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RESUME

Le design et la production d’un article de mode impliquent le talent et le savoir-faire
du styliste. La définition de la matiere premicre, la finalité et le produit qui incorpore le dessin
ou modele de mode sont autant d’éléments que le styliste doit prendre en compte pour réaliser
une création. C’est pourquoi le processus intellectuel engagé dans 1’¢laboration de leurs
créations se doit d’étre protégé par le systéme juridique.

Au vu de la propriété intellectuelle, de nombreux droits permettent de la protéger,
comme les marques, le droit d’auteur et les dessins ou modeles industriels. La législation
colombienne a opté pour le régime des dessins ou modeles industriels. L’étude conjointe du
secteur de la mode en tenant compte de la création est trés importante car sa définition
apportera au styliste une garantie juridique quant a I’objet de protection ainsi que la portée du
droit. Le dynamisme de la mode montre néanmoins que la 1égislation actuelle est inadaptée.
La thése présente ainsi les problemes existants et les solutions offertes par d’autres régimes
juridiques pour la protéger de maniere adéquate.

Descripteurs : Mode - dessins et modeles industriels - propriété intellectuelle -
marques - droit d"auteur - protection - styliste - création de mode - design.

Abstract:

The design and production of a fashion item involves the talent and expertise of the
designer. Along the design process, the designer has to make decisions on raw materials, end
use, and the actual product to which design is to be applied. This multi-faceted intellectual
process behind the fashion design must be protected by the legal system.

1t is important to conduct an overall study of the fashion sector taking into account the
creative process in order to provide the designer with legal guarantee in regards to the object
to be protected and the scope of rights. There are well known instruments that protect
intellectual property such as trademarks, copyright, design patents and industrial design law.
Colombia has chosen to follow the industrial design law which, given the dynamic nature of
fashion, seems to be inadequate. This thesis presents the existing problems in the Colombian
legal system and the solutions offered by other legal regimes to protect fashion more
adequately.

Keywords: Fashion - industrial designs - intellectual property- trademarks -

copyright- protection- designer - fashion design - design.
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INTRODUCTION

1. Vers une définition de la mode. La mode est un sujet transversal qui touche
toutes les sphéres de la société moderne'. La mode est une fagon de penser et d’agir en
relation avec la culture et 1’époque dans laquelle nous vivons®. Le vocabulaire d’esthétique la
définit comme «une maniére d'étre ou de faire, passageére mais largement adoptée et valorisée
dans un groupe»”.

Pour sa part, Frédéric Godart a dit que la mode faisait référence a «un changement
social spécifique régulier et non cumulatif, qui s’étend a de nombreux secteurs de la vie
socialen®. 11 a ajouté qu’elle incluait I’industric de 1'habillement et du luxe en plus des
cosmétiques, c’est-a-dire de nombreux protagonistes, entreprises et professionnels d’horizons
divers.

2. Son évolution est le fruit d’un processus historique. En effet, la révolution
industrielle et I’invention de la machine a coudre sont la base d’un secteur prospere et
florissant’. Son origine moderne se situe en Europe et plus précisément en France avec
I’apparition de la haute couture®. Les couturiers et modistes du monde entier voyaient tous
Paris comme la boussole indiquant les tendances et les styles pour la confection de vétements
et accessoires.

Cela étant, la mode est aussi le fruit de nombreuses transformations telles que le prét-
a-porter, qui a amen¢é a reconsidérer le processus de fabrication a I’échelle industrielle. Ainsi,
les expérimentations de tissus synthétiques, de vétements légers facilement interchangeables
et de techniques de production plus rapides’ ont permis a I’industrie de la mode de concevoir,
entre autres, des vétements, des vestes, des sacs ou des lunettes.

La démocratisation a aussi permis de «réduire les inégalités profondes, aplanir les

divergences entre les anciens et les nouveaux créateurs, et rapprocher les produits de luxe de

' F. GODART, Sociologia de la Moda, traduit de 1"espagnol par A. DIAZ, Edhasa. 2012. P. 12

2 C. O'SHEA, Asi es Amancio Ortega, el hombre que creé Zara: lo que me conté de su vida y de su empresa,
Kindle Edition, 2011.

> E. SOURIAU, Vocabulaire d'Esthétique, p. 1014, Préc. par J. BELHUMEUR. Droit international de la mode,
Canova. 2000.

* F. GODART. Op. cit. P. 12.

> D. JACOMET. Mode, Textile et mondialisation. Economica. 2007. P. 6

6 Ibid., P. 8. V. aussi. C. BREWARD, Fashion, Oxford University Press. Kindle Edition. 2003. P. 217
M. TUNGATE, Marcas de moda. Marcas estilo desde Armani a Zara, Gustavo Gili, 2008.
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ceux de gamme moyenne»®. Le consommateur devint alors le centre d’intérét car il cherche a
refléter son image et sa personnalit¢ a travers la mode, pour afficher ses convictions
personnelles ou son appartenance a une culture propre. Des stylistes de mode célébres comme
Jimmy Choo, Dolce & Gavana ou encore Prada reconnaissent cette évolution et cherchent a
intégrer le consommateur dans la création de leurs collections’.

Depuis peu, une nouvelle transformation fait de la mode un «mariage entre le
processus créatif, le créateur, la production technologique, la dissémination culturelle et la
réconciliation de la mode comme idée, objet et image»'".

3. Bien que son intégration dans la communauté scientifique ait été décriée par
certains qui n’y voyaient qu’une froide manipulation sociale poussant au consumérisme'',
beaucoup de travaux accomplis ont permis de justifier sa place dans le domaine des sciences.
En effet, depuis les années 90, ont ét¢ menées des recherches interdisciplinaires nommées
«fashion studies», «études de la mode» ou «fashionology»'?, qui tendent & offrir une vision
universelle dans le domaine des sciences sociales.

Ces recherches sont capitales car la mode est considérée comme 1’un des secteurs les

plus importants et dynamiques de I’économie mondiale. Elle représente en effet environ 4%

¥ G. LIPOVETSKY, El imperio de lo efimero: La moda y su destino en las sociedades modernas, ANAGRAMA,
2004. P. 132.

° L. LEITCH, «Fashion. Jiggery-Bespokery» In The Economist [en ligne]. Dec/Jan. 2017 [réf, du janvier 2017].
Disponible sur: https://www.1843magazine.com/style/jiggerybespokery. «Choi and Choo are introducing a
capsule collection that hands that responsibility over to their cus t. rs. Informally, Choi calls it “Pick and Mix” —
the above-the-line title is, less irreverently, “cruise capsule jewel collection” — and the idea is to let clients
partially produce the shoes they choose to buy. The process begins with selecting your shoe style (from a choice
of six), its height and its colour. To these you can attach whatever you like, however you like, from a 24-variation
selection of seven sparkling Swarovski buttons or 20 variations of seven “brooches” — some of which double up
as straps or tongues. Choo's initiative is just one example of the trend for diversification, customisation and the
partial abrogation of creative responsibility in favour of the cus t. r that is sweeping the luxury fashion industry.
Over at Gucci Alessandro Michele, the creative director, is offering what he calls the DIY service. In both
tailoring and casual wear, Gucci now allows cus t. rs of both genders to dictate fabrics, linings and buttons, as
well as to add or subtract patches and monograms»

9C. BREWARD. Op. cit. P. 105. «fashion as the outcome of a precarious marriage between the processes of
creative authorship, technological production, and cultural dissemination, and to reconcile the notions of
fashion as idea, object and image».

" Diana CRANE, Laura BOVONE. «Approaches to material culture: the sociology of fashion and clothing» In
Poetics. Volume 34, Issue 6, December 2006. P. 319-406. Both derive from negative associations attributed to
consumption as a form of capitalist manipulation of the public by Marx, members of the Frankfurt School, and
other Marxist authors (for a recent example of this approach; see Langman, 2003), as well as the association of
consumption with women's pursuits."

'2F. GODART. Op. cit P. 11; V. aussi C. BREWARD. Op. cit. P. 105. «Perhaps one of the weaknesses of the
newly emerging discipline of fashion studies is a tendency to address fashion in a singular manner, as cultural
signs, as designed consumable, or as evidence of broader historical and social processesy.

10
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du produit intérieur brut mondial, soit 1’équivalent de mille milliards de dollars annuels'. La
mode est donc le résultat d’une conception dynamique qui, pour exister, nécessite un acte de
création intellectuelle.

4. La mode et sa professionnalisation. En parlant de création intellectuelle, il
faut savoir que la mode implique plusieurs personnes dans le processus de création. On trouve
parmi elles le styliste, ’artiste, le concepteur, le créateur de mode et méme le designer. Le
styliste est un professionnel qui définit les contours d’'une mode a venir en cherchant a
satisfaire les besoins et les gofits de la clientéle '*. L’artiste quant 4 lui est la personne qui créé
de I’art pour le traduire sur un vétement'’. Le concepteur étudie les styles et les genres sous
des angles différents pour définir le concept d’une collection de mode'® tandis que le
designer, qui vient de 1’expression anglaise «design», est le professionnel qui va créer ou
concevoir des lignes de produits innovants en tenant compte du style et des contraintes
techniques ou économiques d’un goit particulier'’. Enfin, le créateur est un professionnel qui
par son talent va réaliser des créations et des accessoires de mode'®.

La relation entre ces personnes est évidente et ils forment traditionnellement un tout
méme si, parfois, des différences remettent en cause cette homogénéité. Prenons par exemple
le cas de I’artiste : il est évident que les créations de mode tendent a étre belles ou esthétiques
et on peut donc penser que cette cohésion est idéale vu que I’artiste, comme tout créateur de
mode, cherche a satisfaire une attente esthétique. Or, quand I’artiste réalise des créations

r . 1 . . yr . , .
purement décoratives ou ornementales'’, celui qui créé la mode sait que son processus créatif

' Guillermo C. JIIMENEZ. Fashion Law. A guide for designers, fashion executives and Attorneys, Fairchild
Books. 2010. «The fashion and apparel sector has become one of the largest and most dynamic in the global
economy, accounting for nearly 4 percent of total global g.d.p., a sum now in excess of 81 trillion per yeary.

" «Professionnel qui détermine, pour le compte d'un fabricant, quelles doivent étre les caractéristiques d'une
mode a venir, d'un nouveau produit, pour répondre aux besoins et aux golts de la clientéle, aux possibilités du
marché et qui I'aide dans ses choix esthétiques (matériaux, lignes, coloris) et économiques». Centre National de
Ressources Textuelles et Lexicales, 2017 [Ressource électronique]. Disponible sur
http://www.cnrtl.fr/definition/styliste [consulté le 11 mai 2017]

' Dictionnaire de  Frangais Larousse. 2017  [Ressource électronique]  Disponible  sur:

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/artiste/5584#t4dcaD2Y25xx5kTh.99

' «Celui, celle qui imagine, propose des idées nouvelles, des études, des projets (de vente et de présentation d'un
produit, de décor d'ameublement, de cinéma, de télévision, etc.) aux entreprises commerciales, industrielles ou
publicitaires». Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, 2017 [Ressource électronique]. Disponible
sur http://www.cnrtl.fr/definition/concepteur

7B, REMAURY, «Les usages culturels du mot design» In Mode de Recherche, Juin 2010, No. 14., P.3
'8 F. GODART, op. cit P. 11

1 «Celui qui a du gotit pour le beau, qui s'intéresse a I'art, aux beaux-arts, qui a le sens de I'art». Centre National
de  Ressources  Textuelles et Lexicales, 2017 [Ressource électronique].  Disponible  sur
http://www.cnrtl.fr/definition/artiste [consulté le 11 mai 2017].

11
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doit ’amener a produire un article qui va servir dans un but précis, c’est-a-dire que la mode
cherche en dernier lieu a étre fonctionnelle. Par conséquent, ’homogénéité entre le créateur,
le concepteur, le designer ou le styliste semble tre plus appropriée.

Mais de tous, celui qui va définir les produits d’une collection, sa création et son
exécution est le «styliste»®’. 1l est en effet le spécialiste qui étudie les caractéristiques d’une
tendance précise, qui tient compte des besoins du marché, entre autres les contraintes
techniques et commerciales, pour répondre aux besoins de la clientéle en produisant un article
bien défini. Cette définition générale englobe aussi le concepteur, le créateur et méme le
designer. C’est pour cela que la theése se concentre sur le processus créatif du styliste-créateur,
du styliste-concepteur ou du styliste-designer, car ce sont ces personnes qui fusionnent
I’esthétique et le fonctionnel pour créer un article de mode.

5. Sa créativité¢ émane de sources diverses. La connaissance intime de sa culture
ou d’une société bien définie alimente par exemple I’inspiration du styliste dans son travail de
création. Des collections de mode créatives naissent ainsi du travail d’un styliste ayant vécu a
I’étranger”’. D’autres, au contraire, s’inspirent de leurs croyances ou des valeurs de la société
moderne. La sexualité, le confort et la technologie sont d’autres themes fréquemment utilisés
pour concevoir sus creaciones®>.

Les stylistes prennent également des ¢éléments existants dans les tendances ou les
styles, ¢’est-a-dire qu’ils reconnaissent les formes communes des vétements, des coutures, des

. , . . ) . . . . , .
coupes ou des plis au cours d’une période particuliére™. Leur objectif principal est néanmoins

20 «Personne qui détermine les produits d'une collection de couture et en supervise l'exécution. Modéliste
spécialisé dans tel ou tel domaine de création, comme le vétement, la chaussure, la maroquinerie de luxe, etc» 20
Dictionnaire de Francais Larousse. 2017 [Ressource ¢électronique] Disponible sur:.
Read more at http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/styliste/74969#sxocFstld9x90be3.99 consulté le 11
mai 2017].

2 A. GRANT, Originals, Vikings. 2016. P. 49 «The most creative fashion collections came from houses where
directors had the greatest experiences abroad, but there were three twist. First, time living abroad didn 't matter:
it was time working abroad, being actively engaged in design in a foreign court, that predicted whether their new
collections were hits. The most originals collections came from directors who had worked in two or three
different countries»

22.C. BREWARD, Fashion, op. cit. P. 671. «Oscar Wilde and Viscountess Harberton, all saw contemporary dress
and its reform as a vehicle for furthering debate on sexual and social emancipationy.

2 «Designers, too, engage in a process of differentiation and flocking. In any given season, they flock to similar
hemlines, dress shapes, and tailoring. They converge on similar or related styles and themes. Yet the precise
result reached by each producer is different. Flocking results, in part, from shared influences. If images of war
fill the news, military-inspired styles may enter multiple collections. 66 If a celebrity or a new film gains acclaim
for a distinctive style, that style may be incorporated into the work of several different designers. Forecasting
services furnish a common input to some designers, particularly the followers. Designers and other personnel
move from fashion house to fashion house, making their imprint on multiple brands. Common pressures in the
real world-women's entry into the professional workplace in unprecedented numbers, for example-can lead to a
Eonvergent evolution"of independently derived, parallel innovation. New technological possibilities, such as a

12
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d’innover et ils évitent pour cela de reproduire des créations déja existantes™’. Avec la mode,
il est évident que les stylistes cherchent 1’effet de distinction, sans quoi leurs créations ne
sauraient étre considérées comme nouvelles™. Ils créent donc des articles ou des accessoires
de mode révolutionnaires dont la distribution et la commercialisation sur le marché ne
sauraient étre remises en cause.”®

6. Pour atteindre cet objectif, ils doivent étre novateurs et créatifs dans leur
processus d’¢laboration. Le développement des vétements intelligents, de la technologie
portable®’, de la nanotechnologie, des impressions 3D ou encore des matiéres premiéres
écologiques sont autant d’exemples concrets d’innovation appliquées a la mode.

7. En résumé, c’est I’innovation des dessins et modeles qui fait que les créations
du secteur de la mode sont attrayantes sur le marché, a savoir «nouvelles» et «originales». A
travers un vétement, le talent et la créativité du styliste sont précisément une valeur ajoutée
qui fait que le consommateur 1’achete a n’importe quel prix. Ces considérations permettent de
réaffirmer que la mode est un secteur créatif car elle implique le talent et la créativité
artistique du styliste pour générer des emplois et des richesses dans un pays™.

8. L’importance de la mode. Le processus d’élaboration d’un vétement
s’effectue en plusieurs étapes. La premiére est la création des produits. En effet, la création
des dessins et modeles pour les vétements et les textiles est prépondérante. La deuxiéme étape

consiste a développer les activités de production, c’est-a-dire la fabrication des supports

novel fabric, can produce commonalities in collections as welly. S. HEMPHILL, J. SUK. «The Law, Culture,
and Economics of Fashiony, In Stanford Law Review, Mar 2009, Vol. 61, No. 5. P. 1168

% Ibidem. P. 1166 «Just as direct reproduction of an existing novel is not innovation, if fashion were all about
producing exact copies of existing articles, it would not be a practice of innovation. The impulse to flock in
fashion is expressed in the aspects of fashion that draw on and sometimes copy existing works, but what makes
the field a creative endeavor is the drive to differentiate-to reinterpret, change, remix, and transform, and as
such, resist the sheer replication of existing works even while incorporating them. That is the creative impulse. In
other words, differentiation constitutes innovation in fashion. Without the differentiation component, fashion
would not be a form of innovation. Our favoring of differentiation in fashion then is an outgrowth of our
assumption of the theory of incentives underlying intellectual property law about the effects of copying on
creators’ incentivesy.

3 Ibidem. P. 1166
** A. GRANT, Originals, op. cit. P. 29.

27 J. McCANN, Smart Clothes and Wearable Technology, Woohead Publishing in Textiles, 2009. P.1. «The
process of creating smart clothing and wearable technoloy has to consider so many factors that it has to be
collaborative between end-users, textile specialists, electronics, fashion and clothing designers and
manufacturers all the way from the concepto for new garment or wearable device through to point of saley.

% Organisations des Nations Unies pour 1"éducation, la science et la culture (UNESCO), Rapport sur 1’économie
créative, Nations Unies Ed. Spéciale, 2013. P. 22

13
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textiles, filatures, broderies, et la confection. La troisiéme étape s’attache a la distribution
dans le but de toucher le consommateur final®™.

On voit donc que la mode se produit grace a I’intervention de nombreux acteurs, en
particulier les stylistes indépendants, artisanaux et jusqu’a ceux qui refleétent les traditions et
la culture d’un peuple donné®’, mais aussi des grandes chaines de magasins, des maisons de
haute couture et des entreprises mondiales qui délocalisent leur production mais conservent
leur centre de décisions dans leur pays d’origine®'.

9. La délocalisation de la production a eu un impact négatif sur les conditions de
travail ainsi que sur I’environnement’. Au niveau social, les droits des travailleurs sont
parfois méconnus ou bafoués comme en témoignent 1’existence d’ateliers de sueur ou
«sweatshopy, ou encore ce drame au Bangladesh ou de nombreux ouvriers textiles sont morts
dans 1’effondrement de I’immeuble dans lequel ils travaillaient™. Au niveau du respect de
I’environnement, on note tous les ans des tonnes de déchets textiles ou des colorants rejetés
dans les fleuves. La surconsommation a donc un impact important sur notre planéte®*.

10. Son incursion dans le commerce international des biens et services est
néanmoins manifeste. Bien que sa croissance sur le marché planétaire fit lente ™,

I’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a indiqué que les exportations les plus

¥D. JACOMMET, Mode, Textile et mondialisation, op. cit. P. 42

3% publicaciones Semana, «El encuentro de dos mundos» In Revista FUCSIA INEXMODA 25 afios, SEMANA,
2013 P. 48.

3! E.GODART, Sociologia de la Moda, Op. cit. P. 106

32 «Aprés plusieurs décennies marquées par la délocalisation vers des pays 4 bas colits de main d’oeuvre comme
la Chine, de nombreuses limites de ce modéle ont émergé surtout dans la mode : colits cachés de logistique, de
qualité et de coordination, risque de contrefagon, impact négatif sur I’environnement et les conditions de travail,
accélération du rythme de changement de tendances». Institut pour I'Innovation et la Compétitivité,
Délocalisation : l'industrie de la mode change de stratégie pour sauver l'innovation. [Ressource électronique]
Disponible sur https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-142971-delocalisation-lindustrie-de-la-mode-
change-de-strategie-pour-sauver-linnovation-1174575.php#hXzR A6UIX0C9q5w8.99 [consulté le 11 mai 2017].

33'S. BOYER, Du Bangladesh a ’Indonésie. «Ce que nous pouvons faire pour les vivantsy. Alencontre. 2013.
[Ressource électronique] Disponible sur https://alencontre.org/asie/bangladesh/du-bangladesh-a-lindonesie-ce-
que-nous-pouvons-faire-pour-les-vivants.html [consulté le 11 mai 2017].

3 «chaque année, plusieurs millions de tonnes de textile sont jetées en décharge. La surconsommation de
vétements a un impact considérable sur notre planéte. Matériaux utilisés, moyens de transport utilisés,
gaspillage... sont autant de facteurs qui font que l'industrie textile contribue amplement a la pollution de
I'environnementy». HuffPost. Quel est l'impact de I'industrie textile sur I'environnement ?. [Ressource
¢électronique] Disponible sur: http://www. huffingtonpost.fr/2015/11/29/impact-textile-
environnem_n_8663002.html [consulté le 11 mai 2017].

> World Trade Organization, Word Trade Statistical Review 2016, [Ressource électronique] Disponible sur
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf [consulté le 11 mai 2017].
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importantes de textile et de vétements avaient eu lieu principalement en Chine, dans 1’Union
Européenne, en Inde et au Bangladesh®.

En Colombie, le Département Administratif National des Statistiques (DANE) a
indiqué que ce secteur avait exporté pour I’équivalent de 330 millions de dollars en 2016°".
Les produits textiles, vétements, articles en cuir, maroquinerie et chaussures ont été les objets
les plus exportés, principalement aux Etats-Unis, en Equateur, au Pérou, au Mexique et au
Brésil®®. Cependant, la Colombie cherche a élargir son horizon vers le marché européen et
asiatique. Elle a donc signé 13 accords de libre-échange®® a travers le monde et espére ainsi
dans le futur un résultat positif au sein méme de cette industrie.

11. La croissance économique du secteur dépendra des techniques utilisées par les
stylistes pour la commercialiser. Ils pourront par exemple proposer leurs créations selon les
méthodes du commerce traditionnel, comme la vente en boutique ou en grandes surfaces entre
autres. Cependant, le commerce ¢€lectronique se révele étre actuellement un outil simple
apportant une meilleure rentabilit¢*’. En effet, les ventes en ligne*' ou la location d’articles de
mode sur internet*> bouleversent les codes commerciaux et les stylistes doivent s’en inspirer

pour assurer une croissance économique continue.

36 Ibid.

"Département Administratif National des Statistiques, Exportaciones, [Ressource électronique] Disponible sur
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones [consulté le 11
mai 2017].

3% «Entre enero y noviembre de 2014 Colombia export6 textiles a 52 destinos, los principales de ellos fueron
Ecuador, Venezuela, México, Estados Unidos y Brasil». Colprensa, Los retos de la industria textil para reactivar
sus exportaciones este afio, [Ressource électronique] Disponible sur: http://www.larepublica.co/los-retos-de-la-
industria-textil-para-reactivar-sus-exportaciones-este-afio 215111 [consulté le 11 mai 2017].

*Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Acuerdos Comerciales y de Inversién, [Ressource électronique]
Disponible sur: http://www.tlc.gov.co [Consulté le 17 mai 2017].

“*N. VULSER, «Les ventes sur Internet, seule éclaircie dans le ciel de la modey», [Ressource électronique]
Disponible sur: http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/09/12/les-ventes-sur-internet-seule-eclaircie-dans-
le-ciel-de-la-mode 4996228 3234 html#kzBUzzY 5xz0xZbl7.99 [consulté le 17 mai 2017].

*1«Selon une étude de I'Institut frangais de la mode (IFM) publiée lundi 12 septembre, les achats textiles et
habillement réalisés sur Internet ont représenté¢ 5 milliards d’euros entre juillet 2015 et fin juin 2016». Ibid.
[Ressource électronique] Disponible sur: http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/09/12/les-ventes-sur-
internet-seule-eclaircie-dans-le-ciel-de-la-mode 4996228 3234.html#9jJLhd AkthmsT8;jt.99

2 «(Le marché du luxe d'occasion (vente et location) est en plein essor : de l'ordre de 3 milliards d'euros dans le
monde et de 15 milliards si 1'on inclut les montres et les bijoux. Un business en plein développement donc, mais
qui reste mineur en comparaison a celui du luxe neuf, évalué a 217 milliards d'euros en 2013» C. PEYRONNET,
La location de vétements de luxe séduit de plus en plus, [Ressource électronique] Disponible sur
http://www.lefigaro.fr/conso/2014/08/15/05007-20140815ARTFIG00035-1a-location-de-vetements-de-luxe-

seduit-de-plus-en-plus.php [consulté le 11 mai 2017].; «Depuis la crise, les sites de location de vétements de luxe
se sont multipliés. Les trentenaires ont un rapport différent a la propriété. Louer une robe de cocktail pour un
mariage ou un événement exceptionnel, plutét que de la payer une fortune, alors qu'elle ne sera portée que tres
peu de fois. Le concept fait florés outre-Atlantique. Lancé en novembre 2009 et basé sur ce principe, le site «
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12. En résumé, la mode est un secteur créatif qui occupe une place importante dans
I’économie mondiale. Elle implique 1’usage de nombreuses matieres premicres et la
participation de nombreuses personnes. Le styliste a un rdle prépondérant dans la mesure ou
c’est lui qui congoit la création intellectuelle. Il est donc nécessaire de déterminer la place du
styliste et de la mode dans le régime juridique, c’est-a-dire comment la loi les protege.

13. La mode comme objet de protection. L’acte de création intellectuelle fait
que, du point de vue juridique, la mode est considérée comme un bien qui s’intégre dans le
commerce international des biens et des services et qui, pour cette raison, acquiert une autre
dimension. Il s’agit d’un bien avec des caractéristiques particuliéres car sa nature est
immatérielle. C’est pourquoi, depuis 1’accord des Aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce (ADPIC)*, la mode a été définie comme une création a caractére
intellectuel dont le statut juridique s’inscrit dans la propriété intellectuelle™.

Au sens large, la propriété intellectuelle inclut la propriété littéraire et artistique ainsi
que la propriété industrielle. Une des caractéristiques de la mode est d’étre transversale a ces
deux disciplines : artistique et industrielle. Les stylystes ont par exemple tendance a recourir
aux marques pour identifier leurs créations®. Les brevets, les dessins ou modéles industriels

ainsi que le droit d’auteur sont d’autres instruments qu’ils peuvent utiliser.

Rent the Runway » connait un succes phénoménal et compte aujourd'hui 5 millions de clientes. Depuis juillet, il
propose aussi, pour un abonnement de 75 dollars par mois, de louer des accessoires, sacs a mains, écharpes,
chapeaux, bijoux, signés par des grands noms de la mode» K. de MEYER, «Les jeunes Américains plébiscitent
de plus en plus la location de vétements haut-de-gamme», [Ressource ¢électronique] Disponible sur:
https://www.lesechos.fr/10/08/2014/lesechos.fr/0203695287293 les-jeunes-americains-plebiscitent-de-plus-en-
plus-la-location-de-vetements-haut-de-gamme.htm#BWhpxybPGOc;jj1 Vo. 99 [consulté le 11 mai 2017]; V. aussi
https://www.renttherunway.com/ [consulté le 11 mai 2017].

“ Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). « Article 25. Conditions
requises pour bénéficier de la protection. 1. Les Membres prévoiront la protection des dessins et modéles
industriels créés de maniére indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Les Membres pourront disposer que
des dessins et modéles ne sont pas nouveaux ou originaux s'ils ne différent pas notablement de dessins
ou modeles connus ou de combinaisons d'éléments de dessins ou modeles connus. Les Membres pourront
disposer qu'une telle protection ne s'étendra pas aux dessins et modeles dictés essentiellement par des
considérations techniques ou fonctionnelles. 2. Chaque Membre fera en sorte que les prescriptions visant a
garantir la protection des dessins et modéles de textiles, en particulier pour ce qui concerne tout cofit, examen ou
publication, ne compromettent pas indiment la possibilit¢ de demander et d'obtenircette protection. Les
Membres seront libres de remplir cette obligation au moyen de la 1égislation en mati¢re de dessins et modeles
industriels ou au moyen de la 1égislation en matiére de droit d'auteur».

* E. RENGIFO, La propiedad intelectual. El moderno Derecho de Autor, Universidad Externado de Colombia.
1996. P. 7

M. MISTHAL, «Trademark and Trade Dress», Fashion Law. A Guide for Designers, fashion executives and
attorneys, Fairchild Books. Second Editions, 2014,P. 26
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14. Etant donné que les droits de propriété intellectuelle sont territoriaux, chaque
pays a adopté un régime particulier pour la protéger. La Colombie a ainsi choisi les dessins et
modeles industriels, raison pour laquelle I’objet d’étude de la thése est centré sur son analyse.

La structure du régime colombien et son appartenance a la communauté andine des
nations ont permis de déterminer les problémes les entourant. Malgré tout, cette étude ne peut
étre complete car de nombreux vides juridiques subsistent dans le régime et rendent son
application pratique difficile et complexe.

Les lacunes existantes ainsi que des lois obscures favorisent I’infraction de ses droits.
Dr’ailleurs, la copie identique et les imitations non autorisées sont contraires a la loi et sont
passibles d’amendes, de sanctions pénales, ou d’indemnisations en dommages et intéréts*®. La
piraterie et la contrefagon sont indiscutablement les problémes les plus fréquemment
rencontrés dans ce secteur’’ . Néanmoins ce ne sont pas les seuls défis auxquels la mode doit
faire face. Internet, les imprimantes 3D et les nouvelles technologies peuvent aussi nuire aux
droits du styliste.

15. Il faut ajouter que les 1égislations andines et colombiennes n’ont pas prévu de
lois spécifiques quant au controle du commerce transfrontalier. Celles concernant les mesures
a la frontiere et appliquées par les autorités douanieres montrent que les problémes ¢émanent
du manque de clarté dans le systeme juridique quant a la définition de I’objet a protéger.

16. Pour tenter d’y remédier, les législations andines et colombiennes invoquent
d’autres droits de propriété intellectuelle, sans en connaitre leur nature ni les lois qui les
régissent. Les conditions de fond pour bénéficier de la protection, la portée des droits des
stylistes, I’application de limitations et de moyens de défense dont elles disposent montrent
que le régime est superflu.

17. Le droit comparé offre en revanche d’autres solutions. Pour déterminer la
portée de la protection de la mode par “les dessins ou mode¢les industriels”, la Colombie se

fonde sur deux courants. D’un c6té le principe nord-américain qui protége les créations de

* L. WILLEY, «Fashion Design & Intellectual Property» In New Hampshire Bar Journal. 2014 [Ressource
¢électronique] Disponible sur: https://www.nhbar.org/uploads/pdf/BJ-Fall2014-Vol55-No1-Pg6.pdf [consulté le
11 mai 2017]

Y7 «Counterfeiting and piracy are a form of theft. They involve the illegitimate acquisition and use of
intellectual property (IP). The economic and social costs of counterfeiting and piracy are thus similar to
those associated with other types of theft (e.g. personal property theft). Counterfeiting and piracy divert
private and public resources which could otherwise be used for more productive ends, into the illegal
acquisition of IP, or defending IP from such illegal acquisitiony. INTA, BASCAP, The economic impacts of
counterfeiting and piracy, [Ressource électronique] Disponible sur
http://www.inta.org/Communications/Documents/2017 Frontier Report.pdf [consulté le 1] mai 2017]
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mode par la «design patent», et de I’autre 1’influence européenne qui recourt aux dessins ou
modeles industriels.

Les «design patents» visent a protéger le design nouveau, original et ornemental d’un
objet fabriqué*. Mais leur statut est difficile & mettre en application car leurs lois ont été
jugées obsolétes” et remises en question en raison du coit que le styliste doit payer en plus
des longs délais avant d‘obtenir le brevet™’. Il faut & cela ajouter la récente décision de la Cour
Supréme des Etats-Unis, Apple vs. Samsung’’, qui tend 2 minimiser la valeur réelle du design.
Les stylistes de mode nord-américains se tournent donc généralement vers les marques ou le
«trade dressy» pour protéger leurs créations.

18. Or, les dessins et modé¢les industriels réglementés en Europe ont quant a eux
connu un renouvellement en la matiere. En effet, des instruments spécifiques y ont été adoptés
pour protéger les créations du secteur de la mode. Il faut toutefois signaler que peu de pays
membres ont prévu une protection particuliére dans leurs 1égislations internes au contraire de
la France qui a prévu dans sa législation un régime juridique adapté a son dynamisme.

19. Plan de thése. Le régime frangais devient donc I’exemple a suivre pour des
pays en voie de développement comme la Colombie pour définir un statut de protection
adapté a I’industrie de la mode. Sa législation et son évolution jurisprudentielle montrent que
le régime juridique colombien doit étre réformé et actualisé en ce qui concerne les dessins ou
modeles industriels.

La thése a donc pour objectif de présenter une analyse descriptive de 1’état de ’art de

la 1égislation colombienne concernant les dessins ou modeles industriels, et d’en identifier ses

* Patent Act «35 U.S. Code § 171 - Patents for designs. Whoever invents any new, original and ornamental
design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of
this titley.

¥ «Design patents have recently burst onto the intellectual property stage, but they are surprisingly

underdeveloped for a body of law that is more than a century and a half oldy P. LEE,,M. SUNDER, «Design
Patents: Law without Design» STAN. TECH. L. 2013, V. 277, No. 17.

" The Fashion Law, Currently Trending in Fashion: Design Patents, [Ressource électronique] Disponible sur
http://www.thefashionlaw.com/home/currently-trending-in-fashion-design-patents [consulté le 7 mai 2017].

> Supreme Court of Justice, Samsung V. Apple, December 6 2016, N°15-777.

52 . . . . . .
Lanham Act section 43. «Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for

goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false

designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive [...] as to the origin, sponsorship, or approval
of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic
origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action
by any person who believes that he or she is likely to be damaged by such an act»
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différentes lacunes et problémes. L’accés a la protection montre ainsi que le respect des
critéres de fond et de forme prévus par la loi n’est pas compatible avec la nature éphémeére de
la mode. Les droits d’exploitation et de défense révelent aussi des problémes d’application
pratique par manque de précision et de clarté concernant I’objet a protéger (Partie I).

20. En instaurant un double systéme de protection pour les dessins ou modeles de
mode, la France garantit I’accés a la protection. Le styliste peut opter ainsi pour la protection
enregistrée ou celle non enregistrée (Partie II). Dans chaque cas la législation et la
jurisprudence sont claires et précises quant au respect des conditions de fond et de forme.
Bien que chacune soit différente, on remarque par exemple que le systéme enregistré est assez
souple pour faciliter 1’acceés a la protection. Cela dit, le systétme non enregistré est aussi
attrayant car il permet au styliste de bénéficier de la protection de maniére plus simple. En
résumé, 1’analyse conjointe de ces deux systémes de protection permettra de définir un régime

de protection plus approprié¢ et nécessaire pour le secteur de la mode en Colombie.
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- PREMIERE PARTIE -

L’ENCADREMENT JURIDIQUE DE LA MODE PAR LE
DROIT DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS EN

COLOMBIE

21. L’industrie de la mode en Colombie entend occuper une place de choix aussi
bien sur le marché national qu’international. Elle s’est naturellement axée dans un premier
temps sur la production locale, a savoir fabriquer et vendre sur son territoire. De nouvelles
mesures ont alors été nécessaires pour pouvoir s’ implanter au-dela de ses frontiéres™.

En effet, les usines textiles ou les défilés seuls ne suffisaient plus pour que I’industrie
de la mode en Colombie soit compétitive. Des efforts supplémentaires étaient a fournir,
comme le développement de plateformes de mode, la création de revues spécialisées,
d’agences de mode®®, et surtout la promotion du talent et de la créativité des stylistes
colombiens.

22. La mode colombienne se distingue par la fusion de la production industrielle
avec ses richesses culturelles. Le travail de création du styliste mérite donc un statut juridique
approprié. Pour cela, il est scientifiquement pertinent d’analyser le cadre juridique dans lequel
s’integre la mode en Colombie a partir de la propriété industrielle et, plus particuliérement,
d’établir sa relation avec les dessins et modeles industriels, car la mode suppose un travail
permanent de design, source d’innovation et de créativité.

23. Afin de comprendre cette relation, il faut d’abord préciser que la Colombie
fait partie de la Communauté Andine des Nations, en vertu de I’Accord de Cartagena, signé le
26 mai 1969. Cet organisme international d’intégration®> a comme caractéristique d’avoir ses

propres organismes et institutions, dans lesquels « les pays membres y ont transféré quelques

3. BOTERO, « 25 afios. Presente y Futuro », Revista Fucsia. INEXMODA., Publicaciones SEMANA S.A.,
2013. P. 82.

3 SEMANA « Los rostros de la moda», Revista Fucsia. INEXMODA., Publicaciones SEMANA S.A., 2013 P.
54

S M. TANGARIFE, Derecho de la Integracion en la comunidad andina, Baker&McKenzie, 2002. Pag. 64
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compétences propres aux organismes nationaux, ou qui leur ont donné des facultés nouvelles
nécessaires pour I’accomplissement des objectifs dictés par 1’accord de Cartagena »°°.

De ce fait, la Communauté Andine des Nations a son propre systéme juridique
supranational qui se caractérise par la primauté, I’application immédiate et I’effet direct. Cela
signifie que le régime juridique interne de chaque pays membre de la Communauté Andine ne
peut s’appliquer et se trouve donc suspendu. Les affaires non régies par les lois
supranationales et non contraires a ces dernieres sont la seule exception a cette loi, et dans ce
cas le systéme juridique interne de chaque pays membre sera appliqué’’.

24, Or, en ce qui concerne la propriété industrielle, la Commission de 1’Accord de
Cartagena a promulgué la Décision Andine 486 de 2000 ou «Régime Commun sur la
Propriété Industrielle», réglementation qui s’intégre a notre régime juridique et qui occupe
une place trés importante concernant la protection de I’industrie de la mode.

En effet, cette régle comprend le régime juridique de différents droits de la propriété
intellectuelle parmi lesquels on peut citer les brevets, les dessins et modeles industriels, les
signes distinctifs et la propriété des secrets d’affaires. En ce qui concerne la protection des
créations qui font référence a la beauté et a ’esthétique, il faut souligner le cas de figure du
dessin et modele industriel dont le but est de protéger la forme, 1’apparence d’un produit
attrayant pour le consommateur et qui I’encourage a le choisir indépendamment du prix et de
la qualité.

25. Or, du fait qu’il s’agit de 1’aspect extérieur et ornemental d’un produit, le
dessin et modele industriel s’avere étre un outil adéquat qui protége les formes appartenant a
I’industrie de la mode. C’est cet outil que le législateur andin a adopté afin de protéger ses
créations qui conjuguent la beauté et 1’apport arbitraire de celui qui 1’a crée. La concession
d’un dessin ou mod¢le industriel est ainsi soumise a I’application stricte d’une série de
conditions pour que le styliste-créateur de mode puisse bénéficier de la protection attendue
(Titre I). Une fois ces derni¢res appliquées, le styliste de mode pourra jouir de tous les
pouvoirs prévus par la loi, ¢’est-a-dire les prérogatives positives et négatives qui composent le

noyau du droit (Titre II).

56 Ibid., P. 71.

°7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 24 de noviembre de 2016. Seccion
Tercera CP: Jaime Orlando Santofimio. Rad. 11001-03-26-000-2015-00015-00 (52992). Sur cette question, le
Conseil d'Etat a déclaré que l'une des principales caractéristiques qui découle de ce processus est la
supranationalité, qui implique le transfert de pouvoirs de réglementation de 1'Etat a 1’égard de certains organes
communautaires autonomes dont les décisions et résultats seront acceptés par les pays membres.
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-TITREI -

CONDITIONS DE LA PROTECTION

26. La mode et le design représentent la fusion de I’art et de I’industrie’®. De ce
fait, on a adopté en Colombie la dénomination «dessin et modele industriel» pour protéger le
processus créatif du styliste de mode appliqué a I’industrie, dont le produit novateur sera
destiné au consommateur final>”.

