Nouvelles de [7¢tranger

Lettre du Benelux

Le dessin ou modéle communautaire

micux qu’une doublure du droit d’auteur et de la marque

ALAIN STROWEL

PROFESSEUR AUX FACULTHS UNIVERSITAIRES SAINT-LOUIS ET A LUNIVERSITE DE LIEGE

AVOCAT

‘CHARLES-HENRY MASSA

ASSISTANT AUX FACULTES UNIVERSITAIRES SAINT-LOUIS ET A LU'LELLE. DE L'UNIVERSITE DE LIEGE (AVEC LE SOUTIEN

DU LAL P 5/32)
AVOCAT

a présente étude” vise i passer brievement cn
revue les avantages et inconvénients du nouveau
i régime du dessin ou modéle communautaire en
dgmg-_ le comparant & la marque communautaire (V)
et aux quinze droits d’auteur nationaux (IV}. En vue de
cette comparaison, nous esquisserons auparavant quelques
traits controversés (I} et principes cardinaux (II) du
modéle! communautaire. Mais présentons d’abord cette
nouvelle protection (1}. '

1

I.LA NOUVELLE DONNE EUROPEENNE
ET LA CORNE D’ABONDANCE

Soit un designer désireux de protéger apparence de son
dernier produit. Une véritable corne d’abondance, enri-
chie encore par la nouvelle donne européenne, lui offrira
une palette d’au moins sept protections potentielles:

- les protections « communautaires »* : (1) le modéle
communautaire non enregistré; (2) le modéle commu-
nautaire enregisteé; (3} la marque conununautaire;

- les protections nationales ou régionales (dans le
Benelux) : {(4) le modéle national ou Benelux; (5) la
marque nationale ou Benelux;

- les protections nationales: (6) le droit d’auteur et,
éventuellement, (7) la concurrence déloyale.

En effet, la nouvelle donne européenne s'articule
autour de quatre axes:

- la directive® harmonise bon nombre des dispositions
matérielles des droits de modéles nationaux (ou Bene-
lux); elle aurait dii étre transposée par les Ftats membres
pour le 28 octobre 20014;

- le réglement® crée un droit unitaire de modéle com-
munautaire ron enregistré {« MCNE »}; celui-ci produit ses
effets depuis Uentrée en vigueur du réglement le
6 mars 2002 ;
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- le réglement crée également un droit unitaire de
modéle communautaire enregistré {(« MCE »), pour lequel
I’OHMIS, sis i Alicante, recevra les dépdts; ses effets sont
suspendus jusqu’a 'entrée en vigueur d'un réglement
d’exécution annoncé pour 20037;

- surtout, tant la directive que le réglement reconnais-
sent le cumul du droit de modéle avec le droit d’auteur®
et les autres formes de protection nationale? ; en pratique,
la protection du droit d’auteur national demeurera vitale.

Les dispositions substantielles du réglement 6/2002
sont calquées sur celles de la directive 98/71 sur les
modéles nationaux; ses dispositions formelles sont cal-
quées sur celles du réglement 40/94 sur la marque com-
munautaire,

SeQaLLerseErs3eREHERILE

* Les auteurs désirent remercier Jean-Jo Evrard, avocat, pour de stimulantes

discussions. Mais toutes erceurs sont leurs.

1. Dans cette étude, le texme « modéle + désigne tank les modéles tridi-

mensionnels que les dessins bidimensionnels,

2.« Conununautaire + renvoie ici 3 PEspace Economique Européen (EEE),

lequel englobe, outre les quinze Etats membres, 1a Norvége, Pislande et le

Liechtenstein.

3. Directive 98/71/CE du Patlement européen et du Conseil du 13 octobre
. 1998 sur la protection juridique des dessins ou modéles: JOCE 28 oct. 1998,

n° L 289, p. 28 -35.

4, Seuls trois Etats membtes, I'ltalie, la France et Ie Danemark, respectérent

1a date-limite ;le Royaume-Uni échoua de peu. Depuis le 28 octobre 2001,

dans les onze Etats membres retardataires, les justiciables sont en droit d'in-

voquer la célébre jurisprudence Mareasing selon laquelle les droits natio-

naux non conformes doivent, dans Ja mesure du possible, s'interpréter

conformément i une directive non transposée,

5. Réglement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les

dessins ou modéles communautaires: JOCE 5 janv. 2002,n° L 603,p. 1 -24.

6. Office pour 'Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques et Des-

sins ou Modéles). V. les articles 102-106 du zéglement.

7. Nous croyens savoir que fe dépst de demandes de MCE pourrait com-

mencer le 1 janvier 2003, mais avec effet 3 partic du 1+ avrit 2003.



1. LE REGLEMENT. : UN REGIME DOUBLE,
UNITAIRE ET CUMULATIF

1 A. Un modéle communautaire double :
non enregistré et enregistré (MCNE et MCE)

Les modéles communautaires enregistrés et non enregis-
trés sont soumis aux mémes conditions de protection'’.
Outre I'exigence (ou 'absence) d’enregistzement, ils dif-
farent en guatre principaux points.

- Naissance et durée

Le MCNE cst protégé pendant une période de trois
ans 3 compter de la date i laquelle le modéle a été divul-
gué au public pour la premiére fois au sein de la Com-
munauté", Le MCE est protégé pendant une période de
cing ans 4 compter de la date de dépdt (non celle d’en-
registrement) de la demande d’enregistrement; le titulaire
du droit peut faire proroger la durée de la protection
d'une ou de plusicurs périodes de cing ans jusqu’d un
maximum de vingt-cing ans i compter de la date de
dépodt!?, Mais par hypothése, le MCE ne peut &tre invo-
qué qu’une fois la demande enregistrée. La date de divul-
gation (communautaire) du MCNE et la date de dépdi
du MCE servent aussi de dates-butoirs pour apprécia-
tion de leur nouveauté et caractére individuel®>.

- Nullité (en relation avec Penregistrement)

Un MCNE ne peut étre déclaré nul que par un tri-
bunal des modéles communautaires (I'MC), 3 savoir un
tribunal national spécialisé™, sur demande introduite
auprés dudit tribunal ou sur demande reconventionnelle
dans le cadre d’une action en contrefagon'>. Un MCE
peut &tre déclaré nul soit sur demande auprés de FOHMI
soit par un TMC sur demande reconventionnelle dans le
cadre d'une action en contrefagon'.

- Contrefagon .

Le MCNE confére le droit de s'opposer d la seule copie,
non 3 Ia création indépendante réalisée par un créateur dont
on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le
modéle!”;le MCNE s’étend également au commerce des pro-
duits auxquels sont appliqués des modgles contrefaisants'®, sans
égard 3 la bonne foi”. Le MCE confére un droit exclusif
opposable erga onites,y compris aux créateurs indépendants™
sauf droit d'usage antéricur (de bonne foi). A la différence du
MCNE, le MCE jouit de présomptions (simples) de titula-
1ité? et de validité? dans les procédures en contrefagor.

- Contrats ef droits réels )

Le transfert du droit de modéle et les droits réels y affé-
rents ne sont réplés que pour le MCE? Toutefois,'un et autre
modéles communautaires peuvent étre donnés en licence™.

g B, Un moddle communautaire unitaire
et les ressources du forum-shopping

Le considérant 5 du réglement entend créer un modéle
communautaire directement applicable dans chaque Etat

membre, de sorte que « 'on pourra, en présentant une
demande unique devant I'OHMI {pour le MCE], suivant
une procédure unique en vertu d’une lgislation unique,
obtenir une protection d’un modéle pour un territoire
unique comprenant tous les Etats membres » [pour le
MCE et le MCNE].

L’article 1.3 du réglement proclame ainsi le principe
fondamental du modéle communautaire (enregistré ou
non), similaire 3 celui de la marque communautaire : « Je
modéle communautaire a un caractére unitaire. Il produit
les mémes effets dans I'ensemble de la Communauté. 11
ne peut étre enregistré, ou transféré, faire I'objet d'une
renonciation ou d'une décision de nullité et son usage ne
peut étre interdit que pour I'ensemble de la Commu-
nauté, Ce principe s’applique sauf disposition contraire
du présent réglement », Ce caractére unitaire emporte
d’importants corollaires, notamment:

1.Lenregistrenent est centralisé procéduralement, quoique
trés particllement unifié matériellemient. Mais la nullité
est unifiée matérietlement, quoique 1rés partiellement
centralisée procéduralement.

a) Lenregistrement est procéduralement centralisé: il
n’a lieu qu'a I'OHMI, et les offices nationaux transmet-
tent les demandes® (réglement, art, 35).

b) Lenregistrement est, matériellement, trés partielle-
ment unifié vu la quasi-absence d'examen au fond au
stade de POHMI: celui-ci ne vérifie, outre le respect des
formalités, que la conformité du modéle 3 la définition et
i P"ordre public mais n’examine pas les conditions de fond
(réglement, art. 45 et 47).

