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a rendu ’arrét CONTRADICTOIRE suivant,

prononcé en audience publique

La cause ayant ¢t¢ débattue & l'audience publique du 08 Juin 2000,
DEVANT : Monsieur Jacques DRAGNE, conseiller chargé du rapport, {es
conseils des parties ne s’y étant pas opposés, en application de article 786
du nouveau code dc procédure civile,

assisté de Catherine CLAUDE, greffier,

Le magistrat rapporteur en a rendu compte & la cour, dans son délibéré,
celle-ci étant composée de :

Monsieur Jean-Louis GALLET, président,
Monsicur Alain RAFFEJEAUD, conseiller,
Monsieur Jacques DRAGNE, consciller,

et ces mémces magistrats en ayant délibéré conformément a 1a foi,

DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L, ALIFAX,
dont le s1dge est 7 rue Lafayette
75009 PARIS

agissant poursuites et diligences cn la personne de ses représentants [égaux
domiciliés en cette qualité audit siege

CONCLUANT PAR la SCP DEBRAY/CHEMIN (avoués a la Cour)
PLAIDANT PAR Me BENAIEM (avocat au barreay de Paris) ct Me
GASNIER , avocat

APPELANTE au PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

ET

1. Société SONY CORPORATION,
dont le si¢ge est 7/35 Kitashinagawa 6-Chome
SHINAGAWA-KU TOKYO 141
JAPON
agissant poursuites et diligences en Ia personne de ses représentants [égaux
domiciliés en cette qualité audit siége

2.S.A.SONY FRANCE,

dont le si¢ge est 26 ruc Morcl

92110 CLICHY

agissant poursuites et diligences en la personnc de ses représentants iégaux
domicili¢s en cettc qualité audit sidge

CONCLUANT PAR la SCP BOMMART & MINAULT (avoués a la Cour)
PLAIDANT PAR M¢ ITEANU et Me COHEN (avocats au barreau de PARIS)

INTIMEES au PRINCIPAL ct APPELANTES INCIDENTES




E ET PROCEDURE

La société de droit japonais dite SONY CORPORATION fabrique ¢t commcercialise,
dans le monde enticr, des produits d"électronique grand public ot professionnels, pour lesquels
elle se présente comme propriétaire de marques portant notamment, s agissant du territoire
frangais, sur les dépominations “SONY " (dépbtn® 358 019 du 7 mai 1965) ot “ESFACE SONY"
(dépdt n® 208054 du I mai 1990).

Elle dispose sur ce méme territoire d'une filiale créée en 1971, 1a société anonyme SONY
FRANCE, qui amis en place un réseau dz distributeurs agréés, au nombre desquels figure depuis
plusieurs années la société & responsabilité limitée ALIFAX, établic 4 PARIS,

Les relations entre les sociétés SONY FRANCE et ALIFAX ont, sur le principe, été en

demier lieu définies par:

" un “eontrat de distribution” sous1'enseipne "ESPACE SONY ™, conclu e 8 février 1999
pour trois aunées, renguveisble par tacite reconduction d'année en année, en

rernplacement d'un précédent contrat ¢n date du 25 juin 1992;

N un “contrat de marketing europden pour les distribulesrs agyéés de SONY FRANCE Y
conclu le ler avril 1999 pour prendre fin [e 31 mars 2000, seuf repouvellement d'année

én anaee par tacite reeonduction.

A la date dc signature de ces deux contrats, Ia société ALIFAX avait ouvert depuis plus
d'un an et demi (soit depuis juillet 1997), pour la promolion &t commercialisation des produits
SONY. un site INTERNET sous le nom de domasine <www.espace-seny.com>, dont elie avait
précédemment obtenu I2dregistrement (22 avril 1997) aupeés de PINTARNIC, aux ETATS
UNIS D’AMERIQUE.
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« Lasignature du premjer contrat avait €8 précédén le 9 Juillet 1998 PU scra suivie Je 12
wars 1999 - selon les théses contradictoires deg parties - d'ume démarche de la sociéts SONY
FRANCE, auprés de Ja saciété ALIFAX, pour [uj demander de modifier Ie wom de domaine,
motif notamment pris d’yp 1ieque de confusion, pour les consommatenrs, ef de la création 3 son
profit d'un monopole de fajt Prejudiciable aux sutres distributenys.,

Lors de se démarche du 172 mars 1999 (réitération de Ia précédente, ou premiére
démarche en date, selon ces mémes théses), elle lui a nommment Precizé; “pour régler [le]
prodléme, nous vous demandons de pien vouloir modifiar le nom de domaine actel en faisant
précéder je nom “espace sony” d¢ la démomination “alifax ", te qui donnere le nom Sulivent:
Www. alifax. espace-sony.com ",

Cette demande a ¢té expressément étendue, au cours de pourparlers qui ont suivi, 2 un
trensfert de Uenregistrement du notn de domaine [itigisux & 1a société SONY FRANCE, tandis
que la société ALIFAX obtenait e septembre 1999 I"enregistrement d'un scoond nom
<ww.aly'ax-sony-espacé.c0m>, dont la liedite a également &t contastée,

Les pigces confirmant ceg powpariecs sont des Ietires datées de Septembre gu octobre
1999, Elles émapent Je Plus souvent de la société SONY FRANCE, pour confirmer des
TENCONITes ou ¢utretiens téléphoniques et prendre ecte, rapidemnent, d’un accord de principe sur
le transfert sollicits, sous réserve de modalités, souhaitées Par sa partenaire, pour régler le trafic
des internautes aprés Je changement