217. Cette dénomination a pour origine I’expression anglaise « industrial design »,
ou le terme design « renvoie simultanément a différentes choses — des pratiques, des objets ou
des jugements de goit selon le contexte qui 1’entoure et selon également qu’il est utilisé en
tant que substantif ou qu’adjectify .

28. Sous une méme expression, on a donc cherché a inclure « aussi bien les
créations bidimensionnelles que tridimensionnelles, empéchant toute distinction, y compris
dans la méme appellation, entre deux cas de figure qui sont en fait un et a la fois la méme
chose ». De méme, cette expression comprend aussi les « effets extérieurs », soit « la texture »
soit le « matériau » du produit qui sont difficiles a qualifier en tant que dessins
(bidimensionnels) ou modeles (tridimensionnels) ».

29. Etant donné¢ D’ampleur de 1'objet, la définition du régime des dessins et
modeles industriels n’a pas été une tache aisée, et cela pour deux raisons: la premicre

concerne le chevauchement avec d’autres droits de propriété intellectuelle et la seconde,

B E. HAMMEN, «Aux frontiéres du design : mode et intentionnalité », Mode de recherche, juin 2010, No. 14, P.
11 «Mode et design ne sont sans doute pas deux champs professionnels totalement différents: arts appliqués a
I’industrie, leurs processus de composition, justement, peuvent se ressembler».

%« Le créateur de mode engendre un processus créatif dont les rouages reflétent celui du designer. Pour
reprendre les mots d’Andrea Branzi décrivant I’artisanat moderne selon le Bauhaus, celui-la est « une phase
spécialisée du projet industriel » qui « utilise des machines dans la création d’un prototype expérimental dont
chaque phase est controlée et que I’industrie pourra ensuite reproduire en un nombre infini d’exemplaires »5 .
Créateur de mode et designer portent un regard sur le présent, s’en inspirent pour composer formellement un
produit destiné a une consommation de masse». Ibid. P. 11 ets..

%B. REMAURY, «Les usages culturels du mot design», op. cit P. 3.; « The notion of design encompasses
technical or biological inventions, geographical and fashion works, engineering or architectural design
documents, and packaging or trade dress of products. The concept can stand true irrespective of the mode of
production, or the nature of the substrate manifesting the design, or the purpose of the creator, or the context of
the use». U. SUTHERSANEN, «Function, art and fashion: do we need the EU design law? » In Constructing
European Intellectual Property, EIPIN, 2013. P. 355.
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I’application de la régle de I’unité de 1’art. Ces deux raisons ont engendré des difficultés quant
a ’interprétation uniforme du régime des dessins et mode¢les industriels.

En effet, le chevauchement avec d’autres droits de propriété intellectuelle, comme les
marques et les brevets, a engendré des problémes d’application pratique car chacun d’entre
eux obé¢it a des natures et a des conditions de fond différentes qui ne sont pas totalement
compatibles avec les dessins et modéles industriels®’.

30. A cette difficulté s’ajoute ’application de la régle de I’unité de I’art, en ce sens
qu’un dessin ou mode¢le peut bénéficier simultanément de la protection du droit d’auteur et de
celle des dessins et modéles industriels. L’effet pratique de cette régle se traduit par le fait que
«si le créateur d'un dessin ou d'un modele a procédé a un dépot qui seul permet de bénéficier
de la protection spécifique du droit des dessins et modeles, il pourra invoquer cette protection,
mais il pourra également agir cumulativement sur le fondement du droit d’auteur; si le

D

titulaire n’a procédé a aucun dépot, il pourra néanmoins invoquer la protection par le droit
d’auteur»®

Sur ce sujet, la décision andine garde le silence ; cependant la section premicre du
Conseil d’Etat Colombien au travers de I’arrété du 3 février 1995, expédient No. 2925, a
signalé qu’ « 1l peut coexister une protection d’une ceuvre d’art a travers le droit d’auteur et le
droit de la propriété industrielle »°.

Cependant, la portée de la régle de ’unité de I’art n’est pas totale car «les domaines
respectifs des deux droits ne coincident pas totalement»®*. Ainsi, par exemple, les créations de

mode émanant du design moderne, comme les ecodesigns® ou textiles intelligents, ne

pourraient pas bénéficier simultanément de ces deux droits.

1. AZEMA et J-C. GALLOUZX, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 7¢éme éd., 2012 P. 688
52 Ibid. P. 686.

% Done, cela veut dire que les ceuvres des artisans peuvent bénéficier de la protection qui découle du droit
d’auteur, a travers I’ceuvre d’art appliquée ou de celle de la propriété industrielle au travers du cas de figure que
sont les dessins et mode¢les industriels, bien évidemment a condition qu’elles arrivent a remplir les conditions
requises par chaque mode de protection.

4 J. AZEMA et J-C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, op. cit. P. 686.

Snstitut Francais de la Mode IFM, «Eco-conception» in Mode de Recherche, Juin 2005, No. 4, P. 14.
«L’ecodesign, appelé en France écoconception, consiste a prendre en compte 1’environnement dans la conception
des produits, s’inscrivant a ce titre dans le cadre du développement durable.

L’éco-conception est une démarche de conception de produit et de son emballage qui doit permettre a
performances égales, de minimiser les impacts environnementaux, tout au long de son cycle de vie, dans un
processus d’amélioration continue et a cotit maitrisé. Concernant tous les types de produits, 1’éco-conception est
déja pratiquée pour respecter la réglementation existante (comme I’interdiction de 1’amiante). C’est également
une démarche volontariste qui apporte de la valeur ajoutée, favorise I’innovation, valorise I’image d’une marque,
pérennise ou augmente sa part de marché ».
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En résumé, la superposition des droits de propriété intellectuelle et ’application de la
régle de I'unité de 1’art compliquent la définition du statut juridique des dessins et modeles
industriels.

31. La legislation andine a néanmoins cherché a leur établir un régime autonome et
indépendant®® et ils trouvent donc leur source de réglementation dans le titre V de la Décision
Andine 486 de 2000. Leur régime comporte trois chapitres et une clause générale de report au
titre II relatif aux brevets, qui a pour objectif de régler ce qui n’est pas prévu dans le titre V.

32. C’est ainsi que la décision 486 a évolué¢ quant a 1’objet de la protection et a
étendu son champ d’application en y incluant les créations provenant de la mode. Justement,
lorsqu’on observe les décisions précédentes, c’est-a-dire la décision 311 et 344, on peut
constater qu’il était absolument interdit d’enregistrer au travers du dessin et modeles, des
créations de vétements®’.

33. Or, la décision 486 s’est orientée vers la protection de I’aspect extérieur d’un
produit, lequel peut étre issu de « I’ensemble de lignes ou couleurs, ou de n’importe quelle
forme externe bidimensionnelle ou tridimensionnelle, ligne, contour, configuration, texture ou
matériau, sans que le destin ou la finalité du produit ne change »®.

34, C’est ainsi que nous avons un objet assez ample ou les créations de la mode et
ses accessoires peuvent accéder a la protection. A ce sujet, la Surintendance d’Industrie et de
Commerce, autorité chargée de protéger et veiller au respect de la propriété industrielle, a

déclaré que le dessin et modeles des vétements ou de ses accessoires sont des produits dont la

% MA PEROT-MOREL, « A propos du maintien de 1'unité de 1’art dans le nouveau droit des dessins et
mod¢lesy» in Prop. industr., Etudes No 4, Avril 2005.

7 Décision 344 «Regimen Comiin sur la Propriété Industrielle». «Article 58 : on pourra considérer comme
dessin industriel, un quelconque rassemblement de lignes ou combinaison de couleurs ou une quelconque forme
externe bidimensionnelle ou tridimensionnelle, qui s’incorpore a un produit industriel ou d’artisanat afin de Iui
conférer une apparence spéciale, sans pour cela changer la destinée ou la finalité du dit produit et qu’il serve
d’exemplaire ou de modéle pour sa fabrication.

Il ne sera pas possible d’enregistrer les dessins industriels ayant un rapport & 1’habillement, ni ceux contraires a
la morale, a 1I’ordre public ou aux bonnes meeurs.

Il ne sera pas possible d’enregistrer les dessins industriels qui font partie des prohibitions prévues aux articles 82
et 83 de la présent Décision »; V. aussi. “La Decision 313 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, aplicable en
este caso, considera, para ser registrado como disefio industrial: “(...) cualquier reunién de lineas o combinacion
de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o
de artesania para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de
tipo o patron para su fabricacion”, esta misma Decision dispone que no podran ser registrados como disefios
industriales los referentes a indumentaria, ni aquellos que sean contrarios a la moral, al orden publico o a las
buenas costumbres” T.A.J., N° 64-1P-2007

% Décision Andina 486 de 2000, « Régime Commun sur la Propriété Industrieller. Articulo 113
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forme change continuellement, et sont susceptibles d’étre protégés au travers du dépdt de
Dessin et Modéle Industriel®.

Ainsi, de nombreux vétements ont été protégés par le dessin et modéle industriel. A
titre d'exemple nous pouvons identifier la marque Adidas, qui est le propriétaire d'un modele
industriel: le maillot de 1"équipe nationale colombienne de football’’. De méme, la Force
Aérienne Colombienne est le propriétaire d'un dessin ou modele industriel qui protége un
modéle de veste féminin’'. Un modéle de veste de chef avec un design trés particulier a
également été protégé en tant que dessin et modéle industriel’. Puis la partie supérieure des
chaussures comme un modéle tridimensionnel”, un anneau de bijouterie tridimensionnel”,
parmi d autres.

35. Or, ’apparence versée dans la forme devra étre perceptible par le sens de la
vue pour qu’elle soit protégée puisque la protection réside dans « I’aspect extérieur d’une
chose ». Cela veut dire que le dessin et modele doit étre visible lorsqu’il est utilisé.

La Cour Andine de Justice s’oriente dans ce sens lorsqu’elle déclare: « Les
caractéristiques €lémentaires des dessins et modeles industriels peuvent se résumer en disant
que ceux-ci concernent seulement I’aspect du produit (sa physionomie), et qu’il doit étre lui-
méme arbitraire, ¢’est-a-dire, ne pas répondre a une fonction utilitaire, mais tout simplement
esthétique. 11 faut ajouter aussi que le dessin ou modéle devra apporter un aspect particulier et
différent au produit auquel il s’applique lui donnant une nouvelle physionomie ; il devra étre
percu par la vue des son utilisation, c’est-a-dire se trouver a la vue du consommateur et non
pas dans le dessin intérieur du produit ; et aussi €tre appliqué a un objet industriel, ¢’est-a-
dire & un produit ayant une utilité industrielle »”°.

C’est ainsi que la Cour Andine exacerbe I’importance de ce caractére lorsqu’elle

établit que celui-ci doit étre perceptible, c’est-a-dire qu’il soit «une expression matérielle

% Surintendance d’Industrie et de Commerce, «Disefios industriales», [Ressource électronique] Disponible sur
http://www.SIC.gov.co/disenos-industriales, [consulté le 3 mars 2017].

70 SIC, Del., Prop., Ind., , Res. N° 47515 de 14/08/2013, Exp. 13 78356; SIC, Del., Prop., Ind.,, Res. N° 47513
de 14/08/2013. Exp. 13 78358

' SIC, Del., Prop., Ind., Res. N° 40456 de 28/07/2011. Exp. 8 82277,

2 SIC, Del., Prop., Ind., , Res. N° 1842 de 27/01/2012. Exp. 9 66557; SIC, Del., Prop., Ind., , Res. N° 71195 de
09/12/2011, Exp. 9 66561.

3 SIC, Del., Prop., Ind., , Res. N° 70727 de 21/12/2011, Exp. 6 107086.
™ SIC, Del., Prop., Ind.,, Res. N° 21946 de 31/08/2000, Exp. 98 50903
ST.AJ, N°382-1P-2015; T.A.J., N° 122-1P-2012

25



SALAS Brenda| Thése de doctorat | Juillet 2017

UNIVERSITF PARIS II
PANTHEON-ASSAS

identifiable, afin qu’une fois pergu par les moyens sensoriels et assimilé par 1’intelligence, il
pénétre dans la pensée des consommateurs ou utilisateurs»°.

Les aspects décrits précédemment sont d’une grande importance pour la protection de
la mode, du fait que I'industrie de celle-ci englobe I’utilisation de différentes maticres
premicres d’origine naturelle ou chimique qui « sont 1’objet d’opérations successives de
transformation industrielle qui donnent différents types de produits a usage final »”". En effet,
les créations de mode sont généralement le résultat de la combinaison de lignes, couleurs,
configuration ou textures, qui peuvent étre condensées en formes bidimensionnelles ou
tridimensionnelles.

En ce sens, ces créations qui résultent de la fusion ou du regroupement de concepts, de
styles et de tendances cherchant a étre attrayant pour les consommateurs, trouvent dans le
dessin et modele industriel un instrument appropri¢ de protection. En ce sens, le styliste peut
choisir de protéger toute la gamme des produits ou des composants clés qui permettent de les
démarquer des autres modeéles et qui cherchent a étre appliqués a d’autres produits’.

36. Or, pour que le styliste puisse protéger 1'apparence du produit en lui-méme, tels
que des montres, des bijoux, des accessoires et tout ce qui compose une robe et des
vétements, il devra, dans le cadre du systéme juridique andin, répondre a certaines conditions

de fond (Chapitre I) et de forme (Chapitre II).

8 Ibid.; V. aussi T.A.J., N° 78-IP-2012. «En rigor, las caracteristicas estéticas no son necesarias para el
funcionamiento del producto, son arbitrarias en el sentido de que responden a la preferencia subjetiva del
diseriador o del publico al que se destina el producto».

D. JACOMET, Mode, Textile et Mondialisation, Economica, Paris, 2007. Pag. 19.

78 «A designer can choose to patent an entire line or choose certain key pieces within the line that distinguish her
designs from others. In addition, as explained above, the designer can choose to patent only those unique
portions of the design that require protection (such as the oval shaped hinge on the Jimmy Choo sunglasses) and
apply that design element to multiple products.” In addition to selecting the right material to patent, designers
must determine when to apply for patent protection. Generally, the best option is for the established designer to
apply as soon as the design is finalized. This would allow time for the patent to issue, providing the earliest
possible protection and deterring potential knockoff artists from the start. Alternatively, the best option for
emerging designers might be to wait to see if one or more of their designs sells enough in quantity to be worth
patenting. When a designer realizes that she has created a new {t"item for the season» E. FERRILL et T.
TANHECO, «Protecting the material word: the role of design patents in the fashion industry" In North Carolina
Journal of Law & Technoloy. April 2011, Vol. 12 No. 2
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- CHAPITRE -

LES CONDITIONS DE FOND

37. Afin d’éviter que la protection du dessin ou modele industriel soit arbitraire ou
abusive, la législation andine a prévu des conditions de fond que le styliste devra respecter
pour pouvoir en bénéficier, di au fait que la concession d’un dessin ou modele industriel
suppose un monopole ou un "ius excludendi alios" du styliste de mode. Par conséquent, tout
concurrent devra lui demander une autorisation pour pouvoir incorporer ou utiliser le dessin
ou modele protégé dans ses propres créations.

Dans ce contexte, pour que le dessin ou modele de mode soit protégé, le styliste devra
créer des objets de mode innovants (Section 1), c¢’est-a-dire « nouveaux » quant a 1’état de
l'art. Les créations de mode devront aussi refléter « Iapport arbitraire »”° de leurs créateurs
(Section 2). Une fois seulement réunies ces conditions, le dessin ou modéle de mode pourra

alors étre protégé au titre des dessins et modeles industriels par le systéme juridique andin.
SECTION 1. LA NOUVEAUTE

38. «On a coutume de considérer la mode comme un renouvellement de formes,
, . . 80 , .
ordonné selon des rythmes saisonniers» . La mode suppose un processus créatif constant
attendu que les sources d’inspiration utilisées par les créateurs de mode sont diverses et
variées. Ceux-ci voyagent généralement dans différents pays, étudient les matieres premieres,
observent la rue au travers de ses coutumes et traditions afin de créer des vétements ou
. 1 . . L, .
accessoires nouveaux" . La mode « n’est pas seulement des usines, c¢’est aussi de la création,

de la recherche et développement, de I’innovation »™.

P«La cuestion del fundamento estd, por otra parte, intimamente relacionada con el derecho a obtener la
proteccion. En un sistema que solo exige un acto de creacion, la proteccion corresponde a todo creador, por lo
cual se pueden proteger dos creaciones independientemente; es decir, sin copiar una de la otra. En cambio, en
un sistema que opte por el fundamento objetivo, la proteccion corresponde al creador que sea el primero que
haga ingresar su creacion en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industrialy. JM OTERO
LASTRES, «Los Disefios Industriales en la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena» In Lecciones de Propiedad
Industrial, t. 2, Baker&McKenzie, Bogota, 2002. P. 163.

% E. HAMMEN. «La Parisienne. Topographie d’une capitale de la mode d travers ses discours, xixe-xxe
siecles», In Mode de recherche, décembre 2015, No 22.

81 «’idée méme d’inspiration — on est ou on n’est pas inspiré — sous-entend le caractére incontrdlable de cette
phase, alors que les contraintes économiques imposent que cette phase soit « activée ». Dans ce but, sont
mobilisés certains dispositifs pour favoriser I’inspiration : voyages, plongées dans des univers artistiques ou
culturels, rencontres avec d’autres cultures ou champs de création... John Galliano, le créateur de mode de
Christian Dior Couture, voyage avant chaque lancement de collection. Le chef Alain Senderens, outre les
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Cette affirmation refléte dans I’industrie de la mode la difficulté de déterminer si un
article de mode répond ou non au concept d’innovation. Sur le plan de la propriété industrielle
et des dessins et modeles industriels, il a été signalé qu’une création intellectuelle serait
innovante dés lors qu’elle serait nouvelle.

En ce sens, ce qui est couvert ici ce n’est pas I’acte de création en soi, mais plutot
I’apport de quelque chose de nouveau a 1’état de 1"art. En effet, les dessins et modeles visent a
enrichir le patrimoine de formes existantes, se trouvant ainsi dans le domaine des innovations
esthétiques et ornementales.

39. En ce sens, le droit est donné a celui qui présente la demande de dépdt en
premier et, de plus, il faut que la forme dont on prétend protéger 1’apparence par le dessin et
modele, soit nouvelle. Par conséquent, « la mission du créateur de mode consiste a élaborer
des modeles inédits, a lancer régulicrement de nouvelles lignes vestimentaires qui,
idéalement, sont révélatrices d’un talent singulier, reconnaissable, incontestable »o3.

40. La nouveauté peut s’apprécier aussi bien dans 1’objet que dans le sujet. Elle
sera objective lorsqu’elle est analysée par rapport a 1’état de 1'art, c’est-a-dire en
considération de « tout ce qui a €té accessible au public par une description écrite ou orale,
utilisation, commercialisation ou tout autre moyen avant la date de présentation »** de la
demande d’enregistrement du dessin et modele industriel. Par ailleurs, la nouveauté sera
subjective si elle s’observe par rapport a ’intérét du sujet »™.

Par exemple, imaginons que nous ayons une veste qui se caractérise par une coupe
asymétrique sur les bras avec une texture rugueuse sur les manches. Si celle-ci s’analyse a la
lumicre de la nouveauté objective, afin de déterminer sa conformité, elle devra alors étre

testée avec toutes les autres vestes existantes soumises a cette méme forme asymétrique avec

voyages, se renouvelle a travers des cours d’enologie, des rencontres avec un maitrethé...» T. PARIS «De
Mozart a Pixar : quand la créativité devient organisationnelle», In Mode de recherche, juin 2008, n°10.

827, BELHUMEUR, Droit International de la Mode, op. cit.
8 Ibid. P 24
8 Decision Andina 486 de 2000. Articulo 16.

$«A diferencia de lo que ocurre por ejemplo en el campo del Derecho de autor, para apreciar si una invencion
es nueva es irrelevante que la misma sea fruto del esfuerzo creador del inventor, esto es, que sea el resultado de
su esfuerzo personal, y no una copia o imitacion de la creacion de otro. En el ambito del Derecho de patentes,
por el contrario, el examen de novedad no se realiza por referencia al inventor, sino atendiendo, a un factor
externo a éste; la misma se determina per relationem con el estado de la técnica. De este modo, el estado de la
técnica se erige en la pieza angular para determinar si la invencion reune o no la novedad legalmente exigida
para merecer ser protegida mediante patentey. M. BOTANA, Manual de la propiedad industrial, Marcial Pons,
Buenos Aires, 2009. P. 113
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texture sur les manches, pour déterminer si elle offre quelque chose de nouveau aux formes
existantes.

Au contraire, si nous analysons d'une manicre subjective, a savoir dans l'intérét du
sujet, la nouveauté sera évaluée en tenant compte de «l'effort créateur de I'inventeur» et non
du produit en lui-méme. Cette notion a causé des difficultés car elle a ét¢ assimilée a la notion
d’originalité propre au droit d’auteur®. « Or, ces deux critéres, nouveauté et originalité, sont
bien distincts et doivent étre vérifiés séparément. L originalité tient a 1’expression de la
personnalité de l'auteur dans 1'ceuvre. La nouveauté est un critere différent, car elle est
essentiellement objective »" .

41. De méme, la nouveauté peut étre analysée de maniere absolue ou relative. Elle
sera absolue si l'acte de création intellectuelle «n’est pas compris dans I'état de 1’art, sans
aucune limitation territoriale ou temporaire»®®. En revanche, elle sera relative si elle présente
un certain type de limitation territoriale ou temporelle.

42, Or, en matiére de dessin et mode¢les industriels, le critére de nouveauté établi
par le législateur andin est celui de la nouveauté objective. Elle doit supposer « un
changement dans le produit sur lequel il a été appliqué, en lui donnant une apparence
différente a celle qu’il avait »™.

43. La Cour Andine de Justice” et la Superintendance d’Industrie et de
Commerce’' ont signalé a plusieurs reprises que la nouveauté qui s’applique en matiére de
Dessins et Modéles Industriels est la nouveauté absolue et universelle. De méme, la section

premiére du Conseil d’Etat de la Colombie a travers 1’arrét de 7 de Février 2013° a rappelé

% Ibid. P. 113.

% F. POLLAUD-DULLIAN, La Propriété Industrielle, Economica. Paris, 2011. P. 550.
% M. BOTANA. Manual de la propiedad industrial, op. cit. P. 113

¥ T.AJ., N°382-1P-2015; T.A.J., N° 71 IP-2005

P T.A.J., N° 87-IP-2010 « Le requis essentiel pour obtenir le registre d’un dessin et modéle industriel est la
nouveauté. Un dessin et modéle industriel est nouveau s’il n’a pas été connu par le public par quelque milieu que
ce soit, quel que soit le lieu ou le moment, avant la date du dép6t ou de la priorité valablement invoquée ».
Quand la régle fait référence a « quelque soit le lieu », il s’agit de n’importe quel endroit du monde et pas
seulement du pays membre dans lequel la demande du dépot pour le dessin et modele industriel a été faite.

%! Pour avoir un registre de dessins industriels il faut que ’objet qu’on cherche & protéger soit nouveau
universellement, ¢’est-a-dire qu’il ne faut pas qu’il ait été accessible au public avant la date de présentation ou
de la priorité valablement revendiquée, quel que soit le lieu ou le moment, au travers d’une description,
utilisation ou par un autre moyen.

22 Consejo de Estado, Seccion Primera, sentencia de 7 de febrero de 2013, CP: MARIA ELIZABETH GARCIA
GONZALEZ, Exp. 11001-03-24-000-2007-00287-00
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le besoin que le dessin ou modele industriel soit une nouveauté de facon absolue pour qu’il
puisse étre 1’objet de protection par le régime juridique colombien.
44, L’article 115 de la décision andine 486 s’oriente dans ce sens. En effet, cette
regle prévoit:
« Peuvent étre enregistrés les dessins et modeles industriels qui sont nouveaux. Un
dessin ou mode¢le industriel n’est pas nouveau si, avant la date de dépot de la demande
ou la date de priorité valablement revendiquée, il a été rendu accessible au public, en
un lieu ou a un moment quelconque, par sa description, son utilisation, sa
commercialisation ou tout autre moyen. Un dessin ou mod¢le industriel n’est pas
nouveau s’il ne présente que des différences secondaires par rapport a des réalisations
antérieures ou s’il concerne un autre genre de produits que les dites réalisations ».
Nous constatons ainsi que 1'article 115 établit une régle générale lorsqu’il signale que
ne seront « objet de protection » que des dessins et modéles industriels qui seront nouveaux’-.
Pour compléter cette définition, celui-ci va régler les événements dans lesquels un dessin et
modele industriel n’est pas considéré comme nouveau. C’est ainsi qu’il établit un corollaire
lorsqu’il définit comme n’étant pas nouveaux les dessins ou modeles qui ont été accessibles

au public quel que soit le lieu ou le moment”™. Comme on peut le voir, la portée de la

el requisito mds importante para un diseiio industrial es que sea nuevo y la novedad es un concepto mundial,
por lo tanto, si es un diserio extranjero, muy seguramente ya ha sido publicado en algun lugar y por cualquier
medio, lo cual hace que automdticamente pierda la novedad y la solicitud sea denegada. Adicionalmente, es
posible que una empresa o persona del pais de origen del diserio traido o copiado, haya solicitado el diserio en
Colombia, lo que supone una denegacion de la solicitud, con el agravante de que si la supuesta empresa tiene
un derecho sobre el diserio, ésta exija o demande dicho derecho. Se puede solicitar la proteccion, siempre y
cuando, el duerio del diseiio en el otro pais sea el mismo que lo solicita en Colombia y que este no sobrepase un
(1) aiio de haber sido solicitado en el pais de origeny». SIC« ;Se puede solicitar un diseiio que ya exista en otro
pais?». SIC« ;Se puede solicitar un disefio que ya exista en otro pais?» [Ressource électronique] Disponible sur
http://www.SIC.gov.co/disenos-industriales?qt-despu_s_del registro_dise os_ind=0&qt-

durante_el tr mite_de dise os_in=0&qt-antes _de solicitar dise os_indus=1 [consulté le 5 mars 2017].

% T.A.J., N° 122-IP-2012. La jurisprudence a suivi différents critéres pour déterminer la portée de ce concept;
tels que ceux présentés par la Cour Andine de Justice: « “(1)” Considérer comme nouveau ce qui n’est pas connu
a un moment donné ; “(2)” Considérer comme nouveau ce qui n’a pas fait 1’objet de copie ; “(3)” Considérer
comme nouveau ce qui se différencie de ce qui existe a un moment donné. Dans le critére (1), on comprend que
le principe de nouveauté correspond au cas ou la demande d’enregistrement de brevet d’Inventions et Modéles
d’Utilité, ne se trouve pas anticipée par 1’état de la technique au niveau mondial. Dans le cas du critére (2), il faut
prendre comme nouveau que ce qui n’est pas dans la connaissance du créateur du dessin et mode¢le industriel,
tandis que dans le critére (3), un dessin et mod¢le industriel sera nouveau si au moment de la présentation de la
demande il n’est connu d’aucune des personnes dont leur connaissance dépendrait 1’existence de la nouveauté,
c’est-a-dire, un cercle spécialisé. » Le critére accueilli par le Tribunal Andin de Justice correspond a celui de la
nouveauté absolue, ¢’est-a-dire, sera nouveau «ce que n’est pas connu a un moment déterminé ».
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deéfinition de nouveauté est similaire a celle des brevets, donc on peut affirmer a ce sujet qu’il
y a une superposition du régime des brevets dans les dessins et modéles industriels’.

45. Appliquée cette définition a I’industrie de la mode, seront alors considérés
comme nouveaux les articles de mode qui résultent de la création de quelque chose qui
n’existe pas dans le monde au moment de présenter la demande de protection.

Cependant, de par la nature changeante et éphémere de la mode, la nouveauté ainsi
concue releve d’une application difficile. Comme nous l'avons noté auparavant, cette
industrie résulte de tendances et de styles qui incitent les stylistes a innover esthétiquement
dans leurs collections et produits durant de courtes périodes.

La difficulté réside encore dans le fait de déterminer si un article de mode est nouveau
ou pas. En réponse a cette interrogation, la doctrine s’accorde sur le fait que la nouveauté peut
survenir de la combinaison d’éléments existants ou connus. Dans ce sens, « La combinaison
nouvelle de moyens connus consiste a associer des moyens qui n’avaient pas encore ¢té réunis
de la méme maniére en vue de leur faire produire un résultat d’ensemble »°°.

Sur ce point, la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour Andine de Justice a gardé
le silence concernant les dessins et modeles industriels. Toutefois, la doctrine a indiqué qu'a
ce stade, la nouveauté devra se plier «au résultat de l'union des différents ¢léments déja
connus, mais séparément, pour qu’une fois rassemblés, ils rebondissent sur un nouvel
objet».”” Donc, cela ne doit pas étre traité comme une simple juxtaposition de moyens connus
qui peuvent subsister de fagon propre et indépendante’®. « Appliquer d’une maniére nouvelle,
c’est purement et simplement employer des moyens connus, tels qu’ils sont connus, sans
méme y rien changer, pour en tirer un résultat différent de celui qu’ils avaient produit jusque-

v 99
l[a»™”.

PT.A.J., N°87-IP-2010 « Le requis essentiel pour obtenir le registre d’un dessin et modéle industriel est la
nouveauté. Un dessin et modéle industriel est nouveau s’il n’a pas été connu par le public par quelque milieu que
ce soit, quel que soit le lieu ou le moment, avant la date du dép6t ou de la priorité valablement invoquée »
I’interprétation préjudicielle 87-IP-2010 V. aussi JM OTERO, Los Disesios Industriales en la Decision 486 del
Acuerdo de Cartagena, op cit. P. 17; J. CASTRO, La propiedad industrial, Universidad Externado de Colombia.
Bogota, 2009. P. 379.

% J. AZEMA, J-C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, op cit. P. 189
7 J. CASTRO, La propiedad industrial, op. cit. P. 377

% J. AZEMA, J-C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, op cit. P. 190 « 11 y avait juxtaposition lorsque
les moyens ne coopéraient pas ensemble en vue d’un résultat commun et continuaient a jouer un réle propre et
distinct »

9 Ibidem. P. 188.
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46. En analysant la base de données de la Surintendance de Commerce et
d’Industrie, on constate que la nouveauté de différentes créations de 1’industrie de la mode
émane de la combinaison de moyens connus qui donne comme résultat quelque chose de
différent qui n’existe pas dans 1’état de 1"art. Ainsi, par exemple, le maillot de 1"équipe de
football colombien a été nouveau car malgré le fait qu’il s’agissait d'une forme de maillot
commun, la coupe au niveau du cou, 1’agencement des manches, des rayures et des couleurs

dans son ensemble font que ce mod¢le soit nouveau.

blanco

Negro:

[llustration N2 2 Maillot de I"équi
[llustration N2 1 Maillot de 1"équipe de ustration altiot de T equipe

football colombien 00 de football colombien101,

Dans le méme sens, la tresse fixée sur une chemise est nouvelle chaque fois que le

dessin lui-méme se révele différent de celui qui est dans le patrimoine commun des dessins.

'%°SIC, Del., Prop., Ind., . Res. N° 47513 de 14/08/2013 Exp.13 78358
""" SIC, Del., Prop., Ind., . Res. N° 47515 de 14/08/2013 Exp. 13 78356
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Ilustration N2 3 Tresse fixée sur une chemise'*?

47. En résumé, la nouveauté des créations de 1’industrie de la mode résultera de
créations «uniques» non-existantes au moment de la demande d’enregistrement, ou de la
combinaison d’¢léments existants donnant comme résultat un vétement ou un accessoire
différent. Par conséquent, le flux constant de style et toutes les améliorations apportées aux

produits existants font que les dessins ou modéles de mode'”

soient innovateurs et attrayants
pour le consommateur.

48. Toutefois, quand un styliste de mode dépose une demande d’enregistrement
d’un dessin ou modé¢le industriel, la Surintendance de Commerce et d’Industrie doit examiner
et déterminer si la création per se est novatrice. Pour cela, elle analysera 1’é¢tat de 1art
(paragraphe 1) et évaluera les différences secondaires (paragraphe 2) du dessin ou mod¢le a

protéger.

§. 1. L'état de 1'art

49. Le régime andin établit qu’un dessin et modele industriel nouveau est celui qui
ne se trouve pas compris dans 1’état de 1"art, c’est-a-dire qui n’est pas accessible au public par

une quelconque description orale, écrite ; une quelconque utilisation, commercialisation ou

1281C, Del., Prop., Ind., Res. N° 3978 de 06/02/2015 Exp. 14 218994.

183 p, JACOBS, «Darwin et la mode. La modélisation des innovations» In Mode de Recherche, juin 2007, No. 8.
P24
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n’importe quel autre moyen, avant la date de la présentation de la demande d’enregistrement
du dessin ou modele industriel ou de la priorité revendiquée.

De ce qui a été exposé, on peut voir que 1’état de 1'art est déterminé en fonction du
critére de 1’accessibilité, comme le prévoit le titre V de la décision andine 486 de 2000, lequel
renforce le caractere absolu de la nouveauté.

Cette notion a pour caractéristique de présenter un champ d’application beaucoup plus
ample puisqu’en principe, tout acte de mise a disposition du public des produits qui
contiennent le dessin ou mod¢le peut affecter la nouveauté de celui-ci.

50. De cette fagon, « il suffit qu’un dessin ou modele industriel ait été¢ rendu
accessible avant la présentation de la demande ou de la date de priorité pour que lui-méme
perde le requis de nouveauté. Il faut savoir que la simple possibilité d’avoir conscience du
dessin ou mode¢le industriel, et le fait qu’il soit déja connu ou qu’il ait déja été divulgué, lui
enléve la nouveauté. D’autre part, le fait de ne pas établir de limites au public par rapport au
dessin ou mod¢les industriels, dans n’importe quel pays ou a n’importe quelle date — il peut
s’agir d’époques anciennes — ferait disparaitre la nouveauté du dessin ou modele
industriel»'*.

En conséquence, les descriptions écrites ou orales, ou toute forme d’utilisation ou de
commercialisation faite du dessin ou modele de mode avant la demande d’enregistrement
reléevent de I’état de 1’art, qui sera prise en compte par la Surintendance au moment
d’examiner la nouveauté du dessin ou modele demande.

51. Neéanmoins, 1’analyse de 1’état de 1"art est difficile dans le secteur de la mode
car ce sont généralement les stylistes-créateurs qui avec I’intention d’arriver sur le marché,
diffusent fréquemment leurs dessins et modeles sur des catalogues, défilés de mode, concours
de dessin, foires, show-rooms, salon d’exposition ou internet.

Le probléeme est alors de considérer si ces divulgations font partie de 1’état de 1art
capable de détruire la nouveauté. Pour répondre a cette question, il est donc nécessaire
d’identifier la nature des divulgations, a savoir si elles sont congues comme une antériorité
(A) capable d’affecter la nouveauté, ou au contraire si, bien qu’il s’agisse d’une antériorité,
elles n’affectent pas la nouveauté des lors qu’il s’agit d’une divulgation permise par la

l1égislation dans des circonstances précises (B).

1% Quand la régle fait référence a « quelque soit le lieu », il s’agit de n’importe quel endroit du monde et pas

seulement du pays membre dans lequel la demande du dépdt pour le dessin et modele industriel a été faite. V.
aussi. JM LASTRES, Los Disenos Industriales en la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena, op. Cit. P. 173.
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A. L antériorité

52. Il est clair que les créations de la mode et leurs accessoires ont pour
caractéristique de ne pas apparaitre ex nihilo, mais qu’ils prennent origine a partir d’une «
norme ou tendance que suivent la majorité des modélistes »'”. « Il existe des millions
d’antériorités dans tous les domaines de la mode dont on peut s’inspirer comme source de
créations »'%°.

53. L’antériorité analysée sous le concept de la nouveauté absolue et universelle
fait référence au fait que le dessin et modéle a été rendu accessible au public avant de
présenter la demande d’enregistrement. La connaissance par le public de ceux-ci peut
découler du domaine public ou parce qu’il a été divulgué'®’.

Dans ce sens, I’antériorité destructrice de nouveauté devra dériver de maniére directe
ou indirecte de I’état de 1'art'®. L’analyse de celle-ci commencera & partir de la date de

+109
(v

présentation de la demande de dépdt du dessin ou de la revendication de priorité ™ qui aura

105 AL BERTRAND, «Créations vestimentaires et articles de modey, In Droit d’auteur, Dalloz Action, 2010. P.
839

"% Ibid. P. 839
973, AZEMA, J-C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, op cit. P. 194.
"% Ibid. P. 194.

' 1 a revendication de la priorité est une prérogative reconnue en faveur du dessinateur ou concepteur, toutefois
si celui-ci ne la rend pas effective, il perdra son droit au dessin et modele industriel car ceci affectera la
nouveauté de ce dernier. L’article 9 de la décision andine 486 de 2000 établit : « La premiére demande de brevet
d’invention ou de modele d’utilité, ou d’enregistrement de dessin ou modéle industriel ou de marque,
valablement présentée dans un autre pays membre ou auprés d’une autorité nationale, régionale ou internationale
avec laquelle le pays membre est 1ié par tout traité établissant un droit de priorité analogue a celui prévu par la
présente décision, confére au déposant ou a son ayant cause un droit de priorité pour demander un brevet ou un
enregistrement relatif au méme objet dans ce pays membre.

Le droit de priorité a la portée et les effets prévus dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle.

Le droit de priorité peut étre fondé sur une demande antérieure déposée auprés de 1’office national compétent du
méme pays membre, & condition qu’un droit de priorité n’ait pas déja été revendiqué dans cette demande. Sinon,
le dépot de la demande postérieure revendiquant le droit de priorité suppose I’abandon de la partie de la demande
antérieure relative a la matiére commune aux deux demandes.

Toute demande valablement déclarée recevable, conformément aux dispositions des articles 33, 119 et 140 de la
présente décision ou aux dispositions des traités qui sont applicables, est réputée donner naissance au droit de
priorité.

Quiconque désire bénéficier du droit de priorité doit avoir déposé la demande qui le revendique dans les délais
suivants, qui ne peuvent pas &tre prorogés et qui courent a compter de la date de dépot de la demande dont la
priorité est revendiquée : a) 12 mois pour les brevets d’invention et de mod¢le d’utilité; et b) six mois pour les
enregistrements de dessins ou modéles industriels et de marques ». V. aussi SIC, Del., Prop., Ind., , Res. N°
24709 de 6 de mayo de 2011. Exp.. 07 016081. «4hora bien, con relacion a los argumentos del solicitante, es
importante observar que para beneficiarse del derecho de prioridad debe reivindicarse, situacion que no se
presento en la solicitud estudiada segun se evidencia a folio 1 del Exp. en estudio, de tal manera que nunca
surgio tal derechoy.
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¢été faite de celui-ci. C’est ainsi que la date de présentation de la demande de dépdt ou de la
priorité revendiquée joue un role fondamental car elle va déterminer a partir de quel moment
les juges de fond devront analyser si 1’antériorité exposée a le potentiel de détruire la
nouveauté du dessin et modéle industriel' ™.