¢) La nuMité est matériellement unifiée : les motifs de
nullité sont énoncés dans un texte unique (réglement,
art. 25) et les tribunaux des modéles communautaires
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8. Reéglement, art. 96.2 et directive, art. 17.

9. Réglement, art. 96.1 ¢t directive, act. 16.

10.V. ifra.

1. Réglement, art. 11. Quant au flou de cette date de naissance, v, i) i,
12. Réglement, art. 12.

13.V. infra.

14. Réglement, art. 80 sq. V. infru.

15. Réglement, art. 24.3.

16. Réglement, act. 24.1, qui renvoie soit aux art. 51-61 {spée. 52} du régle-
ment soit aux art. 79-94 (spéc. 84-87) du réglement.

17. Réglement, art. 19.2,

18. Réglement, considérant 21.

19, Contrairement 3 un projet antérieur.
20. Réglement, art. 19.1.

21. Réglement, att. 17.

22 Réglement, att. 85.

23. Réglemen, art, 28-29, Quant au MCNE, il faut se reporter an droit
national désigné par art, 27.

24, Réglement, art, 32,

25. Méfiez-vous du piége de 'art 38.2 du réglement quant 3 la date de
dépdu: deux mois de retard dans I transmission rendent caduque la date de
dépdt initiale.
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(TMC), a savoir des tribunaux nationaux spécialisés?,
appliquent les dispositions du réglement (réglement,
art, 88.1).

En pratique, cette unification des conditions de fond
est réalisée par Pautorité de chose jugée européenne des déci-
sions définitives rendues sur la nullité d’un modéle com-
munatiaire :

- les décisions définitives de ’OHMI lient les TMC
{réglement, art, 86.5) ; inversement,

- les décisions définitives des TMC lient TOHMI
(réglement, art. 52.3, procéduralement favorisé par Iar-
ticle 86.4) ; en outre,

- les décisions définitives des TMC lient les autres
TMC (et autres tribunaux) dans tous les Ftats membrcs
(réglement, art. 87),

A ce propos, I'autorité de chose Jjugée joue également,
quant i la contrefagon, entre les droits de modéle commu-
nautaire et de modéles nationaux (réglement, art. 95.2-3).

d) La nullité est, procéduralement, trés partiellement
centralisée. En vertu de P'article 24 du réglement?, cette
centralisation ne s’applique qu’au modgéle envegistré, a
'exclusion du modéle non enregistré. En outre, un MCE
peut étre déclaré nuf soit sur demande auprés de 'OHMI
(réglement, art. 52) soit par un TMC sur demande recon-

ventionnelle dans le cadre d’une action en contrefagon
(réglement, art, 84- 87). En pratique, la compétence
dépendra souvent du résultat de Iz course au tribunal, car
Tarticle 91(points 1 et 2) du réglement prévoit I"obliga-
tion respectivement pour les TMC et PFOHMI, sauf rai-
sons particuliéres, de surseoir 3 statuer lorsque 'un ou
Tautre est second saisi d’une action connexe. L’on peut
élaborer des stratégies cyniques® mais, en un mot, il est
conseillé i chaque partie de donner le coup d’envoi sur
son propre terrain!

Ce n’est pas tout, A gros traits, Particle 95.1 du régle-
ment prévoit une obligation stricte pour chaque tribunal
national (TMC ou non) de décliner sa compétence et de
se dessaisir en faveur du tribunal national premier saisi,
lorsque 'un est saisi sur la base d’un modéle communau-
taire et I'autre sur la base d’un droit paralléle de modéle
national®,

Enfin, pour toutes les questions non couvertes par le
réglement, un TMC appliquera ses régles nationales de

procédure, y compris son drmt international privé
(art. 88.2-3), .

2, D(ms certains cas, des injonctions pan-européenntes

ou des mesures provisoires ou conservatoires pan-
européennes peuvent étre obtennes de tribunaux nationaix
spédalisés appelés « tribunaux des dessins on modeles
commusiatiaires ». '

Les « tribunaux des dessins ou modéles communautaires »
(TMC) sont des tribunaux nationaux désignés par chaque
Etat membre™, qui jouissent d'une compétence exclu-
sive: (a) pour les actions en contrefagon et — si la législa-

tion nationale les admet — en menace de contrefagon d'un
dessin ou modéle communautaire ; (b) pour les actions en
constatation de non-contrefagon, si la Iégislation natio-
nale les admet; (c) pour les actions en nullitd d’un dessin
ou modéle communautaire non enregistré; (d) pour les
demandes reconventionnelles en nullité d’un dessin ou
modéle communautaire présentées dans le cadre des
actions visées au point (a)*L.

Les TMC jouissent donc d’une compétence exclusive
pour toute action refative 4 un modéle communautaire i
P'exception des seules actions (mais non les demandes
reconventionnelles) en nullité d’un modéle communau-
taire enregistré (mais non ceux non enregistrés), pour les-
quelles PTOHMI a compétence exclusive™,

En I'absence d’un for conventionnel®, les TMC peu-

- vent étre compétents sur le plan international selon denx

ensembles alternatifs de facteurs de rattachement:

- « Bchelle du domicile » : Btats membres du domi-
cile ou de I'établissement du défendeur; i défaut (par
exemple défendeur américain), Etat membre du doniicile
ou de I'établissement du demandenr; 3 défaut, PRspagne™.

- Fait ou menace de contrefagon®.

CBER L CIBLRLBERSB TS B E R

26. Réglement, att. 80 sq. V. infra,

27, Cité supra lors de la comparalson des modéles communautaires enre-
gistrés ou non.

28. D'une part, le demandeur naturel (titahaire du modéle) doit agu- rapi-
dement en contrefagon (notamment en invoquant la menace de contrefa-
gon) devant le TMC compétent le plus favorable avant que le défendeur ne
puisse contester la validité du modéle devant FOHMI (sinon l'art. 91,1 s7ap-
pliquera). Ds lors, les questions de nullité et de contrefagon seront teaitées
ensernble et rapidement par ce TMC premier saisi 3 moins qu'il ne désire
strseoir 4 statuer 3 la demande de 1'une des parties dans Pattente d'une déci-
sien sor la nullité de I"OHMI second saisi (act. 91.2, 2¢ phrase) — si le TMC
sursoit ainsi 3 statuer, P'oh veillera 3 demander des mesures provisoires ou
conservatoires pour la duzfe de la suspension {art. 91.3). D antre part, le
défendeur naturet {contrefactenr allégud) doit rapidement contester 1a vali-
dité du modéte devant FOHMI avant d'8tre assigné devant unTMC (sinon
l'are. 91.2, 1= phrase s'appliquera). 1l poutra alors tirer profit de 1a « pyra-
mide des appels » {Chambre de recours, Tribunal de premniére instance, éven-
tuellement la Cour de justice des Communautés européennes —réglement,
art. 55-61) pour créer un « marécage » judiciaire en vue de favoriser un
réglement amiable. Le défendeur déji assigné devrait s'adresser 3 'OHMI
(on intervenic selon I'act. 54) et jouer Ja carte de I'art, 91.2, 2¢ phirase devant
le TMC premier saisi car, aprés tout, cette disposition vise fort [égitimenient
i réaliser I'uniformité enropéenne,

29. Ainsi les justiciables ont-ils méme le loisic de se liveer 3 un formmn-shop-
ping evropéen sur la base de droits paralidles de modéles nationaux! Mais
tous les tribunaux nationanx seront-ils disposés 3 respecter cette obligation
stricte en cas d’abus manifeste?

30. Réglement, art. 80.

31.Réglement, art. 81. Les 2deptes du forr-shoppiug noteront 1a référence
au droit national quant 4 la menace de contrefacon de 1'art. 81 {a). En
zevache, les « torpilles » de I'art. 81-(b) sont quelque peu « mouiilées » par
P'art. 84.4 (la validité ne peut étre contestée) et art. 91.1 {le tribunal second
saisi n'est aucunenent obligé de surseoir 3 statuer),

32, Réglement, art. 24,

33. Réglement, art. 82.4,

34. Réglement, azt. 82,1-3, Par e).emplc, une société belge peut assigner
devant un tribunal belge une société américaine ne contrefaisant qu’au
Rayaume-Uni,

35.Réglement, art, 82,5,
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Ces facteurs de rattachement alternatifs emportent des
sphéres de compétence fort différentes:

_ « Behelle du domicile » ou for conventionnel: le
TMC est compétent pour statuer sur les faits de contre-
fagon commis ou menagant d’&tre cominis sur le terri-
toire de fout Etat membre®;

— Fait ou menace de contrefagon : le TMC est compé-
tent uniquement sug soi territoire, Toutefois, ceci est
sans préjudice de la régle des codéfendeurs inscrite &
Particle 6.1 du réglement 44/2001* selon laquelie le
TMC pourtait étre compétent pour ordonner des mesures
ayant effet dans tout Ftat membre ol un codéfendeur a
son domicile.