Le 7 octobre 1999, la sociéd SONY FRANCE a transmie 2 la gocjéte ALIFAX, par
letwre-circulaire manifesicment établie 4 I"intention de tous ses distributeurs, un rocucil da
"régles d'wtilisation de Ia marque SONY sur 'Interner”, wndis qu'une sernaine aprés, soit le 14

de doraitie litigieux et 4 ieg transférer, soit A elle-meme, soit 3 <2 fiiale.
Ont suivi deux letires de [a s0ciété ALIFAYX adressées, |"une 1 la socidté SONY
FRANCE, ¢énongant un tertain nombre de conditions préalables i toute cession, présentées

¢omme proccdant du “souct de concilier les nouvelley instructions ... en maiiere d’Internet er

-3-



1 le conssrvation lgitime par la socid®é ALIFAX de I'économie développeedepuis 197" (18
octobre 1999}, I’auire 4 12 so¢iéte SONY CORPORATION, pour protester contre 12 remise en
cause de son sitc mis en place en acoord avee sa filiale, comme des pourparlers en cours (19
octobre 1999);

La ruptuse des pourparlers s’¢st trouvée consommeés aved Io rejet par la sociéts SONY
FRANCE de ce qu’elle 8 qualifié de “conditions techniques et finoncigres _.. inacceptables” (4
novembre 1999) puis, aprds divers autres échanges, l'initiative prise par les sociétés SONY
CORPORATION et SONY FRANCE de faire agsigner [a société ALIFAX ¢t contrcfagon,

parasgitisme commercial ¢t goncurrence déloyale (26 janvier 2000).

C’est daus ces conditions que, par jugement du 20 marg 2000, le Trilmal de Grande
Instance dc NANTERRE:

= g notarpument retenn:

Sur la contrefacon de marguss: ... S'H est démoniré que la socigté SONY FRANCE
a participé au financement du site ... il n'en demeure pas molns que selon 1 'article
4.3 du contrat de distribution, le droit concédé pur SONY au distributeur est un
simple droit d"utilisation accordé a titre précaire,

Ce droit d’usage n’esr pas une licence d'exploitation et ne permel au distributeur
que la seule utilisation de la marque 4 litre d ‘enseigne, documents commerciau et
publicité,

I ne justifie pas l'appropriniion d 'un nom de domaine reprenany les marques ... En
$'accaparant I'vsage d litre dé nom de domaine d'un signe distinetif appartenant &
ls sociéié SONY, la socléte ALIFAX se réserve !exclusivité de la margue ESPACE
SONY sur le réseau de I'INTERNET el prive Ie ditulaire de la margue de la
possibjlité de conslituer un site INTERNET sous la dénomination <espace-
sony.com> ol il regrouperait sous une charte communs ['ensemble de ses
revendeurs.

Au surplus, il convieni d'observer gu ‘un nom de domaine est un signe gui peul éire
cedé, concédé et qu 'l est d 'évidence que par ! 'enregistirement des noms de domaine,
la socléié ALIFAX a ovtrepassé le droit d'usage qui tui a été concéds.
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'aur les actes de parasitisme ef de ncurrgnce déloyale: ... ces agissements pny
désQrganise l¢ réseau de distribution SONY;: il résulle en effet de courrizrs produiis
aux débats que plusieurs distributsurs agreds se sond plaints de ia confusion existans
povr le consommateur qui, & la consuliation des moleurs de recherche SONY, ex:
renvoyé sur !'espace de la société ALIFAX.

£n owre ... lss personnes connectées & [ INTERNET peuvert penser accéder au site
officiel de la socidté SONY CORPORATION gyt de la socidté SONYFRANCE ... Cect
est d 'autant plus vrai qus sur ua motewr de recherche, le sile ... était présenté comme
le site officiel dz SONY ERANCE ._

POUr se prononcer ginsi qu’il suit;

Déelare la société ALIFAX responseble d'actes de contrefagon des margues
ESPACE SONY et SONY ...

La déclare responsabls d'aetes de parasitisme commercial ¢ de concurrence
déloyale ...

Lui interdit d'utiliser i titre de nom dedomaine les dénominations SONY et ESEA CE
SONY,

Lui snjoint de procéder a ses Jrais aw formalités de Iransfert du nom de domaing
SESPaCE~SONY.com> au profit de la sociétd SONY CORPORATION dans un déia; de
Irois mois & compler de {a signification du Jugement,

Dit que Ulnternic (NSI) devra procéder ay transfert de c¢ nom de domaine au profit
d la socidte SONY CORPGRATION,

Enjoint a la s0ciété ALIFAX de procéder, 6 ses Jrais, aur formalirés ]'annulation dy
nom de domaine <aliferz- espace-sony.com> dans un délai de trois mols suivant ig
signification de lq présenie décision,

Dit que I'Internic procédera g | ‘annulation de ce nom de domaine,

Condamne lg société ALIFAX & payer 4 la société SONY CORPORATION ia somme
de 30 000 francs en ce qui concerne ia contrefagon et la somme de 80 000  francs en
ce gui concerne ia concurrence déloyale,

La condamne & payer & la sociétd SONY FRANCE la somme de 100 000 Jrsen
réparation du préjudice lis 3 la concurrence déloyale,

Donne acte aux demanderesses de ce qu ‘elles n'interdisent pas é la socidié ALIFAX
de commercialiser sur'{ntern ef des produlis SONY. mais sous ses propres noms de
dotnaine et dans le vespect de ses engagemenis coniracluels,

Ordonne {a publication du Jugement aux frais de ia societé ALIFAX dons une revus
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'2u choix des sociétés SONY CORPORATION ¢t SONY FRANCE, dans la limite de
20 000 francs ...

QOrdonne [ ‘exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la socidté ALIFAX a payer aux societés SONY CORPORATION et SONY
FRANCE la somme de 20 000 francs en application des dispositions de 'article 700
du NCPC ...

