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Introduction
Mon intervention a pour sujet les interférences entre le droit d’auteur, le droit des dessins et modèles industriels et le droit des marques lorsqu’ils s’appliquent aux personnages de bandes dessinées et de dessins animés. Avant d’entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par un survol des avantages et désavantages respectifs de ces trois régimes de propriété intellectuelle.

I. 
Partie generale : concordances et divergences principales entre le droit d’auteur, le droit des marques et le droit des dessins et modèles industriels 
A. 
Concordance possible quant à l’objet de la protection 
Rappelons que tant le droit d’auteur que le droit des dessins et modèles industriels et le droit des marques comptent au nombre des objets susceptibles de protection les représentations graphiques et les formes en trois dimensions.

En droit d’auteur, une telle forme ou représentation sera protégée si elle constitue une création intellectuelle possédant un caractère individuel. En droit des dessins et modèles, il faut que la création soit nouvelle et qu’elle serve de modèle à la production industrielle d’un objet. En droit des marques, elle doit être distinctive en relation avec les produits et services concernés.

Il est possible qu’un seul et même dessin ou qu’une seule et même forme satisfasse à ces différentes conditions et puisse prétendre à une triple protection. Prenons l’exemple de la statuette, appelée « Flying Lady » ou « Spirit of Ecstasy », qui est l’emblème de Rolls Royce. Il s’agit d’une petite sculpture indéniablement originale. Elle est donc protégée par le droit d’auteur. Elle est produite de manière industrielle. Enfin, elle est tout à fait distinctive par rapport aux produits qu’elle désigne, soit les automobiles. 

La concordance quant à l’objet protégé est donc possible.

B. 
Concordance quant à l’effet principal de la protection : un droit exclusif de reproduction
Tant le droit d’auteur que le droit des dessins et modèles industriels et le droit des marques accordent au titulaire un droit exclusif sur l’objet protégé, en vertu duquel nul ne pourra reproduire l’oeuvre, le modèle ou la marque sans autorisation. 

Est-ce à dire que la protection conférée par ces trois régimes serait également désirable ? En réalité, plusieurs différences notables les rendent plus ou moins attrayants pour les créateurs, et vont pousser ces derniers à tenter de bénéficier plutôt de l’un que de l’autre.

C.
Avantages respectifs des trois régimes
1. 
Avantages du droit d’auteur
a)
Absence d’enregistrement
L’avantage principal du droit d’auteur par rapport au droit des marques réside dans le fait que dans la plupart des pays, la protection ne dépend pas d’un enregistrement. Or les procédures d’enregistrement, surtout lorsqu’elles doivent s’effectuer dans un grand nombre de pays, sont chères. Il faut de plus compter avec les frais de renouvellement, dus en général tous les dix ans pour les marques et tous les cinq ans pour les modèles. Du point de vue financier, il est donc très intéressant de pouvoir renoncer à enregistrer un dessin ou une forme comme marque ou comme modèle.

b)
Protection internationale automatique
Alors que l’effet d’une marque ou d’un modèle est limité au territoire pour lequel l’enregistrement est accordé, la protection conférée par le droit d’auteur bénéficie automatiquement d’un effet extraterritorial grâce à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistique. Dans tous les Etats membres, l’oeuvre bénéficie au minimum de la protection conférée par la Convention elle-même. Au vu du très grand nombre d’Etats qui ont ratifié ce traité, on peut admettre qu’une oeuvre protégée dans un Etat membre l’est pour ainsi dire dans le monde entier.

c)
Protection attachée à l’oeuvre elle-même (pas de principe de spécialité)
Un troisième avantage considérable du droit d’auteur par rapport au droit des marques réside dans le fait que l’oeuvre est protégée pour elle-même, alors que la marque n’est protégée qu’en relation avec les produits et services désignés dans le certificat d’enregistrement. Il n’en va autrement que si la marque peut être qualifiée de marque de haute renommée, un privilège qui ne concerne qu’un nombre limité de signes. Le droit d’auteur permet ainsi au titulaire d’interdire toute reproduction non autorisée de l’oeuvre, que ce soit sur des cartes postales, des T-shirts, de la vaisselle ou des jeux électroniques. Pour atteindre le même résultat, celui qui dépose une marque doit demander la protection pour toutes les classes de produits ou services concernés. Or cela renchérit le coût des enregistrements, car les taxes officielles sont en général fonction du nombre de classes. 