Si le TMC condamne le défendeur en contrefacon, il
a Pobligation™, sauf raison particuliére & motiver, d’ordon-
ner les sanctions uniformes minimales prévaes i lar-
ticle 89 du réglement: {a) injonction de cessation (égale-
ment en cas de menace de contrefagon®), (b) saisie des
produits de contrefagon et (c) en cas de connaissance
effective ou circonstancite, saisie des matériaux et instru-
ments. Le TMC peut aussi infliger toute autre sanction
appropriée selon le droit national du lieu de la contrefa-
¢on,y compris une condamnation 3 des dommages-inté-
réts ou une astreinge.

En outre, article 90.1 du réglement prévoit que des
mesures provisoires et conservatoires ferritoriales peuvent
atre demandées 3 tout tribunal national (TMC ou non)
dans tout Fitat membre (sans égard a la compétence au
fond). Par ailleurs, en vertu de I'article 90.3, un TMC dont
1a compétence est fondée sur Tarticle 82 (1-4) (« &échelle
du domicile » ou for conventionnel) est compétent pour
ordonner des mesures provisoires et conservatoires extra-
territoriales qui, sous réserve de reconnaissance et d’exé-
cution selon la Convention de Bruxelles du 27 sep-
tembre 19684, sont applicables dans fout Ftat membre.

En synthése, tant des injonctions pan-européentnes
(art. 83.1 et 89 (a)) que des mesures provisoires et conser-
vatoires pan-européennes (art. 90.3) peuvent étre obte-
nues devant tout tribunal des modéles communautaires
compétent en vertu de Particle 82 (1-4), (« échelle du
domicile » ou for conventionnel), sur la base d'un modéle
communautaire, enregistré ou non. Par comparaison, sur
12 base du droit d’auteur, il faudrait lancer quinze procé-
dures afin d’cbtenir un ordre de cessation (ou des mesures
provisoires) ayant effet dans toute la Communauté.

21 C. Le cumul avec les droits nationaux

Avant la directive, une bigarrure de régimes régissait le
cumul entre droit de modéle et droit d’auteur nationaux.
L'on pouvait distinguer trois tendances:

- Cumul total: la France et la théorie de I'unité de
Tart??, rejointe par le Benelux suite au célebre arrét Scree-
noprints®.

- Cumul partiel: I'Allemagne et la plupart des Btats
membres.

94

_ Interdiction de cumul: Pltalic et sa régle de
scindibilita*

La directive d’harmonisation n’affecte que ce dernier
régime et la régle idiosyncratique de scindibilita est aujour-
d’hui abrogée®. Mais d part cette « revalorisation » du
droit d’auteur italien, les disparités subsistent.

Larticle 96 du réglement, qui refléte les articles 16 et
17 de la directive, est double. L'atticle 96.1 permet aux
fitats membres d’autoriser le cumul du droit de modéle
avec dautres droits. Larticle 96.2 ne se contente pas de
permettre le cumul, il Ie rend obligatoire en droit: il
empéche ainsi les Ftats membres d’exclure un objet pro-
tégé par un modéle communautaire de la protection du
droit d’auteur national*. Donc, un modele communau-
taire en soi ni ne confére un droit d’auteur ni ne Pexclut
a priori — droit de modéle et droit d'auteur sont stricte-
ment indépendants 'un de T'autre. Au-deld, les condi-
tions¥ et le champ de la protection du droit d’auteur sont
laissés 3 la discrétion des législateurs nationaux et les
appréciations de fait sont, bien entendu, laissées 3 la sagesse
des juges nationaux.

IIL I.E REGLEMENT :
APERCU ET QUESTIONS CHOISIES

# A. Objet (et tendue) de la protection
— Définitions et exclusions

Ces motifs absotus de refus ou de nullité font 'objet d"un
examen au fond par 'OHMI pour le MCE et par des
tribunaux nationaux spécialisés {les TMC) pour le
MCNE.

s REOE0BBOEBER
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36. Réglement, att. 83.1.

37. Réglement, art. 83.2.

38. Réglement {CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 sur la
compétence et la reconmaissance et TFexécution des jugements en matiére
civile et commerciale: JOCE 16 janv. 2001, n° L 012, p. 1-23.

39. A la différence du juge des réféés, il ne peut donc procéder 3 une
balance des intéréts.

40. Si la égislation nationale 'admet. V. réglement, att. 81 {b).

41. Cette référence 3 la Convention de Bruxelles doit &re actualisée puisque
le réglement 44/2001 (v. supra) est entré en vigueur le 17 mars 2002, rem-~
phagant la Convention de Bruxelles pour tous les Etats membres & Pexcep-
tion du Danemark.

42, Beaun-arts et atts appliqués ne font qu'un.

43. Cour de Justice Benelux, 22 mai 1987: RCJB 1988, p. 567. L'exigence
de « caractére artistique marqué fou clair] » requise pour le cumaul du droit
d'auteur avec le droit de modéle Benelus fut asimilée 3 une simple vondi-
tion d’originalité. La Cour de renvoi reconnut un droit d'auteur A des jalou-
sies pour yoitures Cirefis.

44, Caractéristiques fonctionnelles ou utilitaires {modéle) et esthétiques ou
ornementales (droit d'auteur) peuvent &tre séparées.

45, Par V'arzété du gouvernement n® 95/2001 qui aligne le droit italien sur
11 directive 98/71/CE et est entré en vigueur le 19 avrit 2001.

46, Apparemment, ceci ne vise que les droits patrimoniaux, non les droits
moTanx,

47.Y compris le niveau d'originalité.

PROPRIETES INTELLECTUELLES, JUILLET 2002 / N° 4



i

I
i
:

i

R

i

[

1. Définition fet étendue) d’un modéle {art. 3 (a),
10, 19 et 36.6)

On entend par « dessin ou modéle »: « Fapparence d'un
produit ou d’une partie de produit que lui conférent, en
particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des
couleurs, de Ia forme, de la texture et/ou des matériaux
du produit lui-méme et/ou de son ornementation »¥,
Une qguestion fondamentale surgit ici, en lien avec la
contrefacon. La pierre d’angle de la définition est-elle
«Tapparence » ou la présence d’un « produit »? La réponse
se trouve quelque part entre 1'objet et I'étendue de la pro-
tection:

- En effet, I'article 3 (a) intitulé « Définitions » patle
de « I'apparence d'un produit ou d’une partie de pro-
duit », ce qui suggére que 'objet du droit de modéle est
une apparence dans la mesure o elle est incorporée ou
appliquée i un produit unique. Certains soutiendront
donc que le modeéle protége un produit tnique pergu sous
I'angle de son aspect extérieur, et peut-étre les produits
similaires.

~ Par contraste, article 10 intitulé « Ftendue de la pro-
tection » patle de « tout modéle qui ne produit pas sur
l'utilisateur averti une impression visuelle globale diffé-
rente », ce gui suggére que la protection du modéle
s'étend & un marché des produits comprenant tous les pro-
duits substituables pour P'utilisateur averti. D’autres sou-
tiendront donc que le modéle protége I'utilisation d’une
apparence dans un marché des produits, sans égard au pro-
duit spécifique incorporant Papparence.

~En outre, 'article 19 intitulé « Droits conférés par le
modéle communautaire » parle de « Putilisation d’un pro-
duit dans lequel le dessin ou modéle est incorporé ou
auquel celui-ci est appliqué », ce qui suggére que P'utili-
sationt de tout produit ainsi défini constitue une contre-
fagon, Aussi peut-on soutenir que le modéle protége une
apparence sans égard au produit qui I'incorpore, auguel
cas il ne serait bien entendu soumis 3 aucune régle de
« spécialité des produits ».

-~ Enfin, les asticles 10 3 19 doivent étre lus en combi-
naison avec l'article 36.6 sur la demande d’enregistre-
ment: « Les informations visées au paragraphe 2 [indica-
tion des produits dans lesquels le dessin ou modéle est
destiné 3 étre incorporé ou auxquels il est destiné 4 étre
appligué] et au paragraphe 3, points ) [description expli-
quant la représentation ou le spécimen] et d) [classifica-
tion en classes des produits susmentionnés], ne portent pas
atteinte 3 Pétendue de la protection du dessin ou du
modéle en tant que tel ». L'expression « en tant gue tel »
demeure nimbée de mystére,

Selon les interprétations, le droit de modéle ne por-
tera que sur I'apparence d’un produit unique ou §’éten-
dra au-deld, i I'apparence de tout produit similaire, de tout
produit substituable, voire de tout produit tout court. En
guise de comparaison, Ie droit d’auteur protége sans aucun
doute une forme (fixant une création originale) de

maniére abstraite, dans toutes ses incarnations, plutdt que
concrétement, en tant qu'elle est incarnée dans un pro-
duit ou une gamme de produits. En revanche, la plupart
des margues sont soumises au principe de spécialité des
produits, La résolution de cette question est donc cruciale
pout la valeur pratique du modéle comparée i celle du
droit d’auteur et de la margue.