Appelante de ce jugement, 1a société ALTFAX (conclusions du 2 juin 2000) rappelle les
conditions dans lesquelles elle gurait mis en place en 1997, puis ultérieurement développé, son
site INTERNET gous l¢ nom de domaine “www.espace-sony.com ”, en complét sccord avec la

société SONY FRANCE qui aurait méme accepté de concourir 4 son financement.

C’cst légitimement - ajoute-t-glle - que face a son revirement soudain de position (trés
irostéﬁeut a sa prétendus letire du 9 juillet 1998, jamais regue), elle aurait cherché i sauvegarder
son outil de fravail ou tout au moins & ptéserver ses intéréts, au cours de pourparlers que les
sociébés SONY auraient abusivernent rompus, aprés avoir fait prenve d une intransigeance tout

aussi abusive,

De toute manicre, la contrefagon ne serzit en rien constituée, Les premiers juges auraient
tout & Ia fois méconnu la portées des dispositions du code de la propriété intellcotuelle, comme

selle des stipulations contractuelles liant les parties.

Devrait-i! étre par extraordinaire consideré quo l'usage de 1e marque "Espuce Sony ™ 2
titte de nom de domsiine n’entre pas dans les prévisiong du contrat de distribution du 8§ février
1999, il ne saurait &trc contesté que 1a participation financiére de la société SONY FRANCE,
antérieurement et postérieurernent 4 Ja signature dudit contrat, s’analyse bien en une 2utonisation

aulancme, excluant toute contrefagon.

La contrefacon ne pouvant &re retenuve, les griefs relatifs au parasifisme et 4 la

concurrence déloyale dcvrarent étre écartCs, les mémes faits ne pouvant donner lieu a un cumul
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d¢ condamnations et ses activités ayant toyjours é% exemptes de concurrence déloyale comme

de parasitisme.

Fores serait notamment de constater qu’elle s’est toujours bomée 2 vendre des produits
dc marque SON'Y et qu’elle a pris leg dispositions qui 5’imposaicnt pour éviter toute confusion,
en meitant potatnmenl en évidence sa qualiié de distributeur.

La Cour devrait donc infirmer Je jugement entrepris et:

Débouter en canséquence les sociétés SONY CORPORATION et SONY FRANCE de
toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Les condamner au paiement d'une somme de 60 000 francs chacwune en application
de l'article 700 du NCFC ...

Pour les sociétés SONY CORPORATION ot SONY FRANCE (conclusions du 7 juin
2000), ¢’eat dés le mois de juillet 1998 que, sur plainte d’un autre distributeur, |a seconde serait
intervenue aupris de la société ALIFAX pour lui demander de cesser d'utiliser [a margue
ESPACE SONY 2 titre de nom de domaine.

Pendant plus d’une année, ’intéressée n’auraiteu dc cesse de Ia tromper, “enpromettant,
sans pour aulant donner suite & sa promesse, la restitulion du nom de doriaire ... tout en jouant
sur $on statut de distributeur de produits SONY, ce qui freinait les ardeurs des saciétés SONF™.
Ces denitres auraient mis fin & son vécitable “Jex de dupes”, aprés avoir &é irrémédiablement

cQnvaincues de sa mauvaise foi,

La contrefagon des marques “SONY" et "ESPACE $ONY” consécutive &
I"enregistrement des noms de domaine “espacc-sony.com " puis “alifax-espace-sony.com” ne
pourrait &ire scrisuserment contestée. Clest vainement que Ja société ALIFAX tenterait de sc

retrancher defriére:



L un préteadu accord s’inférant d’une participation financier & lg création du site,
confondant voloutziremment “site INTERNET™ et “nom da domaine™ et perdant de vue
que les versements 5’étaient inscrits dans le cadte géuéral de participations publicitaires,
contractuellement prévaes; acoord y surait-il eu, qu'il ec scrait trouvé révoqué par les

différents courriers et mises ¢n demeure;

= Ies stipulations du contrat de distribution, empertant simple autorisation d’usage d& la
marque SONY (et non licence d'explojtation), 4 ttre précairs of dans des limites
étroitement circonscrites, incompatibles avec son enregistrement comme nom de
domaine, un tel “enregistrement conféramt plus qu'um drolt d'usoge: un droit de

prapriéte”.

Ne serzient pas plus contgstables les agissements constitutifs de concurrence déloyale
ct de parasitisme par ailleuss retenus par le Tribunal dont la décision ne serait critiquable qu’en
ce qu’il n’a pas entiérement fait droit A leurs prétentions du chef du quantumn des dommages-

intérats, astreintes et mesures de publicité sollicitsas.

1l appattiendrait en conséquence a la Coyy de:

Confirmer le jugement en ce qu 'il;

- Déclare la société ALIFAX responsable d'actes de conirefacon des marques
ESPACE SONY et SONY ... [et) d’actes de parositisme commercial el de concurrence
deloyale ...