d)
Absence d’obligation d’usage
Enfin, le droit d’auteur présente l’avantage de ne pas dépendre de l’usage de l’oeuvre, alors que le droit à la marque ne subsiste que si celle-ci est utilisée en relation avec les produits ou services revendiqués. Cette exigence d’usage pose un problème non négligeable lorsque le titulaire de la marque souhaite se réserver la possibilité de diversifier ses produits, ou de lancer une campagne de merchandising, mais n’est pas prêt à le faire au moment de l’enregistrement. En effet, même dans les pays qui n’exigent pas un usage au moment de l’enregistrement, la « période de grâce », d’une durée de trois à cinq ans, qu’accordent les droits nationaux est vite passée, et l’absence de preuves d’usage de la marque peut, selon les pays, empêcher le titulaire de renouveler sa marque ou de s’opposer à des enregistrements de tiers. 

2.
Avantages du droit des marques 

a)
Caractère illimité de la durée de la protection
L’avantage principal du droit des marques tient au caractère illimité de la durée de la protection, résultant du fait qu’un enregistrement peut être renouvelé autant de fois que le titulaire le souhaite. En revanche, la protection par le droit d’auteur cesse en général 70 ans après le décès de l’auteur. Cet avantage du droit des marques paraît toutefois assez théorique dans le domaine du design et du merchandising. En effet, dans la société de consommation actuelle, rares sont les produits dont la durée de vie est supérieure à 70 ans. En revanche, par rapport à la durée de protection conférée par un enregistrement à titre de dessin ou modèle, qui n’excède en général pas 15 ans, cet avantage est réel.

b)
Clarification de la situation juridique par l’enregistrement 

Lorsque l’auteur n’est pas certain que sa création soit suffisamment originale pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, l’enregistrement de cette création comme marque a pour effet de clarifier son statut juridique et de renforcer la position du créateur vis-à-vis des tiers. Ce problème se pose notamment dans le domaine des oeuvres des arts appliqués, qui jouissent en principe de la protection du droit d’auteur, mais que les tribunaux refusent souvent de considérer comme originales.

c)
Possibilité de protéger un signe banal s’il s’est imposé
Alors qu’une représentation ou une forme banale ne peut pas « gagner » la protection du droit d’auteur, elle sera susceptible d’être protégée comme marque si elle s’est imposée au fil du temps dans le public comme désignant certains produits ou services. Cet effet « guérisseur » du long usage n’existe pas en droit d’auteur.

3. 
Avantages du droit des dessins et modèles industriels ?
Le seul avantage de ce régime réside dans le faible niveau d’originalité qui doit être atteint pour que l’enregistrement soit accordé. Cela dit, le droit des dessins et modèles présente le désavantage principal du droit des marques, à savoir la nécessité d’un enregistrement, sans en posséder l’avantage principal, soit la durée potentiellement illimitée de la protection. A cela s’ajoute le fait que le dépôt doit avoir lieu avant le lancement du produit sur le marché, soit avant que l’on sache si le produit aura du succès et si les coûts non négligeables de l’enregistrement se justifient. 

4.
And the winner is....

Au vu des avantages importants qu’il présente quant à l’étendue matérielle et territoriale de la protection, et du fait que son obtention ne nécessite pas d’investissements financiers, le droit d’auteur apparaît comme le régime le plus intéressant pour protéger une image ou une forme tridimensionnelle.

II.
Partie spéciale : le cas particulier des personnages de bandes dessinées et de dessins animés (cartoon characters) 

A.
Protection par le droit d’auteur
Les personnages de bandes dessinées et de dessins animés possèdent le plus souvent une apparence suffisamment originale pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. Il en va de même pour les personnages en trois dimensions, tels que les robots de Star Wars ou les marionnettes du Muppet Show. En effet, l’auteur qui crée un personnage en deux ou en trois dimensions dispose d’une marge de manoeuvre presque illimitée. Dès lors, s’il s’abstient de copier une création antérieure, le résultat de son travail devrait être unique, et partant individuel. Les tribunaux ont d’ailleurs reconnu la protection du droit d’auteur à de nombreux personnages, tels que Mickey
, Donald, les Schtroumpfs, E.T. ou encore Alf. La protection du droit d’auteur ne devrait donc être refusée que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque l’apparence du personnage est extrêmement simple.