54. Or, Pantériorité¢ destructrice de nouveauté doit étre de toute piece. Elle peut
provenir « d’une méme divulgation, en tenant compte qu’il ne sera pas possible de combiner
différentes sources de référence »''', ¢’est-a-dire que 1’antériorité « utilise les mémes moyens
ou ¢léments » ou la combinaison de ceux-ci, telle qu’elle ait comme résultat le méme dessin
et modele industriel. S’il existe une combinaison d’antériorités ou d’applications différentes
qui ne donnent pas le méme résultat, celle-ci n’aura aucun effet sur la nouveauté du dessin et
modéle industriel car elle n’est pas identique ou de toute piece''>. Ainsi, si I’objet sur lequel
tombe I’antériorité regoit des appellations différentes mais portant sur les mémes €léments,
cela affectera la nouveauté.

55. De plus, « ’antériorité doit étre susceptible d’étre connue du public »'°. A ce
sujet, la Superintendance d’Industrie et de Commerce a précisé que 1’existence de I’antériorité
permet d’inférer qu’il y a une connaissance générale du dessin ou modele industriel,
cependant elle ne qualifie pas le public destinataire qui doit avoir connaissance de celle-ci. De
par cette situation et du fait du caractere absolu de la nouveauté, cela signifie que la
connaissance est de caractére général quant au public, sans considération d’un public
spécial' ',

56. De méme, elle devra étre certaine et prouvée, c’est-a-dire qu’il ne doit y avoir

aucun doute par rapport a I’antériorité que 1’on prétend faire valoir et qui peut affecter la

"% Consejo de Estado de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo Seccion Primera, Sentencia de trece
(13) de agosto de dos mil nueve (2009). CP. Marco Antonio Velilla. REF: Exp. nim. 2003-00256.

"I AT, N° 102-1P-2012

"2 E POLLAUD-DULLIAN, La Propriété Industrielle, op.cit. P. 184 « la nouveauté n’est détruite que si cette

combinaison est elle-méme déja connue, peu important que chaque moyen soit antériorisé ou qu’une
combinaison différente porte sur les mémes moyens ». « Cela signifie que la combinaison de plusieurs
antériorités différentes ou 1’existence d’un moyen substituable (équivalent) a un moyen d’une invention de
combinaison ne détruisent pas la nouveauté, car ce ne sont pas des antériorités de toutes pieces ou complétes. Par
conséquent de composants, de la fonction du moyen, du résultat, de la combinaison ou de I’application suffit a
faire admettre la nouveauté ».

'3 1. AZEMA et J-C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, op.cit. P. 197

"SIC. Del., Prop., Ind., . Res. N° No. 36368 de 31 de Octubre de 2007. Exp.. 98 044839. «Lo anterior, debido a
que analizadas las figuras 1 a 3, contenidas en los folios 6 a 8, y figuras 4 y 5, contenidas en los folios 28 y 29,
se encontro que el disefio tiene correspondencia en cuanto a la forma con el disefio que aparece en la
mencionada anterioridad (de aqui en adelante D1). Asi pues, dicha anterioridad, evidencia que el diseiio en
estudio fue divulgado desde antes de la fecha de la presentacion de la solicitud y, por ende, que era de
conocimiento general en dicha fecha de presentaciony.
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nouveauté''>. La Superintendance d’Industrie et de Commerce, lorsqu’elle contrdle la
nouveauté, fait preuve de rigueur en exigeant que la preuve ne doit pas €tre équivoque, c’est-
a-dire, que elle soit certaine''°.

Alors, elle évaluera soigneusement la date apposée sur 1'instrument de preuve, lequel
devra étre antérieur a la date de demande de présentation du dessin ou modele industriel. En
effet, il ne suffit pas d’apporter la simple copie du catalogue, sans date, pour accréditer le
manque de nouveauté. Cela veut dire que pour la Surintendance, il est essentiel d’établir la
date de publication du catalogue ou de la photographie, qui devra étre antérieure a la date de
présentation de la demande de dépot pour avoir des effets destructeurs sur la nouveauté du
dessin ou modéle'"’.

57. Il est a noter que les preuves d’antériorité ne se concrétisent pas seulement par
I’existence de catalogues ou de documents physiques. En effet, Internet et les nouvelles
technologies permettent la reproduction facile de dessins et modéles industriels : elles «
engendrent D’instantanéité de 1’information et de 1’image, transformant la mode en une

, . . 11
expérience universelle »' .

157, AZEMA et J-C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, op cit. P. 196. V. aussi. SIC, Del., Prop.,
Ind., , Res. N° 29269 de 31 de mayo de 2010. Exp. 06 107097 «En consecuencia, no se allega prueba alguna
que de manera inequivoca controvierta la novedad del disefio en cuestion, es decir, no se aportaron pruebas que
demuestren la existencia previa de otro diseiio que tenga las mismas caracteristicas de forma del diserio
solicitado»

161 a Superintendance d’industrie et de Commerce applique le principe de la liberté des moyens probatoires. De
ce fait, pour cette autorité plusieurs moyens de preuve peuvent étre idoines pour aider le juge a la formation de sa
conviction tel que I’aveu, le témoin, 1’expertise, I’expertise judiciaire, les documents, les indices, les rapports ou
quel qu’autre moyen. Dans ce sens, I’antériorité destructrice de nouveauté pourrait &tre prouvée par les différents
moyens probatoires décrits précédemment. V. aussi Codigo General del Proceso. « Articulo 165. Medios de
Prueba. Son medios de prueba la declaracion de parte, la confesion, el juramento, el testimonio de terceros, el
dictamen pericial, la inspeccion judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios
que sean utiles para la formacion del convencimiento del juez. El juez practicard las pruebas no previstas en
este codigo de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o segun su prudente juicio,
preservando los principios y garantias constitucionales»

"7 SIC, Del., Prop., Ind., , Res. N° 29269 de 31 de mayo de 2010. Exp. 06 107097 «No obstante, la fotografia
adjunta no presenta una fecha de publicacion. La ausencia de dicha fecha hace imposible determinar que el
diserio en el que se fundamenta el Concepto Técnico fue publicado con anterioridad a la fecha de priorvidad del
Diserio Solicitado” SIC. Res. N° No. 34723 de 30 de junio de 2010. V. aussi “La certificacion emitida por
STANTON Y CIA S.A, junto con el Concepto Técnico emitido por el sefior JESUS ALVAREZ y el seiior RAFAEL
A. BECERRA (folio 114), hacen alusion a la referencia HONOLULU. Si bien dicha referencia muestra ciertas
similitudes con el Diserio Solicitado, no considera este Despacho que se trate de diserios sustancialmente
iguales. Adicionalmente, la fotocopia del catdlogo donde se presenta el supuesto antecedente NO PRESENTA
UNA FECHA DE PUBLICACION que permita comprobar que el diseiio alli expuesto fue comercializado con
anterioridad a la fecha de prioridad del Diserio Solicitado por la Sociedad Wolverine World Wide Inc. Con
respecto a la factura que soporta la certificacion, se determina que no es posible comprobar la correspondencia
entre la citada referencia, la imagen del catdlogo y la muestra fisicay.

'8 . BELHUMEUR, Droit International de la Mode, op cit. P. 28
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58.  Au niveau de la législation colombienne, c’est le principe d’équivalence
fonctionnelle qui est appliqué, en vertu duquel les documents €lectroniques sont en mesure
de donner des niveaux similaires de sécurité que sur le papier et, dans la plupart des cas, une
plus grande fiabilité et rapidité, tout particulierement par rapport a I’identification de I’origine
et du contenu des données, pourvu que soient appliquées les exigences techniques et
juridiques prescrites par la loi'"”.

Dans ce sens, la Superintendance, lorsqu’elle analyse 1’examen de la nouveauté, admet
aussi comme preuve valable pour détruire la nouveauté, la reproduction faite au travers d une
page web du dessin et modéle demandé. A ce sujet, elle est rigoureuse et signale que la
publication de ces pages doit avoir une date certaine pour déterminer s’il est possible ou non
de détruire la nouveauté'*. C’est-a-dire que le simple copier-coller de la page web qui serait
rendu aupres d’elle, ne permet pas de confirmer avec certitude la date de la publication et en
conséquence avoir un impact sur la nouveauté. C’est ainsi qu’elle n’a pas admis comme
destructrice de nouveauté, la preuve de la publication d’images d’habillements accompagnées
du symbole du copyright et de 1’année, puisque pour la Superintendance il n’y a pas de
certitude que 1’image ait été publiée la méme année'?'.

De méme, la Surintendance peut considérer comme une antériorité les oppositions que
peuvent présenter des tiers pour faire valoir leur droit antérieur au dessin et modele industriel

122 Cependant, elle fait attention et

demand¢ (voir le chapitre II sur les conditions de forme)
analyse les preuves qui appuient 1’opposition : si sont présentés des documents comme les

catalogues, les revues ou les pages web, leur date de publication doit étre certaine'*.

19 Corte Constitucional, Sentencia de ocho de agosto del afio dos mil uno, C-831/01 MP: Alvaro Tafur

120S1C, Del., Prop., Ind., , Res. N° 29269 de 31 de mayo de 2010. Exp.. 06 107097 «Con respecto a las copias
de disefios provenientes de paginas web (folios 161 a 166) se determina que la ausencia de fechas de
publicacion en todos y cada uno de los ejemplos aportados hace imposible determinar que los diserios alli
consignados fueron comercializados antes de la fecha de prioridad del Disenio Solicitadoy. Rappr. SIC, Del.,
Prop., Ind., , Res. N° No. 34723 30 de junio de 2010 Exp. 07 34120.

1! SIC, Del., Prop., Ind., , Res. N° 30182 de 2014. Res. N° 8037 de 27 de Febrero de 2015. Rad. N° 13 -
192336 «no es prueba de que en tal aiio haya sido publicada la imagen, las imagenes cargadas y publicadas en
cualquier momento, en tanto la fecha se puede mantener, por consiguiente, la fecha de publicacion de esta
prenda puede ser posterior

1221 es oppositions répondent au droit conféré a des tiers qui sont titulaires d’un dessin ou modéle industriel

substantiellement identique ou similaire. L’article 122 de la décision Andine établit : «122. Quiconque justifie
d’un intérét l1égitime peut, dans les 30 jours suivant la date de publication, et une seule fois, présenter une
opposition motivée qui peut mettre en cause 1’enregistrement du dessin ou modele industriel ».

123 SIC. Del., Prop., Ind., , Res. N° 30182 de 2 de Mayo de 2014. Res. N° 8037 de 27 de Febrero de 2015. Rad.
N° 13 - 192336
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59. En résumé, Il'antériorité destructrice de nouveauté devra réunir ces
caractéristiques afin que la protection ne soit pas accordée au dessin ou mod¢le industriel.

60. Or, « la création, le renouvellement permanent de ’offre, les actualisations
proposées de nos jours par les chaines spécialisées ou encore le marketing deviennent des
enjeux-clés pour séduire le consommateur en quéte d’identité, guidé par le souci de la parure,

dont la demande est devenue instable et volatile ».'**

De ce fait, les stylistes de mode
commencent a divulguer leurs créations. Le législateur conscient de ce type de
comportements sur le marché a établi qu’il existe certains types de divulgations permises qui

ne changent pas ou qui n’ont pas un effet sur la nouveauté (B).

B. Les divulgations permises

61. Au sens large, la divulgation fait référence au phénomene en vertu duquel le
styliste fait connaitre au public ses créations, par ses propres moyens. Sur la question
particuliere de la divulgation du dessin et modele industriel, le législateur andin garde le
silence lorsque le styliste lui- méme publie son dessin et modéle de mode. Néanmoins, afin de
compléter le régime des dessins et modéles industriels, il y a une superposition avec les lois
régissant les brevets. En effet, I’article 133 de la décision andine renvoie directement a ces
dernicres qui sont associées au régime des dessins et modeles industriels.

62. De ce fait, I’article 17 de la décision andine 486 énonce, en ce qui concerne les
divulgations permises en maticre de brevets, que :

« 17. La divulgation du contenu du brevet n’est pas prise en considération au moment

d’apprécier la brevetabilit¢ de 1’invention si elle a eu lieu dans I’année précédant la

date du dépot de la demande dans le pays membre ou dans I’année précédant la date
de priorité, si celle-ci a été revendiquée, a condition que cette divulgation émane ou
résulte :

a)de I’inventeur ou de son ayant cause;

b) d’un office national compétent qui, en infraction a la régle applicable en la matiere,

a publi¢ le contenu de la demande de brevet déposée par I’inventeur ou son ayant

cause; ou

c¢) d’un tiers qui a obtenu I’information, directement ou indirectement, de I’inventeur

ou de son ayant cause ».

124D JACOMET, Mode, Textile et Mondialisation, op. cit. P. 8.
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Appliquer cette regle aux dessins et modeles industriels signifie que la
divulgation faite par le styliste de ses dessins ou modeles dans 1’année précédant a la demande
d’enregistrement ou de la priorité revendiquée, ne détruira pas la nouveauté, vu que la
législation le permet. A ce sujet, la Superintendance d’Industrie et de Commerce a déclaré : «
s’il s’est passé plus d’une année entre la sortie du dessin ou modele dans un magazine ou un
quelconque moyen de divulgation, et le jour de la demande, il perdrait sa nouveauté (selon la
loi) et ne pourrait pas étre protégé»' >,

Les divulgations faites par les ayant cause du styliste, par exemple un mandataire ou
un licencié se trouvent dans la méme situation, de méme que les divulgations faites par erreur
par la Surintendance du dessin ou modele demandé. Par exemple si celle-ci publie
automatiquement une demande d’enregistrement sans avoir au préalable vérifié¢ la conformité
des critéres de forme. Dans ces cas, la divulgation ne détruira pas la nouveauté.

Pour finir, la régle en question prévoit que dans le cas ou toute personne prendrait
connaissance de manicre directe ou indirecte du dessin ou modele, et le divulguerait, alors la
nouveauté ne pourrait étre détruite. Cependant, il est nécessaire d’identifier dans quelles
circonstances il est possible de présenter une divulgation directe ou indirecte qui ne soit pas
destructrice de la nouveauté.

63. Effectivement, le styliste de mode qui a I’intention de se faire connaitre, peut
divulguer I’information a un cercle fermé de personnes ; dans ce cas-1a, on peut se poser la
question de savoir si cette divulgation pourrait étre destructrice ou non de la nouveauté. Pour
cela, il faut faire une distinction. En effet, s’il s’agit de personnes auxquelles est divulguée
I’information pour des raisons d’ordre fonctionnel, ¢’est-a-dire s’il s’agit de personnes qui se
trouvent assujetties par un contrat de travail, le 1égislateur colombien, dans le code du travail,
a établi a la charge de ces sujets un devoir de confidentialité'*.

En ce sens, la divulgation faite auprés de ces personnes, du fait d’étre contraintes par

le devoir général de confidentialité, ne provoque pas I’effet destructeur de la nouveauté.

123 SIC [Ressource électronique] Disponibles sur http://www.SIC.gov.co/disenos-industriales. [consulté Le 6
mars 2017].

126 C. Trav. Colombien. « Article 58. Obligations spéciales du travailleur. Sont considérées des obligations
spéciales du travailleur:

2a. Ne pas communiquer a des tiers, sauf autorisation exprés, les informations qu’il ait sur son travail,
spécialement sur les choses sous réserve ou dont leur divulgation puisse causer des dommage-intéréts a
I’employeur, ce qui ne constitue pas un obstacle pour dénoncer des délits communs ou des violations du contrat
ou des normes légales du travail auprés les autorités compétents. »
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D’ailleurs, si on se trouve dans le cas d’un contrat de sous-traitance, le styliste devra
adopter les mesures pertinentes afin que la divulgation ne soit pas destructrice de la
nouveauté, c’est-a-dire qu’il devra signer un accord de confidentialit¢ pour que la divulgation
ne provoque pas de conséquences négatives vers le styliste. Dans le cas contraire, cela
détruira la nouveauté et celui-ci ne bénéficiera pas du droit au dessin et modele industriel. Par
rapport a ce sujet, Jean Christophe Galloux a déclaré : « au contraire, ’envoi d’échantillons a
un futur client, sans prendre la précaution de revétir I’envoi du sceau du secret est une
divulgation opérante. En revanche, ne constitue pas une divulgation le document revétu de la
mention « confidentiel ». Une proposition commerciale incluant le descriptif « du dessin »
adressée au client potentiel est considérée comme une divulgation »'%’.

64. Ainsi, les divulgations autorisées par la 1égislation andine profitent au créateur
de mode, puisque justement, c’est grace aux divulgations faites par ces sujets qu’ils peuvent
faire connaitre leur travail et de se faire connaitre eux-mémes sur le plan local et international.

65. En résumé, pour que les créations intellectuelles du secteur de la mode
puissent bénéficier de la protection des dessins et modeles industriels, elles doivent étre
novatrices. En raison du caractere absolu et universel de la nouveauté adopté par la 1égislation
andine, son application pratique est compliquée car comme il a été souligné, les créations de
mode ne naissent pas exnihilo sinon qu’elles proviennent de créations préexistantes.

66. L’analyse de la nouveauté suppose d’identifier 1’état de 1"art, c’est-a-dire que
le dessin ou modele demandé sera étudi€ sur la base des antériorités existantes. Cela signifie
qu’il ne devra pas exister de créations identiques a ce dernier, auquel cas il ne pourra
bénéficier de la protection. Cette régle s’appliquera toujours tant qu’il ne s’agit pas d’une
antériorit¢ résultant d’une divulgation faite par le styliste méme. Dans ce cas, selon les
circonstances et en respectant le délai prévu par la loi, la divulgation ne détruira pas la
nouveauté.

67. De I’analyse exposée, il semblerait que la nouveauté ne s’évalue que sur la
base de I’état de I"art. Or, la législation andine a ajouté un autre ¢lément a prendre en compte
pour analyser cette condition de fond : les différences secondaires (paragraphe 2). Son étude a
aussi pour but de déterminer si une création issue du secteur de la mode est novatrice et

justifie sa protection par le régime juridique andin.

127 1. AZEMA et J-C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, op. cit. P. 202.
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§. 2. Les différences secondaires

68. Créer un article de mode «original» sur le marché est I’objectif de tout styliste-
créateur. Mais a I’intérieur méme de ce marché on se rend compte qu’il existe des créations de
mode qui ressemblent ou reproduisent d’autres créations préexistantes. La coexistence
d’articles de mode «uniques» avec d’autres similaires permet ainsi de mettre en lumiere un
autre probléme dans ce secteur : la copie ou imitation'*®.

69. En regle générale, cette pratique est dénigrée par les stylistes de mode, car elle
constitue un frein a I’innovation dans ce domaine. Mais pour d’autres au contraire, la copie et
I’imitation d’articles de mode favorise ’innovation dans ce secteur'*’.

Ces positions suscitent de nombreuses interrogations, a savoir quand sommes-nous en
présence d’un objet nouveau, copié¢ ou imité ? Et dans ce contexte, quand peut-il étre protégé
par le régime juridique des dessins et modeles industriels ?

70. Pour y répondre, la législation andine a défini le concept de «différences
secondaires» afin de protéger les créations de mode vraiment novatrices.

71. La premicre remarque a faire est que les différences secondaires ne sont pas
définies au sein du régime andin. En effet, 1"article 115 de cette regle prévoit qu un dessin ou
modele industriel n’est pas considéré comme nouveau par le fait qu’il présente des différences
secondaires par rapport a des réalisations antérieures ou parce qu’il fait référence a une sorte
de produits différents aux dites réalisations.

72. Nous avons vu que cette régle indique que pour déterminer si un dessin et
modele industriel est nouveau, il ne suffit pas seulement de considérer 1'état de 1'art mais
aussi s’assurer que le dessin ou modele industriel demandé ne présente pas en outre de

. ~r . U] S 1
différences secondaires par rapport aux créations précédentes'’.

128 C. HORYN, «Is Copying Really Part of the Creative Process?» In New York Times, Apr. 9, 2002.

12 «But unlike these industries, the fashion industry’s principal creative element—its apparel designs— is

outside the domain of IP law. And as a brief tour through any fashion magazine or department store will
demonstrate, while trademarks are well protected against piracy, design copying is ubiquitous. Nonetheless, the
industry develops a tremendous variety of clothing and accessory designs at a rapid pace. This is a puzzling
outcome. The standard theory of IP rights predicts that extensive copying will destroy the incentive for new
innovation. Yet, fashion firms continue to innovate at a rapid clip, precisely the opposite behavior of that
predicted by the standard theory». K. RAUSTIALA et C. SPRIGMAN, «The piracy paradox: innovation and
intellectual property in fashion design» In Virgina Law Review, December 2006, V. 92, No 8, P. 1689.

BOT AT, N°150-IP-2011. «Un dessin et modéle industriel est nouveau lorsqu’il implique un changement dans la
forme du produit auquel il s’applique, le dotant d"une apparence différente a celle qu’il avait auparavant. Si la
création ne fait pas partie du patrimoine des formes esthétiques appliquées a 1'industrie, elle sera nouvelle, tout
en s’assurant que les différences ne soient pas uniquement secondaires par rapport aux formes existantesy.
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73.  Pour le monde de la mode, la détermination des différences secondaires par
rapport aux réalisations antérieures a comme objectif d’établir s’il s’agit «dune copie
identique a un dessin ou modele préexistent ou s’il s’agit plutét d une participation au sein
d’une tendance commune»'~'. Ainsi, «la copie du modéle doit étre vue sous un angle différent
des autres formes de relation qui peuvent exister entre deux dessins et modeles, connues sous
les noms: inspiration, adaptation, hommage, référence, mélange ou fusion»'**.

74. Or, du fait que les différences secondaires n’ont pas été définie par le
législateur andin, c’est donc la jurisprudence qui a donné un sens a cette définition. Ainsi, la
Cour Andine la définit par son contraire, ¢ est-a-dire les différences substantielles (A) dont
I"analyse dépendra de chaque cas concret ; et, de maniére additionnelle, son examen entraine

une procédure d’appréciation des dessins et modeles existants afin d’établir quand ils sont

véritablement innovateurs (B).

A. Les différences substantielles

75. Les différences substantielles font référence a ce que la contribution
substantielle produite par le styliste-créateur avec son dessin et modele industriel puisse €tre
différenciée des créations préexistantes'>>. Cela suppose que le nouveau dessin ou modéle
accorde «de la valeur au produit annoncé dans son apparence esthétique, afin que ses
différences soient substantiellesy'>*.

76. A ce sujet, la Superintendance de 1'Industrie et du Commerce a établi que si
l'on trouve des différences concernant «les détails ornementaux non substantiels qui ne
peuvent modifier 1'impression générale du nouveau dessin et modéle demandé»'*>, nous

serions donc dans le cadre de différences secondaires qui font que le dessin ou modé¢le

industriel ne puisse pas étre considéré comme nouveau.

B «The model makes visible an important analytic distinction that is useful for thinking about creative goods-

the distinction between close copying on one hand and participation in common trends on the other handy. C.
HEMPHILL et J. SUK, «The law, culture, and economics of fashion», op cit. P.1153.

B21bid. P. 1153. «Design copying must be distinguished from other forms of relation between two designs, which

may go by any number of names including inspiration, adaptation, homage, referencing, or remixing.

133 Cette condition “contribue a élever le seuil de protection en exigeant une aptitude a la différenciation qui
tend a s’affranchir du critére de créativité». W. DUCHEIM, «Modifications de la protection des dessins et
modeéles a la suite de la transposition de la directive dans le droit national», In Dr. et Patrimoine, Janvier 2002,
No. 100, P.41.

B4T.AJ, N° 150-1P-2011
133 SIC. Res. N° 30184 de dos de mayo de 2014. Exp. Rad. N° 13-264896
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Par exemple, si la création, dont la protection par le dessin ou modéle est demandée,
présente par rapport aux existants les mémes détails géométriques, les mémes traits de
caractere, de forme identique, disposition et proportion, alors nous serons donc en présence de
différences secondaires.

77. Or, pour que la création de mode soit novatrice, elle devra alors aussi présenter
des différences substantielles avec les créations préexistantes, ¢’est-a-dire qu’elle ne devra pas
les imiter ou leur étre semblable. En ce sens, la Surintendance a signalé que les similitudes
pouvaient également étre jugées comme des différences secondaires pouvant affecter la
nouveauté.

78. En prenant quelques exemples ci-dessous, nous pouvons voir comment la
Super Intendance analyse les cas qui lui sont soumis. Elle a été assez rigoureuse dans
I"analyse des différences secondaires, afin de déterminer si le dessin ou le modéle industriel
est nouveau.

En effet, lorsque 1'on traite la demande d un dessin bidimensionnel d'un format pour
papier, la Surintendance a démontré que la demande et 1’antécédent présentent les mémes
détails géométriques du dessin, comme on peut le constater dans les formats rapport
comparés, sans qu’il y ait une contribution substantielle alignée le distinguant du précédent,
c’est a dire que la forme du dessin est semblable dans sa totalité vu les similitudes éminentes

au- dessus des différences décrites.
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[llustration N2 5. L antériorité.

Format pour papier."’.

Au sujet de la demande de protection d’un modele tridimensionnel de pantalon, la

Surintendance ne 1’a pas accordée, car considérant qu’il présentait les mémes détails

géométriques qu’un modele antérieur existant.

136 SIC. Res. N° No. 42536 de 12 de agosto de 2011. Exp. No. 08-40037.

37 Ibid
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[lustration N2 7. L” antériorité

Pantalon?39.
[Nlustration N2 6. Demande

d’enregistrement. Pantalon!38,

Ce fut aussi le cas lorsqu‘elle a dii analyser un modele de veste tridimensionnelle.
Cette autorité¢ a rejeté la demande de protection la considérant comme n’étant pas nouvelle
puisque qu’elle présentait des différences secondaires par rapport aux créations existantes.
Dans ce cas-la, la disposition des couleurs ainsi que le rajout d'une capuche ne seront pas
considérés comme des différences substantielles qui permettraient a ce dessin et modele

industriel d’étre considéré comme nouveau.

|

c
Ea =

[llustration N2 8. Demande [llustration N2 9. L antériorité.

d’enregistrement. Vestel40, Vestel4l,

38 SIC. Del., Prop., Ind., . Res. N° No. 42536 de 12 de agosto de 2011. Exp. No. 08-40037.
9 Ibid.

0 SIC. Del., Prop., Ind., Res. N° No0.43400 de 26 de julio de 2013, Exp. No. 12-80638

! Ibid,
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De méme, lorsque 1'on traite un mod¢le en trois dimensions de la partie supérieure
d'une sandale, ne sont pas considérés comme différences substantielles les ornements
rectangulaires allongés et fixés sur celle-ci, pas plus que la fleur cousue dessus ou la couture

en zigzag du bord de la semelle.

Tirills rectangular élspuest
verticalmente que se dodla por
lamitad conforme se apraxima
ala plantitia

[IRArectangular que surge

delos exiremos faterales de

N ! e Tasuela. Presentayma lormas
S rectangulares alargacas

dispuestas horliantalmeate:
s Costuraenzigrog ave preserta
el contorng lateral de la suela

[llustration N2 10. Demande

TIRA rectangular que surge
delos extremaslaterales de
lasuela.

[llustration N2 11. L’antériorité.

d’enregistrement. Sandalel42.

Sandale'**

Au sujet d'un bracelet-montre, la Super Intendance de 1'Industrie et du Commerce a
considéré que la largeur des rectangles et la configuration elliptique faisait qu’entre 1’existant
et le modéle soumis a étude, il existait des similitudes telles qu’elles étaient considérées

comme des différences secondaires.
' . ' =/ 1/ Y/

[llustration N2 12. Demande

d’enregistrement. Bracelet-montrel#4, _ o
[llustration N2 13. L antériorité.

Bracelet-montrel45.

"2 51C, Del., Prop., Ind., , Res. N° No. 29269 de 31 de mayo de 2010. Exp. 06-107097
3 Ibid.
144 S1C, Del., Prop., Ind., , Res. N° No. 37041 de 21 de Junio de 2012. Exp. 11-169711.
45 1bid.
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79. Toutefois, les stylistes de mode recourent généralement a la gestion de la
différence pour réinterpréter, changer, mélanger, transformer et ainsi résister a la pure
réplique des créations précédentes' . Cet aspect permet justement d’analyser la mode comme
un secteur créatif et innovant. Souvent, des biens qui font partie d'une méme tendance ne sont
pas nécessairement des copies identiques ou de substitution. Au contraire, elles peuvent étre
issues de l’effort pour connaitre le besoin des consommateurs afin d’obtenir une différence
individuelle au milieu des styles et tendances partagées'®’.

80. Ainsi, les créateurs de mode «peuvent chercher a imiter quelqu’un sans
forcément vouloir le copier. Ceci du fait que la copie suppose un processus littéral et direct
dont 1"objectif est d obtenir une réplique de 1’original»'**. C’est ainsi que «l’emprunt» est
bien connu dans cette industrie et contribue également a 1'innovation sans que celui-ci veuille
prétendre méconnaitre la sanction rattachée a la copie identique dans le design de la mode'*’.
Par conséquent, le créateur cherchera généralement a réinterpréter les créations antérieures
afin de générer de nouveaux dessins et modéles'*’.

81. Cependant, I’étude des différences secondaires dans le monde de la mode rend
le critere de nouveauté plus exigeant et donc plus difficile a appliquer pour les stylistes car
pour protéger un dessin ou modele de mode similaire a un autre préexistant, celui-ci devra
présenter des différences substantielles lui permettant de s’en distinguer, malgré leurs traits
communs.

La détermination de la nouveauté a partir des différences substantielles d’un dessin ou
modele de mode est un travail complexe réalisé par le juge de fond. Pour cela, il analysera

chaque cas concret et devra effectuer un processus de comparaison entre le dessin ou modele

industriel demandé¢ et ceux déja existants dans I’état de 1"art (B).

16 «what makes the field a creative endeavor is the drive to differentiate-to reinterpret, change, remix, and

transform, and as such, resist the sheer replication of existing works even while incorporating themy. S.
HEMPHILL et J. SUK. «The law, culture, and economics of fashion. stanford law reviewy op. cit. P. 1166.

147 . . .. . . e .
«Our analysis resists elision of close copies and myriad other activities that produce, enable, and comprise

trends. Goods that are part of the same trend are not necessarily close copies or substitutes. Rather, they may be
efforts to meet the need of consumers for individual differentiation within flocking». Ibid. P. 1153

8 «First, one individual may seek to imitate another-as the status theory suggests-but without necessarily

copying her dress. One can imitate another's style by consciously or unconsciously being influenced to wear
clothes in that style. Copying is a more literal and direct process in which one targets the original for
replicationy. Ibid. P. 1159

9 «The well-known fact that Borrowing'is common in fashion, 17 and might be valuable to fashion innovation,

does not itself provide support for the pennissibility of close copying in fashion designy. Ibid. P. 1153

150 «Unlike much close copying, such interpretation does not pass off the work as the work that is being copied.

Instead, it marks awareness of the difference between the two works as it looks to the prior work as a source of
influence, or even a precursory. Ibid. P. 1160
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B. La méthode d’évaluation

\

82. Pour identifier si un dessin ou modele de mode similaire a un autre est
nouveau, I’examinateur devra réaliser une étude comparative et objective afin de déterminer si
les différences trouvées sont suffisamment pertinentes pour lui permettre de se démarquer des
créations précédentes.

Ainsi, ce processus issu de la Superintendance de 1'Industrie et du Commerce suppose
d’effectuer une comparaison rigoureuse entre le dessin et modele demandé et les antériorités
les plus proches.

83. Pour ce faire, I'examen de comparaison suit plusieurs étapes. Initialement, la
Superintendance procédera a 1'identification du dessin et modele industriel sollicité dans le
schéma de 1"¢état de 1’art, c’est-a-dire qu’elle procedera a I’observation des dessins et mod¢les
industriels identiques ou similaires a celui-ci.

Ensuite elle procedera a la comparaison en prenant en considération 1'impression
générale des dessins et modéles demandé€s avec ceux qui se retrouvent dans 1'état de 1’art.
Cela signifie que le dessin et modele industriel doit étre évalué dans son ensemble et non pas
par pieces ou fraction.

Si le résultat de ce processus de comparaison démontre que l'impression dans son
ensemble permet d observer que le dessin ou modele industriel demandé est loin des autres,
présentant des différences substantielles seulement a cet évenement, alors le dessin ou
modele industriel sera considéré comme nouveau et en conséquence sera bénéficiaire d une
protection'".

84. Ces régles de comparaison, ayant pour but de déterminer la nouveauté du
dessin ou modéle industriel, émanent de I’interprétation faite par la Cour Andine de Justice' .
Pour établir cette méthode d’évaluation, celle-ci a étendu I’application de certaines régles du
droit des marques aux dessins et modeles industriels. Il existe ainsi de nouveau une
superposition de droits de propriété industrielle pour définir le statut juridique des dessins et
modeles.

85. La Cour a donc utilisé les criteres d’évaluation énoncés dans le droit des

. . . g . 1 , . .
marques, particuliérement pour les marques tridimensionnelles'>® afin de déterminer si entre

151V, aussi. J CASTRO, La Propiedad Industrial, op. cit., P. 380.
152 T.A.J., N°N® 23-1P-1998; T.A.J., N° 099-1P-2012.

'33 Un signe tridimensionnel est celui qui occupe les trois dimensions de 1’espace. Il s"agit d"un corps pourvu de
volume. L’article 134 de la décision andine 486 de 2000 prévoit: « Aux fins du présent régime constitue une
marque tout signe permettant de distinguer des produits ou des services sur le marché. Peuvent &tre enregistrés
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le dessin et modele industriel demandé¢ et les existants, il y a des différences secondaires qui
affectent 1’examen de nouveauté.

86. Dans le cas des signes tridimensionnels'>, la Cour Andine de Justice a précisé
que la comparaison entre eux devra étre fondée sur les €léments leur apportant un caractére
distinctif, comme les formes du design, des reliefs et traits caractéristiques du produit qui
I’incorpore. Dans ce cas, si le signe demandé¢ est distinctif au vu des éléments mentionnés, il
pourra €tre enregistré et ainsi coexister avec d’autres signes tridimensionnels sur le marché, et
il n’y aura pas de risque de confusion pour le consommateur quant a son origine commerciale.

87. Or, ces reégles sont d'une importance particuliére dans le domaine des dessins et

modeles industriels parce que, comme indiqué ci-dessus, la Jurisprudence de la Cour de
5

\

Justice Andine et du Conseil d'Etat'®® vise a l'application des régles de marques
tridimensionnelles pour identifier le caractére nouveau ou non des dessins et modeles
industriels. Celles-ci appliquent la méthode d’évaluation mentionnée a toute demande
d’enregistrement d’un dessin ou modele industriel similaire a un autre déja protégé ou étant
dans 1’état de 1’art, mais aussi quand quiconque demande I’enregistrement d’une marque
tridimensionnelle similaire & un modéle industriel déja protégée' .

88. Appliquer cette méthode d’évaluation aux créations de mode signifie qu’en cas
de demande d’enregistrement d’un dessin ou modele de mode similaire a un autre existant
dans I’état de 1'art ou déja protégé, celui-ci devra présenter un caractere distinctif dans les

formes du design, les reliefs et les traits caractéristiques qui permettront d’en conclure qu’il

est nouveau car présentant des différences substantielles.

comme marques les signes susceptibles de représentation graphique. La nature du produit ou du service auquel
doit s’appliquer la marque ne peut en aucun cas constituer un obstacle a 1’enregistrement de celle-ci. Peuvent
notamment constituer des marques : f) la forme des produits, leurs conditionnements ou leurs emballages ».

14T AJ., N° 87-1P-2010; T.A.J., N° 194-IP-2005.

'** Consejo de Estado de Colombia. SECCION PRIMERA. C.P. MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ
Bogota, D.C., siete (7) de febrero de dos mil trece (2013) Radicacion numero: 11001-03-24-000-2007-00287-00.
Précisément, le Conseil d'Etat Colombien a adopté ces régles de comparaison par rapport au modéle
tridimensionnel protégé, consistant en un affichage de sucettes et en une application d'un signe tridimensionnel
portant sur le méme €élément. Pour maintenir la protection du dessin ou modéle enregistré, le Conseil d'Etat a mis
en ceuvre les régles de comparaison ci-dessus. En ce sens, cette autorité suivant les paramétres fixés par la Cour
de Justice Andine a exprimé: «la comparaison entre une marque tridimensionnelle et un dessin et modéle
industriel doit étre fondée sur les éléments qui donnent un caractére distinctif dans chaque cas, comme les
formes de design, les reliefs et produits ou le trait caractéristique de la forme, afin d'établir si le signe qui vise a
étre enregistré a un caractére distinctif suffisant face au dessin et modéle industriel enregistré, pour éviter toute
confusion au sein du public consommateur, sur l'origine commerciale du produit identifié par le signe
tridimensionnel qui vise a étre enregistré. Dans cette comparaison, comme indiqué précédemment, on ne devrait
tenir compte des éléments accessoiresy.

156 Ihid.
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89. Enfin, pour cette appréciation, I’examinateur devra prendre en considération
I’opinion du consommateur quant aux produits de mode. La Cour Andine de Justice a rappelé
a de nombreuses reprises que les différences substantielles se définissent en tenant compte de
I’impression générale produite dans les milieux concernés des « consommateurs »'>'. Cette
impression devra différer de celle des autres dessins ou modeles existants.

90. La Cour Andine a aussi précis¢ que c’était le « consommateur moyen » qui
était le représentant de ces milieux concernés'>*. Bien qu’en matiére de dessins et modéles le
«consommateur moyeny» n’ait pas €été défini, il 1’a été en ce qui concerne le droit de marques,
et par conséquent il y a de nouveau superposition des marques en cette matiere. A cet égard,
le « consommateur moyen » est le consommateur ordinaire de certains types de produits, et
dont la connaissance et la perception sont ordinaire'*’.

91. Si dans son ensemble le dessin ou modele demandé éveille chez le
consommateur moyen une impression différente et qu’en plus il le trouve attrayant, alors les
différences seront considérées comme substantielles, et par conséquent, le dessin ou modele
sera nouveau'®. Au contraire, si le consommateur moyen éprouve de I’indifférence quant a
I’achat du dessin ou mod¢ele en demandé d’enregistrement et ceux étant dans 1’état de 1 art,
alors le dessin ou modele présentera des différences secondaires, ne sera pas nouveau et ne
pourra donc pas bénéficier de la protection.

92. En résumé, la nouveauté est une condition de fond que doivent satisfaire les
créations du secteur de la mode pour bénéficier de la protection. Son étude suppose
d’identifier I’état de 1'art, comprenant toutes les antériorités et divulgations susceptibles
d’affecter le caractére novateur du dessin ou mod¢le industriel.

Remplir ce critere dans la mode est assez complexe car ce secteur se nourrit des
créations préexistantes, et il faudra donc différencier les créations « uniques » ou « originales
» de celles similaires a des créations préexistantes. Dans ce dernier cas, la législation et la
Cour Andine ont signalé que seules les créations présentant des différences substantielles avec

d’autres préexistantes pourront bénéficier de la protection.

TT.AJ., N° 99-IP-2012.

8T AJ., N°382-IP-2015.

9T AJ., N°37-IP-2013

0T AJ., N°382-IP-2015; T.A.J., N° 99-IP-2012.
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Déterminer ces €léments est une tiche complexe pour le juge de fond car cela suppose
un processus d’évaluation. Pour cela, I’opinion du consommateur de mode est fondamentale
car elle permettra de déterminer si la création est novatrice ou non.

Néanmoins, le systéme juridique andin prévoit qu’outre la nouveauté, le dessin ou
modele industriel demandeur doit respecter une autre condition de fond : «I’apport arbitraire»

(section 2).
SECTION 2. L’APPORT ARBITRAIRE

93. Les tendances de la mode et du design moderne conduisent a intégrer et a
fusionner en un seul ¢lément le beau et le pratique. C’est ainsi que les créations provenant de
cette industrie peuvent étre limitées par des conditions ou des exigences techniques. Or,
«qu’une chose soit utile, a coup sir cela ne 1’empéche pas d’étre belle », a savoir, «la beauté
et 1'utilité peuvent se rencontrer dans un méme objet»'®'. C’est ainsi justement que dans la
mode « 1"utile et le beau coincident et doivent coincider »'®.