-Donne acte aux demandesresses de ce qu 'elles n“interdisent pas & lasociété ALIFAX
de commercialiser sur ['Internet des produits Sony maic sous ses propres noms de
domaine, dans le respect des engagement contractuels,

Et statuant & noyveau:

Condamner la société ALIFAX d réparer les préjudices subis par la société SONY
CORPORATION, évalués & 1 000 000 francs ... en ¢g qui concerne la conirgfagon,
1008000 francs ... en ce qui concerne le parasitisme commercial et la concurrence

déloyale,
Condamner la societe ALIFAX a réparer les préjudices subis par la société SONY

FRANCE au titre du parasitisme commercial et de la concurrence délgyale dont elle
est victime de son fall. évalues a 1 500 000 franes,
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Interdired ia société ALIFAX d wtiliser & titre denom de domaine les dénominations
SONY et ESPACE SONY & comptér du rendu de la décision, el ce, sous astreinte de
30 000 francs par jour de retord,

Erjoindre a la sociéte ALIFAX de procéder & ses frais aur formalités de transfert dy
nom de domatne “espace-sory.com” auprofit de In société SONY CORPORATION,
a compter dy rendu de la décision et ce, sous asireinte de 50 000  franes par jour de
retard,

Dire el juger que I'Internic (NSI) devra procéder au ransfert de ce nom de domaine
au prefit de la saciété SONY CORPORATION,

Enjoindre & (o société ALIFAX de procéder, a ses frais, aux formalités d’anmalation
du nom de domaine “alifax-espace-sony.com ", & compier du rendu de la décision
sous astreinte de 50 000 frz par jeur de retard,

Dire et juger que I'Internic procédera & !'annulation de ce nom de domaine, -

Condamner la société ALIFAX a payer I somme de 100 000 franes & la société
SONY FRANCE et la somme de 100 000 froncs & Ia saciété SONY CORPORATION
@ titre de dommages-intéréts pour appel abusif,

Ordonner la publication du jugement d intervenir aux fFais de la société ALIFAX
dans la fimite de 60 00D francs ... par publicetion dans cing revyes ou choix dey
sociéids SONY CORPORATION et SONY FRANCE,

Ordorner Ia publicalion de ladite dé¢ision sur la page & 'accueil de rous Ies sites de
la société ALIFAKX, et cs, pendant six mois, dans wn délai de fuit jours & compter de
la signification, sous astreinte de 50 000 francs ... par jour de retard & compler de
la signification dyu jugement a intervenir, aux Jrais de la société ALIFAX,

Condarmner la soctdié ALIFAX @ payer & la société SONY CORPORATION et & la
sociéte SONY FRANCE la somme de 50 000 francs ... chacune ax titre de | ‘article
700du NCPC ...

U estrenvoyé au jugement enfrepris et aux conclusions précitées pour plus ample exposé

des faits, de, [a procédure, ainsi que des moyens et prétentions des paciies.
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SURC C

Sur le réalité ef 13 poytée des marques “SONY™ et “ESPACE SONY”

Considérant que le contentieux dont est saisie Ia Cour ports, au premier chef, sur ure
action en contrefagon de marques, engagée par les sociétés SONY CORPORATION et SONY
FRANCE 2 I’encontre de la société ALIFAX, ayant ouvert pour la promotion et la
commercialisation de leurs produits - dont ¢lle est distributeur agrée - un site INTERNET sous
I nom dc domaine <www.espace-soay.com> (juillet 1997), puis ayant pastérieurement obtenu

1’coregistrement d'un second nom <www.alifax-espace-sony.com> (septembre 1969);

Que las sociétés SONY invoquent 4 cet égard les marques ci-aprés, présentées comme
propriété de Ja société SONY CORPORATIQN:

- “SONY" , déposée au JAPON i 17 met 1962 sous le numéro 0567024, puis en
FRANCE le 7 mai 1869 sous le numére 358019,

- “ESPACE SQNY", déposée en FRANCE le 9 mai 1990 sous le numéro 208054 pour
les produits e1 services des classes 9, 10, 14, 16, 20, 24, 28, 34, 35, 38, 41 st 42;

Qu'il est précisé: “les sociétés SONY CORPORATION et SONY FRANCE exploitent
réguliérement ces marques dont la motoriété dans le mende entier est incontestable. Ces

marques sont neteires ... "

Considérant qu'il n’est pas justific des dépdts invoqués, cn cc qui concermne la premiére
marque ( "SONY "); qucsi la réalite de ces dépots n’est pas contesiée, [a contrefagon ne peut 8tre

a son égard retcnuc, peu important les faits par ailleurs allégués, dés lots que:

u urf dépat de marque au JAPON est en lui-méme sans effet sur le territoire francais; tout
au plus permet-il de revendiquer, & I’oecasion des formalités de depdt en FTRANCE dans
les six mois qui suivent, le droit d¢ prionte prévu  I'article 4 de 12 Convention d*Union

de Paris pour la protcction de !a propriété industriellc;

«10.



L] 4 supposer encore qu'il ait &€ entepistré, le dépst effectus cn FRANCE [e 7 mai 1969
8, dans la meillenre hypothése, cess& de produire effet au teame de sa durée 1égalc de dix
annces, Soit le 6 mail979; il n°est ni justifié, ni allégus, ni recopny, qu’il a été renouvels,
de sorte que |2 protection serait restés acquise 4 la date des faits litigieux, de dix huit ans
posiCrieurs; se poserait d’ailleurs, dans un tel cas, [a détermination exacts des produirs
et services vieés dans le dépdt, déGnissant ['étendue de cetts protection;

" peu importe qu'il s’agisse d*une marque notoircment connne 2u sens de ['atticle 6 bis
1° de 1a Convention présitée - comme semblent implicitement Penvisager les sociétés
SONY - la protection a laquelle elle pourrait alors prétendze, nonobstant 1’absence de
dépdt <t d'enregistrement, ne ressortissant pas 4 I’action en contrefagon;

Qu'il sera surébondamment observé que ce qui sera dit ci-aprés, sur les conséquences
de Uautorisation de fairc usage de la marque “ESPACE SONT™ pour les noms dz demaine
licigiewx, aurait de: toute maniére valu pour Ja marque “SONY” renguvelée dans des conditiong
lui permettant de gontinver 4 produire effet, dés lors qu'clle appeartient av méme titulaire qui
n’aurait pu, sur son fondoment, prétendre vider son autorisation de toute sﬁhsta.ncc;

