d’une mise a jour du «fichier

chateaux» instauré en 1990°!5. De nombreux constats de non-conformité ont été établis. A la

913 Cass. com., 26 mars 2008, N° W/2006/12 923, aff. « Chdteau Bel Air », PIBD, 2008, n°875.111.341
914 TGI Paris, 5 juin 1991, SCI du Chdteau d’Yquem c/ Benedict SA, PIBD 1991 n°511.111.690

o5 www.fgvb.fr
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demande de la DGCCREF, la FGVB n’a maintenu dans celui-ci que les noms conformes a la
réglementation. Le controle devient plus délicat lorsque plusieurs exploitations se regroupent

dans le cadre d’une coopérative.

Le contréle du terme chdteau appliqué aux coopératives

354 - Les services de la DGCCREF interdisent aux coopératives d’utiliser la mention « mise en
bouteilles au chateau », lorsque le vin commercialisé sous un nom de chateau est mis en
bouteille a la coopérative. Le chateau et la coopérative constituent deux entités différentes’!®.
La position de 1’Administration est moins logique lorsqu’elle admet a la place, la mention

«mise en bouteille a la propriété», méme si une analyse traditionnelle fait de la coopérative le

prolongement de 1’exploitation’!’.

Les sanctions des délits de tromperie et de publicité mensongere

355 - Au dela des actions en nullit¢ et en contrefagon ouvertes aux titulaires des droits
d’exploitation, 1’utilisation d’un nom de « Chateau » dans des conditions contraires aux
prescriptions réglementaires expose aux sanctions inhérentes aux délits de tromperie et de
publicité mensongere. Les peines peuvent aller jusqu’a deux ans de prison ferme et 300 000
euros d’amende®!®, 500 000 euros si la tromperie a ét€ commise en bande organisée®!®. Les
négociants ne peuvent utiliser le terme « Chateau » pour leurs marques de vin®?°. La Cour
d’appel d’Agen®?!, le 15 janvier 1998, a réprimé pour publicité trompeuse le fait pour un
distributeur de vins d’apposer faussement la mention de “propriétaire récoltant” et d’utiliser
une marque comprenant un terme géographique constitutif d’une appellation d’origine sur les

cartons d’emballage et les affiches publicitaires.

916 Denis (D.), « La vigne et le vin - régime juridique », éd. Sirey, 1989, p.42, pt 79

917 Rozier (J.), « Les coopératives agricoles », éd. Librairies Techniques, 3¢ éd., 1983

918 Art. L.121-6 C. conso.

919 Art. L.716-9 CPI

920 Rodhain (Ph.), « Actualité du Droit Viticole », Planet Vins & Spiritueux n°38, Hiver 2008-2009, p.106

21 CA. Agen., 15 janv. 1998, JCP, (G.) 1998, IV, n°3232 ; Cass. crim., 29 juin 1999, N°98-82.883, BID 1999,
n°l12, p.62
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356 - Les publicités trompeuses sur la composition du produit générent des conflits de
qualification sur le plan pénal. Le mensonge sur l’origine est également prévu dans
I’énumération de 1’article L.213-1-1° du code de la consommation relatif a la tromperie®22. 1l
existe des similitudes entre les deux infractions. Toutefois la publicité trompeuse constitue un
délit d’imprudence, alors que le délit de tromperie repose sur la mauvaise foi et suppose une

relation contractuelle.

357 - Censée garantir la qualité des produits désignés, la mention « Chéteau » fait I’objet d’un
contrdle étroit. Le critére de 1’autonomie culturale procure au consommateur la garantie d’un
produit de qualité supérieur en lien direct avec le domaine désigné par le mention
« Chateau ». Toutefois, il ne s’agit pas de ’'unique indication permettant d’établir avec
précision la valeur du produit considéré. D’autres vocables, tel que le « cru » fournissent des

reperes utiles pour I’information des propriétés qualitatives du produit.

B) La mention « Cru »

358 - Définie par aucun texte de loi, la mention « cru » sert de référence juridique pour définir
certaines exploitations. Mais ce terme correspond a des réalités différentes spécifiques aux
terroirs dans lesquels il est employé. Ainsi, aprés avoir proposé¢ une définition (1), nous
envisagerons I’emploi de la notion de cru a partir des principaux vignobles ou elle est

employée : le bordelais (2), la champagne (3), la Bourgogne (4).

1) La notion de « Cru »

Etymologie du mot cru

359 - Certains mots sont utilisés pour authentifier un grand vin ou assurer la promotion d’un

autre. Le sens étymologique du mot « cru » désigne en premier lieu le produit. Le cru c’est ce

qui croit, ce qui est issu de la terre. C’est dans ce sens que les textes les plus anciens

922 Art. L.213-1 C. conso. : « Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 300 000
euros quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque
moyen ou procédé que ce soit, méme par l'intermédiaire d'un tiers : 1° Soit sur la nature, l'espéece, l'origine, les
qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; (...).
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emploient le mot®?3. Afin de ne pas induire le consommateur en erreur, encore faut-il pouvoir

déterminer juridiquement ce qu’est un cru.

Définition juridique de la notion de « cru »

360 - Constituant un élément du fonds de terre, le nom de cru est inclus dans le droit de
propriété ayant ce fonds pour objet’?*. Plus précisément, un cru se définirait selon le
Professeur Roudi¢ par « la délimitation cadastrale d’une terre particuliere pouvant subir
Uinfluence de différents facteurs comme le terroir, [’histoire, la religion, la fantaisie, avec
lesquels interferent famille, personnages, célébrités, événements, mais ayant tous un point
commun, celui de correspondre a une entité viticole, également désignée par |’expression

autonomie culturale »925.

361 - La mention « cru » correspond a différentes situations juridiques. Elle peut désigner une
exploitation ayant acquis sa notoriété sous ce nom depuis au moins dix ans’?¢. Ce terme peut
étre utilis€ dans deux hypotheéses. Soit dans les conditions fixées par le cahier des charges
pour désigner une unité géographique plus grande a laquelle peut prétendre le vin®?’. Soit pour

une unité géographique plus petite, a laquelle le vin peut prétendre®s.

Le haut degré de qualité garanti par la mention « cru »

923 Dion (R.), « Histoire de la vigne et du vin », 1959, réédition CNRS, éd. 2010
924 Plaisant (R.), D. 1961 p.426, spéc. p.430, note sous CA Bordeaux, 23 mai 1960

925 Roudié (Ph.) , « Bel-Air ou Belle-Vue. « Latour » ou « Beauséjour » ? Quels noms pour les « chdteaux » du
Bordelais et du Bergeracois ?», in « Le vin a travers les ages. Produit de qualité, agent économique », Bordeaux,
éd.Féret 2001, pp.61 a 78

926 D. n° 2012-655, 4 mai 2012, JORF, n°0107, 6 mai 2012, Art.7

27Art. L.644-7 C. rur. et péche marit. : «Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut étre commercialisé
sous l'appellation la plus générale a laquelle il peut prétendre d'apres les usages locaux, loyaux et constants,
sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation
communautaire en vigueur». — D. n° 2012-655, 4 mai 2012, JORF, n°0107, 6 mai 2012, Art 5, al.4:

928 D. n° 2012-655, 4 mai 2012, JORF, n°0107, 6 mai 2012, Art 5, al.1,2,3: «L étiquetage des vins bénéficiant
d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée peut mentionner le nom d’une
unité géographique plus petite que la zone qui est a la base de l’appellation d’origine protégée ou de
Uindication géographique protégée si les conditions suivantes sont remplies : a) Tous les raisins a partir
desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité plus petite ; b) Cette possibilité est prévue dans le
cahier des charges de [’appellation d’origine protégée ou de l'indication géographique protégée».
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362 - Lors d’une succession, le cru peut-étre démembré. Il naitra autant de cru que de membre
a la succession. Ces crus sont séparés, autonomes et prennent chacun un nom différent’?. Le
lien entre la notion de cru et ’assise foncicre a ¢été renforcé par le décret du 11 janvier
1984930, Selon I’article 5 du réglement du classement annexé au décret, le propriétaire faisant
acte de candidature doit s’engager «a ne pas modifier pendant les dix années a venir, [’assiette
fonciere du vignoble dont sont issus les vins présentés sous le nom de [’exploitation viticole
classée»®1. Le haut degré de qualité¢ a été renforcé par un autre décret’2 qui impose un
certificat d’agrément préalable a la mise en circulation ainsi qu’un certificat d’aptitude délivré
aprés un double examen analytique et organoleptique qui se déroulent dans les conditions

fixées par l'arrété du 7 décembre 2001°33.

2) La mention « Cru » dans le bordelais

363 - Dans le bordelais, tous les crus ne se valent pas et ne jouissent pas de la méme
reconnaissance. La notion de cru renvoie a une triple classification : les grands crus classés
(a), les crus bourgeois (b), les crus artisans (c). Avant de développer chaque mention
spécifique, retenons que ce vocable désigne dans le bordelais une exploitation viti-vinicole

comprenant les terres et les exploitations. Elle caractérise la terre”4.

929 A titre d’exemple retenons le cru « Léoville » a Saint-Julien en Médoc nommé ainsi par le Baron Alexandre
de Gascq. Il s’agit de I’'un des premiers crus historiques du Médoc, né avant la Fronde (1648-1653) a I’instar de
« Chateau Margaux », de la « Tour de Saint-Lambert » du « Chateau de Lafite » ler cru classé de Pauillac ou
bien du Chateau de Calon, a Saint-Estéphe. Il fut scindé en trois nouveaux crus au XIXe siécle, « Léoville-Las
Cases », « Léoville-Poyferré » 2nd Grand cru classé en 1855, « Léoville-Barton », acquis comme bien national
en 1794 qui sera la propriété de Hugh Barton. Denis (D.), «La vigne et le vin - régime juridiquey, éd. Sirey,
1989, p.66, pt 146

930 D du 11 janv. 1984, relatif aux AOC Saint-Emilion et Saint-Emilion Grand cru, JORF 13 janv.1984 p. 295
931 Denis (D.), «La vigne et le vin - régime juridique, éd. Sirey, 1989, p.67, pt 148

932 D. ler juil. 2004, art. 1, modifiant le décret du 11 janv. 1984 relatif aux appellations d'origine contrdlées
«Saint-Emilion » et « Saint-Emilion Grand Cru », JORF n°157 du 8 juil. 2004 p.12340, texte n° 40

933 Arr. 7 déc. 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins & appellation d'origine
controlée a l'exception des vins mousseux et pétillants

34 A titre d’exemple, le chateau Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien, est ainsi nommé a cause des beaux et gros
cailloux caractéristiques propres a son terroir viticole unique. Cet écosystéme d'exception permet de produire un
vin fin, élégant, doté d'une grande longueur en bouche ; en somme, 1’archétype d’un Saint-Julien.
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a) La mention « Grand Cru »

Le classement honorifique des grands crus de 1855

364 - Depuis sa création, le classement des grands crus de 1855 opére une hiérarchie qui fait

autorité®®. Divisé en cinq catégories’®

, 1l distingue soixante crus du Médoc, un cru de
Pessac-Leognan (Chateau Haut-Brion) et vingt-sept crus des appellations Sauternes et Barsac,
divisés en trois catégories®3’. Depuis sa création, le classement connait la stabilité. Seules la
promotion du Mouton Rothschild de 2e Grand Cru classé au rang de ler Grand Cru Classé

Médoc et I’inclusion du Cantemerle parmi les cinquiemes crus, ont modifi¢ 1’orde établi.

La protection de la mention « 1855 » au titre de « mention traditionnelle viticole »

365 - Longtemps, ce classement n’avait pas de valeur juridique. Sa pertinence fut d’ailleurs
contestée tant en raison de I'évolution qualitative de certains crus que de la modification de la
superficie de certains vignobles?8. Mais grace a une demande déposée a la Commission
européenne fondée sur les articles 33 et 37 du réglement (CE) n° 607/2009%°, la mention
« 1855 » est protégée en tant que « mention traditionnelle viticole » au sens de l'article 112 b)
du reglement (UE) n°® 1308/2013940, au méme titre que les mentions « grand cru classé » ou

« premier cru »241,

935 Etabli en vue d'une présentation des vins de la Gironde, dans le cadre de 1'Exposition Universelle de Paris, a
la demande de I'Empereur Napoléon III. La rédaction du classement fut confiée par la Chambre de Commerce de
Bordeaux au “Syndicat des Courtiers de Commerce” auprés de la Bourse de Bordeaux. Sa mission était
d'officialiser une classification basée sur I'expérience de longues années et qui correspondait & la reconnaissance
de la qualité du Terroir et a la notoriété de chaque cru. Publié le 18 avril 1855, le Classement représentait le point
d'aboutissement d'une réalité de marché et d'une évolution existante depuis plus d'un siécle. Source : « Brochure
Grands crus classés en 1855 ». Accessible sur : http://www.crus-classes.com

936 Premiers crus : 5 ; Deuxiémes crus : 15 ; Troisiémes crus : 14 ; Quatriémes crus : 10 ; Cinquiémes crus : 8
937 Premier cru supérieur : 1 ; Premiers crus : 11 ; Deuxiémes crus : 15
938 Markham Jr. (D.), « 1855, histoire d'un classement », éd. Féret, 1998, 430 pp.

939 Reglement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du
réglement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques
cenologiques et les restrictions qui s’y appliquent. JOUE, L 193 du 24.7.2009, p. 60.

%0 Art. 112, réglement (UE) n° 1308/2013, JOUE, 20 déc. 2013, L 347/671 : « On entend par "mention
traditionnelle", une mention employée de maniere traditionnelle dans un Etat membre pour les produits visés a
l'article 92, paragraphe 1: (...) b) pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualite, la
couleur, le type de lieu ou un événement particulier lie a l'histoire du produit bénéficiant d'une appellation
d'origine protégée ou d'une indication géographique protégee ».

%4lCommunication de la Commission, JOUE, 22 aott 2015, 2015/C 278/01, Document 52015XC0822 (01)
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366 - La place occupée dans ce classement confere prestige et renommée. Aussi 1’utilisation
susceptible d’induire en erreur le consommateur, notamment en donnant 1’impression que le
vin bénéficie de la mention « 1855 » et des mentions qui s’ y rattachent, est illicite®42. Tout
dépot de marque destiné a tirer profit de la notoriété du classement pourra faire 1'objet d’une
opposition de la part du Conseil des grands crus classés en 1855, organisme officiel chargé de

la défense du classement.

b) La mention « Cru Bourgeois »

Définition de la mention « Cru Bourgeois »

367 - D’autres associations telle que I’Alliance des Crus bourgeois, oeuvrent pour la
valorisation des vins médocains. L’action menée est essentielle. Il en va de la réputation des
appellations et de la prospérité économique des viticulteurs. La mention « Cru bourgeois » est
définie comme « une expression liée a la qualité du vin, a son histoire ainsi qu’a un type de

zone évoquant une hiérarchie du mérite entre les vins provenant d 'un domaine spécifique»*3.

368 - Cette désignation fut temporairement divisée en trois catégories : « cru bourgeois »,
« cru bourgeois supérieur », « cru bourgeois exceptionnel »#. Mais la Cour d’appel
administrative de Bordeaux, annula I’arrété qui instaura cette distinction, en raison du défaut

d’impartialité de certains membres du jury chargés d’attribuer la mention®*. La dénomination

942 Art. 113, réglement (UE) n° 1308/2013, JOUE, 20 déc. 2013, L 347/671

943 Annexe XII du Réglement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités
d’application du réglement (CE) n°479/2008 en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les
indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, 1’étiquetage et la présentation de certains
produits du secteur vitivinicole.

944 Arr. 7 juin 2003 portant homologation du classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine
contrdlées produites dans l'aire de 'appellation d'origine contrdlée « Médoc », art. 2

945 CAA Bordeaux, 27 fév. 2007, N° 05BX00124, « Considérant qu'il ressort des piéces du dossier que plusieurs
propriétaires ou exploitants, membres du jury en tant que professionnels, ont pris part aux délibérations de
celui-ci pour établir le classement litigieux du 13 juin 2003 portant, notamment, sur leurs propres crus, qui se
sont trouvés ou bien maintenus ou bien promus dans le classement « cru bourgeois », tandis que des crus
appartenant a d'autres candidats n'ont pas été retenus dans ['une des trois dénominations ; que cette
circonstance a privé les requérantes, dont le chdteau n'a pas été retenu comme « cru bourgeois », des garanties
d'impartialité auxquelles a droit tout candidat ; que, des lors, la SOCIETE CHATEAU MAUCAILLOU et Mme X
sont fondées a demander l'annulation de l'arrété du ministre de l'agriculture, en date du 17 juin 2003, portant
homologation dudit classement »
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traditionnelle®*® demeure. Afin d’écarter la moindre suspicion, le vin qui intégre le classement
renouvelé¢ annuellement, est évalu¢ par le Bureau JVeritas, organe indépendant de
professionnels extérieurs au Médoc. Initialement basée sur sept critéres qualitatifs47,
I’homologation des « crus bourgeois » vise a promouvoir les meilleurs vins du Médoc
regroupant huit AOC prestigieuses : Médoc, Haut-Médoc, Listrac-Médoc, Moulis en Médoc,

Margaux, Saint-Julien, Pauillac et Saint-Estéphe.

Les criteres de sélection qualitatifs de la mention « Cru Bourgeois »

369 - Le cahier des charges®*® impose des normes strictes. L’exploitation ne peut produire
qu’un seul vin éligible a I’appellation « cru bourgeois » pour un millésime et une AOC donnés
(article 2.1.2.1 du cahier des charges). L’exploitation doit répondre au principe d’autonomie
culturale. A cet effet, les vins issus de I’exploitation candidate doivent provenir d’une
exploitation agricole existant réellement et bénéficier d’un nom de chateau ou d’un vocable
prévu a l’article 13.4 du décret du 19 aolit 1921 (article 2.1.2.4)°4. Le stockage doit étre
effectué¢ dans des cuviers couverts et fermés (article 2.1.3) ; ’embouteillage s’effectue sur le
domaine, dans des bouteilles agréées par I’Alliance des Crus bourgeois (article 2.1.4). Les
batiments de vinification doivent étre fermés et exclusivement réservés aux opérations de
vinification et de stockage, les abords accessibles aux visiteurs doivent donner une image

conforme a la notoriété conférée par la reconnaissance « Cru Bourgeois » (article 2.1.5). Le

946 A 1’origine, les « crus bourgeois » sont produits au Moyen-Age par les habitants du bourg de Bordeaux. Sous
domination anglaise pendant trois siécles, ils bénéficient d'exemption de taxes et de priviléges exorbitants.
Enrichis par leurs activités de commerce, ils achétent les meilleures terres de la région, et produisent un vin
qu'on nomme "crus des bourgeois ». Chaigneau (J.-F.), « Cru bourgeois du Médoc : la reconquéte », Le Figaro-
Vin, 4 nov. 2015

%4TArr. 30 nov. 2000 relatif au réglement d'organisation du classement des crus bourgeois pour les appellations
d'origine contrdlées produites dans l'aire de l'appellation d'origine contrélée « Médoc », art. 9 : « Pour
l'établissement du classement, le jury statue en tenant compte notamment des critéres suivants : la nature du
terroir ; la nature de l’encépagement ; les soins apportés a la culture ; a la vinification ; a la tenue et a la
présentation générale de [’exploitation ; aux conditions de mise en bouteille ; a la constance dans la qualité du
produit ; a la notoriété du cru et aux qualités organoleptiques du vin ».

948 Cahier des charges pour la reconnaissance « Cru bourgeois », dans le cadre de I’arrété interministériel 16
novembre 2009 portant homologation du Cahier des Charges et du Plan de Vérification relatifs a la sélection des
« Crus Bourgeois » pour les appellations d’origine contrdlée produites dans 1’aire d’appellation d’origine
contrdlée « Médoc ».

949 exception au principe d’autonomie culturale s’applique dans la mesure ou 1’exploitation qui vinifie son vin
au sein d’une coopérative constitue le prolongement de 1’exploitation du ou des producteurs bénéficiant du nom
du chateau concerné et sous réserve que : les raisins apportés par 1’exploitation a la cave coopérative proviennent
exclusivement des vignes faisant partie de I’exploitation du ou des producteurs concernés ; soient mis en ceuvre
des procédures fiables devant garantir la vinification séparée des raisins récoltés sur les terres de 1’exploitation.
Source : Cahier des charges pour la reconnaissance « Cru bourgeois », art. 2.1.2.4 al. 5
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respect de cette exigence suppose un repérage du cru aisément réalisable par une route
d’acces principale a I’exploitation ; des voies et chemins privés d’accés aux batiments
praticables pour un véhicule de tourisme ; des vignes en bon état cultural ; les facades des
batiments, les parcs et jardins situés dans le champ de vision des visiteurs doivent étre
entretenus ; le dépot de matériel ou de déchets y est interdit. Enfin, la dégustation du ou des
vins ayant obtenu la reconnaissance « cru bourgeois » doit étre réalisée dans un espace
spécifique offrant des conditions de dégustation appropriées et comportant au minimum la
mise a disposition de verres propres, de crachoirs, un local indemne d’odeur parasite, avec

une température et un éclairage adéquat.

370 - Par la voix de son Président, 1I’Alliance des crus bourgeois, souhaite mettre en place
« un classement supérieur » qui prendrait en compte les écarts de prix importants qui existe
entre les différents terroirs et la notoriété plus marquée de certains villages comme Margaux,
Saint-Estéphe, Saint-Julien, Pauillac®. Cette initlative aurait le mérite de valoriser davantage
et de rendre plus accessible la compréhension de la mention « cru bourgeois » qui ne compte

pas moins de trois-cent-quarante adhérents.

c¢) La mention « Cru Artisan »

371 - La mention « Cru artisan » désigne les « exploitations autonomes de petite et moyenne
taille, ou le chef d’exploitation participe effectivement a la conduite de son vignoble, produit
des vins AOC et commercialise sa production mise en bouteilles au chdteau »”'. Plus
modeste en superficie (moins de cinq hectares) le droit d’utiliser cette mention est contrdlé
par le syndicat des Crus artisans du Médoc qui a réussi a obtenir sa reconnaissance par un
réglement européen au titre des mentions traditionnelles’?. Cinquante exploitations peuvent
se prévaloir de cette mention réparties sur huit appellations du Médoc : Médoc, Haut-Médoc,

Listrac, Moulis, Margaux, Saint-Julien, Pauillac et Saint-Estéphe®33. Elle caractérise des vins

950 Propos recueillis par : Chaigneau (J.-F.), « Cru bourgeois du Médoc : la reconquéte », Le Figaro-Vin, 4 nov.
2015

951 www.bordeaux.com

952 Réglement (CE) n° 1362/94 de la commission du 15 juin 1994, modifiant le réglement (CEE) n° 3201/90
portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des mofts de raisins.

953 Arrété du 8 aoiit 2012 portant homologation du classement additif au classement homologué par 1’arrété du 2
janvier 2006 des crus artisans pour les appellations d'origine contrdlées « Médoc », « Haut-Médoc » et les
appellations d'origine contr6lées communales du Médoc
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de grande qualité, produits par des « petites propriétés viticoles qui appartenaient souvent a

des artisans : tonneliers, charron ou maréchal-ferrant »>*.

3) La mention « Cru » en Champagne

372 - En Champagne, la notion de Cru est directement rattachée au sol. Le terme a un sens
¢conomique spécial. Le 1égislateur a mis en place une échelle des crus qui permet de moduler
le prix du raisin fixé par un accord professionnel. En haut de I’échelle, dix-sept communes®3>
obtiennent 100% du prix. Elles représentent 14% de la surface totale de 1’appellation. Seul le
champagne ¢élaboré a partir des raisins provenant de ces communes peut €tre vendu sous
I’indication « Grand cru »?%. La seconde catégorie, composée de quarante-deux
communes®’, représente environ 17,6 % du vignoble. Les vignerons obtiennent un
pourcentage oscillant entre 99% et 90% du prix du raisin. Le champagne produit peut étre
désigné par la mention « Premier cru »*8 Les deux-cent-trente-sept autres crus,
correspondent a 68,4% du vignoble. Les raisins se vendent entre 89% et 80% de leur prix.
Aucune mention spécifique n’est admise pour désigner le champagne produit dans ces

communes”?.

4) La mention « Cru » en Bourgogne

373 - La notion de cru en Bourgogne présente un intérét qui ne dépasse pas celui attaché a

I’appellation. L’ambiguité tient au fait qu’en Bourgogne, comme en Alsace, la notion de cru se

confond avec la parcelle protégée par une appellation. Le terroir également appelé « climat »

934 www.bordeaux.com

955 Ambonnay, Avize, Ay, Beaumont-sur-Vesle, Bouzy, Chouilly, Cramant, Louvois, Mailly-Champagne, Le
Mesnil-sur-Oger, Oger, Oiry, Puisieulx, Sillery, Tours-sur-Marne, Verzenay et Verzy.

936 D. n° 2010-1441 du 22 nov. 2010 relatif a I'appellation d'origine contr6lée « Champagne », Annexe, Chap. ler
1) b)

957 Avenay-Val-d'Or, Bergéres-1&s-Vertus, Bezannes, Billy-le-Grand, Bisseuil, Chamery, Champillon, Chigny-1és-
Roses, Coligny (Val-des-Marais), Cormontreuil, Coulommes-la-Montagne, Cuis, Cumiéres, Dizy, Ecueil,
Etrechy, Grauves, Hautvillers, Jouy-les-Reims, Ludes, Mareuil-sur-Ay, Les Mesneux, Montbré, Mutigny,
Pargny-lés-Reims, Pierry, Rilly-la-Montagne, Sacy, Sermiers, Taissy, Tauxiéres, Trépail, Trois-Puits,
Vaudemanges, Vertus, Villedommange, Villeneuve-Renneville, Villers-Allerand, Villers-aux-Nceuds, Villers-
Marmery, Voipreux et Vrigny.

98 D. n° 2010-1441 du 22 nov. 2010 relatif a I'appellation d'origine contr6lée « Champagne », Annexe, Chap. ler
1) ¢)

959 Denis (D.), «La vigne et le vin - régime juridiquey, éd. Sirey, 1989, p.64, pt 143
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donne son nom au produit. Une échelle qualitative existe entre les vins « Premier cru » et les
vins « Grand cru ». Un « Beaune Greéves » est un Beaune premier cru. Le mot « Greéves »
désigne une parcelle ainsi nommée dont le potentiel qualitatif est reconnu. Clos-Vougeot,
Romanée-Conti, Montrachet, sont des grands crus qui correspondent a des parcelles. La

Romanée mesure moins d’un hectare?®

, qui bénéficie a elle seule d’'une AOC.

374 - En raison de sa fiabilité, la mention « Cru » peut influencer de maniére déterminante
I’évaluation du produit. L’étiquette d’une vieille bouteille peut-étre endommagée, elle peut
avoir disparue. Pour les Grands Crus de Bordeaux, le producteur prend le soin d’identifier son
domaine sur I’étiquette et sur le bouchon. Ce n’est pas le cas en Bourgogne ou les indications
sont relativement sommaires. Ce systéme de normes joue un role essentiel de préservation et
de controle. La mention « cru » garantit la qualité supérieure du produit en particulier

lorsqu’il est classé”®!.

375 - D’autres termes visés par le décret du 4 mai 2012 permettent la mise en valeur de la

haute qualité des produits de la vigne. A ce sujet, il convient d’analyser I’emploi du terme «

clos », dont la présence sur les étiquettes renvoie a une rareté étroitement délimitée.

C) La mention « Clos »

Définition de la mention « Clos »

376 - Le clos se dit d’une parcelle de vigne ou d’un cru ceint de murs qui ne pouvait pas étre
passée a cheval. Il ne faut pas se méprendre. Le terme « clos » n’est pas attribué en fonction
d’un périmetre, aussi restreint soit-il. Le décret impose que ces vins soient issus de raisins
provenant « exclusivement de parcelles de vignes délimitées par une cloture formée de murs

ou de haies vives » ou que « [’appellation comporte ce terme »°%2. Le lien entre la rareté qui

960 Denis (D.), «La vigne et le vin - régime juridiquey, éd. Sirey, 1989, p.64, pt 144
%1Denis (D.), « La vigne et le vin - régime juridique », éd. Sirey, 1989, p.66, pt 147

%2D. n° 2012-655, 4 mai 2012, JORF, n°0107, 6 mai 2012, Art.7a) ; Art.7b)
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conférerait un caractére luxueux au produit et le terme « clos » est donc a relativiser”®.
Néanmoins, en pratique, il reste indéniable que les parcelles de vignes bénéficiant de ce terme
produisent des vins d’exception justifiant un prix ¢élevé. De toute évidence, les parcelles de

taille modeste sont plus facilement ceintes par un mur ou une haie.

Le clos en Champagne

377 - Le Champagne de Clos constitue une rareté puisqu’il en existe moins d’une vingtaine,
tous mono-crus et issus de vignobles ceints de murs®®*. Avec le « Clos des goisses », la
Maison Philipponnat a ¢été la premiere a €élaborer un champagne de clos en 1935. L’un des
plus prestigieux, car trés rare, est sans nul doute celui des fréres Henri et Rémi Krug de la
Maison de Champagne éponyme, qui ont préparé 3000 bouteilles d’une cuvée millésimée

1995, composée de “blanc de noirs™%

, issue du «Clos d’Ambonnay». La vigne est réduite a
0,68 hectares. La bouteille de 75cl, une centaine seulement pour la France, est commercialisée
3000 euros?®. La maison Krug produit également un «Clos du Mesnily», congu a partir de
vignes d’une superficie d’environ 2 hectares. La « Cuvée Vieilles Vignes Francaises »,
¢laborée par la Maison Bollinger fait également figure de référence. Comme son nom
I’indique, ce vin est élaboré a partir d’anciennes vignes épargnées par 1’épidémie
phylloxérique qui toucha le vignoble a la fin du XIXe siécle. Jusque 2004, le précieux

breuvage était le résultat d’un assemblage de trois clos de pinot noir représentant 60 ares®’.

Chez Pommery, Thierry Gasco, en sa qualité de chef de cave, eut I’idée d'élaborer un vrai

963 1] existe des clos a Paris ou dans la région parisienne, tels que le Clos du Pas Saint-Maurice, le Clos Passemay
situé au pied de la cité du « Val d’Argent » a Argenteuil, le Clos Reuilly dans le XIle arrondissement, qui se
cache derriére une porte cochére. A Paris, le passage du Clos Bruneau est le vestige de I’ancien vignoble qui
couvrait I’espace limité par les rues des Carmes, de Lanneau, Jean de Beauvais et le boulevard Saint-Germain.
Le vignoble de Montmartre proposait un vin mondialement connu «de la goutte d’or». La vigne du Pas Saint
Maurice est la plus grande, elle témoigne de la renaissance du vignoble suresnois. Mais, parmi les quatre-vingt-
douze vignobles et vins de Clos que 1’on recense en fle-de-France, aucune AOC n’est reconnue. Source : Saint-
Lary (M.), « Des vignerons franciliens en quéte d'authenticité », Ethnologie francaise 3/2008 (Vol. 38),
p. 551-560.

94 Clos des goisses (Philipponnat) ; Cuvée Vieilles Vignes Frangaises (Bollinger) ; Clos du Moulin (Cattier) ;
Clos du Mesnil, Clos d’Ambonnay (Krug) ; Petit Clos (Jean Vesselle) ; Clos Saint-Hilaire (Billecart-Salmon) ;
Clos des Bouveries (Duval-Leroy) ; Clos Pompadour (Pommery) ; Clos Lanson (Lanson) ; Clos Cazals (Claude
Cazals) ; Clos des Faubourgs de Notre Dame (Veuve Fourny) ; Clos Virgile (Portier) ; Clos de L’Aurore
(Bergeronneau-Mario) ; Clos I'Abbé (Hubert Soreau) ; Clos Barnaut (Edmond Barnaut) ; Clos du Chateau de
Bligny (G.H Martel) ; Clos Sainte-Sophie (Lassaigne) ; Clos des Monnaies (Goutorbe-Bouillot)

965 Vin blanc issu de raisins noirs
966 Martineau (V.), « Clos d’Ambonnay, la pépite de Krug », le Figaro magazine, 26 avr. 2008

97 « Chaudes terres » ; « Clos Saint-Jacques » ; « Croix rouge ». En 2004, une attaque de puceron infesta la
vigne croix rouge devenue impropre a la vinification.
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"champagne de Reims" a partir de vignes intra-muros, particularité exceptionnelle dans la
ville des sacres®®, bien que non exclusive®®. Les « Clos Pompadour», du nom des parcelles,
ne revendiquent pas leur millésime. Ce produit qui se veut d'exception, n'existe qu'en magnum
(trois mille sont disponibles), un format idéal pour apprécier aux mieux les qualités de 1'année.
Les bouteilles commercialisées en 2011 proviennent de la vendange 2002, une excellente
année en Champagne. Le prix de la rareté s’¢éléve a 470 euros I'unité. Chaque bouteille est
vendue dans une caisse de bois accompagnée d’un certificat du chef de cave®70. Ces exemples

singuliers illustrent le lien entre la rareté objective et le produit de luxe.

L’usurpation de la mention « Clos »

378 - Aux Etats-Unis, les termes « clos » et « chateau » sont libres de toute contrainte, il
n’existe pas de définition légale. Une demande d’enregistrement de ces mots en tant que
mentions traditionnelles pour les vins produits sur le territoire américain a été¢ déposée aupres
de la Commission européenne par deux organisations professionnelles américaines (Wine
America et California Export Association)®’!. La requéte vise les vins américains exportés sur
le marché européen. La viticulture bourguignonne, particulierement concernée par I’emploi
du terme « clos »”7> a manifesté son hostilité’’3. Cette mesure favorable aux viticulteurs
américains, serait assimilable a de la concurrence déloyale envers nos exploitants et a de la

tromperie a I’égard du consommateur.

968 Pourteau (R.), « La Pompadour s invite chez Pommery », Le Figaro Magazine, 18 mars 2012

969 T.a Maison Lanson produit également un champagne de Clos a partir de vignes situées a Reims, a proximité
de la cathédrale, sur la butte de Courlancy. Dupont (J.), « Clos Lanson », Le Point, 4 mars 2016

970 1’Union, 29 mai 2012
971 Peyral-Bon (D.), « Le terme clos menacé! », Sommeliers International, automne 2012, n°137, p.369

972 En Bourgogne, il existe d’innombrables « clos » référencés au cadastre. Sept appellations Grand Cru
comprennent ce terme, et pas moins de quatre-vingt-quinze Premiers Crus sont recensés dans les cahiers des
charges des appellations d’origine bourguignonnes. Source: cvab.fr, « Chdteau, Clos, un patrimoine viticole
frangais a défendre ».

973Jean-Michel Aubinel, Président de la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (CAVB) met
en garde la Commission européenne contre une décision qui : « créerait un précédent pour I’ensemble des termes
synonymes d’exploitation viticole (domaines, hospices, cru...) et porterait grandement atteinte a la notoriété et
spécificité du paysage viticole bourguignon ». Source : Peyral-Bon (D.), « Le terme clos menacé! », Sommeliers

International, automne 2012, n°137, p.369
221



D) La mention « Hospices »

379 - Non mentionnée dans la liste initiale de ’annexe XIII du reglement 607/2009/CE, la
mention légale « hospices » est récente’’, bien qu’elle corresponde a une réalité plus
ancienne. Le terme est spécifique aux vins produits a partir du vignoble appartenant aux
Hospices de Beaune en Bourgogne. L’illustre domaine s’étire de la Cote de Beaune a la Cote
des nuits, sur une superficie qui avoisine soixante hectares’”>. Environ 85 % des parcelles se
situent en zones « premier cru » et « grand cru »7®, Depuis 1794, les quarante-huit cuvées
prestigieuses sont vendues aux encheres des Hospices de Beaune, le troisiéme dimanche de
novembre. Les recettes sont intégralement reversées au profit du fonctionnement des anciens
hospices ainsi qu’a des institutions hospitaliéres. Le vin acheté est livré en fiits. L’enlévement
a lieu au plus tard le 15 janvier, soit environ deux mois aprés la vente. Suivent 1’élevage’”’ et
la mise en bouteilles par un négociant-éleveur bourguignon®’8. Depuis 2005, la société de
vente aux enchéres Christie’s est chargée de vendre les pieces?’de vin. Le prestige de cette
vente de charité est intimement lié a la réputation du cru®®’. Un spécialiste précise que « les

prix des cuvées reflétent plus leur niveau d’appellation que leurs qualités intrinséques »°®!.

974 D. n° 2012-655, 4 mai 2012, JORF, n°0107, 6 mai 2012, art. 7
975 www.hospices-de-beaune.com

976 Les vignes sont essentiellement axées autour de Beaune (Auxey-Duresses, Beaune, Meursault, Monthelie,
Pommard, Pernand-Vergelesses, Puligny-Montrachet, Savigny-les-Beaune et Volnay) en raison du lieu historique
de I'hopital. Elles portent des noms prestigieux : Beaune Clos des Avaux premier cru, Corton grand cru. Les
Hospices de Beaune sont également propriétaires de vignes en Cote de Nuits, avec les grands crus Mazis-
Chambertin, Clos de la Roche et Echezeaux, et en Maconnais depuis 1994, avec des parcelles de Pouilly-Fuissé.
Source : www.hospices-de-beaune.com

977 Qpération qui a pour objet de faire vieillir le vin, de le structurer, de faire évoluer ses ardmes. Situé entre la
fermentation alcoolique et la mise en bouteille, 1’élevage est une opération essentielle dans le développement de
la personnalité du vin. Il peut étre effectué¢ dans une cuve ou dans une barrique de bois. Il est préférable de
choisir les flits de chéne pour les vins de grande qualité.

978 Lebel (C.), « L’abus de confiance en matiére de réservation de piéces de vin des Hospices de Beaune », RD.
rur., avr. 2012, n°402, comm. 44

79 Une piéce représente 228 litres de vin contenu dans un tonneau en bois.

980 Le 15 novembre 2015, le montant de la vente s’est élevé a 10 156 644 euros, hors taxes, pour un total de 575
pieces de vin vendues. Un "record absolu" pour une piéce de Clos de la Roche Grand cru, cuvée cyrot-Chaudron,
vendue 117.700 euros a été enregistré. Les encheéres se sont envolées a 480.000 euros pour la "picce
des présidents", un Corton-Renardes Grand cru de 2015. Sources : « Résultat de la vente des vins 2015 des
Hospices de Beaune », document consultable sur : www.hospices-de-beaune.com ; La revue du vin de France,
« Hospices de Beaune 2015 : vente des vins record a plus de 11 millions d’euros », 16 nov. 2015

81 La piéce de Savigny-les-Beaune, ler cru Arthur Girard, vendue a 7.756 euros, est nettement moins chére que
le « Beaune ler cru Les Dames Hospitaliéres », adjugée a 10.553 euros jugé au méme niveau de qualité par les
spécialistes. Source : Burtschy (B.), « Tout savoir sur les cuvées 2015 des Hospices de Beaune », Le Figaro-Vin,
11 déc. 2015
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380 - Autrement dit, le montant des enchéres dépend davantage de la spéculation qui entoure
la réputation des appellations que des propriétés organoleptiques de chaque cuvée. Ce
phénomeéne est caractéristique des produits de luxe. Désignés par un nom a forte renommée,
ils suscitent une demande importante des consommateurs a 1’échelle internationale. La
contrepartie négative de ce pouvoir attractif réside dans I’exploitation illégale des indications
géographiques par des opérateurs non autorisés. Ce phénomene est perceptible lorsque la
qualité notoire du produit est a la fois réservée par une indication géographique et désignée
par une marque. Dans ce cas de figure, une opposition entre la marque susceptible d’étre
transmise a un autre titulaire et I’appellation, inséparable du fonds qu’elle est censée désigner,

pose la question de la cohérence d’ensemble.