En effet, la monture d"une paire de lunettes qui permet d obtenir un meilleur renfort
du verre peut avoir un beau design intégré qui rend cet objet plus attrayant aux yeux du
consommateur. La monture des lunettes est esthétique mais utile a la fois. Des gants en cuir
utilisant un textile particulier qui permet de se protéger du froid pendant 1'hiver peut
incorporer une apparence esthétique importante qui encourage la décision du consommateur.

De la méme maniere, plus récemment avec le développement de «I'internet des
choses» qui s’intégre au monde de la mode avec les wearable technology ou les «technologies
portables ou mettables», comme par exemple les lunettes de Google ou la montre intelligente
de Adidas, celles-ci réaffirment que le beau et l'esthétique ne sont pas des notions qui
s’excluent mutuellement.

94, Le systeme juridique semble clair quant aux créations intellectuelles, a savoir
que l’objectif du styliste-designer dans le secteur de la mode est de rendre ses créations
ornementales ou esthétiques attrayantes pour le consommateur. Ainsi, la définition de 1'apport
arbitraire du styliste-designer (paragraphe 1) est importante pour déterminer la viabilité de la
protection. Néanmoins, cela suppose I’analyse des ¢éléments esthétiques et techniques qui
composent une méme création. Pour le résoudre, le juge de fond doit effectuer une procédure

d’évaluation (paragraphe 2) ayant pour effet de délimiter le régime juridique applicable.

16l p, SOURIAU, La Beauté Rationalle, Félix Alcan, Paris, 1904. P. 204
' Ibid. P. 208.
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§. 1. La définition de ’apport arbitraire

9s5. De nouvelles idées voient le jour qui pourraient changer fondamentalement la
notion de s’habiller'®. L’innovation et I’esprit de différence font que le styliste-designer de
mode doive étre préparé¢ a fusionner dans ses créations intellectuelles plusieurs éléments
comme le style, la technologie, la mode et le design, qui s’inscrivent dans la production
industrielle. Le résultat de ce processus se traduit par une création d’apparence attrayante pour
le consommateur, qui 1’achétera sans tenir compte de son prix ou de sa qualité.

En effet, avant 1’achat, le poids de la séduction et de l'information transmis par les
contours d'un objet est tel'®, qu’il est I’élément qui pousse le consommateur & 1’acquérir. La
forme fait justement ressortir les attributs essentiels du produit et transmet le message
incorporel (jeunesse, solidité...). Lors de 1 utilisation du produit, la forme établit une relation
intime, sensuelle, qui vise a la fidélisation"'®.

96. Dans ce contexte, I’apport arbitraire a pour but de rappeler que ce qui est
protégé est 1'aspect extérieur ou 1'esthétique d'un produit. L’apparence d’un produit revét
alors une grande importance dans le design de la mode, au point de devenir un instrument de
séduction et de persuasion qui se projettera aux différents stades de la commercialisation d"un
produit.

97. Cependant, tout comme la nouveauté, la législation andine a défini cette
condition de fond de maniere négative. Elle a ainsi signalé¢ que pour quun dessin ou modele
industriel soit protégé, 1" apparence particuliére ne devait pas changer la finalité¢ du produit. En
effet, ["article 113 et 130 de la décision andine établissent :

«113. Est considérée comme dessin ou modele industriel 1’apparence particuliere d’un

produit résultant de toute combinaison de lignes, toute combinaison de couleurs ou

toute forme extérieure bidimensionnelle ou tridimensionnelle, toute ligne, tout
contour, toute configuration, toute texture ou tout matériel, sans changer la destination
ou la finalité du produit».

«130. La protection accordée a un dessin ou modele industriel ne s’étend pas aux

¢léments ou caractéristiques du dessin ou modele qui sont exclusivement imposé€s par

1C. BROWAEYS, Le vétement au quotidien, une réelle évolution technologique, Institut Frangais de la Mode,
Paris, 20 septembre 2013. [Ressource ¢électronique] Disponible sur , [n  http://www.ifm-
paris.com/fr/observatoire-etudes-mode/ifm/observatoire-economique/download/1511/67993/134.html  [consulté
le 7 mai 2017]

1% p. GREGORY, «Les enjeux économiques» In Les dessins et modéles en question, CREDA, 1986. P. 232
' Ibid. P. 232
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des considérations d’ordre technique ou par la réalisation d’une fonction technique,
qui ne comporte aucun apport personnel du créateury.

Ces regles visent a rappeler que ce qui doit étre protégé a travers un dessin et
modele, c’est I"apparence de celui-ci et non le but ou la destination du produit. La législation
andine a ainsi établi que ’apparence protégée du dessin et modele industriel ne doit pas étre
dictée «exclusivement» par des considérations techniques ou par la performance d'une
fonction technique (A), car 1’instrument de protection prévu par le systeme juridique a cet

effet est le modéle d utilité (B).

A. La fonctionnalité

98. Ni le systéme juridique andin ni la jurisprudence de la Cour Andine de Justice
n’ont défini le terme de «fonctionnalité». Celle-ci répond en effet a la question de savoir a
quoi sert un objet. Du point de vue juridique, la fonctionnalité¢ est une question de fait qui
s’analysera dans chaque cas concret et que le juge de fond devra évaluer, afin d’identifier les
régimes de protection autonomes et indépendants de propriété intellectuelle pour les créations
ayant une finalité purement esthétique ou ornementale, et celles ayant un objectif technique.

99. Dans cette optique, la l1égislation andine a choisi le dessin ou mode¢le industriel
comme instrument de protection des créations esthétiques ou ornementales, et le modele
d’utilité pour les créations techniques.

A ce sujet, le Tribunal Andin de Justice a souligné : «ainsi, prenant en compte le
concept de D’article 113 de la Décision 486, nous trouvons que I’assemblage de lignes, la
combinaison de couleurs et autres options, ne devront avoir qu’une finalité esthétique, étant
donné que si I’innovation se fait par rapport a la « finalit¢ » du produit, on ne serait pas sous
le cas de figure du dessin et mode¢le industriel. Dans ce sens, ce seront seulement les ¢léments
ornementaux (I’apparence) qui lui conféreront sa catégorie»' .

100. La fonctionnalité¢ technique est alors celle qui prive le dessin ou modele
industriel de sa protection. Justement, 1"article 116. b. et 1" article 130 de la décision andine
486 de 2000 établissent:

«116. Ne peuvent pas étre enregistrés:

6T AJ. N° 122-1P-2012; T.A.J., N° 60-IP-2010. «E! Tribunal resalta que la funcién del diseiio industrial es la
de hacer al producto mas atractivo, brindandole caracteristicas ornamentalesy.
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b) les dessins ou modeles industriels dont 1’apparence est exclusivement imposée par
des considérations d’ordre technique ou par la réalisation d’une fonction technique,
qui ne comporte aucun apport personnel du créateur; »,

«130. La protection accordée a un dessin ou modele industriel ne s’étend pas aux

¢léments ou caractéristiques du dessin ou modele qui sont exclusivement imposés par

des considérations d’ordre technique ou par la réalisation d’une fonction technique,
qui ne comporte aucun apport personnel du créateur».

A travers ces articles, on peut voir que le législateur andin a établi que si I’apparence
est entierement dictée par des considérations d’ordre technique ou par la réalisation d'une
fonction technique, laquelle n’intégre aucun apport arbitraire venant du styliste-créateur, elles
ne pourront pas bénéficier de la protection du dessins et modeles industriels.

101.  Or, bien qu’il s’agisse de deux aspects différents, a savoir les éléments ou
caractéristiques du dessin et modele dictés enticrement par des considérations d’ordre
technique, et les ¢léments ou caractéristiques dictés par la réalisation d 'une fonction technique
répondant a différentes hypotheses, la Cour Andine a pris soin de préciser qu’il s"agit de deux
aspects se trouvant étroitement liés'®’. Selon son opinion, les considérations d’ordre technique
font référence a ces considérations «qui accordent a un produit les caractéristiques propres a

8

: 1 £o1: . ’ . . .
son bon fonctionnement»'°®. Pour sa part, la réalisation d'une fonction technique fait

référence au fait que « sans ces caractéristiques, le produit ne pourra pas obtenir les résultats
pour lesquels il a été créé ou ne pourra pas répondre aux besoins percus »' ¢’

102. En mati¢re de dessin et modele industriels, ces deux concepts permettent de
nourrir le contenu de la fonctionnalité, plus particuliérement la fonctionnalité¢ technique dont
la définition dans ce domaine reste abstraite et ou la jurisprudence est absente. Toutefois, la
Cour Andine a émis une importante jurisprudence dans le domaine des marques
tridimensionnelles pour définir ce qu’on entend par fonctionnalité technique, et 1’a étendu au

. . . . . 1 . . .
domaine des dessins et modéles industriels'"°. Tl existe ainsi de nouveau et sur ce point une

superposition du droit des marques sur celui des dessins et modeles industriels.

"7TT.AJ., N° 195-IP-2013. «Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre si, pues una
consideracion de orden técnico, es aquella que concede a un producto las caracteristicas propias de su
funcionamiento, mientras que la realizacion de una funcion técnica significa que sin estas caracteristicas el
producto no podria obtener los resultados para los que fue creado o no podria conceder las necesidades que
persiguex.

198 Ibid.
199 Ibid.
70T AJ., N° 122-1P- 2012; T.A.J., N° 71-IP-2005
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103. En ce sens, et en observant les régles des marques tridimensionnelles'’’, la
Cour Andine de Justice fait une distinction entre les formes imposées «exclusivement» par la
fonction du produit, et celles qui offrent «exclusivement» un avantage fonctionnel ou
technique au produit.

En ce qui concerne les premiéres, la Cour Andine de Justice'”* et la Surintendance de
Commerce et d’Industrie'” s’accordent sur le fait de ne pas octroyer la protection de la
marque dans la mesure ou le consommateur ne peut en distinguer 1’origine commerciale d un
produit. Quant aux secondes, la Cour Andine de Justice a signalé que la forme ne doit pas
accorder «exclusivement» un avantage technique'’* car alors, on accorderait un monopole
indéfini a une solution technique dont le régime de protection est le brevet ou le modele
d’utilité. La Superintendance d’Industrie et du Commerce a souligné que «cette regle
s’appliquerait seulement si le signe consiste exclusivement en ces formes ou éléments qui
donnent un avantage fonctionnel ou technique au produit ou au service correspondanty' .

104. Ces reégles ont été appliquées en matiere de dessins et modeles industriels afin
de déterminer la portée de la fonctionnalité technique. A ce sujet, la Surintendance de

Commerce et d’Industrie s’est prononcée en dehors du domaine de la mode, mais ces

"I Décision Andine 486 de 2000 «Article 135. Ne peuvent étre enregistrés comme marques les signes :
¢) qui consistent exclusivement en des formes habituelles des produits ou de leur conditionnement ou des
formes ou des caractéristiques imposées par la nature ou la fonction des produits ou des services considérés;

d) qui consistent exclusivement en des formes ou autres ¢léments qui  donnent un avantage fonctionnel ou
technique au produit ou au service auquel elles s’appliquent»;

"2 T.A.J., N°24-IP-2013. La Cour Andine de Justice a souligné que pour ce cas particulier il sera nécessaire de se
demander « a quoi sert le produit? », et de cette maniére identifier sa forme fonctionnelle. Imaginons la forme
d’une roue, ou d’un crochet pour étendre le linge, de pinces ou de crayons. Les formes courantes des dits
produits sont prises en charge par rapport a leur fonction. Personne ne pourrait imaginer un crayon sans sa forme
fine, longue, cylindrique, caractéristiques d un crayon dont le principal objectif est 1'écriture a la main ».

'3 S1IC, Del., Sig., Dis., Res. N° No. 16780 de 12 Marzo de 2014. Exp. 11 104205 « la forme d’un produit peut
étre enregistrée comme une marque tridimensionnelle arbitraire afin que le public puisse reconnaitre le produit
uniquement par son apparence, pour 1’associer a une origine commerciale déterminée. Les caractéristiques de
cette forme doivent étre différentes de la forme usuelle ou habituelle du produit pour que le consommateur
puisse 1’associer a une source d'une entreprise et non avec la représentation du produit en lui-méme. Enfin, il faut
considérer que ce motif de non-enregistrement est absolu afin de préserver les droits des entrepreneurs a utiliser
les formes habituelles dans lesquelles les produits et leurs emballages sont présentésy.

"4 T.AJ., N°07-IP-2012 : «les formes ne doivent pas impliquer un perfectionnement technique, qui se traduit par
une amélioration pratique ou effet bénéfique, quant aux effets de 1'objet afin de satisfaire un besoin humain"
D’apres les professeurs Fernandez- Novoa et Chavanne, la Cour Andine de Justice, soutient que “ lorsque la
forme destinée a étre enregistrée comme marque contribue de maniére décisive a ce que le produit ou I'embalage
soit plus durable ou plus résistant, ou bien quand le colt de fabrication est réduit ou qu’il produit un résultat «
industriel » ou bien qu’il s’agisse de formes galéniques de présentation et des emballages de produits
pharmaceutiques, elle doit étre exclue de la protection du droit des marques, car elles produisent certains effets
techniques sur le produit, & savoir des avantages dans leur conservation et leur administration voire méme dans
leur action thérapeutique» .

173 SIC. Del., Prop., Ind., Res. N° No. 00001076 de 19 de Enero de 2015 . Exp. 09-090473
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décisions permettent de comprendre la portée de cette définition. Son raisonnement peut aussi
s’étendre aux créations de mode.

En ce sens, la Superintendance s’est prononcée au sujet d'un profil métallique
d’aluminium ou elle a remarqué: «la forme souhaitée n’est pas arbitraire et répond clairement
a une fonction technique, a savoir que sa forme dépend de sa fonction, qu’elle soit utilitaire et
qu’elle ne présente aucun apport esthétique qui fasse de ce produit un €élément particulier et

s ppr . . 1
différent parmi les formes existantes»''°.

Illustration N2 14. Profil métallique d’aluminium'”’.

Dans le méme sens, elle a refusé la demande d’enregistrement en tant que dessin et
modele industriel d’un «connecteur de cable coaxial» car les espaces et les structures
constituant le design étaient nécessaires pour sa réalisation technique, faisant que les détails
purement techniques et fonctionnels prédominaient sur les détails esthétiques.

Plus précisément, les dimensions, les proportions, la géométrie et I’emplacement des
formes de 1'¢lément (configuration, espace et structure) doivent remplir certaines conditions
techniques qui les obligent a présenter cette configuration afin de répondre au travail
technique pour lequel elle fiit créée, obéissant aux conditions propres de fonctionnement sans

qu’il existe un apport du design au- dessus de la fonction' .

176 SIC, Del., Prop., Ind., Res. N° 31851 de 16 de mayo de 2014, Exp. 13-293690

7" De méme, il a rejeté la demande d'un dispositif de radiateur d'eau d'une voiture, car a son avis, «la taille, les
proportions, la géométrie et l'emplacement des formes de 1'élément doivent répondre a certaines exigences
techniques qui obligent a se soumettre a cette configuration afin de répondre au travail technique pour lequel il a
été créé, obéissant a leurs propres conditions d'exploitation, sans une contribution de la conception sur la
fonction". SIC, Del., Prop., Ind., Res. N°® 46280 de 31 de julio de 2012. Exp. 08-85100

178 SIC, Del., Prop., Ind., Res. N° 30185 de 2 de mayo de 2014. Exp. 13-253788
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llustration N2 15. Connecteur de cable coaxial'”

105. En résumé, la fonctionnalité technique cherche a faire en sorte que les objets
ou les biens respectent une fonction particuliére, ¢’est-a-dire qu’ils soient utiles. Néanmoins,
analyser la mode sous cet angle revient a reconnaitre que la forme ne se résume pas a sa

180

simple fonction mais va au-dela ™. «La mode, au-dela de la production vestimentaires, tend a

s’ériger en un principe directeur a la fois économique et esthétique, rapidement applicable a
toutes les consommation»'®'.

L’¢étude conjointe de la mode et de la fonctionnalité montrent ainsi que le technique et
I’esthétique ne sont pas adversaires et opposées, sinon au contraire qu’elles sont
complémentaires. Cependant, d'un point de vue juridique, le législateur andin cherche a
séparer 1 utile et I"esthétique en identifiant pour chaque catégorie un outil de protection.

Dans cet ordre et en prenant en compte le but de la création intellectuelle, il sera
préféré un instrument de protection ou un autre. Donc, si le but est purement esthétique, la

catégorie a utiliser sera celle du dessin ou modele industriel. Si par contre, celui-ci est

fonctionnel, il faudra avoir recours au modéle d utilité (B).

B. Le Mod¢le d’utilité

106. «Toutes les protagonistes du processus de production tentent de mettre la
forme de 1"objet a leur propre service»'*. Cette affirmation dans le monde de la mode permet

d’exalter le role du styliste-designer, dont le travail ne se réduit pas seulement a la création

' S1IC, Del., Prop., Ind., Res. N° No. 53463 de 4 de Septiembre de 2013. Exp. 13-141604. De méme, la
Superintendance de 1 "Industrie et du Commerce s’est prononcée au sujet d 'un coude flexible pour sanitaire, ou
d’une configuration appliquée a un support pour interrupteur ; ainsi dans ces cas-1a, ce qui prétend étre protégé,
c’est la fonctionnalité technique car le droit des dessins et modéles industriels n’a pas été congu a cette fin.

80 0. ASSOULY, «Usages, desing et mode» In Mode de recherche, juin 2010, No. 14. P. 50.
"1 Ibid. P. 49.
'82 C. COLIN, «Questions design» In Mode de recherche, juin 2010, No. 14. P. 17
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sinon aussi & I’observation des différents protagonistes du processus de production'®. Le
résultat de cette analyse amenera sa création a présenter une forme esthétique attrayante tout
en apportant une solution technique'**.

107. La conception des designs de mode prétendant privilégier les formes
techniques dans leur création constitue ainsi un nouveau et vaste champ d’action et
d’exploitation pour les stylistes-designers'™.

Pour cela, ils devront étre créatifs dans I'utilisation des différentes matieres premicres,
en recourant par exemple aux textiles techniques, car ils montrent que «la dimension
esthétique des objets utilitaires est telle que les éléments de forme se mélent de plus en plus
souvent aux éléments techniques voire conditionnent tout ou partie du résultat technique»'™.

108. Le résultat de ces créations tend a prouver que le styliste-designer n’est pas
seulement un créateur, sinon aussi un véritable innovateur'®’. Et justement, pour la protection
de ce type de créations privilégiant 1’aspect technique de la forme, le régime andin a prévu le
modc¢le d’utilité congu comme:

« toute nouvelle forme, configuration ou disposition d’¢léments d’un appareil, outil,

instrument, mécanisme ou autre objet, ou de l'une de ses parties qui permet

d’améliorer ou de modifier le fonctionnement, I’utilisation ou la fabrication du dit
objet dont il fait partie ou qui lui procure une utilité, un avantage ou un effet technique
qu’il n’avait pas auparavanty.

La protection au modele d'Utilité, dans le cadre de la 1égislation andine remontant a la
décision andine 311, a conservé son application jusqu’'a ce jour. La particularité¢ de cette
figure se trouve dans le fait que «la forme, au lieu d’étre inspirée par un motif décoratif ou
ornemental, est exclusivement conditionnée par sa fonction, par le but utilitaire et pratique

.. , 1
poursuivi par 1"auteur»'™,

Cela est di au fait que le modele d’utilité permet d obtenir un
fonctionnement meilleur ou différent, lui procurant un avantage ou un effet technique qu’il

n’avait pas auparavant.

'3 Ibid. P. 17. «Souvent, les designers ne font, eux-mémes, que rendre compte de 1’évolution des rapports de
force entre les différents protagonistes du processus de productiony

'8C. GEEL, «Autour des enjeux de la qualification du design Entretien» In Mode de recherche, juin 2010, No.

14. P. 28.
185 ¢, GEEL, «Le designer a I’aune de la créativité», In Mode de recherche, juin 2010, No. 14. P. 33.

'8 B. VAN ASBROECK, «Dessin ou modéle et création technique. Perspectives colloque Guerre et Paix aux
frontiéres du design (Drame en deux actes)» In RLDA, mai 2006, No.5.

'87 C. GEEL, «Le designer a I’aune de la créativité» op. cit. P. 33.
188 b GREFFE et F. GREFFE, Traité des dessins et Modéles, LexisNexis, Paris, 9éme éd. 2014. P. 48.

59



SALAS Brenda| Thése de doctorat | Juillet 2017

UNIVERSITF PARIS II
PANTHEON-ASSAS

109. Dans le cadre de la décision Andine, on peut voir qu’il existe deux types de
brevets : ceux d’invention et les modeles d’utilité. Alors que les premiers visent a protéger les
inventions concernant les produits ou les procédés nouveaux qui impliquent une activité
inventive et sont destinés a un usage industriel, les seconds protégent uniquement une
nouvelle forme ou configuration d’un produit qui améliore ou modifie le fonctionnement d’un
objet'®. Le modéle dutilité bénéficie des régles compatibles sur le droit des brevets puisque
justement, 1'article 81 de la décision Andine rappelle qu’ils y sont protégés'®’.

110.  Pour donner lieu a la protection par le modéle d utilité, «il doit exister une
relation de causalité entre la forme, la configuration ou le mécanisme que 1’on désire protéger
et 1’amélioration fonctionnelle sur 1'objet utile qui 1'incorpore. De plus, cette relation de
causalité¢ doit étre possible a décrire, car c’est ce qui va étre revendiqué dans la demande
d’enregistrement et c’est cela que le droit va protéger»' .

111. Ce mécanisme de protection est particulicrement important pour la mode et
nous devons ainsi nous rappeler que dans celle-ci, les créations ne font pas leur apparition ab
initio mais a partir de pieces préexistantes ; les nouvelles créations de mode se manifestent a
travers des formes et des produits pouvant générer un perfectionnement ou une amélioration
de la fabrication ou dans la production de celles-ci.

112. Justement, en tenant compte de cet ¢lément, la Surintendence a accordé un
brevet de modele d utilité a un t-shirt avec des panneaux de blindage pour le dos, le thorax et

2

’ 1 \ ’1z T ,
1’abdomen'®? ou & un lacet pour chaussures et autres ¢léments similaires enroulés de fagon

F1e e ’ r 7 : 1
hélicoidale déformables et récupérables sous pression' .

"8 T.A.J., N°73-IP-2011. La jurisprudence est claire en soulignant que le modéle d’utilité «est une invention
mineure qui devra adopter une forme bien définie par un objet, lui apportant une amélioration et
perfectionnement, chose qu’il n"avait pas auparavant. Ainsi, 1'étendue de la protection se trouve définie par "une
forme définie par 1"objet. Il s"agit d'une chose spécialement délimitée ne donnant droit ni a un procédé ni a une
substance. De méme, cela implique une amélioration technique traduisant une meilleure pratique, avantageuse
dans son emploi et sa fabrication, bénéficiant des effets quant a 1"aptitude de 1'objet afin de satisfaire un besoin
humain». V.aussi H. FORREST, «Utility Model: Widening the Economic Divide between legacy and New EU
Member Statesy, In International Business Lawyer, No. 32, October 2004. P. 217

0T AJ., N°73-IP-2011. Pour que soit accordé le modéle d’utilité, “la demande doit répondre aux exigences de
nouveauté, d’activité inventive, et la susceptibilité d’application industrielle”. Cependant, 1’activité inventive
exigée reste inférieure a ce que 1'on exige d’un brevet d’invention. La durée de la protection sera de 10 ans a
compter de la date de la demande. V.aussi H. FORREST, «Utility Model: Widening the Economic Divide
between legacy and New EU Member States» op. cit. P. 217 «The principal difference between a patent and a
utility model lies in the quality of the inventive step required».

1] CASTRO, La propiedad industrial, op. cit. P. 360
2 S1C, Del., Prop., Ind., , Res. N° 38834 de 24 de Junio de 2014. Exp. No. 12 98329.
193 S1C, Del., Prop., Ind., Res. N° 25542 de 31/07/2001Exp. 97 26615
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113. Cepedant, la Superintendance est attentive pour accorder le bénéfice de la
protection a ces créations intellectuelles qui impliquent une amélioration fonctionnelle ou le
perfectionnement d un objet, car sans cela, elle n’en tirerait pas de bénéfice. Dans cet ordre,
cette autorité a nié la protection pour un sac avec un renfort de contour'*, pour un autre se
transformant en jupe195 , pour une trousse de secoursl%, une veste convertible en sac-a-dos, ou
pour un soutien-gorge avec des prothéses incorporées'®’, voire un mini soutien-gorge avec un
adhésif '®, pour un ensemble de lingerie dont les parties établies sur le textile de base sont
interchangeables'*’, ou pour un collant sans renfort*”.

114. Comme on peut I’observer, obtenir la protection du modéele d’utilité est
beaucoup plus compliqué que celle des dessins et modeles industriels. En effet, les solutions
techniques supposent un examen de fond et de forme bien plus rigoureux que pour ces
derniers.  Néanmoins, lors de ces événements la question se pose de savoir comment
différencier quand on doit appliquer le régime des modeles d'utilité ou celui du dessin et du
modele industriel.

La réponse n’est pas simple, car il est de fait que le juge de fond doit évaluer de
maniere approfondie chaque cas de figure. Pour ce faire, il doit porter un jugement (Paragraph
2) pour déterminer si la forme est dictée uniquement par des considérations techniques ou si
elle favorise 1'apparence qui la rend plus attrayante, ou si au contraire il est impossible de

privilégier ou de dissocier ces aspects.
§. 2. La méthode d’évaluation

115. «Les contraintes techniques et la création esthétique se mélent dans le travail
du styliste. Son intervention est rarement purement «cosmétique» ou ornementale, en ce sens
qu’il doit concilier la recherche de la forme correspondant a une esthétique donnée avec la

recherche de fonctionnalités bien siir, mais aussi respecter d’autres impératifs comme la

194 S1C, Del., Prop., Ind., Res. N° 9446 de 29/04/2005 Exp. 0 31633

193 SIC, Del., Prop., Ind., Res. N° 51646 de 28/08/2014. Exp. 13 298046
%6 S1C, Del., Prop., Ind., Res. N° 37094 de 21/06/2013 Exp. 11 30437
7 S1C, Del., Prop., Ind., Res. N° 16142 de 31/05/2007 Exp. 2 92553

"8 SIC, Del., Prop., Ind., Res. N° 41453 de 28/10/2008 Exp. 3 95262
19.SIC, Del., Prop., Ind., Res. N° 9590 de 30/03/2007 Exp. 5 98148

200 81C, Del., Prop., Ind., Res. N° 7733 de 15/04/2005 Exp. 0 13721
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standardisation, la réduction de la quantit¢ de matiere premicre a utiliser, le changement de
matériau ou la réduction du nombre d’opérations nécessaires a la fabrication du produit»™".
C’est ainsi que le rapprochement entre le design, la mode, les nouvelles technologies
et Iartisanat révélent la tendance d’une nouvelle révolution industrielle?®” dont ’objectif est
de créer un produit de consommation grace a la machine et par toutes les technologies
permises®””. Les nouvelles créations de mode le confirment et révélent en plus une difficulté :
la distinction entre 1’esthétique et le technique. Cela suppose pour le juge de fond de procéder
a une évaluation dont le résultat le ménera a inclure la création intellectuelle dans le régime
des modeles d’utilité ou des dessins et modeles industriels (A). Cependant, vu les nouveaux
défis de la mode dans laquelle 1’esthétique et le technique fusionnent de telle fagon qu’il est
impossible de les dissocier, le cumul de protection (B) se révele étre une solution alternative
que le juge devra prendre en compte pour déterminer le régime de protection du styliste-

designer.

A. La détermination de 1'élément dominant

116. Pour définir dans quels cas 1’esthétique prévaut sur le fonctionnel, ou
inversement, la législation andine a établi comme critere d’évaluation que 1’esthétique
excluait le fonctionnel, et vice-versa. En effet, 1’article 82 de la décision andine prévoit :

«82. Ne sont pas considérés comme des modeles d’utilité les ceuvres d’art plastique,
les ceuvres d’architecture et les objets de nature purement esthétiquey.

La définition précédente peut mettre en évidence que les objets ayant uniquement des
caractéristiques esthétiques ou ornementales sont exclus du domaine de protection par le
modele d’utilité. Dans cet ordre, si I'objet ne présente pas seulement une configuration
esthétique ou ornementale, celui- ci aura droit a une protection du modele d utilité.

La justification de cette interdiction résulte du fait que le législateur andin distingue le
modeéle d'utilité du dessin ou modele industriel, cherchant ainsi a différencier et rendre
indépendants les différents objets de protection rattachés a des droits différents. En effet, bien
que le modele d utilité vise a protéger la fonctionnalité technique d un objet existant, le dessin

ou mod¢le industriel vise a protéger 1"apparence esthétique du produit.

21 E POLLAUD-DULLIAN, La Propriété Industrielle, op.cit. P. 506
202y, GUILLAUME, «Design et artesanat : retour d'expérience» In Mode de recherche, juin 2012, No 18, P. 69.
203 C. COLIN, «Design question», op. cit. P. 13.
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Ainsi, la protection demandée pour une apparence particuliere ne doit pas modifier la
finalité ou le but technique du produit puisque, comme 1’indique 1"article 116 littéral b) et 130
de la Décision Andine, si celle-ci est «exclusivementy» imposée par des considérations d ordre
technique ou par la réalisation d'une fonction technique, le recours au dessin ou modele
industriel est exclu.

117. Justement, 1’article 116. b. et 1" article 130 de la décision andine 486 de 2000
prévoient:

«116. Ne peuvent pas €tre enregistrés :

b) les dessins ou modeles industriels dont 1’apparence est exclusivement imposée par

des considérations d’ordre technique ou par la réalisation d’une fonction technique,

qui ne comporte aucun apport personnel du créateur; et»,

«130. La protection accordée a un dessin ou mode¢le industriel ne s’étend pas aux

¢léments ou caractéristiques du dessin ou modele qui sont exclusivement imposé€s par

des considérations d’ordre technique ou par la réalisation d’une fonction technique,
qui ne comporte aucun apport personnel du créateur».

118. La Cour Andine de Justice et la Surintendance de Commerce et d’Industrie
vont dans ce sens en signalant que si la forme d’un produit est imposée «exclusivement» pour
des considérations d’ordre technique, celui-ci sera protégé par le modele d’utilité, au contraire
du dessin ou modeéle industriel***.

Pour différencier les régimes de protection, ces instances jugent si les finalités
techniques et esthétiques peuvent étre séparées. Si c’est le cas, elles considérent alors que le
produit peut bénéficier d’une protection cumulée. Si les finalités ne peuvent étre séparées, le
produit ne bénéficiera que de la protection du modéle d’utilité**’.

119. En analysant maintenant cette situation sous I’angle des criteres de «la

e e, 2 2 . . . ..
multiplicité des formes»™* et «des contours»*”’, il semblerait que celui choisi par la Cour

294 Superintedencia de Industria y Comercio. Concepto No. 105551-2-0 de 09 de Julio de 2015.

293 Tribunal Andino de Justicia. 122-IP-2012 «si une création de forme qui satisfait une fonction technique peut
étre séparée de l'effet technique produit. Cette création pouvant étre protégée par la figure du dessin et modéle
industriel, alors que cette forme ne peut étre séparée, une protection adéquate sera alors au travers de la figure du
modéle d'utilité. Cependant, il est important de considérer que la protection accordée au dessin et modéle
industriel ne s’étend pas a tout ce qui est utile dans le produit simplement pour obtenir un résultat technique ».

2 "Lorsqu’il est possible d’obtenir un méme résultat en adoptant plusieurs formes différentes, ces formes
doivent étre tenues pour indépendantes du résultat. Si par contre, on ne peut aboutir & un méme résultat utile
qu’au moyen d une seule et unique forme, c’est que cette derniére lui est étroitement liée". En accord avec cette
doctrine "le résultat est indépendant - "séparable" - de la forme, lorsqu’il peut étre obtenu en adoptant plusieurs
formes différentes. Lorsque, en revanche, le résultat ne peut étre obtenu qu’en recourant a une seule et unique
forme, celle-ci en est inséparable ». F. GREFFE, Traité des dessins et Modeles, op cit. P. 63; V.aussi JM OTERO
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Andine de Justice et la Surintendance de Commerce et d‘Industrie soit celui de la multiplicité
des formes, c’est-a-dire que s’il existe différentes formes menant a un méme résultat, celles-ci
en sont indépendantes et par conséquent peuvent étre protégées.

Toutefois, avec cette interprétation, court le risque que de réelles solutions techniques
se cachent dans un dessin ou mod¢le industriel, et les demandeurs 1’utiliseront donc pour
éviter I’examen rigoureux requis pour le brevet de modéle d’utilité*”® ou méme pour un brevet
d’invention.

120. Dans ce contexte, si le résultat technique peut, seul, étre obtenu par cette
forme-1a, la protection par le dessin ou modé¢le industriel sera exclue. Sur cette considération,
la Superintendance n’a pas accordé la protection du dessin et modele a une carte mere
d’installation pour des compteurs de consommation électrique®”. Elle a conclu que comme
forme, elle dépendra de la fonction dont elle est en charge. Or, dans ce cas, la forme a été
donnée ou imposée par la fonction technique, la rendant nécessaire afin de réaliser une

fonction technique, se démarquant des aspects esthétiques ou d’apparence”'.

LASTRES, «Los Diserios Industriales en la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena» op. cit. P. 179. «Segun este
criterio existe una disociacion entre la forma del objeto y el resultado industrial, si un objeto puede adoptara
multiples formas sin dejar de producir por ello el mismo resultado técnico. En otras palabras, cuando es
posible obtener el mismo resultado utilizando diversas formas, estas formas son independientes - es decir,
separables - del resultado técnico alcanzadoy; J. SCHMITT, J-L PIERRE, Droit de la propriété industrielle,
LexisNexis, Paris, 2007. P. 155

27 p. CARTERON, «4 propéds de I'alinéa 2 de de I'article 2 de la loi du 14 juillet 1909» In Ann. propr. ind.
1956. P. 3. Préc. par F. GREFFE, Traité des dessins et Modéles, op. cit. P. 65. «Soit que 1’on est en présence
d'un modéle et que le défendeur prétend que la forme nouvelle réalisée n’est pas protégeable en tant que forme
parce que cette forme nouvelle serait inséparable d un résultat industriel qu’elle procure, il ne s"agit pas de se
livrer a un travail de comparaison avec les formes différentes qui pourraient étre donnés au méme objet, et
conclure a la possibilité d’autres formes, que le résultat industriel n’est pas indissolublement associé a la forme.
Il faut uniquement considérer le contour en cause et apprécier s’il y a ou non utilité. Ce contour est-il purement
ornemental et étranger a toute utilité: fonctionnement, facilité de construction, économie de matiére, solidité
alors qu’il s’agit d'un modéle... Mais si a co6té d'un effet ornemental, ce contour, parce qu’il comporte telle
configuration particuliére, permet 1’obtention dans la réalisation de 1'objet de tels résultats particuliers, bien
tangibles (économie de prix de revient, avantages au niveau solidité, poids, encombrement) alors 1’article 2
alinéa 2 de la loi de 1909 doit étre appliqué et quel que soit 1’aspect particulier procuré par ce contour, il
échappera a toute protection de la loi».

28y GAUBIAC, «Autres problémes de frontiéres» In Les dessins et modéles en question, CREDA, Paris, 1986.
P. 59. Cela est di au fait que le risque de voir une invention technique bénéficier du statut des dessins et modéles
- qui organise un régime beaucoup plus favorable" que celui des modeles d utilité, a généré dans certains cas des
recours & la demande de protection issue du dessin et modéle industriel afin d’éviter 1’examen rigoureux
qu’implique le mode¢le d'utilité.

29 81C. Del., Prop., Ind.. Res. N° 48335 de 16 de agosto de 2011. Exp. 11-172304

1% aussi SIC. Del., Prop., Ind.. Res. N° 30731 de 9 de mayo de 2014. Exp. No. 13-193265 Pour une «barriére
de sécurité pour les zones de travaily; SIC, Del., Prop., Ind.. Res. N° 30730 de 9 de mayo de 2014. Exp. No. 13-
200396 pour une «protection pour les zones de travaily; SIC.Del., Prop., Ind.. Res. N° 30729 de 5 de mayo de
2014. Exp. No. 13-200191 pour un «écrou de crochet de roue»; SIC. Del., Prop., Ind.. Res. N° 46161 de 2 de
Agosto de 2013 Exp. No. 13-108739 une «agrafe d'agrafeuse»; SIC. Del., Prop., Ind.. Res. N® 46280 de 31 de
julio de 2012. Exp. No. 08-85100 «un dispositif pour radiateur a eau dans une voiture »; SIC. Del., Prop., Ind..
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Dans cet ordre-1a, en établissant la régle, 1’adverbe «exclusivement» semble indiquer
que si la forme n’est pas dictée par des considérations d’ordre technique, elle pourra alors étre
protégée de manicre cumulative par le dessin ou modele industriel et par le modéle d’utilité.

121. Néanmoins, I’examinateur devra aussi analyser la demande d’enregistrement.
En effet, si une demande de dessin ou modéle industriel est présentée devant la
Surintendance, elle devra étre accompagnée d une représentation graphique, d un échantillon
ou d'une photographie le représentant, afin de déterminer la finalité technique ou esthétique.
Dans ce cas, pour déterminer I’aspect qui l'emportera dans le méme objet, a savoir le
fonctionnel ou 1’esthétique, 1’¢tude commencera par l'analyse de la demande, afin que
l'autorité compétente soit prudente dans 1'observation de la représentation graphique, de la
photographie ou de 1"échantillon conduisant & un résultat technique®''.

122.  En principe, il semble que le beau et l'utile soient deux notions opposées et
indépendantes. Néanmoins, la mode présente de nouveaux défis, et aujourd’hui les créations
impliquent des ¢éléments techniques et esthétiques difficilement dissociables. Leur analyse
révele la complexité de la maticre, et séparer les fonctions techniques et esthétiques n’est pas
évident. Quand il n’est pas possible de les dissocier, le cumul de protection (B) devrait aussi
étre une alternative pour obtenir un régime juridique de protection renforcant les droits des

designers.

B. Cumul de protection

123. L’utilisation des nouvelles technologies dans le secteur de la mode améne a
penser que le design classique est désormais obsoléte. En effet, le recours a 1’impression
numérique, la création de vétements jetables, 1’intégration d’hologrammes dans la haute
couture, 1’utilisation de matieres premieres biodégradables entre autres, réveélent une nouvelle
conception de la mode ou I’élaboration de nouveaux produits sans design ni innovation en la
matiére devient inimaginable’’”.

124.  On peut ajouter le fait que le consommateur moderne n’est plus confronté au

dilemme de vouloir des vétements de marque, de prét-a-porter ou de grands couturiers, dont

les maticres premieres sont discutables, sinon qu’il cherche a acquérir des articles de mode

Res. N° 40627 de 28 de Julio de 2011. Exp. No. 10-64027 «un manche de brosse a dents» ; SIC. Del., Prop.,
Ind.. Res. N° 40782 de 28 de Julio de 2011. Exp. No. 07-7699 I’emballage d’un tube, car ces objets sont créés
"entierement" compte-tenu des considérations techniques..

211 En effet, la décision andine dans 1article 117 établit que « la demande d’enregistrement du dessin ou modéle

industriel devra étre accompagnée d une représentation graphique ou photographie de celui-ci ».

212 C. BROWAEYS. «Le vétement au quotidien, une réelle évolution technologique» , op .cit.
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répondant & un but ou a une fonctionnalité précise. En ce sens, différentes lignes de produits
de mode peuvent voir le jour.?"