En vertu de son droit d’auteur, le titulaire a le droit exclusif de reproduire le personnage sur n’importe quel support, qu’il s’agisse de livres, de posters, de vaisselle ou de vêtements. Le titulaire a également le droit exclusif de reproduire le personnage sous une forme modifiée, et en particulier de le représenter dans un costume revêtu d’une marque (comme le « M » du McDonald’s, par exemple). Cette exclusivité permet au titulaire d’octroyer des licences pour divers types d’utilisation du personnage, contre rémunération bien sûr. 

Le droit d’auteur est donc parfaitement adapté au merchandising de personnages de bandes dessinées et de dessinés animés, puisque cette forme d’exploitation suppose justement une utilisation du personnage sur toutes sortes de produits, et souvent dans plusieurs pays. Par conséquent, le titulaire du droit d’auteur n’aura guère intérêt à déposer le personnage comme marque, car la protection conférée par le droit des marques est plus limitée (notamment par le principe de la spécialité) que celle conférée par le droit d’auteur. 

Il est pourtant des situations où la protection par le droit des marques peut s’avérer souhaitable. Il s’agit principalement du cas où la protection du droit d’auteur est arrivée ou arrivera sous peu à échéance. Il est à noter que ceci ne concerne pas tous les personnages, mais seulement les « super-stars », comme les personnages de Disney, qui sont toujours chéris du public des dizaines d’années après leur création. On peut également imaginer que l’auteur souhaite protéger un trait isolé de son personnage, dont l’originalité est incertaine, comme les oreilles de Mickey ou la houppe de Tintin
. Je vais donc examiner à quelles conditions et dans quelle mesure les personnages de bandes dessinées et de dessins animés sont susceptibles d’être protégés comme marques. 

B.
Protection par le droit des marques 

1.
Possibilité d’enregistrer un personnage comme marque
a)
Enregistrement de l’image d’un personnage 

Etant donné que les représentations graphiques sont expressément mentionnées au nombre des signes susceptibles d’être enregistrés comme marques, les personnages de bandes dessinées et de dessins animés peuvent avoir qualité de marques. En outre, ces personnages possèdent en principe une force distinctive suffisante, puisque leur apparence est originale, et ne comprend pas de référence directe aux produits ou services revendiqués. On ne peut donc pas leur reprocher d’être descriptifs. L’enregistrement de l’image d’un personnage ne pose donc pas de problème particulier.

Rappelons ici que le droit des marques ne permet pas d’enregistrer le personnage pour lui-même. Il faudra donc sélectionner une représentation du personnage à déposer, ainsi que les produits et services en relation avec lesquels la protection est revendiquée. 

S’agissant de l’image à déposer, il est naturellement préférable que celle-ci permette de reconnaître tous les traits caractéristiques du personnage. En outre, il faut éviter de charger inutilement cette image par des éléments qui ne sont pas habituellement associés au personnage. Ceci dit, la protection conférée par l’enregistrement n’est pas limitée aux reproductions identiques, mais permet aussi au titulaire de la marque de s’opposer à l’usage ou à l’enregistrement de signes similaires au point de prêter à confusion avec la marque enregistrée. L’importance du choix de l’image se trouve donc quelque peu relativisée.

S’agissant des produits et services à revendiquer, le déposant aura la tentation de chercher à protéger sa marque en relation avec le plus grand nombre possible de produits et services. Il faudra toutefois garder à l’esprit que les taxes à payer à l’occasion du dépôt sont souvent fonction du nombre de classes concernées, et que, dans certains pays, il faut même procéder à autant de dépôts qu’il y a de classes. Pour le dépôt d’une marque dans une dizaine de classes dans la plupart des pays du monde, le budget à prévoir peut atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars
. 

b)
Enregistrement de la forme d’un personnage
En principe, il est possible d’enregistrer la représentation en trois dimensions d’un personnage. En effet, les formes tridimensionnelles sont, dans de nombreux pays, expressément mentionnées parmi les signes susceptibles d’être enregistrés comme marques.