2. Définition du produit {art. 3 (b-¢))

On entend par « produit »: « tout article industriel ou arti-
sanal, y compris, entre autres, les piéces congues pour étre
assemblées en un produit complexe, emballage, présenta-
tion, symboles graphiques et caractéres typographiques, i
Pexclusion, toutefois, des programmes d’ordinateur »¥,

Cette énumération autorise la plupart des cuumuls mais
interdit apparemment I'un d’eux. Cumul autorisé : en pra-
tique, le modéle communautaire s’avérera particuliére-
ment utile afin de protéger les emballages et présentations
(get-up}, lesquels, bien que compris dans objet de la
marque communautaire’, ne démontrent pas si aisément
un caractére distinctif inhérent, Cumul interdit: les pro-
grammes d’ordinateur sont exclus du modéle et seule-
ment protégés par le droit d'auteur au titre d’ceuvres lit-
téraires. En revanche, les « produits » doivent également
inclure les designs environnementaux, fussent-ils intérieurs
(restaurant, café, boite de nuit, plateau de télévision...) ou
extérieurs {parc d’attractions, jardin...).

En outre, on entend par « produit complexe »: « un
produit se composant de piéces multiples qui peuvent étre
remplacées de maniére 3 permettre le démontage et le
remontage du produit »'. Nous ne traiterons pas ici des
questions complexes axées sur les pidces de produits com-~
plexes sauf 3 dire que leur protection est souimise a:

- une exigence de visibilité lors d’une utilisation nor-
male (excluant les piéces « sous le capot »)*2, ensus de la
nouveauté et du caractére individuel ;

- une disposition transitoire prévoyant que « jusqu'a
Ja date d’entrée en vigueur des modifications apportées
au présent réglement [...], une protection au titre de des-
sin ou modéle communautaire n’existe pas 4 'égard d’un
dessin ou modéle qui constitue une piéce d’'un produit
complexe [...], dans le but de permettre la réparation de
ce produit complexe en vue de lui rendre son zpparence
initiale »3, Cette exception i Ja contrefagon pour des fins
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48, Riéglement, are. 3 {2, -

49, Réglement, art. 3 (b).

50, Réglement (CE) n® 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993: JOCE
14 janv. 1994, n° L, 11, art. 4.

51. Réglement, art. 3 (c). Le eritére de possibilité de démontage et de
remontage semble excessivement liche, Un degré plus élevé d'intégration
technique devrait étre requis afin d'encore inclure les cuisines &quipées mais
non Ies ordinateurs personnels ou les chaines hi-fi.

52. Réglement, art, 4,2-3.

53. Réglement, art. 110.1, souligné par nous,
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de réparation peut donc étre invoquée dés le début de la
protection, contrairement 3 des projets antérieurs de
clause de réparation invocable aprés trois ans ou de
licences non volontaires,

3. Exclusion de la fonction technigue {(art. 8)

Une exclusion générale est posée pour les « caractéris-
tiques de I"apparence d'un produit qui sont exclusivement
imposées par sa fonction technique »*. Il est clairement
stipulé qu’'un modele ne doit pas pour autant présenter
un caractére esthétique®. Denx expressions méritent
néanmoins quelques éclaircissernents.

_Quelle est 'extension de la notion de « fonction tech-
nique »? Elle s’étend clairement au-dela des caractéristiques
brevetables pour inclure toutes les contraintes techniques.
Mais il n'est pas exclu que fa « fonction technique »
s'étende aussi aux contraintes commerciales.

Quelle est Ta rigueur du lien causal « exclusivement
imposées »? Selon nous, le critére benelux et frangdis de
Ia « multiplicité des formes » doit ici s’appliquer, par pré-

férence 4 celui de la Chambre des Lords britannique dans

Amp ¢/Utilux, Des Jors, si une forme accomplit néces—
sairement un résultat technique mais que des formes alter-
natives accomplissent également le méme résultat, aucune
de ces formes n’est indispensable i ce résultat et toutes
peuvent étre protégées. L'exclusion s’applique unique-
ment lorsqu’un résultat technique spécifique impose
I'adoption d’une forme spécifique. :

Une exclusion spécifique miust fit (doit sintégrer) est
également posée pout les connexions mécaniques néces-
saires 3 l'interopérabilité. Quoique houleusement débac-
tue, elle n’a gudre de portée indépendante sauf peut-étre
pour FPindustrie automobile et le secteur de la reprogra-
phie® — mais elle ne couvre expressémertt pas les systémes
modulaires®, Au rebours du droit anglais, aucune exclu-
sion must mafch (doit s’assortir) n'est posée pour les piéces
dont Papparence dépend de Pensemble — mais quant & ces
pidces, une exception 3 la contrefacon est transitojrement
prévue®.

4. Exclusion pour contrariété d Uordre public
ots aux bonnes miceurs (arl, 9)

Curieusement, Y'ordre public est soumis 4 un examen
au fond par 'OHMI (concernant le MCE). A défaut
d’harmonisation communautaire i cet égard, il faut
craindre que l'ordre public d'un seul Fitat membre suffise
a exclure la protection.

& B. Conditions de protection
— Motifs absolus de nullité

Les « conditions de protection » ne constituent en réalité

que les motifs absolus de nullité, sans préjudice des motifs
relatifs. Ces motifs absolus sont la nouveauté et le carac-
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tére individuel ; tous deux doivent étre appréciés relative-
ment® 3 la lumiére d’un art antérieur ou « patrimoine des
modéles »% circonscrit par une évanescente notion de
divulgation connue des milieux communautaires. Ne sont
requis ni un caractére fonctionnel ou utilitaire, ni un
caractére esthétique ou ornemental.

1. Nonweauté et caractére individuel (art. 5 et 6)

La nouveauté consiste dans "absence d’identité objective
excédant les détails insignifiants$?, Le caractére individuel
consiste dans la différence d’impression globale produite
sur P'utilisateur averti®. Le caractére individuel parait plus
exigeant que la nouveauté car il refuse la protection au
globalement « déj vu », sans égard aux détails significati-
vement différents, En pratique, examen du caractére
individuel absorbera probablement celui de la nouveauté.
La date-butoir pour la nouveauté et le caractére indivi-
duel est:

- pour le MCNE, la divulgation du modéle revendiqué; ou
- pour Je MCE, le dépét de la demande ou fa priorité®.

Si la nouveauté est une notion tranchée {en théo-
rie), le caractére individuel est insaisissable. Partons
de la référence 3 « Putilisateur averti »: il devrait étre
davantage averti (et donc plus perspicace face aux
différences éventuelles) que le consemmateur moyen
avisé, mais moins averti que 'expert ou 'homme de
métier. Suivons maintenant I'approche en quatre étapes
suggérée par Uma Suthersanen®; selon notre résumé
grossier, il convient:

(1) d’identifier le secteur concerné et son utilisateur
averti (eu égard aux classes de produits® éventuellement
indiquées dans la demande et, en tout cas, 3 la structure
du marché®y; ' ¥ '

(2) d’évaluer la connaissance et perspicacité de (1) (en
ayant recours 4 des expertises ou enquétes de marché a
titre de présomptions};

(3) de circonscrire le patrimoine des modeles anté-
rieurs®®; :

b
i
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54, Réglement, art. 8.1,

55. Réglement, considérant 10,

56. House of Lords: [1972] RPC 103.

57. Réglement, art. 8.2,

58. Réglement, art. 8.3,1a clause « Légo .

59.V. supra. )

60. Bien entendu, la relativité se rapporte ici 4 la nouveauté, non i la nul-
lité comme ci-dessus. ’

61.V. le considérant 14.

62. Réglement, art. 5.2.

63. Réglement, art. 6.1,

64, Réglement, art. 5.1 e1 6.1,

65.V. U. Suthersanen, Design Law iy Enrope, London, Sweet & Mazxwell,
2000, p. 39.

66. Bien que ce ne soit jamais décisif: v. sipra l'art. 36.6.

67.V. aussi le considérant 14,

68.V. infra quant i Ja divulgation.
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(4) de comparer les impressions globales produites sur
(2) par le modéle revendiqué et tout élément de (3).

