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GROUPE FRANÇAIS DE L’AIPPI

Commission Dessins et Modèles

Compte rendu de la réunion du 29 janvier 2014

Présents: Muriel Antoine-Lalance, Maria-Luisa Arce-Torrecilla, Martine Bloch-Weill, Philippe Bohland, Delphine Brunet-Stoclet, Axelle Collin, Charles de Haas, Andrea Dufame, Jules Fabre, Laurine Fageot, Frédéric Glaize, Tania Kern, Isabelle Marcus Mandel, Catherine Mateu, Myriam Moatty, Delphine Rudloff, Stéphanie Zeller, Julie Gemptel.
Membres excusés : Loïc Lemercier, Marie Wormser.

Prochaine réunion : 12 mars 2014 à 10h au 68, restaurant né de la collaboration entre la Maison Guerlain et le Chef étoilé Guy Martin, situé au 68 Avenue des Champs Elysées. 

Membres RSVP !

1. Point décisions France

Isabelle Marcus Mandel

Points à signaler :
Recevabilité : S’agissant de la contrefaçon, la présomption suffit pour être recevable à agir ; tandis que s’agissant de la concurrence déloyale, la recevabilité à agir doit être prouvée.

TGI Paris, 19 décembre 2013 - Action en contrefaçon d’un jean Gstar contre H&M.

Le défendeur fait valoir la nullité de la saisie, car le produit a été acheté par un stagiaire du CPI : argumentation rejetée. En revanche l’huissier ne peut rechercher de documents comptables s’il n’a pas trouvé d’objet physique auparavant.

Point intéressant sur la définition de la concurrence déloyale et du parasitisme : Le parasitisme est la copie de la valeur économique tandis que la concurrence déloyale implique le risque de confusion.

TGI Paris, 12 décembre 2013– Action en contrefaçon d’un sac de golf. 
DMCE de Décathlon, que le Tribunal juge nul en raison de caractéristiques fonctionnelles. S’en rapporte au critère de la multiplicité des formes.

Delphine Brunet-Stoclet

TGI, 29 novembre 2013 – Action en contrefaçon de chaussons d’enfant 
Distinction entre nouveauté et le caractère individuel. En l’espèce le modèle ne présente pas de caractère propre en raison de dépôts multiples.

Sur la titularité, la décision rappelle que la présomption de l’article L113-1 du CPI ne concerne que la seule qualité d’auteur et non celle de titulaire de droits patrimoniaux. 
Appréciation des effets de décisions autrichiennes : autorité relative de la chose jugée et référence au droit autrichien.

TGI 8 novembre 2013 - Action en contrefaçon de bijoux « GAS »  
Faits remontant à 2007, le Tribunal de commerce avait d’abord été saisi, mais le jugement infirmé en appel, la cour ayant reproché au demandeur de n’avoir pas suffisamment décrit l’originalité du modèle. Nouvelle assignation devant le TGI, pour les mêmes faits en raison de l’absence d’autorité de chose jugée sur le fond. Il est finalement jugé que l’originalité des caractéristiques du modèle n’avait pas été suffisamment décrite.

Remarque : Un travail de plus en plus conséquent à fournir pour démontrer l’expression de la personnalité de l’auteur. Liberté de qualification du juge.
Myriam Moatty
Ordonnance JME, 29 novembre 2013 – Action en contrefaçon de modèle de fourchette

Question de validité de l’assignation..

Le défendeur invoquait que le modèle avait été déposé en noir et blanc et que les produits argués de contrefaçon n’avaient pas été suffisamment décrits. Il a été débouté sur ce point par le JME qui n’exige pas du demandeur une description précise des produits argués de contrefaçon.

Dépôt avait été fait en noir et blanc mais tout à fait lisible.

Copie servile alléguée ?

Commentaire Muriel Antoine-Lalance : 

Ne pas oublier de préciser qu’il y a eu une reprise des caractéristiques protégeables.

Ordonnance JME – Contrefaçon des pochettes « Tintamar »
Sur les conditions de mise en œuvre du droit à l’information.