Ceci dit, la plupart des législations contiennent des motifs d’exclusion qui s’appliquent aux formes tridimensionnelles. Ainsi, certaines lois excluent de la protection « les formes qui constituent la nature même du produit » ou qui sont « fonctionnelles ». Ces motifs d’exclusion visent non seulement le cas où la forme du produit est dictée par des impératifs techniques, mais aussi celui où la forme revêt un caractère essentiellement esthétique. On considère en effet dans ce cas que la fonction du produit est précisément l’effet esthétique que la forme engendre (on parle de « fonctionnalité esthétique »). En Suisse, où le droit des marques comprend une telle règle (art. 2 lettre b de la Loi sur la protection des marques), il est ainsi précisé dans les Directives de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle relatives à l’examen des marques
 que les objets purement décoratifs ou artistiques comme les sculptures, les figurines en porcelaine ou les bijoux ne peuvent pas être enregistrés comme marques en relation avec de tels produits. Dans d’autres législations, comme le Règlement no. 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, il est exclu de protéger les « les formes qui donnent une valeur substantielle au produit » (art. 7 § 1 lettre e iii). Ce motif d’exclusion vise également les formes à caractère essentiellement esthétique.

Ces restrictions peuvent dans certaines circonstances constituer un obstacle à l’enregistrement des personnages en trois dimensions. Prenons l’exemple de figurines de Tintin qui sont vendues comme décorations. Leur but est purement esthétique et elles ne remplissent aucune autre fonction que d’avoir une forme particulière. Une modification de leur forme aurait pour effet de changer la nature de l’objet (une figurine de Tintin ne serait plus une figurine de Tintin si son aspect esthétique était modifié), et aussi de diminuer sa valeur de manière substantielle, puisque le consommateur recherche cette apparence précise. Il ne devrait donc pas être possible d’enregistrer de telles figurines comme marques en relation avec des figurines et statuettes. D’ailleurs, dans une affaire jugée en Allemagne dans les années 50, la Cour fédérale a considéré que l’apparence de figurines en porcelaine très populaires, appelées « Hummel-Figuren », ne pouvait pas fonctionner comme signe distinctif
.

Il est intéressant de se demander dans quelle mesure ces motifs d’exclusion empêchent l’enregistrement de formes de poupées, peluches, robots et autres jouets prenant l’apparence de personnages. Dans un tel cas en effet, l’objet n’a pas un but purement esthétique, puisqu’il doit servir de jouet à un enfant. En Suisse, l’Institut préconise d’examiner si la composante esthétique de la forme « domine nettement ou non ». Dans l’affirmative, la forme est exclue de la protection. Il va sans dire que l’application de ce genre de test n’est pas facile. Exclurait-il l’enregistrement en classe 28 (qui recouvre les jouets) de peluches des Teletubbies ou de modèles réduits du robot R2-D2 ? 

Dans le doute, je suis d’avis qu’il faut admettre la forme à l’enregistrement, d’autant plus que selon la législation applicable, les formes qui constituent la nature même du produit n’ont pas la faculté de s’imposer comme marque, contrairement aux formes banales. Autrement dit, elles ne peuvent pas acquérir un « secondary meaning ». 

Il est intéressant de relever que dans ce contexte, c’est l’aspect artistique de la forme qui empêche la protection par le droit des marques en relation avec des produits de même nature. Or cet aspect artistique est justement ce qui permet à la forme de revendiquer la protection du droit d’auteur. Il y a donc là un conflit entre les deux régimes, dans la mesure où ce sont les oeuvres d’art « classiques », comme les sculptures, qui auront le plus de mal à bénéficier d’une protection à titre de marque.