Considérant qu'il est en revanche justifié du dépdt (comme de I’enregistrement, en
canditionnant 1*efficacits, et de la publication, I”opposabilité aux tiers) de la seconde marque
(“"ESPACE SONY ") pour désigner divers produits et services ressortisaant anx classes indiquées,

et notamment les;

“ ... appareils e: instruments ... optigues, photographiques - appareils pour
I'enregisirement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supporis
d'enregisirement magnetigues, disquas acoustigues - égquipement pour le traitement
e 'information et ordinateurs . "

Que ;:'es dépol et enregistrement produisaient effet lorsque la sociéie ALIFAX a eqtrepris
puis continué [’utilisation des noms de domaine litigieux; qu’il doit e admis - et n’est

d'aillcurs pas sérieusament contesté - que:
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compte tenu de I"objet du site (portant sur la promotion et la commereislisation de
produils entrant dang Ja liste précitée), une telle utilisation doit &tre regatdée, “souf”
aulorisation du propriéigire” de la marque, comme portan!t alteinte aux drojts que calui-
ci tient des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellcetuelle et, par la
mems, constitutif d'une contrefagon (art L 716-1 du méme cade);

le contenticnx entre Jes parties se ramane 4 Ia question de savoir si la société ALIFAX
justifte de 'autorisation qu’elle invoque et dont clle peut rapporter |3 preuve par tous
moyens, alors surtout que les partics ont la qualité de commergant et que - contrairement
& I"¢tat de droit antérieur, depuis Iz réforme issue de [a 10i n® 91-7 du 4 Janvier 199] -
Vexigence d’un écrit (aujourd’hui prévue 4 Particle L 7141 du code précité) n'est
2pplicable qu*en matiére de transfert de propriéeé ou de mise en gage d’une marque;

Pey importe que I’autorisation puisse étre ou non gualifi¢e de licence d'exploitation,
voire de “licence d’exploitation de plein exercice”, an sens oit I’entendrajent
couramment les spéeislistes de propriété industrielle; ¢n effet, les articles précitée L 713-
2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle réservent I¢ cas d'une “awrorisation
dx proprietaire“ de la margue, sens autee précision; seul compte le point de savoir si
I"autarisation invoquée couvre les faits litigieux, I'accord correspondant davant le cas
échéant s’interpréter a Ia lumicre des principes généranx prévus aux articles 1156 et

suivants du code eivil;

la sociélé SONY CORPORATION, propriétaire de la marque, en avait confié
Iexploitation & sa filiale francaisc, la société SONY FRANCE, incluant la dél[vmnce
d’autorisations d’exploitation aux distributeurs; elle est en 1out cas 3 I’onigine d'une
situation ayant permis i la sociéié ALIFAX de légitimement le panser; il n'y a donc pas
lieu de distinguer, & cet égard, entre los autorizations ou autres acies, sclon qu'ils

émarient de 'une ou |"autre des deux socidtés,
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urI’accord présenic c emportant a isation d’utiliscr le nom de domagpe

<MW, ESHACE<SONY, Lom>

Considérant que n’est pas precise le contenu du contrat de distribution du 25 juin 1992,
qui Lizit les parties Jors das premiers faits d'ussge du nom de domaine <www.espace-Sony.com>
reprochés 4 la société ALIFAX; que s'il est vraisemblable que ¢e contrat jucluait 1’autorisation
pour Iintéressée dutiliser (& I’instar des cing autres distributeurs, sc trouvant semble-t-il dans
la méme sifuation) la marque “ESPACE SONY" dans I'exercice de ses activités, leg contours
de celle-ci testent incertains; qu’cn I'état de 1a date du contrat, oo peut méme séricusemnent

douter que les parties y ajent envisagé Pusage aujourd’hui critiqus; -

Que cependant, ces circonstances sont en I’espéce indifférentes; qu’en effet, la société
ALIFAX justifie de I’élaboration et du lancement de son site INTERNET dans le courant de
Paonée 1997 - s6it 4 une époque ol il ressortissait encere en FRANCE au domsine de
P'expérience pionnidre - en concertation avee la soci&té SONY FRANCE st dan3 des conditions
établissant un accord particulier, interveny edtre les pattics, sur le principe de ce sitc (qui n’est

d’ailleurs pas remis en cause), comme sur:

» le nom de domaine <www.espace-sony.com> appelé & I'identificr, peu important que
lasociéte SONY FRANCE n’en ait pas alors mesuré toutes les conséquences (le vice du
consenterent n'étant pas invoqué et les conditions prévues aux articles 1109 st suivants
du code civil n’¢tant de toute manitre Pas réunies) ot y ait surlout vu la possibilit
d’avantages, dans I'hypothése d*une réussite qui s"est effectivement réalisée; 13 millions
de ventcs directes, & partir du site, entre le 17 juillet 1998 et le 22 mars 2000; plus de
220 GO0 visites mensuelles enregistrées, dans Ia période contemporaing;

N Ia faculté pour la société ALIRAX d’obtenir Penregistrement de ce méme nom auprés
de PINTERNIC, alors simplement cavisagé comme un préalable technique
incontournable, ne devant avoir 4*autre incidence que d’emporter obligation pour
I"mitéressée de procéder A sa radiation ou 4 son transfert ay profii de 2 sociélé SONY
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+ FRANCER, lorsque 1’accord ccsserait de produire effet;

