la nécessité ou non d'enregistrer une

extension en « Inmarque » s& pose.
Beaucoup d'entreprises s'interrogent
sur l'opportunité de telles extensions,
d'autres  envisagent
d'étre candidat. Ce point est d'autant
plus délicat qu'il n'est pas encore

séricusement

possible de savoir s'il y aura un unigue

cycle de candidature ou si d'aulres-

seront organisés par la suite. La ques-
tion du référencement sur les moteurs
de recherche reste une grande incon-
nue. Quelle sera la visibilité d'un nom
de domaine « marque.com » face &
une extension « .margue » ? Quelles
nouvelles stratégies marketing et de
communications mettre en couvre ?
Est-i] envisageable pour une société
de ne pas étre candidate ? Les solu-
tions adoptées auront un impoct
direct sur la visibilité et la valeur de o

margue.ll est consetllé pour les entre-
prises intéressées d'évaluer la faisaki-
lité d'un projet en « .margue » et d'anti-
ciper les stratégies de défense & venir.
La défense est & envisager aussi bien
dans le cadre d'un dossier de candi-
dature en s'opposant & une extension
poriant afteinte & ses dreits ou en
{aisont face & une opposition, que face
un cybersquatiing exponentisl dons
les extensions nouvellement crédes.

Avec lintroduction récente d'exten-
sions en caractéres non lating {cyril-
lique, arabe, chinois...), linfernet
devient polyglotie et devient acces-
gible & des millions de nouveaux
uytilisateurs. Ladoption du projet de
nouvelles extensions devrait contri-
buer & donner enfin une signification

cux extensions.Ce projel n'apparalt

&tre qu'une premisdre &tape gu mouve-
ment d'ouverture d'un point de vue
culturel et économique : une nouvelle
révolution de l'internet est en marche |

Nathalie DREYFUS

Conseil en Propriété industrielle,
Conseil européen en marques

Expert auprés du Centre darbitrage
et de médiation de I'OMFI,

Drevius & associés.

{1} An Economic Framework for the Analysis
of the Expansion of Generic Top-Level Domain
Names, Michael L. Katz, Gregory E. Rosston
and Theresa Sullivan.

2) WIPO Letter of June 16, 2010 on Rights
Protection Mechanisms found in version 4 of
ICANN's Draft Applicant Guidebook

Pour la 3éme chambre du TGI de Paris, le fait de renvover
V'internaute vers une fenétre de visionnage d'une émission
de télévision du site de Mb, via un lien hypertexte, consti-
tue bien une « mise a disposition » mais pas une représen-
tation des émissions, au sens de l'article L. 122-2 du code
de la propriété intellectuelle. Retour sur le jugement du

18 juin 2010. Voir la décision page 315.

prés leur avolr donné gain
de cause & l'encontre du
service WIZZGO o qui
proposait un service dit de
magnétoscope numérique en ligne, le
tribunal de grande instance de Paris
a cette fois-ci déboutd les sociétés du
Groupe MG de leurs demandes de
condamnation & lencontre des siles
www.tv-reployfr et wwwiotalved.com

qui réperiorient et mettent & la disposi-
tion du public, via des liens hypertextes
profonds, les programmes des chaines
Mb et W9 proposés par les titulaires de
droits sur les sites www.mEreplay.ir et
www.wireplcry.ir.

A titre liminaire et afin d'éviter toute

confusion sur la nature des services
proposés, il convient de rappeler
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qu'd la dillérence du magnétoscope
WIZZGO gui proposait d'effectuer une
copie des programmes, commandée
l'utilisateur, les
services de télévisions de rattrapage,

a l'avance par

dit qussi catch-up iv, permettent de
visionner & la demande et en lecture
seule, c'est-&-dire sans possibilité
d'enregistrement ni de stockage,

des programmes audiovisuels

Ji1
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déjd diffusés. Techniquement, les

services de télévision de rattrapage
sont donc totalement différents du
magnétoscope numeérique etil n'y o
lisu de comparer les deux décisions
de justice en cucune maniére, st
ce n'est gu'll s'agit dans les deux
cas de permettre & l'utiliscteur un
visionnage différé de programmes
audiovisuels.