Ajoutons un paramétre supplémentaire : « Pour appré-
cier le caractére individuel, il est tenu compte du degré
de liberté du créateur dans 'élaboration du dessin ou
modéle »®, ce qui évoque Foriginalité subjective. Mais le
considérant 14 apporte quelque précision: tout comme
le secteur industriel, ce degré de liberté n’est qu'un élé-
ment particulier qui détermine la nature du produit,
laquelle 4 son tour contribue & I'appréciation du carac-
tére individuel. Aussi la marge de manceuvre du designer
entre contraintes techniques ou mercatiques ne devrait-
elle pas mitiner de subjectivité I'examen objectif du
caractére individuel. Car la personne de référence est Puti-
lisateur averti, non le créateur; le caractére individuel
appelle davantage d’objectivité que loriginalité. Celle-ci
est aujourd’hui harmonisée par plusieurs directives euro-
péennes’ comme exigeant une « création intellectuelle
propre A son auteur », peu importe la similarité avec Fart
antérieur,

Cela dit, le caractére individuel pourrait bien s’avérer
n’étre qu'une « nouveauté originale » inavougée. En théo-
rie, 'union de la nouveauté et de l'originalité n’est pas
une mésalliance : les deux critéres se marient parfaitement.
Mais en droit, la conjonction « ou » séparant la nouveauté
et originalité i I'article 25.1 de I'Accord ADPIC (TRIPS)
constitue un obstacle insurmontable pour qui veut les
marier ouverfeiet.

2. Divulgation et délai de grice (art. 7)

Observons d’emblée que la divulgation destrucirice de la
nouveauté et du caractére individuel se définit moins par
son fait (3 1a suite de I'enregistrement, de I'exposition, de
T'utilisation dans le commerce ou tout autre &vénement),
lequel peut s'étre produit en tout temps et en tout licu,
que par son effet divulgateur, lequel doit étre pergu dans
Ia Communauté i la date de référence. En revanche, la
divulgation génératrice du MCNE se définit apparem-
ment”! par un fait qui a fieu dans la Communauté. Aussi
une divulgation en dehors de la Communauté peut-elle
détruire fa nouveauté d’'un MCE sans engendrer aucun
MCNE. ’

Plus précisément, la divulgation ne vise pas les faits qui
« dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient rai-
sonnablement étre connus des milieux spécialisés du sec-
teur concerné, opérant dans Ja Communauté », Si nébu-
leuse que soit la formulation de cette exception i la
divulgation, son essence est claire. La nouveauté et le
caractére individuel sont relatifs et non absolus. Ils s’ap-
précient par rapport i un « patrimoine des modéles » cir-
conscrit par la connaissance raisonnable des milieux com-
munautaires concernés. Mais une telle mémoire collective
évolue sans cesse: en pratique, il faut donc redouter des
batailles d’experts. Pour prendre I'exemple d’une divul-
gation sur Internet, une page de la toile ne devrait, sauf

preuve contraire, étre considérée comme connue des
milieux communautaires que si elle est spécialement des-
tinée, et pas seulement accessible, 4 ces milieux. En défi-
nitive, si ténue qu'elle puisse paraitre, cette relativité ne
sera pas vaine pour les secteurs qui s'inspirent de modéles
« ethniques », tels la mode, 'ameublement ou les arts
décoratifs.

Enfin, il convient d’observer que, selon la directive,
Part antérieur pertinent pour apprécier la nouveauté des
modéles nationaux est également la  connaissance
cotnunautaire ainsi définie”™. Les motifs absolus de nul-
lité sont donc identiques aux niveaux communattaite et
national, contrairement aux motifs relatifs™.

En guise d’exception, « la divulgation du modéle par
le créateur ou son ayant droit, ou la divulgation abusive
pendant une période de douze mois précédant la date de
dépdt de la demande d’enregistrement, ne devrait pas
empécher d’évaluer Ia nouveauté ou le caractére indivi-
duel du modéle en question »*. Ce délai de grice de
douze mois est destiné & permettre au créateur ou i son
ayant droit de tester une gamme de produits intégrant le
modeéle sur le marché avant de choisir les produits pro-
metteurs pour lesquels un modéle communautaire enre-
gistré est souhaitable. Les divulgations abusives sont éga-
lement neutralisées. Le délai de grice n’est qu’un des
attraits pratiques du nouveau régime’.

2 C, Formalités

1. Le MCNE:: premiére divulgation
aut sein de la Conunnnauté (art, 11)

Larticle 11.1 dispose : « Un dessin ou modéle qui remplit
les conditions énoncées dans la section 1 [articles 3 4 9]
est protégé en qualité de dessin ou modéle communau--
taire non enregistré pendant une période de trois ans 3
compter de la date 3 Jaquelle le dessin ou modeéle a été
divulgué au public pour la premiére fois au sein de la
Communauté », L'article 11.2, en reflétant 'article 7.1 et
en se référant 3 la conmaissance raisonnable des milieux
communautaires, est trompeur car le contexte est tout 3

T - -
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69. Réglement, art. 6.2,

70. Dizrective 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991, relative 3 la
protection juridique des programmes d'ordinateurs: JOCE 17 mai 1991,
n® L 122, p. 42 (act. 2); directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre
1993, relative 3 Pharmonisation de la dutée de protection du droit dauteur
¢t de certains droits voising: JOCE 24 nov. 1993,1n° L 290, p.9 (art. 6 quant
anx photographies); directive $6/9/CE du Parlement européen et du
Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de
données: JOCE 27 mars 1996,n° L 77, p. 20 (art. 3).

71.V. 1a critique infra.

72.Réglement, art. 7.1,

73, Directive; art. 6.1,

74.V. infia.

75, Réglement, considérant 20 et art. 7.2,

6.V, infra,
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fait différent. A la différence de article 7.1, I'effet de Ia
connaissance comimunantaire constitue 1C1 une exigence
supplémentaire au fait de la premiére divulgation au sein
de la Communatté. .

L’exigence fondamentale de premiére divulgation au
sein de la Conununauté suscite la controverse. Une cetr-
titude : un fait ayant licu en dehors de la Communauté
1gendre aucun MCNE, i l:’i différence du droit
dauteur — une euVIe créée aux Etats-Unis est protégée
dans le monde entier (Convention de’Beme) dés sa créa-
tion, mais un modele divulgué aux Etats-Unis n’est pas
protégé dans la Communauté par un MCNE.

Miais un doute surgit:la prewricre divalgation doit-clle
avoir licu dans la Communauté ou suffit-il qu’une divul-
gation dans la Communauté se produise 4 un moment
(ultéricur) donné? Autrement dit: une premiére divulga-
tion en dehors de la Commmunatité n’emporte certaine-
ment aucun effet positif (elle n’engendre aucun MCNE)
imais en outre, elle emporterait apparemment un effet
négatif (elle stériliserait la divulgation communautaire,
empéchant ainsi toute naissance future d’'un MCNE).
Foin d’illusions : un parfum de protectionnisme embaume
sans doute cette disposition. A titre de précaution pra-
tique, nous conseillerons donc aux créateurs de divulguer
dans la Communauté avant de la faire ou que ce soit
ailleurs” et de conserver les preuves de cette divulgation
en vue de procédures ultérieures fondées sur un MCNE.
Mais 3 titre d’argument théorique, nous pronons une
interprétation téléologique de Iarticle 4 de la Conven-
tion de Paris: le fondement de droits de priorité ne pour-
rait tre restreint au dépdt, dés lors vu comme un simple
exemple, et comprendrait tout acte de divulgation. S.i la
divulgation au sein de la Communauté doit vraiment étre
vue comme une formalité, alors toute divuigation en
dehors de la Communauté doit I'gtre aussi. Inversement,
une divulgation au sein de la Communauté ne peut fon-
der aucun droit de priorité dans les pays tiers — 4 moins
d'adopter la susdite interprétation.

Cela dit, le MCNE constitue une merveilleuse inno-
vation pour les pr’oduits i court cycle de vie économique
comme les vétements, les cosmétiques ou les jouets. Ce
nest pas li le seul outil convivial pour les créateurs...

n'er

2. Le MCE :un eitregistremettt « convivial »

La « convivialité » est proclamée comme un objectif
essentiel du réglement™. Celui-ci offre en effet quelques
remarquables attraits: )

_ das avant Penregistrement, un modéle connmuiautaire
non enregistré protege le modéle contre a copie pendant
trois ans A partir de sa divulgation dans la Communauté”;

_ un délai de grice de douze iiois sauvegarde la nouveauté
d’'une demande future de modéle communautaire enre-

gistré 8 A B
- plusieurs modéles peuvent étre combinés dans une

demande multiple’’ s

- il 'y a pas d’exanent au fond des conditions de pro-
tection au moment de I'enregistrement®?; i cet égard, il
n'y a pas de procédure d’opposition;

- partant, Penregistrement est assez rapide et relative-
ment peu codfeitx;

- I'on peut demander Uajonrnerent de la publication
pendant un délai de trente mois®;

- un délai de grice de six mois est prévu pour le renou-
vellement (moyennant une surtaxe)™ ; et

- Ia restitutio in integrm permet le rétablissement d’un
droit malgré la non-observation d’un délai (3 des condi-
tions strictes)™.