Considérant que la réalité et Ia portée de cet accord, portant sur une opération spéciale
manifestement congue comme débardant dv cadre normal d’exécution ducontrat dedistribution,

sont Jargement confirmés par:

n les échanges intervenus aw stade de 1’&labomation du site, entre Ie prestataire de la société
ALIFAX (I’ILE DES MEDIAS) et 1a société SONY FRANCE (cf. notamment: lctire
dudit prestataire, adressée a la sociéié SONY FRANCE le 21 mars 1997 pour solliciter,
“dans le cadre du développement du site Jnternet Espace Sony en collaboration avec
Sony France”, divers documents “afin d’établir una premicre magquetie'’);

u Pacceptation, par la société SONY FRANCE, de participer au colit de réalisation (ct
notammeant: “bons d'engagement de participation § une action publipromotiopnstle "
en date des 28 mal &l 27 juin 1997, suivis du paiement des factures correepondsnies, tous
visant expressément, de fagon claire et non équivoque, I'opération de communication
“site internet “Espace Sony”), méme si I’essentis] de I'investissament a &6 Rris #n
charge par la société ALIFAX, & IPorigine de I’apération; c'est vainement quc les
sociérés SONY tentent & cet épard de dénier toute signification aux pitces et paiements
précités, comme s*étant confondus dans un ensemble de participations publicitaires leur

incombant en application du contrat de distribution précité, non communiqué;

n c& qui aurait &€, en ’absence d’autorisation, une bien singuligre tolérance des sociétés
SONY - eppamissant au seul examen de la chronologie des faits, ta]le que résultant des
pieces du dossier - et quc les intéressées, conscientes de Ia difﬁcult-é, tent}:nt peu
s¢ricusement d’expliquer par une prétendue duplicité dont la société ALIFAX aurait fait
preuve pendant plus d'une année; “promettant sans pour autent donner suite d sa
promesse, la restitution du nom de domaine .. tout en Jovant de son statut de
disiributeur d¢ produits SONY, ce qui Sreinait les ardeurs des saciétés SONY™, 1a our il
n°est pas lubli que la question du transfert de "cnregistrement du nom de domaing ait
¢té soulevée avant [e mois de seplembre 1999, tandis que |’assignation a suivi dés le 26

janvier 2000;
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ce qui a été en réalité lsur conscisnee ardivement prise des inconvénieuts inhérants 3
Vautorisation donnée, dans lewrs TBpporis avee 1o autres distributenes; en affet, mame
a suivre leur thése, elles aumient attendu [a manifestation de 1'amertume de I"un de ces
demiers (9 juillet 1998), face au succss du site de 12 société ALIPAX, pour fermaliser
Un an aprés son ouverture, une demande de modification dnnom de dewaine; mais plus,
elles ne justifient pas d’une telle demapde ayant la lettre simple (ne faisant en riea
référence 3 la prétendue précédente démarche) que ]z société SONY FRANCE 2
adressée le 19 mars 1999 4 1a suciété ALIFAX (le site fonctionnant depuig dix huit mois)
et Que P'intéressée indique avuir senle regue;

& qui & alors &t leur attitude quelque peu louvoyante; en effet, lIa lettre précitée de a
20¢i6té SONY FRANCE (19 mars 1559) se bomne & demander 4 la société ALIFAX de
“modifier le nom de domaine actuel en Jaisant précéder Ie nom “espace-sony” de le
dénomination “alijfax” ce qul donmera le nom suivanm: <www, alifax.espace-
fony.com>"; la modification - et par 13 méme l'exéoution des formalités
correspondantes - y cst présentée comme devant &ire fajte 3 la diligence de 12 soniété
ALIFAX; il o’y est nullement question, comme aujourd’hui affirmé pour les besojns de
la cause, d’un “sous domaing du nom “espacs-~sony.com"” dont aurait été réclamée "Iz
restitufion”; ce n’est pas avant le mois de septembre 1999, qu'il est justific de
I"extension de la demande de modification du nom, au transfert de son saregisttement,
tandis que - rompant avec |csprit, sinon 12 lette de sa demande witiale - la socidé
SONY FRANCE contestait par ailleurs le nouvesy nom <Wy.alifax-espace-sony.com>
dont la société ALIFAX venait d’cbtenir I"enregistrement; encore était-il toujours admis,
le 6 octobre 1999, que le transfert dy nom initial (surle ﬁn'ncipe duquel un accord était
entre-temps intervenu) puisse faire I"objet d'ultimes modalités a défi nir, quant au trafic

des “intemautes™ aprés ¢ changement;

rla reslliation de 'ace écité el ses conséguences
Considérant que les sociétés SONY ne Justifient pas avoir dénoncé "accord de 1997,
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 dans Je phasc des pourparlers ainsi rappelés, pas plus qu'elle nc justifient fl¢ la rencontre des
valontés des parties pour y metire fin; quunc te]le Justification - déja peu compatible avee
lesdits pourparlers - nc saurait notamment §"inférer, ni de ce qui est resté A I'état do demandes
forrnées dans le cadre de ceg derniers, ni de Ia signature par la société ALIFAX, le 8 février
1999, d’ua nouvesu “contrat de distribution ”remplacant le précédent, puis, le leravril suivant,
d'un “contrat de marketing européen pour les distributsurs ogreey de Sony France™:

Que s’agissant des contrats, 1'0n pourrait dans le cas contraire ° étonner que [es sociéiés
SONY s’cn sojest banalement tenugs & ce qui n’est manifestement que clausss standard
applicables & toug ses distributeurs, elors surtout que:

n leur signature, par la socigts ATTFAX, s’est chaque fois accompagnéa de 'apposition
de 3on cachet commercial mattant en évidence le norg dc domaine <www.espace-
sony.com=>, le cachet ayant méme directement servi pour libellor, sur la premiéra page
du second contrat, I’jdentité de la tocontractante de Ja société SONY-FRANCE;

= nulle mention n’y est faite de I’interdiction d"utiliser Ja marque "ESPACE SONY" i tiwe
de nom de domaine (probléme pourtant d’actualité, & en croire le2 sociétis SONY), ic
premicr contrat cmportant tout 21 contraire concession “au distributeuwr [du] “droit
d'exploiter la marque “"ESPACE SONY™ dans des conditions n’ex¢luant pas a priori une
telle utilisation, puisqu'il est ajouté - encore que la formulation ne soit pas exempte
d'ambiguité - que sont concernés */ enseigne “ESPACE SONY" et les signes distinctifs
qul lui sent ratrach és”, précision par silleurs faite “fe Point de vente sera exploité sous
tette marque. Cettz dispesition vise | enseigne commerciale, ainsi gue V'ensemble de

Vactlvité commerciale .