LES EDITEUR

DE LIENS HYPERTEXTES
PROFONDS O L'ABSENCE
DE SOUMISSION AUX
CONDITIONS GENERALES
D'UTILISATION

DU SITE CIBLE

Le jugement rendu par la 3éme
tribu-
il de grande instance de Parls, le

chambre 2&me section du

18 juin 2010, appelle en revanche &
différents commentaires concernant la
notion de « communication au public »
et de liens hypertextes.

Fn premier lieu, le tribunal a consi-
déré cue la société SBDS, éditrice
des services wwwiv-replayir st
www. totalvod.com, ne devait pas étre
considérée comme un « utilisateur »
soumis aqux conditions générales duti-
lisation de M8 Web dans la mesure oly,
en se contentant de « mettre & disposi-
Hon les programmes » par le biais de
liens hypertextes, slle ne se connectait
pas ou service www.mbreplayir et
www. wireplay, fr.

La 3eme chambre civile reprend
ainsi la motivation qu'elle avalt déjd
adeptée dans laflaire RYANAIR
contre OPODO le 9 avril 2010 jugeant
que <« les conditions générales invo-
quées sont applicables seulement
& celui gui achéte pour son propre
compte des billets d'avion, st non
& celui qui n'infervient gu'en tani
quintermédiaire comme le fait la
société Opodo, qui reste ainst ters
au contrat. D'autre part, il apparaft
que les vols qui sont réservés & partir
du site d'Opodo soni finalement
concrétisés sur le site de la société
Ryanair, ce qui ¢ pour conséquence
que, de surcroft, les dispositions
contractuelles dont il s'agit ne sont
nullement violées. » (i)

Si la question de lapplication des
conditions générales & un utilisateur
de liens hypertextes semble juridique-
ment tranchée par la 2éme section de
la 38me chambre civile, sur le fond et
en pratique, la demande d'gutorisa-
tion inftalement formulée par SBDS
préalablement & la mise en ligne
de son service, confirmercit toute-
fols qu'elle entendait elle-méme se
soutnetire cux conditions générales en
question.

LE LIEN HYPERTEXTE,
ACTE DE « MISE
ADISPOSITION »

DU « SIMPLE
INFORMATION » ?

En second lieu et en tout état de cause,
le tribundl de gramde instance de Paris
a retenu que « la mise & dispositicn
du public » des programmes par la
société SBDS par lintermeédicire de
liens hyperiextes ne constituait pas
une « communication au public »

soumise & cutorisation.

Cette décision fail directement écho &
celle rendue par le TGl de Nanterre le
25 mars 2010 dernier @y qui avait jugé
que le fait de proposer un lien profond
vers le site d'un éditeur de logiciel pour
le télécharger n'équivalait pas & une
mise & disposition contrefaisante du
programme.

Les magistrats avaient retenu que « les
défenderesses n'hébergeaient ni ne
stockaient sur leur site le logiciel : la fiche
litigieuse concernant le logiciel PeTap
contenait en réclité un lien hypertexte
{...}) qui permetiait de télécharger le
Iogiciel depuis le sife de I'éditeur. In'y a
donc pas & ce titre un queleonque acte
de contrefagon par mise sur le marché,
¢ fitre onéreux ou gratuit, du logiciel,
au sens de l'article 1.122-6-3° du code
de lo propriété intellectuelle. En outre,
s‘agissant de foits de contfrefagon, il
importe peu que le Hen ne dirige pas
Vinternaute vers la page d'accuail du
site de l'éditeur ou gque ['nformation
& ce titre n'ait pas été compléte : une
information n'équivalant nullement &
une mise & disposition. »

A premiére lecture, les deux décisions
concluent & P'absence de contrefagon
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du fgit de l'existence d'un lien hyper-
texte profond. Toutefois, Vanalyse plus
précise de ces deux jugements met en
lumiére une subtilité juridique non des
moindres.