Les créateurs pourront réclamer des droits de priorité
dans des pays tiers sur la base d’une demande de MCE 2
I'OHMI, contrairement i une divulgation d'un MCNE.
Notez que les caractéristiques de P'enregistrenient sont
abordées sous d’autres aspects (tels la durée et I'objet de
protection).

#t D, Motifs relatifs de refus

[article 25.1 du réglement édicte une énumération
exhaustive de sept motifs de nultité. En voici les contours:

(a) définition {article 3 (a)) ;

(b) conditions de protection (articles 4 & 9);

(c} titulaire illégitime (article 14);

{d) conflit avec un modéle antérieur:

- divulgué aprés la demande (ou priorité) du modéle
communautaire revendiqué, et '

- protégé avant la demande (ou priorité) par I'enregis-
trement, ou une desrande, d’un modéle communautaire
ou d'un Etar membre;

(e) usage interdit d’un signe distinetif communautaire
ou d’un Etat menibre (y compris une marque mais aussi
un nom commercial} ;

{f) utilisation non autorisée d’une ceuvre protégée par
un droit d’antenr national;

(g) usage abusif d’emblémes (article 6 ter de
Convention de Patis ou droit national).

Les points (d), (e) et () permettent d’annuler un
modéle communautaire sur la base d’un droit autre qu’un
modele (signe distinctif ou droit d’auteur) et/ou autre
qu’une protection communautaire (protection d’un Brat
membre).

2 ae s oaetesegsd
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77. Une suggestion est de divulguer sur Internet et d'en informer simulta-
nément tes milieux communautaires et étrangers par courrier €lectronique.
78.V. réglement, considérant 24.

79. Réglement, art, 11,

R0, Réglement, art. 7.2,

81.V.Tart. 37 du réglement pour les détails.

82. Réglement, att. 45-47.

#3,V. l'art. 50 du réglement pour les détails. Notez 'ace. 50.6 quant A la
comnunication au défendenr dans les procédures judiciaires,

84, Réglement, art, 13.3.

85, Réglement, art. 67,
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La qualité pour agir (directement ou sur reconveri-
tion) varie selon le motif de nullité®. La nullité peut &tre
invoquée soit:

- par quiconque: (a) et (b); ou

- par Pautorité nationale compétente (si cela est prévu)
ou par une personne privée ayant une qualité particu-
Hére: (d) et {g); ou

- par une personne privée ayant une qualité particu-
ligre: (¢}, (e) et ().

T’on rappelle que les décisions définitives des tribu-
naux des modéles communautaires sur la nullité lieat tous
{es tribunaux des Etats membres?, que e motif de nullité
soit absolu ou relatif. Tout modéle (d}, signe distinctif (¢)
ou droit d’auteur (f) national peut donc annuler un
modéle communautaire, Toutefois, un modéle connmu-
nautaire enregistré, annulé conformément aux motifs (b),
(e), {f) ou {(g) peut &tre maintenu sous une forme modi-
fize si I"identité du modéle est conservée®. « Identité » ne
peut ici s’entendre d’une « différence par des détails insi-
gnifiants »? : ce serait dénué d’effet. identité concerne
plutdt Pidée sous-jacente du modéle ; les modifications ne
peuvent donc viser 3 élargir fe champ du modéle mais
seulement i le rendre valable. Quoi qu'il en soit, il faut
conseiller aux créateurs de continuer i déposer des
demandes de modeéles nationaux ou Benelux en guise de
positions de repli au cas olt leur modéle communautaire
viendrait 4 étre annulé sur la base d’un motif purement
national.

# B, Titularité et contrats

Le modéle communautaire appartient au créateur ou 3
son ayant droit®, Néanmoins, les modéles d’employé
appartiennent 3 'employeur « sauf convention contraire
ou sauf disposition contraire de la }égislation nationale
applicable »™. « Dans I'exécution de ses obligations » ou
« suivant les instructions de son employeur » doivent s'in-
terpréter plus strictement que simplement « dans le cadre
de la relation de travail »: une obligation ou une instruc-
tion spécifique doit étre exécutée ou suivie dans le déve-
Ioppement du modéle.

La titularité légitime d’un modéle communautaire
peut étre revendiquée dans les trois ans de la divulgation
d’un MCNE ou de la publication d’'un MCE™. Les tri-
bunaux nationaux autres que les TMC sont également
compétents” Vi que le réglement ne s’applique qu’a I'ac-
tion en nullité (voir le motif (c)**), 'action en revendica-
tion est régie par le droit national. Ceci s’explique peut-
étre parce que, sauf dispositions contraires prévues par le
réglement, le modéle communautaire ou sa demande, en
tant qu’objet de propriété, est considéré en sa totalité et
pour Pensemble de la Communauté comme Uenregistre-
ment d’'un modéle de I'Btat membre du (a) sidge ou
domicile du titulaire 4 la « date considérée » ; ou (b) 4
défaut de (a), établissement du titulaire;; ou (c) 4 défaut
de (b), comme un modéle espagnol *. Cette disposition

vise & préserver le caractére unitaire du modéle commu-
nautaire. Le transfert, les droits réels, exécution forcée, la
procédure d’insolvabilité et les licences relatifs 3 un tel
droit national sont ensuite réglementés®’.

& E Contrefagon

1. Etendue de protection et actes de contrefagon
fare. 10 et 19)

L'étendue de la protection du modéle™ a déja été discu-
tée i propos de 'objet de Ta protection et du caractére
individuel. D'une part, 'étendue du modéle contribue a
définir son objet. Nous avons suggéré ci-dessus que le
modéle pourrait n'étre soumis & aucun principe de « spé-
cialité des produits »”. D’autre part, Pétendue du modéle
reflete logiquement le caractére individuel™ : un modéle
contrefait doit étre valable et un modéle contrefaisant ne
peut étre valable. En fait, il semble que le senil élevé du
caractére individuel soit destiné A contrebalancer le vaste
champ de protection. Par analogie avec les marques fortes
et faibles, les modgles hautement individueds pourraient
bénéficier d’une protection supérieure 3 celle des modeles
a peine individuels.

1’énumération des actes de contrefagon est assez large
pour inclure toute « utilisation » par autoréférence, mais
aussi tout « stockage » (ou détention) i cette fin™". Rap-
pelons que le MCNE requiert la preuve de Ia copie, tout
comme le MCE tant que fa publication est ajournée'”.
La menace de contrefagon est également sanctionnée'.

2. Excepfions (art. 20 4 23)

Des exceptions sont prévues pour a) les actes accomplis
i titre privé et i des fins non commerciales; b) les actes
accomplis A des fins expérimentales ; ) les actes de repro-
duction A des fins d'illustration ou d’enseignement, pour
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£6. Réglement, art. 25,2-5.

87. Réglement, art. 87,

88, Réglement, art. 25.6.

89, Comme 3 'art. 5.2 du réglement.

90. Régleinent, art. 14.1.

91. Réglement, art. 14.3.

92. Réglement, art. 15,

93.V. réglement, att. 93.

94, Réglement, art. 25.1 (c).

93, Probablement la date de conclusion dun éventuel contrat.

96. Réglement, art. 27 et 34,

97. Réglement, art. 28-33.

98. Réglement, art. 10,

99, Comp. avee I"avcét Kinderkapperstoel da Hoge Raad néerlandais du
10 mars 1995 : Nf 1995, 670 {une chaise d’enfant pour coiffeur est un antre
produit qu une chaise d'enfant pour voiture-jouet).

100, Sauf I'ajont injustifié de Padjectif « visuel ».

101. Réglement, arr. 19.1.

102, Riéglement, art. 19.2-3.

103.V. supra la description des sanctions offertes par I'art. 89.
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autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques
commerciales loyales, ne portent pas indliment préjudice
A I'exploitation normale du modéle et que la source en
soit indiquée!®,

Les deux premiéres exceptions sont classiques en droit
des brevets; la derniére s’inspire du droit d’auteur. L'ex-
ception b) exempte la recherche, méme, semble-t-il, a des
fins commerciales. Curicusement, I’exception c) exempte
la reproduction mais non les autres usages; elle est sou-
mise 3 des fins particulidres ainsi qu'd un test des trois
étapes inspiré de la Convention de Berne'”. L'épuisement
communautaire {mais pas international 106 o, quant au
MCE, le droit d’usage antérieur {de bonne foi)'”’ sont
d’autres exceptions classiques.

IV. MODELE COMMUNAUTAIRE
VERSUS DROITS D'AUTEURS NATIONAUX

£ A, Avantages

Comparé i quinze droits d’auteur nationaux, un modéle
communautaire unique présente un immense avantage
procédural.