125.  Du point du vue juridique, il est clair que les dessins et mode¢les industriels
sont destinés a €tre incorporés a des «objets utilitaires, a savoir, les produits ayant des fins
utiles et fonctionnelles» dont 1'objectif n’est pas purement esthétique comme dans les ceuvres
des beaux-arts, mais par le fait que la conception ou le design soit incorporé dans un produit
utile qui traduit son véritable objectif, le rendre plus attrayant, sans oublier qu’il doit remplir
les fonctions pour lesquelles il a été créé"*'*. Justement, cette finalité permet de reconnaitre
"esthétique industrielle, ce qui permet d’identifier qu’il y a des formes dans lesquelles 1 utile
et |'esthétique ne peuvent étre différenciées”"”.

126. Traditionnellement, la fonctionnalité est souvent pergue dans le cadre de la
mécanique, alors que dans le domaine du textile et de la mode, celle-ci n’est pas uniquement
concue dans ce sens-1a puisque de nouvelles formes de fonctionnalité peuvent apparaitre'°.

En effet, les textiles transcendent leurs fonctions traditionnelles. La métamorphose est
orientée vers l'utilisation de fibres, de tissus et de textiles techniques qui s’intégrent a la

. . , . .~y P 21
technologie, les connectant & une communauté qui rassemble différentes disciplines®'”.

213 7 . . . .
3 Ibid. «les méthodes modernes permettent d’imaginer un renouveau du « sur mesure » avec une customisation
a I’échelle industriellex.

24T AL N® 122-1P-2012 op. cit.

25F POLLAUD-DULLIAN, «Les mystéres de la forme fonctionnelley In Mélanges Jacques Béguin. Litec.
Paris, 2005. P. 661 «Enfin, il est évident quune invention technique peut coexister avec une forme non
essentiellement foctionnelle ou méme, plus rarement, totalmente arbitraire. En premier lieu, ce n'est pas parce
que 1’on utilise un procédé technique pour produire une forme, que celle-ci et elle-méme technique. En deuxiéme
lieu, méme si l'invention concerne un produit, la form du produit n’est pas systématiquement le résultat de
considérations purement techniques mais elle prend nécessairement en compte 1"utilisation du produit et certains
sujétions qui y sont liées, méme lorsqu’elle est trés originale. Dire le contraire seriat condamner toute
I’esthétique industrielle. On ne peut pas se contenter de relever quune forme est utilitaire, puisque
nécessairement la forme donnée a un produit qui est lui-méme utilitaire inclut des aspects utilitaires. En
troisiéme lieu, s'il peut exister des formes dépourvues de toute préoccupation technique et entiérement
détachables du produit qu’elles ornent et auquel elles son en quelque sorte juxtaposées (par exemple le dessin
dun papier peint), force est de constater que la pluspart du temps, la forme du produit est un complexe de
recherche esthétique ou ornmentale et de sujétions techniques, que le styliste doit a la fois rechercher une forme
reconnaissable surprenante voire séduisante, et une forme qui réponde a des impératifs, qui découlent de la
fonction du produit, ainsi que des contraintes de fabrication ou d utilisationy.

21 «According to lucy Mc Rae, a researcher known as the «Body Architecty at Philips Design, fashion was

choses «as idiom to express the kind of research we were doing, because apparel and textile can be augmented
by a kot of new functionality. She says that <A garment can be highly complex interactive electronic or
biochemical device. We are experimenting with devices that are more respondive to subtle triggers like
sensuality, affection and sensation>» B. QUINN, «Textile future. Fashion, design and technology», Oxford
International Publishers, United Kingdom, 2010. P. 24.

27 Ibid. P. 5 «Textiles are transcending their traditional functions, and Textile Futures centres around my

conviction that they are morphing int uniquely tactile interfaces through which broader sensory stimules can be
perceived. BEcause fibre, fabrics and textile techniques are becoming seamlessly integrated with technology,
textiles represent an interconnected collective that link many disciplinesy.
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127. Les textiles sont fabriqués avec des nouvelles fibres exigeant de nouveaux
roles, de nouvelles techniques d impression numérique sur tissus qui changent la perspective
du design de mode. Auparavant, les stylistes-designers utilisaient les fibres synthétiques pour
concilier «confort, esthétique et facilité d’entretien»’'®.

La tendance actuelle est ’utilisation de fibres synthétiques écologiques ou de fibres en
quantit¢ nanométrique. Les premicres permettent une meilleure teinture du produit et une
amélioration de la fonction pour laquelle il est congu, c’est-a-dire que la laine est plus fine et
le coton plus chaud et protecteur. Quant aux secondes, elles pallient le manque ou la pénurie
de fibres naturelles’”’. Les stylistes-designers recourent aussi au traitement antibactérien ou
anti-UV des textiles. Ils utilisent des matériaux imper-respirants et thermorégulants qui
s’incorporent aux sous-vétements ou aux vétements de sport et de loisir**".

I et textiles bioactifs utilisés sous forme de

De méme, les différents cosmétotextiles™
microcapsules greffées ou intégrées a la fibre, ou qui contiennent des oxydes minéraux offrant
des effets correcteurs et de bien-€tre trés appréciés par les consommateurs, sont des exemples
concrets de I’interaction entre la technique et 1’esthétique dont la fonctionnalité va bien au-
dela du simple aspect mécanique. Egalement, les nouvelles méthodes d’assemblage, comme
le tricotage sans couture, la découpe au laser, ou le thermo soudage permettent d’éliminer les
coutures qui sont sources de friction, d’épaisseur, pour un vétement plus léger au porter’>.

128. De multiples exemples permettent d’observer d’autres types de fonctionnalité
dans le secteur de la mode, comme I’aspect visuel*, ou la tendance & produire la mode par
4

l'intégration d'Internet qui révolutionne la mode. Précisément, la «technologie portable»?

promet de la transformer.

218 C. BROWAEYS, «Le vétement au quotidien, une réelle évolution technologique», op. cit.
> Ibid.

20 1pid.

2! Ibid. «Par example, legging ou jean amincissant, collant raffermissant, body hydratant»

222 1bid.

22 p. DE CANDE, «Représentation de la nature et absence de protection de la forme technique», In Propr.
Intell, Octobre, 2009, No. 33. P. 390. «Cette motivation de la décision visant a refuser la protection de la forme a
effet technique est un peu surprenante: habituellement, 1’aspect fonctionnel de la forme résulte plutét dune
caractéristique mécanique liée a celle-ci: forme permettant de faciliter la préhension d un objet ou sa disposition
dans un ensemble complexe. Ici 1"aspect fonctionnel résulte de 1’aspect visuel du leurre que 1'on s’efforce de
faire ressembler autant que faire se peut a la proie du poisoon visé par le pécheur. C’est a notre connasissance la
premiére application de la fonction dans un tel cadrey.

224 Wearable technologies promise to transform the fashiones body forever. As technologized textiles redefined
garment as mobile, networked environments, they anchor the cerebral world of intelligence to the intimate
environments of the modern human. The exchanges between them are facilitated by fabrics woven from fibres
capables of conducting electrical impulses and trasnferring information. Know as electronic textiles, the new
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Prenons ainsi l'exemple de la montre Apple Smart que la maison de haute couture
Hermés a récemment intégré a sa collection®®, ou la veste composée d’ampoules LED congue
par le designer allemand Moritz Waldemeyer,”® ou encore la robe Bubelle congue par
Philips Design®*’, en forme de bulle composée de lumiéres visant & illuminer et refléter 1’état
émotionnel de la personne qui la porte. Précisément, la technologie portable promet de la
transformer. Sans ignorer les conflits qui surgissent de par les perspectives de la vie privée*®,

les textiles €lectroniques ont été congus pour intégrer des vétements a la technologie.
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[llustration N2 16. Ok
Go-LED Jackets229,

[llustration N2 18. Apple

Watch Hermeés?31,

[llustration N2 17.
Bubelle Robe?30,

generation of fabriccs are fibrous substrates into which microelectronic components and connectors have been
sealessly integrates. AS technical hardware and tactile textures become one, the fabrics that result are free from
the bulky external components that make earlier generations awkward to wear». B. QUINN, «Textile future.

Fashion, design and technologyy, op.cit. P.10.
223 http://www.apple.com/co/apple-watch-hermes/ [Resource électronique] [consulté le 7 mai 2017]

226 http://www.goethe.de/ins/cl/es/sao/kul/mag/dgn/7114497.html  [Resource électronique] [consulté le 7 mai
2017]

27 http://www.design.philips.com/about/design/designportfolio/design _futures/dresses.page [Resource
¢électronique] [consulté le 7 mai 2017]

228 A INTILLE, «Video Surveillance and Privacy: Implications for Wearable Computing» In Suffolk University
Law Review 729, 1999. Issue 32. P. 1 ; V.aussi C. LAVERDET, «Les enjeux juridiques de !'Internet des objets»

In JCP G, Juin, 2014, n°® 23. P. 670
22 http://www.waldemeyer.com/ok-go-led-jackets [Resource électronique] [consulté le 7 mai 2017]

20 http://prettybirdus.com/collaborators/studio-xo/reel/bubelle-philips-design/ [Resource électronique] [consulté
le 7 mai 2017]

21 http://www.apple.com/co/apple-watch-hermes/ [Resource électronique] [consulté le 7 mai 2017]
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Pour les créateurs de mode, créer des vétements avec des textiles €lectroniques a
impliqué de reconcevoir la mode et la réinterpréter dans un systéeme de matieres actives ayant
la capacité de changer de couleur, de forme ou de texture®”.

129. Dans de telles situations, I'esthétique et le fonctionnel ne peuvent é&tre
dissociés®>. De ce fait, le cumul de protection entre le dessin et le modéle industriel et le
modele dutilité¢ devient un outil de protection utile pour ces créations. La raison d’étre de ce
cumul obéit au fait que la nouvelle création de mode émane de formes déja existantes, se
matérialisant par des vétements attrayants pour le consommateur. La particularité est qu’en
plus d’étre esthétiquement attractifs, ils ont une fonctionnalité technique qu’on ne peut
dissocier. Cette réflexion nous améne a remarquer qu’on ne peut affirmer de maniére absolue
qu’une création du design de mode soit «exclusivement» dictée par des considérations d’ordre
technique ou esthétique. Dans la Communauté Andine, la réalit¢ montre que pour ce type de
créations, les criteres de la Jurisprudence de la Cour Andine de Justice et de la Surintendance
de Commerce et d’Industrie sont difficilement applicables, et par conséquent, le cumul de
protection devrait étre octroyé.

130. En outre, la législation andine ne contient aucune interdiction par rapport a
cette double protection qui peut coexister entre les brevets de modéles d'utilité et le dessin et
modéle industriel**.

Justement, une demande d'enregistrement de dessin industriel a été présentée a la
Superintendance pour un «patron de camouflage militaire»>>. Cependant, ce patron a la
particularité qu’une fois imprimé sur l'uniforme, il permet de configurer des patrons de
camouflage qui divisent « le champ a camoufler a 1’aide de lignes formant des espaces
polygonaux », c’est-a-dire qu’il présente d’autres fonctionnalités, puisqu’il permet aux

membres de I'armée de se fondre dans le paysage.

B2 (As fashion designers and technologists create garments from electronic textiles, they reconceive clothing as

a system of active materials that has the ability to change colour, form and texture over time». B. QUINN,
«Textile future. Fashion, design and technology» op. cit. P. 11.

23 E POLLAUD-DULLIAN, La Propriété Industrielle, op. cit, P. 507 « les créations de la mode vestimentaire,
dans lesquelles on voit bien la nécessité de tenir compte des paramétres esthétiques, mais aussi fonctionnels et
commerciaux, ainsi que de 1’obsolecense accélérée des produits (si les créations ont généralement une durée de
vie commerciale limitée a quelques années, elles sont souvent liées a la mode, saisonniéres)».

24y, GAUBIAC, «Autres problémes de frontiéres», op. cit. P. 60 «Etant les seules & interdire formellement le

cumul au sein de la propriété intellectuelle, ces dispositions sont exceptionnelles et doivent étre interprétées
restrictivement. le cumul de protection avec le droit de brevets est le principe, le non cumul 1’exception. Pour de
nombreux objets, la juxtaposition dun dépot de modéle et d'un dépdt de brevet est possible, les éléments
techniques et les éléments esthetiques se distinguant souvent aisément. Rien n’interdit alors le double dépoty.

23 81C. Del., Prop., Ind.. Res. N° No. 948 de 17/01/2014. Exp. 13 267732.
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De ce fait, I'armée colombienne a déposé une demande de brevet d’invention pour cet
arrangement de couleurs qui, bien qu ornementale et esthétique, peut aussi assurer d autres
fonctionnalités : la fonctionnalité visuelle *®. Cette question est a I'étude par la
Superintendance de l'industrie et du commerce, mais met en évidence la possibilité
d'accumulation de protection entre le dessin et modele industriel et le modéle d'utilité voire
d’un brevet d’invention®’.

Un autre exemple qui va dans ce sens est la concession d’un brevet de modele d’utilité
a une botte qui contre I’action thermique et destructrice des dispositifs explosifs artisanaux”*.
Actuellement I’armée colombienne développe aussi une chaussure avec de meilleures
caractéristiques anatomiques et antifongiques™’ qui peuvent étre protégées cumulativement
par le brevet et le dessin ou modele industriel.

131.  Or, dans le cadre de la 1égislation andine, notamment en Colombie, il n’y a pas
de jurisprudence concernant la mode; cependant dans d'autres domaines, il peut étre dit que
cette coexistence est possible.

Dans cet ordre, ces créations intellectuelles qui se présentent comme le futur de la
mode représentent aussi un défi pour le droit des dessins et modeles industriels et des brevets,
ou les solutions proposé€es par la Jurisprudence andine paraissent ne pas résoudre ces
questions.

Cependant, le schéma de protection cumulée se présente comme une solution
alternative pour ces cas particuliers ou il n’est pas possible de dissocier les ¢léments
techniques des esthétiques et ou on ne peut pas privilégier le modele d utilité au détriment du
dessin ou mod¢le industriel.

132.  En résumé, pour bénéficier de la protection du dessin ou modele industriel, les
créations de mode doivent remplir plusieurs conditions de fond, dont la nouveauté et I’apport
arbitraire du styliste-designer. D’un coté, la nouveauté évite que la création ou D’article soit
dans I’¢état de 1'art et présente des différences secondaires avec des créations déja existantes.
D’un autre coté, I’apport arbitraire fait que la création intellectuelle est esthétiquement

attrayante sans étre fonctionnelle.

26 Demande de brevet international No. PCT/C02014/000005.
27 81C, Del., Prop., Ind., Res. N° 42934 de 23 de julio 2012, Exp. 100 54264
28 Ibid.

29 DITEC, «Botas inteligentes para integrantes del ejercito nacional de Colombiay, [Resource électronique]
Disponible sur http://www.webinfomil.com/2014/12/botas-inteligentes-para-integrantes-del.html [consulté le 7
mai 2017]
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133. Cette réflexion a pour objectif de prévoir des régimes autonomes et
indépendants de protection : dessins et modeles industriels, et modéles d’utilité. Néanmoins,
les développements dans le secteur de la mode soulévent des interrogations et des problémes
pour définir ’autonomie des régimes. Cependant, c’est le juge de fond qui étudiera pour
chaque cas le régime de protection a accorder. Par ailleurs, pour qu’une création de mode soit
protégée, elle devra non seulement remplir les conditions de fond requises, sinon aussi

certaines conditions de forme (Chapitre II).
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- CHAPITREII -

LES CONDITIONS DE FORME

134. La protection du dessin et modele industriel de mode découle de
I'enregistrement qu’octroie la Superintendance d’Industrie et du Commerce ** .
L enregistrement joue un role fondamental car celui-ci a un caractére constitutif de droit**' ;
ainsi, 1’obtention de ce dernier permettra au titulaire d’exécuter tous les droits émanant du
dessin et modéle industriel**>. Pour pouvoir réaliser ’enregistrement, il y a une procédure
unique prévue dans la Décision Andine; de ce fait, quiconque souhaite la protection du dessin
ou mode¢le industriel, devra suivre celle-ci. Ainsi, le créateur de mode qui souhaite bénéficier
de cette protection devra aller jusqu’au bout de cette procédure.

135. En Colombie, I'enregistrement présente un intérét particulier car il conditionne

, \ \ . 24
l'accés a la protection®.

En effet, avant la présentation de la demande devant la
Superintendance de 1'Industrie et du Commerce, le styliste- concepteur ou le styliste-créateur
doit tenir compte des exigences de fond énoncées dans la section précédente et en plus, il doit
remplir un certain nombre de formalités requises par le législateur andin.

De méme, l'enregistrement «crée au profit du déposant, une présomption simple de

crorn 244 S . 24
propriétén>** ; précisément, l'article 126°*

de la Décision andine 486 a établi qu'une fois que
les conditions exigées par la reégle seront remplies, 1’enregistrement du dessin ou modele
industriel sera accordé. Par conséquent, dans le cas d’un Dépot frauduleux, c’est-a-dire,
lorsqu’un tiers non autorisé parvient a obtenir 1’enregistrement sans que le vrai propriétaire

en ait connaissance, le régime andin prévoit que ce dernier pourra engager une action de

20T ALJ.N° 122-1P-2012; V. aussi J. CASTRO, La Propiedad Industrial, op. Cit. P. 405.

13, OTERO LASTRES, «Los Disefios Industriales en la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena», op. cit. P.
175.

2421 CASTRO, La Propiedad Industrial, op.cit. P. 405.
23 E POLLAUD-DULLIAN, La propriété industrielle, op. cit. P. 566
% Ibid. P. 566

2Décision 486 - «Régime commun concernant la propriété industriellew. Article126. «Une fois les conditions
prescrites remplies, 1’office national compétent accorde 1’enregistrement du dessin ou modéle industriel et
délivre a son titulaire le certificat y relatif. Si ces conditions ne sont pas remplies, 1’office national compétent
refuse de procéder a I’enregistrementy.
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revendication pour que le droit lui soit transmis tout au long de la procédure d’enregistrement
ou aprés de sa délivrance™.

De la méme maniere, 1'enregistrement «crée aussi, au profit du déposant, une
présomption simple de nouveauté»*’. En effet, si le dessin et modéle n’est pas nouveau,
quiconque peut demander sa nullité auprés du Conseil d' Etat™*®.

Finalement, 1’enregistrement est un outil efficace de protection pour les pays qui

n’envisagent pas dans ces régimes le principe de 1'Unité de I Art**’

, en vertu duquel le dessin
et modele peut avoir une double protection: celle du droit d’auteur et celle du dessin et
modele industriel.

136. L’enregistrement suppose que le demandeur ait répondu a une série
d'exigences portant sur une étude cas par cas réalisée par la Superintendance de 1'Industrie et
du Commerce.

Pour cela, le créateur de mode souhaitant la protection doit avoir vérifi¢ que la
demande du dessin ou mode¢le industriel correspond en effet a 1'objet de protection décrit
dans le chapitre précédent. Dans cet ordre, le styliste-créateur pourra accéder a la base de
données locale et a celles appartenant aux différents bureaux de propriété intellectuelle afin de

7 . . , . .. 2
déterminer si sa demande réunit les conditions de fond**°

, ¢’est-a-dire, la nouveauté ainsi que
1"apport arbitraire. En résumé, 1’enregistrement est la «condition sine qua non» pour obtenir le

droit 4 la protection®".

24 Décision 486 - «Régime commun concernant la propriété industrielle». Article 237. «Lorsqu’un brevet ou
I’enregistrement d’un dessin ou mode¢le industriel a ét€ demandé ou obtenu par quiconque n’y avait pas droit ou
au préjudice d’une autre personne qui y avait également droit, la personne 1ésée peut revendiquer ce brevet ou
cet enregistrement auprés de 1’autorité nationale compétente et demander que la demande en cours d’instruction
ou le droit qui a été accordé lui soit transféré ou qu’elle soit reconnue comme codéposant ou cotitulaire du droit.
Lorsqu’un enregistrement de marque a été demandé ou obtenu au préjudice d’une autre personne qui y avait
aussi droit, la personne 1ésée peut revendiquer cet enregistrement aupres de ’autorité nationale compétente et
demander a étre reconnue comme codéposant ou cotitulaire du droit. Lorsque la Iégislation nationale du pays
membre le permet, I’action en revendication peut comprendre une demande de dommages-intéréts. L’action en
revendication se prescrit par quatre ans a compter de la date a laquelle le droit a été accordé ou par deux ans a
partir du moment ou 1’objet de la protection a commencé a étre exploité ou utilisé dans le pays par la personne
qui a obtenu le droit, le premier de ces délais a échoir étant applicable. L’action n’est pas susceptible de
prescription lorsque la personne a laquelle le droit a été accordé I’avait demandé de mauvaise foi».

#TE. POLLAUD-DULLIAN, La propriété industrielle, op. cit. P. 566

281, 1437 de 2011 «Por la cual se expide el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativoy. Articulo 137. Nulidad. Toda persona podra solicitar por si, o por medio de representante, que
se declare la nulidad de los actos administrativos de caracter general.

29 F. POLLAUD-DULLIAN, La propriété industrielle, op. cit. P. 566 «peut étre nécessaire pour obtenir une
protection internationale efficace, tous les pays n’admettant pas le principe de 1'unité de 1"Art».

20 F SAAVEDRA, Manual sobre Disefios Industriales, SIC. Bogota, 2012. P. 34.
11 AZEMA et J-C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, op. cit. P. 702,
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137. Pour les stylistes-créateurs, 1’enregistrement donne la sécurité juridique pour
leurs créations; a cet égard, ceux-ci auront une durée totale de protection de 10 ans, pendant
lesquels ils pourront exploiter directement ou indirectement le dessin et modele industriel. De
plus, 1'enregistrement est la preuve par excellence qui donne la certitude sur la date de
création du dessin et modele de mode. De ce fait, son octroi comporte, de la part de la
Superintendance, 1’exercice d'un controle sur les conditions de forme et de fond exigées par
le législateur andin afin de bénéficier de sa protection. Ainsi, 1’examen se déroulera en deux
temps, d'abord la forme (Section 1) et ensuite, procéder a un examen de fond (Section 2) afin
de déterminer si les conditions de fond, a savoir si la nouveauté et 1’apport arbitraire sont

remplies™”.
SECTION 1. L’EXAMEN DE FORME

138. L’examen de forme permet de s’assurer que les formalités de dépdt ont bien

rer . 2
été remplies par le demandeur"?>

. Cet examen vise a «vérifier que les ¢léments des
formulaires sont correctement complémentés»>>*. Celui-ci aura des conséquences importantes.
Il se verra rejeté par toute personne qui ne présentera pas la demande conforme aux exigences
prévues par le 1égislateur andin.

D’apres la pratique de la Superintendance de l'industrie et du commerce, il peut étre
déduit que cet examen se joue en deux étapes. Premierement, cette autorité¢ fait un examen

préliminaire (Paragraph.1) afin de déterminer s’il y a lieu d’admettre la demande pour ensuite

réaliser le véritable controle de forme (Paragraph 2.).
§.1. L'examen Préliminaire

139. Une fois la demande présentée aupres de la Superintendance, cette derniére
meénera une ¢tude au-préalable afin de vérifier que celle-ci correspond bien au format requis
par les dessins et modeles industriels. En plus d’indiquer qu’il s’agit bien d'un dessin ou

modele industriel, il sera ajouté la représentation graphique ou photographique du dessin ou

2N, BICTIN, Manuel Droit de la Propriété Intellectuelle, LGDJ, Paris, 3™ Ed, 2014. P. 226
233 Ibid. P. 226
24 Ibid. P. 226
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modele. La décision andine précise que s’il s"agit d'un dessin bidimensionnel, celui- ci pourra
présenter un échantillon du produit incorporant méme le dessin®”.

Rappelons que dans le monde de la mode, les dessins bidimensionnels prennent une
place importante puisque celle-ci se manifeste par des dessins, des photographies, des
graphiques, des patrons ou dans le cas des textiles, ils sont représentés par des échantillons de
tissus, des textures ou des configurations. Consciente de cet effort, la Décision Andine permet
que la demande soit accompagnée d’un échantillon”®.

140. Dans cet ordre, le styliste peut apporter a la demande un seul dessin ou modele
industriel ou cinq au maximum, si sa demande porte sur la protection d'une famille de dessins
ou modeles. On considére comme une méme famille, «les différents produits qui partagent
ensemble un méme concept de design, a savoir la forme et qui se relient de par leur fonction
tout en se comportant comme des objets indépendants lors de leur utilisation. Les familles de
dessins et mod¢eles ne sont pas des variations de la méme conception, ni piéces ou sections
d'un méme objet»”’. C’est ainsi, que I’on peut trouver comme faisant partic d’une méme
famille de mod¢les, une jupe, un T-shirt, un foulard et des bottes, car bien qu'il s’agisse de
produits distincts, ils partagent le méme concept de design.

141. De méme, si le dessin ou modele de mode a fait 1'objet dun transfert a un
tiers, il faut y ajouter le document faisant foi. Généralement, ces transferts se font sous la
forme d'un contrat de cession des droits®®,

Toutefois, si le demandeur veut faire valoir le droit de priorité, il devra 1'indiquer dans

sa requéte en y joignant le titre de protection déposé ou obtenu a I'étranger®’. Enfin, il devra

23 Décision 486 -  «Régime commun concernant la propriété industriellen. Article 117. «La demande
d’enregistrement d’un dessin ou modé¢le industriel est déposée auprés de 1’office national compétent et doit
contenir : a) la requéte; b) la représentation graphique ou photographique du dessin ou mod¢le industriel.
S’agissant de dessins bidimensionnels incorporés dans un objet plan, la représentation peut étre remplacée par un
échantillon du produit dans lequel le dessin est incorporé;

2% A. BERTRAND, «Créations vestimentaires et articles de mode», op. cit .P. 839

7 QIC. «Circular Unica Numeral 1.2.4.3 de la Res. N° 21447 de 2012, Por la cual se modifican los Titulos X y
XI de la Circular Unica de la SIC».

28 Décision 486 - «Régime commun concernant la propriété industrielle. Article 117. «La demande
d’enregistrement d’un dessin ou modé¢le industriel est déposée auprés de 1’office national compétent et doit
contenir : ¢) le cas échéant, la copie du document attestant la cession au déposant du droit a I’enregistrement du
dessin ou modéle industriel;

29 Décision 486 - «Régime commun concernant la propriété industrielle. Article 117. «La demande
d’enregistrement d’un dessin ou mode¢le industriel est déposée auprés de I’office national compétent et doit
contenir : f) le cas échéant, la copie de toute demande d’enregistrement du dessin ou modéle industriel ou d’un
titre de protection déposé ou obtenu a 1’étranger par le méme déposant ou son ayant cause et portant sur le dessin
ou modgele revendiqué dans la requéte déposée dans le pays membre.
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signaler s’il agit directement ou par procuration®® et il devra joindre la preuve du paiement
des frais exigés par la Superintendance de 1'Industrie et du Commerce®®'. Cette procédure a
pour objet de vérifier que la demande remplit bien les exigences minimales pour étre prise en
charge pour étude’®. Voila pourquoi le dernier paragraphe de l'article 119 de la décision
andine rappelle que:

«Si la demande ne remplit pas ’'une quelconque des conditions énumérées dans le

présent article, I’office national compétent la déclare irrecevable et ne lui attribue pas

de date de dépot».

Cette regle vise a rappeler I'importance de présenter une demande remplissant
toutes les exigences que celle-ci impose. La non présentation de ces documents entrainera a ce
que la demande ne soit pas admise. Ce qui précéde signifie que dans ce cas de figure, aucune
activité venant de la Superintendance ne sera entreprise vis-a-vis de la demande et qu’en outre
aucune date du dépot ne sera assignée.

142. L'échec d'allocation de la date de dépdt a une conséquence grave pour le
styliste, car elle joue un rdle trés important. En effet, la date permet de déterminer I'état de
I"art qui sera pris en considération pour analyser la nouveauté et aussi de déterminer a partir
de quel point le propriétaire peut- il revendiquer la priorité. Dans la mode, cet aspect occupe
une place importante car les créations provenant de cette industrie n’apparaissent pas ex

nihilo. Elles sont plutdt basées sur des créations pré- existantes ce qui conduit a souligner que

20 Décision 486 -  «Régime commun concernant la propriété industrieller. Article 118. «La requéte de la
demande d’enregistrement du dessin ou modele industriel doit étre établie sur une formule et contenir : a) la
pétition en enregistrement du dessin ou modéle industriel; b) le nom et 1’adresse du déposant; c) la nationalité ou
le domicile du déposant. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, il convient d’indiquer le lieu de sa constitution;
d) I’indication du type ou du genre de produits auxquels le dessin ou modele est appliqué et 1’indication de la
classe et de la sous-classe a laquelle ces produits appartiennent; ¢) le nom et le domicile du créateur lorsqu’il ne
s’agit pas du déposant; f) le cas échéant, la date, le numéro et I’indication de 1’office de dépot de toute demande
d’enregistrement d’un dessin ou modele industriel ou tout autre titre de protection qui a été déposé ou obtenu a
I’étranger par le méme déposant ou son ayant cause et qui porte sur le dessin ou modele revendiqué dans la
demande déposée dans le pays membre; g) le cas échéant, le nom et I’adresse du mandataire du déposant; et h) la
signature du déposant ou de son mandatairey.

5! Décision 486 - «Régime commun concernant la propriété industrielle». Article 119. «Est considérée comme

date de dépot de la demande, la date de sa réception par I’office national compétent si, au moment de sa
réception, elle contenait au moins les éléments suivants : a) 1’indication que 1’enregistrement d’un dessin ou
modéle industriel est demandé; b) les données permettant d’identifier le déposant ou la personne qui présente la
demande, ou les données permettant a 1’office national compétent de communiquer avec cette personne; c¢) la
représentation graphique et photographique du dessin ou modéle industriel. S’agissant de dessins
bidimensionnels incorporés dans un objet plan, la représentation peut étre remplacée par un échantillon de I’objet
dans lequel le dessin ou modéle est incorporé; et d) I’attestation du paiement des taxes prescrites.

Si la demande ne remplit pas I'une quelconque des conditions énumérées dans le présent article, I’office national
compétent la déclare irrecevable et ne lui attribue pas de date de dépot».

22 F SAAVEDRA, Manual sobre Disefios Industriales, op. cit.
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la date de présentation va limiter les antériorités les plus proches qui pourraient affecter la
nouveauté du dessin ou modéele de mode prétendant a la protection.

De ce fait, si la demande répond aux exigences prévues, une date de dépdt sera
assignée pour effectuer un controle de forme plus strict et rigoureux du dessin ou mode¢le

industriel en demande d’enregistrement (paragraphe 2).
§.2. Le réel examen de forme

143. Lorsque la demande est admise, elle aura une date de dépot et 1’examinateur
devra identifier 1’objet qui devra étre protégé a la lumicre des dispositions prévues dans
I’ Arrangement de Locarno’®. Cet ajustement est effectué en vue de permettre 1’application
des dispositions prévues dans l'article 127 de la Décision andine 486 qui prévoit:

«127. Pour le rangement méthodique et le classement des dessins et modéles

industriels, les pays membres utilisent la Classification internationale pour les dessins

et modeles industriels instituée par 1’Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968,

compte-tenu des modifications dont il a fait I’objet et qui sont en vigueur.

144.  Pour ce faire, nous prenons en considération la dixiéme édition***, laquelle
dispose seulement dun caractére administratif sans que celle-ci soit contraignante a 1'égard
de la nature et de 1'étendue de la protection du dessin ou modéle’®”. En ce qui concerne
I'habillement et la mode, les classes qui prennent particuliecrement de 1'importance sont les
classes 2 concernant les articles d'habillement et de merceriez“, les classes 3 concernant les
articles de voyage, d"étuis, de parasols et d"objets personnels qui ne figurent pas dans d'autres

2 . . , . ‘s . .
classes®®, les classes 5 concernant les textiles non fabriqués en feuilles de matiére artificielle

*% Ibid. P. 52
24 http://www.wipo.int/classifications/locarno/es/preface.html [consulté le 7 mai 2017]
265 77

Ibid.

26 (Classification internationale pour les dessins et modéles industriels,l1éme éd.. Classe 2. Articles
d’habillement et mercerie: Sous-vétements, lingerie, corsets, soutiens-gorge, vétements de nuit; vétements;
articles de chapellerie ; chaussures ; bas et chaussettes ; cravates ; écharpes ; foulards et mouchoirs ; ganterie;
mercerie et accessoires d'habillement ; divers.

267 Classification internationale pour les dessins et mode¢les industriels,11éme éd.. Classe 3. Articles de voyage,
étuis, parasols et objets personnels, non compris dans d'autres clases, malles, valises, serviettes, sacs a main,
porte-clés, étuis adaptés a leur contenu, portefeuilles et articles analogues, parapluies, parasols, ombrelles
et cannes, éventails, divers.
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28 " les classes 10 concernant les articles d’horlogerie®® et les clases 11

ou naturelle
concernant les objets de décoration””’.

Une fois la classification établie par I'examinateur’’', ce dernier vérifiera & nouveau la
conformité des exigences énoncées ci-dessus et vérifiera, en outre, que la requéte de la
demande d'enregistrement du dessin ou mod¢le industriel contienne:

« a) la pétition en enregistrement du dessin ou modele industriel,

b) le nom et I’adresse du déposant;

¢) la nationalité ou le domicile du déposant. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, il

convient d’indiquer le lieu de sa constitution;

d) P'indication du type ou du genre de produits auxquels le dessin ou modele est

appliqué et 'indication de la classe et de la sous-classe a laquelle ces produits

appartiennent;

e) le nom et le domicile du créateur lorsqu’il ne s’agit pas du déposant;

f) le cas échéant, la date, le numéro et I’indication de 1’office de dépot de toute

demande d’enregistrement d’un dessin ou modele industriel ou tout autre titre de

protection qui a €té déposé ou obtenu a 1’étranger par le méme déposant ou par son
ayant cause et qui porte sur le dessin ou modele revendiqué dans la demande déposée
dans le pays membre;

g) le cas échéant, le nom et I’adresse du mandataire du déposant; et

h) la signature du déposant ou de son mandataire »*’>

145. Dans cet ordre, la Superintendance dispose de 15 jours pour déterminer si la
demande répond ou pas aux exigences mentionnées ci-dessus. Ainsi, le résultat de ce premier
test peut conduire a identifier le demandeur qui ne remplit pas les exigences énoncées ci-

dessus.

268 Classification internationale pour les dessins et modéles industriels,11éme éd.. Classe 5. Articles textiles non
confectionnés, feuilles de matiére artificielle ou naturelle

2% Classification internationale pour les dessins et modéles industriels,11éme éd.. Classe 10. Horlogerie et autres
instruments de mesure, instruments de contréle ou de signalisation.

270 Classification internationale pour les dessins et modéles industriels,11éme éd.. Classe 11. Objets d'ornement,
bijouterie et joaillerie, bibelots, ornements de table, de dessus de cheminée ou de mur, vases et pots a fleurs,
divers.

"' E. SAAVEDRA, Manual sobre Disefios Industriales, op cit. P.52

*Décision 486 - «Régime commun concernant la propriété industrielle». Article 118.

78



SALAS Brenda| Thése de doctorat | Juillet 2017

UNIVERSITF PARIS II
PANTHEON-ASSAS

A cet effet, l'article 120 de la loi citée prévoit que lors de cet événement, la
Superintendance accordera au demandeur un délai de 30 jours afin de remplir les conditions
exigées. Ce délai pourra étre prolongé une seule fois sur demande et ce pour la méme durée,
sans aucune perte de priorité. Dans le cas ou le demandeur omettrait de se conformer a cette
exigence, la demande serait considérée comme abandonnée et perdrait la priorité.

146. La priorité est un élément trés important, découlant de 1'application du principe
«Prior Tempore Potior Iure» c’est a-dire que le premier dans le temps voit son droit consacré.
En ce qui concerne les dessins et modeles industriels, en particulier ceux de la mode, le fait de
présenter en premier lieu la demande, engendre un droit préférentiel et exclusif pour le
demandeur. Cela signifie que s’il y a des créations indépendantes, autrement dit, s’il existe
plusieurs stylistes-créateurs indépendants entre eux cherchant 1’enregistrement d’'un méme
dessin ou modele industriel, on considérera comme seul protégé celui qui aura présenté sa
demande aupres de la Superintendance avant les autres. La conséquence pratique de cela est
que lors de cet événement, en cas de désaccord entre le demandeur et un tiers prétendant avoir
le méme droit sur le méme objet, sera alors pris en compte la premiére demande.

147. Justement, 1"article 114 de la décision andine souligne:

«114. Le droit a I’enregistrement d’un dessin ou modele industriel appartient au

concepteur. Ce droit peut étre transféré par un acte entre vifs ou par voie de

succession. Les titulaires de I’enregistrement peuvent étre des personnes physiques ou
morales. Si plusieurs personnes ont réalisé le méme dessin ou modele industriel en
commun, le droit a I’enregistrement leur appartient en commun. Si plusieurs
personnes ont réalisé le méme dessin ou modele industriel indépendamment ’une de

I’autre, I’enregistrement est accordé a la personne ou a I’ayant cause de celle-ci qui

dépose le premier la demande y relative ou qui fait valoir la priorité la plus ancienne

en termes de date».

148.  Or, si le demandeur ne respecte pas les conditions du délai exigées par la
Superintendance, il perdra la priorité, a savoir que le second demandeur aura un droit
préférentiel face aux autres. En ce qui concerne la mode, €tre considéré comme premier dans
le temps a un effet trés important. En effet, le styliste-créateur imposera la tendance et le style
que d’autres suivront pour leurs propres créations. De plus, la concurrence qui voudra utiliser
les créations protégées devra d’abord en demander 1’autorisation au styliste-créateur. Par
conséquent, celui qui imposera le premier design sera celui qui fixera et qui permettra

d’exploiter économiquement le dessin ou modéle industriel. Egalement, il aura de meilleures
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possibilités pour obtenir la défense de ses droits en cas de contrefagon ou des violations de
ceux-ci.

149. De méme, il est nécessaire de signaler que le fait de soumettre la demande a la
Superintendance n’affectera pas la nouveauté car la l1égislation andine indique que celle-ci est

tenue de garder la confidentialité de la demande®”

. Ainsi, si la demande répond aux exigences
formelles, elle sera publié¢e’’, ce qui marque le début de I’examen de fond (section IT) fait par

cette autorité.
SECTIONII. L’EXAMEN DE FOND

150. La publication a un role trés important car elle fait que le dépdt est opposable
aux tiers. Avant la publication, les tiers ne pourront consulter que s’il y a consentement du
demandeur ou lorsqu’un tiers prouve que le demandeur a essay¢ de faire valoir ses droits
avant sa publication. Ceci est confirmé par l'article 125 de la Décision Andine qui dit:

«125. Un tiers ne peut pas consulter une demande d’enregistrement d’'un dessin  ou

modele industriel avant I’expiration du délai au terme duquel la publication est

ordonnée, sauf consentement écrit du déposant.

Quiconque prouve que le déposant d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou

modele industriel a essayé de faire valoir a son égard les droits découlant de la

demande peut consulter le dossier avant sa publication et sans le consentement du
déposant ».

Par conséquent, la publication permet d’en déduire que la demande a satisfait a
I’examen de forme effectué par la Surintendance de Commerce et d’Industrie. D¢s lors, si un
tiers veut s’opposer a une demande d’enregistrement, il devra attendre la publication du

dessin ou modele demandeur. Cependant, la 1égislation andine a prévu comme exceptions a la

23 Décision 486 - «Régime commun concernant la propriété industrielle». Article 119. «L’office national
compétent examine, dans les 15 jours suivant la date de dépot de la demande, si cette derniére remplit les
conditions de forme énoncées aux articles 117 et 118.