Dans le premier cas, le tribunal de
grande instance de Nemterre cavait
conclu & l'absence de « mise & dispo-
sition » du logiciel sur le marché : « Il
n'y a donic pas & e tifre un quelcongue
acte de contrefagen par mise sur le
marché ». I en déduiscait qu'« une
information n'équivalait nullement &
une mise & disposition ».

Dans le second cas, les magistrats
parisiens ont pour leur part admis
que la scciété SBDS meticit bien
les programmes « & disposition des
internoutes ». s indiguent que « la
société SBDS (...} ne procéde pas au
visionnuge des programmes dispo-
nibles sur lesdits sites, mais se borne
& les meitre a la disposition des
internautes »
les programmes de M6 Replay et W9
Replay & la disposiiion du public,
la société SBDS
conclu quelle ne procédait pas &

et que « en mettant

...», [ls ont toutetois
« une communication cu publc ».

La question de savoir si un lien hyper
texte éqguivaut & une « mise & disposi-
tion » ou ne constitue qu'une « simple
information » n'est vraisemblablement
pas tranchée. Cette distinction n'est
pourtant pas sans influence puisgu'on
le sait, la loi sanctionne « la mise
& disposition » qu méme titre que
¢« la communication » non autorisée
d'eeuvre au public.

ACTE DE « MISE

A BISPOSITION »

ET « EOMMUNICATION
AU PUBLIC »,

MEME REGIME ?

La loi pour la conflance dans 1'éco-
nomie numérique précise ainsi guon
« entend par communication au public
par voie élecironique toute mise
disposition du public ou de catégories
de pubiic, par un procéds de commu-
nication électronique, de signes, de
signauz, d'écrils, d'images, de sons ou
de messdages de toute nature qui n'ont
pas le caractére d'une correspon-




dance privée. » v . De facio, les liens
hypertextes devraient répondre & cette
définition.

Larticle L.216-1 du code de la propriété
intellectuelle prévoit en effet que « sont
soumises & l'autorisation de l'entre-
prise de communication audiovisuelle
la reproduction de ses programmes,
ainsi que leur mise & la disposition du
public par vente, louage ou échange,
leur télédiffusion ef leur communica-
tion au public dons un lieu gccessible
& celui-ci moyennant paiement d'un
droit d'entrée. »

il en est de méme de l'article 3 de la
directive 2001/29/CF du 22 mai 2001 qui
indique expressément que « les Etats
membres préveoient pour les auteurs le
droit exciustf d'dutoriser cu d'interdire
toute communication au publicde leurs
oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la
mise & la disposition du public de leurs
ceuvres de maniére que chacun puisse
y avoir accés de l'endroit ef cu moment
qu'il choisit individuellement. Les Eiats
membres prévoient le droit exclusif
d'autoriser ou d'interdire lo mise & lo
disposition du public, par fil ou sans fil,
de maniére que chacun puisse y avolr
accés de 'endroit ef au moment qu'il
choisit individuellement ».

Le tribunal retient pourtant in fine
que « qux termes des dispositions de
larticle L.122-2 du code de la propriété
intellectuelle, la représentation consiste
dons la communication de ceuvre qu
public par un procédé guelcongue.
En mettant les programmes de M6
Replay et W9 Replay & la disposition
du public, la société SBDS ne lui
communique nullement elle-méme
». Selon le tribunal de
grande insiance de Parlg, la « mise &

les oceuvres

disposition » ne constituerait pas un
acte de « communication au public »
aux termes de l'article L.122-2 du code.