Section 2 : La qualité notoire du produit de luxe réservée par le droit

des marques

381 - Un produit de luxe peut a la fois €tre désigné par une appellation d’origine et une
marque. La frontiére entre les deux régimes de protection est mince lorsque la marque reprend
le nom du cru également protégé par une appellation. Une distinction entre marque
commerciale et marque domaniale s’impose pour cerner les conditions de coexistence des
deux protections (Paragraphe 1). La différence de nature entre ces deux types de signe nous
permet de mieux comprendre a quelles conditions les marques sont susceptibles de porter

atteinte a la fonction des appellations (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Distinction entre marque commerciale et marque domaniale

Le caractere non détachable des marques domaniales affirmée par la Cour de cassation

382 - Les marques ont accédé a l'autonomie réglementaire avec la loi du 22 frimaire An IX

5982

dont l'article 16 était d'une telle sévérité®® qu'elle se solda par un échec’®. Le systéme fut

982 5 3 10 ans de réclusion pour les peines condamnant le faux en écritures privées. Source : Agostini (E), «Les
marques viticolesy, RD. rur., février 2009 p.10, note n°1

983 Roubier (P.), «Le droit de la propriété industriellex, t. 2 : Sirey 1954, n° 250, p. 499 — Mathély (P.), «Le droit
francais des signes distinctifsy, INA, 1984, p. 354.
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complété par la loi du 18 juillet 1824 sur l'usurpation de nom commercial et il fallut attendre

la loi du 23 juin 1857 pour voir le droit des marques s'adapter a 1’¢re industrielle?®4.

383 - Dans un arrét majeur en date du 18 janvier 19555, la Cour supréme a affirmé le
caractere « indétachable » de la marque Domaine de Cassevert désignant la propriété viticole
du méme nom. A 1’époque, le Doyen Roubier admettait la détachabilité de la marque et de
I’entreprise®®6. Suivant ce principe, ’article L.714-1 du code de la propriété intellectuelle
dispose : « les droits attachés a une marque sont transmissibles en totalité ou en partie,
indépendamment de [’entreprise qui l’exploite ». Allant en sens inverse, cet arrét applique un

autre principe, celui de Dinterdiction des marques déceptives®®’

. L’'usage d’une marque
incorporant un nom de cru, cesse d’étre licite quand on I’applique a des produits qui ne
proviennent pas du cru évoqué par ce nom’®®. Plus concrétement, les marques incluant un
nom de cru indiquent 1’existence d’un vignoble, d’un pressoir, d’un cuvier, d’un chai a
barriques, et d’'une chaine d’embouteillage. La précision n’est pas sans conséquence. Elle

permet de différencier deux types de marques.

384 - Les marques commerciales, également appelées marques vinicoles « se limitent a
distinguer un vin parmi ses semblables au moment de sa mise sur le marché »*°, alors que les
marques domaniales ou marques viticoles, « conférent la protection des marques a un nom de
cru préexistant et c¢’est le nom du terroir qui va servir a distinguer le vin »0. Quel critére

permet de différencier les deux ?

984 1,. 23 juin 1857, art. ler : « Sont considérées comme marque de fabrique ou de commerce, les noms sous une
forme distinctive, les dénominations, embléemes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres,
enveloppes et tous autres signes servant a distinguer les produits d 'une fabrique ou les objets d’'un commercey.

985 Cass. civ., 18 janv. 1955, JCP (G) 1955, 11, 8755, note: Vivez (J.)

9%6Roubier (P.), «Le droit de la propriété industrielley, t.2: Sirey 1954, n°250, p.505 et 506, et n°257, pp.532-
540

987 Art. L.711-3-¢) CPI : « Ne peut étre adopté comme marque ou élément de marque un signe : : « De nature a
tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du
service ».

988Siré (P.), « Les noms des vins de Bordeaux », JCP (G) 1959, 1, 1490, spéc. n°s 17 et 18
989 Agostini (E), « Les marques viticoles », RD. rur., fév. 2009 p.11

990 Agostini (E), « Les marques viticoles », RD. rur., fév. 2009 p.11
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La notion de cru, critere de distinction entre marque commerciale et marque domaniale

385 - Il semblerait que la notion de cru soit décisive. Une marque commerciale ne désigne pas
forcément un nom de cru, alors qu’une marque domaniale se rapporte au foncier qu’elle
désigne. La marque commerciale distinguerait donc une chose de genre, tandis que la marque
domaniale désignerait un corps certain. Dans le prolongement de cette distinction, les
caractéristiques présentées plus haut nous conduisent a estimer que les marques viticoles se
rattacheraient plus facilement a 1’'univers des produits de luxe, contrairement aux marques
vinicoles dont le rattachement au terroir n’est pas garanti par la marque. Leur mode de

commercialisation vient étayer cette affirmation.

386 - Si les deux types de marque sont accessibles dans les circuits de la grande distribution,
les marques viticoles désignant les fleurons du terroir frangais le sont aussi chez des
distributeurs et cavistes agréés. Cette nuance alimente I’idée d’un régime unifié des produits
de luxe, couverts par une marque désignant un produit rare, de qualité et vendu dans un

environnement commercial adapté a ses qualités matérielles et immatérielles®!.

387 - L’exigence du lien entre la marque et le cru a formellement été rappelée par la Cour de
cassation. Dans un arrét en date du 9 novembre 19812, la Haute Cour a annulé la marque
“Cru du Fort Médoc” désignant des vins non susceptibles de bénéficier de I’AOC “Médoc”,
en soulignant qu’« une marque ou une dénomination commerciale incorporant un nom de lieu
ne peut étre utilisée pour désigner ou pour commercialiser un produit dont l’origine ne lui

donne pas droit au nom indiqué ».

388 - La distinction entre marque domaniale et marque commerciale traduit ainsi une
différence de nature. Le dépdt de la seconde crée un véritable droit sur la marque alors que
celui de la premiere confére la protection des marques a un signe préexistant, le nom du cru.
La marque commerciale va pouvoir étre cédée indépendamment de I’entreprise qui I’exploite

(Baron de Lestac, Mouton Cadet, etc.) alors que la marque domaniale ne pourra étre séparée

91 Le groupe LVMH a ouvert en mai 2017, « clos 19 », une plate-forme de e-commerce spécialement dédiée a la
vente de vins et spiritueux. Les produits proposés sont tous désignés par une marque appartenant au groupe.
Certains sont exclusivement disponibles sur le site. Source : Romain, « Clos19 : la plateforme e-commerce Vins
et Spiritueux de LVMH », JDL, 4 mai 2017

92 Cass. com., 9 nov. 1981, N°80-12943, « cts Bouteiller c/ sté Interet collectif agricole du Fort Medoc et a. »;
JCP G 1982, 11, 19797, note : Bonet (G.)
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de I’exploitation. Le Professeur Agostini y voit la différence entre les dépots «constitutifs» et

« confortatifs » portant sur des marques détachables et indétachables’®.

La qualité renommée, critere de qualification du reconnaissance du cru

389 - Le souci de cette différenciation tient au mode de consécration du domaine qui se fait
soit par la reconnaissance des tiers soit par la proclamation des intéressés®+. La
reconnaissance par les tiers jouerait un role de possession d’état. En d’autres termes, la qualité
renommeée de ces crus est déterminante pour la qualification. Parfois, la notoriété de certains
crus est si forte qu’ils n’ont pas besoin d’étre estampillés « Chateau » pour que leur nom, et
donc leur marque, soient domaniaux. C’est le cas de La Tdche ou La Romanée en Bourgogne,
La mouline ou La Turque en Cote-Rotie, de Petrus a Pomerol. L’attribution de la marque
domaniale s’explique donc par la renommeée attachée a ces crus de prestige. Mais une telle
souplesse n’est pas sans risque d’abus comme I’illustre un arrét de la Cour de cassation’?

rendu en 2001 a propos du Chateau Latour.

390 - En ’espéce, la haute Cour a censuré un arrét qui avait accordé la protection de ses
marques a la société du Vignoble de « Chateau Latour », du seul fait de sa notoriété acquise
depuis le XVIlle siecle, sans vérifier leur régularité. Sous le pavillon de complaisance de
marques domaniales, ce premier cru classé de Pauillac « pouvait faire naviguer n'importe quoi

pourvu que ce fiit du vin »°. Avant d'étre sanctionnée, la Cour d’appel de Bordeaux®’

avait
annulé sur demande reconventionnelle du prétendu contrefacteur”®, les marques du Chéteau
Haut-Brion qui se « limitaient » a désigner des « vins rouges et blancs ». De plus, ces marques
incorporaient le mot « Haut » alors que Haut-Brion n'est pas une « appellation ayant elle-

méme droit a ce mot ».

993 Agostini (E.), « Les marques viticoles », RD. rur., fév. 2009 p.11

994 Agostini (E.), D. 2007, p.2696, note sous : Cass.com., 30 mai 2007, n°05-21.798, « Chdteau des
Barrigards », JurisData n°2007-039054 ; RD. rur. fév. 2009, « Les marques viticoles », p.11

995 Cass. com., 17 juil. 2001, N° 98-19.923, arrét n° 1530 FD, « Chdteau Latour », inédit ; Higounet (C.), (dir.),
«La seigneurie et le vignoble du Chdteau Latoury : Bordeaux 1974, t. 2, p. 581.

996 Agostini (E.), D. 2007, p.2696, note sous : Cass.com., 30 mai 2007, n°05-21.798, Chdteau des Barrigards

97 CA Bordeaux, 1re Ch., sect. A, 18 oct. 1999, Aff. «Claude P. ¢/ SA Domaine Clarence Dillon (vin Chdteau
Haut Brion)», n° de Réle : 96/04764, D. 1999. AJ. 96, obs. Poisson (B.) ; PIBD 2000. III. 346 - Cass. com. 11
mars 2003, N°01-02283, « Chdteau Haut Brion »

998 Le propriétaire du Chateau Moulin de Brion
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Le caractere non détachable des marques domaniales en harmonie avec le principe de

[’autonomie culturale

391 - La différence de nature qui existe entre les marques commerciales et les marques
domaniales n’est donc pas négligeable. Une marque reprenant le nom d’un domaine ne saurait
étre déposée si le titulaire n’est pas en mesure de garantir au consommateur que le vin désigné
par la marque a été élaboré sur le-dit domaine. Ainsi, lorsqu’un exploitant désire tirer profit de
la renommée d’un domaine prestigieux en déposant une marque commerciale mentionnant le
nom de ce domaine pour désigner un vin non élaboré sur le domaine, I’exploitant 1égitime du
domaine peut demander I’annulation de la marque. Il peut en outre, intenter une action en
revendication sur la base de I’article L.712-6 du CPI°®. En application de ces regles, la Cour
de cassation a adopté une position intransigeante, favorable a la distinctivité des domaines

prestigieux qui ne sauraient étre amalgamés avec des crus ou produits différents.

392 - Dans ce sens, a été cassé ’arrét des juges dijonnais validant la marque « Chateau des
Barrigards » pour désigner des « vins, eaux-de-vie AOC et spiritueux autres qu'eaux-de-vie ».
L’absence de lien entre la marque et le domaine était avérée, d’autant que le déposant n’était
autre que le fils de I’ancien propriétaire du domaine, mis en liquidation avant la cession de
I’exploitation. Les nouveaux propriétaires demanderent 1’annulation de la marque « Chateau
des Barrigards » et I’obtinrent. La Cour de cassation décida qu’ « un signe désignant un vin
sous le nom d'une exploitation ne peut, sans tromperie, étre déposé en tant que marque que
par une personne garantissant la récolte et la vinification en ce lieu »'000,

1001

393 - Si certains ont regretté¢'®”" que cette décision contrevienne au principe bien établi selon

lequel la validité du dépot est indépendante de la possibilité d'exploitation du titulaire!%02,

999 Art. L.712-6 CPI : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation
d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer
sa propriété en justice ».

1000 Cass. com. 30 mai 2007, n° 05-21.798, arrét n° 741 FS-P+B, « Sté Chdteau des Barrigards c/ Lobreau », D.
2007. Jur. 2696, note : Agostini (E.) ; RTD com. p.116, obs. Azéma (J.)

1001 Azéma (J.), RTD. com. 2009, p.116, obs. sous : Cass. com. 30 mai 2007, n® 05-21.798, arrét n° 741 FS-P+B,
« Sté Chdteau des Barrigards ¢/ Lobreau »

1002 Cass. com. 16 juin 1964, JCP 1964. II. 13815, note : Bernays et Hauser (J.) — TPICE 13 sept. 2005, aff.
T-140/02, « Sportwetten Gmbh gera »
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nous la saluons pour trois raisons. D’abord, cette position est cohérente avec le droit viticole
qui subordonne I’'usage du mot chateau aux seul vins « issus de raisins récoltés sur les
parcelles d’une exploitation ainsi dénommeée et vinifiés dans cette exploitation »'993, Ensuite,
I’information délivrée par une marque doit étre conforme au produit qu’elle désigne. Si nous
admettions la possibilité contraire, la marque serait potentiellement trompeuse pour le
consommateur. Le droit des indications géographiques a justement €té congu pour préserver et
protéger la spécificité du terroir. La liberté du commerce ne saurait porter atteinte a sa vérité.
Enfin, ’exploitant légitime ne peut tolérer que I’on fasse commerce du nom de son fonds en
profitant de la valeur économique qu’il recele par sa renommée. Cette problématique est au
coeur des produits de luxe doublement protégés par une marque domaniale et une indication
géographique. Nous pouvons constater a cet égard, que les régles tenant a la protection des
indications géographiques ont une portée trés importante. Le risque de confusion est
largement en faveur des titulaires de marques domaniales prestigieuses. Une marque ne peut
délivrer une information trompeuse sur I’origine d’un produit en reprenant tout ou partie des

¢léments d’une indication d’origine.

Paragraphe 2 : Marques déceptives et indications géographiques

394 - Garantir I’origine d’un produit est le point commun reliant une marque et une indication
d’origine. La pertinence de cette affirmation s’arréte lorsque les deux signes apposés sur un
méme produit délivrent une information différente ou lorsqu’une marque reprend le nom
d’une indication d’origine pour désigner des produits ne répondant pas aux critéres qualitatifs
de I’indication. Dans ce cas de figure, la marque est source de tromperie. Elle est jugée
déceptive (A). Nous verrons que ce risque de confusion est particuliérement accru en cas de
démembrement des domaines d’exploitation (B) ou lorsqu’un produit de luxe est désigné par

une marque dont la renommée surpasse la sphére de notoriété de 1’indication d’origine (C).

1003 D, n° 2012-655, 4 mai 2012, JORF, n°0107, 6 mai 2012, Art.7
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A) L’interdiction des marques déceptives

L’interdiction des marque déceptives, garantie de la bonne information du consommateur

395 - Afin de préserver le consentement du consommateur de toute tromperie sur ’origine,
I’article L.711-3-c) du CPI prohibe le dépot d’une marque ou I’élément d’une marque « De
nature a tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance

géographique du produit ou du service ».

La prééminence de la marque sur ’appellation d origine dans le secteur du luxe

396 - L’exploitant d’un produit de luxe protégé par une indication d’origine peut comme tout
agent économique désigner ses produits par une marque, signe d’identification de son
entreprise. Ainsi pour les champagnes Mumm, une bande transversale rouge allant du coin
supérieur droit au coin inférieur gauche est une couleur protégeable a titre de marque pour
I’ensemble de I’A.O.C'%%. L’application des deux signes sur une méme bouteille n’est donc

pas incompatible.

397 - Aucune régle n’impose de spécifier I’origine du vin dans la dénomination de la marque.
Mais, 1’avénement de la « marque globale » en vogue dans les services marketing des
entreprises, « aboutit inévitablement, dans le domaine vitivinicole, a poser la question de la
prééminence distinctive ou connotative de la marque sur l'appellation d'origine»'9%. Cette
affirmation n’est pas surprenante dans la mesure ou les grandes marques dans ce secteur sont
détenues par des groupes cotés en bourse qui internationalisent leur actionnariat et leur
clientéle. Le marché des vins et spiritueux de luxe est en croissance constante, notamment
dans les pays émergents. Le rayonnement d’une marque désignant une maison de champagne
ou de cognac, va de pair avec I’appellation d’origine qui lui est associée. La problématique
est-elle spécifique au secteur vitivinicole ? Rien ne permet de I’affirmer. Toutefois, il est vrai

que « ce secteur a été historiquement le plus soucieux de la protection des appellations

1004 CA. Paris 26 mai 1910, « Mumm »,- Ann. propr. ind. 1911, p.5

1005 Schaming (B.), «Appellation d'origine et marques : une symbiose conflictuelle face aux exigences du
marketing», D.2001, p.532
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d'origine, et représente l'une des rares productions a avoir porté certaines appellations

d'origine au rang de produits de luxe »'°%.

L’interdiction d’enregistrer une AOC a titre de marque

398 - La Romanée-Conti a posé la question de savoir si une appellation d’origine est
susceptible d’une appropriation au titre d’une marque ou d’une dénomination sociale. Afin
d’apprécier I’enjeu de cette problématique, il faut entrer en Romanée-Conti, domaine

1007 Ay sein de cette appellation,

prestigieux de la Bourgogne, fruit de 1500 ans d’histoire
probablement 1’un des plus grands vins blancs de Bourgogne, le Montrachet, dont la
production est limitée a trois mille bouteilles. Il est récolté sur le territoire de deux communes
Puligny-Montrachet et Chassagne-Montrachet. La surface de ce Grand Cru ne dépasse pas
sept hectares. Les autres grands crus de vins rouges sont tout aussi extraordinaires. Ils
proviennent tous de parcelles situées dans « un mouchoir de poche » et sont élaborés avec le
méme cépage, le pinot noir. Parmi eux, « La Romanée-Conti », qui a donné son nom au
domaine. Le cru le plus mythique est le fruit d'une petite parcelle de 1 hectare 80 ares et
50 centiares dont la surface est inchangée, au centimetre pres, depuis 1580. En fonction des
millésimes, quatre mille bouteilles sont produites seulement. La Romanée-Conti a une place a
part dans le panthéon des grands vins. Elle défie les critéres cenologiques. La parcelle,

initialement nommeée le « cros de Clous », a pris le nom de Romanée en 1631, sans que 1'on

en connaisse la véritable raison'®®. La Romanée-Conti devient une AOC par décret du 11

1006 Schaming (B.), «Appellation d'origine et marques : une symbiose conflictuelle face aux exigences du
marketing», D.2001, p.532

1007 Son origine remonte a la fondation du prieuré de Saint-Vivant par le sire de Vergy, vassal de Richard le
Justicier premier duc de Bourgogne décédé en 921. Le domaine commercialise huit grands crus. Source :
Burtschy (B.), «Mythe des mythes : la Romanée-Contiy, Le Figaro, 3 sept. 2009

1008 T ors de la mise en vente, en 1760, le protecteur de Jean-Jacques Rousseau, le prince de Conti, prince de
sang, l'acquiert au prix fort sur Madame de Pompadour, qui ne lui pardonnera jamais. L’enclave est baptisée
Romanée-Conti en 1793 par les révolutionnaires lors de sa revente comme bien national. Burtschy (B.), «Mythe
des mythes : la Romanée-Conti», Le Figaro, 3 sept. 2009
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septembre 1936!°°. Le nom correspond aussi a la dénomination d’une société civile,

propriétaire unique de ce cru classé AOC!10,

399 - La Cour d’appel de Paris, dans un arrét du 28 novembre 19851011  pose le principe
qu’une AOC ne peut constituer une marque valable au regard de la loi du 31 décembre 1964,
dont I’article 3 conduit a une prohibition du dépot d’une AOC comme marque. Peu importe
que le titulaire de la marque posséde la totalité de 1’aire de production du vin ayant droit a
I’appellation d’origine!?'2. On ne peut écarter « ni [’éventualité d’une division du domaine de

la Romanée-Conti, ni la cession de la marque seule indépendamment du vignoble »'°'13.

400 - Le principe ne souffre aucune exception méme lorsqu’une aire de production constitue
une unique propriété ou lorsque 1'exploitant prend I’initiative de déposer son AOC sous une
forme distinctive. L’article L. 711-4-d) du Code de la propriété intellectuelle a expressément
consacré le principe selon lequel 1’appellation d’origine protégée ou I’indication géographique
font l'objet d'un droit antérieur qui s'oppose a tout dépot de marque!®’4. En annulant
l'enregistrement de la marque Romanée-Conti, la Cour d'appel de Paris a résolument prohibé
le cumul de protections de la marque et de I'appellation d'origine pour un méme produit. Selon
les termes de la décision, « l'appartenance a un unique propriétaire de l'aire de production du
Romanée-Conti ne rend pas pour autant appropriable par une seule personne une appellation

d'origine sur laquelle ne s'exerce qu'un droit collectif »1015,

1009 Décret du 11 septembre 1936 vins « Vosne-Romanée ». Délimitation de I’aire de production, cépages
autorisés, détermination de la quantité de sucre naturel dans les mouts et du dégré alcoolique, JORF du 27 sept.
1936 p. 10234

1010 T3 famille Gaudin de Villaine demeure propriétaire de la moitié des parts sociales de la Société civile du
Domaine de la Romanée-Conti. La société a pris en fermage, le 11 novembre 2008, les vignes AOC Corton
Grand Cru du domaine Prince Florent de Merode. Aubert de Villaine, en charge de la propriété se plait a citer
une phrase du Dr Lavalle, un fameux ouvrage paru en 1855 : « En Bourgogne, on fait le vin comme au
XIVe siécle ». A I’instar de certaines maisons de champagne, le domaine a réintroduit le cheval : « Ce n'est pas
pour le folklore, mais pour éviter le tassement des sols », précise-t-il.

1011 CA. Paris, 28 nov. 1985, «Romanée-Conti», D. 1987, somm. 56, note: Burst (J.-J.) ; Ann.propr.ind. 1985,
n°3,p.173

1012 CA. Paris, 28 nov. 1985, «Romanée-Contiy, D. 1987, somm. 56, note: Jean-Jacques Burst ; Ann.propr.ind.
1985, n°3, p.173

1013 Denis (D.), «La vigne et le vin - régime juridiquey, éd. Sirey, 1989, p.239-240, pt 636

1014 Art, 1..711-4 d) : Ne peut étre adopté comme marque un signe portant atteinte a des droits antérieurs, et
notamment : A une appellation d'origine protégée ou a une indication géographique

1015 CA. Paris, 28 nov. 1985, Romanée-Conti : Ann. propr. ind. 1985, p. 173 ; Cass. com., ler déc. 1987, N°
86-11328, « Romanée-Conti », pourvoi rejeté. JCP (G) 1988, 11, 21081, note Agostini (E.)
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« Le consommateur averti », critere d’appréciation du risque de confusion entre la marque et

[’A40C

401 - D’autres décisions ont sanctionné la contrefacon de ’AOC par des négociants!®16. La
société civile du domaine de la Romanée-Conti propriétaire des marques Domaine de la
Romanée-Conti et Romanée-Conti, a poursuivi la SNCF pour avoir renouvelé le dépot d’une
marque « Domaine de Romanet », commercialisée dans ses économats, en provenance
d’Algérie. L’assignation a porté sur la contrefagon, 1’usurpation d’appellation d’origine et la
concurrence déloyale sur la base de I’ancien article 285 du code des vins'®'7. La Cour de
cassation a cass€ I’arrét qui retenait une «volonté¢ de confusion» entre le vin «Domaine de
Romanet» et «Domaine de la Romanée Conti», sans rechercher I’existence d’un « danger de
confusion » qui aurait pu exister dans 1’esprit de la clientele des deux marques!?!8. La solution
est bien plus sévére que dans les litiges relatifs a I’appellation Champagne. Il est vrai que les
bouteilles de la Romanée-Conti sont réservées pour la plupart d’entre elles, & une clientéle
internationale d’initiés ayant les moyens financiers de payer le prix. Il semble impensable que
ceux-ci puissent confondre les deux produits. C’est pourquoi, dans un litige opposant les deux
mémes parties, la Haute Cour a rejeté les prétentions de la SCI Domaine de la Romanée
Conti. La dénomination «Romanor» a été jugée « trop éloignée de l’appellation d’origine
«Romanée Conti» pour qu’une confusion soit possible dans [’esprit des utilisateurs »1019,
Derriere la notion d’« utilisateur », apparait ’application d’un critere d’appréciation
spécifique fond¢ sur le caractére exceptionnel du produit. Le consommateur moyen ne saurait
étre trompé, car les conditions de cette opportunité ne risquent pas de se présenter. La notion

de « consommateur averti » semble donc correspondre au critére d’analyse retenu.

402 - Une décisions comparable a été rendue dans le litige opposant la marque « Chateau La
Mouline de Labegorce » — un vin d’appellation Haut-Médoc et Bordeaux ros¢ — a la

marque « La Mouline » couvrant un vin qui est I'un des trésors de I’appellation Cote-Rotie, le

1016 Cass. com 18 mai 1981, Gaz. Pal. 1981, II, Pan. jur. 378, note: Le Tourneau (Ph.) ; Ann. propr. industr. 1981,
300, note: Mathely (P.) ; CA. Paris, 28 mars 1979, RIPIA. 1979, 290

1017 Art. 285 C. vins : « Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit a une appellation d'origine

"non

aux termes des articles 37 a 40, l'emploi de mots tels que "clos", "chdteau", "domaine”, (...) ainsi que toutes
autres expressions susceptibles de faire croire a une appellation d’origine ». (...).

1018 Cass. com., 18 mai 1981, N°79-13488, « SCI Domaine de la Romanée-Conti ¢/ SNCF », Bull. com. n°237

1019 Cass. com. 18 mai 1981, N°79-13806
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directeur de I'INPI a décidé qu’il n’y avait pas de confusion possible. Il indique que
I’appellation d’origine des deux vins étant distincte s’agissant d’un Bordeaux et d’un Cote-
Roétie, le consommateur fera la distinction. Celui-ci se doit d’étre attentif a la provenance
lorsqu’il choisit un Grand cru. La décision a été confirmée par la Cour d’appel de Lyon!020, Le
critere du juge dans son appréciation est sans nul doute celui du consommateur averti, notion
qui renvoie a celle du « public intéressé », utilisée dans I’analyse du risque de confusion. Un
solution comparable a été arrétée par la Cour d’appel de Bordeaux dans un litige qui opposait
les titulaires de la marque « Chdteau Pétrus Gaia », a la SCI Chateau Pétrus, titulaire de la
marque « Pétrus ». Aprés avoir indiqué que les marques concernaient deux produits
identiques, puisque désignant du vin, les juges bordelais ont décidé que « la notoriété
mondiale du chdteau Pétrus produisant des vins d'’AOC Pomerol est en elle-méme de nature a
eéviter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec une marque appliquée a

des vins d'appellation d'origine contrélée Bordeaux supérieur »'%?!

403 - En revanche, la Cour d’appel de Paris'922 confirmée par la Cour de cassation!023, a
annulé les marques « Romanée-Conti » et « Domaine de la Romanée-Conti » considérées
trompeuses puisqu’elles désignaient les vins en général et non ceux, provenant d’une aire
déterminée ayant droit a une appellation d’origine. De la méme maniere, la marque
“Napoléon”, pour désigner certaines eaux de vie, a été radiée'?24. Le vocable étant une
désignation de qualité pour les cognacs, armagnacs, calvados, eaux-de-vie de cidre et de

poiré.

Le caractere imprescriptible de [’action en nullité pour déceptivité

404 - Par ailleurs, un signe déceptif ne devient pas distinctif par 1’'usage. C’est pourquoi,

I’action en nullit¢ pour déceptivité n’est pas soumise aux délais de prescription et de

1020 CA Lyon , Ire ch., 7 déc. 2006, « Chdteau La Mouline de Labegorce », RG n° 06/03817

1021 CA Bordeaux, Ire ch. A, 21 nov. 2005, n° 05/00588, aff. « SCEA Vignobles Guérin ¢/ 'INPI et Sté Chateau
Pétrus », JurisData n°® 2005-287967, Propr. industr. fév. 2006, comm. 14, note : Tréfigny (P.)

1022 CA. Paris, 28 nov. 1985, D. 1987, somm. 56, note : Burst (J.-J.) ; Ann.propr.ind. 1985, n°3, p.173

1923Cass. com. ler déc. 1987, N°86-11328, « Romanée-Conti », Bull. 1987, IV, N°256 p.192 ; JCP (G) 1988, I,
21081, note : Agostini (E.)

1024 Cass. com. 4 oct. 1983, N°82-11727, « Napoléon », P.1.B.D, 1984, n°339.111.24
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forclusion prévus aux article L.712-6'% et L.716-5'92¢ du CPI. La Cour de cassation a rappelé
ce principe a ’occasion d’un litige mettant en cause une société ayant déposé les marques
« Chdteau Croix Figeac » et « Pavillon Croix Figeac » en référence au domaine Chateau
Figeac démembré en 18661927 Le demandeur a I’action en nullité de ces deux marques faisait
valoir que I’exploitation ne couvrait qu’une faible surface du domaine ancien de Chateau
Figeac. La référence au Chateau était manifestement déceptive. Malgré 1’absence d’action en
contrefagon plus de cing ans aprés le dépot des marques litigieuses, cette démonstration a
permis au titulaire des marques « Chdteau de Figeac » et « La Grande Neuve de Figeac »'923
d’obtenir I’annulation des signes. L’étude des procédures nous montre que le démembrement

des domaines accroit le risque de déceptivité.

B) Le risque de la déceptivité accru par le démembrement des domaines

Le démembrement des domaines ou le risque du conflit entre marques toponymes

405 - Les conflits entre deux marques toponymes illustrent les difficultés occasionnés par le
démembrement des parcelles de vignes qui jouxtent deux territoires de renommées
différentes. Dans ce cas, la question qui se pose est de savoir quelle entreprise peut se
prévaloir de 1’exploitation du nom repris dans deux marques différentes ? Sur le sujet, la Cour
de cassation estime de maniére constante qu’une marque « désignant du vin composée d'un
toponyme est de nature a tromper le public sur l'origine du produit si les parcelles situées sur
le lieu que ce toponyme désigne ne représentent qu'un faible pourcentage du vignoble exploité

et s'il n'est pas établi que la production de cette parcelle fait l'objet d'une vinification

1025 Art. 1.712-6 al.2 CPI : « A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se
prescrit par cing ans a compter de la publication de la demande d’enregistrement ».

1026 Art. L.716-5 al.4 « Est irrecevable toute action en contrefagon d'une marque postérieure enregistrée dont
l'usage a été toléré pendant cing ans, a moins que son dépot n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois,
l'irrecevabilite est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré ».

1027 Cassation de I’arrét qui juge prescrite et forclose, 1’action en nullité pour déceptivité, faute de recours intenté
dans les délais prévus aux articles L. 712-6 et L. 716-5 du CPI : Cass. com. 13 oct. 2009, N°08-12270, Bull.
2009, TV, n°® 126

1028 T es marques « Chéteau de Figeac » et « La Grande Neuve de Figeac », désignent respectivement le premier
grand cru classé et le second vin d'appellation d'origine Saint-Emilion
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séparée »9%°. Les affaires impliquant la marque Chateau Cheval Blanc nous enseignent
I’importance de I’interdiction des marques déceptives lorsque deux domaines de réputation et

de qualité différentes coexistent sous un méme nom.

« Chdteau Cheval Blanc ¢/ Chateau Guiraud Cheval Blanc et Domaine du Cheval Blanc »

406 - Le Chateau Cheval Blanc, ler Grand cru classé A dans le classement Saint Emilion
2012, a été confronté a I’exploitation de méme nom a titre de marque par un autre domaine.

1030

Les marques « Chateau Guiraud Cheval Blanc »'**” et « Domaine du Cheval Blanc » ont été

annulées pour déceptivité!'%3!

. Dans les deux cas, les propriétaires des marques litigieuses
apportaient la preuve qu'une partie de leur vignoble portait comme nom cadastral le terme
Cheval Blanc et ¢taient donc potentiellement en mesure de revendiquer l'usage du droit au
nom toponymique, conformément a la jurisprudence constante en la matiére'*>2. Toutefois, ni
I'un ni l'autre ne pouvaient établir de fagon certaine que ces marques correspondaient a des
vins faisant 1'objet d'une vinification et d'une exploitation séparée. Dés lors, leur usage comme

deuxiéme nom d'une exploitation viticole plus vaste portant un nom totalement différent a été

jugé déceptif.

407 - 11 était reproché a leurs titulaires d'avoir manifestement tenté de se situer dans la sphére
de notoriété de I'un des plus prestigieux grands crus classés de Saint-Emilion, pour créer une

association d'idées dans l'esprit du consommateur entre leurs vins et ceux produits par le

1029Cass. com., 12 févr. 2013, n° 11-28654 et n° 12-10185, « Chdteau Le Grand Housteau », JurisData
n° 2013-002403, RD. rur. 2013, n°417, comm. 216, note Lebel (C.) — Cass. com., 30 mai 2007, n° 05-21.798,
« Chateau des Barrigards », JurisData n°® 2007-039054 ; Comm. électr. 2008, comm. 4, note : Caron (C.) et sur
renvoi, CA Paris, 12 mai 2009, n°® 07/16046 : JurisData n° 2009-011055 ; RD. rur. 2010, comm. 35, note : Lebel
(C.) — Cass. com., 24 nov. 2009, n° 08-18605, « Cheval blanc » JurisData n° 2009-050555 ; RD. rur. 2010,
comm. 82, note : Lebel (C.) ; Propr. industr. 2010, chron. 6, obs. Cayron (J.) ; PIBD 2010, n°® 911, III, p. 90 —
Cass. com., 13 oct. 2009, n°® 08-12.270, « Chdteau Figeac », RD. rur. 2010, comm. 66, note : Lebel (C.) ; Propr.
industr. 2010, comm. 4, obs. Tréfigny-Goy (P.) ; D. 2010, p. 299, note : Grimonprez (B.)

1030 CA Bordeaux, Ire ch. civ., sect. A, 6 sept. 2010, n° 08/01814, Cayron (J.), «Un an de propriété intellectuelle
dans le secteur vitivinicole», Propr. industr. juill-aott 2011, p. 15

1031 CA Bordeaux, lre ch. civ., sect. A, 3 janv. 2011, n° 09/02994 ; Escudier (G.), «Cheval Blanc : l'art de
franchir les obstacles avec panache !», Propr. industr. sept. 2011, p.23

1032Bahans (J.-M.), Menjucq (M.), «Droit de la vigne et du vin - Aspects juridiques du marché vitivinicole»,
Litec, Lexis-Nexis, 2e éd. 2010, n° 622 s., p. 253
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fameux Chateau Cheval Blanc!'®*?, Un auteur estime qu’une marque utilisée pour un produit
d'appellation d'origine « doit se voir interdire toute autre utilisation, spécialement la
deésignation d'un produit différent qui n'a pas droit a I'AOP, au motif que la marque incorpore
la notoriété de l'appellation d'origine et crée ainsi une confusion sur la nature exacte du
produit qu'elle vient désigner en second lieu et qui ne bénéficie pas du droit a I'AOP»'%%, Ce

principe rejoint la jurisprudence relative a 1’appellation Champagne.

« Chateau Cheval Blanc ¢/ Domaine Cheval Blanc signé »

408 - Dans une précédente affaire, la société civile Chateau Cheval blanc avait assigné en
contrefagon Alain Signé, déposant de la marque « Domaine Cheval Blanc signé ». La Cour de
cassation a reconnu la forte notoriété de la marque Cheval Blanc « qui se suffit a elle-méme
»1035 Cependant, elle a estimé que I’appréciation globale de la marque « Domaine Cheval-
Blanc Signé », empéche le risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne.
Le trait d’union et le nom patronymique « Signé » suffisent a distinguer la provenance des
deux vins. D’ailleurs, 1’ajout du mot Signé « ne correspond pas a un usage dans les noms de
chdteaux ». Le patronyme introduirait la notion d’identification par la signature « conférant
faussement au vin la force d’une authenticité Cheval Blanc ». En revanche, la Cour a estimé
que les magistrats bordelais ne répondaient pas aux conclusions de la société Cheval Blanc.
Au visa de Dlarticle 455 du code de procédure civile, il est reproché a la société intimée de
«mentir, de ne pas vinifier séparément et de tromper le consommateur par un étiquetage non

conformey.

409 - 11 est important de noter que la marque «Domaine Cheval-Blanc Signé» désignait des

vins rouges et blancs d'appellation Bordeaux, provenant de l'exploitation du déposant située

1033 Bernard Arnault, co-propriétaire du domaine, acquis en 2008 avec Albert Frére, est conscient du pouvoir
attractif de sa marque, qui désigne également une appellation d’origine controlée. En supprimant le terme
«Chateauy, la marque Cheval blanc est représentée avec un cheval cabré dans le secteur de ’hotellerie de luxe.
Le premier Hotel Cheval blanc ouvert en 2010, est un chalet 5 étoiles situé a Courchevel. Un autre établissement
a ouvert ses portes aux Maldives en 2013. Source : Marquetty (F.), « LVMH marque son empreinte au fer rouge
», La Tribune, 9 avr. 2010

1034Schaming (B.), «dppellation d'origine et marques : une symbiose conflictuelle face aux exigences du
marketing», D.2001, p.532 — En "occurrence, la marque Cheval blanc ne saurait souffrir de cette critique. Le
signe distinctif sert a distinguer des «services» d’hoétellerie. Il semble qu’il n’y ait pas de confusion possible
entre le vin et I’hotel, méme si les deux marques se situent dans le secteur du luxe et appartiennent au méme
propriétaire.

1035 Cass. com. 24 nov. 2009, N°08-18605, « Cheval Blanc» ¢/ «Domaine Cheval Blanc Signé », RD. rur., 2010,
n°389, p.58, obs. Lebel (C.)
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dans 1'Entre-deux-Mers, commune de Saint-Germain-des-Gravestrois. Ces vins
commercialisés sous la marque litigieuse coexistaient avec le “Chateau Petit Moulin” et le
“Domaine de la Chaumiere”. L’absence d’exploitation autonome au regard de I’article 13
alinéa 4 du décret du 19 aout 1921 était avérée. En principe, Alain Signé ne pouvait de bonne
foi, se permettre ’'usage de la marque «Domaine Cheval Blanc Signé», car il ne pouvait
garantir I’origine exacte du vin vendu sous cette marque. On peut s’interroger sur le risque de

déceptivité de la marque en cause.

410 - Par la suite, les représentants de la société Cheval Blanc ont changé 1’ordre de leurs
prétentions. A I’appui de 1’article L.711-3-c) du CPI, ils ont sollicité I’annulation de la marque
qui serait de nature a tromper le public sur 1’origine et la qualit¢ du produit vendu. La
contrefagon par imitation a ét¢ demandée a titre subsidiaire sur la base de 1’article L.711.4 du
CPI'03, La Cour de renvoi a regu favorablement les prétentions de la société appelante!®7.
Elle reléve « une identité des termes "Cheval Blanc", disposés dans le méme ordre, dans les
deux signes» et précise que le risque de confusion « n'est pas supprimé par l'adjonction du
terme "Signé" correspondant au nom patronymique du propriétaire de la marque seconde ».
Les juges ajoutent que « le risque de confusion se trouve méme aggrave par l'adjonction du
terme "Signé", qui s'entend dans le langage courant comme le signe d'une authentification
par une signature et confere ainsi faussement, dans la marque seconde, l'apparence de
l'authenticité aux mots qui le précedent ». La défense avait invoqué vainement la forclusion,
arguant que sa marque avait été tolérée pendant plus de cing années'®®. L’argument aurait
abouti si la preuve d’une connaissance effective de la marque «Domaine Cheval-Blanc Signé»

par les titulaires de la marque Cheval Blanc avait été établie!039, La solution nous renvoie aux

1036 CPI, Art. L.711-4: «Ne peut étre adopté comme marque un signe portant atteinte a des droits antérieurs, et
notamment . a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) A une dénomination ou raison sociale,
s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; c) A un nom commercial ou a une enseigne connus sur
l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; d) A une appellation
d'origine protégée (...)».

1037 CA Bordeaux, 29 mars 2011, 1re ch. civ., sect. B, N°10/02678, Juris-Data n°2011-034881

1038 CPI, Art. L.714-3, al. 3: «Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de
l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a
toléré l'usage pendant cing ans».

1039 Dans un litige analogue ce moyen de défense a prospéré au profit des marques, « Domaine du Cheval Blanc
» et «Chateau relais du Cheval Blanc». En I’espéce, les marques désignaient des vins issus de parcelles désignées
au cadastre sous le toponyme «Cheval Blancy». De plus, le «Domaine Cheval Blancy était reconnu par 'ouvrage
de référence «Bordeaux et ses vins» des éditions Féret, comme étant situé sur ces terres depuis 1871. CA
Bordeaux 10 sept. 2012, 1re ch. civ. sect. A, N° 11/02140, Aff. Sté civ. Cheval Blanc ¢/ EARL C. de Cheval
Blanc, Juris-Data n® 2012-03126
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arréts de la chambre des requétes qui imposaient 1’adjonction d’un signe distinctif, afin de

différencier dans esprit du public les deux marques toponymes en conflit! %40,

411 - La valeur économique inhérente aux crus prestigieux ne saurait étre exploitée indiiment
par le dépot d’une marque commerciale pour désigner un vin de qualit¢é moindre. Cette
position qui a valeur de principe général était déja tenue par la Cour d’appel de Dijon,
sollicitée en 1923 au sujet d’un voisin de la Romanée-Conti soucieux de rendre plus attractive

son étiquette en profitant des hasards du cadastre!041.