Considérant qu'en réalitz, les sociétés SONY ne peuvent étre considérces comme ayant
déaoncé I’accord litigieux avant fe 14 actobre 1999, date & laquclle ia saciélée ALIFAX - peu
aupamvant rendue destinataire d’un docurnent nouveay intitulé “régles d'utilisation de la
marque Sony sur {'Inferne(” - s‘sst vue metire en demcure par la société SONY
CORFORATION d'avoir a cesser d’utiliser J& nom de domaine <www.espace-sony.com>
(comme d’ailleurs celyi de <www.olifax-espace-sony>) et & en trans ferer enregistrcment &
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1 I'una d*elies;

Que pouravoir alors exercé une facults qui 8tait la leur, en 1’$tat d’unaccord concly pour
unedurte indéterminde, elies n°en étaient pas moins tenues A un préavis raisonnable qui, compte
teru deI"ensemble des circonstances particulieres Iespéce (et notamment des ipvestissements
effectués, de Ia durée d*usage du nom de domaine et de Uincidence de son changement sur
I'exploitation du site), était de 1°ordre de sjx Mois;

Qu’elles ont perdu de vue cette cbligation; que I’auraient-¢lles respectée, la résiliation
du contrat n’aurait pas encore pris effet  Ia date de leur acte introductif d'instance (26 janvier
2000), comme du jugernent entrepris (20 mars 2000); que ccs constatations doiverit copduire &
exclure toute contrefagon du chef de I’enregistrement et de I'utilisation du nom de domaine
<Www.espace-sony.com>, de méme qu'en I'absence de fait distinet, tout parasitisma

commercial ou concurrence déloyale;

Qu’il sera notammient observé, sur ce demier point, que la société ALIFAX ne saurait
se voir reprocher la présentation de son si te, par un moteur de recherche, ¢omme étant le “site
officiel” des saciété SONY, alors quelle n’en est pas A ['origine et quclle est intervenue auprés

du §i¢s$ respansable, pour rétablic la réalits, des qu'elle a en cu connaissance;

Considérant sans doute que le second nom de damaine <www.alifax-espace-sony>, dont
la sociéte ALIFAX a obtenu I’snregistrement je 9 septembre 1999 (4 la suite d’une demande,
d’évidence bien antérieure 4 cette datc), n’cntrait pas dans |es prévisions de ["accord de 1997,
que, pour ce qui le conceme, Ia licéité du compartement de Ia société ALIFAX doit s'apprécier
au regard des principes régissant alors les relations entee le pariies; qu’ici #ncorc-, la con.trefzpon

nc doit pas moains étre écartée; qulen effet:

= cette initiative s est inscrite dans le cadre des pourparlers, alots toujours e cours, pour
modffier I’accord da 1997; la socicté ALIFAX apu Iégitimement y voir le préalable &
un acquicscernent, vers lequel elle s'acheminait, 4 la démarche de la socisté SONY
FRANCE lui syant demandé le 19 mars 1999 (ce qui impliquait ’exécution des

diligences nécussaires) de “modifier le nom de domoine actuel en Jaisent précéder Ig
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nom “espace~sony” de la dénomination “alifax” ... "

sams doute 2 société SONY FRANCE avait-elle alors ajoute, ... ce qui donpera le nops
sutvant “www.elifax.espace-sony.com>", 13 gy Uenregistrement a porté sur le nom
<Www.alifar-espace-somy.com>; cependant, il n’est pas expliqué en quoi la simple
substitution d'un tiret 4 un point devrait conduire 3 placer ’enrcgisirement litigicux hors
des prévisions de la démarche du 19 mars 1999, se comprenant au contraire comme
ponant essenticliement sur 1’énoncé de la déoomination de la société ALIFAX, avant
celle de la marque “ESPACE SONY "

au deld des pourparlers dans Iésquels les partics &tajent engagées, la sociéts ALTFAX
serait par aillewrs fondée & sa prévaloir de ce qu’ellc pouvait légitimement estimer
comme conforme au nonveau contrat de distribution du & favrier 15999, qui emportait -
comme G¢j4 dit - concession "au distributerr du "dreit & exploitar o marqus ESPACE
SONY” (précision notamment faite “c’est G dire | 'enseigne “Espace Sony” et les signes
distinceifs qui lui sone raitackés™), drojt évolusnt aussitdt en obligation puisqu’il est
ajonts; “Ye point de vente sera exploité saus cette margue. Celte disposition vise
l'enseigne commerciale, ainsi que l'ensemble de Pactivité commerciale . "

compte teau de la généralité des fenmes employés, il ne s’impose en rien que ce droit et
ceite obligation se seraient anr&tés an senil de IINTERNET, y inclus I'coregistrement
du nom de domaine en constituant un préalabie & Tutilisation, la mention de la
denomination ALIFAX, cn téte dy nom litigieux, répondant 4 I"obligation qui pesajt par
2illeurs sur I"intéressée de "présenter son point de vente et son activiié comme
Appartenant @ son entreprise el ... disfincts de la saciétd SONY FRANCE™;

sas doute |a société ALIFAX s’était-elle également engagée & mspecter, dans le contrat
Précite, “les narmes de communicotion définies par Sony *, puis dans le “contrat de
markeling europen” qui a suivi le ler avril 1999, “las instructions que Sony peut
donner en ce qui concerne la publicité et la promotion des produits™; sans doute les
stipulations desdits contrats pouvatent-clles appeler d'utiles précisions, en ce qui
cancerne leur applicetion 2 ’INTERNET ; ¢ependant, ¢e n’cst pas avant le 7 actobre
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1999 que les saciétés SONY justifient Bvoir, 3 cet égard, défini et gn tout ¢as exprimé
une position clairc et non €quivoque, en diffusant auprés de lews distributeurs dec
“régles d'utilisation de la marque Sony sur I'Intarne; "