Les magistrats introduisent une distine-
tlon, lourde de conségquences, entre
« la mise & dispositon du public » qui
serait licite et la « communication au
public » qui serait, quant & elle, illicite.
La motivation apparait dés lors contra-
dictoire, et ce d'autant que visant « un
moven guelcongue », la loi est rédigée
de maniére large et non exclusive.

Partant, si le raisonnement du tribu-
nal de grande instance de Nanterre
peut éventuellement étre suivi en ce
que les magistrais ont considéré qu'un
lien hypertexte n'était pas un acte de
« mise & disposition du public » mais
une « simple information », la moti-
vation des magistrats parisiens ayant
retenu gu'un lien hypertexte consti-
tuait bien une « mise & disposition du
public » mals non une « communica-
tton au public », est plus surprenante.

Le TGI de Paris a franchi une étape
dans son raisonnement que n'ovait
pas franchi celui de Nanterre, sans
pour autant en tirer, nous semble-t- 1],
les conséquences juridiques qui
s'imposent. D&s lors qu'il a consiaté
qu'une mise & disposition du public
Stait réalisée, au demeurant sons
I'cutorisation du titulaire de droit, la
condamnation aurait di s'en suivre,
Selonladage, la ol laleoi ne distingue
pas, il n'y a lieu de distinguer ).

On se souviendra d'ailleurs du juge-
ment du tribunal de grande instance
d'Evry du 18 janvier 2010 ) qui arvadt
relaxé le créateur dun site de liens P2P
aux motifs que le dossier de la procé-
dure ne comportait pas la preuve d'un
seul téléchargement illégal. Il n'en
demeure pas moing que ¢'est vrai-
semblablement 1'unique raison ayant
conduit & la relaxe du prévenu, la
preuve d'acte de teléchargements faci-
lités via les liena hypertextes qu'il awvait
référencés durdait sans doute conduit &
lar condamnation de I'éditeur du site.

En dernier lisu, il n'est pas inutile de
rappeler que, sagissant des agré-
gateurs de flux, les juridictions ont
congidéré qu'en raison de leur statut
d’hébergeur et & défaut de traitement
éditoriad, leur responsabilité dewvait
&tre dcartée. Ainsi, le tribunal de
grande instance de Nonterre avait
exciu la responsabiliié du site Wikio
aux metifs qu'il ne pouvdit « &tre consi-
déré comme un éditeur qu sens de la
loi pour ko confignce dans P'économie
numeérique, mais comme un agréga-
teur de flux RSS dont la responsahilité
ne peut relever que du seul régime
étant,
relevé que ['qulomaticité de Ia récep-

applicable qux hébergeurs ;

tion des flux ESS rend quasiment
impossible un filtrage de confenus illi-
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cites » . On g'interroge, « contrario,
sur la responsabilité de la société SBDS
qui, en qualité d'éditeur de contenu,
met des programmes & disposition du
public dans un envircennement modi-
fig, le programme étant consultable
par 'utilisateur dans une fenétre de
visualisation et non via lo {enétre de
navigation du site cible.

En deéfinitive et bien qu'en moins de
deux mols les juridictons alent jugé
non contrefaisante lo présence de
liens profonds renvoyant, scns l'ac-
cord des titulaires, & des ceuvres proté-
gées, la question est en réalité moins
clairement tranchée qu'elle n'y parait.

LNlana SOSKIN,
Cabinet Soskin Avocats,
Avocat ¢ la Cour

(1) TGI Paris, 3éme Chambre, lére Section, 28
novembre 2008

(i) TGI Paris, 3éme Chambre, Zéme Section, 9
avril 2010

{if1) TGI Nanterre, lére Chambre, 25 mars 2010
(tv) Lol numéro 2004-275 du 21 juin 2004,
ariicle 2

{v) Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere
debamus

{v1) TGI Evry, 5éme Chambre, 19 janvier 2010
fvii) TGl Nanterre, lére Chambre, 25 juin 20038
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