C) Le risque de la déceptivité accru par la renommeée de la marque du produit de

luxe

La déceptivité de la marque appréciée selon la catégorie des produits

412 - La renommée de la marque d’une Maison de Champagne ne peut étre employée pour
désigner du vin catalan. La CJCE'* a statué dans ce sens a I’encontre d’un producteur de
« vins mousseux espagnols de type Cava » commercialisés sous la marque « Cristal »'%43,
Selon la juridiction communautaire, il existe un risque de confusion entre la marque litigieuse
et la marque communautaire « Cristal » exploitée par la Maison de Champagne Roéderer. Peu
importe que sur le plan local les consommateurs moyens aient connaissance de ce vin catalan,
produit selon un usage ancien. Par cette analyse, la Cour de justice ne procede pas a une
analyse économique du risque de confusion visant a distinguer les deux produits selon leur
prix et la clientéle visée. Les marques en cause désignent des produits intégrent la catégorie

des vins mousseux %44,

1040 Cass. Req., 6 juin 1847, « La Cardonne », S. 1847, 1, 521 — Cass. Req., 18 mai 1892, « Larrivet-Haut-
Brion », DP 1893, 1, 434. 76

1031+ « cette adjonction au nom d’origine réelle du vin [...] paraissant attribuer a ['un et a [’autre une origine
commune et, pour le moins, une affinité cenologique découlant de leurs lieux de production, est susceptible de
faire naitre une confusion facile pour la grande majorité des amateurs, achetant, payant et sou- vent méme
n’appréciant que sur [’étiquette ». CA Dijon, 26 fév. 1923, S. 1923, 2, 101

1042 CJCE, 6¢ ch., 24 avr. 2007, Aff. C-131/06 P, « Castellblanch SA ¢/ OHMI — Champagne Louis Roederer
SA », Prop. intell. 2007, n°25, obs. De Medrano Caballero (1.), p.492

1043 Marque verbale Cristal enregistrée en France, Italie, Allemagne, Benelux, Irlande, Danemark, Royaume Unie
et Portugal.

1034 Classe 33, Classification internationale des produits et des services aux fins de I’enregistrement des marques,
Arrangement de Nice du 15 juin 1957 : « Boissons alcooliques (a l'exception des biéres) ».
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Le risque de confusion appreécié selon la renommée de la marque

413 - Pour asseoir son raisonnement, la Cour prend en compte tous les facteurs pertinents du
cas d’espece. Confirmant I’arrét du Tribunal de premicre instance!%4, elle met en parallele les
points communs entres les deux produits consommés dans les mémes conditions, « par
exemple, a I’occasion de fétes », et « qu’ils sont vendus dans les mémes établissements ou
dans les mémes rayons des grandes surfaces, de telle sorte qu’ils présentent un caractere
concurrent ». L’origine différente des deux produits invoquée par la le défendeur pour
contester le risque de confusion n’est donc pas un argument recevable. La Cour rappelle une
régle posée dans I’arrét Canon'®*, Un risque de confusion est possible, méme si, pour le
public, les produits en cause ont des lieux de production différents!?47. Le risque est établi a
partir du moment ou la marque antérieure Cristal est notoirement associée a la célébre Maison
de Champagne qui a démontré un usage sérieux dans la vie des affaires. En dépit des
différences de notoriété et de qualité, I’arrét de la Cour de justice laisse entendre que le public
pouvait croire que la Maison Roéderer avait un lien avec une exploitation viticole située en

Catalogne.

414 - L’appréciation du juge européen semble s’écarter sensiblement de la position tenue par
la Cour de cassation dans I’affaire Pétrus'®48. La Cour de justice privilégie le critere du
consommateur moyen. La pertinence de cette méthode apparait contestable. Le mot Cristal
¢tant étroitement lié a la marque Roederer. 1l est peu convaincant de considérer une possible
erreur au regard de la différence de renommée et de prix des deux produits. Cependant,
I’enjeu économique pour les exploitants des appellations de prestige n’est pas de préserver la
clientéle existante de ces produits de grande qualité. En effet, les initiés ont conscience des
spécificités du produit. Ils connaissent son unicité et savent qu’il ne saurait étre désigné par

une autre mention. Le manque a gagner se situe plutot dans la perte de clients potentiels qui

1045 TPICE, 8 déc. 2005, Aff. T-29-04, « Roéderer ¢/ Castellblanch », Rec., 11-5309, pts. 52 et 53, Propr. intell.
2006, n°® 19, p. 211, obs. De Medrano Caballero (I.) ; Propr. industr. 2006, n°2, p.24, note : Folliard-Monguiral
(A.)

1046 CJCE, 29 sept. 1998, Aff. C-39/97, « Canon », Rec., I-5507, pts 29 et 30 ; RTD eur. janv.-mars 2000, obs.
Bonet (G.)

1047 CJCE, 24 avr. 2007, Aff. C-131/06 P, « Castellblanch SA ¢/ OHMI — Champagne Louis Roederer SA », pt.
45

1048 CA Bordeaux, 1re ch. A, 21 nov. 2005, n® 05/00588, aff. « SCEA Vignobles Guérin ¢/ I'INPI et Sté Chateau
Pétrus », JurisData n° 2005-287967, Propr. industr. fév. 2006, comm. 14, note : Tréfigny (P.)
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n’ont pas encore été fidélisés'*®. La se situe le point commun entre tous les produits de luxe

bénéficiant d’un indication géographique.

1049 Poyr un avis similaire : Agostini (E.), « Les marques vinicoles. Théorie et pratique », Propr. intell. 2014,
n°53, pp.345-366, spéc. p.350
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Conclusion du chapitre | :

415 - La qualité constitue I’un des fondements indissociables du produit de luxe. Le droit des
indications d’origine permet de préserver la qualité notoire des produits qui ne saurait étre
utilisée par des exploitants, étrangers aux critéres qualitatifs de sélection. A cet égard, la mise
en place des mentions spécifiques aux produits de la vigne favorise la prise en considération
de la valeur du produit de luxe. Toutefois, elle n’est pas décisive. La mention prise isolément
ne suffit pas pour considérer un produit de luxe. Une méme indication géographique peut faire
référence a des produits aux qualités tres diverses. Sur ce point, la marque déposée par

I’exploitant apparait indispensable pour identifier le produit prestigieux.

416 - La coexistence entre les deux signes nous enseigne que le titulaire du droit d’exploiter le
signe d’identification de I’origine peut commercialiser son produit sous une marque si le
signe ne délivre pas une information de nature a tromper le public sur ’origine du produit. Au
risque d’encourir la nullité¢ pour déceptivité, le signe ne peut reprendre, méme de maniere
partielle, le nom de I’indication. Les organes de gestion et de contréle de 1’indication ont le
pouvoir de s’opposer a toute tentative qui viserait a tirer profit de la notoriété de I’indication.
Cette protection est d’autant plus importante qu’elle s’applique contre les marques déposées

pour des produits similaires ou différents.

417 - L’étude des décisions relatives a l’atteinte des marques notoires dans le secteur
vitivinicole est instructive. Nous y voyons le role prépondérant de la notoriété dans la
reconnaissance et la valorisation des produits de luxe de la filiére vins et spiritueux. Cette
valeur, fondée également sur un facteur humain, ne saurait étre galvaudée. A cet égard, la
récente protection des indications géographiques protégeant des produits industriels et
artisanaux compléte de manicre salutaire le régime. Aussi, pour les produits de luxe ne
bénéficiant pas de cette protection, le droit des marques propose d’autres moyens permettant a

I’exploitant de préserver les investissements engageés.
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Chapitre II : Réservation de la qualité du produit de luxe

par le contrat

418 - Le contrat offre aux entreprises de luxe un outil indispensable pour réserver la qualité de
leurs produits. D’une part, il sert & maintenir confidentielles les informations nécessaires a la
mise en oeuvre du savoir-faire. En effet, cette richesse constitue 1’élément clé¢ permettant aux
Maisons de luxe de développer leur image de marque. A ce titre, les artisans jouent un role
significatif dans le développement des entreprise de luxe. Assurant le relais du créateur, ils
mettent en forme les créations grace a leurs connaissances techniques. Par leurs gestes, ils
assurent a ’entreprise une position stratégique sur le marché. A cet égard, le savoir-faire
confere incontestablement une valeur supérieure a 1’objet. Assurer la confidentialité de cet
actif apparait donc cruciale. La réputation de I’entreprise qui I’a mis en oeuvre en dépend. I1
convient par conséquent d’étudier le régime du contrat ayant pour vocation de maintenir au

secret les informations contenant le savoir-faire (Section 1).

419 - D’autre part, le contrat permet de maitriser la diffusion de la marque du produit de luxe
qui n’est pas un simple signe distinctif. La marque se rattache a un savoir-faire, un
« métier » pour lequel le nom déposé a acquis sa renommée. En plus d’identifier 1’entreprise,
la marque est le support juridique de I’image de marque, élément indissociable du produit de
luxe par lequel 1’entreprise va pouvoir valoriser les efforts créatifs a ’origine de la qualité du
produit. A ce titre, la marque transmet ’ensemble des valeurs de la Maison qu’elle désigne.
C’est pourquoi, le titulaire de la marque a intérét a contrdler étroitement les conditions
d’exploitation de son signe. En effet, la réalité internationale du marché du luxe conduit les
sociétés du secteur a diversifier leur production. La qualité des produits désignés doit étre en
accord avec le savoir-faire développé par I’entreprise. Or, en concédant I’exploitation de la
marque, les entreprises de luxe vendent des produits parfois sans lien direct avec leur métier
originel. Nous verrons que le contrat de concession de licence de marque permet de répondre
aux besoins de commercialisation industrielle du produit, au risque de troubler la perception

de I’image de marque dans 1’esprit du consommateur (Section 2).
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Section 1 : La qualit¢ du produit de luxe réservée par le contrat de

communication du savoir-faire

420 - Le geste minutieux, les matiéres rares, la sophistication des détails. Le produit ne serait
pas de luxe, en I’absence de ces caractéristiques. Certes, la commercialisation de 1’objet de
luxe ne saurait étre assurée sans I’apposition de la marque. Toutefois, c’est la mise en oeuvre
d’un savoir-faire qui contribue a la valeur de la marque et du produit (paragraphe 1). Ne
faisant pas I’objet de droits privatifs, le savoir-faire fait I’objet d’une réservation contractuelle

afin d’en assurer la préservation et la transmission (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Savoir-faire et produit de luxe

421 - La corrélation qui existe entre la mise en oeuvre du savoir-faire et la valeur du produit
de luxe est un enjeu majeur (B) dont I’importance nous oblige au préalable de définir les

contours sur le plan juridique (A).

A) Définition du savoir-faire

Le savoir-faire défini par le droit européen

422 - Le droit frangais ne donne pas de définition du savoir-faire. D’autres 1égislations en
donnent une définition plus ou moins précise si I’on se référe a 1’arrété royal belge du 12
janvier 19731050 qui ’appréhendait comme une « habileté acquise par [’expérience », une
« connaissance pratique ». La directive européenne n°4087/88 du 30 novembre 1988 le
définit comme un « ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de
I’expérience du franchiseur et testée par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et
identifié¢ ». Cette définition a été complétée par le réglement d’exemption n°772/2004 du 27
avril 2004 sur les transferts de technologie, puis reprise par le le réglement n°® 330/2010 de la
Commission du 20 avril 2010. La définition des droits de propriété intellectuelle est ainsi
enrichie par I’intégration du savoir-faire définie comme : « un ensemble secret, substantiel et

identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et

1050 Arrété royal du 12 janvier 1973, J.O. du Royaume de Belgique du 18 janvier 1973
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testées par celui-ci; dans ce contexte, «secrety signifie que le savoir-faire n'est pas
généralement connu ou facilement accessible; «substantiel» se réfere au savoir-faire qui est
significatif et utile a l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens
ou des services contractuels; «identifié» signifie que le savoir-faire est décrit d'une fagon
suffisamment compleéte pour permettre de vérifier s'il remplit les conditions de secret et de

substantialité »'%!.

423 - L’ajout a des conséquences importantes pour les contrats de franchise dans la mesure ou
leur principal objet est la transmission d’un savoir-faire. Le savoir-faire n'est pas stricto sensu
un droit de propriété intellectuelle en I'absence de statut protecteur spécifique, établissant la
possibilité d'une action en contrefacon. Mais le réglement 240/96 comme le reglement
d’exemption n°772/2004 du 27 avril 2004 1'assimilent & un droit de propriété intellectuelle

pour l'application de leurs dispositions!%?,

424 - Autrement dit, le savoir-faire se détermine par « toutes connaissances et expériences de
nature technique, commerciale, financiere ou autre, susceptibles de contribuer a l'exploitation

1053

d'une entreprise ou l'exercice d'une profession»'’>" ; ces connaissances sont « non brevetées,

1054 T e savoir-faire consiste en une

identifiées et substantielles, secrétes et transmissibles »
connaissance. Il revét une forme immatérielle, intellectuelle!933, Il porte sur un certain nombre

d’informations. Il est susceptible d’étre transmis.

Le savoir-faire, source de valeur du produit de luxe

425 - Le luxe possede tel un Janus, deux visages. Le premier, celui d’un artisanat, jaloux de

son savoir faire, soucieux de maintenir une tradition ou d’expérimenter sa créativité au sein

d’ateliers parfois véritables laboratoires de recherches ou d’innovations, animés par la passion

1051 Reglement (UE) n°330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101,
paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de 1’Union européenne a des catégories d'accords verticaux et de
pratiques concertée, JOUE, 23 avr. 2010, L 102/1

1052 Bonet (G.) « Brevets et savoir-faire, accords de transfert de technologie », RTD eur. 2004, p.716
1053 Malaurie-Vignal (M.), « La protection des informations privilégiées et du savoir-faire », D. 1997, p.207

1054 Azéma (J.), Galloux (J.-Ch.), «Droit de la propriété industrielle», Dalloz, coll. Précis-Droit privé, Paris, 7e
¢d. 2012, n°912, n° 956, p.578,

1055 Azéma (J.), Galloux (J.-Ch.), « Droit de la propriété industrielle », Dalloz, coll. Précis-Droit privé, Paris, 7e
éd., 2012, n°959, p.579
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du beau et de la qualité. Le produit de luxe se caractérise par un « savoir-faire » particulier,
esthétique et parfois technique, qui lui permet de se distinguer par la qualité, et donc de
dégager des marges exceptionnelles : « est luxueux tout ce qui est rare, c’est-a-dire tout ce qui
n’est ni commun ni courant » 96, Le second, représenté par des Maisons réunies au sein du
prestigieux comité Colbert. La maison de luxe construit autour de ce savoir-faire, une image
de marque susceptible d’étre déclinée sur de plus grands volumes : « on n’achete pas un objet

mais un signe. On quitte | 'univers matériel pour entrer dans [ 'univers mental »057,

426 - Dans le contexte du luxe, la notion de savoir-faire englobe tout ce qui confére a un
produit une qualité particuliére, justifiant son prix élevé!?®. La confusion avec I’apport créatif
de I’auteur doit étre dissipée. Il ne faut pas déduire de « la simple mise en oeuvre d’un savoir-
faire » I’existence d’une oeuvre de I’esprit susceptible d’étre protégée par le livre 1 du code
de la propriété intellectuelle. La nature intellectuelle du savoir-faire « impose de ne pas le
confondre avec son support, méme si parfois, comme c’est le cas avec les programmes

d’ordinateur, le matériel et immatériel sont réeunis »105.

La réservation de la valeur du savoir-faire

427 - La protection du savoir-faire passe par la sanction de ’emprunt d’informations. Une
information est un bien intellectuel détachable de son support. Le possesseur de savoir-faire
doit s’entourer de protections contractuelles. Lors des négociations, il doit envisager la
conclusion d'avant-contrats imposant des obligations de secret et de non-exploitation pendant
la durée des pourparlers!®, [’employé qui recopie des formules de fabrications

confidentielles est susceptible d’étre poursuivil%!, La soustraction en vue de la reproduction

1056 Castaréde (J.), « Le Luxe », Préface, PUF, coll. Que Sais-Je ?, 2003, p. 4
1057 Castaréde (J.), « Le Luxe », Préface, PUF, coll. Que Sais-Je ?, 2003, p. 5

1058 Dumont (F.), « Propriété intellectuelle : la défense du savoir-faire et de I'image de marque des maisons de
luxe », RLDA 2004 - n°71, sup. mai 2004, p.41 et s.

1059 ucas (A.), « La protection des créations industrielles abstraites », Librairie technique, coll. CEIPI, 1975

1060 Fontaine (M.), « Les clauses de confidentialité dans les contrats internationaux », RD aff. int., 1991, 3 et s.

1061 CA Lyon, 24 fée. 1988, PIBD, III, p.225
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sans 1’assentiment du détenteur 1égitime de 1’information est un vol. Ce qui n’est pas le cas

des simples « relevés de cotes » ou imitations de modéles non protégés par un brevet!%62,

B) Enjeux du savoir-faire pour les Maisons de luxe

428 - L’importance du savoir-faire pour les titulaires des marques de luxe se comprend dans la
valeur ajoutée qu’il confere au produit. Cette plus value permet d’associer 1’image de marque
a une sensation de luxe (1). Par ailleurs, les cofits de production élevés qu’implique la mise en
oeuvre du savoir-faire, pose la question de la capacité des entreprises de luxe a assumer cette

exigence de qualité pour I’ensemble de ses produits (2).

1) Le savoir-faire, source de la valeur de I’image de marque

La savoir-faire, source de renommeée de la Maison de luxe

429 - Dans « la communication du luxe, les produits n’existent jamais par eux-mémes.
L’absence de mise en scene est une mise en scéne a part entiere, une mise en majesté »'963 par
laquelle le produit est présenté seul, accompagné de la marque. C’est un paradoxe dans cette
communication ou cohabitent un nom riche et une image plate. Chaque image de marque
procede d’une notoriété acquise a travers une spécialité, un métier, issu de I artisanat.
“Sellier” pour Hermes ; “malletier” pour Vuitton ; “joaillier” pour Cartier ; “orfevre” pour ST
Dupont ; “drapier” pour Cerruti ; “pipier” pour Dunhill'%4, A partir d’une marque notoire ou
renommeée, dans le cadre d’une stratégie globale, une société, va décliner celle-ci dans
plusieurs secteurs en faisant fabriquer des produits grace au contrat de concession de licence
de marque. La Haute Couture ou le prét-a-porter de luxe, ne sont que des vitrines. Leur
marque est apposée sur le produit, parfum ou vétement. Par la griffe, le produit devient
produit de luxe. La marque lui confére ainsi sa dimension, ’acheteur paye la part du réve.
Hermes ne “délocalise” pas, sauf pour le “roulotage” de ses carrés, opéré a Madagascar, ainsi

qu’a I’ile Maurice. La maison Bottega Veneta qui refuse tout logo, produit exclusivement en

1062 Cass. crim. 29 avr. 1986, N° 84-93.281, Bull crim. 1986 n°148, p. 183, D. 1987, p.131 ; Cass. crim. 9 sept.
2003, N° 02-87.098

1063 Sicard (M-C), « Luxe, mensonges et marketing. Mais que font les marques de luxe? », 2e éd., Village
mondial, 2008, p.203

1064 Lombard (M.), « Produits de Luxe », éd. Economica, 1989, p.53
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Italie. Imaginons que les clients exigent que soit précisé le lieu de création du produit. Ils
seraient surpris d’un Vuitton Sibiu qui sonne moins bien que Vuitton Paris. Laisser croire

qu’un produit est frangais n’est-ce pas déceptif ?

430 - La renommée, la réputation de la marque, sont portées par le « faire savoir », le
« bouche a oreille », la communication ou les bruits propagés sur les réseaux sociaux. Qualité
exceptionnelle et émotion composent la recette éprouvée du monde du luxe. L’émotion est
fondée sur le sentiment d’exclusivité, de rareté que procure la possession ou la consommation
de ces objets exceptionnels. Cette rareté, qui devrait entrainer de confortables tarifs et marges,
est au cceur de la démarche des Maisons du secteur. Pour Mickaél Burke'%%, le secret du luxe
moderne réside dans “I’identifiable individualité”. Il faut que 1’on puisse reconnaitre d’un
coup d’ceil avisé la griffe arborée par la cliente maison, mais son choix doit lui permettre de

se démarquer grace a mille et un petits détails.

Le savoir-faire, garantie de qualité du produit de luxe

431 - Le savoir-faire est pour les maisons de luxe un actif essentiel qu’elles doivent défendre,
vis-a-vis de leurs partenaires contractuels, comme des tiers, observe Martine Coiquaud,
directrice juridique chez Christian Dior Couture!®®, Le paradoxe du secteur du luxe réside
dans la capacité des entreprises a maintenir une fabrication de haute qualité, tout en

1067 1es Maisons de

développant croissance et profits. A I’instar des artistes de la Renaissance
luxe mettent en oeuvre leur savoir-faire au service de la magnificence du produit. Leur
stratégie de communication est centrée sur cet impératif. Le message délivré par la marque
doit étre en adéquation avec les conditions de fabrication du produit. L’information sur

I’origine est essentielle.

1065 Michael Burke est entré chez LVMH dans les années 1980. Il a notamment dirigé Dior et Louis Vuitton en
Amérique du Nord. Pour lui succéder, LVMH a choisi Pietro Beccari, vice-président exécutif de Louis Vuitton
en charge du marketing et de la communication. Il présida aux destinées de Fendi de 2004 a 2011, avant de
prendre la direction de Bulgari, joaillier italien acquis par LVMH au printemps 2011. Le Figaro, 12 déc. 2011,
dépéche Reuters

1066 Coiquaud (M.), Dany (M.), « La distribution sélective des produits de luxe », RLDA, 2004, n°4483
Supplément, mai 2004

1067 A la Renaissance, les contrats passés entre les commanditaires des tableaux et l'auteur tiennent compte non
seulement des matériaux utilisés, bleu de lapis-lazuli ou feuilles d'or, des exigences liées a la commande, mais
également de la bella maniera, du savoir-faire, du talent, du génie de I’artiste. Monbeig Goguel (C.),
Costamagna (Ph.), Hochman (M.), «Francesco Salviati et la bella manieray, Actes des colloques de Rome et de
Paris, coll. Ecole frangaise de Rome, 2001, p.17
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2) Le savoir-faire, une valeur soumise aux cotits de production

Le savoir-faire « Made in France », garantie d’origine du produit de luxe

432 - Seule une poignée d’entreprises de luxe fabriquent en France, telles Hermes, Berluti,
Louis Vuitton, Baccarat. Dans le secteur de la joaillerie, pourtant réputé¢ 100 % Made in
France, Mauboussin, située 20, Place Vendome a Paris, a été la premiére Maison a reconnaitre
le choix du dépaysement de sa production en Chine, en Inde et en Thailande. Contrepartie
d’une politique de prix, cette option a entrainé une baisse du chiffre d’affaires en France ou la
société réalise 75% des ventes a travers deux-cent-trente-quatre boutiques!?®®. Pour inverser la
tendance, le rapatriement de la production a été décidé. Selon Alain Nemarq, Président
directeur général, I’objectif est de confier la création a I’ensemble des sous-traitants installés
dans I’hexagone!®. La direction de Cartier déclare que 99% de sa fabrication est réalisée en
France pour la joaillerie et en Suisse pour I’horlogerie. Son P-DG indique « Qu’il n’y a pas de
raison pour que cela change...Fabriquer un remontoir en Chine n’aurait pas de sens »970,
Dans le secteur de la maroquinerie, Lamarthe qui congoit ses modeles a Bologne, produit en

Roumanie, dans des matiéres italiennes.

433 - La Maison Chanel défend le “Made in” Chanel. Elle possédait en décembre 2012, une
douzaine d'ateliers de prestige, regroupés dans sa filiale Paraffection parmi lesquels les
brodeurs Lesage et Montex, le plumassier Lemari¢, le bottier Massaro, le gantier Causse,
I’orfévre Goosens, le parurier Desrues, le parurier floral Guillet, le chapelier Maison
Michel!07l, Toutes les commandes Haute Couture sont réalisées a Paris ou dans la région
parisienne, a 1’exception de certains sacs ou souliers fabriqués en Italie pour des gammes

1072

différentes'?’2, Un défilé des métiers d’art a été organisé en 2012!°73) afin de valoriser le

1068 Romain, « Mauboussin produira ses bijoux en France désormais », JDL, 11 fée. 2017
109Bagrd (E.), « Mauboussin renoue avec le made in France », Madame Figaro, 23 avr. 2017

1070 Bernard Fornas, P-DG de Cartier. Propos recueillis par Vulser (N.), Le Monde n°20.482, 30 nov. 2010,
dossier économie, p.13

1071 Bizet (C.), « Le luxe affiche son savoir-faire », lemonde.fr, Revue de presse - Métiers d’art, 14 déc. 2012
1072 Fraysse (B.), « La vérité sur les délocalisations dans le luxe », Challenges n°86, 28 juin 2007, p.81

1073 DEFilé présenté a Edimbourg en Ecosse, au Linlithgow Palace, ancien chateau de Marie Stuart.
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savoir-faire des ateliers d’exception. Cet hommage rendu a I’Ecosse et a ses traditions'?7*

permet d’attirer I’attention sur la fabrique de cachemires Barrie acquise par le groupe au sein
de la société Paraffection en octobre 20121975, La manufacture effectue une finition a la main,
des ganses aux boutons. Bruno Pavlovsky, directeur du département mode de Chanel a déclaré
: «The acquisition of Barrie business by Chanel is all the more natural as the factory has
worked with us for more than 25 years, producing cashmere knitwear including Chanel's
iconic two-tone cashmere cardigans »976, Barrie est la deuxiéme entreprise étrangeére a

intégrer le groupe apres le rachat du fabricant italien de chaussures Roveda.

434 - Comme Chanel, Hermes a fidélisé plusieurs artisans et fagonne en France. Selon la
méthode « Fourastié » qui permet d’apprécier le prix d’un bien en fonction du nombre
d’heures de travail d’un ouvrier pour 1’acquérir, le carré Hermes nécessitait en 1983, vingt-
trois heures de travail rémunérés au Smic, vingt-six heures dés 1984, puis trente-trois heures
en 19981977, Malgré une fabrication frangaise de renommée mondiale, le sellier Hermés s’est
implanté en Chine en créant la marque, Shang Xia. La premicre boutique a ouvert a Shangai
en 2010. Dirigée par la créatrice Quion Er Jiang, la marque propose du mobilier, des objets,
des vétements et des accessoires mettant en valeur des savoir-faire artisanaux d’excellence
chinois!'?’8, Cette stratégie évite la délocalisation de la marque Hermés et reste fidéle au
principe d’une production artisanale et locale. Le brodeur Lesage, le plumassier Lemarié

continuent de travailler en France dans leurs ateliers.

1074Gabrielle Chanel y emprunta ses vestes et manteaux en tweed, a Iorigine du célébre tailleur de la maison,
ainsi que ses laines “shetland” qu’elle fait produire en Ecosse dés 1924. Pouliquen (K.), « Chanel célébre
I’Ecosse », L’Express Styles, rubrique mode, 5 déc. 2012

1075 Chanel « as a "nice fit" for Barrie » a déclaré a cette occasion Alex McLuckie Senior Officer du GMB
Scotland Union. Source : Cameron (G.), « Chanel buys Scots knitwear company », The Herald, Tuesday, october
16th, 2012

1076 « L'acquisition des ateliers Barrie par Chanel est d'autant plus naturel que l'usine a travaillé avec nous
depuis plus de 25 ans, pour la production de tricots en cachemire Chanel, y compris pour l'emblématique
cardigans en cachemire a deux tons ». Cameron (G.), «Chanel buys Scots knitwear company» The Herald,
Tuesday, october 16th, 2012

1077 Marie-Claude Sicard, «Luxe, mensonges & marketing», éd. Pearson, 2008, p.9

1078 Lochard (C.), Murat (A.), « Luxe et développement durable - La nouvelle alliance », Eyrolles, éd.
d’Organisation, 2011, p.55
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La délocalisation du savoir-faire, contrainte de la mondialisation du marché du luxe

435 - Si Louis Vuitton contrdle la production de ses sacs réalisés au sein de ses treize ateliers,
dont dix en France, deux en Espagne, un en Californie, la société spécialisée en maroquinerie
a implanté a Sibiu, en Roumanie, une fabrique de vétements et accessoires. Dans cette ville,
située en Transylvanie, dix mille sociétés étrangeres sont présentes, parmi lesquelles, Céline,
Ferragamo, Dolce & Gabbana. Louis Vuitton a également investi en Inde, en entrant au
capital du maroquinier indien, “Hi Design”. Yves Carcelle, ’ancien PDG emblématique de la
Maison expliquait ce choix par « la raréfaction des ateliers en Italie » causée par le colit du

piquage du cuir, devenu « hors de prix »'°7°.

436 - Au Royaume-Uni, il existe huit-cent-soixante-dix fournisseurs attitrés de la Reine
Elisabeth 1'%, L’accréditation est accordée sur critéres qualitatifs, a I’issue d’une relation de
cing années avec Buckingam Palace!®!. A la fin du XXe siécle, la Reine avait décerné trois
cent vingt-huit certificats de bons et loyaux services. Elle s’est mobilisée en mars 2007 pour
tenter d’empécher la fermeture de la fabrique galloise de polos de Treorchy. En vain. La
production a été délocalisée en Chine. Les cotits de production ont conduit Valentino a sous-
traiter une partie de la fabrication de ses costumes au Caire. Dolce & Gabbana fabrique au
Maghreb, en Turquie, en Roumanie, en Serbie, en Slovénie. Armani produit en Europe de

I’est. Robert Pollet PDG de Gucci Group fit savoir qu’il n’y a pas de dogme en la matiére!082,

437 - Des produits manufacturés vendus sous les marques Céline, Kenzo, Givenchy, filiales
du groupe LVMH ou Lacoste, pionnier dans ce domaine, délocalisent en Chine. Les maisons
étrangeres ne sont pas en reste. Escada et Burberry ont déja largement franchi le cap!983. En

2006, la société Longchamp produisait annuellement cinq millions d’articles de maroquinerie,

1079 « Vuitton en discussion avec un maroquinier indien », Les Echos, 2 avr. 2007

1080 T ’existence du Royal Warrant appointment remonte au X Ve si€cle. Cette institution britannique a été créée
par Lord Chamberlain, chef de la Maison royale. Il a officiellement nommé des commergants avec un mandat
royal de nomination - une pratique qui se poursuit jusqu'a ce jour. Seule évolution de la tradition, les fournisseurs
doivent sur demande du Prince de Galles, “prouver par des actes leur souci de 1’environnement”. Source : http://
www.royalwarrant.org

1081 Tyzack (A.), « Royal Warrant holders : the seal of approval », The telegraph, 21 May 2012

1982 « Nous n'avons pas de dogme en matiére de délocalisation ».. Entretien accordé a Chapuis (D.) et Boudet
(A.), Les Echos, 22 mai 2007

1083 K oromyslov (M.), « Les déboires du “Made in France” dans le luxe », JAN, 23 oct. 2007
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dont 50% sont réalisés a I’ile Maurice, en Tunisie, au Maroc, en Chine et 50% en France, sur
les sites d’Ernée, de Chateau-Gontier ou de Montournais. L’ensemble des produits finis est
stocké sur une plate-forme située a proximité de I'unit¢ de production de Segré, dans le
Maine-et-Loire, en bordure de la route de Chateau-Gontier!'984, La délocalisation des activités
de luxe, donne aux créatifs locaux, 1’idée de se mesurer aux créateurs francais. Certains
accedent aux marchés comme Manish Arora basé a New Delhi, le premier couturier indien de
renommeée internationale!®5, Recruté en 2011 par Monoprix pour une collection de prét-a-
porter transversale, il a ensuite été recruté par le groupe Puig qui I’a nommé a la direction
artistique de la maison Paco Rabanne. Le contrat de Directeur artistique a été signé le jeudi 3

février 20111086,

438 - Chanel ne confie pas la composition de ses parfums a un laboratoire étranger. Cette
pratique est devenue courante dans la parfumerie mondiale. Les laboratoires de Firmenich,

Givaudan, Roure ou Quest se disputent les commandes des grandes marques'®®’

. Protéger
I’origine d’un produit c’est privilégier la défense du consommateur et son droit a
I’information. L’origine du produit permet d’apprécier I’efficacité d’un arsenal juridique, c’est
une garantie supérieure a la police de caractére d’une marque. « Si le droit des consommateurs

est de savoir, celui des marques est d’interdire »'%%8.

Paragraphe 2 : La transmission du savoir-faire du produit de luxe

439 - La mise en oeuvre d’un savoir-faire procede de I’expérience et de la transmission de
connaissances techniques. Afin de réserver cet ¢élément stratégique dépourvu de droits
privatifs, les artisans des Maisons de luxe maintiennent leurs connaissances au secret (A). En

cas de communication, le contrat se présente comme 1’outil de réservation privilégié (B).

1084 Thual (F.), «Longchamp veut rationaliser son systéme de stockagey, Journal du Textile n°1937, 20 nov. 2007,
p-20

1085 Denos-Bré (A.), «Manish Arora», Marie-Claire Maison n°433, fév.-mars, p.29
1086 Cauvin (J.-P.), «Paco Rabanne se relance en mode avec Manish Aroray», Fashion Daily-news, 4 fév. 2011
1087 Supra n°86

1088Gancel (D.), « Le “Made in France”, une chance pour notre économie », Marketing Magazine n°143, oct.
2010, p.16
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A) La confidentialité¢ du savoir-faire du produit de luxe

Le savoir-faire du créateur

440 - Les maisons de luxe ont recourent a une stratégie de dépdts de droits de propriété
intellectuelle couvrant les expressions formelles et fonctionnelles du savoir faire. Pour le
couturier, le « savoir-faire » est li¢ au geste. Seul le secret permet une préservation de cette
richesse a la fois impalpable et indissociable de ’homme qui en est le détenteur. Sa mise en

oeuvre repose sur la créativité d’un individu qui dispense « son art » au sein d’un atelier.

441 - Dior ne cachait pas son “secret”. Selon le créateur: « /... Une robe bien coupée est une
robe peu coupée »'%°. En 1984, la société travaillait avec cent-quatre-vingt-treize licenciés,
pour la production de quatre-vingt-quatre articles différents, vendus dans une centaine de
pays. Comparativement, les membres du prestigieux Comité Colbert font pour les couturiers,
38% de leur chiffre d’affaires avec les licenciés et 11% pour les parfumeurs. Désormais, la
société Christian Dior a rompu une grande partie des licences ou ne les a pas renouvelées. La
maison investit massivement dans le savoir-faire. Elle a repris les ateliers de broderie
Vermont!%0 estimant que la Haute couture restera toujours le terrain d’expression de
I’exceptionnel. « La broderie s’exécute encore a la main, comme au XVIlle siecle, parfois

méme sur des métiers de ['époque »'%!

, rappelait Christian Dior en 1956, dans son
autobiographie. « On arrive a couvrir la robe tout entiere de millions de paillettes ou de
perles posées, chacune une a une par des doigts qui, surtout a notre époque de mécanisme,
apparaissent comme des doigts de fée »'%2. Pour la collection « raisins de la colére » de Yves

Saint Laurent, présentée en juillet 1988, le parurier Frangois Lesage a consacré seize mille

heures de travail et mobilisé quarante-cinq brodeuses pendant trois semaines'%3.

1989 Dior (C.), «Christian Dior, homme du siécley, éd. du musée Christian Dior, Granville/Atlys, Versailles, 2005.

1090 T a broderie Vermont a été fondée en 1956 par Jean Guy Vermont a été consacrée « entreprise du patrimoine
vivant en 2006 ». Cette maison, qui a travaillé avec les plus grands couturiers, assure aujourd’hui son avenir.
Léonard Cione, arrivé en 1984 en tant que directeur artistique des broderies Vermont, perpétuera le savoir-faire.
Source : Lenhard (G.), « Mode : Ateliers Vermont, les joyaux de la couture », leparisien.fr, 2 sept. 2013

191 Dior (C.), « Christian Dior & moi », Mémoires, 1956, réédition Librairie Vuibert, 2011, p.103
1092jhidem

1093 Benaim (L.), « Yves Saint Laurent », éd. Le livre de poche, 1995, p. 479
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Le savoir-faire de [’artisan

442 - Les Maisons de luxe énoncent dans leurs discours les différentes opérations manuelles
nécessaires a la confection de leurs produits. Dans ’artisanat de la chaussure sur-mesure, le
savoir-faire dépend du patronnier. En 2006, Anthony Delos a été consacré « Meilleur Ouvrier
de France » en botterie masculine avec une bottine a boutons et découpe Balmoral'®*. Pierre
Corthay, ancien patronnier de Roger Vivier et responsable de I’atelier tige chez Daliet &
Grant, déclare que « L'un des secrets de fabrication d’une chaussure c’est le temps ». La
coupe de la tige de la chaussure et de la trépointe représente huit a douze heures, le séchage
huit a douze jours'®>. Une commande du Sultan de Brunei a porté sur cent-quarante paires

sur-mesure!096,

443 - La confection d’une chaussure Weston nécessite cent-soixante-dix opérations
manuelles. Le cambrage s’effectue a la main pour imprimer au matériau le galbe de la forme
mis au point par le formier, qui sculpte le bois!®7. Pour assurer a la chaussure sa longévité,
I’empeigne est montée a la main. Le pointage s’effectue au marteau. La fabrication d’une
paire de John Lobb requiert cent-quatre-vingt-dix étapes. La trente-huitieme est la couture du
plateau, jointé a la main a 1’aide d’un fil de coton poiss¢ monté sur une soie de sanglier.

L’opération nécessite deux heures de travaill9%8,

444 - Olivier Saillard, directeur du musée Galliera a publié¢ le « Petit lexique » des gestes

Hermes!'%%.

Les termes permettent de découvrir les secrets caractérisant les pratiques
artisanales de la Maison. «Gratter-bosser!19, «palissonner», «abat-carrer», «putoisery,
«roulotter» correspondent a des gestes savamment entretenus et transmis dans le cadre de

formations spécifiques. Une paire de Church's, sur-mesure, nécessite deux-cents cinquante

1094« Ma nouvelle vie chez Berluti : entretien avec Anthony Delos », Jacomet (H.), 17 juin 2014
www.parisiangentleman.fr

1095 Corthay (P.), entretien avec Hervé Gallet, «Pierre Corthay», La revue des Montres n° 143, mars 2009, p.74
109 Corthay P.), entretien avec Hervé Gallet, «Pierre Corthay», La revue des Montres n° 143, mars 2009, p.80
1097 Gaffié (A.), Moguérou (Ch.), « Weston Story », Magazine I’Optimum n°24, fév. 1999, p.133

1098 Te monde d’Hermés, 2011, volume 1, p.18

109 Olivier Saillard, «Petit lexique des gestes Hermésy, éd. Actes Sud, 2012.

1100 T e «Gratte-bosse» est un outil traditionnellement utilisé dans la bijouterie ou la gravure pour polir la surface.
Il permet aux doreurs d’étaler I’amalgame d’or.
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opérations manuelles, huit semaines de travail. Churchs est sans conteste un pilier de

I’histoire du soulier!°!,

445 - Raymond Massaro, maitre-bottier crée, sur-mesures, des modéles originaux de
chaussures de tres haute qualité, appréciés par les grands couturiers et les spécialistes les plus
exigeants. Les créations sont confectionnées de fagon entierement artisanale. Le secret de
fabrication de 1’atelier Massaro résulte de la mise en ceuvre d’un savoir-faire traditionnel,
transmis de pére en fils, ou I’on apprend le « vrai fait main » pour proposer un modele de
création unique. Il lui vaut une notoriété sans égal dans le domaine du luxe et de I’élégance.
Depuis plus de cinquante ans, une fidele collaboration s’est instaurée avec les créateurs de la
Haute Couture contemporaine. L'atelier Massaro est associé aux enseignes les plus
prestigieuses de la mode et de la Haute couture!'92. Raymond Massaro est Maitre d’Art
19941103 Nous sommes toujours a la recherche des « chefs-d’ceuvre étonnants » et nous

devons les reconnaitre pour les protéger.