S’il ressort de ’examen de forme que la demande ne remplit pas les conditions visées a 1’alinéa précédent,
I’office national compétent notifie ce fait au déposant pour que celui-ci satisfasse a ces conditions dans un délai
de 30 jours a compter de la date de notification. Sur la demande d’une partie, ce délai peut étre prorogé d’autant,
une seule fois, sans perte du droit de priorité.

Si, a I’expiration du délai indiqué, le déposant ne remplit pas les conditions visées, la demande est considérée
comme abandonnée et perd la priorité qui lui est attachée. Sans préjudice de ce qui précéde, 1’office national
compétent veille a ce que la demande reste confidentielley.

21 Décision 486 - «Régime commun concernant la propriété industriellew. Article 121. «Si la demande satisfait

aux conditions prescrites, 1’office national compétent ordonne sa publicationy.
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regle I’interdiction de voir le dessin ou modele demandeur avant la publication, 1’autorisation
accordée par le demandeur, ou quand, dans le cadre de toute procédure, le tiers démontre que
le demandeur lui a réclamé le dessin ou mod¢ele industriel. Dans ce cas, le tiers pourra
consulter la demande avant la publication par la Surintendance, qui plus est sans avoir besoin
de I’accord du demandeur.

151.  Or, la publication de la demande du dessin ou modele aura une durée de 30
jours. Selon les dispositions du régime andin, il semble que 1'examen de fond est réservé
uniquement a certaines situations (Paragraph 1). Toutefois, la Cour de justice andine et la
pratique de la Superintendance de Il'industrie et du Commerce montrent que celui-ci
s’applique de maniere généralisée pour toutes les demandes de dessin ou modele industriel

(Paragraph 2).
§.1. Un examen a caracteére restrictif

152. A la lecture des dispositions de l'article 122 et 124°” de la Décision andine
486, on peut noter que l’examen de fond s’applique uniquement aux deux événements, a
savoir 1’opposition (A) et le manque de nouveauté (B). La législation andine limite donc
I’examen de fond des lors qu’un tiers peut prouver qu’il a un droit supérieur sur le dessin ou
modele demandeur, ou quand la Surintendance juge, a titre officieux, que le dessin ou modele

n’est pas nouveau.

3 Décision 486 - «Régime commun concernant la propriété industrielle». Article 122- « Quiconque justifie
d’un intérét l1égitime peut, dans les 30 jours suivant la date de publication, et une seule fois, présenter une
opposition motivée qui peut mettre en cause I’enregistrement du dessin ou mode¢le industriel.

Sur demande d’une partie, I’office national compétent accorde, une seule fois, un délai supplémentaire de 30
jours pour permettre d’étayer 1’opposition. Les oppositions inconsidérées peuvent &tre sanctionnées si la
l1égislation nationale le prévoity.

Article 124.- « Une fois expiré le délai indiqué a I’article précédent, ou si aucune opposition n’a été formée,
I’office national compétent examine si 1’objet de la demande est conforme aux dispositions des articles 113 et
116. L’office national compétent ne procéde d’office a aucun examen de la nouveauté de la demande, sauf s’il est
formé une opposition se fondant sur un droit antérieur en vigueur ou le défaut de nouveauté du dessin ou modéle
industriel.

Sans préjudice de ce qui précéde, lorsque le dessin ou modéle industriel n’est manifestement pas nouveau,
I’office national compétent peut rejeter la demande d’office».
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A. L opposition

153. Le droit d"opposition réside dans la faculté qui permet a un tiers présentant un
intérét l1égitime de s opposer a la demande d’enregistrement du dessin ou du mode¢le industriel
apres 1"avoir publié. Dans ce sens-1a, 1"article 122 de la décision andine établit:

«122. Quiconque justifie d’un intérét 1égitime peut, dans les 30 jours suivant la date de

publication, et une seule fois, présenter une opposition motivée qui peut mettre en

cause ’enregistrement du dessin ~ ou mode¢le industriel.

Sur demande d’une partie, I’office national compétent accorde, une seule fois, un délai

supplémentaire de 30 jours pour permettre d’étayer 1’opposition.

Les oppositions inconsidérées peuvent étre sanctionnées si la 1égislation nationale le

prévoiy.

Conformément aux dispositions de cette régle, apres avoir publi¢ la demande, le seul
ayant un intérét 1égitime, pourra s opposer a une telle demande d'enregistrement de dessin ou
de mode¢le industriel, dans un délai de 30 jours suivant la publication. En ce qui concerne les
dessins et mode¢les industriels, la jurisprudence reste faible. Cependant, concernant les
marques, la Cour Andine de Justice a indiqué que 1'intérét 1€gitime serait une condition au-
préalable, afin que I'opposition soit acceptée par 1'0Office national compétent. De méme, elle a
souligné que seulement présente un intérét 1égitime celui qui a subi un préjudice®’®. 1l y a de
nouveau une superposition du régime des marques pour les dessins ou modeles qui vient en
complément du régime d’application.

154.  Pour la Cour Andine de justice, pour identifier celui qui a subi le préjudice il
est nécessaire de distinguer les raisons qui motivent I'opposition. Dans cet ordre et selon les
dispositions actuelles de la loi de dessins et modeles industriels, il y a deux sortes de
circonstances qui peuvent porter préjudice: des raisons d'intérét particulier et des raisons
d'intérét public.

Dans le premier cas, a savoir, les raisons d'un intérét particulier: ne pourront avoir un

LA 1At . Loy . 7 . 1.2 .
intérét légitime que ceux qui auront déja enregistré un dessin ou modéle®”’, ceux revendiquant

27 Tribunal Andino de Justicia. 32-IP-96 «Condicion sine qua non para que la observacion sea aceptada por la
oficina nacional competente es que el observante tenga legitimo interés al momento de presentarse la
observacion, interés que debe ser probado en el momento administrativo respectivo. (Proceso 2-IP-94, G.O. N°
163 de 12 de septiembre de 1994). El articulo 95 de la Decision 344, posibilita la presentacion de observaciones,
es decir, concede legitimacion activa para tal hecho, a quien tenga “legitimo interés” y quien tenga tal interés no
puede ser otro que quien se siente perjudicadoy.

277 Ibid.
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la priorité d'une demande antérieure’”® ou qui posséderaient un autre droit de propriété
intellectuelle*”®, par exemple, un droit d'auteur, le droit a une marque déposée antérieurement
ou un brevet.

Dans le second cas, venant a des raisons d'ordre public, il sera considéré comme ayant
un intérét 1égitime quiconque envisagerait que la demande peut porter atteinte a la morale ou a
l'ordre public, ou quand il s"agit de dessins ou mod¢les industriels qui consistent uniquement
en une forme dont la reproduction exacte est nécessaire pour que le produit dans lequel est
incorporé le dessin ou modele puisse €étre monté mécaniquement ou raccordé a un autre

produit dont il fait partie®®.

278 Décision 486 - «Régime commun concernant la propriété industrielle». Article 9. «La premiére demande de
brevet d’invention ou de modéle d’utilité¢, oud’enregistrement de dessin ou mod¢le industriel ou de marque,
valablement présentée dans un autre pays membre ou aupres d’une autorité nationale, régionale ou internationale
avec laquelle le pays membre est 1ié par tout traité établissant un droit de priorité analogue a celui prévu par la
présente décision, confére au déposant ou a son ayant cause un droit de priorité pour demander un brevet ou un
enregistrement relatif au méme objet dans ce pays membre.

Le droit de priorité a la portée et les effets prévus dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle. Le droit de priorité peut étre fondé sur une demande antérieure déposée auprées de 1’office national
compétent du méme pays membre, & condition qu’un droit de priorité n’ait pas déja été revendiqué dans cette
demande. Sinon, le dépdt de la demande postérieure revendiquant le droit de priorité suppose I’abandon de la
partie de la demande antérieure relative a la matiére commune aux deux demandes.

Toute demande valablement déclarée recevable, conformément aux dispositions des articles 33, 119 et 140 de la
présente décision ou aux dispositions des traités qui sont applicables, est réputée donner naissance au droit de
priorité. Quiconque désire bénéficier du droit de priorité doit avoir déposé la demande qui le revendique dans les
délais suivants, qui ne peuvent pas étre prorogés et qui courent a compter de la date de dépot de la demande dont
la priorité est revendiquée : a) 12 mois pour les brevets d’invention et de modeéle d’utilité; et b) six mois pour les
enregistrements de dessins ou modéles industriels et de marques».

2 TAL, N° 32-IP-96. Op. cit «Mas como definicién de lo que es y significa legitimo interés, Marco Matias
Aleman en su obra “Marcas” (pag. 115) trae algunos ejemplos utiles de las personas a quienes le asiste tal
legitimo interés, y anota que “el legitimo interés debe existir por parte del observante al momento de
presentarse la observacion, y como ya lo dijimos debe ser acreditado dentro del memorial de observacion. Le
asiste legitimo interés a quien es titular de una marca registrada, o goce de un derecho de prioridad dentro del
pais en que se solicita el registro, o haya solicitado primero la marca en un pais miembro diferente a aquel en
que se intente el registro, o haya reivindicado una prioridad dentro del término establecido (ya sea por una
solicitud validamente presentada en otro pais miembro o por haber identificado con la marca productos o
servicios en una exposicion); igualmente le asiste legitimo interés al titular del derecho sobre un nombre
comercial; al titular de un derecho de autor, etc», V. aussi. T.A.J., N° 22-1P-2011.

20 Décision 486 - «Régime commun concernant la propriété industrielle. Article 116- « Ne peuvent pas étre
enregistrés :a) les dessins ou modéles industriels dont 1’exploitation commerciale sur le territoire du pays
membre dans lequel I’enregistrement est demandé doit absolument étre interdite pour que la morale ou 1’ordre
public soit protégé. A cet égard, I’exploitation commerciale d’un dessin ou modéle industriel n’est pas
considérée comme étant contraire a la morale ou a 1’ordre public pour la seule raison qu’il existe une disposition
juridique ou administrative qui interdit ou qui réglemente cette exploitation;

b) les dessins ou mode¢les industriels dont 1’apparence est exclusivement imposée par des considérations d’ordre
technique ou par la réalisation d’une fonction technique, qui ne comporte aucun apport personnel du créateur; et

¢) les dessins ou mode¢les industriels qui consistent uniquement en une forme dont la reproduction exacte est
nécessaire pour que le produit dans lequel est incorporé le dessin ou

83



SALAS Brenda| Thése de doctorat | Juillet 2017

UNIVERSITF PARIS II
PANTHEON-ASSAS

155.  Ainsi, l'opposition devra étre fondée et se présenter aupres de 1'0Office National
compétent, dans un délai prévu par la loi, a savoir, 30 jours a compter de la publication®®'.
Cette période pourra étre prolongée a la demande d'une partie pour un autre terme €gal afin de
soutenir 1" opposition.

156. A la fin du terme, le demandeur pourra se prononcer au sujet de 1" opposition et
il lui sera accordé un délai de 30 jours afin de répondre & l'opposition correspondante®? ou
celui-ci présentera ses arguments et ses preuves pour que la demande d’enregistrement du
dessin ou modele industriel puisse €tre admise.

Celle-ci sera analysée par l'examinateur en méme temps que l'examen de fond du
dessin ou mode¢le industriel souhaité, évaluant les preuves afin de le soutenir. Habituellement,
il s’agit de preuves documentaires et écrites’® qui n’endommagent pas 1’admission d “autre
types de preuves, tel que 1’aveu, le témoignage.

157. L'opposition est un outil procédural important, car il est plus facile d'attaquer
I'application durant le processus de concession que lorsqu’on a émis une résolution par
laquelle l'enregistrement est accordé, cela parce que la résolution a le caractere d'acte
administratif qui jouit d'une présomption de validité qui ne peut €tre attaqué que par une
demande en nullité devant le Conseil d'Etat®®*.

Or, le législateur andin a réservé 1'examen de fond pour une autre situation: lorsque le

dessin ou mod¢le industriel manque clairement de nouveauté (B.)

modéle puisse étre monté mécaniquement ou raccordé a un autre produit dont il fait partie. Cette interdiction ne
s’applique pas aux produits dans lesquels le dessin ou modéle consiste en une forme visant a permettre
I’assemblage ou la connexion multiple des produits ou leur connexion a I’intérieur d’un systéme modulairey.

21 Décision 486 - «Régime commun concernant la propriété industriellew. Article 122.

22 Décision 486 - «Régime commun concernant la propriété industriellew. Article 123- «Si une opposition a été
formée, I’office national compétent notifie ce fait au déposant pour que, dans les 30 jours suivants, celui-ci fasse
valoir ses arguments ou présente des documents, s’il I’estime utile. Sur demande d’une partie, 1’office national
compétent accorde un délai supplémentaire de 30 jours pour la réponse»

2 C. OLARTE, «Oposiciones en materia de Patentesy [Resource électronique] Disponible sur:
http://olartemoure.com/om/oposiciones-en-materia-de-patentes/ [consulté le 7 mai 2017]

2 Ley 1437 de 2011 «Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo» Articulo 88. «Presuncion de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se
presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. Cuando
fueren suspendidos, no podran ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante
dicha medida cautelar».; SIC, Acta No. 583 de 7 de abril de 2016. Exp. 14-232627; C. OLARTE, «Oposiciones
en materia de Patentes», op cit.
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B. Manque évident de nouveauté

158. Comme on 1'a vu dans le chapitre précédente, la nouveauté est une condition
essentielle pour que la protection du dessin ou modele industriel soit accordée. La décision
andine est catégorique en affirmant que la nouveauté est une condition de base pour que le
demandeur du dessin ou modele industriel puisse bénéficier d’une protection. Dans cet ordre,
sans cette condition, le dessin ou mod¢le industriel ne peut étre protégé.

159. Bien que la régle ne définisse pas 1’absence évidente de nouveauté, la pratique
de la Superintendance de 1'Industrie et du Commerce permet de déduire que cet article vise a
régler les demandes d’enregistrement qui manquent manifestement de nouveauté et qui en
prenant en compte 1'état de 'art il y a un antériorité identique ou un autre présentant des
différences secondaires qui font que la demande n’est pas considérée comme nouvelle®™.

160. Dans le cas d'un manque évident de nouveauté, la Superintendance est tenue de
procéder a lI'examen de fond de maniere officieuse, afin de déterminer si elle répond a
l'exigence de la nouveauté. En cas d’absence évidente de celle-ci, 'autorit¢ devra refuser
"inscription du dessin ou modele industriel. Dans cet ordre, concernant I'industrie de la mode,
la Superintendance s’est particulicrement manifestée a I'égard des chaussures ou 1’autorité a
identifi¢ plusieurs demandes de dessins et modeles industriels qui manquent de manicre
évidente de nouveauté®™. La conséquence qui en découle est le refus de la protection par le
biais du dessin ou modéle industriel*’.

161. Or, d’apres ce qui est exposé, il semblerait que le 1égislateur andin a réservé
cet examen de fond seulement a ces deux événements. En effet, l'article 124 prévoit que:

«L’office national compétent ne procéde d’office a aucun examen de la nouveauté de

la demande, sauf s’il est formé une opposition se ~ fondant sur un droit antérieur en

vigueur ou le défaut de nouveauté  du dessin ou modele industriel».

83 S1C. Del., Prop., Ind., Res. N° 32198 de 28 de Septiembre de 2007. Exp. 98 037201

2 QIC, Del., Prop., Ind., Res. N° No. 17865 de 26 de Marzo de 2010. Exp. 08 — 4322; SIC, Del., Prop., Ind.,
Res. N° No. 29269 de 26 de Marzo de 2010. Exp. 06 -107097; SIC. Del., Prop., Ind., Res. N® No. 34718 de 30
de Junio de 2010. Exp. 08-43241; SIC, Del., Prop., Ind., Res. N° No. 34723 de 30 de Junio de 2010. Exp. 07 -
34120.

27 Décision Andina 486 de 2000 « Régime Commun sur la Propriété Industriellen. Article 124.- « Une fois
expiré le délai indiqué a I’article précédent, ou si aucune opposition n’a été formée, 1’office national compétent
examine si 1’objet de la demande est conforme aux dispositions des articles 113 et 116. L’office national
compétent ne procéde d’office a aucun examen de la nouveauté de la demande, sauf s’il est formé une opposition
se fondant sur un droit antérieur en vigueur ou le défaut de nouveauté du dessin ou mod¢le industriel.

Sans préjudice de ce qui précéde, lorsque le dessin ou modéle industriel n’est manifestement pas nouveau,
I’office national compétent peut rejeter la demande d’office»
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Cependant, cet examen s’est étendu de maniere obligatoire a ces hypothéses mais
aussi a toutes les demandes soumises aupreés de la Superintendance de 1'Industrie et du

Commerce (Paragraph 2).
§.2 Un examen généralisé

162. Initialement, I’examen de fond se limitait uniquement a 1’absence manifeste de
nouveauté, ainsi qu’a l’opposition déja mentionné ci-dessus. Toutefois, la cour andine de
justice a élargi celui-ci vers toutes les demandes d’enregistrement de dessin ou modele
industriel. Pour ce faire, la Cour Andine de Justice a précisé que 1’examen réalisé par chaque
bureau national était indépendant n’engageant aucun autre bureau national des pays membres
de la Communauté Andine.

163. Ainsi, si une demande de dessin ou modele industriel se présente sans
opposition, alors dans ce cas-1a, la Superintendance de 1'Industrie et du Commerce sera tenue
de procéder a un examen ainsi que dans le cas ou des oppositions seront présentées, le bureau
national compétent devra se prononcer au sujet de chacun et chacune ainsi que de 1'octroi du
dessin et modéle industriel”.

Avec cet arrét, l'autonomie et l'indépendance de la Superintendance de 1'industrie et
du commerce ont été¢ reconnues afin de procéder a des examens de manicre intégrale et
motivée par rapport a chaque demande. Cet examen a un caractere obligatoire, celui-ci doit
étre fait pour chaque cas spécifique, fondé sur des preuves ou différents aspects engagés dans
chaque procédure™.

164. La procédure d'enregistrement, a savoir la réalisation de I'examen de forme et
de fond peut durer environ 6 mois ou plus dans le cas ou des oppositions sont présentées. Une
durée assez longue pour l'industrie de la mode qui se caractérise par son dynamisme et sa

capacité a produire ses modeles conformes aux saisons.

T AT, N° 122-IP-2012. «la régle communautaire a mis & la téte des bureaux nationaux compétents,
1"obligation de passer 1'examen afin de procéder a son enregistrement obligatoire. Il devra se dérouler méme dans
le cas ou il n’y aurait pas eu d’observations. Si des observations sont présentées, le bureau national compétent
devra se prononcer a leur sujet ainsi qu’a I'octroi du brevet dessin et modéle industriel».

2 Ibid. «Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser auténomo tanto en
relacion con las decisiones expedidas por otras oficinas nacionales, como en relacion con anteriores decisiones
expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el respectivo examen analizando cada
caso concreto.

Con ello no se esta afirmando que la oficina nacional no tenga limites a su actuaciéon y que no pueda utilizar
como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligacion en cada caso de hacer un analisis,
teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada tramite».
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165. Bien que cet examen ait pour objectif d’apporter une sécurité¢ juridique au
titulaire du dessin ou mode¢le, il en sera plus ardu et complexe pour le styliste-créateur. Cela
est dii aux cotts que le titulaire doit régler afin d obtenir 1" enregistrement.

La regle générale est que chaque dessin ou modele doit donner lieu a une demande
d’enregistrement, sauf pour la modalit¢ de présentation de la demande nommée «famille de
dessins et modelesy, qui constitue 1’exception a cette regle.

Bien que la famille de dessins et modéles réduise les cofits de dépot de la demande,
elle ne réduit pas la période de temps pour la procédure d’enregistrement, ne pouvant donc
pas étre considérée comme une procédure simplifiée pour aider a obtenir facilement et
efficacement l'octroi du droit.

En outre, il est dit que la durée de protection de 10 ans est suffisamment longue pour
protéger les créations de la mode dont la nature est d'étre dans le changement et le mouvement
constant.

166. En suivant ’expérience du droit comparé en Colombie, on devrait adopter un
systtme qui permette d’obtenir plus rapidement et a moindre colit I’enregistrement des
dessins et modéles de mode, comme celui du droit frangais avec le dépdt simplifié ou celui de
I’Union Européenne avec le dessin ou modéle communautaire non enregistré. Il serait
¢galement nécessaire que I’étude d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modele de
mode s’effectue plus rapidement. Enfin, vu la durée de vie des créations de mode, il serait
souhaitable de réduire la durée de protection, car les créations se caractérisent par leur
perpétuels changements.

167.  Une loi visant a considérer la mode comme une industrie créative a récemment
été adopté lors du congrés de la République®”. Elle prévoit des avantages fiscaux et des
mécanismes de financement pour les personnes qui créent ou parrainent des industries
créatives comme la mode, mais ne fait aucune précision sur les points mentionnés. En ce sens,
le législateur andin et le colombien devront étudier la possibilit¢ de modifier le régime des
dessins et modeles industriels par la mise en place d’une loi spéciale pour les créations du
secteur de la mode. Son objectif serait d’assouplir les critéres de protection du dessin ou
modele industriel, la période de protection, ainsi que le systéme d’enregistrement, afin que les
stylistes-créateurs puissent en bénéficier.

168. Néanmoins, cette procédure est la seule que le législateur andin fournisse pour

tous les stylistes y compris les créateurs de mode qui souhaitent obtenir une protection.

2011834 de 23 de Mayo de 2017 «Por medio de la cual se fomenta la economia creativay.
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169. Or, apres avoir effectué 1’examen, avec ou sans les oppositions, le bureau
national compétent peut conclure que réunissant ou pas les conditions de fond souhaitées,
elles seront protégées par le dessin et modele industriel. Si la décision de la Superintendance
est que la demande réunit les conditions de fond demandées par cette autorité en accord avec
I'enregistrement du dessin ou modele industriel, alors dans ce cas, elle délivrera le certificat en
faveur du titulaire®'. A cet égard, il convient d’analyser les droits que la loi reconnait en

faveur du titulaire (Titre II).

! Décision Andina 486 de 2000 « Régime Commun sur la Propriété Industrielle». Article 126. « Une fois les

conditions prescrites remplies, 1’office national compétent accorde I’enregistrement du dessin ou modéle
industriel et délivre a son titulaire le certificat y relatif. Si ces conditions ne sont pas remplies, I’office national
compétent refuse de procéder a 1’enregistrement.
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-TITREII -

L’ETENDUE DU DROIT DU STYLISTE DE MODE

170. «Au cceur du secteur de la mode se trouve la filicre regroupant le textile
destiné a I’habillement, et I’habillement lui-méme, ainsi que le systeme de distribution
correspondant»”’”. «L’offre et la demande ne cessent d’évoluer. Elles sont en perpétuel
changement en raison du développement de la mode et d’un foisonnement d’innovations
techniques»””.

171. «Le panorama concurrentiel mondial du secteur textile-habillement a ainsi
connu de profondes mutations»™”. En effet, la nature changeante de la mode fait que sa
chaine de valeur soit redéfinie®’. En ce sens, un des composants de cette chaine revét une
importance particuliere : sa distribution. «Du fait des volumes qu’elle achéte, elle représente
désormais le donneur d’ordres le plus puissant : elle capte les marges les plus élevées (dans la
vente au détail) et détient un fort pouvoir de négociation»”°. Ainsi, la distribution de la mode
joue un réle fondamental attendu que cette industrie ne se limite pas seulement aux opérations
de production.

172.  Partie prenante du commerce international des biens et services, la mode a fait
que les différents acteurs de ce secteur diversifient leurs opérations commerciales™’. Certains
auteurs consideérent que par sa nature fragmentée et diverse, il est nécessaire de pouvoir
compter sur l’investissement d’entreprises, sur le portefeuille de la sous-traitance
commerciale et sur des accords d’approvisionnement avec les fournisseurs®’". Pour d’autres,

. . . o] . 7 2
la distribution en gros et au détail constitue la clé de ce commerce™”.

22D, JACOMET, P. MORAND, «L ’économie de la mode» In Annales de Mines - Réalités Industrielles. ESKA.
Paris. Novembre, 2013, No. 4.

23D JACOMMET, Mode, textile et mondialisation, op cit. P. 2.

24D, JACOMET, G MINVIELLE, «Désindustrialisation - Réindustrialisation dans 1'industrie de la mode» In
Mode de recherche, Paris, Juin 2012, No18.

2D, JACOMMET, Mode, textile et mondialisation, op cit.

2D, JACOMET, G MINVIELLE, «Désindustrialisation - Réindustrialisation dans 1'industrie de la mode» op.
cit.

27, ADLER, «Fashion Law Protecting Brands and Design» In Landslide, Feb, 2013, V. 5 No. 3 «Relevant
issues involve everything from branding, protection and enforcement of intellectual property and
personality/publicity rights, and the more obvious commercial side of the business, such as licensing,
manufacturing, and distribution contracts, and agency and franchising agreementsy.

G, JIMENEZ, Fashion Law. A Guide for Designers, fashion executives and attorneys, Fairchild Books. New
York, Second Editions, 2014, P. 6 «The fashion industry is highly fragmented and diverse, which requires firms
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173. Cela ne signifie pas que le modele d’affaires dans lequel s’inscrit cette
industrie se limite a ces options. Ainsi, par exemple, d’autres acteurs se sont spécialisés dans
la distribution, quand bien méme ils auraient au préalable établi des chaines commerciales

spécialisées dans la distribution®”

. D’autres, au contraire, adaptent les nouvelles technologies
a cette industrie, c’est-a-dire qu’ils recourent a la distribution « en ligne » des accessoires de
mode, en faisant ainsi une expérience universelle vu qu’Internet dépasse toute limite et
frontiere®".

En ce sens, «les arrangements organisationnels sont divers: négoce ("sourcing"), sous-
traitance, cotraitance, accords de licence. Dans certains cas, ces distributeurs spécialisés
deviennent directement clients ou prescripteurs des producteurs de tissus (industrie textile),

supports qu’ils font ensuite confectionner chez des tiers. L influence de la distribution et, par

conséquent des consommateurs, sur 1’organisation de 1'industrie n’a fait que croitre, avant
302

n

méme que 1’on pense a la "customisation"»

174. Dans ce panorama, pour que la commercialisation et la distribution soient
légitimes, il est nécessaire d’identifier le rdle et la place du styliste quant aux dessins et
modeles qui intégrent les textiles et vétements. Ainsi le styliste-créateur devra avoir
connaissance des outils qu’offre la Loi pour pouvoir commercialiser ses créations
intellectuelles (vétements ou accessoires).

175. La transparence de ces instruments juridiques réaffirme la valeur ajoutée que
conférent les droits des dessins et modeles a 1’industrie de la mode, di au fait que I’octroi de
ces droits permettra au titulaire de négocier légitimement avec les différents acteurs
participant a la chaine de valeur. De la méme manicére, elle permet de déterminer si un tiers

qui utilise ou incorpore la création d’autrui dans ses lignes de production en fait un usage

to enter into a wide variety of commercial outsourcing, subcontracting, and supply agreements». V. aussi D.
JACOMET , Mode, textile et mondialisation, op. cit. «La maitrise de la chaine d’approvisionnement ("suply
chaine") pour faire face aux besoins de diversité et de variété exprimés par la demande, dans des délais de plus
en plus rapides, sont au ceeur des enjeux stratégiques des acteurs de cette industrie. Le facteur temps est devenu
un avantage compétitif déterminant, lorsqu’il s"agit de satisfaire une consommation de plus en plus volatile».

27D, JACOMMET, Mode, textile et mondialisation, op cit. «L’industrie ne se limite pas aux opérations de
production, la distribution joue un rdle essentiel dans les métiers du textile et de 1’habillement. Les frontiéres
entre production et distribution de leur produits, en gros et surtout au détail ("retailing")».

39 1bid. «A l'inverse, certains distributeurs se sont spécialisés dans 1'universe de 1’habillement, en créant des
chaines de magasinsy.

391 J. BELHUMEUR, Droit International de la Mode, op. cit.
392D, JACOMMET, Mode, textile et mondialisation, op cit.
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légitime ou contrefacteur. On pourra ainsi analyser les droits positifs, c’est-a-dire le droit dont
bénéficie le styliste-créateur a disposer légalement de ses biens immatériels (Chapitre I) et les
droits de défense dont bénéficie le styliste pour s’opposer a 1’utilisation d’un tiers (Chapitre

).
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- CHAPITRE -

LE DROIT POSITIF DE LA PROTECTION DU STYLISTE

176.  Une fois enregistré le dessin ou modele industriel, le styliste-créateur bénéficie
d’une série de prérogatives qui permettent d’identifier 1’étendue de ses droits. Ces droits
positifs ont pour but de permettre au styliste la commercialisation 1égale de ses dessins et
modeles. En effet, I’article 114 de la décision andine 486 de 2000 souligne que :

«114. Le droit a I’enregistrement d’un dessin ou modele industriel appartient au

créateur. Ce droit peut étre transféré par un acte entre vifs ou par voie de succession.

Les titulaires de I’enregistrement peuvent étre des personnes physiques ou morales.

Si plusieurs personnes ont réalisé¢ le méme dessin ou modele industriel en commun, le

droit a ’enregistrement leur appartient en commun.

Si plusieurs personnes ont réalis¢ le méme dessin ou modéle industriel

indépendamment 'une de 1’autre, I’enregistrement est accordé a la personne ou a

I’ayant cause de celle-ci qui dépose le premier la demande relative ou qui fait valoir la

priorité dans le temps en termes de date».

La regle en question établit le principe que le droit a I’enregistrement du dessin
ou modele appartient au styliste-créateur. Par cette précision, le 1égislateur andin cherche a
protéger celui qui a effectué¢ le travail de création intellectuelle qui, dans le secteur de la
mode, se caractérise dans I’apparence apportée au produit ou a I’un de ses composants.

La reégle en question établit aussi que la propriété du droit peut revenir a des personnes
physiques ou morales. Elle distingue le fait que si plusieurs personnes ont participé de
manicre conjointe a la méme création, le droit a I’enregistrement leur appartient en commun.

Cette regle souligne aussi qu’en cas de création indépendante, c’est-a-dire si deux
personnes ou plus ont créé¢ un méme dessin ou modele indépendamment ['une de 1’autre, le
droit en reviendra a celle qui en aura fait la demande en premier.

177.  Vu que le droit s’acquiert a ’enregistrement, le styliste peut alors transmettre
son dessin ou modele. En ce sens, I’article 114 de la Décision Andine déclare qu’une fois
accordé le droit, le titulaire peut le céder. La cession d’un dessin ou modele industriel peut se

transmettre par un acte entre vifs (Section 1) ou suite a un déces (Section 2).
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SECTION 1. LE TRANSFERT PAR ACTE ENTRE VIFS

178. L’exploitation commerciale du dessin ou modé¢le industriel peut se faire par le
styliste-créateur de mode. En ce sens, le styliste peut vendre, produire ou exporter ses
créations. Cela suppose que celui-ci dispose de ressources financieres et administratives qui
lui permettront de positionner sa marque et ses créations sur le marché. Les maisons de haute
couture, par exemple, ont ainsi adopté ce modele commercial. Cependant, si le styliste-
créateur est une Petite ou Moyenne Entreprise, ou s’il est indépendant, ses modeles et dessins
deviendront ’instrument par excellence qui lui permettront d’étre concurrentiels®.

179. Dans ce contexte, de nombreuses entreprises de distribution ou de vente au
détail intéressées par la commercialisation se tournent vers les stylistes, a savoir les maisons
de haute couture, les créateurs artisanaux ou simplement les concepteurs, afin que ceux-ci leur
vendent leurs dessins et modeles. Le styliste doit alors prendre la délicate décision de les
céder, ou simplement d’accorder une autorisation pour qu’un tiers ou un distributeur les
exploite pour une durée déterminée ou dans un secteur géographique défini*®*.

180. A cet effet, le législateur et le Tribunal Andin de Justice reconnaissent au
styliste deux modalités d’exploitation du dessin ou modé¢le industriel visant a protéger la
création de mode : la cession ou transfert (paragraphe 1) et la licence d’exploitation d’usage
(paragraphe 2). La distinction de ces instruments juridiques obéit a la nécessité d’assurer dans
les contrats d’exploitation concernant les dessins et modeles industriels de mode, qu’il existe
un démembrement du monopole que le 1égislateur et la jurisprudence reconnaissent aux droits

de propriété intellectuelle.
§.1. Le transfert ou cession.

181. «La cession du droit sur le dessin et modele industriel implique le transfert

total des prérogatives légales sur celui-ci. Ses incidences sont similaires a celles d’un contrat

393§, SCAFIDI, «Intellectual Property and Fashion Design» In Intellectual Property and Information Wealth,
2006, Vol. 1, No. 115..

39 «Once it has been determined that expansion into an international territory is feasible, and once a local

partner has been selected, it is time to consider the option for structuring the relationship. Within the fashion
sector, five primary types of relationships are common, each with its pros and cons: licesing, distribution
agrreements, franchises, agency or sales representative agreements, and joint venturey. M. COLOSI,
«International Development of the Fashion Business» In Fashion Law. A Guide for Designers, fashion
executives and attorneys, op. cit.
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de vente»’”. Le Régime Andin n’établit aucune réglementation autre que celle de prévoir que
le styliste tienne compte de cette prérogative.

En gardant le silence sur cette modalité de transfert, le législateur andin laisse aux
parties concernées le pouvoir de définir le contrat et son régime. En ce sens, le principe de
liberté contractuelle et d’autonomie de la volonté joue un réle déterminant pour établir sous
quelles conditions peut s’effectuer le transfert™ .

182. Comme tout contrat doit satisfaire aux exigences de validité prévues par la loi
(la capacité, le consentement, 1 objet et la cause)’”’, la cession peut s’effectuer en un seul acte
juridique ou au contraire figurer dans la clause d’un contrat de commande ou de sous-
traitance.

183. En vertu de ce contrat, le cédant et I’acquéreur sont libres de définir 1’étendue
du transfert, ¢’est-a-dire s’il est total ou partiel. A titre d’exemple, le transfert peut avoir pour
but la reproduction du dessin industriel ou se limiter seulement au mode d’exploitation du
design®”. 1ls doivent aussi déterminer si le transfert aura une limite dans le temps et dans
I’espace et s’il s’effectuera a titre gratuit ou onéreux.

184. La décision andine garde le silence quant a la forme que le contrat doit
adopter, a savoir s’il doit €tre écrit ou non. Ainsi, le contrat de cession ne se trouve soumis a
aucune formalité écrite. Cependant, par sécurité juridique, il est conseillé aux parties
d’adopter la modalité écrite pour un contrat, dans la mesure ou s’agissant d’un acte de
transfert de droits, celui-ci doit étre enregistré a la Surintendance de I'Industrie et du

Commerce®”.

395 J CASTRO, La propiedad industrial, op. cit, P. 478.

3% Codigo Civil de Colombia. Articulo 1602. «Los contratos son ley para las partesy. «Todo contrato
legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento
mutuo o por causas legalesy.

37 Ibid. Articulo 1502. Requisitos para obligarse. «Para que una persona se obligue a otra por un acto o
declaracion de voluntad, es necesario: lo.) que sea legalmente capaz. 20.) que consienta en dicho acto o
declaracion y su consentimiento no adolezca de vicio. 30.) que recaiga sobre un objeto licito. 40.) que tenga una
causa licita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por si misma, sin el ministerio o la
autorizacion de otray

308, COHEN, Le droit des dessins et modeles, Economica, 3éme éd., Paris, 2009, P. 179.

3% Superintendecia de Industria y Comercio, Disefios Industriales, In http://www.SIC.gov.co/disenos-industriales
«Para el caso de la cesion o transferencia de los derechos o licencias dadas por el titular del disefio a terceros,
solo surtira efecto si son registradas ante la Superintendenciay.
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185. Etant donné qu’en Colombie coexistent le régime prévu par la Décision
Andine et le régime interne, on peut dire qu’il existe deux régimes quant aux modalités de
transfert.

A cet égard, le régime prévu par la décision andine correspond a ce qui est décrit dans
ce paragraphe. Néanmoins la nouveauté de 1’acte de transfert est présentée par le régime
colombien dans la loi 1450 de 2011. Cette loi intégre le plan national de développement
colombien et modifie de manic¢re générale les actes de transfert de propriété industrielle, y
compris les dessins et modeles industriels. L’article 29 de la loi prévoit en effet :

«ARTICLE 29. TRANSFERT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE. Sauf

convention contraire, un contrat de prestation de services ou de travail est présumé

transféré en faveur du maitre de 'ouvrage oude  I’employeur. Pour qu’opére cette
présomption, il est nécessaire que  le contrat soit établi par écrity».

La regle citée établit un principe général par rapport au transfert de droits de

propriété industrielle (A). En raison des engagements pris par ce type de contrats dans le

monde de la mode, il est nécessaire de préciser la portée de ce principe général (B).

A. Présomption légale de transfert

186. L’article 66 du Code Civil colombien établit deux types de présomptions, 1’'une
de droit et ’autre 1égal. D’un c6té, la présomption de droit se définit comme absolue dans la

mesure ou elle est irréfragable. D’autre part, la présomption légale ou relative permet

d’infirmer la présomption dés lors que celle-ci est réfragable *'°.

187. Laloi 1450 de 2011 établit une présomption légale de transfert, ce qui signifie

qu’il s’agit d’une présomption réfragable’''. Pour étre appliquée, la régle souligne qu’il ne

12
13

doit s’agir que de deux types de contrats : contrat de travail’ et contrat de prestation de

319.C. civ. Colombien. Art. 66. Presunciones. «Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes
o circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presuncion son
determinados por la ley, la presuncion se llama legal. Se permitira probar la no existencia del hecho que
legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos
que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. Si una cosa,
segun la expresion de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria,
supuestos los antecedentes o circunstanciasy.

311 C. URIBE CORZO, «El derecho de autor en las obras creadas por encargo y en el marco de una relacion
laboraly» In Revista la Propiedad Inmaterial, Universidad Externado de Colombia. Bogota, 2007, No. 10-11, P.
47. «Es importante sefialar que toda presuncion legal puede ser desvirtuada y admite prueba en contray.

312C. Trav. Colombien. Art. 23. Elementos esenciales. «I. Para que haya contrato de trabajo se requiere que

concurran estos tres elementos esenciales: a) la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por si
mismo, b) la continuada subordinacion o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste
para exigirle el cumplimiento de ordenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duracion del contrato. Todo
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services’®. On présume donc que les droits de propriété industrielle, a savoir les brevets,
marques, dessins et modeles industriels, sont transférés deés lors qu’on est en présence d’un
contrat de travail ou de prestation de services. Un styliste peut par exemple s’engager aupres
d’un employeur ou d’un maitre de I’ouvrage a réaliser un dessin ou modele de mode par un
contrat de travail ou de prestations de service. Cela suppose alors qu’il lui en cede ses droits.

188. La marque distinctive de ces deux contrats repose sur 1’indépendance de
Iactivité du prestataire’'?, laquelle différe de la subordination ou dépendance propres du
contrat de travail.

189. Le Tribunal Constitutionnel de Colombie précise que le contrat de prestation

de services se caractérise par le fait qu’il porte sur I’obligation de faire®"

, et donc que
I’expérience, le savoir-faire et la formation professionnelle sont des ¢léments déterminants
quant a I’exécution de taches définies. De la méme maniere, 1’autonomie et I’indépendance du
prestataire, d’un point de vue technique et scientifique, constitue I’élément essentiel de ce
contrat’'®. Celui-ci bénéficie ainsi d’une grande liberté pour exécuter le contrat, se limitant
aux clauses et a la durée®'”.