1. Injonctions ef mesures provisoires pan-européennes

En droit d’auteur, I'obtention de la cessation 4 I'échelle
communautaire suppose lintroduction de quinze
demandes nationales. Certes, des manceuvres d’encercle-
ment peuvent déboucher sur des réglements amiables
dans les « petits » pays. Certes aussi, quelques tribunaux
nationaux sont disposés 3 accorder des injonctions trans-
frontalidres sur la base d’un droit d’auteur. Mais il n’existe
pas (encore) de systéme européen de mise en czuvre du
droit d’auteur,

Le droit de modéle jouit, lui, d'un immense avantage
procédural. Son titulaire peut agir devant un seul tribu-
nal national spécialisé, choisi parmi « les tribunaux des
modéles communautaires ». Si la compétence est fondée
sur le domicile {fit-il du demandeur) et que le tribunal
reconnait la contrefagon, il a Pebligation™® de prononcer
un ordre de cessation pan-européen. Si la compétence est
fondée sur le lieu de contrefagon, Iordonnance n’aura
effet que sur ce territoire, sans préjudice de la régle des
codéfendeurs'®.

2. Contrefagon ef charge de In preuve

Premiérement, la contrefagon du droit d’auteur requiert
en principe la preuve d’une copie substantielle. Quoique
le MCNE soit également un droit d’empécher la seule
copie'l’, le MCE confére un droit exclusif opposable erga
ommes, y compris aux créateurs indépendants'!!.
Deuxidmement et contrairement au droit d’auteur et
au MCNE, le titulaire d’un MCE jouit de présomptions

(simples) de titularité!? et de validité'? dans les procé-
dures en contrefagon.

Troisiemement, alors que la menace de contrefagon
n’est pas réprimée dans la plupart des droits d’auteur
nationaux, le titulaire d’un modéle {enregistré ou non)
peut demander une injonction dés la menace de contre-
fagon si la 1égislation nationale le permet'™. Ceci permet
au tituhire du modéle de négocier une licence avec le
contrefacteur allégué dés 1a naissance du litige.

3. Droits rels

Par rapport au droit d’auteur et au MCNE, le MCE se
préte davantage i une mise en gage ou a la constitution
d’autres droit réels!'?,

# B, Inconvénients

Comparés au droit d’auteur, les modeles présentent des
défauts.

1. Naissanee {formalités) et durée

La protection des modéles, enregistrés ou non, nait
aprés et expire avant celle du droit d’auteur. Cette nais-
sance postérieure du droit de modéle est due 4 'une
ou Pautre formalité, quand le droit d’auteur n’est sou-
mis & aucune,

Quant au droit d’auteur, Particle 1 de la directive
« durée » 93/98/CE", aujourd’hui transposée dans tous
les droits nationaux, mérite la citation in exfenso: « Les
droits de I'auteur d’une ceuvre littéraire ou artistique au
sens de I'article 2 de la Convention de Berne''” durent
toute la vie de I'auteur et pendant 70 ans aprés sa mort,
quelle que soit la date i laquelle I'ceuvre a été licitement
rendue accessible au public ». La durée du droit d’auteur
est donc de 70 ans post mortem auctoris. Sa naissance n’est
pas aussi explicitement précisée, mais il est constant que
le droit d’auteur nait dés la création, sans aucune formalité.
Cette absence de formalité représente un gain d’énergie,
de temps et d’argent.
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104. Réglement, art. 20,
105.V également F'art, 26.2 de 'accord ADPIC (TRIPs).

.106. Réglement, art. 21.

107, Réglement, art. 22. Ce droit a £t€ « omis » de la directive par mégarde.
108. Sans balance des intéréts.

109. Réglement, art. 80, 82, 83 ¢t 89 et téglement 44/2001/CE, art. 6.1,
110. Réglement, art. 19.2,

111. Réglement, azt, 19.1.

112, Réglement, art. 17.

113. Réglement, art. 85,

114, Réglement, art. 81 (a) et 89.

115, Réglement, act. 29.

116. Directive93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 harmonisant la
durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voising: JOCE
24 nov. 1993, n° L 290, p. 9 -13.

117. Ceci inclut « les ceuvres des arts appliqués ».
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Quant au MCNE, il nait de la premiére divalgation
dans la Communauté!® (nécessairement aprés la créa-
tion) et expire aprés trois ans {peut-étre plus d’un siecle
avant le droit d’auteur)''?. Quant au MCE, sa durée
court i partir du dép6t de la demande (bien aprés la
naissance du droit d’auteur) pour une période de cing
ans, laquelle peut étre renouvelée jusqu’d un maximum
de vingt-cing ans (bien avant I'expiration du droit
d’auteur)™, 1l faut souligner que, pour n’étre pas
gratuit et instantané comme le droit d'auteur, Ienre-
gistrement du modéle communautaire sera toutefois
moins codteux que celui de tout autre droit de
propriété industrielle. B

2. Protection infernationale

Dés qu’une ceuvre est créée, le droit d’auteur la protége

dans tous les Etats membres de I'Union de Berne sans

aucune formalité. En effet, les principes du traitement
national et de la protection automatique permettent aux
auteurs étrangers de bénéficier automatiquernent et sans
discrimination de la protection du droit d’auteur dans tout
pays unioniste.

A Pinstar de son précurseur anglais, le MCNE n’est
pas miir sur le plan international. D’un c6té, les créa-
teurs étrangers sont handicapés par sa « formalité » (pre-
miére divulgation dans la Communauté). De Pautre
cBté, les créateurs européens ne peuvent se fonder sur
un MCHNE pour réclamer une protection étrangére
équivalente.

3. Conditions de protection

Le critére matériel du droit d’auteur est I'originalité
subjective. Celle-ci est harmonisée par plusteurs direc-
tives communautaires comme signifiant que 1'ceuvre
doit &tre une « création intellectuelle propre i son
auteur ». Par conséquent, la similarité avec 'art anté-
rieur ne détruit pas nécessairement 1'originalité. Par
ailleurs, la divulgation d’une création n’affecte pas sa
protection.

Les critéres matériels du modéle sont la nouveauté
objective et le caractére individuet. La similarité avec Part
antérieur connu des milieux communautaires détruit,
sinon la nouveauté, du moins le caractére individuel,
comme relevant du « dé&jd vu ». Mais Ueffet destructeur
sur le MCE d’une divulgation est mitigé par un délai de
grice de douze mois'.

V. MODELE COMMUNAUTAIRE
VERSUS MARQUE COMMUNAUTAIRE

# A. Avantages

Comparé i la marque, le modéle offfe maints avantages.

1. Formalités et procédure

La procédure d’obtention d'un modéle est plus rapide et
moins lourde que celle d’une marque. Premiérement, une
marque nait nécessairement de 'enregistrement de la
demande. Or, le MCNE ne requiert aucun enregistre-
ment: il nait de la premiére divulgation au sein de In
Communauté'?, Deuxiémement, Uenregistrement d'une
marque est soumis 4 un examen au fond et & d'éventuelles
procédures d’opposition'®. Or,le MCE n’est souinis qu’i
un examen au fond superficiel (limité i.la définition
et Pordre public) ™. A cet égard, aucune procédure
d’opposition dirigée contre 'enregistrement d'un modele
n’est ouverte aux parties intéressées; celles-ci devront
par la suite introduire une action ou une demande
reconventionnelle en nuilité.

2. Conditions de protection (en pariie) et exclusions

Octroyer une protection par la marque constitue proba-
blement un exercice plus subjectif que confirmer ou
octroyer une protection par le modéle. Par aifleurs, les
exclusions 4 la marque ont un champ phus étendu.

Une marque doit présenter un caractére distinctif;
cette appréciation repose sur sa perception par le public
cible, 1égérement objectivé en consommateur moyen
avisé, Mais de nos jours, la distinctivité s’appréhende mal-
aisément. Ceci vaut spécialement pour les marques tridi-
mensionnelles, comme Viltustre le jugement Mag Lite
du Tribunal de premiére instance des Communautés
européennes'®, Pour les marques tridimensionnelles,

e g EaaSsEsEsseassEagaEE S

118. Quoi que cela signifie. V. supr.

119. Réglement, art. 11,

120. Réglement, art. 12,

121 Réglement, art. 7.2.

122.V.supra réglement, art. 11.

123. Réglement 40/1994/CE, art. 41-43.

124, Réglement 6/2002/CE, art. 45-47.