446 - Chez ST Dupont, la plume en or et le systéme capillaire du stylo, le dos de la montre
laquée ou le corps d’un briquet, subissent cent-cinquante contrdles, avec un taux de 20% de

1104 " &talées sur

rebut. I faut soixante-dix pi€ces, cing-cents a six-cents opérations élémentaires
six mois, et quelques merveilles de micro mécanique et de métallurgie, pour un briquet habillé
de laque de chine. Sommes nous en présence d’un produit industriel ou d’un savoir-faire
semi-artisanal ? ST Dupont est un créateur-fabricant, il n’a jamais vendu de licence''%. En

2009, la société se présente comme Maitre Orfevre, Laqueur & Malletier depuis 1872. Elle

1101 La marque voit le jour a la fin du dix-septiéme siécle avec Stone Church né en 1675.

1102 Notamment : Chanel, Madame Grés, Karl Lagerfeld, Thierry Mugler, John Galliano, Azzedine Alaia,
Christian Lacroix

1103 «Le titre de Maitre d’Art témoigne a la fois d’une exceptionnelle maitrise de la technique et de ’exercice
d’un magistére de formation.» Catherine Tasca, Ministre de la culture et de la communication. «Leurs talents
uniques allient tradition et création, amour de la matiére et virtuosité du geste, intelligence de I’eil et de la
main.» Jean-Jacques Aillagon Ministre de la culture et de la communication. «Que de chemin parcouru depuis
1994 et les premiéres nominations des Maitres d’Art par le Ministre de la Culture, inspirées par les Trésors
nationaux vivants du Japon ! Oui, nos Maitres d’Art sont bien nos Trésors nationaux vivants, dont la richesse et
la rareté résident dans leurs mains mémes, ces mains qui détiennent des savoir-faire d’excellence, une habileté
exceptionnelle et, pour reprendre la belle expression de Liliane Bettencourt, qui ceuvre pour leur promotion, une
« intelligence » extraordinaire. Comme les Trésors nationaux japonais, nos Maitres d’Art sont investis d’une
mission : veiller a la transmission de cet héritage inestimable, au renouvellement, a la réinvention permanente de
leurs techniques.» Renaud Donnedieu de Vabres Ministre de la Culture et de la Communication

1104 t-dupont.com

105 Meyro (L.), « Le luxe joue et gagne », Perspectives, nov. 1984, p.115
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propose le « sac-diamant » qui résiste a dix mille agressions d’eau et cent mille torsions grace
a un procédé de tannage unique mélangeant la poudre de diamant au cuir. Elle commercialise
¢galement « le stylo le plus puissant du monde »!1%_ Il a nécessité cent-cinquante opérations
manuelles, dix heures de travail et six couches de laque de Chine. La plume est en or 18

carats, gravée, résistant au feu, aux chocs et au temps.

La pérennité du savoir-faire des Maisons de luxe

447 - A I’époque de I’informatique et des nanotechnologies, rien n’a changé pour autant. La
broderie reste cet incomparable morceau de bravoure, ce défi au temps et a la pesanteur. Les
techniques évoluent, les esthétiques se modernisent. Mais rien ne remplacera jamais la main
de I’artisan. La broderie est I’indispensable acolyte de la haute couture, elle ne souffre aucune
approximation. De véritables maitres brodeurs, il en reste peu. Tout comme de véritables
maisons de haute couture, d’ailleurs. Si le savoir-faire s’est galvaudé chez certains, la maison
Dior entend maintenir son extréme exigence. « La main de [’homme donne le caractere

unique de l’objet d’art », assurait Christian Dior. Aujourd’hui plus que jamais.

Le savoir-faire « sur commande »

448 - Lors d’une commande, déterminer l'objet de 1'obligation est une condition de validité de
tout contrat''?’. Cela n'interdit pas les conventions portant sur des choses futures. Toutefois, le
contrat serait nul si I’objet était impossible. A I’instar du « grand magasin » Harrods''%8, les
Maisons de luxe ne refusent pas une commande. Elles demandent un délai pour I’exécution.
La Maison Louis Vuitton, fournisseur du Tsar Nicolas II, regut comme demande spéciale celle
du Prince Vladimir Orloff, chef de la maison militaire. Il souhaitait la réalisation d’une valise
inviolable. Cette demande semblait irréalisable a I’époque. Georges Vuitton en supervisa lui-

méme la conception et livra un bagage entiérement sécuris¢.

1106 e Monde styles, supplément au n°19863, 5 décembre 2008, p.56

1107 Art. 1163 C. civ. : « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit étre possible et
déterminée ou déterminable ».

1198 Harrods a Londres, a pour slogan « Omnia omnibus ubique » (« Tout, partout, pour tous »). L’enseigne
propose tout ce que le luxe peut offrir et se targue de pouvoir satisfaire n’importe quelle commande.
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La profession distingue le « sur-commande » et le « sur-mesure ». Le “sur-commande” permet
de décliner un article de la collection permanente dans la couleur et les matériaux de son
choix ; le “sur-mesure” concerne les pieces uniques. Elle sont congues dans un atelier, lieu
privilégié, censé €tre a I’abri des regards indiscrets de la concurrence ou des contrefacteurs.
Mais le possesseur d'un savoir-faire est fréquemment conduit a le divulguer lors de la
conclusion ou de I'exécution d'un contrat. Il court alors le risque de perdre la maitrise de son
secret, si son partenaire le divulgue ou l'utilise de maniére abusive!l%, Pour amoindrir ce
risque, les intéressés tentent de prévenir les éventuels détournements par le jeu d'obligations
contractuelles de « confidentialit¢é » ou de « secret », voire par des clauses de non-

concurrence.

B) La préservation contractuelle de la confidentialité du savoir-faire

449 - La réservation du savoir-faire ne procede pas uniquement du secret. Pour les besoins de
son exploitation, le contrat représente 1’outil incontournable permettant la transmission de ces
informations a I’importance stratégique majeure (1). En cas de violation du secret, le droit

positif met a disposition des sanctions civiles et pénales (2)

1) Le contrat de communication de savoir-faire

Qualification du contrat de communication de savoir-faire

450 - Comment qualifier le contrat ayant pour objet la transmission du savoir-faire ? Il peut
s’agir d’un contrat de communication de savoir-faire, d’un contrat d’entreprise dans la mesure
ou le savoir-faire est communiqué par le titulaire (communicant) a un tiers (le
communicataire) chargé de le mettre en oeuvre. On peut également dire qu’il s’agit d’un
contrat de licence par lequel le donneur autorise un tiers, le licencié, a exploiter les
connaissances techniques. Dans les deux cas, la relation contractuelle fait naitre des

obligations positives et négatives a 1’égard des deux parties.

109 Schmidt Szalewski (J.), « Protection du savoir-faire par le droit des contrats », Rep. dr. com., Dalloz,
« Savoir-faire », sect. 1, art. 2
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La spécificite du savoir-faire, objet du contrat

451 - Le « savoir-faire » industriel ou commercial doit étre assez singulier pour faire 1’objet
d’appropriation ou de transfert. S’il ne constitue pas par lui-méme un procédé brevetable, son
caractere secret doit étre respecté. L’ensemble des connaissances techniques, peut porter sur
les renseignements, les conseils, les connaissances de procédés de fabrication ou de vente. On
mesure immédiatement la faiblesse d’une protection fondée sur le secret appliquée au produit
lui-méme. L’obligation négative pesant sur le détenteur du savoir-faire, consistant en un
devoir de ne pas le divulguer, s’affaiblit jusqu’a s’éteindre lors de la mise sur le marché du
produit, car il est alors aisé a un acteur économique de reproduire ses caractéristiques. C’est

pourquoi le secret protege davantage le procédé de fabrication que le produit lui-méme.

L’obligation de confidentialité

452 - L’obligation au secret n'est pas toujours matérialisée par un accord expres. Son
existence peut tre établie en tenant compte du comportement du possesseur du savoir-faire,
qui a manifesté sa volonté¢ d'en conserver le caractére confidentiel par l'apposition d'une
mention « confidentiel » ou « secret » sur les documents accessibles dans 1'entreprise. De
telles obligations, explicites ou implicites, peuvent &étre l'objet principal ou accessoire de
nombreux contrats. En 1’absence de stipulation expresse, le cédant n’est pas obligé de céder
son savoir-faire!''%, La transmission du savoir-faire s’analyse comme une obligation de faire

qui aura pour contrepartie le versement de redevances de la part du bénéficiaire.

2) Les sanctions de la violation du contrat

La violation du secret sanctionnée penalement

453 - Larticle L. 621-1 du Code de la propriété intellectuelle renvoyant a 1’article L. 1227-1

du code du travail, sanctionne pénalement la divulgation d’un secret de fabrique par une peine

1110 TGI Paris, 27 nov 1986, PIBD 1987, 111, 130 ; D. 1988, somm. 354, obs. Mousseron (J.-M.), Schmidt (J.) ;
RTD com. 1988, p.622 obs. Chavanne (A.), Azema (J.).
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de deux ans d’emprisonnement assortie d’une amende de 30 000 euros'!'!

. Un projet de loi
porté en 2012'""> par Bernard Carayon, député spécialiste des questions relatives a
I’intelligence économique, a proposé¢ de compléter le titre II du livre III du code pénal par un
cinquiéme chapitre intitulé : « De ['atteinte au secret des affaires des entreprises ». Le texte
rédigé a prévu une peine plus dissuasive s’¢élevant a trois ans d’emprisonnement et 375 000

euros d’amende!!!3,

L’objet de la sanction est défini précisément. Constituent des
informations relevant du secret des affaires, quelque soit leur support : «les procédés, objets,
documents, données ou fichiers de nature commerciale, industrielle, financiere, scientifique,
technique ou stratégique ne présentant pas un caractere public dont la divulgation non
autorisée serait de nature a compromettre gravement les intéréts de cette entreprise en
portant atteinte a son potentiel scientifique et technique, a ses positions stratégiques, a ses
intéréts commerciaux ou financiers ou a sa capacité concurrentielle et qui ont, en

conséquence, fait [’objet de mesures de protection spécifiques destinées a informer de leur

caractére confidentiel et a garantir celui-ci»n'''4,

454 - L’intérét de ce texte est de punir « toute personne qui en est dépositaire ou qui a eu
connaissance de cette information et des mesures de protection qui [’entourent »'. Les
termes employés révelent une volonté d’¢largir le champ d’application de la sanction. Est
visée « toute personne » étant « dépositaire » de I’information. Le texte ne se limite pas a la
sphere de I’entreprise comme ce fut le cas dans le texte précédent qui ne visait que « le

directeur » ou le « salarié ».

L CPI, Art. L.621-1: «Les peines frappant la violation des secrets de fabrique sont prévues a [’article L.1227-1
ci-apres reproduit : " Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de
fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.

La juridiction peut également prononcer, a titre de peine complémentaire, pour une durée de cing ans au plus,
l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal. "»

112 Pproposition de loi «visant a sanctionner la violation du secret des affaires», n°284, Enregistrée par la

présidence du Sénat le 24 janvier 2012
113 Proposition de loi «visant a sanctionner la violation du secret des affaires», n°284, Art. ler, al.6
1114 Proposition de loi «visant a sanctionner la violation du secret des affaires», n°284, Art. ler, al.4

115 Proposition de loi «visant a sanctionner la violation du secret des affaires», n°284, Art. ler, al.6
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La violation du secret sanctionnée par l’action en concurrence déloyale

455 - Avant que ces regles soient entérinées, la protection la plus efficace du savoir-faire reste
I’action en concurrence déloyale et parasitaire. A la différence du texte actuel, la
responsabilité civile délictuelle permet de faire sanctionner le comportement de tiers qui,
« sans bourse délier », s’approprieraient le savoir-faire d’une maison de luxe en reprenant les

caractéristiques de ses produits.

456 - Parmi les actes déloyaux fréquemment dénoncés, figure le recrutement de salariés d’un
concurrent, qui peut avoir pour objectif, soit de s’approprier son savoir-faire, soit d’entretenir
une confusion avec la clientele, voire de désorganiser et ainsi affaiblir ce méme concurrent.
Le cas le plus flagrant de recrutement fautif est celui de I’embauche d’un salarié li¢ par une
clause de non-concurrence. Le recrutement effectué¢ en connaissance de cause engage la
responsabilité de I’employeur pour avoir participé a la violation d’une obligation

contractuelle!116,

Les limites de [’action en concurrence déloyale

457 - L’on connait les limites de cette action : théoriques, d’une part, elle heurte le principe de
la libert¢ du commerce et de I’industrie ; pratiques, d’autre part, elle implique des difficultés
de preuve souvent insurmontables. Une proposition de loi a été¢ déposée pour introduire au
sein d’un titre V du Code de commerce intitulé « Du secret des affaires », neuf articles visant
a compléter le dispositif. Outre la définition du secret d’affaires énoncée a 1’article L.151-9,
est notamment prévu a I’article L.151-2, alinéa 3, I’engagement de la responsabilité civile en
cas de simple violation ; ainsi que des mesures pénales de protection spécifiquement visées a
larticle L.151-8 du Code de commerce!!'”. Sous I’influence de réactions motivées par la
protection de la liberté d’information et la défense des « lanceurs d’alerte », le projet est

finalement resté lettre morte!118,

1116 Com, 22 mai 1984, Bull.1984, n°172

7 Une peine de trois ans emprisonnement et une amende de 375 000 € sont prévues en cas d’atteinte ou de
tentative d’atteinte. La sanction est portée a sept ans d’emprisonnement et a 700 000 € d’amende lorsque les
intéréts économiques de la France sont en jeu.

18Cosnard (D.) « Secret des affaires : le gouvernement retire son projet », Le Monde, 30 janv. 2015
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La sanction de la violation du secret envisagée a |’échelon européen

458 - Sur le plan européen, une directive a été adoptée le 8 juin 2016, par la Conseil de
I’Union européenne!'!® pour « la protection du savoir-faire et des informations commerciales

non divulguées ». L’article 2 indique que le secret d’affaires renvoie a I’ensemble des

1120 1121

informations « secrétes » <’ qui « ont une valeur commerciale » ; et font I’objet « de
dispositions » raisonnables pour les garder secrétes!!?2, Le contrevenant est envisagé tres
largement puisqu’il s’agit de toute personne ayant « obtenu, utilis¢é ou divulgué un secret
d'affaires de fagon illicite »''23. L’objet du secret est vaste. 1l s’agit des « biens dont le dessin
ou modele, les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de production ou la
commercialisation bénéficient de maniere significative de secrets d'affaires obtenus, utilisés

ou divulgués de fagon illicite »'124.

459 - L’obtention illicite du secret est qualifiée a partir de la violation d’un « accés non
autorisé », de « tout comportement qui au regard des circonstances est jugé déloyal par
rapport aux usages du commerce. L’utilisation ou la divulgation est considérée illicite
lorsqu’elle a été faite de maniere illicite ou en violation d’un accord de confidentialité, ou de
tout autre accord obligeant le détenteur a ne pas divulguer le secret ou a en limiter
’utilisation!'?5. Des exceptions écartant le caractere illicite de la divulgation sont prévues
quand sont en jeu le droit a la liberté de la presse, 1’exercice de 1’action syndicale ou par la

protection d’un intérét légitime reconnu par le droit européen ou le droit national'!26,

9Djrective (UE) 2016/943 du Parlement européen et du conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire
et des informations commerciales non divulguées (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la
divulgation illicites, art. 2 : (...)

1120 Art. 2-1)-a), dir. (UE) 2016/943 8 juin 2016 : « secrétes » en ce sens que, dans leur globalité ou dans la
configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes
appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas
aisément accessibles »

121 Art. 2-1)-b) dir. (UE) 2016/943 8 juin 2016 : « elles ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrétes »

1122 Art. 2-1)-¢) dir. (UE) 2016/943 8 juin 2016 : « elles ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a le
contrdle de fagon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées a les garder
secretes ».

123 Art, 2-3) dir. (UE) 2016/943 8 juin 2016
124 Art, 2-4) dir. (UE) 2016/943 8 juin 2016
1125 Art, 4-2)-b) et Art.4-3)-a)-b)-c)

1126 Art. 5) dir. (UE) 2016/943 8 juin 2016
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L’atteinte portée au savoir-faire est assimilable a 1’atteinte portée a un droit intellectuel. 11

revét une forme immatérielle.

Section 2 : La qualit¢ du produit de luxe réservée par le contrat de
concession de licence de marque

460 - Le contrat de concession de licence de marque est I'instrument privilégi¢ de la
rentabilit¢ des Maisons de luxe. Emanation du droit d’exploitation de la marque, cette
convention offre le moyen de diversifier la production (Paragraphe 1). Cependant, la
recherche de profit ne saurait se faire au détriment de ’image de luxe de la marque. C’est
pourquoi, il convient de rédiger soigneusement les clauses de ce contrat afin de maitriser son

régime au service de la sensation de luxe du produit (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Concession de licence de marque et produit de luxe

461 - Pour comprendre 1’utilité du contrat de concession de licence pour les producteurs de
produits de luxe, il convient d’examiner la qualification juridique de ce contrat (A) devenu
incontournable dans la stratégie de développement des marques de luxe (B). Fondé sur I’idée
de concéder I’exploitation d’un droit a un tiers, les titulaires des marques ont multiplié¢ la
conclusion de ces contrats dans une logique de diversification de la production, au risque

d’affaiblir I’'image de marque (C).

A) Qualification du contrat de concession de licence de marque

La concession de licence, contrat de louage de la marque du produit de luxe

462 - Portant sur I'usage d’un bien en contrepartie d’une redevance, la licence est une

convention sui generis assimilable au contrat de louage de chose'!?7 défini a ’article 1709 du

Code civil'!28, Le Code de la propriété intellectuelle I’envisage a 1’article L.714-1, alinéa 2 :

1127 Mermillod (L.), « La licence de marque », RTD. com. 1955, p.519

128 C, civ. art. 1709 : « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige a faire jouir
l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. »
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« Les droits attachés a une marque peuvent faire [’objet d’une concession de licence
d’exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d’'une mise en gage ». Il peut se présenter
comme un contrat principal ou comme faisant partie d’un contrat plus vaste. C’est le cas du
contrat de franchise, opération contractuelle complexe organisée autour de la communication
d’un savoir-faire et de la licence de marque que le franchiseur accorde a son franchisé!!%,

Pour étre opposable aux tiers, le contrat devra étre inscrit au registre national des marques,

tenu par 1’institut national de la propriété intellectuelle!!30,

463 - Au coeur de la logique de réseaux, le contrat de licence cristallise juridiquement le lien
entre 1’entreprise et la clientéle par le potentiel infini de diffusion de la marque qu’il recéle.
Le contrat de concession de licence nous renvoie aux propos du Professeur Philippe Gaudrat.
L’auteur qualifie les monopoles de propriété industrielle détachés de 1’acte créatif comme des
« pompes a profit, qui se négocient comme des biens et échoient, la plupart du temps, dans le
patrimoine des grandes sociétés »'3'. Ce contrat est en effet I’archétype du mode

d’expression de la personne morale.

La concession de licence de marque, contrat d’exploitation de la marque du produit de luxe

464 - Le contrat de concession de licence est un vecteur d’exploitation de la propriété
intellectuelle entendue comme « un mécanisme de réservation potentielle d’un segment de
marché »''32. Les entreprises de ’industrie du luxe ont pleinement saisi I’intérét et le potentiel
de cet instrument juridique. Au sein d’un marché mondialisé et standardisé, le contrat de
licence est un instrument de conquéte privilégié¢. Tout en déléguant 1’exploitation de sa

marque, le titulaire assure « la réservation des utilités économiques de sa chose »'133. 11

1129 Burst (J-J), « Droit de propriété industrielle et franchise », in Mélanges Chavanne, Litec, 1990, p.203
1307, 31 déc.1964, art.4 ; D. 17 juil. 1965, art.21

131 Gaudrat (Ph.), « La structure juridique des propriétés intellectuelles », in Actes du colloque international
organisé¢ par le CECOJI, a la faculté de droit et des sciences sociales de 1’Université de Poitiers les 10 et 11
décembre 2009, en hommage au Professeur H.-J. Lucas, LGDJ, coll. Actes de colloques, 2012, pp.179-192, spéc.
p.192

132 Vivant (M.), « Rapport de synthése », in « La propriété intellectuelle dans les droits du marché et de la
rivalité concurrentielle », Bruguiére (J.-M.), (dir.), Actes du colloque organisé le 4/12/2015 a la Maison de
I’avocat de Grenoble, CUERPI-CRJ, Dalloz, coll. Théme & commentaires, 2016, p.138 — V également : Abello
(A.), « La propriété intellectuelle, une propriété de marché », in Frison-Roche (M.-A) et Abello (A.) (dir.),
« Droit et économie de la propriété intellectuelle », Paris, LGDJ, 2005, p.341

1133 Abello (A.), « La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle », Préf. Vivant (M.),
LGDJ, coll. droit et économie, 2008
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choisit les modalités de reproduction de sa marque, objet de propriété utile, voué¢ a
circuler!3* Non spécifique a la commercialisation du produit de luxe, il revét cependant un

role stratégique!!3 pour les acteurs de ce marché.

B) L'usage du contrat de concession de licence de marque par les Maisons de

luxe

La concession de licence de marque, outil de diversification des Maisons de luxe

465 - Dans les années 1930 et 1940, la licence d’exploitation est devenue une affaire
commerciale avec Walt Disney qui fait fabriquer des livres, des jouets et toutes sortes d’objets
par des sociétés extérieures. Dior y voit le moyen de toucher un public plus vaste, sans
assumer le colt et la responsabilité de gestion. Il contacte les plus grands fabricants et négocie
des accords leur permettant de produire des articles sous son nom. En retour, Dior touche les

redevances sur les ventes''3°. Pierre Cardin!'?’, Lanvin!'?%, Hermés!!3°, Yves Saint Laurent!!4

1134 Bruguiére (J.-M.), « Brefs propos introductifs », in « La propriété intellectuelle dans les droits du marché et
de la rivalité concurrentielle », Bruguiere (J.-M.), (dir.), Actes du colloque organisé le 4/12/2015 a la Maison de
I’avocat de Grenoble, CUERPI-CRJ, Dalloz, coll. Théme & commentaires, 2016, p.1

135V, « Approches stratégiques de la propriété industrielle » Actes du colloque IRPI du 26 novembre 2010,
Paris, LexiNexis, coll. Le droit des affaires - Propriété intellectuelle », Tome 38, 2011

1136 T.a premiére licence Dior fut concédée a Jacques Roiiet en 1948 dans la bonneterie. En 1951, la société avait
déja signé des contrats pour des sacs a main, des chemises, des gants, des écharpes, des chapeaux, des vétements
de sport, de la lingerie et des lunettes. Source : Thomas (D.), « Deluxe , How Luxury Lost its Lustre », 2007, trad.
Colette Olivier., « Luxe and co. Comment les marques ont tué le luxe ». éd. les Arenes, 2008, pp.40-41

1137 En 1959, Pierre Cardin, un ancien collaborateur de Dior, qui monte sa propre maison, révolutionne la mode
en étendant ce procédé a la production en série de prét-a-porter féminin. Au lieu de faire tailler une robe Cardin
dont I’étiquette mentionne le nom d’un grand magasin, on peut désormais prendre des vétements “Pierre Cardin -
Paris”. Le nom du couturier apparait sur tout, des parapluies aux cigarettes.

1138 Dans le domaine de la mode masculine, Lanvin a précédé Pierre Cardin. Lanvin “tailleur chemisier” ouvre
sous la direction de Maurice Lanvin en 1926, 15, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Il s’agit alors de vétements sur-
mesure réalisés dans les plus belles étoffes selon la méthode traditionnelle des ateliers Lanvin. Source :
Grumbach (D.), « Histoires de la mode », éd. Seuil, 1993, p.95

1139 Le premier carré Hermés a été acheté en 1936 a un soyeux lyonnais, I’imprimeur Bucol. Le foulard de soie
est exploité et commercialisé dans le cadre d’un contrat de licence. Hermeés est alors un simple revendeur qui n’a
pas besoin de se préoccuper des contingences, surtout en temps de guerre. Dés 1948, Hermeés se lance Iui méme
dans la fabrication. Source : Miiller (C.) « Le carré Hermés », in, « Le luxe en France du si¢cle des lumiéres a
nos jours », Marseille (J.), (dir.), Association pour le développement pour I’histoire économique, éd. ADHE,
1999, p.191

1140 En 1966, Yves Saint-Laurent, successeur de Dior, pousse un peu plus loin le principe de la licence
d’exploitation en introduisant une ligne de prét-a-porter plus abordable destinée aux jeunes, baptisée “Rive
Gauche”. La premicre boutique est ouverte dans une ancienne boulangerie, le 26 septembre 1966 Catherine
Deneuve qui joue dans “Belle de jour” de Buiiel, est la marraine de 1’opération. « Rive Gauche » exprime un
nouveau luxe, qui n’est pas celui de la fortune, mais celui de ’attitude. 11 crée le “now look”. Source : Benaim
(L.), « Yves-Saint Laurent », éd. Le livre de poche, 1995, pp.183-184
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font de méme. Un nouveau modele pyramidal voit le jour. Au sommet, la Haute couture sur
commande destinée aux plus fortunés, puis le prét-a-porter pour les classes moyennes et une

panoplie de parfums et d’accessoires pour la base.

466 - Aujourd’hui, la conclusion d’un contrat de concession de licence est une pratique
habituelle. Plus que I’apposition d’une marque, la licence permet de confier la confection des
produits @ un méme fabricant qui se retrouve lié avec plusieurs sociétés concurrentes.
Plusieurs facteurs expliquent 1’évolution, a commencer par la démocratisation du luxe. Les
marques se sont diversifiées dans des produits d’entrée de gamme standardisés, comme les
jeans ou les tee-shirts. Pour ces produits, I’origine de la fabrication n’est plus le critere

déterminant.

La concession de licence de marque, outil de développement de l'image de marque des

Maisons de luxe

467 - Cette logique n’est pas générale. Elle dépend de la stratégie d’expansion de 1’entreprise.
Pour reprendre la terminologie employée en mati¢re d’oeuvre collective, ¢’est une question de

141 Ta marque Pierre Cardin était dans les années 1960 associée aux robes créées

« valeurs »
dans les ateliers parisiens. Le signe orne désormais des stylos en plastique, des parfums

vendus en hypermarché ou des kits publicitaires fabriqués dans des pays a bas cotits!!42,

468 - Le contrat de licence incarne le phénoméne de démocratisation du luxe consistant a
créer I’'illusion d’un prestige devenu accessible. En tant que rouage essentiel de cette
dynamique, sa conclusion matérialise I’orientation économique de I’entreprise. En d’autres
termes, le contrat de licence de marque s’apparente a un miroir reflétant les conditions
juridiques de gestion patrimoniale de I’image de marque de la société exploitante. Sa

rédaction implique une prise de risques qu’il convient de mesurer.

1141 Supra n°122

1142 Caron (G.), « Les marques de luxe, quel luxe? », Revue des marques, janv. 2006, n°53
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C) Avantages et risques du contrat de concession de licence de marque

Le choix du licencié exclusif par le concédant

469 - Une stratégie de licence bien maitrisée permet aux sociétés d’engranger d’importantes
plus values entrainant par la méme occasion une valorisation de la marque. Parmi les dix

14 retenue par le groupe Interbrand'**, les

critéres intégrant la méthode d’évaluation
performances financiéres des produits et services, le réle de la marque dans le processus
d’achat, la force de la marque sont retenus. Il est certain que les groupes de luxe pour la
plupart cotés en bourse, ne peuvent se passer du contrat de licence qui permet de développer

au maximum le potentiel économique de la marque, d’accroitre sa valeur aupres des

investisseurs et des consommateurs.

470 - Au coeur de la pratique de la concession de licence, il est possible d’identifier deux
niveaux d’exploitation. A I’instar de Chanel''¥5| la « marque mére » et ses activités sont
gérées enticrement par la Maison de couture. Les « marques filles » sont confiées par un
accord de licence exclusif a un licenci¢ chargé de toutes les opérations allant de la production
a la communication. Il en va ainsi du prét-a-porter Chloé, géré globalement par la société
Chloé International. La ligne de prét-a-porter pour enfant fait 1’objet d’un accord de licence
avec la sociét¢ CWF, pour toutes opérations de conception, production et distribution de la

collection!!46.

471 - Dans le cadre des politiques de la marque, la Haute couture ne constitue plus qu’une
vitrine d’appel permettant de positionner le prét-a-porter, le parfum ou les accessoires

proposés par la maison ou un groupe!'¥’. Une diversification apparait entre prét-a-porter de

1143 norme ISO 10668

1144 Leader mondial du conseil en stratégie de marque, avec 40 bureaux d'études répartis dans 25 pays. Interbrand
est reconnu pour son classement annuel de marques (Best Global Brands)

1145 Ta maison Chanel ne pratique pas les “licences alimentaires” qui rapportent de ’argent et ruinent I’image.
La société poursuit la diversification de sa marque avec précaution. Les points de distribution dans le monde sont
limités. En 1989, les produits Chanel étaient proposés dans seulement quarante-cing boutiques a travers le
monde. Source : Karpyta (F.) « Chanel : la légende du siécle » , Signature n°221, mai 1989, p.30

1146 Lacroix (S.), Bénéteau (E.), « Luxe. Licences de marque. Comment renforcer l'image et les résultats
financiers d’une marque de luxe », Eyrolles, 2012, spéc. p.59

147 Vernus (P.) « Art, luxe et industrie. Bianchini Férier, un siécle de soieries lyonnaises 1888-1992», éd. Presses
universitaires de Grenoble, 2006, p.319
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luxe supervisé par les couturiers et le prét-a-porter de mode, correspondant aux créations de
stylistes ou aux lignes de diffusion des couturiers, afin de répondre aux ressources et au style
de la clientele. Le résultat est I’émergence de ce qui a été qualifié de “marché de
mosaique”148, faisant dire a certains analystes que « Paradoxalement, la hausse des niveaux

de vie n’a pas été favorable aux articles traditionnels de luxe »''%.

Le choix de la déclinaison par le concédant

472 - Au risque de ternir la réputation de leur signe, les Maisons de luxe n’hésitent pas a
pratiquer des déclinaisons de celles-ci afin de cibler des clienteles différentes grace a des
gammes de produits de qualité inférieure. La société allemande Hugo Boss, a créé la marque
Hugo pour la vente de ses produits par ses licenciés italiens. La nouveau signe dépourvu de
caractere distinctif est considéré par le public comme identifiant une gamme de produit grace
au pouvoir de la publicité et de 1’usage intensif fait par le licencié. L’initiative incombe au
concédant qui attribue plusieurs licences a des fabricants différents. La marque Dior est
apposée sur des articles de prét-a-porter, des accessoires de mode, de la joaillerie, des
cosmétiques. Ses déclinaisons portent les noms de Baby Dior, Christian Dior, Dior Skin, Dior
addict. 11 en va de méme pour la marque Giorgio Armani qui a connu plusieurs mutations en
fonction de la cible visée par les produits vendus. Il est possible d’acquérir des produits
estampillés Armani privé (Haute couture), Armani Collezioni (v€tements prét-a-porter),
Emporio Armani (vétements, parfums, accessoires, montres et lunettes de soleil), Armani
jeans, Armani Fiori (décoration florale), Armani classico (vétements, chaussures, accessoires,
maroquinerie) Armani exchange A/X (sportwear, montres, vétements pour enfants) Cette
stratégie semble en contradiction avec le combat mené sur le plan judiciaire afin de préserver
le pouvoir évocateur de leur marque. Pour éviter la dévalorisation, il convient de sélectionner
avec précaution les termes employés par la sous-marque ainsi que le mode de distribution des
produits objet de la déclinaison.

473 - La “Collection Bitime” distribuée par le joaillier-horloger Aldebert, Place Vendome, fait

ainsi I’objet d’un partenariat avec Gianni Bulgari, auteur du dessin des montres “Cyclops

1148 Barrére (C.) et Santagata (W.), « La mode. Une économie de la créativité et du patrimoine a [’heure du
marchéy, La documentation frangaise, 2005, pp. 147-149

1149 Herpin (N.) et Verger (D.), « La consommation des frangais » éd. la Découverte p.79 in Vernus (P.), « Art,
luxe et industrie. Bianchini Férier, un siecle de soieries lyonnaises 1888-1992 », éd. Presses universitaires de
Grenoble, 2006, p. 319
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West” et “Dahli”. La campagne publicitaire est appuyée par le slogan, « une autre perception
du temps », « created by Gianni Bulgari ». La Gianni Bulgari Spa, est une société de droit
italien, plus connue pour la marque!!3caractérisée par I’emploi du “u” romain qui ressemble a
la lettre “V” majuscule. Elle commercialise ses produits de fabrication suisse, avec les

initiales “GB”, tandis que la haute joaillerie demeure désignée par la marque Bulgari.

Le choix du licencié multi-marques par le concédant

474 - A un échelon inférieur de la pyramide, Unilever a cédé ses parfums a Coty, géant
américain des produits cosmétiques, dans le cadre d’une stratégie de recentrage sur 1’agro-
alimentaire et 1’hygiéne-beauté. Le groupe anglo-néerlandais de produits de grande
consommation, a vendu sa division pour huit-cents millions de dollars (635 millions
d’euros)'!’!. Cette division fabrique sous licence, les parfums de marques comme Calvin

Klein, Cerruti, Lagerfeld ou Chloé.

475 - En janvier 2008, aprés avoir perdu les licences Dior et Thierry Mugler, Rousseau SNC,
a signé un accord avec la société CK Calvin Klein'!'>?, pour la distribution de la ligne chemise.
Rousseau distribue la collection chez cent-cinquante détaillants multi-marques, ainsi qu’aux
Galeries Lafayette. Rousseau possede un portefeuille de licences historiques, en qualité de
fabriquant, comprenant, Pierre Cardin, Nina Ricci, Christian Lacroix, ainsi que Dormeuil et
des marques propres, comme Pierre Clarence et Horizon. Calvin Klein a accordé une licence
pour sa ligne “performance”, destinée aux sportifs, réalisée a partir de tissus techniques, par
“G I Apparel group”, pour le marché nord-américain et le Mexique. “G III” est un
spécialiste du cuir, exploité sous licence Calvin Klein!133,

Le risque de la dilution de 'image de marque

1150 Marque BVLGARI, enregistrement n° 1296916, déposée a I’INPI par la Partecipazioni BVLGARI Spa, sous
le n°: 729029, par le cabinet Rinuy, Santarelli, mandataire agissant pour le compte de la Société Partecipazioni
BVLGARI Spa, dans les classes de produits ou services : 3, 9, 14, 18, 25, 34.

1151 Bayle (N.), « Le groupe Unilever céde ses parfums a l'américain Coty », Les Echos, 23/05/2005

1152 Filiale en propriété exclusive du groupe Philips-Van Heusen (PVH corp.), société de droit américain, leader
mondial sur le marché de la chemise qui a atteint un chiffre d’affaires de 8,241 milliards de dollars
( 7,755 d’euros) en 2016, numéro 10 du classement publié par le cabinet de conseil et d’audit Deloitte. Depuis
2013, les ventes du groupe ont augmenté de 42%, grace notamment a 1’acquisition du groupe Warnaco en 2013.
Source : « Global Powers of Luxury Goods », 3e édition, 2016, Deloitte, p. 29

133 TLegoeul (A.), Journal du Textile n°1943, 22 janv. 2008, p.20
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476 - Le choix de la licence ne peut aller a ’encontre de 1’image, au risque de déprécier la
valeur du nom d’origine. Lorsque le groupe présidé par Bernard Arnault fonde la Maison de
Haute couture Christian Lacroix, les ventes ne sont pas a la hauteur de I’ambition!!54, Pourtant
le créateur est le vainqueur du « Dé d’or » en 1986. Son talent est incontesté. En multipliant
les contrats de licence de marque pour désigner des produits étrangers a I’univers du luxe, la
société Christian Lacroix a modifié¢ I’image de marque de ses produits et la perception que
pouvait en avoir le public. C’est I’'un des enseignements de 1’arrét rendu par la Cour de
cassation en 20171155, Pour écarter le bénéfice du régime des marques renommeées et pour
rejeter D’action en contrefagon, les juges de la Cour supréme mettent [’accent sur ce
changement de stratégie, ¢lément déterminant dans 1’analyse du pouvoir distinctif de la
marque Christian Lacroix : « se révéle déclinante la connaissance qu'a désormais le public de
la marque sous laquelle sont commercialisés, depuis la réorientation de son activité vers
l'exploitation de licences de marques, des produits ressortissant du domaine des accessoires
ou de la lingerie ». La conséquence économique de cette orientation est clairement établie par
la Cour de cassation qui releve que : « son chiffre d'affaires, qui s'établissait aux environs de
30 millions d'euros entre 2005 et 2008, était passé a 4,6 millions d'euros en 2012, généré a
hauteur de 95 % par les licences de marques ». La société Christian Lacroix ne peut plus
interdir I’emploi du nom Christian Lacroix déposé dans d’autres classes de produits par un
non concurrent. La recherche de profits peut conduire a la déraison ou au sacrifice. Le contrat
de licence aboutit au syndrome d’Icare!!5¢,

Le risque de la dépendance économique

1154 C’est la Financiére Agache qui dépose les statuts de la société Christian Lacroix au capital d’un million de
francs en 1987. Le couturier a cédé les droits d’exploitation de la marque Christian Lacroix pour une durée de
quatre vingt dix ans. Cf : Messarovitch (Y.), « La Passion créative » éd. Plon, 1990. S’en suit une chute des
ventes de 35%, pertes de 10 millions d’euros en 2008... suite a la crise financicre, la société doit déposer une
déclaration de cessation de paiements en mai 2009, puis fera I’objet d’un plan de continuation accordé par le
juge. Vogue, alphabet , 3 janv. 2015, édité¢ par vogue.fr, consulté le 4 févr. 2015 ; Desnos (M.) « Christian
Lacroix baisse le rideau », Paris Match ler déc. 2009, publié sur parismatch.com, consulté le 18 janv 2011

1155 Cass. com. 8 fév. 2017, N°14-28232, « Sté Christian Lacroix ¢/ Sociétés Sicis SRL et Sicis France », a
paraitre au bulletin ; Gaz. Pal. 2017, n°8, p.38, note : Berlaud (C.)

1156 Qvides, « Métamorphoses », VIII, 183-235 : « Rapidi uicinia solis mollit odoratas, pennarum uincula, ceras.
Tabuerant cerae ; nudos quatit ille lacertos, remigioque carens non ullas percipit auras, oraque caerulea
patrium clamantia nomen excipiuntur aqua, quae nomen traxit ab illo. At pater infelix, nec iam pater, « Icare »,
dixit, « Icare, » dixit « ubi es ? Qua te regione requiram ? » « Icare, » dicebat ; pennas aspexit in undis
deuouitque suas artes corpusque sepulcro condidit, et tellus a nomine dicta sepulti. » | « Une fois au-dessus de
la mer Egée, Icare, grisé, oublie les conseils paternels. Le soleil dont il s'était trop rapproché ayant fait fondre la
cire de ses ailes, il tomba dans la mer, qui fut ainsi appelée « Icarienne ». Dédale, cherchant son fils qui avait
cessé de le suivre, découvre des plumes a la surface de l'eau. En I'honneur de son fils, il dresse un tombeau dans
l'ile d’Icaria. »
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477 - Le recours au contrat de licence peut entrainer des pertes importantes. En cas de
liquidation du licencié, les sociétés qui ont concédé la fabrication de leurs produits sont
confrontées a la circulation incontrdlée des stocks et a I’obligation de trouver un nouveau
partenaire pour fabriquer et vendre les produits marqués qui n’ont pas été commercialisés!!57,
Pour éviter pareille situation, il est préférable pour les Maisons de luxe de ne pas entretenir
une relation de dépendance trop importante avec les licenciés. Cette contingence n’est pas
facile a respecter pour certains produits dont la fabrication requiére un niveau de complexité
élevé. C’est notamment le cas de la lunetterie, de la parfumerie ou de I’horlogerie, métiers
pour lesquels technique et savoir-faire sont détenus par des groupes puissants qui imposent
leur pouvoir dans la négociation des redevances et la prise en charge des budgets

publicitaires!!38,

478 - Le contrat de licence est devenu un contrat incontournable dans la commercialisation
des produits de luxe. Une étude de son régime juridique s’impose afin de maitriser au mieux
cet instrument source valorisation ou de dévalorisation pour I’image de marque du produit de

luxe.