Au contraire, pour définir un contrat de travail, il est requis 1’activité personnelle du

salarié soit subordonnée, c’est-a-dire que celui-ci effectue lui-méme les taches assignées sans

aquello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos minimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al pais, y c)
un salario como retribucion del servicio. 2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este articulo, se
entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razon del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agregueny.

e, GODOY, «Los derechos de autor y el contrato de trabajo» In Revista Actualidad Laboral, Nov.-Dic, 2004,
No 26. P. 10 — 15 «Ni el codigo civil ni el codigo de comercio definen al contrato de prestacion de servicios. Sin
embargo, la doctrina lo define como lin contrato atipico de naturaleza civil, fruto de la necesidad que tenian las
personas de ofrecer su mano de obra, como capital de trabajo, pero bajo una relacion distinta a la
subordinacion propia del contrato laboraly

314 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-154 de 1997, M.P Hernando Herrera Vergara, Exp. D-1430.
«la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona juridica con la que no existe el
elemento de la subordinacion laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir ordenes en la
ejecucion de la labor contratada. Sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste
singularidades propias y disimiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la
naturaleza y objeto de los mismos».

31F. TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les Obligations, Dalloz, 9éme éd. Paris, 2005. P. 277.
«Les obligations de faire, dans lesquelles la prestation consiste en un fait positif que le débiteur promet
d’accomplir. Ainsi, le bailleur s’engage dans le louage de choses a procurer au locataire la jouissance paisible de
la chose louéé. Ainsi, I’entrepreneur s’engage a réaliser tel ou tel ouvrage, le salarié a ravailler sous la direction
du patrony.

316 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-154 de 1997, op. cit.
' Ibid.
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les déléguer, subordonner, ni se faire assister. En d’autres termes quant a I’exécution des
taches, le salarié¢ ne doit pas €tre autonome et indépendant. Enfin, il est requis un salaire en
contrepartie du travail effectué.

190. Toutefois, les créations intellectuelles qui naissent de ces contrats sont
présumées étre transférées automatiquement a 1’employeur ou le maitre de 1’ouvrage en vertu
du contrat écrit. En ce sens, 1’écriture est une solennité sans lequel I’acte de transfert n’aurait
pas de valeur juridique, comme I’indique ’article 29 de la loi en question, prévoyant que pour
qu’opere la présomption, seul un contrat écrit est nécessaire. Ainsi, le simple fait que le
transfert soit mentionné par écrit, peu importe sous quelle forme ou type de contrat, implique
automatiquement le transfert des droits émanant du dessin ou modele industriel en faveur de
I’employeur ou du client.

191. De maniere générale, quand les stylistes-concepteurs de mode signent ce type
de contrat, ils ne sont pas conscients de leurs qualités de créateur, ne se souciant uniquement
de leurs conditions qu’au terme du contrat de prestation de services ou de travail®'®. 1l est

donc nécessaire d’analyser la portée de la présomption Iégale de transfert (B).

B. Portée de la présomption.

192. De ce qui précede, on peut observer que la présomption légale de transfert
n’opere seulement que pour les contrats de travail ou de prestation de services lorsque les
parties ont gardé le silence sur le transfert des droits de propriété industrielle consignés par
écrit.

D’étre si large dans son ensemble, la régle laisse apparaitre beaucoup de lacunes et
contraintes, surtout en ce qui concerne le contrat de travail. Ceci est di au fait que I’article 29
garde le silence quant aux évenements au cours desquels le styliste aurait réalisé le dessin ou
modele en dehors des fonctions du contrat de travail, mais pendant les heures de travail avec
des moyens et données apportées par I’employeur. A la faveur de qui s’établit la propriété ?
La présomption opere-t-elle dans ce cas ?

193. Il n’y a pas de jurisprudence du Tribunal Andin de Justice en la maticre, ni du
Conseil d’Etat. Cependant, la Surintendance du Commerce et de 1'Industrie, au sujet de la

présomption légale de cession, a souligné que pour qu’opere cette présomption, il doit s’agir

3% A. LUCAS, H. LUCAS, A. LUCAS-SCHOLETTER, Traité de la propriété littéraire et artistique,
LexisNexis, Paris, 2012. P. 174. «Le salarié, quant a lui, n"est pas toujours conscient de sa qualité d auteur, qu’il
ne découvre, le plus souvent, qu au moment de la rupturey.
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de créations réalisées dans le cadre de ses fonctions®”. A cette fin, la Surintendance du
Commerce et de I'Industrie s’est basée sur les dispositions qui régissaient la méme situation
avant I’entrée en vigueur de la décision andine 486. En ce sens, les articles 539°%° et 581°' du
code de commerce qui prévoyaient la cession des inventions et des dessins et modéles
industriels, ont établi que, sauf disposition contraire, la création du salari¢ ou du mandataire
engagé pour I’étude ou la recherche, appartient a I’employeur ou au maitre de 1’ouvrage.

194. Les regles du Code de Commerce établissent que si la recherche ne faisait pas
partie des taches du salari¢, mais que grace aux informations et données recueillies dans le
cadre de ses fonctions il obtenait une invention ou un dessin ou un modéle industriel, alors
I’employ¢ aurait droit a une compensation fixée selon le montant de son salaire, I’importance
de I’'invention ou du dessin ou du mod¢le industriel, le bénéfice rapporté au patron, ou autres
facteurs similaires. Les reégles concluaient en prévoyant que si un accord n’était pas trouvé
entre les parties quant a la compensation économique, on pouvait alors avoir recours a un juge
pour la fixer.

195. Dans ce contexte, les régles du Code de Commerce étaient plus complétes et
précises quant a la définition de la présomption légale de transfert de propriété du dessin ou
modele industriel. En effet, sous ce régime, il suffisait seulement qu’existe un contrat de
travail ou un contrat de louage d’ouvrage en vertu duquel on présumait que le salarié ou
I’entrepreneur cédait les droits a I’employeur ou au maitre de I’ouvrage, sauf convenu
autrement.

196. De plus, la régle signalait qu’il existait aussi une présomption de cession au cas
ou I’employé ou le mandataire obtienne le dessin ou modele grace aux outils et moyens

fournis par I’employeur ou le mandant, mais en dehors des fonctions confiées et établies dans

319 SIC. Concepto No. 12-137124-1-0 de 2012-09-26.

320 C.com. Colombien Art. 539. «Creaciones de trabajadores o mandatarios. «Salvo estipulacion en contrario, la
invencion realizada por el trabajador o mandatario contratado para investigar pertenece al patrono o
mandante. La misma regla se aplica cuando el trabajador no haya sido contratado para investigar, si la
invencion la realiza mediante datos o medios conocidos o utilizados en razon de la labor desemperiada. En este
caso el trabajador tendra derecho a una compensacion que se fijara de acuerdo al monto del salario, la
importancia de la invencion, el beneficio que reporte al patrono u otros factores similares. A falta de acuerdo
entre las partes, el juez fijara el monto de la compensaciony.

321C.com. Colombien Art. 581. «Otras normas aplicables a dibujos y modelosy. «Son aplicables en lo pertinente

a dibujos y modelos, los articulos sobre patentes relativos a la {novedad}, {industriabilidad}, creaciones de
trabajadores o mandatarios, {derecho a solicitar la patente}, {reivindicacion de la invencion}, {derecho moral
de autor}, {requisitos y documentos de la solicitud}, {suficiencia de la descripcion y abandono de las solicitudes
incompletas}, examen y publicacion de patentes concedidas, {derecho de exclusividad}, {término de duracion
con exclusion de la prorroga), régimen de comunidad y {licencia contractual}, renuncia del derecho y
disposiciones sobre medidas cautelares».
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le contrat de travail ou de mandat. Enfin, la régle imposait a ’employeur de compenser le
salarié pour sa création.

Cela étant, les reégles du code de commerce sont suspendues car le régime juridique
andin s’applique de préférence en vertu du principe de primauté du droit et de 1’application
immédiate du droit communautaire andin.

197.  Or, Particle 29 de la loi 1450 établit simplement qu’il existe une présomption
de transfert de droits pour tout contrat de travail ou de prestation de services. C’est-a-dire que
demeure la difficulté d’identifier ce qui se passe si le salarié¢ obtient le dessin ou modele avec
les outils ou moyens fournis par I’employeur ou le client en dehors des taches ou fonctions
prévues dans le contrat de travail ou de prestation de services. Néanmoins, le Surintendant de
I’Industrie et du Commerce a signalé que pour qu’opere la présomption Iégale de cession, il
faut que les inventions ou créations intellectuelles soient le fruit de I’exécution des taches
propres de la fonction, et élargit dans ce cas les dispositions de 1’article 539 et 581 du Code de
Commerce.**

En ce sens, I’extension de I’application des régles du Code de Commerce signifie que
la présomption légale de cession s’applique aussi dans les cas ou, méme si I’employé n’a pas
été engagé pour la recherche mais obtient les créations intellectuelles avec les outils et
moyens fournis par I’employeur, la propriété reviendra au patron. L’unique condition prévue
par la loi est que le contrat soit écrit.

198. Comme on peut I’observer, pour qu’opére la présomption légale de transfert, il
faut seulement que le contrat figure par écrit, ce qui signifie que cette présomption 1égale de
transfert n’étend pas son effet aux contrats consensuels, comme le prévoit la régle de maniere
explicite. Cependant, de maniere inappropriée, la Surintendance de 1’Industrie et du
Commerce a indiqué que la présomption légale de transfert s’appliquait aussi s’il n’existait
pas de contrat de travail ou de prestation de services sous forme écrite entre I’employeur et le
salarié®®. Ainsi, pour ce service, la présomption légale de cession de droits s’étend aux

contrats de travail ou de prestation de services consensuels.

322GIC. Concepto No. 12-137124-1-0 de 2012-09-26 «En cuanto a la pregunta por usted planteada sobre si es

forzoso para una entidad publica obtener de sus empleados la cesion de derechos de propiedad intelectual o
industrial de invenciones creadas por tales empleados, la respuesta es no. Sin embargo cuando las respectivas
obras intelectuales e invenciones hayan sido realizadas por los empleados o funcionarios publicos en
cumplimiento de las labores propias de sus cargos. En tales casos, operan las presunciones legales de cesion de
invenciones y disenios industriales previstas en los articulos 539 y 581 del Codigo de Comercio, y la cesion legal
de derechos patrimoniales de autor consagrada en el articulo 91 de la Ley 23 de 1982».

323 SIC. Concepto No. 12-137124-1-0 de 2012-09-26. «Tales derechos que, salvo pacto en contrario, se
presumen cedidos por los empleados a favor de los empleadores consisten - a juicio nuestro — en solicitar las
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199. Cependant, il est nécessaire de souligner que I’article 29 de la loi 1450 laisse
aussi la possibilité aux parties de définir dans le contrat que la propriété des droits de
propriété industrielle reste au nom du styliste. En ce sens, les parties sont libres de définir la
durée dudit transfert et la zone géographique dans lequel il s’appliquera. Toutefois, les parties
ne peuvent prévoir de clauses dans le contrat qui aient pour but de limiter la production

intellectuelle future ou qui interdisent au styliste de produire’**

. Cette solution, utilisée pour
les droits d’auteur, peut aussi s’appliquer pour les dessins et modeles industriels grace a la
théorie de I’unité de I’art, qui est acceptée dans le droit colombien®”.

200. En définitive, ces dispositions ne peuvent ignorer le droit a la reconnaissance
dont jouit le styliste, c¢’est-a-dire qu’il soit reconnu pour sa création intellectuelle, di au fait
que I’article 118 du régime andin prévoit I’obligation d’indiquer le nom du véritable styliste
dans la demande d’inscription.

201.  En résumé, en adoptant dans I’article 29 de la loi 1450 de 2011 une
présomption légale de transfert de droits de caractere général, on peut observer qu’il existe
une nette protection de I’employeur ou du client, au détriment du salari¢ ou du prestataire. En
ce sens, en Colombie, ’acte de création intellectuelle réalisé par le salarié¢ ou le prestataire
dans le cadre de ses fonctions, appartient a I’employeur ou au client. Il n’existe pas de
jurisprudence a ce sujet. Ainsi, pour que la propriété des droits demeure au styliste-salarié ou
au styliste-prestataire, un accord explicite des parties sera exigé. Par conséquent, 1’accord

explicite des parties devient I’exception au principe général.

patentes de invencion y a ejercer los derechos establecidos en el articulo 52 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina incluso en los casos en que entre el empleado y el empleador no exista un contrato de
trabajo o de prestacion de servicios que conste por escritoy.

324 L. 1450 de 2011 «Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014» Articulo 30. «Derechos
patrimoniales de autor. Modifiquese el articulo 183 de la Ley 23 de 1982, el cual quedarad asi: “Articulo 183.
Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada
dicha transferencia a las modalidades de explotacion previstas y al tiempo y dambito territorial que se
determinen contractualmente. La falta de mencion del tiempo limita la transferencia a cinco (5) arios, y la del
ambito territorial, al pais en el que se realice la transferencia. Los actos o contratos por los cuales se
transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberdan constar por escrito
como condicion de validez. Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el
derecho de autor, o los derechos conexos, asi como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad,
debera ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante
terceros. Serd inexistente toda estipulacion en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o
indeterminable la produccion futura, o se obligue a restringir su produccion intelectual o a no produciry

325 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secciéon Primera, C. P: Ernesto Rafael Ariza
Muiioz. Sentencia de 3 de Febrero de 1995. Exp. no. 2925
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202. Ces considérations appliquées a I’industrie de la mode révelent 1’esprit de
protection du législateur colombien envers I’employeur ou le client, par exemple d’une
maison de couture ou de haute couture. En général, le développement et la création d’un
article de mode implique le savoir-faire de plusieurs personnes qui font partie d’une méme
entreprise. Ce sont justement ces créateurs qui permettent de refléter les besoins et exigences
esthétiques des clients, quand ceux-ci achétent une robe ou un accessoire. Le savoir-faire du
styliste, qu’il soit salarié¢ ou prestataire, se refléte dans différents contextes, par exemple dans
le choix de la matiére premiére et de son interaction avec I’environnement®*®. Il agira parfois
comme un psychologue car il identifiera les implications, la satisfaction et le plaisir d’offrir
un service unique au client®’,

203.  Avec ces dispositions, du point de vue de 1’exploitation économique, le travail
du styliste, salarié¢ ou prestataire, reste soumis a la seule contrepartie économique convenue
dans le contrat de travail ou de prestation de services. La seule possibilit¢ sera d’adopter
I’interprétation de la Surintendance de Commerce et d’Industrie, qui précise qu’il sera
possible de revaloriser la contrepartie financiere deés lors qu’il existe un accord avec
I’employeur ou le client.

Dans cette perspective, le styliste peut opter pour une autre solution afin d’exploiter
son dessin ou modele industriel, et ainsi décider de ne pas céder ses droits. Le styliste donnera
simplement une autorisation a un tiers pour que celui-ci en jouisse et puisse 1’exploiter, mais

il restera propriétaire du dessin et mod¢le industriel de mode (Paragraphe 2).
§.2. La licence

204. Comme I’industrie de la mode inteégre une chaine de valeur fragmentée qui
inclut des producteurs de textiles, des stylistes, des fabricants, des entreprises spécialisées, des
commercants et des détaillants, cela suppose 1’application d’accords verticaux, dans lesquels
les acteurs des différents niveaux de la chaine de valeur interagissent pour produire un article

de mode, depuis son concept jusqu’au produit fini**®.

326 ). BERTRAND « Le travail de la main », In Mode de recherche, Juin, 2012, No. 18. P. 49.
327 Ibid. P. 49.

38 A. BEGUCHIT, «Curtailing Copycat couture: The merits of the innovate design protection and piracy
prevention act and licensig scheme for the fashion industry» In Cornelle Law Review, 2011-2012, No. 97 Issue
131 P.153 «Because the fashion industry revolves around a highly fragmented global value chain that includes
textile producers, designers, manufacturers, specialized factories, marketers, and retailers, the industry has
incorporated a ,'vertical'partnership scheme in which players at different levels of this value chain can team with
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Ainsi, la pratique commerciale dans le monde de la mode a montré que la majorité des
stylistes de cette chaine a recours a un instrument juridique souple pour négocier et pouvoir
exploiter leur dessin ou modéle industriel’” : les licences.

205. La licence permet au styliste de planifier son activité au niveau local, national
ou international®’. Elle lui permet aussi de décider que son dessin ou modéle s’intégre a un
nombre déterminé d’exemplaires pour une collection exclusive, ou au contraire qu’il fasse
I’objet d’une distribution pour la vente au détail, ou pour la vente en gros.

206. Dans le cadre de I'industrie de la mode colombienne, les stylistes-créateurs de
mode recourent aussi a ce type de contrat pour leur permettre non seulement un essor local
sinon aussi international. Il est donc nécessaire de comprendre la portée de ce contrat (A),
c’est-a-dire sa nature et sa teneur, et d’analyser ses avantages et inconvénients pour le

détenteur du droit et le bénéficiaire (B).

A. La licence: sa définition

207. La licence est une convention par laquelle le concédant autorise le licencié a
exploiter un dessin ou un modéle industriel, en échange d’une contrepartie financiére®'. I
n’existe pas de modele de licence pour les stylistes de mode, bien que ce type de contrat
existe depuis des décennies dans ce secteur.”*

Ce mode d’exploitation fait référence au pouvoir dont bénéficie le titulaire du droit a
accorder I'utilisation et la jouissance du dessin et modele sans en disposer, ¢’est-a-dire que le

titulaire conserve la propriété sans la céder a un tiers®>”.

each other to produce a garment from concept to end product», "». V. aussi E. HOFFMAN, L. BOUCHARD,
« Les spécificités du luxe » In Propr. Intell., Juillet, 2015, No. 56.

329 1. GOLDFARB, «Achieving compliance International fashion trends: the business of international fashion
lawy In Cardozo Journal of International and Comparative Law, 2013, No. 21 Issue 795 P. 798. «The biggest
part of our business is licensesy.

3301bid. P. 798.

31 L. MERMILLOD « La licence des marques». En RTD Com. 1955 p. 519. Citée par J. SCHMIDT-
SZALEWSKI. Droit de la propriété industrielle, op. cit. P 284. «La licence de marque est une convention par
laquelle le concédant autorise, 1’exploitation d’une marque a un licencié, moyennant versement d’une
contrapartie».

32 A EGUCHIT, «Curtailing Copycat couture: The merits of the innovate design protection and piracy
prevention act and licensing scheme for the fashion industry» In Cornelle Law Review, 2011-2012, No. 97 Issue
131. P.153. «Although there are currently no established licensing models for fashion designs per se, the concept
of licensing and partnerships has existed in the fashion industry for decadesy.

33 T.ALL, N°88-IP-2010 «En la licencia, una de las notas caracteristicas es que el titular no se desprende, como
en la cesion de la exclusividad absoluta del derecho, sino mas bien que se limita o se restringe al licenciatario a
ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos .
(Bertone y Cabanellas ob. citada pag. 305)».
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208. Pour le monde de la mode, la licence des dessins et modéeles est censée arréter
clairement la maniere dont les produits sous licence doivent étre fabriqués, ses modalités
d’approbation, la création de prototypes, 1’établissement d’échéanciers quant a la production,
le développement et la livraison sur les marchés correspondants®*.

209. Le concédant a le droit d’autoriser I’exploitation partielle ou totale de certains
actes. A titre d’exemple, le titulaire peut autoriser le licencié a reproduire un design a
I’identique ou de maniere partielle, pour une gamme de produits déterminés. De la méme
manicre, le concédant peut autoriser 1I’importation ou I’exportation d’un produit qui inteégre le
dessin ou modéle.

Le styliste peut aussi décider qu’une certaine version seulement du dessin ou modele
soit réservée a un type de clientéle précis™.

210. La Décision Andine 486 de 2000, tout comme le régime interne, ne fixe pas de
réglementation a ce sujet. Dans ce genre d’accords, I’autonomie de la volonté des parties est
celle qui va permettre de définir le contrat’®. Les conditions et les effets de celui-ci sont
similaires a ceux d’un contrat de bail régi par les articles 1973 et suivants du code civil
Colombien™’.

Le Tribunal Andin de Justice ne s’est pas prononcé quant a ce type d’exploitation pour
le dessin ou modele industriel. 11 a néanmoins établi une importante jurisprudence quant a la
licence des marques et brevets, laquelle peut s’appliquer au régime des dessins et mod¢les
industriels. En ce sens, le Tribunal a indiqué qu’il fallait I’intervention de trois éléments, a

savoir le concédant, le licencié, et I’enregistrement du droit.”*®

33 K. ARTZ ASH and B. KOLSUM, «Fashion Licensing» In Fashion Law, op. cit. P. 126. «Design sections in
license agreements explicitly provide for how the licensed products will be designed, the approval process, the
creation of prototypes, and schedules relating to production, delivery, promotion, and market delivery of the
goods. This section should state whether third-party contractors are permitted, and the extent to which such
parties are governed by the terms of the agreements, proper inanities, and ethical compliance guidelinesy.

333 °E. FERRILL, T. TANHEHCO, «Protecting the material world: the role of design patents in the fashion
industryy In North Carolina Journal of Law & Technology, 2011, V. 12, Issue 2, P. 295 «The patent owner could
simply decide that a certain version of the design would be reserved for the higher-end clientele, but that same
designer could reinterpret the look for the lower-end set. Through licensing of their design patents, designers
would be in the driver's seat and in a much better position to control their own destiniesy.

33%D. COHEN, Le droit des dessins et modéles, op cit. P. 192 «Les conditions de la licence relévent de la liberté
contractuelle. Il est loisible aux cocontractants de prévoir dans le contrat toutes les clauses qui leur semblent
nécessaires a la bonne exploitation du dessin et modele. Toutefois, il pourra toujours étre fait application de la
notion de clauses abusives. La clause illicite serait alors considérée comme n’ayant jamais été stipulée»

337 J CASTRO, La propiedad industrial, op. cit. P. 485

33 T.AL, N° 88-IP-2010 «La cesion que presupone basicamente la transferencia de la totalidad de los derechos
existentes sobre un signo marcario’, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que
intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciatario (al que se le confiere el derecho
al uso) y la marca licenciada que debe estar registraday
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211. S’agissant d’un droit émanant de I’inscription, la licence ne concerne que les
biens accordés par celle-ci. Le concédant pourra ainsi étre titulaire d’une ligne de design ou
d’un ou plusieurs dessins ou modeles industriels. Pour les négocier 1également, le titulaire
devra présenter I’inscription 1’en attestant.

212.  Des principales caractéristiques de ce type d’exploitation du droit, on peut
remarquer que celui-ci peut étre ou non exclusif®™ et que la portée territoriale et temporelle
doit étre définie dans le contrat, de méme que les droits sur lesquels porte 1’autorisation
doivent étre convenus®*’.

La Cour Andine de Justice a signalé¢ que le contrat devait généralement inclure les
clauses relatives a sa durée, le suivi ou ’inspection ou le contrdle du concédant quant a la
qualité¢ des produits fabriqués par le licencié, la reconnaissance de la propriété du dessin et
modele, et le pouvoir conféré au licencié pour qu’en cas de conflit, celui-ci puisse agir en
faveur du titulaire du droit’*'.

213. La qualit¢ du contrdle du produit sous licence est un élément a prendre en
considération dans le contrat, dans la mesure ou I’absence de controle peut fragiliser, voire
briser I’image ou la réputation du styliste. Par conséquent, le concédant doit avoir le controle
du design du produit sous licence, y compris les matériaux, la qualité et le processus de
fabrication. Le niveau de contrdle dépendra de la relation entre le concédant et le licencié®**

Les controles de qualit¢ devront aussi prendre en compte le droit d’inspecter les
usines, de faire des révisions et des commentaires quant aux échantillons et prototypes au
cours du processus de fabrication.

214.  En ce sens, et afin de protéger le concédant du dessin ou modele industriel, le
Tribunal Andin de Justice a reconnu en faveur de ce dernier le droit au respect de I’intégrité

du dessin ou modele «original». Le concédant pourra donc s’opposer a toute altération ou

339 « La licence peut étre exclusive ou non exclusive. Est exclusive la licence qui n’est concédée qu’a un seul
preneur de licence, et aux termes de laquelle le titulaire s’interdit lui-méme d’utiliser le modéle et s’interdit en
outre de concéder des licences a tout autre personne. Toute autre licence est considérée comme « non
exclusive ». D. COHEN, Le droit des dessins et modeéles, op cit. P. 192

340 Ibid. P. 192

3 «En forma general, en los contratos de licencia se especifican clausulas tales como la duracién del contrato,
la vigilancia o inspeccion o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el
licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o
poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca» T.A.J., N° 88-
IP-2010.

32 K. ARTZ ASH, B. KOLSUM, In «Fashion Licensing» op. cit. P. 126. «The level of quality control will vary
depending upont the product beign licensed and the licensor’s relationship wirh the licenseey.
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modification du dessin ou modele qu’il n’aurait pas autoris¢ lors de sa publication ou
diffusion®®.
215. En outre, le concédant devra spécifier les réseaux de distribution pour la vente

du produit®**

. S’1l s’agit par exemple d’un dessin, d’un modele exclusif ou de luxe, le licencié
devra le commercialiser au travers de réseaux exclusifs, ¢’est-a-dire en dehors des soldes, des
foires et salons, des boutiques de vente au détail ou en gros. De méme, si le styliste autorise la
vente du produit on line, la licence devra préciser le format du site de la page internet ou
I’emplacement des produits sur le website, les photographies utilisées, les annonces
publicitaires, I’association ou non du dessin ou modele a une marque, 1’utilisation des réseaux
sociaux et plateformes mobiles, la zone géographique dans laquelle les produits peuvent étre
vendus et livrés aux consommateurs®*.

216. La licence devra aussi comporter des clauses relatives a tout conflit pouvant
surgir au niveau local, national ou international. Elle devra ainsi préciser qu’en cas
d’infraction aux droits de propriété intellectuelle, comme une marque, brevet ou droit d’auteur
d’un tiers, le concédant devra indemniser le licencié en cas d’action a son encontre>*.

217. Le concédant devra aussi prévoir de sous-licencier ou non le dessin ou
modele*’. En effet, selon la nature de article de mode a commercialiser, il sera nécessaire
d’accorder des sous-licences pour confectionner certains produits. Ainsi, par exemple, si le
dessin ou modele sous licence est pour une seule gamme de produits comme des portefeuilles,
et que le licencié n’a pas la capacité financiere et administrative pour incorporer le dessin ou

modele a d’autres types de produits comme des parapluies, alors il devra consulter le

concédant pour pouvoir accorder une sous-licence afin de concrétiser ce genre d’accords.

33T AJ., N° No 140-1P-2013.

K. ARTZ ASH, B. KOLSUM, In «Fashion Licensing» op. cit. P 127. «The licensor should specify the
appropriate channels of distribution for sale of the products. For example, if the license grants rights to designer
names or marks associated with luxury goods, the licensor should prohibit inappropriate distributiony.

35 Ibid. P. 129. «If the products are to be sold over the Internet, the agreement may specify the website format or
placement of the products on the website, the pictures to be used, the placement of promotional pictures, unique
brand subpages or sites within a larger retail website, use of social media and mobile platforms, and the
geographical territory in which the products may be sold and delivered to customersy

1bid. P. 130. «The licensee will want the licensor to indemnify it for claims made against the licensee for
trademark, copyright, or patent infringement when such property was used by the licensee in conformity with the
scope and conditions of the license agreementy.

*Ibid. P. 131 «The agreement should indicate whether the licensee may grant sublicenses. Granting sublicenses
may be necessary for manufacturing certain products or to allow affiliates of the licensee to use the marks or sell
the licensed product. As a general rule, licensors should restrict the right to sublicence and require prior written
approvaly.

105



SALAS Brenda| Thése de doctorat | Juillet 2017

UNIVERSITF PARIS II
PANTHEON-ASSAS

218.  Enfin, le concédant devra déterminer s’il accorde des licences pour exporter ou
importer le dessin ou mode¢le. En ce sens, le styliste devra étre attentif quant a cette décision,
car comme on le verra plus tard, la décision andine admet 1’épuisement du droit international
et les importations paralleles en défaveur du styliste de mode.

219. Or, la Surintendance du Commerce et de I’Industrie reconnait cette forme
d’exploitation du droit des dessins et modeles industriels et établit que ce contrat doit étre
inscrit devant son Office a des fins d’opposabilité.

Selon les termes du contrat, la licence profitera principalement au concédant, au
détriment du licencié. Dans cette situation, il est nécessaire de déterminer les conséquences,

pour le styliste de mode, de la conclusion de ce genre d’accords (B).

B. Un contrat qui profite au styliste de mode

220. La chaine de valeur dans laquelle s’inscrit I’industrie de la mode nous améne a
analyser la position dans laquelle se trouve le styliste de mode. Il est clair que la licence
permet au styliste d’afficher son statut et le contrdle qu’il a sur le sort de chacun des produits
ou des parties des produits qui intégrent le dessin ou modéle’*. En effet, le fait d’étre
impliqué dans le processus de fabrication et de distribution de 1’article de mode permet au
styliste de veiller a ce que le licencié préserve la qualité du dessin ou modéle, c’est-a-dire
qu’il ne altére pas, n’en supprime des éléments ou ne le détruise®*’.

221. En outre, les licences obligent le styliste a valoriser son actif incorporel. Cela
lui permettra d’obtenir une rémunération tout en continuant d’innover ses dessins et mode¢les.
Cette considération ne s’applique pas seulement aux stylistes-créateurs qui cédent leurs droits
aux maisons de haute couture, sinon aussi a ceux qui font partie d’une petite ou moyenne
entreprise ou qui cedent leurs droits a un distributeur.

222. Dans le Droit colombien, cet instrument juridique permet donc au styliste de

mode d’assurer des revenus de sa production, lesquels sont réinvestis dans 1’innovation et le

¥ E. FERRILL, T. TANHEHCO, «Protecting the material world: the role of design patents in the fashion
industry» op. cit. P. 295. «The patent owner could simply decide that a certain version of the design would be
reserved for the higher-end clientele, but that same designer could reinterpret the look for the lower-end set.
Through licensing of their design patents, designers would be in the driver's seat and in a much better position to
control their own destinies».

A EGUCHIT, «Curtailing Copycat couture: The merits of the innovate design protection and piracy prevention
act and licensing scheme for the fashion industry» op. cit. P. 153. «In these licensing transactions, the licensor
(usually a designer who owns trademark rights over his brand name or logo) enters into an agreement under
which another party manufactures the fashion items pursuant to the licensor's quality and design standardsy.
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développement de nouveaux dessins et modéles™. Le styliste peut ainsi élargir sa gamme de
produits, c’est-a-dire ne pas se restreindre au design du textile et du vétement, sinon I’étendre
au design d’intérieur ou de mobilier.

Souvent, ces schémas n’impliquent pas seulement la licence des dessins et mode¢les,
sinon aussi des licences de marque qui comprennent des clauses relatives a la fabrication et a
la possibilité pour le licencié de produire des articles intégrant le dessin ou modele, mais non
prévus dans I’accord initial>".

223.  Comme on peut clairement I’observer, les licences présentent des avantages ou
des intéréts pour le styliste ou le titulaire du droit, attendu que le pouvoir de controle du
concédant est assez large. Néanmoins, son pouvoir n’est pas total car si le styliste souhaite se
projeter a I’échelle internationale, il devra étre attentif quant aux termes qui régissent la
licence. En effet, le licencié peut, sous prétexte de devoir satisfaire aux gotts et aux besoins
locaux, altérer, modifier ou dénaturer le dessin ou modéle sous licence. Cela implique pour le
styliste de mode que son image puisse s’en trouver affectée, puisque le design ne sera pas
soumis aux normes et aux contrdles qualité qui font que la clientele achete ses créations.

224.  Or, le pouvoir de contréle du concédant pour approuver tous les produits
manufacturés peut engendrer toutes sortes de conflit entre le concédant et le licencié. Durant
le processus final de fabrication, le concédant peut décider que le produit intégrant le dessin
ou mod¢le ne correspond pas au produit sous licence, ou a I’inverse, que le concédant ne
comprenne pas que les changements apportés par le licencié sont dus aux gofts et exigences
locales de 1’endroit ou est commercialisé le dessin ou modéle®™*.

225.  Avec cet instrument juridique, les stylistes de mode cherchent généralement a
obtenir des accords a long terme. Toutefois, la durée de la licence peut s’analyser comme un
avantage ou un inconvénient, selon les termes du contrat. D’un c6té, ce sera un inconvénient
pour le licencié qui voudrait mettre sous licence un nouveau dessin ou modele d’un autre
styliste, ou qui souhaiterait s’affranchir de la licence ou simplement qui voudrait vendre le

dessin ou modéle sous licence dans un autre pays®>. D’un autre coté, ce sera un avantage

350 Ibid. P. 156

3bid. P. 153.

352 (The need to approve all products manufactured by the partner can create ill will if the partner feels the

fashion company is being too strict in its approval process or is not being sufficiently understanding of the need
to tailor products to local tastes». M. COLOSI, «International Development of the Fashion Business», op. cit. P.
331

333 Ibid. P. 331 «Locks the fashion company into a long-term commitment. Because license agreements require a
substantial up-front commitment, licensees typically demand a longer-term commitment than they would with

107



SALAS Brenda| Thése de doctorat | Juillet 2017

L

UNIVERSITF PARIS II
PANTHEON-ASSAS

pour le concédant qui, désireux de maintenir 1’accord, chercherait a s’y conformer malgré le
mécontentement du licencié.

226. Or, une mise sous licence adéquate et appropriée n’entraine pas seulement des
avantages pour le styliste, sinon qu’elle favorise aussi une relation saine et productive entre
les stylistes, les manufacturiers et les distributeurs, qui €tant conscients du régime de
protection des créations issues de l’industrie de la mode, souhaiteront en prolonger la
durée®™.

227. La licence favorise et encourage aussi la spécialisation dans la chaine de
valeur. En effet, si le styliste a mis sa création sous licence pour la production de prét-a-porter
afin que le licenci¢ continue dans cette voie, ou s’il a par exemple accordé la licence pour
distribuer des produits exclusifs ou de luxe qui intégrent le dessin ou modgele, il se spécialisera
dans cette orientation, tout en pouvant continuer a agir sur les différentes composantes de la
chaine®™.

228. Pour finir, la licence apporte des avantages aussi bien au concédant qu’au
licencié dans la mesure ou, d’un coté, le concédant percevra le paiement de ses droits ou une
contrepartie économique, et de 1’autre, le licencié évitera tout proces ou action en justice pour
infractions au dessin ou modele, étant donné que c’est le concédant qui sera appelé a réagir en
pareil cas>>®.

229. En résumé, on peut constater que pour exploiter au niveau commercial ses
dessins et modeles, le styliste de mode s’appuie sur la cession ou le transfert de droits ainsi
que la licence de dessins et modeles. Si le styliste opte pour le transfert total ou partiel de ses
droits, il perd alors le contrdle sur sa création.

230. Sous le régime colombien on peut observer qu’il n’existe pas seulement la
possibilité de signer un contrat de cession ou de transfert, sinon que le législateur, pour
assouplir le régime juridique, a prévu une présomption légale de cession a faveur de
I’employeur ou du maitre de 1'ouvrage. Pour étre appliquée, un contrat de travail ou de

prestation de services rédigé par écrit suffira.

other types of relationships. This can, in turn, make it difficult to unwind a transaction if the fashion company
later decides it wants to transition to a different partner or eliminate the license and sell directly in the
territory».

3% A EGUCHIT, «Curtailing Copycat couture: The merits of the innovate design protection and piracy
prevention act and licensing scheme for the fashion industry» op. cit. P. 155

355 D. JACOMMET, Mode, textile et mondialisation, op. cit.
3% A EGUCHIT, «Curtailing Copycat couture: The merits of the innovate design protection and piracy

prevention act and licensing scheme for the fashion industry» op. cit. P. 153
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La pratique a démontré que I’instrument juridique auquel recourent les stylistes -
créateurs est la licence, du fait qu’elle présente un certain nombre d’avantages pour le
concédant, surtout en ce qui concerne le pouvoir de controle quant au sort des produits ou des
parties des produits qui integrent le design. Ce pouvoir de contrdle dont bénéficie le styliste
renforce 1’idée qu’il est nécessaire de protéger les créations intellectuelles issues de 1’industrie
de la mode. Ce sont justement 1’existence de droits exclusifs et la possibilité de marchander
les articles de mode qui lui permettent d’en tirer un profit commercial et le motive a continuer
de créer. En ce sens, le styliste sera celui qui devra déterminer dans chaque cas concret quel
instrument juridique utiliser pour exploiter de la meilleure maniere possible son dessin ou
modele industriel.

231.  Or, l’article 114 du régime andin prévoit que les dessins ou modeles peuvent
non seulement étre transférés par acte entre vifs, ¢’est-a-dire par la conclusion d’un contrat,
sinon qu’ils peuvent aussi 1’étre suite a un déces. La difficulté sera alors de définir la fagon
dont les héritiers du styliste pourront exploiter légalement les dessins et modeles industriels

du successeur et en conserver ’histoire et la tradition (Section 2).
SECTION 2. SUCCESSION

232. Quand un styliste de mode décéde, le souhait de ses héritiers est
d’immortaliser ses créations intellectuelles, c’est-a-dire que son style soit reconnu et perdure
dans le temps®’, que celles-ci deviennent tradition et héritage en leur apportant une valeur
ajoutée’®,

De ce fait, ses héritiers chercheront a préserver I’image et le style imposé par le
styliste, et souhaiteront utiliser ses créations intellectuelles pour perpétuer sa tradition®’. Ils
integreront ces ¢léments dans les entreprises ou industries de mode afin de conserver une

360

relation étroite avec le consommateur . Mais le décés du styliste entrainant des effets

337 J. PERRIGNON. « Coco Chanel, possédée par sa légende » [Ressource électronique] Disponible sur
http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/08/23/coco-chanel-possedee-par-sa-legende 1750784 3246.html
[consulté le 21 avril 2017].

*%S. BOUHIER DE VECLUSE, « L'IFM décortique I’alchimie du luxe », Journal du Textile, Mai, 2011
[Ressource électronique] Disponible sur http://www.thebigjump.com/news/Marketing/marketing/Entrees/2011/5/
22 LIFM decortique lalchimie du_luxe.html [consulté le 21 avril 2017].

339 J. PERRIGNON, « Coco Chanel, possédée par sa légende » op. cit. V. aussi: O. BOUCHARA, « Les
enquétes de Vanity Fair. A qui appartiennent les dessins de Saint Laurent ? », Vanityfair, Septembre 2014, No 2.

[Ressource électronique] Disponible sur http://www.vanityfair.fr/actualites/france/articles/la-collection-maudite-
de-saint-laurent/1538#dZv4v4cWVI9rhiQur.99 [consulté le 21 avril 2017].

39S, BOUHIER DE VECLUSE, « L'IFM décortique 1’alchimie du luxe » op. cit.
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juridiques pour ses héritiers, il devient nécessaire de déterminer le moment a partir duquel ils
peuvent valablement disposer de ses créations intellectuelles.

233. A cet égard, dans la Communauté Andine des Nations le décés du styliste
s’analyse comme un acte permettant le transfert du dessin ou mode¢le industriel. En effet,
I’article 114 de la décision andine 486 prévoit que « le droit a I’enregistrement d’un dessin ou
modele industriel appartient au concepteur. Ce droit peut étre transféré par un acte entre vifs
ou par voie de succession ».