Le demandeur revendiquait des droits sur une petite pochette (cadeau donné en parfumerie) et avait fait une saisie-contrefaçon dans l’une des parfumeries (mais les documents comptables n’avaient pas été saisis). Demande donc la mise en œuvre du droit à l’information.
Le JME fait droit à la demande du requérant de production des documents comptables. Il relève que le demandeur a fait de nombreux efforts pour que l’étendue de son préjudice soit établie.

Pourtant ici le demandeur avait fait faire une saisie dans un magasin local et aurait très bien pu aller au siège social s’il souhaitait des documents comptables. 

A noter que le demandeur était en redressement judiciaire

Commentaire C. De Haas : 

Référence à l’arrêt de la Cour de Cassation du 8 octobre 2013, N° de pourvoi: 12-23349. 
TGI 6 décembre 2013 – Contrefaçon de modèles de Tour Eiffel
Le demandeur avait déposé une reproduction de la Tour Eiffel. Il faisait valoir que les dimensions et les matériaux étaient différents. Le dépôt incluait également une gourmette attachée au sommet de la Tour Eiffel et l’intitulé « Merci Gustave » au bas de la Tour.

Les sociétés défenderesses ont fait valoir que le modèle n’était pas protégeable en raison de leur modèle antérieur, également de Tour Eiffel. 

Le Tribunal a donc refusé toute protection au modèle du demandeur en raison de l’absence d’originalité. Il a par ailleurs dit que le modèle antérieur du défendeur est protégeable sur le terrain des DM et a caractérisé la contrefaçon.

La concurrence déloyale n’a pas été caractérisée car personne n’a le monopole de la gourmette (!).

Le défendeur qui fait une demande reconventionnelle en contrefaçon obtient condamnation du demandeur. Le Tribunal a prononcé 1 Euro de dommages-intérêts à titre symbolique, mais n’a pas ordonné de mesure d’interdiction car pas invoqué par la partie concernée.

Remarque : La validité du modèle du défendeur pourrait être contestée en appel.

Charles de Haas :

Nouveautés en matière de SC.

Cour d’appel, 29 mai 2013 (n°11/19182) : 
L’ordonnance et la requête avaient été signifiées mais l’ordonnance unilatérale sur requête n’est exécutoire que sur présentation de la minute.

Il faudra donc demander plusieurs originaux au magistrat lorsque l’on souhaite exécuter des saisies simultanées. L’huissier devra être porteur de la minute, et il conviendra de le signaler dans le PV.

Cour d’appel, 28 janvier 2014 (n°13/08128) : 
Pour justifier une requête l’ordonnance, il faut présenter une preuve minimale de la contrefaçon (constat d’achat, extrait de page Internet). Auparavant, la Cour de cassation considérait que l’apport du seul titre suffisait.

Décision à lire attentivement.
2. Point EtrangeR

Allemagne : Martine Bloch-Weill et Stéphanie Zeller
1. Nouvelle loi entrée en vigueur le 1er janvier, sur le « design enregistré » (ne s’intitule plus loi sur les DM). L’idée a été de choisir un nom de protection qui soit perçu à l’international.

· Création d’une procédure administrative de demande en nullité qui peut être menée devant l’Office allemand pour défaut de caractère individuel ou existence d’une antériorité. Peut se faire sans CPI ni avocat.

Jusqu’à présent la nullité ne pouvait être demandée que devant le juge. La procédure administrative déjà commune en droit des marques a donc été étendue aux DM. 

La demande reconventionnelle en nullité ne peut quant à elle être formulée que devant un tribunal.

· Dépôts groupés (jusqu’à 100 designs différents)

Alors que la politique actuelle de l’OHMI : dépôts groupés possibles uniquement si certaine cohérence entre les produits.

2. Décision de référé du Tribunal de Leipzig

Fabricant indien de meubles revend son surplus au prestataire allemand.

Tribunal donne raison au créateur : le contrefacteur ne peut arguer de la nullité…

L’esprit a finalement prévalu sur les faits.

Un résumé sera envoyé par Martine Bloch-Weill
USA : Delphine Rudloff
Conditions d’acceptation du dépôt : toutes les vues pour lesquelles la protection est revendiquée doivent être déposées mais un nombre minimal de vues n’est pas exigé.