Paragraphe 2 : Régime juridique du contrat de concession de licence de marque

479 - Ce contrat n’est soumis a aucune condition de fond particuliére. Il reléve du droit

commun des contrats!'®. A ce titre, les parties bénéficient du principe de liberté

contractuelle!!1%0 permettant au concédant de déterminer les conditions d’exécution du contrat

1157 Parmi les cas célébres, la société SIL, fabricant de lingerie a été liquidée en 2008, empéchant temporairement
les titulaires des marques Kenzo, Christian Lacroix, Cacharel, Sonia Rykiel, John Galliano de poursuivre leurs
activités dans ce secteur. La méme année, la société frangaise Sélective Beauty spécialisée dans la fabrication de
parfums a été placée en redressement judiciaire, mettant un terme aux partenariats avec les marques John
Galliano, Balmain, Chopard. En Italie, la société IT Holding, spécialiste dans la confection de prét-a-porter a
connu un sort comparable avant d’étre démantelée, puis reprise par la société Albisetti. Source : Lacroix (S.),
Bénéteau (E.), « Luxe. Licences de marque. Comment renforcer 1'image et les résultats financiers d’une marque
de luxe », Eyrolles, 2012, spéc. p.79

S8 Lacroix (S.), Bénéteau (E.), « Luxe. Licences de marque. Comment renforcer l'image et les résultats
financiers d’une marque de luxe », Eyrolles, 2012, spéc. pp.71 et 76

159 C, civ. art 1101 « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné a créer,
modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

H60Art, 1103 C. civ. : « - Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits ». — Art.
1193 C. civ. « - Les contrats ne peuvent étre modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou
pour les causes que la loi autorise » — Art. 1104 C. civ. : « - Les contrats doivent étre négociés, formes et
executes de bonne foi. Cette disposition est d ordre public ».
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(Paragraphe 1) et de mettre en place les mesures de contrdle qui s’imposent pour

I’exploitation de la marque par le licencié (Paragraphe 2).

A) Conditions d’exécution du contrat de concession de licence de marque

Conditions de fond du contrat de concession de licence de marque

480 - Par la conclusion d’une concession de licence, le titulaire autorise 1’utilisation, ainsi que
I’exploitation de sa marque. Il transfere seulement la jouissance du droit sur la marque. Il n’y
a pas de transfert de propriété. Seul le titulaire peut accorder une licence. Une société ne peut

1161

consentir une licence sur une marque dont elle n’est pas titulaire’'°’. La marque objet de la

1162 Logiquement, en cas d’annulation de la marque, la

licence doit étre existante et valable
convention est annulable pour absence d’objet!!%3. Le titulaire peut consentir une licence
uniquement pour les produits énumérés dans 1’acte de dépdt, en vertu du principe de
spécialité, a I’exclusion des produits similaires!!%*. L autorisation d’exploiter la marque est
limitée a ce qui est prévu au contrat et le licencié qui excéde ces limites commet un acte de

contrefagon. Cette solution admise par les tribunaux!165, est reprise dans notre législation a

I’article L.714-1, alinéa 3, issu de I’ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 20011166,

1161 Cass. com., 3 mars 1987, N°85-15248, « Azzaro ¢/ Loris Azzaro », Mais attendu qu'a la différence de la
protection d'une marque qui s'étend aux signes et aux produits et services similaires, l'objet de celle-ci, pouvant
étre transmis ou concéde a titre de licence, ne porte que sur le signe distinctif lui-méme et les produits et services
visés au dépot ; que la Cour d'appel, qui a constaté que la société Loris Y... n'avait jamais été propriétaire de la
marque Azzaroville dont au surplus elle demandait a sa cocontractante d'en effectuer le dépot, en retenant que la
societé Y... ne pouvait valablement consentir une licence d'exploitation de cette marque, a par ces seuls motifs,
ainsi legalement justifié sa décision »

1162 Schmidt-Szalewski (J.), Pierre (J-L.), « Droit de la propriété industrielle », Litec, Paris, 3¢ éd., 2004, p.266,
n°585

1163 Cass. com., ler juin 1999, N°97-12853, Bull. 1999 IV N°118, p.97 ; JCP (E), 1999, p.1439, note : Alleaume
(€)

1164 Cass. com., 24 oct.1984, N°83-13307, « Silhouette » Bull.civ.IV, n°284, Ann. propr. ind. 1984, p.219, note:
Reboul (Y.)

1165 CA Lyon, 26 fév. 1953, Ann.propr.ind. 1953, p.113 ; TGI Paris, 12 juin 1992 .IIL. p.590 ; Paris, 29 oct. 1992,
RTD com., 1993, p.312, obs: Chavanne (A)

1166 Art L.714-1 CPL: « La concession non exclusive peut résulter d'un réglement d'usage. Les droits conférés par
la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent étre invoqués a l'encontre d'un licencié qui
enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous
laquelle la marque peut étre utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée,
le territoire sur lequel la marque peut étre apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis
par le licencié. »
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481 - La licence peut étre totale ou partielle, elle peut concerner certains produits et étre
limitée dans 1’espace. Elle peut étre simple ou exclusive. En principe, elle est considérée
comme consentie “intuitu personae.” La licence simple autorise le propriétaire de la marque a
concéder d’autres licences. La licence exclusive permet au titulaire de la marque de conserver

1167

le droit de 1’exploiter''°’. La position qui en résulte vis-a-vis de la clientele « ne peut étre ni

1168 1 exclusivité ne se présume pas. A défaut de

entamée, ni tournée par un concurrent »
stipulation contraire, le donneur de licence est présumé abandonner son droit a la marque

quelque soit la durée du contrat et le montant de la redevance.

Conditions de forme du contrat de concession de licence de marque

482 - S’agissant des régles de forme et de publicité, le Code de la propriété intellectuelle,
Livre VII, s’applique. Un contrat verbal pourrait étre valable!'%°. En cas de copropriété,
I’ensemble des copropriétaires doivent consentir a la licence, on applique les dispositions des

articles 815-1 et suivants du code civil.

B) Contrdle de I’exploitation de la licence par le licencié

Controle de la jouissance paisible de la marque par le licencié

483 - A son arrivée chez Gucci, Domenico De Sole, avocat inscrit au barreau de Washington,
formé a Harvard, nommé responsable du marché nord américain, par Maurizio Gucci,
Président directeur général de la société, procéda a la résiliation d’un grand nombre de
licences. A la fin des années 1980, la griffe Gucci était apposée sur plus de vingt-deux mille
produits!'”?, des fumes-cigarettes au scotch. Dans ce sens, il apparait crucial pour le titulaire
de la marque de maintenir un contrdle rigoureux sur le licencié et de protéger celui-ci contre
les agissements des tiers. Il doit garantir une jouissance paisible du signe au licencié,

impliquant qu’il fasse cesser les actes de contrefagon lui causant préjudice.

1167 TGI Paris 16 mai 1991, Aff. « Rochas »

1168 Roubier (P.), « Unité et synthése des droits de propriété industrielle », Etudes sur la propriété intellectuelle,
industrielle, littéraire et artistique. Mélanges Marcel Plaisant, Sirey, Paris, 1960, spéc. p.164

1169 TGI Paris 9 juil. 1986 ; TGI Paris 23 fév. 1987

1170 The House of Gucci, p.24, 66, in Sicard (M-C), « Luxe, mensonges et marketing, Mais que font les marques
de luxe? », 2¢ éd., Village mondial, 2008, p.74
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Controle de I’exploitation effective de la marque par le licencié

484 - A titre d’obligation principale, le licencié doit exploiter la marque de maniére effective,

sérieuse, loyale et continue!!”!

, moyennant le paiement d’une redevance proportionnelle a
I’exploitation. Le respect des exigences de qualit¢ ou de présentation des produits
commercialisés sous licence peut étre imposé et controlé par le donneur de licence. Toutefois,

les conditions imposées par ce dernier doivent correspondre aux spécificités du produit.

Controle des conditions d’exploitation de la marque par le licencié

485 - Concernant D’article de luxe, un arrét rendu le 8 juillet 2003172 par la Cour de cassation
illustre cette nécessaire adéquation entre les conditions d’exploitation de la marque et I’image

de marque du produit.

486 - Par lettre du 21 novembre 1996, la société Pierre Balmain a résilié les contrats de
licence de fabrication de chaussettes pour hommes et femmes et de distribution exclusive de
sous-vétements, la liant depuis le 13 novembre 1995 a la société Lotes. Le motif invoqué : le
licencié commercialisait ces articles dans les magasins 7ati et chez des soldeurs permanents,
en contravention des clauses du contrat. Pierre Balmain considérait 1’agissement préjudiciable
pour le prestige de la marque. La Cour d’appel de Paris ayant accueilli, par arrét du 28 avril
2000, la demande de dommages et intéréts de la société Lotes sur le fondement de la rupture
abusive du contrat, la société Pierre Balmain s’est pourvue en cassation. Le pourvoi reprochait
a la Cour d’appel d’avoir violé I’article 1134 du code civil (ancien), en considérant qu’aucune
stipulation contractuelle n’interdisait au distributeur de commercialiser les produits dans les
magasins 7ati, alors que « les contrats de licence de fabrication et de distribution exclusive
precisent que les lieux d’exposition doivent avoir un caractere compatible avec le prestige et
le renom attachés a la marque objet de la licence », et qu’il appartenait donc aux juges

d’appel de rechercher si des magasins tel que 7ati, étaient des points de vente compatibles

171 CA. Paris, 11 mai 1983, Gaz.Pal.1984, 1-25

1172 Cass. com., 8 juil. 2003, N°00-16.726, « Pierre Balmain c/ Sté Lotes », LPA, 27 juin 2005 n°126, p.7, obs.
Baccichetti (E)
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avec le prestige et le renom de la marque. Le pourvoi a été rejeté par la chambre commerciale

de la Cour de cassation.

487 - La Cour a considéré que « les produits vendus ne possédent pas de propriétés telles
qu’ils ne sauraient étre offerts aux acheteurs sans une intervention de distributeurs
spécialisés mais sont au contraire des produits dérivés dont le mode de distribution ne saurait
avilir la logique commerciale de ’industrie du luxe, qui reconnait qu’elle décide de les créer,
a la fois pour augmenter ses performances économiques et pour faire connaitre la marque ;
qu’il souligne que le seul fait que les marchandises sont vendues sous une marque de luxe
n’est pas de nature a leur conférer la qualification de produits de luxe relevant d’'un systeme
de distribution sélective qui a été totalement écarté des dispositions contractuelles » ; des
lors, « le point de vente qui respecte la qualité et la présentation du produit convenues,

répond aux critéres de compétence et de qualité exigés du distributeur »173.

488 - Par cet arrét, la Cour opere une distinction claire entre les marques de luxe et les
produits de luxe. Comme le souligne un auteur, « Le seul fait que des produits soient vendus
sous une marque de luxe ne permet pas de leur attribuer le caractére de produits de luxe »'1"*,
Cette espece démontre les limites du controle du concédant dans 1’exploitation de sa marque
par le licencié. C’est pourquoi, il est indispensable de définir strictement les conditions
d’exploitation du signe dans le contrat, qui, en cas de violation permet au concédant d’agir sur
le terrain de la contrefagon. Pour le concédant, la maitrise du risque impose des contrdles,
ainsi que des précautions contractuelles. Le licencié¢ doit respecter la charte graphique, ainsi

que le cahier des charges. On peut relever qu’un licencié qui vend des cravates et ne respecte

pas I’étiquette spéciale exigée par la marque, commet une contrefagon!!’s,

Controle de I’exploitation de la marque apres la résiliation du contrat

489 - Apres I’échéance du contrat ou sa dénonciation, un ancien licencié ne peut continuer a

utiliser la marque. Nous pouvons sur ce point évoquer 1’Ordonnance de I’Honorable Juge

1173 Cass. com., 8 juil. 2003, N°00-16.726, « Pierre Balmain c/ Sté Lotes »

1174 Baccichetti (E), obs. sous : Cass. com., 8 juil. 2003, N°00-16.726, « Pierre Balmain ¢/ Sté Lotes », LPA, 27
juin 2005 n°126, p.7

175 CA. Lyon 26 février 1953, Aff. « Rhodia », Ann. propr. ind. 1953, p.113
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Blais, rendue par la Cour fédérale du Canada, concernant la société Hugo Boss opposée a son
ancien licencié, la société chateau lingerie MFG inc.''7°. La société Hugo Boss prétendait étre
titulaire de droits d’auteur. La question au Canada est de compétence fédérale, au regard de
I’article 38 de la loi sur le droit d’auteur. Chateau lingerie MFG inc. a acheté dans le cadre
d’un contrat de licence, a prix tres réduit, un stock de lingerie Hugo BOSS d’une valeur de 1,3
millions de dollars. Le titulaire de la marque affirme que 1’accord a été résilié, que les droits
sont expirés, que le licencié porte atteinte aux marques de commerce, aux dessins et modeles,
compte tenu d’un approvisionnement sur un marché parallele. Hugo Boss revendique la
protection des droits d’auteur, affirmant que son licenci¢ a contrefait des oeuvres en
reproduisant des planches de dessins, ainsi que des marques de commerce. La société
demande la destruction des produits contrefaisants, ainsi que des dommages et intéréts, fondés

sur I’enrichissement sans cause.

490 - En défense, 1’acheteur a soulevé article 16 du contrat de concession de licence qui
autorise la vente a un tiers au réseau si le titulaire de la marque n’a pas repris les invendus et
liquidé le stock désuet dans un délai de six mois a compter du retrait de la licence. En dernier
recours, le stock est détruit. L’argument est porteur. Boss a été condamné a payer une
indemnité de clientele sur la base de I’enrichissement sans cause. La Cour donne raison au
licencié et priorité au contrat. La clause résolutoire est une clause par laquelle les parties
prévoient les circonstances dans lesquelles elles pourront mettre fin au contrat, alors méme

que le terme initialement prévu ne serait pas atteint.

Bien souvent, la cause principale de la résiliation est le manquement par 1’'une des parties, a
ses obligations, ou comme au cas particulier, le changement de licencié, pour des raisons
autres que contractuelles. La licence est un contrat a obligations successives, il faudrait
d’ailleurs employer le terme résiliation plutdt que “résolution”, car la résiliation n’a d’effet

que pour I’avenir, alors que la résolution opere rétroactivement.

1176 Cour fédérale du Canada / ordonnance du juge Blais ,11 aolt 1999, Aff. « HugoBoss A G ¢/ chdteau lingerie
MFG inc »
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Conclusion du chapitre II :

491 - Dans toutes ses composantes, la valeur du produit de luxe fait I’objet d’une réservation
par le droit. Le savoir-faire mis en oeuvre pour réaliser le produit ne saurait étre ignoré. Il en
est de méme de I’image de marque dont 1’exploitation passe nécessairement par la conclusion
d’un contrat de concession de licence. L’outil contractuel est indispensable pour organiser
I’exploitation de ces valeurs. D’une part, le contrat permet de maintenir secrétes les
techniques et informations stratégiques permettant a I’entreprise de luxe de créer et entretenir
son image de marque. D’autre part, le contrat assure I’exploitation commerciale de I’image de
marque, valeur qui synthétise ’ensemble des valeurs d’identification de la Maison de luxe!!”’,
En I’absence de telles conventions, la gamme des produits vendus seraient moins étendue, les

profits moins importants.

492 - Toutefois, qu’il s’agisse de la communication du savoir-faire ou de la licence de
marque, le contrat ne répond pas entierement aux problémes posés par la réservation de la
qualité¢ du produit de luxe. En effet, les sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives pour
garantir le respect de la clause de confidentialité censée assurée la réservation du savoir-faire.
Le droit de la responsabilit¢ civile demeure ainsi la voie privilégiée pour combattre
I’exploitation déloyale du savoir-faire de 1’entreprise. Par ailleurs, la licence de marque est un
moyen utile pour réserver la qualité de luxe du produit, a condition d’avoir pour objet la
désignation de produits en cohérence avec 1’image de marque de I’entreprise. Dans le cas
contraire, I’exécution du contrat peut entrainer la dévalorisation de 1’image de ’entreprise s’il
porte sur des articles de moindre qualité. Par conséquent, la rédaction de cette convention doit
se faire en adéquation avec les besoins d’expansion économique et le maintien de la qualité
luxueuse des produits vendus sous la marque. Le respect de ces principes est décisif pour le
titulaire des droits du produit de luxe. Il en va du prestige et de la sensation de luxe pergue par
le consommateur, éléments permettant de se prévaloir d’une protection spécifique du produit

de luxe.

W77« la marque est « additive » : elle est la somme de ses attributs (...) tous les produits de la marque de prét-a-
porter de luxe, y compris ceux sous licence, communiquent une certaine image de la marque qu’ils portent
construisant ou modifiant alors I’'image de celle-ci ». Kapférer (J.-N.), Bastien (V.), « Luxe oblige », Eyrolles, 2e
éd., 2012, spéc. p. 42
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Conclusion de la premiére partie

493 - L’existence du produit de luxe n’est pas concevable sans apport créatif. Reflet d’une
personnalité, la forme sous laquelle est commercialisée la création distingue 1’auteur, fonde sa
notoriété, confére la valeur économique au produit. Loin d’ignorer cette composante
immatérielle du produit de luxe, le droit la réservée a travers les critéres d’originalité et de
nouveauté. Avant d’étre divulgué au public, le produit de luxe est une oeuvre de 1’esprit qui
incarne la personnalité de son auteur et se démarque des produits concurrents par la nouveauté
et/ou le caractere apparent de sa forme. La réalité économique nous conduit a constater que le
produit de luxe peut aussi étre la propriété d’une personne morale qui va investir les moyens
nécessaires pour « créer » et « produire ». Par sa conception, le produit de luxe alimente la
théorie de I’autorat de la personne morale. Il intégre le patrimoine de la société en tant que
valeur immatérielle, objet de droits. Le role prépondérant joué par 1’acte créatif se vérifie ainsi
par la patrimonialisation du produit de luxe. En tant que propriétaire, 1’auteur est titulaire de
droits spécifiques attachés a son exploitation. A ce titre, il peut en disposer librement, en
revendiquer la paternité, s’opposer a tout usage qu’il estime attentatoire a son intégrité.
Indissociable de la personnalit¢ du créateur - fondateur de la Maison, le produit de luxe
s’identifie a partir du nom de ’auteur, déposé a titre de marque. Lorsque le produit est
I’expression d’un terroir, le nom de 1’entreprise est associ¢ au nom du lieu ou la rareté

s’exprime.

494 - Ainsi, la réservation juridique de la forme et de la qualité contribuent a I’élaboration de
la wvaleur particuliere de ces produits, justifiant la mise en place d’'un mode de

commercialisation adapté a leur nature.

495 - 11 en découle une notoriété qui se répercute sur le nom de I’auteur qu’il peut valoriser et
préserver a travers I’éventail des signes distinctifs qu’offre le droit. Leur valeur économique
est donc intimement liée a I’identité du créateur du produit et plus généralement a son origine.
Par ailleurs, les caractéristiques matérielles du produit ne sont pas dénuées d’importance. Le
droit des indications géographiques reconnait et protége une composante essentielle de
certains produits de luxe, la qualité. Par un systéme structuré, parfois sinueux, le 1égislateur

garantit au consommateur le lien entre un nom et les richesses d’un lieu géographique que le
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savoir-faire des hommes a su magnifié¢. Contrairement aux autres signes distinctifs, les
indications géographiques ne sont pas appropriables. Le droit d’usage est collectif et
conditionné a des criteres établis dans le cahier des charges de I’indication. Cependant, rien
n’empéche les exploitants autorisés a distinguer leurs produits par I’apposition d’une marque,
a condition de ne pas tromper le consommateur sur 1’origine exacte du produit. Ce double
régime est protecteur de la notoriété de ces produits de luxe, objets d’actes de parasitisme et
de contrefagon. Tous les produits protégés par une méme indication d’origine ne s’apparentent
pas au secteur du luxe. Nous y voyons le réle essentiel de la marque, signe distinctif de la
qualité intrinseque du produit. L’analyse du régime des indications géographiques fait
apparaitre que le produit de luxe peut se définir a partir d’un critére qualitatif apprécié

objective

496 - En outre, nous ne pouvons exclure 1’existence des produits congus a partir de maticres
premieres de haute qualité selon la mise en oeuvre d’un savoir-faire de haute technicité. Ces
spécificités fondent la valeur du produit de luxe et renforcent la distinctivité de la marque.
L’¢étude de I'oeuvre collective est éclairante sur ce point précis. S’opere un processus de

transfert des valeurs créatives du produit vers la marque qui le désigne.

497 - Le marché du luxe étant trés hétérogene, il convient de préciser que ce critére n’est pas
en soi déterminant pour qualifier de luxe un produit au regard du droit positif. Bien que
nouveaux et/ou originaux, la faible valeur ajoutée de certains articles désignés par une marque
de luxe, tel qu’un t-shirt, ne peut étre associée a la haute valeur intrinséque d’objets qui ont
nécessité de nombreuses heures, voire plusieurs années d’¢laboration. Dans cette hypothese,
I’exigence de qualité est a rechercher du co6té des conditions qui permettent d’entretenir
I’image de luxe de la marque. Sous cet angle, la qualité du produit est d’essence immatérielle.
La valeur du produit de luxe dépend alors des investissements consacrés pour valoriser et
entretenir ’image de la marque. Il s’agit d’un enjeu stratégique majeur. L’émergence, le
développement et 1’entretien de cet actif de la société sont décisifs pour la distinctivité du
produit de luxe. Il en va de la rentabilité des Maisons de luxe qui disposent de deux types de
moyens juridiques pour répondre a cet impératif économique : les actions visant a interdire
tout agissement qui détériore ou est susceptible de détériorer I’image de marque du produit
luxe ; les conventions visant a commercialiser le produit de luxe dans des conditions

favorables a la préservation de I’image de marque.
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Deuxiéme partie :

Protection juridique de la valeur du produit de luxe
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498 - En raison de la qualité et du prestige qui les entourent, les marques des produits de luxe
sont particulierement exposées aux actes visant a profiter de leur image et de leur renommée.
Le titulaire de la marque dispose d’un ensemble de droits lui permettant de combattre
I’exploitation indue de la valeur du produit (Titre 1). Afin de limiter les risques de
dévalorisation, 1’outil contractuel permet de sélectionner les distributeurs autorisés a
commercialiser les produits dans un environnement conforme a 1I’image de luxe du produit.
Encadrées par le droit de la concurrence, ces conventions ont pour objet le controle des

conditions de vente du produit en magasin ou sur internet (Titre 2).
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Titre 1 : Protection tirée des droits sur le produit de luxe

499 - Un produit de luxe est I’association d’un objet et d’une représentation formant une
image subjective. Les professionnels parlent volontiers de « I’image » du produit, en référence
a I’imaginaire du consommateur!!’®. [."image de marque peut étre définie comme « un bien
incorporel constitué par l'ensemble des représentations tendant a singulariser aux yeux du
public, la notoriété d'une marque - ou de tout autre éléement pouvant avoir une valeur
économique - et qui résulte de nombreux investissements (notamment publicitaires et

marketing) »1179.

500 - En raison du fort pouvoir d’attraction qu’elle exerce sur les consommateurs, 1’image de
marque fait I’objet d’atteintes motivées par le soucis de tirer profit de la valeur du produit de
luxe. Pour caractériser le préjudice subi, le juge assimile cette valeur au prestige, a ’allure, a
la notoriété, ou a la sensation de luxe qui émane de la marque. La protection offerte contre les

comportements malhonnétes s’appuie sur différents fondements.

501 - Une distinction peut étre faite selon que 1’atteinte porte sur le monopole d’exploitation
de la marque ou si elle se caractérise par le détournement de la notoriété et des
investissements nécessaires a la commercialisation du produit. Autrement dit, il est possible
d’identifier une protection tirée des droits privatifs sur le produit de luxe (chapitre I) et une

protection tirée des droits non privatifs sur le produit de luxe (chapitre II).

178 Dereumaux (R.-M.), « Le Luxe et I'image de marque », Market Management, 2007/1 - n° 5, pp.70-78, spéc.
p.73

1179 Maccioni (H.), « L'image de marque, Emergence d'un concept juridique ? », JCP (G) 1996, I, 3934.
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Chapitre 1 : Protection tirée des droits privatifs sur le produit de luxe

502 - La marque est le socle de I’image de marque. Son role est primordial dans la mesure ou
elle va servir de vecteur d’identification et de distinction. A ce titre, la marque constitue
« D’expression juridique de I’entreprise »!'80. Les caractéristiques immatérielles du produit
prennent le pas sur les caractéristiques matérielles dans le choix du client!'¥!. C’est pourquoi,
certains en concluent que le métier des entreprises de luxe réside dans « la production d’une
image »!182, La protection de cette image par le droit des marques est essentielle a plusieurs

niveaux.

503 - Le dépot de la marque permet aux fabricants de rallier les consommateurs derriere un
signe représentatif des valeurs qualitatives de la Maison. La consécration d’une marque, c’est
la reconnaissance, si possible universelle d’une griffe. La renommée révele la dimension
particuliére de la marque acquise auprés du public. Le titulaire d’une marque renommée
bénéficie ainsi d’un régime juridique destiné a protéger la valeur spécifique du produit

marqué (Section 1).

504 - La multiplication des points de vente impose au titulaire de la marque une maitrise
accrue de la circulation de son produit. A cet effet, une réglementation favorable a été
instaurée sur le plan européen. Faisant exception a la régle de libre circulation des
marchandises, le titulaire peut s’opposer a la revente de son produit en dehors de son réseau,

malgré une premicre mise en circulation (Section 2).

505 - Fondée sur la préservation de I’image de marque et sur les qualités spécifiques du
produit, cette régle favorable est complémentaire de 1’action en contrefagon qui permet de
demander réparation du préjudice subi par 1’imitation, la reproduction ou la revente non

autorisée du produit (Section 3).

1180 Basire (Y.), « Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d’un signe distinctif »,
th. Strasbourg, Reboul (Y.) (dir.), 2011, p.39

181 e Salver (C.), « Marketing du luxe et droit des marques . dialogue a l'ombre d'une pyramide », Propr.
industr. 2011, n°3, alerte 16

1182 Dereumaux (R.-M.), « Le Luxe et l'image de marque », Market Management, 2007/1 - n° 5, pp.70-78, spéc.
p.75
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Section 1 : Protection de la marque du produit de luxe

506 - La marque du produit de luxe peut faire I’objet d’un régime trés protecteur lorsqu’elle
est renommée (Paragraphe 1). Reprenant le patronyme du créateur, la marque du produit de
luxe peut faire référence a un nom renommé dont 1’'usage commercial est source de conflits

(Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La marque du produit de luxe, expression d’une renommeée

507 - La renommée offre une protection spécifique contre les tentatives visant a tirer profit de
I’image de luxe de la marque. Notre démonstration nous ameéne a exposer dans un premier
temps, la spécificité du régime protecteur accordé aux marques notoires et renommeées (A),
afin d’étudier dans un second temps, les conditions d’application de ces régles dérogatoires
(B). Enfin, nous examinerons le réle décisif du titulaire dans la préservation de la renommée

de sa marque (C).

A) La protection spécifique des marques notoires et renommeées

508 - La marque renommée permet a son titulaire de s’émanciper du principe de
« spécialité », principe cardinal du droit des marques qui suppose une protection uniquement
pour les produits et services visés par le signe. La marque notoire n’est pas concernée par
cette reégle. En revanche, la protection qu’elle confére s’applique méme en 1’absence de dépot.
Ces avantages présentent un intérét considérable dans le secteur du luxe. Afin d’en saisir la
portée, il convient d’examiner les principes sur lesquels reposent la spécificité de ce régime

spécifique (1) et de définir juridiquement ce que 1’on entend par marque notoire ou renommeée

Q).
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1) Les motifs de la protection spécifique des marques notoires et renommées

« Il n’y a point au monde un si pénible métier que celui de se faire un grand nom ; la vie

s’acheve que [’on a a peine ébauché son ouvrage »133.

Le risque de l'imitation

509 - Pour une entreprise, la construction d’une réputation poursuit deux objectifs
¢conomiques principaux : différencier ses produits sur un marché par le biais d’un signal
identifiable auprés des consommateurs ; économiser un colit d’information récurrent qui

impose au vendeur de faire la démonstration systématique de la qualité du produit vendu!!84,

510 - La protection d’une marque dépend de son caractére distinctif établi par
I’enregistrement pour désigner un type de produits ou services déterminé''®. Cette régle
limite Datteinte a la libre concurrence générée par 1’exploitation exclusive d’un signe par un
acteur économique!!8¢, En vertu de ce principe de spécialité, le fort pouvoir évocateur de la
marque ne devrait pas entrer en considération dans la protection du signe. Cependant, le
risque pour le consommateur d’étre trompé est d’autant plus grand lorsque la marque imitée
est connue d’un large public. En effet, le pouvoir attractif d’une marque renommeée dépasse la

simple désignation des objets qu’elle représente!!®7. Par conséquent, ce type de signe génere

'8 La Bruyere cité par : Dupuis (M.), « Vertus et limites de la protection du nom commercial », Thése pour le
Doctorat d’Etat en droit, Université de Lille II, Faculté des Sciences Juridiques Politiques et Sociales, décembre
1986, tome 1

1184 Perrot (A.), « Aux marges de la propriété intellectuelle : la lutte contre le parasitisme », in « Droit et
économie de la propriété intellectuelle », Cycle de conférences - Cour de cassation - Sciences Po. », Vivant (M.),
(dir.), LGDJ, coll. Droit et économie, 2014, pp. 153-165, spéc. p.159.

185 Art. L.711-2 CPI : « Le caractére distinctif d'un signe de nature a constituer une marque s'apprécie a l'égard
des produits ou services désignés ». — Art. L713-1 CPI : « L enregistrement de la marque confére a son titulaire
un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ».

1186 Bouvel (A.), « La protection des marques renommées », J-Cl. Marques - Dessins et modéles, Fasc. 7320,
mise a jour 20 mai 2016, pt. 1 ; V. Bouvel (A.), « Principe de spécialité et signes distinctifs », Préf. Bonet (G.),
Litec, coll. Droit des affaires-Propriété intellectuelle, Litec, vol. 24, 2004

1187 Mathély (P.), obs. sous : Cass. com., 27 mai 1986, N°84-13615, « Sté Charles of the Ritz ¢/ Sté the Ritz Hotel
Ltd », Bull. 1986 IV N° 105 p. 90 ; Ann. propr. ind. 1987 p.3 ; Passa (J.), « Traité de droit de la propriété
industrielle », LGDJ, 2006, t. 1, n° 363, p. 503. Beltran (A.), Chauveau (S.), Galvez-Behar (G.), « Des brevets et
des marques », éd. Fayard. dépdt légal : déc. 2001, p. 251 —Comme le souligne le Professeur Pérot-Morel a
propos des marques renommeées : « un nombre de plus en plus grand de marques acquierent, en effet, grace aux
inépuisables ressources de la publicité, une force attractive si puissante que ceci remet en cause certains
principes fondamentaux du droit des marques ». Pérot-Morel (M-A.), « Notoriété et renommée. Unité ou dualité
de concept en droit des marques ? », in Mélanges offerts a J.J. Burst, Litec, 1997, p.463
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un intérét qui accroit le risque d’imitation''®¥, y compris pour des produits ou services non
similaires'!®,

511 - Pour cette raison, la marque renommée n’est pas un simple identifiant des produits ou
services du titulaire, « elle incorpore un certain nombre de valeurs, propres au titulaire, qu il
souhaite communiquer au public »''°°. L’imitation ou l’utilisation pure et simple d’une

marque renommée dans un domaine étranger a son secteur d’activités « perturbe cette

association »!191,

Le risque de I’affaiblissement du pouvoir distinctif

512 - Les atteintes subies par les marques notoirement connues dans des pays ou le signe
n’était pas déposé a convaincu les signataires de la Convention de 1’Union de Paris!!'®?
d’atténuer la rigueur du principe de territorialité. L’article 6 bis, dans sa version révisée en

1925, a accordé la protection a ces marques, méme en 1’absence d’enregistrement.

513 - En 1950, I’Association Internationale pour la Protection de la Propriété¢ Industrielle a
mis a I’étude la question de “La protection étendue des marques notoires”. Elle a fait 1’objet
d’une discussion lors du Congres de Vienne!!?3 et s’est achevée lors du Congres de Berlin en
1963 ou I’on décida que la marque notoire restait soumise a la régle de la spécialité, méme si
elle bénéficie d’'un mécanisme de protection étendue par la mise en oeuvre de la

1194

responsabilité civile'”*. Le Congrés de Vienne a 1’'unanimité a reconnu que 1’économie et la

1188 Schmidt-Szalewski (1.), « Marques de fabrique, de commerce ou de service », Rep. dr. com., Dalloz, oct.
2006, mise a jour : avr. 2016, pt.11

1189 Bonet (G.), « La protection des marques notoires dans le Code de la propriété intellectuelle », in « Auteur et
1égislateur, leges tullit, jura docuit : écrits en hommage a Jean Foyer », PUF, coll. broché, 1997, pp.189-205,
spéc. p.189

1190 Basire (Y.), « Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d’un signe distinctif »,
th. Strasbourg, Reboul (Y.) dir., 2011, p.302, pt.367

1191 Durrande (S.), « Droit des marques », D. 2010, Chron. p.851 et s.
1192 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle signée le 20 mars 1883

1193 Congrés de Vienne 1952, « Protection étendue des marques notoires », AIPPI, 1952 n°4.

1194 Mathély (P.), obs. sous : Cass. com., 27 mai 1986, N°84-13615, « Sté Charles of the Ritz ¢/ Sté the Ritz Hotel
Ltd », Bull. 1986 IV N° 105 p. 90 ; Ann. propr. ind. 1987 p.3
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justice réclamaient d’accorder aux marques notoires, une protection s’étendant au dela des

objets qu’elles désignent.

514 - Prenant en compte ces préoccupations d’équité, la Cour d’appel de Paris, décide dans
’affaire Pontiac''®®, que le fait de reprendre une marque célébre pour bénéficier de son

119 constitue une faute. Les magistrats reconnaissent le préjudice de « dilution » qui

prestige
se traduit par 1’affaiblissement du caractére distinctif, lorsqu’une marque jouit d’une force

attractive particuliére liée a son tres haut degré de notoriété!!®7. Le Tribunal de Grande

1198 11199

instance de Paris''”® confirmé en appe appliqua le méme raisonnement dans une affaire
mettant en litige le titulaire de la marque Mazda face a une société japonaise ayant déposée

une marque identique.

515 - Aprés ces deux décisions majeures'??, la théorie connut un fort développement. La
1égislation européenne a protégé la marque bénéficiant d’une renommée par la directive du 22
décembre 19881201, Prévue a I’article 8-5 du texte européen, cette régle permet d’étendre la
protection de la marque a des produits ou services non similaires. Le législateur frangais a
l1égiféré dans ce sens en adoptant I’article 16 de la loi du 4 janvier 1991, transposé a ’article
L.713-5 du CPI'?%2, Cette mesure était souhaitable. Auparavant, certains juges n’hésitaient pas

a se fonder sur la notoriété d’une marque pour justifier un risque de confusion, alors que deux

1195 Affaire opposant les voitures du célébre constructeur américain et les réfrigérateurs produits par la “SA
Royal Corporation” : CA Paris, 8 déc. 1962, « Aff- Pontiac », D. 1963, p.406, note : Desbois (H.) ; Ann. propr.
ind. 1963, p. 147, obs. Dusolier (R.)

119 Dans une ancienne annonce publicitaire, la “Pontiac six” est présentée comme se distinguant par “son luxe
et son confort”. L’Illustration, 8 sept. 1828, annonce n°10, “Pontiac six”” de Général Motors

1197 Précisons que Pontiac est certes une marque de Général Motors, mais c’est avant tout le nom d’un chef
indien prestigieux, repris par la firme automobile américaine.

1198 TGI Paris, 25 oct. 1969, Aff. « Mazda », Ann. propr. ind. 1971, p. 1, note : Dusolier (R.)
1199 CA Paris, 19 oct. 1970, Aff. « Mazda », Ann. propr. ind. 1971, p. 1, note : Dusolier (R.)
1200 Desbois (H.), note sous : CA Paris, 8 déc. 1962, Aff. « Pontiac », D. 1963, p. 406

1201 Dir, 89/104/CEE du 21 déc.1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JOUE, n°
L 040 du 11/02/1989 p. 0001 - 0007

1202 Art. L.713-5 CPI, modifié par Ord. n° 2008-1301 du 11 déc. 2008 relative aux brevets d'invention et aux
marques, JORF 12 déc. 2008 : « La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour
des produits ou services non similaires a ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de
son auteur si elle est de nature a porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou
imitation constitue une exploitation injustifiée de cette derniere. Les dispositions de l’alinéa précédent sont
applicables a ’emploi d’'une marque notoirement connue au sens de ’article 6 bis de la convention de I’'Union
de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée ».
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produits différents étaient en cause!?%3

. Justifiée par une application extensive de la similarité
entre produits, cette position paraissait illogique. Désormais, la protection de la notoriété au
dela du principe de spécialité est un principe tres étendu!2%4, Comme 1’indique le Professeur
Philippe le Tourneau, « les titulaires de marques, noms commerciaux, enseignes, slogans,
sigles, logos, appellations d'origine, etc., disposent la d'une arme défensive contre les

usurpateurs qui ne sont pas des concurrents : elle prolonge donc une protection accordée par

la concurrence déloyale lorsqu'elle cesse d’agir»1205.

L’exploitation illégitime de la valeur de la marque

516 - Cet ¢largissement trouve sa source dans la volonté de combattre le profit illégitime.
Larticle L.713-5 du CPI prévoit une solution de responsabilité spéciale. Fondée sur la théorie

du parasitisme!?%

, cette disposition limite ses effets aux conflits entre deux marques en
carence de droit privatif, dont I'une est réputée, et ne permet pas a son titulaire de faire échec
a un enregistrement pour des produits ou des services différents des siens. Au dela de cette
particularité, I’article L.713-5 ne fait pas de réelle distinction entre notoriété et renommée.
Néanmoins, la comparaison s’impose. Les sociétés qui vendent des produits de luxe doivent

assurer une large diffusion de leur signe. Comprendre ce que recouvrent ces deux types de

marque implique par conséquent I’exercice de la définition.

2) Définition des marques notoires et renommées

517 - L’apport du régime des marques notoires et renommeées pour la protection du produit de

luxe souléve la question de 1’équivalence des expressions « marque de luxe », « marque

renommeée », « marque notoire » (a). Une fois cette clarification effectuée, nous distinguerons

1203 CA Paris, 17 déc. 1974 : PIBD 1975, n° 147, 111, p. 173. Le conflit opposait chocolat et fromage vendus sous
la marque « Marquise de Sévigné »

1204 Pour la notoriété d’un événement : CA Paris, 20 nov. 1995, « Fédération frangaise de tennis », PIBD 1996.
I, p. 71 ; D. 1996, inf. rap., p. 6. TGI Paris, 4 octobre 1996, « CNSOF ¢/ Cady Roustand », PIBD 1997, 111, p.
39. — La notoriété des noms de domaine sur internet : CA Paris, 4e ch., 17 déc. 1997, « Interpol », Expertises
1998, p. 107 ; JCP 1998. 10083 ; TGI Draguignan, 21 aoit 1997, « Saint-Tropez » Legicom 1997/3, p. 123 ; TGI
Bordeaux, 22 juillet 1996, « Atlantel ¢/ Icare », Expertises 1996, p. 444.