2.
Effets de la protection
a)
En général
Une fois l’enregistrement accordé, le titulaire bénéficie de la protection du droit des marques et peut interdire toute utilisation de sa marque en relation avec les produits ou services concernés.

b)
Difficultés particulières
Le titulaire pourra cependant se heurter à des difficultés s’il peut lui être opposé que l’image ou la forme du personnage n’est pas utilisée comme marque, c’est-à-dire comme signe ayant pour fonction de distinguer les produits commercialisés par le titulaire ou ses licenciés de ceux d’autres entreprises.

La question de savoir si un signe est utilisé comme marque est importante à deux égards. Premièrement, le titulaire doit pouvoir démontrer l’existence d’un usage du signe à titre de marque (par lui-même ou par un licencié) s’il veut empêcher la déchéance de son droit pour cause de défaut d’usage. L’usage à titre de marque est donc une condition du maintien du droit à la marque. Deuxièmement, seul l’usage à titre de marque peut être interdit par le titulaire. Autrement dit, si un tiers peut démontrer qu’il utilise un signe enregistré d’une manière autre que comme une marque, cet usage ne pourra pas être interdit sur la base du droit des marques.

Je vois deux types d’usage d’un personnage susceptibles de ne pas être considérés comme des usages « à titre de marque ». Il s’agit de l’usage du personnage à titre décoratif ou publicitaire, et de l’usage du personnage dans une oeuvre de fiction.

i)
L’usage décoratif ou publicitaire
Il est admis que si un signe est utilisé à des fins purement décoratives ou publicitaires, et non pour individualiser les produits sur lesquels il est apposé, la condition de l’usage à titre de marque n’est pas satisfaite. Ainsi, lorsque l’image d’un personnage (par hypothèse enregistrée comme marque) est reproduite sur des objets tels que des vêtements, des cahiers ou des paquets de corn-flakes, il faut se demander si le personnage est utilisé comme signe distinctif, ou au contraire s’il est utilisé dans un but décoratif ou publicitaire.

Il faut à mon avis distinguer selon que le personnages apparaît sur le produit en compagnie d’une autre marque ou non. 

- 1ère hypothèse : le personnage s’ajoute à une autre marque bien visible

Si le personnage figure sur le produit ou son emballage avec une autre marque bien visible pour le consommateur, il faut considérer que le personnage est utilisé comme décoration, et non comme marque. En effet, on conçoit mal qu’un seul et même produit puisse être revêtu de deux marques différentes. Ces marques se gêneraient alors dans leur fonction, qui est d’individualiser le produit. Si par exemple l’image du Grand Schtroumpf est reproduite sur des boîtes de corn-flakes Post ou Kellogg’s, il est raisonnable d’admettre que pour l’acheteur, la marque du produit qu’il achète est Post ou Kellogg’s, et non l’image du Grand Schtroumpf, et que ce dernier est perçu comme une décoration. 

Dans une affaire jugée en France en 1991, le tribunal est arrivé à la même conclusion. Le WWF était titulaire d’une marque représentant le panda qui est le symbole de cette association. Le WWF octroyait des licences de marque à des tiers, tels que Kellogg’s ou Côte d’Or, autorisant la reproduction du panda sur leurs produits. Le WWF a voulu interdire à un tiers de déposer une marque contenant le dessin d’un panda notamment en relation avec du riz. Le tiers a invoqué la nullité de la marque du WWF, au motif que celle-ci n’était pas utilisée en relation avec des denrées alimentaires. Le Tribunal a considéré que le panda du WWF, tel qu’il apparaissait sur les emballages des produits des licenciés, était utilisé non pas comme signe distinctif, mais à des fins uniquement publicitaires. Il a donc conclu à l’absence de droit du WWF dans la classe de produits concernée
.

- 2ème hypothèse : le personnage est seul

Au contraire, lorsque le produit considéré ne porte pas d’autre signe que l’image du personnage, on peut considérer que l’acheteur le comprend comme une marque. Ainsi, pour le consommateur, une tasse revêtue du dessin d’un Schtroumpf à l’exclusion de tout autre signe distinctif est une tasse « Schtroumpf ».