On peut déposer soit un dessin et noir et blanc, soit une photo. Possible d’ajouter des éléments en couleur en cours de procédure.

Obligatoire de joindre une déclaration de cession des droits du créateur à la société déposante.

Remarque : Comment articuler ceci avec le concept du work for hire ? Plusieurs suggestions : 

Nous sommes en matière de DM et le concept du work for hire s’applique en matière de copyright. En France, il n’y a que présomption de cession. Ici l’avantage est de régler la difficulté dès l’origine, au moment du dépôt.

Le montant de la taxe officielle est fonction de l’entreprise qui dépose.

Le modèle sera accepté s’il respecte le critère de nouveauté inventive (non évidence : non obviousness)

Depuis 2013, réforme du droit des brevets. L’Office pratique un examen des antériorités. Le créateur qui a déposé le premier obtiendra la protection.
En matière d’appréciation de la contrefaçon, un arrêt de 2008 a pris en compte l’observateur : confirmation.

Durée de protection : 15 ans non renouvelables. Protection prorogée tous les cinq ans.

Canada : Delphine Rudloff
Il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve de la cession des droits lors du dépôt.

Le dépôt se fait sous la forme de dessins ou de photos, même si les dessins sont recommandés.

L’Office canadien pratique un examen parmi les modèles antérieurs. S’il en relève, le déposant a la possibilité de présenter de nouvelles observations.

Durée de protection de 10 ans maximum.

Japon :  Delphine Rudloff
Dépôts multiples impossibles sauf pour ensemble de produits.

Les vues de tout le tour du produit sont requises.

Des annuités sont à payer pour permettre le renouvellement.

La durée de protection est de 20 années.

First to file system : refus des modèles antérieurs s’il y a déjà une antériorité.

D’où absence de contrefaçon au Japon sur la base de dessins et modèles japonais.

Chine : Delphine Rudloff  et Frédéric Glaize :

Une caractéristique esthétique est exigée pour que le modèle soit accepté.

La Chinese patent law concerne à la fois les brevets et les DM.

Les dépôts sont examinés sur le fond par l’Office mais il n’y a pas d’examen des modèles antérieurs. L’examen est très rapide (6 mois environ).

Aucune cession des droits n’est requise, mais les coordonnées du créateur doivent être fournies.

Office assez rigide sur les angles de vue : Il est vraiment nécessaire de faire le tour du produit sous les mêmes proportions, angles de vues…

Dépôts multiples possibles si les produits appartiennent à la même classe de Locarno (set de produits)

La durée de protection est de 15 ans.

Depuis 2009, condition de nouveauté absolue.

Pas de système de tolérance vis-à-vis de l’auto-divulgation.

Absence d’ajournement de publication (contrairement au Japon).

Nouvelle loi en droit des marques en Chine : but d’accélérer la procédure.

Office très contraignant sur les vues orthographiques déposées (6 vues minimum).

Possible dessins OU photos, mais ne pas mélanger (alors que l’on peut le faire devant l’OHMI).

Muriel Antoine-Lalance :

TUE, 21 novembre 2013 sur un modèle de tire-bouchon T337-12, au sujet d’une action en nullité. Intéressante car :

· bonne définition de l’utilisateur averti,

· développements intéressants sur la liberté de création et sur l’aspect fonctionnel.

3. PROCHAIN CAFÉ MODÈLE 12 MARS À 10 H CAFÉ GUERLAIN
1. Décisions françaises Jules Fabre et Philippe Bolhand

2. Décisions communautaires Charles de Haas

3. Point étranger : Australie Philippe Bolhand

4. Préparation du Café modèle au  MUSEE DU TEXTILE A LYON : visite Musée des tissus. Participation séance du GRAPI par la suite, la date du 9 décembre coïnciderait avec la séance des arts appliqués : point Ph. Bolhand
5. Préparation de la visite des collections des Arts et Métiers, présentation des collections par un docteur en ingénierie : point Catherine.

6. Discussions sur la question préjudicielle C-479/12