1205 Te Tourneau (Ph.), « Le parasitisme économique. Notion, prévention, protections », Paris, Litec, 1998, p. 83

1206 Infra n°682
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les notions de marque notoire et renommée sur le plan terminologique (b), doctrinal (c) et

prétorien (d).

a) Marque de luxe, notoriété et renommée

518 - 1l n’existe pas de définition juridique de la marque de luxe. Les juges du fond parlent de
marque de renom!297, de grande marque!2%® ou de marque de prestige!2%°. La confusion entre
la renommée, la notoriété et le luxe résulte d’un amalgame qu’il convient de corriger. Si
certaines marques désignant des produits de luxe sont effectivement notoires ou renommées,
d’autres ne le sont pas. De méme que toute marque notoire ou renommée n’appartient pas
forcément a ’'univers du luxe. Afin de ne pas sombrer dans I’approximation, retenons que la
marque de luxe est une expression métonymique utilisée pour faire référence a la marque d’un

produit de luxe.

519 - Pour savoir si le régime favorable de 1’article L.713-5 du CPI s’applique au produit de
luxe, encore faut-il savoir ce que I’on entend par marque renommeée et marque notoire, visées
indistinctement par le texte. La difficulté a distinguer ces deux types de marques tient au fait

qu’il n’existe pas de définition 1égale. La tache est laissée a la doctrine et a la jurisprudence.

b) Notoriété et renommée : distinction terminologique

520 - Certaines marques ont été qualifiées de notoires par 1’Union des fabricants des la fin du
XIXeéme siecle. La convention de 1’Union de Paris vise la marque « notoirement connue »!210,

Suivant une définition élémentaire, la notoriété est la qualité de « ce qui est a la connaissance

1211

du plus grand nombre »'=''. De multiples degrés peuvent étre distingués, allant de la simple

1207 CA Paris, 25 oct. 1991, « Société des montres Rolex c/ Société René Agnel Paris Opéra 2 », RIDA,
3/91,n°223

1208 CA Versailles, 5 fév. 1991, « Société Boulogne Distribution ¢/ Société Parfums et beauté de France et Cie et
autre », RIDA, 4/91, n°363

1209 CA Aix-en-Provence, 6 déc. 1991, « SA Chanel ¢/ Grisetti », RIDA, 7/92, n°698

1210 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, art. 6 bis 1) : 1) « Les
pays de I’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit a la requéte de l'intéressé, a
refuser ou a invalider [’enregistrement et a interdire ['usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui
constitue la reproduction, I'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que
I’autorité compétente du pays de [’enregistrement ou de [ 'usage estimera y étre notoirement connue (...) ».

211 L exique des termes juridiques, Dalloz, 1993, p. 364
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notoriété, a la célébrité et a la renommée. La célébrité caractérise celui dont « le nom est
partout vanté, ce qui ajoute au fait d’étre connu, celui d’étre admiré ». La renommée est la
qualité de celui « dont la célébrité est répandue en tout lieu », ce qui implique une célébrité

reconnue par un public universel'212.

¢) Notoriété et renommée : distinction doctrinale

Distinction fondée sur le degré de reconnaissance de la marque

521 - Cette différence terminologique cache une différence de degré. Selon certains auteurs
« la renommeée devrait étre entendue dans un sens plus rigoureux que la notoriété »'213. Dans
le sens de cette conception, ’arrét General Motors'?'* rendu en 1999 par la CJCE, a pu étre
interprété comme établissant une hiérarchie entre la marque notoirement connue et la marque
renommée'?!3, Selon la Cour de justice, la marque renommée doit étre « connue d'une partie
significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle dans une partie
substantielle de ce territoire laquelle peut correspondre, le cas échéant, a une partie de ['un
des pays le composant »?'°. La Cour précise que le public auprés duquel la marque a acquis
une renommeée est celui concerné par la marque, déterminé « en fonction du produit ou du
service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un
milieu professionnel donné »'217, Pour le Professeur Durrande, 1’arrét General Motors aboutit
a une appréciation de la marque renommée plus restreinte que pour la marque notoirement
connue, entendue de maniére classique comme une marque connue d'une large partie du

public!218, ]I est vrai que 1’avocat général Jacobs estimait sans ambiguité qu’une marque

1212 Congrés de Vienne 1952, « Protection étendue des marques notoires » , AIPPI, 1952, n°4.

1213 Foyer (J.), « Commentaire de la loi du 4 janv. 1991, relative aux marques de fabrique de commerce et de
service », D. actu. 1991, p.57 ; Candé (P.) de, Protection des marques de renommées en France depuis la loi du 4
janv. 1991, D. aff. 1998, n°140 p.1886

1214 CJCE, 14 sept. 1999, Aff. C-375/97, « General Motors », Rec., 1-5421; RIDA 11/99, n°1266; RTD eur. 2000,
p-134 obs. Bonet (G.)

1215 Galloux (J.-C.), « Définition de la marque notoire », RTD. com. 2000, p.87, obs. sous : CJCE 14 sept. 1999,
Aft. C375/97, « General Motors Corporation c/ Yplon SA. » ; Com. 29 juin 1999, Ann. prop. ind. 1999, p. 183,
note Mathely. CA Paris, 27 janv. 1999, 4e ch. A 1997/25471 — Durrande (S.), « Définition de la marque
renommee », D. 2001, p.473

1216 CJCE, 14 sept. 1999, Aff. C-375/97, « General Motors », pt. 31
1217 CJCE, 14 sept. 1999, Aff. C-375/97, « General Motors », pt. 24

1218 Durrande (8S.), « Définition de la marque renommée », D. 2001, p.473
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renommeée est « connue d'une partie significative des secteurs concernés du public », (...)
mais « ne doit pas atteindre le degré de notoriété d'une marque notoirement connue au sens
de la convention de Paris »121°. Au regard de I’article L.713-5 du CPI, cette hiérarchie semble
cohérente. La marque renommée bénéficie d’une protection contre des agissements
parasitaires, mais contrairement a la marque notoire, son titulaire ne peut prétendre a la
protection de son signe en 1’absence d’enregistrement. De plus, il ne peut former opposition
contre le dépot d’une marque pour des produits ou services non similaires. Seule une action
spéciale en responsabilité civile est possible. Par conséquent, il n’aurait pas été logique

d’accorder une protection équivalente ou supérieure.

Refus de distinguer selon le degré de reconnaissance de la marque

522 - Cette analyse est rejetée par d’autres auteurs pour qui marques notoires et renommeées
sont synonymes'???, Aucune différence ne doit étre faite a partir du degré de notoriété!??!. Ils
défendent la théorie dite « égalitaire »!222 qui serait confortée par I’arrét Nieto Nuiio'??3. Or,
dans cette affaire la Cour de justice ne fait qu’affirmer que la notoriété doit s’apprécier, a

1224

I’instar de « la notion voisine de renommée » =", au regard du territoire national

d’enregistrement de la marque ou d’une partie substantielle de celui-ci'??>. En aucun cas, il ne

1219 Conclusions de I’avocat général F. G. Jacobs, présentées le 26 novembre 1998, Aff. C-375/97, « General
Motors », Considérant 44

1220 Basire (Y.), « Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d’un signe distinctif »,
th. Strasbourg, Reboul (Y.) dir., 2011, p.302, p.302, pt.366 ; Pollaud-Dulian (F.), « Marque de renommée.
Histoire de la dénaturation d'un concept », Propr. intell. 2001, n°1, p. 43, spéc. p. 46 ; Bonet (G.), « La
protection des marques notoires dans le Code de la propriéte intellectuelle », in Auteur et législateur, leges tulit,
jura docuit : écrits en hommage a Jean Foyer, PUF, 1997, p. 189 ; Passa (J.), « Droit de la propriété
industrielle », LGDJ, 2006, t. 1, n® 365 et 368 ; Canlorbe (J.), « L’'usage de la marque d’autrui », Préf. Bonet
(G.), These, Paris II, Litec, coll. IRPI, Droit des affaires - Propriété intellectuelle, vol. n°31, 2008 p.114, n°82 ;

1221 Bonet (G.), « La protection des marques notoires dans le Code de la propriété intellectuelle », in Auteur et
législateur, leges tulit, jura docuit : écrits en hommage a Jean Foyer, PUF, 1997, p.61 ; Pollaud-Dulian (F.),
« Marques de renommée. Histoire de la dénaturation d’un concept », Propr. intell., 2001, n°1, p.43

1222 Bouvel (A.), « La protection des marques renommées », J-Cl. Marques - Dessins et modéles, Fasc. 7320,
mise a jour 20 mai 2016, pt.19 ; Bouvel (A.), « Principe de spécialité et signes distinctifs », Préf. Bonet (G.),
Litec, coll. Droit des affaires-Propriété intellectuelle, Litec, vol. 24, 2004, n°687

1223 CJCE, 22 nov. 2007, aff. C-328/06, « Nieto Nufio », Rec. 2007, p. I-10093 ; Propr. intell. 2009, n° 30, p. 91,
obs. Bonet (G.) ; Propr. ind. 2008, n° 1, comm. n° 2, obs. Folliard-Monguiral (A.) ; Comm. com. élect. 2008, n°
2, comm. n° 19, obs. Caron (C.)

1224 CJCE, 22 nov. 2007, aff. C-328/06, « Nieto Nu#io », pt. 17

1225 CJCE, 22 nov. 2007, aff. C-328/06, « Nieto Nuiio », pts. 17 et 20
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s’agissait de définir des critéres de détermination de la notoriété!??°, En réalité, confondre les
deux notions procéde d’une vision conséquentialiste. Certains tenants de cette approche,
estiment qu’une distinction entre marques notoires et renommeées compliquerait « inutilement
la matiére »'227 en raison « des difficultés d'appréciation concréte considérables »1228 qu’elle

engendrerait.

Distinction fondée sur [’obligation de dépot de la marque

523 - Bien qu’une nuance de degré soit difficile a établir, 1’état du droit positif ne permet pas
non plus de conclure a une équivalence des notions. Le défaut d’exigence de dépot de la
marque notoire semble indiquer que ce type de marque serait nécessairement connu par un
public plus large que la marque renommée. Suivant cette approche, il serait donc plus
intéressant pour les titulaires de se prévaloir de la notoriété du signe en I’absence de dépdt et
de prouver par tous moyens le degré étendu de reconnaissance par le public. Quoiqu’il en soit,
définir ces notions confine a I’arbitraire!>?°. Il est préférable de laisser le soin aux magistrats

d’apprécier au cas par cas la réalité de la reconnaissance des signes par le public.

d) Notoriété et renommeée : distinction prétorienne

Distinction fondée sur le pouvoir d’attraction du public visé dans la sphere de spécialité

524 - La jurisprudence francaise a parfois fait référence aux « marques notoires » ou

« notoirement connues », mais également a des marques « de trés grande notoriété »!230, ou

méme d’une « exceptionnelle notoriété »1231. L’unique différence tiendrait au fait que la

1226 Volonté affirmée textuellement par la Cour : « La question posée est circonscrite a l’étendue géographique
de la notoriété d 'une marque antérieure et non aux criteres d appreéciation de la notoriété elle-méme, considérée
en termes de degré de connaissance de la marque dans le public ». CICE, 22 nov. 2007, aff. C-328/06, « Nieto
Nuiio », pt.13

1227 Canlorbe (J.), « L’usage de la marque d’autrui », Préf. Bonet (G.), Thése, Paris II, Litec, coll. IRPI, Droit
des affaires - Propriété intellectuelle, vol. n°31, 2008, p.114, n°82

1228 Pollaud-Dulian (F.), « Droit de la propriété industrielle », Montchrestien, coll. Domat, 1999, n°1422

1229 Conclusions de I’avocat général F. G. Jacobs, présentées le 26 novembre 1998, Aff. C-375/97, « General
Motors », Considérant 39

1230TGI. Paris, 3¢ ch., 22 mai 1991, « Aff- Michelin et Cie ¢/ Michelin SA, au Petit Suisse SA », PIBD, n°511, III,
683

1231 Cass. com., 4 juin 1991, RDPI 1992, n°40, p. 84, « Coca Cola »,
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marque renommée permet d’obtenir une protection contre 1’usage pour des produits ou
services non similaires, tandis que la marque notoire permet seulement de déroger a
I’existence d’un enregistrement deés I’instant ou elle est connue d’un large public'232. Un
auteur y voit le fondement 1égal de la différenciation entre les deux types de marque!233. Cette
réflexion serait d’ailleurs corroborée par la différence des publics intéressés par les marques
notoires et les marques de renommeée. Sur ce point, le Tribunal de grande instance de Paris, a
estimé dans un litige opposant I’INPI au déposant de la marque « e-soleau », qu’ « 4 la
différence d'une marque enregistrée qui doit étre connue d'une large partie du public pour
étre qualifiée de renommée, la marque notoire doit étre connue du public de sa spécialité pour

bénéficier des dispositions de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle »'***.

525 - Dans un sens similaire, la Cour d’appel de Paris estimait dans 1’arrét « Concorde »

1235 La méme

qu'une marque est notoire des lors qu’elle est connue d’un large public
juridiction est plus nuancée s’agissant de la marque renommée qui est nécessairement
« connue d’une tres large fraction du public et exerce un pouvoir d’attraction propre,
indépendant des produits ou services qu’elle désigne, (...) c’est la marque dont toute
utilisation est susceptible d’étre considérée par un consommateur d’attention moyenne

comme émanant de celui qui en est titulaire »'>3°,

526 - En résumé, marques notoires et renommeées ont une valeur économique ouvrant le droit
a une protection spécifique. Leur titulaire dispose d’une action spéciale pour sanctionner toute
utilisation dégradante ou injustifiée. Le critére du pouvoir d’attraction constitue le repere a
suivre. Alors que la marque notoire doit étre connue par le public dans sa sphére de spécialité
pour étre protégée sans enregistrement, la marque renommée doit étre reconnue par une large

fraction du public, quels que soient les produits et services qu’elle désigne.

1232 Canlorbe (J.), « L’usage de la marque d’autrui », Préf. Bonet (G.), Thése, Paris II, Litec, coll. IRPI, Droit
des affaires - Propriété intellectuelle, vol. n°31, 2008, p.114, n°82 —

1233 Vivant (P.), « Marque notoire et marque renommée : une distinction conforme au droit des marques », D.
2010, p.2496 : « il est impératif de ne pas assimiler les marques notoires et renommées, et de les ramener a leur
finalité initiale. La marque notoire fait échec au principe d'enregistrement et la marque renommée fait échec au
prince de spécialité, dans une certaine mesure néanmoins ». V. également : Vivant (P.), « La portée du droit de
marque », Thése, Montpellier I, Reboul (Y.), (dir.), 2007, p. 57, n°® 58 s.

1234 TGI Paris, 2 mars 2010, 3e ch., n°07/17165, Aff. « enveloppe Soleau »
1235 CA. Paris, 8 déc. 1962, Ann. propr. ind. 1963, p. 147; D 1963, p. 406 note : Desbois (H.)

1236 CA Paris, 4e ch. 17 janv. 1996 , Aff. « Concorde », PIBD, 1996, 607 I11. 156
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Application de la distinction a la marque du produit de luxe

527 - Suivant cette logique, nous pouvons en conclure quune marque renommeée peut étre
notoirement connue pour désigner des produits de luxe et jouir d’une reconnaissance
indépendamment des produits et services désignés. En revanche, une marque notoirement
connue pour désigner des produits de luxe, n’a pas forcément acquis une renommeée au dela
de sa spécialité. En d’autres termes, une marque désignant des produits de luxe faisant 1’objet
d’une large diffusion sera plus facilement qualifiée de marque renommée. Alors qu’une
marque désignant des produits de luxe commercialisés de maniére plus confidentielle entrera
plus facilement dans la catégorie des marques notoires. Les Maisons de luxe ont donc intérét a
ajuster leur politique commerciale en fonction de la reconnaissance qu’ils désirent obtenir de

leur marque.

528 - La marque désignant le produit de luxe bénéficiera d’une protection au dela de la
spécialité, si elle est enregistrée et reconnue au dela du public visé (marque renommée).
Dépourvue d’enregistrement, elle bénéficiera de la méme protection a condition d’étre

reconnue largement par le public visé par la spécialité du signe (marque notoire).

3) Marques notoires et renommeées au service du produit de luxe

529 - L’application du régime des marques notoires et renommées au produit de luxe nous
conduit & examiner 1’appréciation de la notoriété ou de la renommée de la marque de luxe (a).
De cette analyse, ressort I’idée qu’une présomption de notoriété soit admise par les juges du

simple constat que la marque soit assimilée au secteur du luxe (b).

a) Appréciation de la notoriété et de la renommée de la marque du produit de luxe

Le critere de « la clientéle » de la marque notoire du produit de luxe

530 - Il ressort des litiges portant sur des marques désignant des produits de luxe que le critére
de « la clientéle de la marque » est retenu pour déterminer le degré d’attraction de la marque.
Ce critere renvoie a la commercialisation de produits proposés a un large public. Dans ce cas

de figure, la marque de luxe est qualifiée de notoire.
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531 - Ainsi, la marque Richard Taffin de Givenchy a été annulée car 1’adjonction du
patronyme « Richard Taffin » ne pouvait suffire a faire disparaitre le caractere attractif du
terme « Givenchy ». L’emploi simultané des deux dénominations pour désigner les mémes

produits était source de confusion dans I’esprit de la clientele!?37 .

532 - La marque Bulgari pour les parfums, déposée grace au concours d’un préte-nom, Elsa
Bulgari, postérieurement a la marque notoire Bulgari!238 a été jugée nulle!23°. Le flacon, de
forme ronde, évoquait le cadran d’un joaillier romain. Il reprenait la marque en sa

circonférence, accompagnée du nom de la ville de Paris'?*°.

533 - La Cour d’Appel de Paris déclare « que la notoriété d’'une marque doit s’ apprécier en
fonction de la clientéle a laquelle sont destinés les produits que la marque distingue », elle
précise que le joaillier BVLGARI s’adresse a « une clientéle en mesure de s offrir des articles
de grand luxe, d’un prix élevé ». A I’époque, celui-ci n’avait accordé aucune licence pour des
parfums. La Cour n’a pas pris en considération le fait que le patronyme Bulgari soit I’un des
noms propres les plus courants en Grece. Ainsi, une marque qui présente un caractére notoire,
ayant fait ’objet d’un dépot dans une classe de produits, peut obtenir I’annulation d’une
marque homonyme antérieurement déposée qui commercialise des produits dans la classe
concernée, en raison « du prestige acquis par la joaillerie (...) aupres d’une clientéle

recherchant des articles de grand luxe »'241,

1237 CA. Paris, 30 mai 1988, aff. « Richard Taffin de Givenchy ¢/ Givenchy », RD.PI, n°19, oct. 1988, p. 83 —
comp. CA. Paris, 15 déc.1986, aff. « Morabito ¢/ Pascal Morabito » R.D.PI, n°9, fév. 1987, p. 144

1238 Sotirios Voulgaris immigrant connu sous le nom de Sotirio Bulgari, fils d’orfévres grecs est venu s’établir en
Italie en 1879. 11 a ouvert son premier magasin d’orfévrerie & Rome, en 1884. L’adresse emblématique au
numéro 10 via dei Condotti est inaugurée en 1905. Parmi les oeuvres qui ont fait la « trés haute et trés ancienne
réputation » de la maison Bulgari, les deux fils du maitre ont exhumé la technique du “tubogas”, utilisée en 1800
qui consiste a enchasser des monnaies, tel un collier orné d’une piéce du Ve si¢cle avant J.C. Sources : Dubreuil
(J.), « L’adresse en or de Bulgari », Le Monde, vendredi 26 sept. 2008, p.14 ; Madame Figaro, n°® 14026, 30
sept. 1989, “spécial Italie” p.114

1239 CA. Paris, 4¢ ch., 29 oct. 1987, aff. « Bulgari » N° RG : 86-011936, R.D.P.I, n°17, juin 1988, p. 95

1240 Paris, le magazine, n°2, décembre 1985, publicité en 4éme de couverture, Bulgari Parfum Couture, 66A
Champs Elysées, Paris

1241 CA. Paris, 4¢ ch., 29 oct. 1987, aff. « Bulgari » N° RG : 86-011936, R.D.P.I, n°17, juin 1988, p. 95
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Le critere du « consommateur d’attention moyenne » de la marque renommée du produit de

luxe

534 - Saisie au sujet de la contrefagon de la marque renommée « L.V » déposée par la société
Louis Vuitton et reproduite par une société pour vendre des pantalons en jeans sous la marque
« LV Just Cavalli », les juges indiquent que « le risque de confusion doit étre apprécié non
pas en fonction d’une clientele aisée qui connait les marques de luxe, ainsi que le soutiennent
les sociétés intimées, mais en fonction du consommateur d’attention moyenne, qui en

["occurrence, se réfere a la renommée de la marque LV, méme s’il a connaissance de la

marque CAVALLI »'>*2,

535 - Analyse semblable a été retenue par la Cour de cassation au sujet de la reproduction de
la marque Diptyque par la société Hennesy'?*3. En ’occurence, la société Diptyque vendait
des produits de consommation courante, a savoir des bougies et des eaux de toilette. Au
regard de cette activité, les juges ont estimé que la marque désignait des produits destinés a un
large public et ont écarté 1’atteinte a la renommée, estimant que la société Hennessy
commercialise des produits destinés a une clientele de prestige et donc moins large. Le risque

de confusion était donc peu probable.

536 - La valeur économique des marques désignant des produits de luxe peut étre établie au
regard de leur reconnaissance en tant que « marque de luxe ». Pour autant, une marque qui
désigne des produits de luxe ne répond pas forcément aux réglés applicables aux marques
notoires et renommeées. Encore faut-il qu’elle soit suffisamment reconnue par le public de la
spécialit¢ de la marque (marque notoire) ou d’une large fraction du public (marque

renommeée).

b) La question d’une présomption de notoriété favorable aux marques de luxe

537 - D’empreinte de certaines marques dans le monde du luxe est si forte que le Professeur

Robert Kovar remarquait que la simple contestation de la qualité de produit de luxe griffé

1242 CA Paris, 18 sept. 2009, « Louis Vuitton Malletier ¢/ Ittierre France SA et Nord-Sud SARL », PIBD 2009,
N°907.111.1510

1243 Cass. com. 20 nov. 2012, N°12-11753, « Sté Hennessy ¢/ Sté Diptyque », Bull. 2012, TV, n° 209
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d’une marque notoire n’est pas seulement récusée mais se trouve considérée comme 1’indice
d’une mauvaise foi'?**. On peut citer pour illustrer ce propos I’arrét de la Cour d’appel de
Paris en date du 11 mars 19941245: «  Considérant qu’il ne saurait étre sérieusement soutenu
que la marque “Yves Saint Laurent” de méme que les marques “Christian Dior”, “Pierre
Balmain”, “Louis Féraud”, et “Ted Lapidus”, ne correspondent pas a des produits de luxe ;
que le seul fait que la société Stéphane puisse écrire dans ses conclusions, que “la vente de
vétements pour hommes, fussent-ils griffés Yves Saint Laurent ne suffit pas a faire de ceux-ci
des produits de luxe (...) constitue un dénigrement ». A la lumiére de cet arrét, une question se
pose : « La réputation d’une marque peut-elle suffire a créer une présomption en faveur de
ces produits interdisant toute discussion ou est-il possible de soutenir que cet indice peut étre

remis en cause ? »1246,

538 - Pour qualifier une marque notoire ou renommée, la rigueur nous impose de faire
abstraction de I’appartenance de la marque au secteur du luxe. Pareille présomption ne devrait
pas étre accordée. Les régles favorables aux marques notoires et renommeées ne s’appliquent
pas en fonction de I’appartenance a un secteur d’activités. Seule la connaissance de la marque
par le public doit entrer en compte. Faire présumer la notoriété d’une marque sous prétexte
qu’elle désigne des produits de luxe revient a amalgamer le caractére distinctif de la marque
avec son degré de reconnaissance. Pour éviter cette confusion, il revient au juge d’établir que

la marque réponde aux critéres d’application du régime.

B) Les conditions spécifiques de protection des marques notoires et renommeées

539 - La mise en application du régime protecteur des marques notoires et renommées
converge vers une double condition. Il faut prouver I’existence d’un lien entre les marques en

conflit (1) et démontrer que la marque a subi une atteinte (2).

1244 Kovar (R.), « La distribution sélective des produits de luxe », in Mélanges Gavalda, Dalloz, 2001, pp.
187-198, spéc. p.191

1245 CA. Paris, 11 mars 1994, « Société Biderman Production ¢/ Société Stéphane et autres », RIDA, 6/94 n° 640

1246 Kovar (R.), ibid, p.192
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1) L’existence d’un lien entre les marques en conflit

540 - La preuve de I’existence d’un lien entre les marques en conflit s’établit au regard du
degré de similitude des signes (a) déterminé en fonction de la spécialit¢ de la marque.

Appliqué aux marques renommeées, ce principe connait une application 1égale étendue (b).

a) Le degré de similitude des marques en conflit

541 - Dans un arrét Intel'>*’, la CJCE a donné des précisions sur la détermination du lien
existant entre les marques en conflit!248. Pour définir I’existence de ce lien, la Cour de justice
dresse une liste non exhaustive de critéres pertinents, notamment (1) le degré de similitude
entre les marques en conflit ; (Il) la nature des produits ou des services pour lesquels les
marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de
dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné ; (I1l) l’intensité de la
renommée de la marque antérieure (c’est a dire la sphere de sa reconnaissance par le
public) ; (IV) son degré de caractere distinctif intrinseque ou acquis par ['usage ( c’est a dire
la mesure dans laquelle la marque est “unique” en soi ou par le fait qu’elle est seule de son
genre a étre exploitée sur un marché donné ; (V) [’existence d’un risque de confusion dans

[’esprit du public (facteur aggravant).

542 - Plus le lien est “immédiat et fort”, plus probable est le risque de I’atteinte. Pour autant,
I’existence d’un lien entre les marques, n’est qu’une condition préalable de I’atteinte a la
renommée!249. Dans D’arrét Intel, la CJCE exige en plus que le titulaire prouve une
« modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou
services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, consécutive a l'usage de la

marque postérieure, ou un risque sérieux qu une telle modification se produise dans le

1247 CJCE 27 nov. 2008, aff. C-252/07, « Intel », Rec. 2008 1-08823, Propr. intell. janv. 2010, n°34, p. 651, note :
Bonet (G.) ; D. 2010, p.851, chron. Durrande (S.) ; RTD com. 2009. 117, obs. Azéma (J.) ; Gaz. Pal. 31 mars
2009, p. 7, obs. Pollaud-Dulian (F.) ; Propre. industr. 2009, n°1, p.27, Folliard-Monguiral (A.) ; Comm. com.
¢lectr. 2009, n°2 p.30, note : Caron (C.)

1248 Le lien entre les signes litigieux avait déja été défini comme une condition de I’atteinte a la renommée dans
un arrét précédent : CJCE 10 avr. 2008, aff. C-102/07 “ADIDAS 11 “, « Adidas AG et Adidas Benelux Bv ¢/
Marca Mode CV et autres », Rec. 2008 1-02439 ; JCP (E.), 2009, n°2, p.16, obs. Caron (C.) ; Propr. intell. janv.
2009, n°30, p.87, obs. Bonet (G.) ; Europe, 2008, n°6, p.29, note : Idot (L.) ; RIPIA, 2008, n°® 233, pp.26-34

1249 Folliard-Monguiral (A.), « Un an de jurisprudence sur les motifs relatifs au refus des marques
communautaires », Propr.industr. mars 2009, p.let s, note sous : CJCE 27 novembre 2008, aff. C-252/07, “Intel
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Sfutur »'2%°. Cette solution parait excessive, car la mise en ceuvre de la sanction s’en trouve

plus difficile a activer!>!,

543 - L’affaire opposant les marques “Chateau d’Yquem” et “La lettre de Bernard Yquem”,
permet de saisir la finesse requise pour apprécier 1I’existence d’un lien entre les marques en
conflit. Dans une appréciation en deux temps, le Tribunal de Grande Instance de Paris!?>?,
constate en premier lieu que la lettre d’informations économiques éditée sous I’intitulé “La
lettre de Bernard Yquem” fait référence au pseudonyme du journaliste Robert Monteux
notoirement connu aupres des professionnels et du grand public pour la publication d’articles
dans la revue « Revenu francais ». A ce titre, il obtient du Tribunal une reconnaissance du
droit d’usage de la marque Bernard Yquem pour ses activités de presse. En second lieu, les
magistrats estiment que le vocable « Yquem » renvoie au produit prestigieux protégé par la
marque au bénéfice de la société civile Chateau d’Yquem. Ils relévent que la lettre a pour
finalité de donner des conseils en gestion portant également sur des sociétés viticoles. Dans ce
cadre, la marque litigieuse ne peut étre employée, car susceptible de générer une

confusion!233,

b) Extension du champ de la spécialité au profit des marques notoires et renommées

Le principe de la spécialité des marques

544 - Pour qu’une marque soit protégée, il faut qu’elle distingue son titulaire dans le secteur
d’activités ou elle est exploitée. La marque doit étre le signe distinctif de I’individualité de la

marchandise. Elle doit étre spéciale!?34. Le principe de la spécialité tient une place essentielle

dans le droit des marques. C’est en considération de la spécialit¢ que 1’on apprécie la

1250 CJCE 27 novembre 2008, aff. C-252/07, “Intel”, pt.77
1251 Caron (C.) , note sous : CICE 27 novembre 2008, aff. C-252/07, “Intel”, JCP (G) 2009, n°25, p.46, Chron. n°30,

1252 TGI Paris, 3¢ ch., 3 avr. 1991, « Société civile du Chateau d’Yquem ¢/ Monteux Robert », PIBD 1991, n° 507,
111, 549

1253 TGI Paris, 3e ch. 3 avr. 1991, PIBD 1991 n°507 -III- 548

1254 Pouillet (E.), « Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tout genres », Imprimerie et
librairie générale de jurisprudence, 1898, 4e éd., spéc. n°17 et 18, p.24
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disponibilité ou la nouveauté d’un signe, sa distinctivité et sa déceptivité'?>>. Ainsi, la marque
est protégée pour les produits et/ou services désignés dans 1’acte de dépdt mais aussi pour les

produits et/ou services similaires.

Application du principe de la spécialité au nom commercial

545 - Le principe de spécialité s’applique de maniére absolue au nom commercial comme a la
marque, méme lorsque le signe distinctif bénéficie d’une notoriété exceptionnelle. En
conséquence, la dénomination Ritz, nom commercial notoire en mati¢re hoteliére, antérieure
au dépot des marques invoquées, n’était pas indisponible dans tous les secteurs d’activités. La
dénomination Charles of the Ritz a pu étre valablement adoptée a titre de marque pour
désigner, notamment, des produits de beauté et perruques, la société Charles of the Ritz
n’ayant pas cherché a usurper la notoriété établie de I’Hotel Ritz pour tromper la clientéle!2°.

Il convient de préciser qu’initialement, les produits de beauté “Ritz”, 7 rue Jadin, Paris, ne

bénéficiaient pas de 1’adjonction du prénom Charles.

Extension du principe de la spécialité par le droit européen

546 - Sur le plan communautaire, la directive n° 89/104 CEE du 21 décembre 19881257,
comprend deux articles susceptibles de protéger les marques renommeées. L’article 4, § 4, a)
prévoit la nullité d’une marque si elle est identique a une marque antérieure, et si les produits
et services le sont également. L’article 5§2, offre la faculté aux Etats membres, d’étendre la
protection de la marque de renommée enregistrée des lors que : « ['usage du signe sans juste
motif tire indument profit du caractere distinctif ou de la renommée de la marque ou leur
porte préjudice ». Non modifiée par la directive n°2008/95/CE du 22 octobre 2008!2%8, cette

faveur du législateur européen a ét¢ maintenue dans les principales dispositions du « paquet

1255 Pollaud-Dulian (F.), « Droit de la propriété industrielle », Montchrestien, coll. Domat droit privé, lre éd.,
1999, spéc. n°1122, p.515

1256 CA. Lyon, 5 nov. 1987, « Ritz ¢/ Charles of the Ritz », R.D.P1I, fév. 1988, n°15, p.71

1257Dir. n° 89/104 CEE du 21 décembre 1988 portant harmonisation du droit des marques en Europe, JOUE, n° L
040 du 11/02/1989, p. 0001 - 0007

1258 Dir. n°2008/95/CE du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques,
JOUE, 28/11/2008, L.299/25
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marque »'>°, aux articles 5§2d) et 5§3a) de la directive du 16 décembre 2015. Le réglement
n°2015/2424 du 16 décembre 2015, maintient les droits du titulaire de la marque renommée
de s’opposer a I’enregistrement d’une marque postérieure!260 d’en demander 1’annulation!26!
ou d’en interdire 1’usage!262 lorsque le signe est identique ou similaire et désigne des produits

ou services différents.

Extension du principe de la spécialité en droit fran¢ais

547 - Le refus d’enregistrer la marque ou ’action en nullité prévues a ’article 4§4a) de la
directive de 1988, n’ont pas été retenues en droit francais. En revanche, la possibilité
d’interdire I'usage d’un signe identique ou similaire a une marque renommée antérieure a été
transposée. Comme le remarque Benoit Humblot, la responsabilité civile, méme spéciale, « ne
saurait contrarier le choix du législateur de faire coincider le droit privatif avec le périmetre

de la spécialité »'?%3. L article L. 713-5 édicte une disposition relative a la responsabilité

1259 Projet de réforme du droit des marques au sein de 1'Union européenne, également appelé "Paquet Marques »,
ayant pour principal objectif de « rendre le systéme des marques en Europe plus accessible, plus efficace et
moins colteux pour les utilisateurs ». Le Conseil et le Parlement européen ont adopté le 16 décembre 2015 une
nouvelle directive d’harmonisation du droit des marques dans 1’Union européenne (Dir. n°2015/2436) et un
réglement (Regl. n°® 2015/2424), modifiant le réeglement sur la marque communautaire. V. Flu (J.-M.), « Paquet
marque » : mise en oeuvre et incidences pour les utilisateurs », Comm. com. ¢électr. 2016, entretien 4 ; Le Stanc
(Ch.), « Le « paquet marques » est arrive : toutes premieres vues », Propr. industr. 2016, repere 2

1260 Modifié par le réglement n°2015/2424/UE du 16 décembre 2015 (JOUE 24 déc.2015, n° L 341), Art.8§5.
« Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée
est refusée a l'enregistrement si elle est identique ou similaire a une marque antérieure, indépendamment du fait
que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires a ceux
pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de I'Union
européenne qui jouit d'une renommée dans I'Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans
I'Etat membre concerné, et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indiiment profit du
caractere distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.»

1261 Modifié par le réglement n°2015/2424/UE du 16 décembre 2015 (JOUE 24 déc.2015, n° L 341), Art.
9§2« Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépot ou la date de priorité d'une marque de
I'Union européenne, le titulaire de cette marque de ['Union européenne est habilité a interdire a tout tiers, en
l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services
lorsque : c) ce signe est identique ou similaire a la marque de I'Union européenne, indépendamment du fait que
les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires a ceux pour
lesquels la marque de I'Union européenne est enrvegistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans ['Union et
que l'usage de ce signe sans juste motif tire inditment profit du caractere distinctif ou de la renommée de la
marque de 'Union européenne ou leur porte préjudice ».

1262 Réglement n°2015/2424/UE du 16 décembre 2015 (JOUE 24 déc.2015, n° L 341),Art..53§1 : « La marque
communautaire est déclarée nulle sur demande présentée aupres de 'Office ou sur demande reconventionnelle
dans une action en contrefacon: a) lorsqu'il existe une marque antérieure visée a l'article 8, paragraphe 2, et
que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies »

1263 Humblot (B.), « Droit commun et protection des marques d'usage » in « Propriété intellectuelle et droit
commun ». Bruguiére (J-M.), Mallet-Poujol (N.), Robin (A.), (dir.), Université Paul Cézanne - Aix-Marseille III,
PUAM, coll. Institut de droit des affaires, 2007
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civile et ne prévoit pas de sanction pour la marque déposée par I’auteur de I’atteinte!'?*4, La
Cour de cassation, 1’a rappelé a propos de 1’hotel “Ritz” opposé aux produits de beauté
“Charles of the Ritz”1265. Les marques notoires sont soumises au principe de spécialité!266,
mais sont protégées plus largement que les marques ordinaires, en raison du danger de leur

exploitation parasitaire.

548 - Dans le cadre du principe de spécialité, les marques notoires comme les marques de
renommeée bénéficient d’une pleine réservation privative. Mais, la marque notoire est une
marque réputée qui n’est pas forcément enregistrée pour tout ou partie des produits ou des
services qu’elle désignent effectivement. Une telle marque n’est pas disponible selon ’article
L. 711-4 a) du CPI'2¢7. Son titulaire peut former opposition a tout enregistrement attentatoire a
ses droits!268. 1 dispose par ailleurs d’une action en nullité¢ d’enregistrement spécifique!26?.
Toute reproduction ou imitation d’une marque notoire pour désigner des produits identiques
ou similaires a ceux que désigne la marque est qualifiable de contrefagon, indiquent les
articles L.713-2 et L.713-3 du CPI. Au regard de I’article L.713-5 du CPI, les marques
notoires sont soumises au principe de territorialité¢, mais une marque notoire en France est

protégée méme sans dépot'?7°,

1264 Cass. com. 20 oct. 1998, n° 96-18630, « Yquem », PIBD 1999, 111, p.29 ; Ann.propr.ind. 1998, p.280
1265 Cass. com., 27 mai 1986, « Sté Charles of the Ritz ¢/ Sté the Ritz Hotel Ltd », Ann. propr. ind. 1987 p.3

1266 Est cassé 1’arrét qui retient que la protection des marques notoires s’étend a tous les produits ou services a
raison de leur seule notoriété : Cass. com., 4 juin 1991, N°89-17583, Aff. « Coca-Cola », Bull. 1991, IV, N° 210,
p. 148 ; PIBD 1991, n° 510, II1, p. 646. Décision attaquée : CA Paris, 14 juin 1989

1267 Art. L.711-4a) : « Ne peut étre adopté comme marque un signe portant atteinte a des droits antérieurs, et
notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la
convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle »

1268 Art. L.712-4 CPI : « Pendant le délai mentionné a larticle L. 712-3, opposition a la demande
d'enregistrement peut étre faite aupres du directeur de I'Institut national de la propriété industrielle par : 1° Le
propriétaire d'une marque enregistrée ou deéposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité
antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ; (...) »

1269 Art. L.714-4 CPI : « L’action en nullité ouverte au propriétaire d'une marque notoirement connue au sens de
l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cing ans a
compter de la date d'enregistrement, a moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi »

1270 Cass. com., 21 mars 2000, n°97-21058, « La Tour d’Argent », JCP (E), 2000, p.582
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Appréciation du risque de confusion entre une marque renommée et une marque de luxe non

renommee

549 - Apres avoir relevé I’intensité de la renommée de la marque Visa, et 'importance du
budget consacré a sa promotion ou a sa défense la Cour de cassation a considéré indu I’usage
de la marque connue pour désigner des services de carte de crédit, par une société
commercialisant des produits de parfumerie et de cosmétiques de luxe sous la marque « Visa
de Robert X »1271. Selon les magistrats, le lien entre les deux signes, était établi par les
« qualités d’excellence et de confiance » véhiculées par la marque Visa, lesquelles sont
¢galement attendues par le consommateur « normalement attentif et avisé » des produits de
luxe. L’espece n’est pas anodine. Est affirmé en substance qu’une marque renommée ne peut
étre indument utilisée par une sociét¢ vendant des produits de luxe sous une marque non
renommée. De plus, il est admis que les produits de luxe répondent a des qualités « de

confiance et d’excellence » indépendamment de la réputation de la marque qui les désigne.

Appréciation du risque de confusion entre une marque de luxe renommée et une marque non

renommee

550 - En suivant le méme raisonnement, le Tribunal de grande instance de Paris a interdit
I’emploi du terme « Weston » pour désigner la carte « Weston's Club ». Un lien pouvait étre
établi avec la marque JM Weston, réputée pour désigner des souliers de luxe'?’?. Dans I’affaire
Davidoff, la Cour de Justice des Communautés, saisie par le Bundesgerichtshof'?’3, considére
'économie générale du systéme de protection des marques mis en place par la directive, et
décide que la faculté ouverte aux Etats par l'article 5§2, vise a accorder une protection

« renforcée » aux marques non renommees.