125. TPCE 7 {évr. 2002, aff. T-88/00, Mag Insteanent ¢/OHMI: Mag Iustin-
tent avait fait enregistrer la forme de sa lampe de poche comme marque
tridimensionnelle pour le Benelux, la France, I'Allemagne, le Royaume-
Ui, les f‘ltatstnis. la Suisse etc. L'examinateur de 1'OHMI refusa néan-
moins sa demande de marque commiunautaire au motif que la forme de la
torche érait dénuée de tout caractére distinctif inhérent (RMC 40/94/CE,
art. 7(1){b)). La Chambre de recours rejeta Fappel de Mag, Le Tribunal de
premitre instance a confirmé cette décision. A gros traits, le TPI a estimé
que les qualités esthétiques de la forme et leur design d'une originalité rate
apparaissaient plutdt commnie des variantes d'une forme habituelle de lampe
de poche puisqu'aussi bien, la torche Mag Lite avait une forme cylindrique

" comnte toutes les torches et que le cylindre constituait une indication quant

4 la natuze, non Porigine, du produit. Ajustc titre, le TP a rejeté quelques
éléments d'usage comme n’étant pertinents qu'aux fins de 1'art. 7(3) du
réglement 40/94 {quant  l'acquisition du caractére distinctif par I"usage).
Certes, en fait, certains enregistrements antérieurs avaient £té obtenus auto-
matiguensent {le Benelux avant 1996) ou par Pusage (Etats-Unis et
Royaune-Uni} et, en droit, Je régime de la marque communautaire consti-
tue un systéme autonome, L'on peut néanmoins regretter que les instances
communautaires soient si ouvertement passées outre Funiformité (pour une
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surgit une énigme -supplémentaire: la forme est-elle
(et continue-t-elle 4 &tre) pergue en tant que marque
distinguant un produit, ou seulement en tant guc produit
lui-méme!*? ;

Un modeéle doit étre nouveau et présenter un carac-
tére individuel??. La nouveauté est un critére objectif et
le caractére individuel est également un critére assez
objectif par référence & Putilisateur averti.

Par ailleurs, la marque est sujette & une exclusion pour
les signes constitués exclusivement : (i) par la forme impo-
sée par la nature méme du produit; ou {if) par la forme
du produit nécessaire i Uobtention d'un résultat tech-
nique; ou (fif) par la forme qui donne une valeur sub-
stantielle au produit'®.

Le modele ne comporte aucune exclusion de type (i) :
ces formes constituent précisément I'objet du modéle,
Quant 3 Uexclusion (if)'®, elle cst interprétée plus stricte-
ment que I"exclusion correspondante pour le modéle par
I'Avocat général Colomer dans ses conclusions Philips
¢/Remington’™. Ce dernier soutient que la « multiplicité
des formes » s'applique aux modéles mais non aux
marques, de sorte que des formes alternatives produisant
nécessairement le méme résultat technique pourraient sau-
ver un modgle mais non une marque tridimensionnelle'*.

La Cour de justice a récemment suivi cette opinion'*.

3. Etendue de la protection

1’étendue du modéle est plus siire que celle de la marque.
Premiérement, les « marques du commun » sont soumises
au principe de « spécialité des produits », méme si Paris-
tocratie des marques renominées est protégée au-deld. En
revanche, 'on peut soutenir que les modgles s’affranchis-
sent d’up tel principe de spécialité™, Deuxieémement,
I'étendue de fa marque varie selon son usage par le titu-
Laire et sa perception par le public. Méme si Varticle 36.6
du réglement autorise une interprétation plus souple
qu'une stricte revendication de brevet, Pétendue d'un
modéle est, en théorie, invariable.

4. Déchéance
Les marques sont de fréles anges: elles peuvent étre
déchues pour non-usage ou « dégénérescence » {chute
dans Penfer des noms génériques)'™. Les modéles sont
loin d’étre aussi précaires: ils ne peuvent étre déchus.

& B. Inconvénients

Comparés aux marques, les modeles présentent quelques
défauts.

1. Conditions de profection (en partie)

Le champ des antériorités pour les modeles est bien plus
étendy, tant matériellement que géographiquement.

Premiérement, les motifs relatifs de refus d’une marque
ne renvoient qu'aux inarques et autres signes (noms com-
merciaux...) antérieurs'™, En revanche, les motifs relatifs
de nullité¢ d’un modéle renvoient aux modéles antérieurs,
aux signes distinctifs antérieurs, aux ceuvres protégées par
Je droit d’auteur et autres emblémes'?¢, Deuxiémement,
les motifs relatifs de refus d’une marque doivent étre des
marques et signes européens (au sens large, 4 Ia fois com-
munautaire et nationaux), sauf les marques notoires'*. En
revanche, la nouveauté d'un modéle peut étre détruite par
des modéles antérieurs étrangers s'ils pouvaient, dans la
pratique normale des affaires, raisonnablement étre
connus des milieux spécialisés du secteur concerné opé-
rant dans la Communauté™. En outre, e temps peut par-
fois jouer en faveur d’une marque, jamais d'un modéle.
Miais cette troisiéme différence n’est pas pertinente pour
Ja comparaison directe avec les modéles'™.

2. Durée de protection

Tels les diamants, les marques {renouvelées et non déchues)
sont sternelles. Tel Socrate, les modéles sont mortels.
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fois 1) des pratiques nationales existantes. Tout comme {atsét Baby-dry de Ia
CJCE, Partét AMag Lite duTPI ne favorise guére fa sécurité juridique (ni peut-
éue Iharmonisation 1 v. la chronigue Droit des marques et autres sigmes dis-
vinetifs : Praprideds intellectuelles, ave. 2002, p. 87 .

126, Comme le rappelle, 3 juste titre, le TPI dans AMag Lite {point 38): ¢ si
le consommateur moyen du produit en cause a I'habitade de percevoir les
marques verbales comme étant des signes identificateurs du produit, il nen
va pas nécessairement de méme en ce qui concerne les marques qui sont
constituées par 1a forme du produit lui-méme [-..] ».

127, Réglement, art. 4.1,

128, Réglement 40/1994/CE, art. 7.1(¢).

129, Réglement 40/1994/CE, art. 7.1(e} (i#).

130. AR, C-299/99, Philips Elcctronics NV of Remington Consieinier Produccts
Lintited. Conelusions présentées le 23 janvier 2001.V. les poluts 30-42:
hitp: £ feuria.eu.int nrisp Fegi-bin fform.pl Hang=fr

131. Ce raisonnement valide, en Yespéce, est critiquable en principe.

132. CJCE 18 juin 2002, aff. C-299/99, Philips Blectronics NV ¢/ Remington
Constner Products Limited, V. les points 78-84, spéc. 84: ¢ {...] un signe
constitué exclusivemient par 1a forme d'un produit n'est pas susceptible d'en-
registrement [...] s'il est démonteé que les cavactéristiques fonctionnelles
essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat tech-
nique. En outre, la démonstration de I'existence d'autres formes permet-
tant d'obtenir le méme résukat technique n'est pas de nature d Ecarter le
motif de refus ou de pullité  dentegisement  [...] s
hatp:/ feuria.eu.ing Lseisp Jegi-bin fform.pl 2ang=fr.

133V sepn,

134. Réglement 40/1994/CE, ast. 50.

135. Réglement 40/1994/CE, art. 8.

136. Réglement 6/2002/CE, art. 25.1.

137. Réglement 40/ 1994/CE, act. 8.

138. V. supra Yare. 7 sur Ja divulgation.

139. Une marque peut acquérir un caractére distinctif par I'usage : cecl est
dénommé secondary meaning {sens dévivé) en anglais ou inburgering (accli-
matation) en néerlandais, 1 faut toutefois noter que les signes exclus par
art. 7.1 {e) du réglement 40/94 {I'objet du modéle ou du brevet) ne peu-
vent jamais acquérir de caractére distinetif par I'usage car I'art. 7.3 ne ren-
voie qud I'art. 7.1 (b-d) et non {€). Par ailleurs, un modéle ne peut évi-
derment jamais acquétit de nouveauté ou de caractére individuel (tels que
définis suprd) par 1'écoulement du temps, bien au contraire.
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La marque communautaire est enregistrée pour une
période de dix ans & partir de la date de dépot de la
demande. Son enregistrement peut étre renouvelé pour
des périodes supplémentaires de dix ans ad infinitium',
L'on se rappelle que le MCE est protégé pendant une
période de cinq ans 4 compter de la date de dépot de la
demande d’enregistrement, étant entendu que le titulaire
peut faire proroger la durée de la protection d’une ou plu-
sieurs périodes de cing ans jusqu’a un maximum de vingt-
cing ans & compter de la date de dépdi'*. Notez toute-
fois que le MCNE, fiit-ce pour une période de trois ans
seulement, nait avant la marque {premieére divulgation
dans la Communauté!?).

CONCLUSION

Dans les pays ofl le droit d'auteur accordait généreuse-
ment ses faveurs (tels le Benelux) i tout le moins, la pro-
tection du modéle était parfois dédaignée: elle faisait
figure de parent pauvre au sein de la famille de la pro-
priété intellectuelle. Mais la fée « Communauté euro-
péenne » a maintenant doté cette Cendrillon de charmes
dignes d'attention, tels les articles 11 et 83.1 du réglement
6/2002/CE. Le nouveau modéle communautaire est plus
séduisant qu’il n'y parait; ce « top modéle » en devenir ne
peut rester trésor caché.

o8 B & DHHEGEEGEeERITEE TR

140. Réplement 40/1994/CE, art. 46.
141, Réglement, arz. 12.
142, Réglement, are. 11,
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