I"édition de ces régles - axcluant Possibilité & utiliser *'le nom Sony ouure guelcongue
margue gppartenon: a SONY dars un nom de domaime”, seule étant mutorisée,
contrairement 2 Iz position antérieurcent exprimee, lenr utilisation “dans "URL, aprés
le nom de domaine, pour indiquer le contenu du site” - ne ssurait avoir pour cffet

d’entacher rétroactivement de conirefagon, des actes licitement accompls;

Su dema arti

Considémnt qu’ea définiti ve, les sociétés SONY anraient pu faire I'économie du présent

contenticux, en fajsant preuve de-

& plus de mesure dang Jour appréciation partée sur la sociélé ALIFAX qui, pour n*svoir
$ans doute marqué aucun empressement 3 adbérer 3 des demandcs ressentics comme
remcttant en cavse une apération autorisée, dont slle timit une par non négligeable de
son chiffre d’affaires, ne sayrait pour agtant se voir taxer de partenairc de “mauvaise
Joi”, wayant “envegistré les noms de dpmaine wWww.espace=sony.com ef www. qw;p(—
&spacg-sony.com que dans I Kiqug byy d en tirer un profit pécuniaire ef de créer yng
.saurc'e qe cha;ztage § leur égard;

® plus de rigueur daps Ja défigition des auvtorisations dnnnées et le respect des condmons
de leur remise cn causc, rigueur seule compatible avec le pnnclpc de Particle I 714-1
du code de la propnetc mtellectuelle - darit olles revendiquaient 1*application - selon
lequel les droits manms par l2 marque (y in¢lus ["action en contrefagon, penmettant
d'en faire sanctionner les atteintes) “peuvent stre invoqués al'encontred'un licencie qui

enfreint une des lmufes de sa licence ™,
Que le jugement extrepris sera donc infirmé et les sociétés SONY déboutées de leurs
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demandes, sauf - dans les conditions préviles au dispositif - sur le principe dg I'intstdiction fite
4 la société ALIFAX d"utiliser les nows de doruaine <www.espace-sony.com> et <www.aliftx-
espace-sony.com>, du transfert de I'enrcgistrement du promier & lg société SONY
CORPORATION et da |’annulation de I'enregistrement du second;

Qu’en effat, la poursuite de "utilisation de ces noms s¢ heurte désormais 3 1a résiliation
de I'accord de 1997 et sux stipulations liant les parties, telles que précisées par les “régles
d'utilisation de Iy marque Sony sur I'Internet”, dont la prise d’effet est anjourd’bui aoquise;

Que les sociétés SONY, qui succombent pour |’essenticl, supporteront Igs dépens de
premiére instance et d*appel; que ni la situation économique des parties, ni 1’équité, ne Justifient
qu’il sant fait exeeption a 'application de ’article 700 du NCPC relatif aux frais non compris
dans les dépens;

Que I'indemnité allouée de ce dernier chef 3 la socisté ALIFAX sera fixée a 50 000

francs;

PAR CES MOTIFES

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
RECOIT la société anonyme ALIFAX en son appel, y fait droit,

DIT QUE la société ALIFAX ne s’est rendue coupable, ni de contrefacon des marques SONY
et ESPACE SONY, 11 de parasilisme commercial ou concurrence déloyalea |’égard des sociétés
SONY CORPORATION ¢l SONY FRANCE,

INFIRME le jugement enteopris, seuf sur le¢ principe de I'interdiction désormais faile 4 fa
société ALIFAX d'utiliscr, pour un site INTERNET, les noms de domaine <www.espace-
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sanyrrom> et <www.allfex-aspace-sony.com>, et de son obligatien d’cffectuer, i s¢s fiais, les
formalitée de wransfert de I’enregistrement du premier a la aoci¢té SONY CORPORATION et

d’annulation de I"enregistremeat du second,

ERJOINT 3 la socjété ALIFAX d’avoir, si elle ne I"a déja fait, 4 cesser 1'utilisation et &
accomplir les formalités précitées, dans un délai de huit jours 3 compter de Ia signification du
préscat arrét,

AUTORISE 4 défaut les sociétés SONY 2 apeomplir ces mémes formalités au nom et aux frais
de Ia sociéie ALIFAX et, cn tant que de besoin, I'INTERNIC & procéder aux tranafert et

annulation correspondants,
DEBOUTE les parties du surplus de lcurs demandes,

CONDAMNE les sociétés SONY CORPORATION et SONY FRANCE & payer & la sociéis
ALIFAX une indecmnité de 50 000 francs au titre de 1"article 700 du NCPC,

LES CONDAMNE aux dépens de premiére instance et d’appel qui, pour les seconds, pourront
étre recouvrés par Ja SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, dans ies conditions prevues
a IParticle 699 du NCPC.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET:

Lc Greffier, Le Président étant erapéché,
le Congeiller

C. CLAUDE

ord 5 :qyﬁémjwique Frencaise mande ot
A e Huissisrs de Justice sur ce requis. de

Juriscom.net