551 - Toutefois, l'article 5§2, ne vise que les usages pour des produits et services non

similaires. Dans cette affaire, la Cour estime que les Etats peuvent aller au-dela de ces

1271 Cass. com. 7 juin 2016, N°14-16885, « Sté IOR Lid ¢/ Sté Visa International Service Association »

1272 TGI Paris, 3e ch., 6 déc. 1991, « Société frangaise de Chaussures SA ¢/ Belmokhtar Ahmed », PIBD 1991, n°
523,111, 314

1273 Bundesgerichtshof - Duitsland. Richtlijn 89/104/EEG - Artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2 - Bekende merken
- Bescherming tegen gebruik van teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Zaak C-292/00,
Jurisprudentie 2003 1-00389. IEPT20030109, HVJEG, « Davidoff v/ Durffee », 9 januari 2003
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articles, et prévoir une « protection spécifique » pour les marques enregistrées renommées
lorsqu’elles sont victimes d’une risque de confusion ou d’association pour des produits ou
services identiques ou similaires'?74. La similitude était établie entre les deux produits. En
I’espece, la marque Durffee'?’5, qui commercialise des produits pour fumeurs, utilisait un
graphisme évoquant celui de la célébre marque de cigare Davidoff au niveau des lettres « d et
f ». Le verdict est heureux. Il aurait été¢ paradoxal que le titulaire d'une marque renommeée
enregistrée bénéficia d’une protection moindre que celle accordée par 1’article 5§1-b)!276 aux
marques non renommeées. Les marques renommées doivent avoir une protection au moins
¢gale a celle prévue par les articles 4§4 a) et 5§1-b) de la directive. Afin de mettre en oeuvre
la protection, il ne suffit pas pour le titulaire de dénoncer 1’usage de sa marque. Encore faut-il

qu’il puisse prouver 1’existence d’un préjudice.

2) Le préjudice du titulaire de la marque

552 - D’action spéciale prévue a l’article L. 713-5 du CPI, exige D’existence d’ «un
préjudice» (a) ou d’une « exploitation injustifiée » (b) ainsi que la preuve de 1’existence d’une
renommeée ou d’une notoriété (c).

a) L’existence d’un préjudice

553 - L’analyse du préjudice subi par le titulaire de la marque renommée se concentre

principalement sur deux types d’atteinte que sont la dilution (i) et ’atteinte & I’image de

marque (i1).

1274 CJCE, 9 janv. 2003, aff. C.292/00, « Davidoff SA et Zina Davidoff SA ¢/ SA tegen Gofkid Ltd pour la marque
Durffee », concl. av. gén. F.-G. Jacobs : Rec. CJCE 2003, I, p. 389.

1275 Durffee, qui a été enregistrée en Allemagne aprés la Marque Davidoff.

1276 dir. 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les
marques, Art. 5 : « Droits conférés par la marque

« 1. La marque enregistrée confére a son titulaire un droit exclusif- Le titulaire est habilité a interdire a tout
tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires :

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité
ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du
public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque ».
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1) La dilution

Définition de la dilution

554 - En premier lieu, la marque renommée peut subir une atteinte a son caractere distinctif,
entrainant une perte de son pouvoir attractif auprés du public. Directement 1ié¢ a 1’usage
intempestif de la marque renommée par un tiers pour désigner des produits ou services
différents, ce préjudice s’apparente au concept de « dilution »'?”7 du signe. L’on doit au juge
communautaire une définition trés précise donnée dans 1’arrét Intel : « ce préjudice est
constitué des lors que se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque a identifier les produits ou
les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de
ladite marque, l'usage de la marque postérieure entrainant une dispersion de l'identité de la

marque antérieure et de son emprise sur l'esprit du public »'*'8,

La modification du comportement du « consommateur moyen », critere d’appréciation de la

dilution

555 - Si nous saluons 1’admission de cette atteinte couramment subie par les marques de luxe,
nous regrettons son appréciation stricte qui suppose que soit établie la modification du
comportement du consommateur moyen. Il nous semble qu’une telle preuve ne peut découler
que de suppositions, & moins de démontrer une baisse significative du chiffre d’affaires. Mais
il s’agit d’un indice et non d’une preuve directe. Sur ce point, la CJUE a maintenu sa sévérité
dans I’arrét Wolf en estimant : « sans apporter la preuve que cette condition est remplie, le

préjudice ou le risque de préjudice (...) ne saurait étre constaté »'?°.

i) L’atteinte a I’image de marque

1277 CA Paris, 5 fév. 2016, P.5. ch. 2, n° 15/00086 : PIBD 2016, n° 1047, III, p. 291 ; RLDI 3/2016, n° 3936, obs.
L.C.; LEPI mai 2016, p. 5, obs. Lefranc (D.)

1278 CJCE 27 nov. 2008, aff. C-252/07, « Intel », pt. 29

1279 CJUE, 14 nov. 2013, aff. C-383/12, « Environmental Manufacturing ¢/ OHMI », PIBD 2014, n° 997, III,
p. 6 ; Propr. industr. 2014, comm. 5, note : Folliard-Monguiral (A.)
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La preuve de [’existence de l'image de marque

556 - En second lieu, la marque renommée peut étre 1’objet d’une atteinte a son image de
marque. Il est question de tous les actes qui engendrent la « dégradation », le « ternissement »
de la valeur du signe dans I’esprit du consommateur. Pour obtenir réparation, le titulaire de la
marque doit établir I’existence de cette image de marque auprés du public. A cet égard, le
TPICE a précisé dans I’arrét Vips : « il ne saurait étre présumé que chaque marque renommée
projette, du seul fait de sa renommée, une image de prestige ou de qualité supérieure »'280,

L’emploi du signe litigieux pour désigner des produits différents!'?8!

ou de pictre qualité
permet de prouver plus facilement 1’avilissement de la marque renommeée. La preuve est
¢galement facilitée lorsque les signes en cause sont trés proches visuellement comme dans
I’affaire opposant les titulaires de la marque « Chateau d’Yquem » et « La lettre de Bernard

Yquem!'2%2,

La preuve du détournement de la valeur de la marque renommée

557 - Le bénéfice de I’extension du principe de spécialité n’est accordé que s’il est prouvé que
la marque usurpatrice a été déposée dans le but de profiter de la valeur de la marque
renommée. A défaut, le principe de spécialité gouverne I’analyse des magistrats pour
déterminer le périmétre de protection de la marque renommée. Dans ce sens, peuvent &tre
signalées les affaires Porsche'?®?, Chanel'?%* qui n’a pu interdire le méme signe pour des

1285

boissons alcoolisées ou Coca Cola'“*> qui doit subir “coca”, pour des produits de parfumerie.

1280 TPICE, 22 mars 2007, aff. T-215/03, « Vips », pt 58

1281 Ternissement admis pour la marque Chivas employée pour désigner des aliments pour animaux : OHMI, ch.
rec., 26 mars 2003, aff. R-165/2002-1 : Propr. industr. 2003, comm. 101, Folliard-Monguiral (A.)

1282 TGI Paris, 3¢ ch., 3 avr. 1991, « Société civile du Chdteau d’Yquem ¢/ Monteux Robert », PIBD 1991, n° 507,
111, 549

1283 T.G.I Paris, 3¢ Ch., 19 nov. 1992, aff. « Porsche », P.1.B.D, 1993, n° 540.111.208

1284« Vu l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques ; Attendu qu'aprés avoir constaté
l'exploitation de la marque de la société Chanel pour un certain nombre de produits relevant de plusieurs classes
et retenu la contrefagon, par M. Jean-Paul Chanel, de cette marque pour les boissons alcoolisées de la classe 33
deésignée lors du dépot, la cour d'appel a interdit a l'intéressé de faire usage de la dénomination Chanel a
quelque titre que ce soit ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en tout état de cause le juge est tenu de délimiter
le champ d'application de l'interdiction prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs :
Casse et annule, (...) ». Cass. com., 23 janv. 1990, N°88-13986 ; aff. « St¢ Les grands chais de France et Jean-
Paul Chanel ¢/ Sté Chanel » ; Bull. 1990 IV N° 21 p. 13 ; RDPI, 1990, n°27, p.96

1285 Cass. com., 4 juin 1991, N°89-17583, « Coca Cola », Bull. 1991, IV, N° 210, p. 148 ; PIBD, 1991, n°510.11L.
646
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En Espagne, la Cour supréme!2%

a rejeté les prétentions de la société Chanel contre le
propriétaire d’une boutique de lingerie “Lenceria Chanel’s”. L’existence d’un préjudice

n’avait pu étre démontré.

558 - En France, la Cour de cassation'?8” a cassé pour défaut de base légale, I’arrét qui avait
retenu ’indisponibilit¢ de la marque Yquem, déposée pour désigner notamment certains
produits « de luxe »288, La Cour d’appel qui se fondait sur « I’exceptionnelle notoriété »!289
de la marque Chateau d’Yquem, ne démontrait pas que les produits protégés par la marque
litigieuse étaient identiques ou similaires au vin protégé par la marque'*’. En somme, il
n’était pas établi que la société civile Jacques Bénédict ait commis une faute dans
I’exploitation de la marque Chateau Yquem. L’appréciation d’une telle faute doit se faire au
regard du préjudice subi par la marque. Or, s’agissant de « Chateau Yquem », 1’utilisation du
vocable « Yquem » pour désigner d’autres produits de luxe ne semblait pas porter atteinte a la

valeur de la marque.

1286 Cour supréme d’Espagne, 9 déc. 1996, Aff. « Chanel ¢/ Lenceria Chanel’s », EIPR, vol 19, n°7, juill. 1997,
p.D-185

1287Cass. com. 30 mai 1995, N°93-15968, Aff. « SA Jacques Bénédict ¢/ Sté civile du Chdteau d’Yquem », Bull.
1995 IV N° 163 p. 152 ; R.D.PI, n°82, déc 1997, p.57. Confirmé par : CA Angers, 7 juin 1996, Aff. « SA4
Jacques Bénédict ¢/ Sté civile du Chateau d’Yquem », Ann. prop. ind. 1996, n°3, p.31

1288 parfumerie, cosmétiques, métaux précieux, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, articles pour fumeurs

1289 T.a renommée de Chéteau Yquem classé “Premier Cru Supérieur” en 1855 s’explique simplement. Elle tient
au terroir, véritable mosaique composé de graves, d’argiles, de sables en proportions variables d’une parcelle a
I’autre, au cépage vigoureux, taillé en “guillot simple”, aux deux chaussages et déchaussages annuels, a 1’apport
de fumier de ferme, mais surtout au “botrytis”, un champignon microscopique qui provoque une “pourriture
noble”. Cette alchimie naturelle est attendue avec d’autant plus d’inquié¢tude que la nature, seule, maitrise ce
phénomene. La cueillette s’effectue grain a grain, en passant plusieurs fois sur une méme grappe a plusieurs
jours d’intervalle. Ce mode de récolte conduit a un trés faible rendement de quelques sept hectolitres a I’hectare
en moyenne sur vingt ans, soit un verre d’Yquem par pied de vigne. Dans un soucis de perfection, les millésimes
de 1910, 1915, 1930, 1951, 1952, 1964, 1972, 1974, 1992, ont été absents du vingtiéme siécle. Source :
Chantegreil (S.) - Lailheugue (V.), Chateau d’Yquem. 33210 Sauternes

1290 CA Paris, ch. 4, sect. B, 18 fév. 1993, : « en raison de [’exceptionnelle notoriété de la marque chateau
Yquem, dans laquelle le mot “Chdteau” est dénué de tout caractére distinctif, considérant que toute utilisation
du vocable Yquem dans le secteur commercial est susceptible d’étre pris par un consommateur d’attention
moyenne comme émanant, sinon de la société civile Chateau d’ Yquem, du moins d’un de ses licenciés, alors
surtout que, sous la marque incriminée seraient vendus des produits ayant en commun avec le vin de la
demanderesse un certain caractere de raffinement et de luxe” et que “si dans le déposant d’un signe disponible
n’a pas a justifier du choix qu’il en a fait, I’adoption a titre de marque d’'une dénomination ayant déja conquis la
notoriété ne peut manquer de susciter des interrogations et de faire naitre le soup¢on d’un calcul ».
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L’appréciation économique de [’atteinte a ['image de marque

559 - L’utilisation d’une marque et a fortiori d’'une marque de luxe, pour un produit qui ne la
désigne pas, peut provoquer des conséquences dommageables. La diminution du pouvoir
distinctif, la dégradation de sa valeur économique, I’atteinte a la réputation du titulaire ou a la
qualité¢ de ses produits ou encore la perte de la maitrise du signe sont autant de symptomes

révélant la nuisance exercée sur le potentiel d’expansion de I’entreprise.

560 - Caractériser ’atteinte ne semble pas difficile, tant ’appréciation des conséquences
¢économiques potentiellement néfastes est souple. Le régime applicable aux marques
renommeées est donc trés favorable, mais a condition que le titulaire maintienne la distinctivité
de son signe. A défaut, attractivité de la marque se dissipe. Il sera moins aisé d’établir que la
similitude entre les deux signes ait pour effet de créer un lien dans 1’esprit du consommateur
moyen. A D’inverse, si la marque renommée fait I’objet d’une large diffusion et d’une vaste
exploitation commerciale, il sera plus facile de considérer que la marque litigieuse ait été
déposée dans la volonté de tirer profit de la marque renommée. Autrement dit, pour &tre
considérée fautive, I'utilisation de la marque doit étre injustifiée. Ce critere opératoire est
examiné au regard du terme « emploi » visé par 1’article 5§2 de la directive. Mais qu’entend-
on par emploi ? Est-ce une référence indirecte a la marque renommée ? Une imitation ? Ou

plus strictement une reproduction ?

b) L’exploitation injustifiée de la marque

La protection des marques notoires ou renommées contre « [’emploi » de signes similaires

561 - L’utilisation d’une marque de luxe notoire ou renommée par I’emploi de signes

identiques est une atteinte couramment sanctionnée!2°!. La reproduction peut-&tre servile,

1291 CA. Paris, 13 juin 1977, « Aff. Tiffany », Ann. propr. ind. 1978, tome 3, p. 238 — CA. Paris, 19 nov. 1987,
R.D.PIL, fév. 1988, n°15, p.116 — Dans le méme sens : La marque Jaguar désignant des automobiles fut
considérée contrefaite par Jaguar désignant des montres : CA. Paris, 6 juin 2001, PIBD 2001, n°726.111.441 —
I’utilisation d’une marque figurative appartenant a Givenchy, a été jugée illicite dans une publicité pour des
préservatifs : CA. Paris, 29 mars 1989, “Aff. Givenchy”, P.1.B.D, 1989 n°460.111.420
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1293

comme dans les affaires « Hermés ¢/ Helmes »'?°?, Fouquet ¢/ Fouquet’s »'2%3 ; quasi servile

1294 ou par adjonction de “formule, fagon, systéme,

comme dans I’affaire Bulgari par Bulgarie
imitation, genre, méthode”, tel que parfum genre Dior!2%5, sac style Vuitton!2%, mod¢le
« d’aprés Van Cleef »297, La pratique des tableaux de concordance a été reconnue comme un
usage illicite de marques notoires de parfums'?®®. La comparaison avec des produits de
mauvaise qualité est parfois source de condamnation bien que la renommeée ne soit pas avérée.
Ainsi, la CJCE dans l’arrét Bellure'??, a estimé¢ que 1’équivalence proclamée dans une
publicité comparative entre un parfum bas de gamme et un parfum de luxe peut porter atteinte

a la crédibilité et a la réputation de la marque de ce dernier produit, méme si cette marque

n’est pas ou pas encore, renommeée au sens de ’article 5§2 de la directive.

562 - Dans I’arrét Olymprix, la Cour de cassation a interprété séverement le terme « emploi »,
excluant de I’action les signes similaires aux marques renommées'3%. Cependant, suite a
larrét Adidas Salomon'**! rendu par la CJCE, la Cour de cassation a opéré un revirement'3%2,

Elle considere que Darticle L.713-5 du CPI permet de faire sanctionner 1’emploi non

1292 T.G.I Paris, ler fév. 1988, « Aff. Hermés ¢/ Helmes », PIBD 1988, 111, 438, RDPI, juin 1989, n°23, p.97

1293 Pour désigner des services de restauration et de la vente a emporter de produits d’épicerie fine. CA. Paris, 10
fév. 1987, aff. « Fouquet ¢/ Fouquet’s », R.D.P.IL. juin 1987, n°11, p. 119

1294 CA. Paris, 29 oct. 1987, PIBD 1988, n°433.111.216 ; R.D.P.Ljuin 1988, n°17, p. 95

1295 CA. Paris, 18 janv. 1979, P.I.LB.D 1979, n°236.111.199

1296 T.G.I Paris, 11 janv. 1985, P.L.B.D 1985, n°365.111.114

1297 CA.Paris, 8 oct. 1997, « Sté Van Cleef & Arpels SA ¢/ M. J.-J. Rimbaud », R.D.P1, déc. 1997, n°82, p.53

1298 Cass. com. 27 janv. 1981, N°79-11805, « Sté des parfums Christian Dior ¢/ Sté Fabiani », Bull. com. 1981,
N°53 ; Ann. propr. ind. 1981, tome 1, p. 91 — CA. Paris, 4¢ Ch., 15 janv. 1997, R.D.P.I, n°71, janv. 1997, p.44
La référence entre parenthéses a une marque célébre comme Davidoff par la marque David laissant croire aux
éventuels acheteurs que cette correspondance impliquait une appartenance a la méme catégorie de parfums

1299 CJCE, 1re ch., 18 juin 2009, aff. C-487/07, L ‘Oréal SA et a. ¢/ Bellure NV et al, pt.46

1300 Cass. com., 11 mars 2003, n° 00-22.722, Olymprix, JurisData n°® 2003-018191 ; Propr. intell. 2003, n°® 7, p.
229, note : Passa (J.) ; Propr. industr. 2003, comm. 56, note : Schmidt-Szalewski (J.) ; Vilmart (C.), « La marque
renommeée, mieux protégée par la cour de cassation contre les imitations, par le droit commun que par l'article
L. 713-5 du CPI », Propr. industr. 2003, chron. 13 ; D. 2003, p. 2688, obs. Durrande (S.)

1301 CJCE, 23 oct. 2003, aff. C-408/01, « Adidas Salomon ¢/ Fitness World trading », : RIPIA 2003, n° 214, p. 87
; Propr. industr. 2004, comm. 5, note : Folliard-Montguiral (A.) ; PIBD 2004, n°® 781, III, p. 128 ; RTD com.
2003, p. 502, obs. Galloux (J.-C.), Azéma (J.) ; RIDA 2003, n°® 374, p. 335, avec obs. ; RTD com. 2004, p. 706,
obs. Bonet (G.)

1302 Cass. com., 12 juil. 2005, N°03-17640, « Société Cartier ¢/ Société Oxypas », , Gaz. Pal., 24 sept. 2005,
n°267, p.12, note : Arnaud (E.) ; D. 2005, p. 2074, obs. Daleau (J.) ; Comm. com. électr. 2005, comm. 151, note
Caron (C.) ; JCP E 2005, 1529 ; Propr. intell. 2005, n°® 17, p. 477, obs. Buffet-Delmas (X.) ; RJIDA 2005,
n° 1289, avec obs. ; PIBD 2005, n° 816, III, p. 586 ; RTD com. 2005, p. 713, obs. Azéma (J.) ; Propr. intell.
2006, n° 18, p. 83, obs. Passa (J.) ; D. 2006, p. 2319, obs. Durrande (S.)
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seulement d’un signe identique, mais également similaire & la marque jouissant d’une
renommeée, sans que les propriétaires aient a agir sur le fondement de la responsabilité civile
de droit commun. Cette action spéciale est ainsi ouverte pour les actes de parasitisme destinés
a tirer profit de la renommée du signe. En I’espéce, la société Cartier, titulaire de la marque
“Must”, avait recherché la responsabilité de la société Oxypas pour le dépot de la marque

“Pedimust”. Le signe est similaire, « voisin par sa forme ou les évocations qu il suscite ».

563 - Cet alignement sur la position européenne a conduit le 1égislateur francais & modifié par
voie d’ordonnance'3® I’article L.713-5 du CPI qui vise désormais la « reproduction ou
[’imitation d’une marque jouissant d’une renommée ». Un tel assouplissement confeére un
droit quasi-absolu au titulaire de la marque renommée. Leur signe étant protégé au dela du
principe de la spécialité¢ y compris pour des imitations. Dans cette logique, la jurisprudence ne
pouvait exiger la preuve d’un risque de confusion, non déterminant pour qualifier ’atteinte

exigée!'304,

L atteinte a la renommée indépendante du risque de confusion

564 - Ainsi, la Cour de cassation a estimé dans un arrét rendu le 12 avril 2016, que « la
protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée a la
constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion »1395, Ce principe correspond a 1’esprit
de la loi protégeant spécialement un signe identifié comme sécrétant une valeur particuliére
aupres du public. La mise en oeuvre de la protection doit dépendre du seul lien qui peut étre
¢tabli entre les signes en raison de leur similitude. L’assimilation ou la confusion des deux
signes n’entre pas en considération des lors que les marques renommeées sont reconnues, au

dela de leur spécialité, indépendamment des produits et services désignés.

1303 grdonnance n°® 2008-1301 du 11 décembre 2008

1304 Tréfigny-Goy (P.), Folliard-Monguiral (A.), « L’exigence d’un préjudice mais pas seulement... », Propr.
industr. nov. 2008, p.3

1305 « Attendu que la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée a la
constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion ; qu'il suffit que le degré de similitude entre une telle
marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ». Cass. com.
12 avr. 2016, N°14-29414, Aff. « Maisons du Monde », Propr. industr. 2016, n°6, p.52, note : Tréfigny (P.) ;
Légipresse, 2016, n°238, p.260 ; Comm. com. électr. 2016, n°6, p.26, note : Caron (C.) ; Propr. intell. 2016,
n°60, p.360, note : Bouvel (A.)
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565 - 11 s’agit du principal intérét de cette action puisqu’en présence d’un tel risque, 1’action
en concurrence déloyale, employée avant la loi de 1991, suffisait a sanctionner de tels
agissements, dés lors qu’il en résultait un préjudice!3%. Cependant, il n’est pas certain que la
notion de notoriété sur laquelle se base la protection soit la plus appropriée pour protéger les
marques de produits de luxe. En effet, par leur nature élitiste, certains produits de luxe n’ont
pas vocation a €tre connus largement. De plus, les indices permettant d’évaluer le caractére
notoire ou renommeée ne sont pas clairement définis. Il s’agit d’établir un fait juridique, la

preuve se fait par tous moyens.

c) La preuve de la renommée

566 - Celui qui se prévaut de la renommée d’une marque doit prouver que celle-ci exerce dans
l'esprit du public un pouvoir d'attraction propre, indépendant du produit ou du service qu'elle
identifie'**’. Le juge saisi appréciera la renommée a partir d’un faisceau d’indices. Les
criteres généralement retenus sont 1’ancienneté de la marque!3%8 (i), sa large diffusion ou son
succes commercial (i1)!1399 mesuré a partir de I’importance du budget publicitaire ou encore le
référencement sur internet!3'°, Bien qu’utiles, ces critéres ne sont pas forcément déterminants
pour mesurer la notoriété ou la renommée d’une marque aupres du public concerné. Certains

préconisent la méthode du sondage (ii1).

1306 A ’appui de cette action les articles 1382 et 1383 du code civil (articles 1240 et 1241 nouveau C. civ.) et la
théorie de I’abus de droit

1307 TUE, 16 mars. 2016, aff. T-201/14, « The Body Shop International plc ¢/ OHMI » - CA Paris, 4e ch., sect. B,
21 mai 1999, n° 1996/05378 « Audi », JurisData n°® 1999-024707 ; CA Paris, 4e ch., sect. A, 29 sept. 2004,
n° 03/18019, « Must », JurisData n° 2004-251865, , PIBD 2004, n°® 797, 111, p. 652 ; Propr. industr. 2005, alerte
110, Meunier-Coeur (1.)

1308 TGI Rennes, 14 déc. 1998, « Michelin », Ann. propr. ind. 1999, p. 93 — T. Seine, 5 janv. 1940,
« Waterman », Ann. propr. ind. 1940-1948, p. 289

1309 L es juges nationaux et communautaires se référent fréquemment au chiffre d'affaires réalisé ou aux parts de
marché détenues par le titulaire d'une marque prétendue renommée : CA Paris, 27 sept. 1990 : PIBD 1991,
n° 495, 111, p. 134. — TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 18 mars 2003, « Desperados », JurisData n° 2003-226236 ;
PIBD 2003, n°® 772, 111, p. 480. — TGI Valence, 2 nov. 2004, « Mont Blanc », JurisData n° 2005-266707 ; PIBD
2005, n° 799, III, p. 26 ; Propr. industr. 2005, comm. 40, Tréfigny (P.) — Pour la marque communautaire :
TPICE, 6 févr. 2007, aff. T-417/06, « TDK », pt 53 — OHMI, ch. rec., 17 nov. 2004, n°® R237/2004-1, « Opium »

1310 CA Versailles, 12¢e ch., 2e sect., 19 juin 2003, n° 01/01865, « Boeing », JurisData n° 2003-227843 ; PIBD
2003, n° 773, 111, p. 516 ; TGI Valence, 2 nov. 2004, « Mont Blanc », JurisData n° 2005-266707 — TPICE,
22 mars 2007, aff. T-215/03, « Vips », pt 53 : Propr. industr. 2007, comm. 41, Folliard-Monguiral. (A.) — TPICE,
10 mai 2007, aff. T-47/06, « Nasdagq », pt 49
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1) L’ancienneté

L’ancienneté, critere apprécié au regard des investissements publicitaires

567 - L’ancienneté est un critére permettant de vérifier la longévité du signe. Une marque qui
a une longue durée de vie sera potentiellement plus facilement reconnaissable par le public
qu'une marque récemment déposée. Toutefois, une marque ancienne peut, avec le temps,
avoir perdue la notoriété dont elle jouissait!3!l. Ce fut notamment le cas de la marque Jaz!312,
confrontée au dépdt de la marque « Jazz » désignant un parfum lancé par Yves Saint
Laurent'3!3, En raison d’une image « passéiste et statique », la Cour d’appel de Paris a estimé
que, « malgré [’ancienneté de son dépot ou ['importance des efforts publicitaires déployés,
elle ne pouvait préter a confusion et donc interdire ['utilisation d’une marque identique en

matiére de parfums »'3'4,

L’ancienneté, critere apprécié au regard de ’exploitation effective

568 - Une solution comparable a été retenue a 1’endroit de la marque Must déposée par la
société Cartier. Faute de preuve d’exploitation de la marque et en l'absence de tout élément
d'information sur les dates et montants des investissements consacrés a la promotion de la
marque, la Cour d’appel de Paris a considéré que « la renommée de la marque Must n’est pas
établie » et ne saurait étre « déduite d 'une renommée passée »'31>. Le caractére primordial des
investissements publicitaires s’illustre dans ce litige. La société Cartier a tenté en vain de

démontrer que 1’usage de la marque Must déposée pour distinguer des appareils de

1311 Parmi les marques de renommée tombées dans I’oubli, citons Beaulieu, la « caméra phénoméne » ; Pathé-
Marconni, « la voix de son maitre » ; Chocoréve Clémenti « en vente dans les établissements choisis »,
Sonneclair « équipé de la technique Z » ; Pan american « la compagnie aérienne la plus expérimentée du
monde », premicre autour du globe. Au début du vingtiéme siccle, il existait cent-cinquante marques d’appareils
photos en France. Elles ont disparu.

1312 Marque déposée par la Compagnie Générale Horlogére. Son créateur, Ivan Benel, a commercialisé en 1919,
un réveil perfectionné, dont le mécanisme est protégé de la poussicre extérieure grace a un double fond, une
sonnerie plus agréable et progrés ultime, la possibilité de I’arréter a volonté d’un geste simple et rapide. Objet
novateur et qualité appréciée. Source : Lelieur. (A.-C.), dir., « Un siécle de personnages publicitaires », éd
Forney 1999

1313 Fragrance créée par Chantal Ross, également a 1’origine des parfums « Opium », « Kouros » et « Paris » de
Yves Saint Laurent, « Méle » de Jean Paul Gaultier ou « L'eau d’Issey » d'Issey Miyake.

1314 CA Paris, 6 déc. 1990, CHG ¢/ YSL, “marque Jaz”, PIBD 1991. II1., p. 350

1315 CA Paris, P.5, ch.1, 17 oct. 2012, N°10/21699, aff. « Must », Sté Cartier international AG, SAS Cartier ¢/ Sté
Sanofi-Aventis, JurisData n° 2012-034311
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luminothérapie a usage médical était « susceptible de ternir [’image de prestige dans le
domaine du luxe véhiculée par les marques verbales Must et semi-figuratives Must de
Cartier ». Les ¢éléments apportés ont été jugés insuffisants pour établir I’exploitation effective

de la marque par le joaillier!316,

569 - On percoit clairement ici tout I'intérét de voir reconnaitre la notoriété de sa marque. Le
succes des Must correspond a un changement de politique commerciale de la Maison Cartier
dont le slogan est « I’Art d’étre unique »!3!7. L’incapacité a prouver I’exploitation effective de
la marque est une conséquence de I’orientation choisie'*'®. De la méme maniére, la société
Chistian Lacroix a ¢été déboutée de sa demande visant a se prévaloir d’une atteinte a la
renommée de sa marque, notamment du fait de 1’absence de preuve d’une exploitation

suffisante.

ii) La diffusion de la marque renommée

Appréciation temporelle de la diffusion

570 - L’exploitation d’une marque renommée doit €tre continue et concerner des produits
pour lesquels la marque a acquis sa renommeée. C’est I'un des enseignements que [’on peut
tirer d’un litige opposant la Société Christian Lacroix a une société en collaboration avec son
ancien créateur, Christian Lacroix. Le différend portait sur la commercialisation d’une
collection de meubles sous la dénomination « Designed by Mr Christian Lacroix ». Aprés
I’avoir mise en demeure de cesser toute exploitation de ce nom, la société Christian Lacroix a

déposé¢ deux marques communautaires pour désigner des produits d’ameublement et fait

1316 Dans un précédent conflit, la méme juridiction fut plus clémente. A propos de la commercialisation de
chewing-gums dans des boites revétues de la mention “Must”, les juges ont admis qu'il y avait bien atteinte a la
marque notoire de la société Cartier conduisant a interdire aux intimées l'usage de la dénomination “Must”,
privant ces sociétés « de tout intérét a exercer une action reconventionnelle en déchéance ». CA. Paris, 29 sept.
2004, « Cartier / Elite Confectionery Ltd et Yarden France 92», JurisData n° 2004-251865, , PIBD 2004, n° 797,
11, p. 652

1317 11 “rinascimento de Cartier”. V. Cartier, « Splendeur de la joaillerie », rétrospective de la Fondation de
I’Hermitage, éd. La Bibliothéque des Arts, Lausanne, 1996, p. 19

1318 Cartier a réduit le nombre de références dans sa ligne « Must », diminué le nombre de ses points de vente en
particulier chez les opérateurs « Duty Free », et lancé un département « Private Collection » pour les montres de
prestige. Catry (B.), « Le luxe peut étre cher, mais est-il toujours rare ? », Revue frangaise de gestion 2/2007, n°
171, pp. 49-63.
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assigner conjointement le fabricant et le distributeur des meubles, pour atteinte a la renommeée

de sa marque et contrefacon.

571 - Pour écarter la demande, le Cour de cassation rappelle que 1’application de la renommée
se fait a la date de I’exploitation du signe litigieux. En 1’occurence, « la société Christian
Lacroix avait cessé ses activités de haute couture et de prét-a-porter pour se limiter a la seule
gestion des licences de marques » dont I’exploitation « concernait pour l'essentiel des
produits commercialisés a ['étranger et n'attestait pas d'une renommée sur le territoire
frangais ». En s’appuyant sur des sondages réalisés en 2014, la Cour de cassation a estimé que
la renommée de la marque Christian Lacroix était liée « a la place qu'elle occupait dans la
haute couture lorsqu'elle avait pour créateur M. Chistian Lacroix ». La Cour reléve en
dernier lieu que la société Christian Lacroix, « ne fait pas état de parts de marché ou
d'investissements consacrés a la promotion de la marque ». A partir de ces indices, la Cour en
conclut que la société Christian Lacroix « n'avait pas conservé aux yeux du public une
renommée lui permettant de bénéficier de la protection élargie de [’article L.713-5 du

CPI »1319,

Appréciation de la diffusion selon le principe de spécialité

572 - Nous remarquons 1I’importance de la stratégie adoptée par la société qui revendique la
renommée d’une marque associée a 1’origine au nom d’un créateur de Haute couture. Le
changement d’activités est pris en considération dans la perception du signe. Autrefois
associée a l’univers du luxe, la marque Christian Lacroix a changé de valeur en étant
exploitée pour désigner d’autres produits. Le changement d’univers provoque une
dénaturation du produit qui débouche automatiquement sur un changement de régime

juridique.

573 - La diffusion de la marque n’est pas un critére déterminant dans I’analyse de la
renommeée. Il s’agit d’un paramétre inclut dans un raisonnement plus global. D’ailleurs
comme le signale Adrien Bouvel, I’application de ce critére a I’ensemble d’un territoire n’est

pas forcément plus adaptée, puisque « de nombreux produits de luxe, hors de portée de la

1319 Cass. com. 8 fév. 2017, N°14-28232, « Sté Christian Lacroix ¢/ Sociétés Sicis SRL et Sicis France », a
paraitre au bulletin ; Gaz. Pal. 2017, n°8, p.38, note : Berlaud (C.)
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majorite des consommateurs, sont pourtant deésignés par des marques universellement
connues »'3%. Dans le prolongement de cette idée, le tribunal de grande instance de Paris,
chargé d'apprécier la célébrité de la marque 7arga, déposée par la société Porsche, a trés
justement précisé que la renommée d'une marque ne se mesure pas nécessairement au nombre
des personnes disposant des moyens de se procurer les produits qu'elle couvre. Des produits
de trés grand luxe sont connus d'une tres large partie du public pour lequel ils sont
inabordables en raison de leur prix élevé!32l. Plusieurs auteurs souhaitent pour cette raison

compléter la méthode du faisceau de criteéres par celle du sondage, jugée plus objective!322.

111) Le sondage

Le sondage, méthode sujette a interprétation

574 - Retenue par les juges'3?}, la méthode du sondage pose une sérieuse difficulté pratique
liée a I’interprétation des réponses données. A partir de quel seuil, le juge saisi peut-il
admettre 1’application du régime spécial de la marque renommée ?1324 En I’absence de repére
précis, la dérogation au principe de la spécialité serait appliqué arbitrairement, Otant toute
cohérence jurisprudentielle. A 1’occasion de 1’affaire General Motors'3?®, 1a CICE a d’ailleurs

refusé de fixer un pourcentage du public a prendre en compte pour établir la notoriété.

1320 Bouvel (A.), « La protection des marques renommées », J-Cl. Marques - Dessins et modéles, Fasc. 7320,
mise a jour 20 mai 2016, pt. 42

1321 TGI Paris, 15 oct. 1999, « Targa », PIBD 2000, n°® 693, III, p. 115 — Dans le méme sens : CA Angers, 7 juin
1996 , « Yquem », PIBD 1996, n° 619, III, p. 530 ; Ann. propr. ind. 1996, p. 38. — CA Paris, 4e ch., sect. A,
29 sept. 2004, n° 03/18019, « Must »

1322 Pagenberg (J.), « La détermination de la "renommée" des marques devant les instances nationales et
européennes », in Mél. offerts a Burst (J.-].), Litec, 1997, p. 409 ; Bertrand (A.), « Droit des marques et des
signes distinctifs », Dalloz, coll. Dalloz Action, 2005 n° 4.221 ; Candé (P.) de, « Protection des marques
renommeées en France depuis la loi du 4 janvier 1991 », D. aff., 1998, n°140, p. 1886

1323 CA Paris, 10 oct. 2014, « Société Christian Lacroix ¢/ sociétés Sicis » — CA Paris, 17 janv. 1996,
« Concorde », PIBD 1996, n° 607, III, 156 — TGI Valence, 2 nov. 2004, « Mont Blanc », JurisData
n° 2005-266707 —

1324 Dans ’affaire opposant Pocket, marque déposée en 1962, & Madame Figaro Pocket, déposée en 2011, le
magazine féminin a produit un sondage TNS SOFRES qui montre que 72% des gens interrogés connaissent la
marque "Madame FIGARO ». Celle-ci apparait comme 1’élément dominant de la marque. Il a été jugé que le
consommateur ne fait pas le lien entre Madame Figaro Pocket et les marques Pocket. TGI Paris, 3e ch., 4e sect.,
28 mars 2013, Madame Figaro Pocket ¢/ Pocket

1325 CJCE, 14 sept. 1999, aff. C.375/97, « General Motors c/ Yplon » pt. 25 : « Ni la lettre ni l'esprit de l'article
5, paragraphe 2, de la directive n'autorisent a exiger que la marque soit connue d'un pourcentage déterminé du
public ainsi deéfini ».
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575 - Le résultat du sondage peut s’avérer contradictoire avec les constatations tirées du
faisceau d’indices. Dans le conflit portant sur la renommée de la marque « Concorde », la
Cour d’appel de Paris avait constaté 1’ancienneté de 1’'usage de la marque pour les services
d’hotellerie, la publicité active ainsi qu’une exploitation massive et constante. Cependant, elle
considéra au vu d’un sondage réalisé sur un échantillon représentatif pour la France enticre,
que le nom « Concorde » était massivement associ€¢ au célebre avion. Seuls 3% des sondés
rapprochaient la marque aux hoétels. Ni la connaissance d’une large fraction du public, ni le
pouvoir d’attraction propre n’étaient établis. Au regard de cette espece, le couperet du
sondage est contestable dans 1’application du régime des marques renommées. De plus, la
mise en balance de la célébrit¢ d’une marque de services hoteliers avec celle d’un avion
apparait peu pertinente!326, Cela conforte I’idée du manque de fiabilit¢ de ce mode
d’administration de la preuve. Destinés a appréhender la perception du public, les sondages ne
sont pas toujours exploitables tant les questions posées sont orientées et appellent des

réponses attendues'3?’.

Le sondage, méthode intégrée au faisceau d’indices

576 - Finalement, I’appréciation de la renommeée est par nature subjective. Elle suppose une
analyse globale qui impose la corrélation des facteurs pertinents. D¢s lors que la perception du
public demeure 1’axiome, il semble logique que les magistrats s’appuient sur des critéres
relatifs a 1’exposition de la marque. Etablir Iatteinte d’une marque renommée ne devrait
dépendre que du risque de confusion établi entre les deux signes en litige. La démarche serait
autrement plus objective, car basée sur une comparaison des signes et sur les conditions dans

lesquelles ils sont exploités.

577 - La renommée ne fait pas la distinctivité du signe. Se référer a ce critere semble
hasardeux. Si les marques de luxe bénéficiant d’une grande renommeée peuvent s’en prévaloir
aisément, encore faut-il qu’elles mettent en oeuvre tous les moyens commerciaux nécessaires

afin d’atteindre ce but. A défaut, I’appréciation de la marque serait soumise a une analyse

1326 'V, dans le méme sens : Pollaud-Dullian (F.), « Marques de renommée. Histoire de la dénaturation d’un
concept ». Propre. intell. oct. 2001, n°1, p.51

1327 Girardet (A.), « Contrefacon / réparation ou [ histoire d’'une incompréhension ? », in « Droit et économie de
la propriété intellectuelle », Cycle de conférences - Cour de cassation - Sciences Po. », Vivant (M.), (dir.), LGDJ,
coll. Droit et économie, 2014, pp.97-105, spéc. p.101

322



incertaine et peu pertinente eu égard au caractére confidentiel de certaines marques de

produits de luxe.

C) L’entretien de la renommée par le titulaire de la marque

L’enjeu de la distincivité de la marque du produit de luxe

578 - L’entretien de la renommée de la marque de luxe est un enjeu essentiel. Du degré de
reconnaissance et d’identification par le public va dépendre sa préservation, voire
I’accroissement de la valeur du signe du produit aupreés du public. Pour cette raison, le
titulaire doit veiller a maitriser 1’exploitation de la marque afin de préserver sa distinctivité.
Toutefois, I’on peut craindre que la notoriété, a partir d’un certain degré, aboutisse a donner
au signe une autre fonction que sa fonction premiere. Le signe distinctif notoire, ne se

limiterait plus a désigner un produit en référence a son origine..