- 3ème hypothèse : le personnage s’ajoute à une autre marque peu visible
La question est plus délicate lorsque le produit porte certes une autre marque, mais que celle-ci est très peu visible, par exemple parce qu’elle figure sur une étiquette discrète à l’intérieur du vêtement. Ainsi, peut-on admettre que l’image de Tintin est utilisée comme marque de vêtements si l’image du personnage est reproduite sur le devant d’un sweat-shirt mais que l’étiquette du sweat-shirt porte la marque « Fruit of the Loom » ? Je pense que la réponse à cette question diffère selon que l’on se demande si l’usage est suffisant pour empêcher la déchéance du droit à la marque ou si l’on se demande si l’usage par un tiers viole le droit du titulaire. 

Dans le premier cas, il convient d’être restrictif dans la mesure où le titulaire de la marque est en principe à même de contrôler les produits fabriqués sous licence. On peut donc exiger de lui qu’il fasse figurer l’image du personnage également sur les étiquettes, ou encore que celles-ci soient vierges exception faite des instructions d’entretien. Ainsi, en présence d’une autre marque sur le produit, même discrète, on devra considérer que le personnage n’est pas utilisé comme marque. Afin de s’assurer qu’il utilise son personnage à titre de marque, le titulaire aura donc tout intérêt à le faire figurer non seulement en gros sur le produit, mais aussi sur les étiquettes et les emballages, qui sont des supports de marque traditionnels.

En revanche, si l’on examine si l’usage fait par un tiers viole le droit à la marque du titulaire, il faudra tenir compte de la perception de celui qui voit le produit une fois mis en circulation, sans avoir la possibilité de l’examiner de près. Pour le consommateur qui ne voit pas l’étiquette, un sweat-shirt revêtu d’une image de Tintin est un « sweat-shirt Tintin ». Il peut donc croire qu’il s’agit d’un produit autorisé. Il se justifie donc de permettre au titulaire d’interdire ce type d’usage en invoquant son droit à la marque.

ii)
L’usage dans une oeuvre de fiction
En dernier lieu, il se pose la question de savoir si le personnage est utilisé comme marque de livres ou de films lorsqu’il intervient comme personnage dans une oeuvre de fiction, autrement dit lorsqu’il est utilisé conformément à sa fonction première. 

Je suis d’avis que la réponse à cette question est négative. En effet, le spectateur ou le lecteur ne perçoit pas le personnage comme un signe distinctif du producteur ou de l’éditeur, mais comme un élément du contenu de l’oeuvre. L’apparition du personnage va certes amener le lecteur ou spectateur à penser que l’oeuvre provient d’une certaine maison d’édition ou de production. Mais cette association d’idées est due au fait que le public sait que les personnages sont protégés par le droit d’auteur, et que leur reproduction suppose l’accord des ayants droit. On ne saurait en revanche en déduire que le personnage est perçu comme une marque.

Il ne suffit donc pas, pour maintenir un enregistrement en classe 16 (livres) ou 41 (films) de produire des oeuvres dont le personnage est un protagoniste.

Il en va autrement si l’image d’un personnage est utilisé comme emblème d’une série. Dans ce cas, l’image en cause peut fonctionner comme marque.

*******************

� Voir ATF 77 II 377, 380.


� Voir la marque représentant les oreilles de Mickey enregistrée aux USA en classe 25 au nom de Disney Enterprises, Inc. (no. 1'524'601) et la marque représentant la houppe de Tintin déposée comme marque communautaire en classes 16, 38 et 41 au nom de Moulinsart SA (no. 1844521).


� Voici quelques exemples de marques représentant des personnages : marque suisse « Panthère Rose » enregistrée en classe 38 au nom de United Artists Corp. (no. 467'451), marques suisses « Teletubbies » enregistrées en classes 9, 16, 25, 28 et 41 au nom de Ragdoll Ltd Pinewood Studios (no. 481'985, 481'986, 481'987 et 481'988), marque communautaire « Tintin et Milou » déposée en classes 14, 18, 20, 21, 28, 35, 38 et 41 au nom de Moulinsart SA (no. 1962646). 


� Disponibles sur le site de l’Institut (www.ipi.ch).


� GRUR 1952, p. 516.


� Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre, 4 décembre 1991, cité dans le rapport de l’OMPI WO/INF/108 de décembre 1994 sur le « character merchandising ».