Le risque du caractere générique de la marque

579 - Parfois, I’exces de notoriété de la marque peut conduire a sa dégénérescence en nom de
produit'3?®, La marque renommée devient alors générique. On peut citer la cas de la marque
fermeture “Eclair”, dont le brevet délivré en 1893 a Whitecomb Judson!3?°, est acquis par
Emile-Maurice Hermes dans le cadre d’une diversification et commercialis€¢ sous la marque
Hermes!330, La fermeture Hermes a été utilisée pour la premiere fois en Haute Couture par
Elsa Schiaparelli, dont elle fait un ornement a part entiére en la basculant sur une robe du soir,
« Eclair », devenue générique. Elle ne désigne plus un objet d’une origine déterminée, mais

I’objet Iui méme, « pris dans sa nature, indépendamment de sa provenance »'3*!. Dans le

1328 Pérot-Morel (M-A.), « La dégénérescence des marques par excés de notoriété », in Mélanges Bastian, t.2,
Litec, 1974, p.49 et s

1329 Au début du siécle dernier, il révolutionne la fermeture des tenues d’aviateurs, ainsi que celle des sacs de
voyage

1330 Richou (S.), Lombard (M.), “ Le luxe dans tous ses états”’, éd Economica, 2000, p.87

1331 Mathély (P.) « Le nouveau droit frangais des marques », INA, p.278
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1332

méme esprit, I’on peut citer les marques Perfecto'3*?, Nylon'3*3, « Coton-tige » qui appartenait

1334 1335

a the Q-tips® Company, « Frigidaire »'°°%, « poubelle », « cellophane », « Thermos »
580 - La dégénérescence d’une marque correspond-elle au stade ultime de la notoriété ?
Quand la marque ne permet plus de distinguer un produit ou un service de ceux de ses
concurrents, elle devient une appellation générique. La généralisation de la marque est liée a
I’excés de notoriété!336, Marie-Ange Pérot-Morel estime que : « La transformation
sémantique qui s’opere est une conséquence inéluctable du succes ; la marque, en quelque
sorte, se vulgarise par excés de notoriété »3%7. La loi du 4 janvier 1991!3# transposant la
directive d’harmonisation de 1988 a introduit le concept de dégénérescence dans notre droit
positif. La vulgarisation objective consiste a constater un simple fait. Par un processus
d’inversion, la renommée peut faire perdre a la marque sa distinctivité. A I’origine, désignant
des marchandises, la marque finit par signifier le genre méme du produit. Les clients
s’approprient le nom pour en faire un mot passant dans le langage courant. Le succés est
sanctionné par la déchéance du monopole!'33°. Pour devenir « usuel », un mot doit étre

largement répandu!340, Mais cela ne suffit pas.

1332 CA Paris 19 oct. 2001, Aff. « Perfecto »

1333 Aux Etats-Unis, Nylon a connu un tel succés qu’elle est devenue I’appellation générique de la matiére
synthétique. La section 1064, chapitre 22, titre 15 de 1’United States Code. ouvre a tout moment une action en
nullité au profit des tiers : «En dehors de la motivation de I’acheteur, c’est la signification premiere de la
marque, dans [’esprit de la clientéle concernée, qui permettra de déterminer si la marque déposée est devenue le
terme générique, pour désigner les produits ou services pour lesquels elle a été exploitée ». Larere (E.),
« Propriétaires de marques : prenez garde a la dégénerescence », Les Echos, 10 janv. 2002, p.43

1334 CA Riom, 2e Ch., 31 oct. 1958, « Sté Etablissements Boyer et Cie ¢/ Sté General Motors France » Gaz. Pal.
1959, 1., p.38

1335 TGI Grenoble, 21 sept. 2000, « St¢ Thermos ¢/ Sté Européenne d’investissements », D. 2002, p.1133, obs
Durrande (S.)

1336 Durrande (S.), « Du bdtonnet glacé a I’ « esquimau » ou les avatars des marques devenues la désignation
usuelle d’un produit », D. 1991, chron. p.234

1337 Pérot-Morel (M.-A.), « La dégénérescence des marques par excés de notoriété », Mélanges Bastian,
Librairies Techniques, 1974, t. 2, p.49

13331, n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service

1339 CPI, art. L714-6 : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait : a)
La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ».

1340 Cazenave (R.), « Recherches sur la terminologie exprimant la distinctivité des marques », Gaz. Pal. 1984, 1.,
doctr. p.167.

324



Le risque de la déchéance de la marque

581 - Le titulaire d’une marque renommée dispose, du fait de I’enregistrement!34!, de toutes
les voies de droit du livre VII du CPI pour faire respecter 1'usage exclusif de son bien. La
protection offerte par le droit privatif doit respecter les impératifs du principe de la régle de
spécialité. Selon la portée de I’enregistrement, la protection privative peut s’appliquer a des
emplois non effectifs de la marque, lorsque I’enregistrement est ambitieux ou ne pas couvrir
tous les emplois de la marque, lorsque I’enregistrement est insuffisant. Dans le premier cas, la
déchéance pour défaut d’exploitation prévue a l’article L.714-5 du CPI finira par aligner la
réservation privative sur le domaine effectif de la marque. Dans le second cas, lorsque les
prévisions sont insuffisantes, la marque renommeée qui n’est pas réservée de maniére privative
pour certains emplois, bénéficie, en raison de sa réputation, des dispositions relatives aux

marques notoires dont la réservation est certaine dans la limite du principe de spécialité.

582 - Par ailleurs, si la marque est un signe qui sert a distinguer les objets auxquels il est
appliqué!342, a I’origine, elle sert a différencier les individus. Selon I’article L. 711-1 al. 2 du

1343 Dans le

CPI, « Sont susceptibles de constituer une marque, les noms patronymiques »
secteur du luxe, cette possibilité revét une importance non négligeable. Dans tous secteurs
d’activités, les créateurs a ’origine de la réussite commerciale d’une entreprise déposent
naturellement leur nom a titre de marque pour désigner leurs produits. La marque devient le

support de la renommeée. Dans le domaine du luxe, son caractére distinctif incarne a 1’égard

du public, le talent, les valeurs et le prestige de son titulaire.

1341 Sur le plan international, les produits de luxe sont soumis aux 1égislations sur le droit des marques et doivent
respecter les réglementations sur le plan mondial. Un étude menée sur les bases de données de ’OHMI en 1998,
a permis de constater que les premiers déposants frangais étaient Lancome SNC, ainsi que L’Oréal SA. La classe
9 étant la plus revendiquée. L’Oréal SA posséde douze marques mondiales, ainsi que des marques locales comme
Jade ou Gemey associées sur les produits au leader mondial Maybeline. PIBD, 15 janv. 1999, n° 668, 1V, 11

1342 Mathély (P.) « Le droit francais des signes distinctifs », INA, Paris, 1984, p.11 et 12

1343 Pollaud-Dulian (F.), « L utilisation du nom patronymique comme nom commercial », JCP 1992, 1., 3618
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Paragraphe 2 : Le nom patronymique renommé, signe distinctif du produit de

luxe

583 - Avant de devenir une marque, le signe distinctif du produit de luxe renvoie le plis
souvent a un nom de famille. En principe, cet élément est indissociable de la personnalité a
laquelle il se rattache. Pourtant, devenu un signe distinctif détachable de la personne qui le
porte, le nom devient une réalité juridique autonome rattaché a ’entreprise qui I’exploite (A).
Cette caractéristique permet a la société titulaire de pouvoir s’opposer a toute tentative
d’exploitation de ce nom susceptible de créer un risque de confusion dans D’esprit du

consommateur (B).

A) D’exploitation du nom patronymique renommé par 1’entreprise

584 - Dans le secteur du luxe, I’emploi d’un patronyme renommé est gage de réussite dans la
durée. Cet usage garantit la pérennité des valeurs du fondateur de I’entreprise. Il s’agit en
quelque sorte du terreau créateur de 1’image de marque. Le nom patronymique change de
nature. Il sécréte une valeur économique inséparable du produit de luxe qui traverse les
frontieres. L’analyse de cette valeur nous conduit a envisager le caractere a la fois distinctif
(1) et détachable (2) du nom patronymique assurant a 1’entreprise titulaire le droit de

I’exploiter pour identifier ses produits.

1) Le caractere distinctif du nom patronymique renommé

585 - Le nom patronymique renommé posseéde un caractére distinctif qui s’apprécie a travers
les signes qui en permettent 1’exploitation (a). Le nom patronymique renommé s’acquiert par

I’usage pour différencier I’entreprise qui I’exploite de la personne qui en est le porteur (b).

a) Les signes distinctifs du nom patronymique renommé

326



586 - Depuis I’arrét Bordas'3*, il est clairement établi qu’un nom de famille peut devenir un
signe distinctif a la condition de se détacher de la personne de celui qui le porte pour
s’appliquer a 1’objet qu’il désigne. Il devient alors cessible comme le signe auquel il
s’identifie!345. Dans le secteur du luxe, I’emploi du nom de famille a titre de marque est
traditionnel. Mais d’autres signes sont susceptibles d’étre employés pour indiquer 1’origine du
produit. Parmi ceux-ci, ’on trouve la dénomination sociale'**®, le nom commercial'**’ et
I’enseigne!348. 4 priori, ces signes n’ont pas vocation, contrairement a la marque, a étre
apposés sur des produits!349. Le nom commercial peut étre plus discret dans sa diffusion.
N’¢étant soumis a aucune publicité, un conflit avec un nom commercial antérieur est possible.
11 faut donc admettre par principe, la coexistence entre une marque et un nom commercial. En

I’absence de risque de confusion, les méme regles s’appliquent pour I’enseigne ou la

dénomination sociale!359,

b) L’acquisition par I'usage du caractére distinctif du nom patronymique renommé

587 - L’article L.711-2 alinéa 6 du CPI, dispose : « Le caractere distinctif peut, sauf dans le
cas prévu au c, étre acquis par l'usage ». La loi du 23 juin 1857'3! sur les marques de
commerce et de fabrique ne permettait pas de déposer a titre de marque un nom de famille

“nu”. Le texte exigeait qu’il soit présenté sous une forme distinctive constituée soit par un

1344 Cass. com., 12 mars 1985, N°84-17163, « Bordas », Bull. 1985 IV N. 95 p. 84 ; D. 1985, p.471, note :
Ghestin (J.) : tout en reconnaissant le « principe de I’inaliénabilité et de 1’imprescriptibilit¢ du nom
patronymique » dégagé par la loi du 6 Fructidor an II, la Cour de cassation déclare que le « nom prend la nature
d’un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique (...) pour s appliquer a la personne morale qu’il
distingue et devenir ainsi objet de propriété intellectuelle ».

1345 TGI Paris, 3e Ch., 27 juin 1984, « Picasso », JCP. 1986, 11, n°20 582

1346 a dénomination sociale peut se définir comme « le nom désignant une société ». Cornu (G.), « Vocabulaire
Jjuridique » Association Henri Capitant, PUF, 8e éd., 2000

1347 Le nom commercial est « la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale désigne

Dentreprise ou le fonds de commerce qu’elle exploite, pour I’identifier dans ses rapports avec la clientéle ». CA.
Paris, 4¢ ch., 15 janv. 1987, « Ritz ¢/ I’Espadon », Ann. propr. ind. 1988, p.248

1348 T’enseigne sert a distinguer 1’établissement commercial de ses concurrents ; cependant a la différence du
nom commercial, elle désigne un établissement dans sa localisation, elle est apposée sur les locaux d’exploitation
; elle peut-étre constituée soit d’un nom commercial, soit d’un signe emblématique quelconque. Pollaud-Dulian
(F.), « Droit de la propriété industrielle », Montchrétien, Paris, 1998, n°1045

1349 CJCE, 16 nov. 2004, aff. C-245/02, Anheuser Busch, pt.64, Rec. CICE 2004, I, p.10989

1350 Dekeuwer-Défossez (F.), Blary-Clément (E.), « Droit commercial » , Montchrestien, coll. Domat, 9¢ éd.,
2007, n°337

13511,, 23 juin 1857, sur les marques de commerce et de fabrique, JORF du 20 aoiit 1944 p.185
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graphisme particulier, caractéres, nom, signature, soit par 1’adjonction au patronyme d’un
substantif désignant le produit. La jurisprudence faisait méme preuve d’un certain libéralisme

en acceptant 1’adjonction d’un simple article, “un Dubonnet”, “un Pernod”, pour admettre le

caractere distinctif et protégeable du nom.

588 - La loi du 31 décembre 1964352 avait supprimé cette exigence autorisant le dépot d’un
nom de famille a titre de marque a condition, prévoyait I’article 2 de la loi, que I’on
n’interdise pas a un homonyme de faire usage de son nom. La loi n°® 91-7 du 4 janvier 1991 en
mentionnant expressément les « noms patronymiques » parmi les signes susceptibles de
constituer une marque, maintient évidemment la possibilité de déposer a titre de marque son
propre nom. Au sein de 1’Union européenne, 1’article 3, 3° de la directive n°89-104 du 21
décembre 1988 imposa aux Etats membres d’accepter le dépdt d’un signe distinctif que
I’usage a renforcé avant la demande d’enregistrement. La consolidation est ainsi antérieure au
dépot'333. Dans I’affaire Picasso'**, le TPICE a estimé que 1’impossibilité de détacher le nom
Picasso de la personnalité du peintre Picasso se traduit par une résistance a 1’associer a un
indicateur d’origine. La notoriété acquise dans un domaine étranger a celui des signes

distinctifs ne peut donc étre appropriée sans usage préalable comme marque!3>°.

2) Le caractére détachable du nom patronymique renommé
589 - Le caractére détachable du nom patronymique s’illustre a travers la mise en oeuvre du
contrat de cession d’exploitation (a). L’étude de ses effets permettent d’en apprécier les

limites (b).

a) L’exploitation du caractére détachable du nom patronymique renommé

13521, n° 64-1360 du 31 déc. 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

1333 Folliard-Monguiral (A.), « Le caractére distinctif acquis par l'usage », Propr. industr. sept. 2004, chron. n°
14

1354 TPICE, 28 ch., 22 juin 2004, aff. T-185/02, « Ruiz-Picasso et al. ¢/ OHMI » ; M.N.J. Forwood, prés.; Pirrung
(J.) ; Propr. industr. sept. 2004, p.23 — CIJCE, lé¢re ch., 12 janv. 2006, aff. C-361/04, « C. Ruiz Picasso et al ¢/
OHMI »

1355 Folliard-Monguiral (A.) « Affaire Picasso : ou la confusion post vente” n’est plus une abstraction », Propr.
industr. mars 2006, p.47
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La cession de [’exploitation du nom patronymique renommé

590 - Le droit n’exige pas que 1’auteur du dépot d’un patronyme I’exploite lui-méme sur le
plan commercial!356, Il est donc possible qu'une personne renommée tire profit de sa notoriété
par la conclusion d’un contrat de concession de licence. La pratique peut étre lie a la
commercialisation par un champion ou un artiste de ses propres produits'>*’. La renommée

d'une marque en renforce la protection!338,

591 - En acceptant que le nom patronymique devienne cessible, la jurisprudence dissocie le
talent et la marque ou la raison sociale. L’emploi du nom Christian Lacroix devient un enjeu
¢conomique dont I’importance ne saurait étre négligée lors de la rédaction du contrat de
cession de la marque. Qualifi¢ de convention « a exécution successive » et « a durée

indéterminée », par la Cour de cassation!3>

, seule une résiliation unilatérale respectant un
délai de préavis peut mettre un terme a cet accord. A défaut, le cessionnaire, peut, de maniére
indéfinie, « étendre la masse des produits et services » que la marque est susceptible de
couvrir. Le créateur n’est plus maitre de I’image que renvoie son nom. La valeur de sa
réputation et le souhait de développer d’autres activités peuvent en €tre affectées. Remercié
par la société a laquelle il a apporté son nom, Christian Lacroix s’est mis au service

d’entreprises aussi différentes que la Maison Elsa Schiaparelli, Desigual, 1’Opéra de Paris ou

la SNCF.

Le respect de la garantie d’éviction par le cédant du droit d’exploitation

592 - Laffaire In¢s de la Fressange illustre la question des conséquences de la dissociation de

la personne et de son image. Le point de départ de ce litige se situe le 16 février 1990, lorsque

1360

la société Orcofi°°” procede a I’acquisition de 95% du capital de la Maison Lanvin, dans la

1356 Chavanne (A.), Burst (J.-1.), « Droit de la propriété industrielle », 4e éd., 1993, n°1041, p.561 ; Loiseau
(G.), « Le nom objet d’un contrat », LGDJ, Bibliothéque de droit privé, Tome 274, 1997, n°384, p. 379

1357 René Lacoste commercialisa ainsi les vétements ou les raquettes qu’il congut sous son propre nom. La
marque dénominative “Lacoste” a été déposée 22 juinl933, sous le numéro 1455836. Elle est exploitée par la
Société en Nom Collectif formée entre André Gillier, industriel, et René Lacoste, sportif.

1358 Cass. com. 22 nov. 2005, N° 03-20955, « L.Casta ¢/ Lacoste », second moyen, Bull. 2005 TV N° 233 p. 255

1359 Cass. com. 8 fév. 2017, N°14-28232, « Sté Christian Lacroix ¢/ Sociétés Sicis SRL et Sicis France »,
paraitre au bulletin ; Gaz. Pal. 2017, n°8, p.38, note : Berlaud (C.)

1360 Holding des familles Vuitton, qui contrdle holding Vuitton Investissement Gestion
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perspective d’une association avec le groupe 1’Oréal'3®!. A cette occasion, cette holding

1362 dans le cadre du projet de constitution

installe Ines de la Fressange, avenue Montaigne
d’un nouveau groupe de luxe, cens¢ concurrencer le groupe LVMH. Embrassant le métier de
styliste, I’ancien mannequin dépose diverses marques utilisant les ¢léments de son patronyme.
Un acte de cession d’exploitation est ensuite conclu avec la société Inés de la Fressange en
contrepartie d’un contrat de travail. En 1999, elle est licenciée sans cause réelle et sérieuse. La
société qui porte son nom poursuit I’exploitation de la marque ainsi que l’image et la
silhouette d’Inés de la Fressange dans les documents de promotion. Décidée a récupérer
I’'usage commercial de son nom, celle-ci obtient une décision favorable le 17 septembre
20041363 fondée sur la déchéance des marques pour déceptivité au sens de Darticle L.714-6
CPI. La Cour d’appel de Paris retient qu’aprés le licenciement, la société a tenté de

« maintenir artificiellement dans [’esprit des consommateurs un lien entre ['image attachée a

la personne de Ines de la Fressange et les produits vendus sous les signes contestés ».

593 - L’arrét est censuré par la Cour de cassation. Au titre de la vente, le cédant est débiteur
de la garantie d’éviction prévue a ’article 1628 du code civil, dont le caractére est d’ordre
public. Bien que I’autorisation donnée a un tiers d’employer son nom a titre de marque
n’emporte aucune aliénation définitive, le cédant ne peut former une action ayant pour

conséquence 1’éviction de son propre acquéreur.

b) Les effets du caractére détachable du nom patronymique renommé

Les effets du caractere détachable du nom patronymique renommé a l’égard du public

594 - Dans une affaire similaire, la CJCE a été appelée a statuer sur la demande de la créatrice
anglaise Elizabeth Emanuel spécialiste de la mode nuptiale, dont le nom fait 1’objet de
transactions apres avoir €été cédé. Elle s’oppose a I’enregistrement de la marque nominative
par une requéte en déchéance, au motif que celle-ci serait trompeuse pour le public.

Contrairement a In¢s de la Fressange, la créatrice salari¢ée de la société avait, comme Jill

1361 Dépéche A.F.P. n°61458 du 16 fév. 1990
1362 Brabec (D.) « L’envol de la Fressange », L’Express, 10 oct. 1991, p.199

1363 CA. Paris, 4¢ ch., sect. A, 15 déc. 2004, « Inés de la Fressange », D. 2004, AJ, p.2997, obs. Allayes (Ph.) ;
JCP (G), 2004, 11, n°10 182, note : Pollaud-Dullian (F.)
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Sander, démissionné et cédé la marque a une autre société qui en avait modifié¢ le graphisme.
La CJCE a estimé que la « dénomination Elizabeth Emanuel » ne pouvait étre considérée
comme ¢€tant « seule de nature a tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance
de la marchandise qu’elle désigne »'364. La solution s’impose méme si un consommateur
moyen pouvait étre influencé dans 1’acte d’achat d’un vétement portant la marque “Elizabeth
Emanuel” en imaginant que la créatrice a participé a la création du vétement. Pour la Cour,
« les caractéristiques et les qualités dudit vétement restent garanties par [’entreprise titulaire

de la marque ».

595 - Seule une manoeuvre dolosive de ’entreprise, destinée a faire croire que la créatrice
participait toujours a 1’exploitation de la marque aurait permis de prononcer la déchéance. Le
sens de cette solution ne saurait étre remis en cause. Sauf, volonté de tromper le public, les
créateurs qui décident de concéder I’exploitation de leur nom a une personne morale, ne
peuvent, une fois la relation contractuelle achevée, contester le caractére détachable du nom
qu’elles ont elles-mémes décidé d’aliéner. Par conséquent, il revient aux personnes
renommées de définir étroitement le périmétre d’exploitation du nom qu’elle cede. Plus
I’objet de la cession est vaste, plus la préservation des droits patrimoniaux par le cessionnaire

s’amenuise.

Les effets du caractere détachable du nom patronymique a l’égard du cessionnaire

596 - Le 6 mai 2003, dans le cadre de I’affaire “Ducasse”, la Cour de cassation a apporté une
précision sur la portée de la cession des droits patrimoniaux du nom patronymique. A 1’appui
de I’article 1134 du code civil (ancien) ainsi que de 1’article L.711-4 du CPI, la Haute Cour a
estimé que la constitution d’une société éponyme n’entraine pas de la part du fondateur la
renonciation a ses droits patrimoniaux sur son nom. Sur cette base, la société Alain Ducasse

Diffusion s’est vue interdire de déposer le nom du fondateur comme marque.

597 - Dans I’affaire Inés de la Fressange, le porteur du nom, objet du contrat, ne céde celui-ci

qu’a titre de marque et de dénomination sociale'3%. Autrement dit, il est libre de I’exploiter en

1364 CJCE, 31 mars 2006, 3¢ ch. Aff. C-259/04, « Elizabeth Emanuel », D. 2006, Jur., 2109

1365 1 oiseau (G.) « Le nom, objet d’'un contrat », LGDJ, Bibliothéque de droit privé, Tome 274, 1997, n°266 et
302
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tant que signature d’une création artistique, en qualité d’auteur, conformément a 1’article L.
121-1 du CPL Il peut également utiliser son nom dans I’exercice de son commerce, a titre
individuel, a la condition de ne créer aucun risque de confusion dans ’esprit du public. Le

Tribunal de Grande Instance de Paris a déclaré¢ illicite une clause rédigée en sens contraire!366,

598 - In¢s de la Fressange a « obtenu deux indemnités forfaitaires fondées sur [’exploitation
passée de la marque et sur le préjudice subi », dans le cadre d’un protocole d’accord, a titre
transactionnel'3¢7. Elle a également obtenu 5% d’actions supplémentaires de la société portant
sa part a 13%. Elle a désormais la possibilité d’utiliser son nom en dehors du périmetre de la
cession. Elle a ainsi le droit d’exercer son métier de consultante dans le domaine de la mode
et de poursuivre ses activités en qualité d’ambassadrice de la griffe de chaussures Roger
Vivier. La société a par ailleurs, accordé de nombreuses licences couvrant un large éventail
d’articles et d’accessoires de mode'3%®. Kenzo Takada'3®, Jill Sander!37°, Olivier Lapidus'3"!,

ont connu des expériences de méme nature.

599 - En résumé, I’entreprise qui vend des produits de luxe sous un nom patronymique
renommé peut poursuivre 1’exploitation du nom lorsque le créateur a cessé de participer a
I’accomplissement de 1’objet social. Cette prérogative est limitée a 1’exigence de bonne foi de
I’entreprise qui ne saurait tromper le public en faisant croire au maintien de I’implication du
créateur. La portée du caractére détachable du nom patronymique démontre ainsi I’importance
du lien qui unit le produit de luxe vendu a I’entreprise. La transmission du nom confére a
I’entreprise un pouvoir d’identification opposable contre toute tentative d’exploitation

déloyale de ce nom.

1366 TGI Paris, 3¢ ch., lre sect., 7 sept. 2005, D. 2005, AJ p.2680, obs. Allaeys (P.)
1367 Bouhier de I’Ecluse (S.), « La guerre est finie pour Inés de la Fressange », JAT, n°1926, 4 sept. 2007, p.36

1368 Ont été concédées, une licence portant sur une collection de jeans, du prét-a-porter, de la maroquinerie, des
lunettes concédées a la société Paget, des stylos, signée avec le groupe Bic. D’autres licences ont été délivrées
pour les parapluies, les bijoux et les accessoires pour chiens avec la société Wouapy. La transaction entre la
société et son égérie a mis un terme a huit années de procédure. La paix retrouvée a permis la signature de
nouvelles licences. En particulier pour les jean’s confi¢ au francais DJ diffusion qui commercialise par ailleurs
une ligne signée d’un véritable diamant.

1369 TGI Paris, 3¢ ch., 3¢ sect., 15 juin 2005, « Kenzo », n° RG : 04/13603
1370 Marchand (S.) « Les Guerres du luxe », Fayard, 2001, p.194

1371 TGI Paris, 3¢ ch., 3¢ sect., 29 juin 2005, « Olivier Lapidus », n° RG : 04/13062
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B) Le droit d’opposition de I’entreprise titulaire d’un nom patronymique

renomme

600 - L’exploitation d’un nom de famille ou d’un prénom!372 renommé en tant que signe
distinctif met en lumicre I’importance de la valeur économique de 1’image de marque, comme
actif composant le patrimoine de I’entreprise de luxe. La personnalit¢é du créateur est
directement attachée a la société exploitant le produit. Il en découle le caractére détachable du
nom patronymique au profit de la Maison de luxe fondée a s’opposer contre tout acte
susceptible de créer un risque de confusion (1). Il en résulte un pouvoir d’opposition étendu,

conditionné au caractére déloyal de I’'usage y compris en cas d’homonymie (2).

1) Les conditions du droit d’opposition

L’opposition favorisée par une présomption de confusion

601 - La renommée d’un nom est parfois tellement associée a une société que la personne qui
a apporté ce nom ne peut plus I’exploiter commercialement sans risquer de créer un risque de
confusion. Les contrats d’ambassadeur conclus par les Maisons de luxe sont le terreau fertile
au développement de ce phénomeéne. Ces conventions ont pour vocation de développer
I’image de marque des sociétés en puisant dans les traits caractéristiques d’un créateur.
Détaché de la personne de son porteur, le nom est une chose dans le commerce3”.
L’interdiction de I’emploi est possible en cas d’utilisation du nom a des fins commerciales,
comme marque, nom commercial ou dénomination sociale'3’#. La présomption de confusion

prévaut en cas d’utilisation non consentie d’un patronyme renommé!375. Dans ce sas, la

démonstration d’un risque n’apparait plus indispensable. La jurisprudence a ainsi présumé la

1372 Parfois, le prénom devient signe distinctif. Ainsi, du couturier italien Valentino Garavani, qui a fait de son
prénom, un nom, « Valentino » ou de Céline Vipiana, connue a travers la marque « Céline »

1373 Loiseau (G.), « Le nom objet d’un contrat », LGDJ, Bibliothéque de droit privé, Tome 274, 1997, n°191, p.
200

1374 Cass. com. 12 oct. 1965, Bull. civ. IV, n°491, p. 444 ; Cass. civ. Ire, 19 déc. 1967, Bull. civ., I, n°372, p.281,
D. 1968, p.277, note Beaumaine (F.) , JCP 1968, 11, 15466, note : Nepveu (P.), Gaz. Pal. 1968, 1, p.273, note
F.B., RTD civ., 1968, p.538, obs. Nerson (P.) ; Cass. com. 9 fév. 1993, Bull, civ., IV, n°57, p.38, R.J.D.A, n°582,
p.490, R.I.LPIA, 1993, p.39, D. 1994, somm., p.55, obs. Burst (J.-J.), R.D.PIL., fév. 1994, p.59 ; Cass. com., 15
oct. 1994, P.1.B.D., 1995, 111, n°582, p.88.

1375 Loiseau (G.), « Le nom objet d’un contrat », LGDJ, Bibliothéque de droit privé, Tome 274, 1997, n°359, p.
352
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confusion en raison de la notoriété incontestable des patronymes Cézanne'’’%, Foujita'377,

Guerlain'378, Ligny'37°, Dampierre'*®’, de Luynes'*8!, de Talleyrand'3®?, d’Albertas!*®* ou
Sylvester Stallone!3%. En sens inverse, il a été jugé que le nom de Madame Negresco « ne
présentait pas le caractere de notoriété suffisant (...) pour empécher un tiers de déposer la

dénomination Negresco a titre de marque » pour désigner du chocolat!*%>,

L’opposition conditionnée par [’atteinte aux fonctions essentielles de la marque

602 - La décision Céline'3% a permis a la Cour de justice des communautés européennes de
clarifier sa position lorsqu’une marque composée d’un patronyme renommé entre en conflit
avec d’autres indicateurs d’origine. Au cas particulier, la « SA Céline », filiale intégrée au
pole « mode et maroquinerie » du groupe LVMH, a déposé, en 1948, la marque verbale
“Céline”, pour des chaussures et des vétements. Parallelement, la « SARL Céline » utilise un
signe identique pour des produits similaires depuis les années 1950. Elle est immatriculée au

registre du commerce et des sociétés, sous cette dénomination depuis le 31 janvier 1992 et

1376 CA. Paris, 6 juin 1961, « Cézanne », D. 1961, p.569, RTD. com., 1961, p.833, obs. Chavanne (A.), RTD civ.,
1962, p.300, obs. Desbois (H.)

377 CA. Paris, 17 déc. 1976, « Foujita », P1.B.D., 1977, 111, n°195, p.266.

1378 TGI Paris, 15 déc. 1982, « Guerlain », R1PIA, 1983, p.228 : « [’emploi de la dénomination Guerlain par
un tiers non autorisé porte atteinte aux droits de Monsieur Jean-Jacques Guerlain sur son patronyme, étant
donné la notoriété de ce nom associé au commerce de la parfumerie ».

1379 CA. Paris, 8 mars 1966, « Ligny », JCP 1967, 11, 14934, obs. Nepveu (P.) : le risque de confusion se trouve
démontré du seul fait que le nom dont il s’agit est un patronyme célebre ou présentant une valeur historique.

1380 T, ¢civ. Seine, 22 mai 1962, « Dampierre », JCP 1962, 11, 12898, note Nepveu (P.)

1381 CA. Paris, 24 janv. 1962, « Luynes », D. 1962, p.639, JCP 1962, 11, 12595, RTD civ. 1962, p.630, obs.
Desbois (H.), RTD com., 1962, p.405, obs. Chavanne (A.).

1382 TGI Paris, 2 mai 1990, « Talleyrand », Bulletin d’information de la Cour de cassation, 1990, ler oct., n°
1139, p.34, JCP (E.) 1991, pan., p.492.

1383 TGI Aix en Provence, 23 mai 1991, « d’Albertas », D. 1994, p.148, note Bout (R.).

1384 TGI Paris, 29 juin 1988, « Sylvester Stallone », P1.B.D, 1988, 111, n°441, p.442, Bulletin d’information de la
Cour de cassation 1989, 15 janv., n°53, p.25. Le nom de ’acteur américain est indisponible pour constituer une
marque ou tout autre signe distinctif dés lors qu’il est notoire et qu’il existe de ce fait un risque de confusion
entre le titulaire du nom et le déposant de la marque.

1385 CA. Paris, 15 mai 1985, « Negresco », R.D.PI., 1985, p.132 — Confirmation : Cass. com., 28 avr. 1987, N°
85-13864, Bull.1987 IV N° 100 p. 75 — Dans le méme sens, Pierre-Etienne Hollier-Larousse, descendant du
fondateur de la Librairie Larousse, n’a pu faire interdire un vin mousseux « Pierre Larousse ». Les juges ont
estimé que le nom ne présentait pas en soi une singularité ou une notoriété suffisantes pour qu’une confusion
puisse naitre dans 1’esprit des acheteurs de vin mousseux. CA. Colmar, 2 mars 1990, « Larousse », P1.B.D.,
1990, 111, n°481, p.427

1386 CJCE, 11 sept. 2007, Aff. C-17/06, Céline, Rec. CJCE 2007, 1, p.7041 ; Propr. industr. 2007, comm. 86,
Folliard-Monguiral (A.)
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exploite un fonds de commerce sous I’enseigne « Céline ». L’existence de cette société est
portée a la connaissance de la Maison Céline en 2003'3%7, La SARL Céline est assignée en
contrefacon de marque et en concurrence déloyale pour usurpation de la dénomination sociale

“Céline” et de I’enseigne “Céline”.

603 - Prenant en considération « la nature des biens en conflits, la structure du marché ou
l"implantation de la marque »'388, la CJCE estime que conformément a ’article 5,§-a) de la
directive!3%9, « le titulaire de la marque est habilité a interdire a tout tiers “l’'usage” d’un
signe identique ou similaire s’il s agit d’'un usage pour des produits qui porte atteinte ou est

susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque »'3%.

604 - Au lendemain de cette décision, il faut en déduire que le patronyme renommé ne peut
étre utilisé a titre d’enseigne ou de nom commercial si une confusion s’instaure avec la
marque renommée reprenant le méme nom'*°!, Tirée d’une obligation de loyauté et de respect
des usages honnétes en matiére industrielle et commerciale!32, I’interdiction doit étre
prononcée des lors que I'usage du nom est compris par le public visé « comme indiquant un
lien entre les produits ou services du tiers et du titulaire de la marque ou d’une personne
habilitée a utiliser la marque »'3%3. Le lien entre les deux types de signe est accentué par le
caractere renommée du patronyme « dont le tiers pourrait tirer profit pour la
commercialisation de ses produits ou de ses services »'394. Suivant ces préconisations, la Cour
de cassation a logiquement confirmé I’interdiction de 1’'usage du terme « Céline », par la

SARL éponyme!3%.

1387 Maison de couture frangaise fondée en 1945 par Céline Vipiana dont la direction artistique est assurée par
Phoebe Philo

1388 CJCE, 25 janv. 2007, aff. C-48/05, Opel ¢/ Adam Opel, Rec. CICE 2007, .I., p.1023. -V. Concl. av. gén., 7
mars 2006, pt. 33

1389 Cons.UE, dir. n°89/104/CEE, 21 déc. 1988, JOCE n°L40, 11 fév. 1989
3%CICE, 11 sept. 2007, Aff. C-17/06, Céline, pt. 36

1391V, Dhenne (M.), « Les conflits entre marques et autres indications d’origine. (I’aprés arrét Céline) », Propr.
industr., juin 2008

1392Art. 6, §1, sous a), de la directive 89/104 — CICE, 11 sept. 2007, aff. C-17/06, Céline , pt.36, Rec. CICE
2007, 1, p.7041

1393 CJCE, 11 sept. 2007, aff. C-17/06, Céline , pt.34, Rec. CICE 2007, I, p.7041

1394 CJCE, 11 sept. 2007, aff. C-17/06, Céline, 1la Cour se référe a la décision du 16 nov. 2004, aff. C-245/02,
Anheuser Busch, pt. 83, Rec. CJCE 2004, .I., p.10989

1395 Cass. com. 7 juin 2011, « Céline SARL ¢/ Céline SA » N°10-20655 — CA Nancy 6 avril 2010
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2) La portée du droit d’opposition

La protection du nom patronymique renommé contre les usages déloyaux

605 - L’emploi de la renommé d’un nom permet de faire des affaires et de lancer un produit
sur la réputation de celui qui le porte. Aussi 1’affectation de ce nom au sein du patrimoine de
I’entreprise de luxe suppose le respect des régles du droit commun des contrats. Absorbée par
le terme plus général de « contenu »13%, 1’exigence d’une cause licite permet de sanctionner
les conventions dont les obligations sont conclues dans un but illicite ou immoral. La cause
illicite doit étre clairement distinguée de I’objet illicite. Si le contrat de licence permettant a
un tiers de faire usage d’un nom est licite, il est nul s’il s’inscrit dans le cadre d’une
concurrence déloyale, la cause est alors illicite. Le contrat de cession est qualifi¢ de

1397

convention de « préte-nom ». Il apparait paulien’”’ dans la majorité¢ des cas. Le caractere

illicite de la cause entraine la nullité absolue du contrat.

606 - Il ne suffit pas de conclure un contrat avec un dénommé Martini pour pouvoir

139 ou Clicquot pour des champagnes ou du Vouvray3®. A

commercialiser des apéritifs
chaque fois que le porteur du nom est étranger a 1’activité de son cocontractant, les tribunaux

prononcent I’interdiction de son usage!4%0. La sanction s’appuie sur le fondement de la

1396 Art. 1128 C. civ. ( Ord. n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime
général et de la preuve des obligations ): « Sont nécessaires a la validité d'un contrat : (...) 3° Un contenu licite
et certain ».

1397 Du nom du jurisconsulte Paulus a I’origine de ’action du méme nom au Vie ou Ve siécle ap. J. C. Ce
qualificatif traditionnel est donné a I’action révocatoire par laquelle le créancier fait révoquer les actes de son
débiteur qui lui portent préjudice et qui ont été accomplis en fraude de ses droits. Par extension, le nom
« paulien » désigne la fraude que sanctionne cette action. Source : Association Henri Capitant, Cornu (G.) (ss.
dir.), « Vocabulaire juridique », PUF, coll. Quadrige, 8¢ éd. 2008

1398 CA. Paris 26 juin 1951, Gaz. Pal. 1951, 2, p.318 ; A.P.I 1951, p.290

1399 T, corr. Tours 12 sept 1844, « Traité des fraudes en matiére de marchandises, tromperies, falsifications et de
leur poursuite en justice », Million (Ch.), éd. Cosse et Marchal 1858, p.164 ; T. civ. Reims, 18 mai 1906 « Veuve
Clicquot-Ponsardin ¢/ Eugene Clicquot », D. 1906, 2. p.89, note : Claro (Ch.) ; CA. Paris, 4 juin 1947, A.PI,
1940-48, p.297

1400 Loiseau (G.), « Le nom objet d’un contrat », LGDJ, Bibliothéque de droit privé, Tome 274, 1997, n°271, p.
267
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concurrence déloyale au titre du parasitisme!'#°!

, ¢tablie lorsque I’homonyme exerce le
commerce sous son seul nom dans le but de provoquer une confusion et de bénéficier de la

notoriété d’autrui!402,

La protection du nom patronymique renommé en cas d’homonymie

607 - Les tribunaux ont sanctionné 1’'usage d’un nom connu, méme lorsqu’il est cédé par le
fils du premier déposant. Olivier Lapidus, fils du couturier Ted Lapidus autorisa des sociétés
dans lesquelles il n’exergait aucune activité réelle, a concurrencer son pere dans le domaine
du prét-a-porter'#®. Le neveu de Hubert de Givenchy permit le montage d’une société
exploitant le nom Hubert Taffin de Givenchy comme dénomination sociale, alors qu’il était
salari¢ a temps complet de la Maison Pierre Balmain!404, L’acteur Alain Delon a déposé son
nom et son prénom comme marque en 1979 et en a concédé la licence exclusive pour le
monde entier. Son nom est associé a des parfums'#%, du Cognac, du Champagne, ainsi qu’a
une ligne de vétement masculin!4%. Son fils Anthony Delon, profitant d’un nom connu, a
enregistré la marque « Créations Anthony Delon » en 1983. Le différend commercial a été
traduit en justice!*"’. Bien que composée d’un prénom différent, les marques constituées par
la signature Anthony Delon et les initiales « AD » sont des imitations illicites de la marque

constituée par la signature Alain Delon concédée en licence a la Société Alain Delon

Diffusion.

1401 Req., 4 fév. 1852, D.P. 1852, 1, p.200 ; S. 1853, I, p.213 ; Cass. civ. 18 mars 1895, S. 1895, I, p.319 ; Cass.
civ. 31 janv. 1908, S 1908, I, p.440 ; Cass. civ., 3 avril 1957, Gaz. Pal., 1957, p.141 ; CA. Poitiers, 12 aott 1856,
D.P, 1857, 2, p.201 ; CA. Paris, 19 mai 1865, S. 1865, 2, p.158 ; D.P. 1866, 2, p.134 ; CA. Par