La Cour Andine de Justice a reconnu la succession comme mode de transfert des
droits concernant le dessin ou modéle industriel, en cas de déceés du titulaire du dit dessin ou

361 1] est

modele industriel. Néanmoins, elle ne fixe pas les conditions de ce mode de transfert
donc nécessaire d’étudier les conditions de fond (paragraphe 1) et de forme que prévoit la
législation andine (paragraphe 2) pour que I’héritier du styliste puisse exploiter 1également les

dessins et modéles de son successeur.
§.1. Les conditions de fond dans le régime Andin

234. Cette forme de transfert du dessin et modele industriel s’applique si le styliste
décede, et bien que la législation andine n’ait pas clairement détaillé ce type de transfert,
I’article 276 de la Décision Andine 486 prévoit que tout point non régi par le régime andin
sera soumis aux mesures du régime interne des pays membres’®’. En ce sens, le régime

363
7

commun ¢établi par le livre III du code civil colombien et les articles 48 et suivants du

31T AT, N° 60-1P-2010

362 Décision Andina 486 de 2000 « Régime Commun sur la Propriété Industriellen. Article 276- «Les questions
de propriété industrielle non traitées dans la présente décision sont régies par la législation nationale des pays
membres»

363 Codigo General del Proceso. Art. 487. «Disposiciones preliminares. Las sucesiones testadas, intestadas o
mixtas se liquidardn por el procedimiento que sefiala este Capitulo, sin perjuicio del tramite notarial previsto en
la ley. También se liquidaran dentro del mismo proceso las sociedades conyugales o patrimoniales que por
cualquier causa estén pendientes de liquidacion a la fecha de la muerte del causante, y las disueltas con ocasion
de dicho fallecimiento.

Paragrafo. La particion del patrimonio que en vida espontineamente quiera efectuar una persona para
adjudicar todo o parte de sus bienes, con o sin reserva de usufructo o administracion, deberd, previa licencia
Judicial, efectuarse mediante escritura publica, en la que también se respeten las asignaciones forzosas, los
derechos de terceros y los gananciales. En el caso de estos serd necesario el consentimiento del conyuge o
compariero.

Los herederos, el conyuge o compariero permanente y los terceros que acrediten un interés legitimo, podran
solicitar su rescision dentro de los dos (2) arios siguientes a la fecha en que tuvieron o debieron tener
conocimiento de la particion. Esta particion no requiere proceso de sucesiony.
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Code General de Procédure colombien régissent le transfert du droit des dessins et modéles
industriels pour cause de déces.

235. Ainsi, au cas ou le titulaire du droit du dessin ou modele industriel n’a pas
effectué un acte de transfert de son vivant, les lois du Code Civil et du Code Général de
Procédure s’appliqueront. Celles-ci prévoient que la succession suite a un déces transmet
I’héritage a une personne qui survit au défunt. La succession suite a un déceés comme mode
d’acquisition du droit aura lieu s’il y a un testament. Dans le cas contraire, la Loi déterminera
les conditions de ce type de transfert*®*.

236. En ce sens, de son vivant le styliste-créateur peut rédiger un testament et
désigner la personne a qui léguer les droits des dessins et modéles lui appartenant®®.
Beaucoup de stylistes ont ainsi perpétué¢ leurs créations intellectuelles en léguant leurs dessins
et modeles, leurs marques et leurs entreprises de cette maniere. Par exemple, la célebre
créatrice francaise Coco Chanel a laiss€ par testament a ses héritiers ses créations et sa société
afin que celle-ci soit exploitée pour aider les jeunes artistes et les personnes malades®®®. Les
héritiers de la célebre Maison Hermes ont aussi immortalisé ses créations en fusionnant
I’artisanat et la main dans I’industrie de la mode et de ses accessoires™®’.

237. Le probléme est cependant plus complexe si, de son vivant, le styliste n’a pas
pris de dispositions quant a ses créations. A titre d’exemple, les 390 dessins signés par Yves

368

Saint Laurent™" et apparus apres sa mort, qu’un de ses compagnons a essay¢ de vendre sans

364 Corte Constitucional. Sentencia C-683/14 MP: Mauricio Gonzéalez Cuervo. Exp. D-10113. «7al y como se

desprende de las normas contenidas en el Libro Tercero del Codigo Civil, la sucesion por causa de muerte
transmite la herencia, o bien el patrimonio de una persona muerta a una que le sobrevive, de acuerdo con el
testamento o la ley -a falta de testamento-, que representan el titulo correspondiente al modo de sucesion por
causa de muerte consagrado en el articulo 673 del Codigo Civily.

395 Ibid.

366 « Le testament qu'on ouvre tient en quelques lignes. Daté du 11 octobre 1965, il désigne comme héritiére
unique la Fondation COGA. Mi-Coco, mi-Gabrielle. Tout était prét. En 1962, elle avait demandé a son avocat,
René de Chambrun, de monter cette fondation, dont le but était d'accomplir les désirs de Mademoiselle : servir
une rente a un certain nombre de personnes — famille, employés, amis —, soutenir de jeunes artistes et aider des
malades ». J. PERRIGNON, « Coco Chanel, possédée par sa légende » op. cit

3T L. JACOBS, « From Hermés to eternity», Vanityfair, Septembre 2007, [Ressource électronique] Disponible
sur http://www.vanityfair.com/news/2007/09/hermes200709 [consulté le 21 avril 2017].; Voir aussi: S.
BOUHIER DE VECLUSE, « L’IFM décortique [’alchimie du luxe », op cit. « Magnifique exemple de cette
alchimie réussie entre héritage et innovation: la griffe Hermes, dont le vice-président exécutif, Guillaume de
Seynes, est venu livrer quelques éléments de cette derniére a une audience captivée composée notamment
d'étudiants asiatiques. L'héritage d' Hermes, ce représentant de la sixiéme génération de la famille fondatrice en
parle avec aisance. Mais tout en soulignant que 1'esprit d'invention a toujours été au rendez-vous quels que soient
les dirigeants a la téte de la griffe ».

3% 0. BOUCHARA, « Les enquétes de Vanity Fair. A qui appartiennent les dessins de Saint Laurent ? » op. cit.
« Depuis deux ans, la justice enquéte sur un lot de 390 dessins signés par le célébre couturier, que de mystérieux
intermédiaires cherchent a revendre. Pierre Bergé, ancien compagnon et associé¢ du créateur, affirme que ces
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accord testamentaire, permet d’observer les difficultés pour un héritier de savoir quand il
pourra effectivement disposer des créations intellectuelles du défunt.

238. Dans le cadre de la loi colombienne, celle-ci supplée la volonté du défunt dans
ce genre de situations, en attribuant 1’héritage aux différents héritiers dans 1’ordre de
succession prévu par la 1oi°®. Par conséquent, pour que fonctionne ce type d’acquisition du
droit, il faut en 1’occurrence un certain nombre de faits comme le déces du titulaire, 1’appel

370 et qu’ils en soient dignes®’". Ils devront

aux héritiers, que ceux-ci aient la capacité d’hériter
aussi donner leur consentement a cet héritage.

239.  Une fois entériné I’héritage, on procédera a son attribution et a son partage® .
Cette action devra s’effectuer par acte notari¢ ou décision de justice. Il n’existe pas de
jurisprudence précise en matiere de dessins et modeles industriels. Cependant, en application
du régime commun, on peut noter qu’a la mort du titulaire du dessin ou mode¢le, les droits de
nature économique qui en découlent entrent dans la masse successorale. Par conséquent, tant

qu’on n’aura pas procédé a I’attribution et au partage de 1’héritage, les héritiers ne pourront

disposer du dessin ou modéle industriel’”. Dans le cas ou ils en disposeraient sans avoir au

ceuvres ont été volées. Fabrice Thomas, qui fut le chauffeur et I'amant de Saint Laurent, jure qu'elles Iui ont été
offertes. Exilé au Canada, il a reconstitué avec OLIVIER BOUCHARA les étapes d'une relation sulfureuse que
I'histoire officielle a toujours ignorée ».

39C6digo Civil de Colombia. ARTICULO 1040. «Personas en la sucesion intestada. Son llamados a sucesion
intestada: los descendientes; los hijos adoptivos; los ascendientes; los padres adoptantes; los hermanos; los hijos
de éstos; el conyuge supérstite; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiary.

370 Codigo Civil de Colombia, Articulo 1019. «Capacidad sucesoral. Para ser capaz de suceder es necesario
existir naturalmente al tiempo de abrirse la sucesion; salvo que se suceda por derecho de transmision, segun el
articulo 1014, pues entonces bastard existir al abrirse la sucesion de la persona por quien se trasmite la
herencia o legado. Si la herencia o legado se deja bajo condicion suspensiva, serd también preciso existir en el
momento de cumplirse la condicion. Con todo, las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la sucesion
no existen, pero se espera que existan, no se invalidardn por esta causa si existieren dichas personas antes de
expirar los diez afios subsiguientes a la apertura de la sucesion. Valdran con la misma limitacion las
asignaciones ofrecidas en premio a los que presten un servicio importante aunque el que lo presta no haya
existido al momento de la muerte del testadory.

371 Codigo Civil de Colombia. Articulo 1025. «Indignidad sucesoral. Son indignos de suceder al difunto como
heredero o legatarios: 1o.) El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido
en este crimen por obra o consejo, o la dejo perecer pudiendo salvarla. 20.) El que cometio atentado grave
contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesion se trata, o de su conyuge o de cualquiera de
sus ascendientes o descendientes legitimos, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada.
30.) El consanguineo dentro del sexto grado inclusive que en el estado de demencia o destitucion de la persona
de cuya sucesion se trata, no la socorrio pudiendo. 40.) El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposicion
testamentaria del difunto o le impidio testar. 50.) El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del
difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detencion u ocultacion.

372 Corte Suprema de Justicia Sala de Casacion Civil, 27 de septiembre de 2013, MP: Fernando Giraldo

Gutiérrez, Exp. 1100131030262005-00488-01.

31 Ibid. «Esta Sala de vieja data ha sostenido que “reunidos los elementos constitutivos expresados, el derecho
de herencia se fija definitivamente en cabeza del heredero, radicado desde la delacion en forma condicional. El
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préalable procédé a I’attribution et au partage, ils pourraient faire 1’objet d’actions en
revendication, étant donné qu’on considererait qu’il s’agit de la vente de chose d’autrui.

240. En résumé, pour que les héritiers du styliste puissent disposer légalement de
ses créations intellectuelles, ils doivent en étre titulaires par testament. S’il n’y en a pas, ils
devront procéder a Dattribution et au partage de I’héritage incluant les dessins et modéles
industriels, du fait que I’exploitation commerciale qui en sera faite pourra étre remise en cause
si un tiers a un meilleur droit sur ces créations. Ces considérations aménent a souligner que
pour qu’un héritier puisse disposer légalement des créations du défunt, il doit non seulement
remplir les conditions de fond décrites dans ce paragraphe, mais aussi satisfaire aux

conditions de forme (paragraphe 2), exposées ci-apres.
§.2. Les conditions de forme

241.  Avec la décision de justice ou I’acte notari¢ approuvant [’attribution et le
partage de 1’héritage, obligation est donnée aux héritiers de I’inscrire au registre®”*. A ce sujet,
il n’existe pas de jurisprudence en matiere de dessins et modeles industriels. La
Superintendance de Commerce et d’Industrie ne s’est pas non plus prononcée quant au
transfert de droits suite a un déces. Elle s’est toutefois référée a ce sujet pour les questions de
brevets et de marques, dont la solution peut étre transposée au droit des dessins et modeles
industriels.

242. 1l y a ainsi obligation pour les héritiers d’inscrire le transfert des dessins et
modeles industriels a la mort du styliste, afin qu’il soit opposable aux tiers, dans la mesure ou
son déces change la propriété des droits. DG au fait que sont inscrits au registre tous les actes

qui modifient la jouissance des droits (licences, mises en gage, saisie), les assignations en

modo de sucesion ha operado; en cabeza del sucesor existe, como elemento positivo, el derecho hereditario,
patrimonial, individualizado y autonomo, de tal manera que cuando sobreviene la particion, no es para
transferir al heredero un derecho que ya tiene y en ejercicio del cual interviene en ella, sino para liquidar la
comunidad universal hereditaria y poner término a la indivision, distribuyendo los bienes entre los coparticipes
a prorrata de su derecho, con efecto desde el dia de la muerte. De esta manera la época de indivision
desaparece y entre la propiedad exclusiva del causante y la propiedad exclusiva del causahabiente no hay
solucion de continuidad.: el ultimo no es sino continuador de la persona del primero, quien dejo de serlo desde
la muerte. (...) De esta forma, la particion del acervo hereditario no es un modo de adquirir de la sucesion
mortis causa, paso necesario en la liquidacion de la herencia, extincion de la comunidad hereditaria y a la vez
eslabon destinado a ajustar la cadena de los titulos del antecesor con el titulo del causahabiente. EIl articulo 673
no lo menciona entre las formas juridicas de adquirir. Los tramites todos del juicio mortuorio tienden a realizar
a hacer efectivo, el mencionado modo de poner en el patrimonio de la persona los bienes del sujeto que ha
muerto” (G.J. LXXXI, 506 y s.s., criterio reiterado en el fallo de 22 de abril de 2002, entre otros)».

374 SIC. Concepto 02020195 del 24 de Abril de 2002.

113



SALAS Brenda| Thése de doctorat | Juillet 2017

UNIVERSITF PARIS II
PANTHEON-ASSAS

revendication, les renonciations®””, le changement de la titularité suite au décés du styliste ne
fait pas exception.

L’absence d’inscription de la décision de justice ou de I’acte notarié peut nuire au
nouveau titulaire du droit s’il veut par exemple introduire une plainte pour contrefagon, ou s’il
veut octroyer une licence ou transférer le droit a un tiers. La non inscription au registre
empéche le nouveau titulaire de pouvoir exercer les droits que lui reconnait la loi.

243.  En résumé, le styliste de mode dispose de plusieurs possibilités pour pouvoir
exploiter sa création. Les régimes andins et colombiens se caractérisent par I’instauration de
plusieurs prérogatives positives au sujet du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire certains
actes. Si le styliste de mode exploite le design, il devra étre vigilant sur le choix du mode
d’exploitation, sachant que le titulaire peut décider de transférer totalement ou partiellement
son droit sur le dessin ou mode¢le, ou simplement le mettre sous licence. La pratique démontre
que généralement le styliste recoure aux licences pour exploiter ses dessins ou modéles
industriels.

244. Le styliste peut aussi travailler pour une maison de couture dans le cadre d’un
contrat de travail ou de prestation de services. Dans ce cas, se pose le probléme de définir a
qui appartiennent ces créations intellectuelles. Le régime prévu par la législation colombienne
souligne que ces créations appartiennent a 1’employeur si un accord n’a pas ét€¢ convenu au
préalable entre les parties. Pour finir, le régime andin a aussi défini un autre type de transfert :
la succession par cause de déces. En ce sens, la solution adoptée par la 1€gislation a été celle
de reconnaitre que les héritiers pouvaient disposer légalement des dessins et modéles
industriels chaque fois qu’un testament 1’aurait prévu, ou que I’attribution et le partage de
I’héritage aurait été effectué.

245.  Or, le régime andin s’est caractérisé par le fait de non seulement prévoir des
droits positifs pour le titulaire du dessin ou modéle industriel, mais il lui a aussi reconnu des

droits de défense dans le but de lui en garantir les effets (Chapitre 1I).

3 F. POLLAUD-DULLIAN, La propriété industrielle, op cit. P. 572.
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- CHAPITREII -

LES DROITS DITS DE DEFENSE DU STYLISTE DE MODE

246. «Un créateur de mode est un spécialiste de la différence, capable de la traduire
par le tissu»”'°. Conscient de la nécessité de protéger ses créations, il cherchera non seulement
a les exploiter commercialement, sinon aussi a garantir leur 1égalité sur le marché. Sachant
que la diffusion des articles de mode est un processus assez complexe en raison de la
dispersion géographique du systeéme économique propre a 1’industrie de la mode, du nombre
d’acteurs impliqués et de la multitude de produits®’’, le styliste de mode cherchera 4 utiliser
les moyens offerts par le systéme juridique pour faire valoir ses droits.

247. Dans cette optique, il cherchera a s’opposer a toute situation d’atteinte a ses
droits impliquant 1’utilisation de son dessin ou modele sans autorisation préalable et expresse
(Section I).

Cependant, la mode s’intégrant au commerce international de biens et de services, il
est important de remarquer que 1’utilisation faite des articles de mode protégés ne constitue
pas toujours une infraction. A cet égard, il convient d’analyser les limites du droit du styliste

sur le plan du libre-échange (Section II).
SECTION I. LA DEFENSE DU DROIT

248. Les dessins et modeles de mode se caractérisent par leur reproduction et leur
diffusion rapide, ils sont d’une complexité différente des autres industries créatives comme
les arts visuels, la musique, le cinéma ou la danse. La mode se caractérise par le fait d’avoir
des cycles de vie courts, et la créativité reflétée dans ce secteur est fluide et se manifeste sous

différentes formes>’®.

3G, ERNER, Victimas de la moda, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2004. P. 34.

77 D. CRANE, «Diffusion Models and Fashion: A Reassessment» In The Annals of the American Academy of
Political and Social Science, Nov., 1999. Vol. 566. P.13-24. «Large scale diffusion processes such as those
affecting fashionable clothing are difficult to study systematically. The diffusion of fashion is highly complex
because of the geographical dispersion of the fashion system, the number of actors involved, and the enormous
variety of productsy.

378 A. MARSHALL, «Free Fashion», In Marquette Intellectual Property Law Review, December 2013, Vol. 17,
Issue 1. P. 126 «Fashion design is a much more complex type of property than visual arts, music, film and dance.
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Sa propagation rapide entraine de nombreuses difficultés pour le titulaire, vu que le
styliste ne cherche pas seulement a faire reconnaitre son droit, sinon aussi a pouvoir compter
sur le systéme juridique pour garder le controle et la protection de son dessin ou mode¢le.

249. A cet égard, le régime Andin établit dans I’article 129 que
« Article 129. L’enregistrement d’un dessin ou modé¢le industriel confére a son
titulaire le droit d’interdire a tout tiers d’exploiter le dessin ou modele en question. Le
titulaire de ’enregistrement a ainsi le droit d’intenter une action contre quiconque
fabrique, importe, offre, met dans le commerce ou utilise commercialement, sans
son consentement, des produits dans lesquels le dessin ou modele industriel est
incorporé¢ ou qui reproduisent ce dernier. L’enregistrement confere aussi le droit
d’intenter une action contre quiconque fabrique ou commercialise un produit dont le
dessin ou modele présente des différences secondaires par rapport au dessin ou modele
protégé ou qui a la méme apparence que ce dernier ».

La loi en question reconnait au titulaire d’un dessin ou modele industriel un ius
excludendi alios, consistant au droit d’en autoriser ou d’en interdire I’exploitation®””. Le
titulaire peut ainsi intervenir contre un tiers qui reproduirait ou utiliserait sans autorisation le
dessin ou modéle industriel*™.

250. Au sens large, on peut dire que l’infraction consiste en la reproduction a
I’identique ou qui ne présente que des différences minimes™' avec le dessin ou modéle
protégé382, ainsi que la fabrication, I’importation, I'offre a la vente, I’introduction ou

I’utilisation sur le marché de produits ou de composants qui I’utiliseraient.

Fortunately, there us a viable explanation for the difference. Fashion design is fluid, and exists in many different
shapes and forms».

S TAJ, N°140-IP-2013. «Este articulo determina que no es susceptible de usurpacién un disefio que es
creacion de otro, quedando ademds prohlbida su explotacion por parte de terceros en los casos que no exista
autorizacion expresa de su titulary.

%0 F ANDRADE PERAFAN, «La accién por infraccion de derechos para la proteccion de la propiedad
industrial» In Revista La Propiedad Inmaterial, Universidad Externado de Colombia, Bogota, 2011, No. 15. P.
10. «El alcance de los derechos de propiedad industrial se concreta en aquel conjunto de actuaciones y
conductas cuya realizacion o impulso por parte de terceros se encuentra expresamente prohlbida, constituyendo
su ejecucion una violacion a la exclusividad conferida al titular del derecho y, en consecuencia, una violacion o
infraccion al derecho de propiedad industrial. En cada caso en particular es la propia ley la que diseria el marco
ge- neral de la exclusividad que le ha sido reconocida a un titular de un derecho de propiedad industrial
estableciendo asi el alcance mismo del derecho. En términos generales, toda conducta de terceros contraria a
dichas reglas que estructuran la exclusividad a favor del titular del derecho se configura en una infraccion,
frente a lo cual la legislacion ha creado las herramientas necesarias para proveer una adecuada protecciony.

BUT.ALL, N°140-IP-2013. «El titular esté en consecuencia facultado para actuar contra terceras personas que
intenten o efectuen cambios sobre su diserio industrial, cuando no se ha producido ninguna transferencia o
cesion de derechos respecto del diserio».

382 Ibid.
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Cependant, I’infraction la plus préjudiciable pour ce secteur est la reproduction
(paragraphe 1), étant donné que les auteurs copient généralement a I’identique les dessins et
modeles, ou les modifient 1égerement pour en dissimuler la création « originale ». Cette
pratique oblige la législation a adopter les mesures nécessaires pour que le titulaire puisse se

deéfendre (paragraphe 2).
§.1. La reproduction

251. 1l faut avant tout noter que la législation andine 486 ne définit pas ce qu’est la
reproduction ou I’utilisation du dessin ou modele. Le vocabulaire juridique «Cornu » définit
la reproduction comme « la copie ou imitation d 'une ceuvre littéraire ou artistique, d un dessin
ou mod¢le dont la publication ou la vente est interdite sans autorisation de 1"auteur ou de ses
ayants cause, tant que 1’ceuvre n’est pas tombée dans le domaine public»*™.

252.  Sous cet angle, la reproduction consiste en la réalisation d’une copie’® qui
peut étre identique, c’est-a-dire qu’une tierce personne copie simplement le dessin ou modé¢le
industriel protégé.

Ce genre de reproduction peut étre total ou partiel’®>. 11 sera total quand le dessin ou
modele non autorisé reproduira point par point le dessin ou modele industriel protégé. Il sera
partiel quand il reproduira seulement une partie du dessin ou modéle industriel**’. On parlera
ainsi de reproduction totale quand un mode¢le de veste protégé, par exemple, sera reproduit a
I’identique par un contrefacteur. Mais on parlera de reproduction partielle si seulement les
manches ou les poches du modele de veste protégé sont reproduites.

253. La reproduction a I’identique sans [’autorisation du titulaire est un acte
indiscutablement rejeté dans le monde de la mode. Cependant, le phénomene qui pose le plus
probléme a ce secteur est la reproduction par différences secondaires, qui se manifeste en un
acte d’imitation ou de similitude du dessin ou mod¢le protégé (A). Cette difficulté oblige a
définir la méthode d’appréciation dont se servira le juge de fond pour déterminer s’il y a ou

non contrefagon (B).

G, CORNU, Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 7¢me Editon, 2007. P. 737

% Ibid. P. 221. « Copie. Lat copia: "abondance"; le frangais copie doit son sens nouveau probablement & des
expressions juridiques telles que copiam decribendi facere : "donner la faculté¢ de transcrire", d"ou sera sorti le
sens de "reproduction»

3% A. FRANCON, « Un double mode de protection » In Les Dessins et modéles en question, op. cit. P. 41

3% F. POLLAUD- DULLIAN, La propriété industrielle, op. cit. P. 621 « Réproduction Partielle: Par ailleurs, il y
a contrefacon a reproduire une partie seulement d'un tout. ...Par exemple, un modéle d’abri-bus peut étre
contrefait par la reprise des caractéristiques du banc, qui est un élément détachable de 1’ensemble ».
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A. L’imitation ou similitude

254. L’imitation ou similitude est un phénomene sociologique reconnu de longue
date. En effet, le célebre sociologue francais Gabriel de Tarde affirmait dans son ouvrage
«Les lois de I'imitation» que «les inventions et les imitations telles que nous les
connaissons sont des actes sociaux élémentaires ».**’ La difficulté est donc d’identifier ce qui
est inventé et ce qui est imité.

Cette réflexion, dans le cadre du droit des dessins et modéles industriels, revét une
importance particulicre, surtout dans le secteur de la mode. En effet, analyser la mode sous
I’angle du respect de ce type de droits implique de rompre avec le paradigme de la « liberté de
copie ». Certains partisans ont qualifi€¢ ce phénomeéne de «référenciation» ou
« hommage »**® pour exalter une pratique qui suscite le rejet chez la plupart des stylistes.

255. La législation andine ne détermine pas ce qu’est I’imitation ou la similitude qui
résulte de la reproduction par différences secondaires. Néanmoins, elle prévoit qu’il s’agit
d’un acte auquel le titulaire du droit peut s’opposer s’il n’en a pas au préalable accordé
’autorisation.

256. La reproduction par différences secondaires, ou contrefacon par imitation, fait
référence a la copie d’éléments du dessin ou modele « original » qui ne différent pas de
maniere substantielle du dessin ou modele protégé. Cette réflexion amene a signaler que celle-
ci s’exprime des lors qu'un styliste de mode imite les dessins ou modeles d’un autre, ou
simplement quand il s’approprie des €léments substantiels du dessin ou modele en les
modifiant, c¢’est-a-dire qu’il n’y a pas de copie identique du dessin ou modéle protégé™’,
sinon une similitude.

257.  Ce type de reproduction est contestée par la législation andine, a tel point que
la Cour Andine de Justice a précisé que, méme avec un contrat de cession ou de licence, le
styliste peut exiger le respect de 1’intégrité¢ du design, deés lors que le licencié ou acquérant
reproduit sans son autorisation le dessin ou le modéle protégé, en le modifiant ou en

altérant’”’.

7 G. DE TARDE, The Laws of Imitation, Traduction fait par Elsie CLEWS PARSONS, Henry Holt and
Company, New York, 1903. P. 144

38 K. RAUSTIALA, C. SPRIGMAN, The Knockoff economy: How Imitation Sparks Innovation, Oxford
University Press, 2012. P. 38

39T A.J., N°140-IP-2013

3 1bid. «Al respecto algunos autores sostienen que entre las facultades que comprende este derecho, figura la
de poder exigir de cualquier explotante el respeto a la integridad del disefio original, tal y como su titular lo ha
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258.  En droit colombien, la surintendance de Commerce et d’Industrie ne s’est pas
prononceée sur ce type de reproduction illicite des créations issues du secteur de la mode. Elle
a néanmoins statué en faveur de deux actions pour atteinte aux droits des dessins et modeles
industriels, dont I’analyse peut s’appliquer aux créations issues de la mode™".

259. La Surintendance de Commerce et d’Industrie a aussi rappelé que la condition
d’octroi de la protection du dessin ou modele industriel était sa nouveauté, c’est-a-dire qu’il
n’entre pas dans les formes esthétiques appliquées a 1’industrie, a savoir qu’il ne soit pas
identique a une forme connue ou qu’il ne présente pas de différences secondaires avec une
forme esthétique protégée®””.

Elle a précisé que le critére de nouveauté déterminait la portée de la protection du droit
et de la faculté d’exclusion dont bénéficie le titulaire. En effet, d’aprés 1’article 129 de la
Décision Andine 486, le titulaire peut interdire aussi bien la reproduction exacte de son dessin
ou modéle industriel que la contrefagon par imitation du dessin ou modéle protégé®>.

260. En appliquant ainsi cette analyse au secteur de la mode, le styliste peut
interdire a quiconque la reproduction exacte de son dessin ou mod¢le, c’est-a-dire la copie a
I’identique, mais cela réaffirme aussi le principe en vertu duquel les reproductions par
imitation ou similitude relévent des droits du styliste et que celui-ci peut s’y opposer si elles
ne sont pas autorisées™ .

Le changement de couleurs entre vétements par exemple, les variations géométriques
ou encore la disposition et la proportion des tailles (longueur et largeur) constituent des
différences secondaires auxquelles le designer peut s’opposer.

261. Tout comme dans I’analyse de la nouveauté, la détermination d’une

contrefagon par imitation implique pour le juge de fond de procéder a une étude de

concebido y realizado y desea que se mantenga,; de modo que sin el expreso consentimiento del autor, no pueden
introducirse por ningun concepto alteraciones, al difundir, publicar o reproducir su diserio».

91SIC, Acta No. 583 de 7 de abril de 2016. Exp. 14-232627; SIC, Acta 089 de 27 de Marzo de 2015, Exp. No
13223810. Les faits qui ont motivé le litige sont les suivants : COLCERAMICA est une entreprise colombienne
titulaire du dessin ou mode¢le industriel d’un sanitaire appelé HAPPY. EMO S.A.S. est une société qui importe,
commercialise et distribue un sanitaire appelé FRESH. COLCERAMICA a entamé une action pour atteinte aux
droits de propriété industrielle. EMO S.A.S. s’est opposée a cette action en déclarant qu’il n’y avait pas
d’infraction, arguant du fait qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les deux sanitaires. Bien que
reconnaissant qu’il existait des traits communs entre les deux appareils, I’entreprise a ajouté que ceux-ci faisaient
référence a une partie d’une ligne commune de design de sanitaires économiseurs d’eau.

2Ibid.
393 SIC, Acta No. 583 de 7 de abril de 2016. Exp. 14-232627.
9 T.A.L., N°382-1P-2015
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comparaison (B) entre le dessin ou modele protégé et le contrefacteur afin de déterminer s’il y

a une violation de ce dernier.

B. La méthode d’évaluation

262. Avant tout, il est bon de rappeler que le régime andin reste muet quant a la
méthode que doit appliquer le juge pour déterminer si la reproduction par imitation est en
infraction ou non. La Cour Andine de Justice ne s’est pas non plus prononcée a ce sujet. Sa
jurisprudence s’est en effet contentée d’analyser la reproduction par différences secondaires
pour s’assurer du respect du critére de la nouveauté. Dés lors, selon les critéres de la Cour, si
deux dessins ou modéeles en conflit produisent la méme impression d’ensemble sur le
consommateur moyen, la protection ne sera pas accordée au demandeur pour non-respect du
critetre de nouveauté. Par conséquent, sa jurisprudence ne va pas assez loin quant a la
définition de la reproduction illégale par imitation™”.

263. On remarque en revanche que dans le Droit colombien pour déterminer s’il y a
infraction, le juge de fond doit procéder a une évaluation en deux temps. D’abord analyser s’il
y a reproduction a I’identique®”®, et ensuite définir s’il y a contrefagon par imitation.

264. En ce qui concerne la reproduction a I’identique, 1’étude commence par une
comparaison directe entre le dessin ou modele protégé et le contrefacteur. Pour ce faire, il
évaluera les produits et échantillons physiques du dessin ou modéle protégé.®®” Apres
comparaison, le juge de fond conclura s’il y a infraction par reproduction a I’identique. Si le
jugement est négatif, il procedera a I’analyse de la reproduction par différences secondaires.

265.  Or, pour évaluer la contrefagon par imitation, la Surintendance a signalé que la
partie requérante avait le devoir de prouver qu’il y avait reproduction de ce genre de la partie
mise en cause’”". Le test devra de maniére claire et précise déterminer les impressions du

consommateur quant aux différences et similitudes existantes entre les produits en litige®”’.

395 T.A.J., N°382-1P-2015; T.A.J., N° 208-IP-2015

3% SIC, Acta No. 583 de 7 de abril de 2016. Exp. 14-232627.

397 Ibid.; SIC, Acta 089 de 27 de Marzo de 2015, Exp. No 13223810.
3% Ibid.

3% Ibid.Concernant ’affaire de Colceramica et EMO, la Surintendance a signalé que des preuves apportées au
procés, notamment une étude de marché, la perception de similitude entre les sanitaires Happy et Fresh ne
représentait pas une infraction au dessin ou modé¢le industriel protégé, car les caractéristiques qui permettaient de
percevoir une similitude entre les modéles en conflit, en 1’occurrence la couleur, le matériau, la taille et la
hauteur des sanitaires, n’étaient pas des caractéristiques protégées dans la demande d’enregistrement du dessin
ou modele. Le juge de fond a ajouté qu’en faisant abstraction de ces caractéristiques, les ressemblances entre les
designs en conflit diminuaient considérablement
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266. En suivant I’avis de la Cour Andine de Justice’®’, la Surintendance a établi que
I’appréciation des différences substantielles se ferait en tenant compte de [I’impression
générale produite dans les milieux concernés, en 1’occurrence les consommateurs du dessin
ou modele protégé dans son ensemble, laquelle devrait différer du dessin ou modele mis en
cause. La Surintendance a ajouté que si dans le milieu concerné, c’est-a-dire «les
consommateursy», I’impression générale des designs en conflit était la méme, alors les
différences seraient considérées comme secondaires. En conséquence de quoi nous serions en
présence d’une contrefacon par imitation.

267. Au final, la Surintendance s’est rangé a I’avis de la Cour Andine de Justice en
déclarant que c’est I’appréciation du consommateur moyen qui compte pour analyser la
contrefagon par imitation*®'. Cette considération nous oblige donc & analyser la perception
qu’aurait le consommateur moyen de la comparaison entre les dessins et modeles industriels
en conflit.

268. La Surintendance a cependant clarifié¢ le fait qu’il n’était pas nécessaire qu’il
existe un risque de confusion chez les consommateurs pour €tablir s’il y avait des différences
secondaires. Cette considération est importante car malgré le fait que le consommateur moyen
soit le sujet de référence en matiere de dessins et modeles, I’analyse de I’infraction les
concernant diverge de celle concernant les marques, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire
d’utiliser le risque de confusion chez les consommateurs pour déterminer s’il y a infraction*®.

269. En conclusion, on constate que la comparaison effectuée par le juge de fond le
sera entre le dessin ou modele protégé et celui suspecté¢ de contrefagcon. Pour cela, la
Surintendance procédera a ’examen du dessin ou modele protégé. Ce point est d’une
importance considérable car c’est I’étude de la demande d’enregistrement qui va déterminer la
portée du droit. En effet, si la demande n’incluait pas la protection de la couleur, des textures
ou de la taille, ces éléments seraient alors considérés en libre accés et leur utilisation ne
saurait étre interdite car cela nuirait a la libre concurrence.

270. Il ne faut pas non plus oublier que la contrefagon par reproduction s’analyse a
partir de ’'impression du consommateur moyen, bien que celui-ci soit difficile a déterminer en
maticre de dessins ou modeles industriels. La Cour de Justice Andine pas plus que la

Superintendance du Commerce et d’Industrie ne 1’ont défini, mais la jurisprudence de la Cour

40T AT, N°382-1P-2015;
1bid.,
2 Ibid.
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Andine applique la notion de consommateur moyen du droit des marques a celui des dessins
ou modeles industriels. Le consommateur moyen est ainsi défini comme le «consommateur
ordinaire ayant une connaissance et une perception basique d’un type de produits
spécifique»*”. La Superintendance de Commerce et d’Industrie adopte aussi cette notion.

271. En appliquant cette analyse au secteur de la mode, on réaffirme la nécessité de
protéger les dessins et modeles industriels. En effet, I’enregistrement offre au styliste une
sécurité juridique concernant la portée de son droit. De la méme manicre, I’analyse faite par la
Surintendance rappelle aussi que si le styliste veut protéger les textures, couleurs et tailles, qui
sont des ¢éléments essentiels dans la mode, il devra les inscrire dans la demande

. . . n . ., 404
d’enregistrement, sans quoi ceux-ci pourront étre librement copiés®

. La Cour Supréme de
Justice de Colombie a justement signalé que lorsque les droits d’exclusivité dérivés de la
propriété industrielle ont expiré¢ ou n’existent pas, il était alors impossible d’interdire
I’imitation*®. On doit aussi faire remarquer que le manque de précision quant a la définition
du consommateur moyen en matiére de dessins ou modeles engendre une certaine confusion
dans le domaine juridique. Tout mene a penser, d’apres le raisonnement de la Cour de Justice
Andine, que le consommateur de mode moyen du droit des marques est aussi celui des dessins
ou modeles industriels. Au final, et dans chaque cas, c’est la jurisprudence qui comblera ce
vide.

Le secteur de la mode se retrouve ainsi souvent affect¢ par la reproduction par
différences secondaires de ses dessins ou modeles de vétements ou d’accessoires, pour ne pas
les avoir enregistrés, ou alors de maniére incorrecte.

Face a ces difficultés, il est donc nécessaire d’analyser les recours dont dispose le

titulaire pour protéger efficacement son droit (paragraphe 2).

403 T.AJ., N°305-1P-2014

404 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil, 19 de diciembre de 2005, MP: Pedro Octavio Munar

Cadena, Exp. 4018. «Por consiguiente, cuando no existen, o han expirado, derechos de exclusividad derivados
de la propiedad industrial - y esta premisa es particularmente trascendente-, no es posible prohibir, meramente
por ser tal, la imitacion de una prestacion mercantil, habida cuenta que, de un lado, se tornaria inutil la
regulacion relativa a la concesion de los derechos de exclusividad, que suele ser de cardcter temporal y
restrictiva en la materia, para dar cabida, por via de una supuesta prohibicion derivada de los supuestos
mandatos de competencia desleal, a una proteccion superlativa y perpetua, con la concerniente formacion de
monopolios no solo no amparados por la ley, sino, en principio, repudiados por ella, amén que se vulneraria la
reglamentacion de los derechos de exclusividad inherentes a la propiedad industrial en la medida en que por la
senda de una hipotética proscripcion de la competencia desleal se podria obtener la proteccion de creaciones
que son dominio publico por carecer de los requisitos exigidos por esa normatividad (v. gr., los relativos a la
novedad de la creacion o a la actividad inventiva del autor, etc.), sin olvidar que se pondria en entredicho la
seguridad juridica, toda vez que los competidores no sabrian a qué atenerse pues la regla en el punto es que una
creacion puede ser libremente imitada a menos que goce de un derecho de exclusividad».

405 1hid.
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§.2. Les actions en justice

272.  Comme il a été remarqué précédemment, les contrefacteurs dans le secteur de
la mode peuvent réaliser des copies identiques ou similaires, ainsi que des imitations. Pour
cela, il leur suffit d’attendre que le dessin ou modele protégé paraisse dans une collection ou
arrive dans les boutiques, puis de se faire passer pour des clients et acheter les modéeles pour

. . 11 4
ensuite les reproduire illégalement**®

. Dans d’autres cas, les contrefacteurs ne copient pas le
vétement ou l‘article de mode, mais ils reperent tout article qui aurait eu du succes durant la
saison de la collection, puis ils attendent la saison suivante pour le reproduire et le
commercialiser*”’.

273. Ce n’est toutefois pas le seul moyen pour faciliter la reproduction non
autorisée des dessins et modeles de mode. En effet, les différents programmes télévisuels
spécialisés dans les retransmissions d’éveénements en relation avec la mode, ou les
publications dans diverses revues présentant des défilés ou des photos, font que cette pratique
de reproduction non autorisée des dessins et modéles soit courante*’®.

4
9 dans le secteur de la

De la méme manicre, le développement des imprimantes 3D
mode a engendré un impact positif et négatif sur celui-ci. En effet, d’un c6té cette technologie

est un outil qu’utilisent les stylistes de mode pour réaliser leurs créations, comme par exemple

406\, LANNELONGUE, Los secretos de la moda al descubierto, Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 2004. P. 172.
«Para los que practican el circuito corto también resulta una Hyuda'que las casas cada vez entreguen antes los
modelos a sus boutiques. En cuanto llega la coleccion, basta con ira comprar haciéndose pasar por un cliente
corriente e inspirarse en los modelos, en los verdaderos. Si las prendas estan ya en las tiendas a partir del mes
de julio, es seguro que Zara dara su version a partir del mes de octubre. En las tiendas elegantes, las
dependientas se divierten a costa de esos clientes que piden la factura de cada una de las compras que realizan.
Resulta imposible saber si vienen o no de Zara, pero sin duda son profesionales que utilizan las éompras en su
trabajo” ».

7 Ibid. P. 172

408 - .y . . .. . .y
i P. 172 «Basta también con comprar varias revistas distintas porque cubren con gran precision las semanas
de los desfiles y muestran, apoyandose en fotografias, las tendencias que se avecinany.

499 C. Le GOFFIC, A. VIVES-ALBERTINI, «L impression 3D et les droits de propriété intellectuelle» In Révue
Propriétés Intellectuelles, Janvier 2014, No. 50. P. 24. «Les exemples de réalisation par impression 3D sont déja
fort divers: des prothéses, des robes, des bijoux, des automobiles, de la nourriture, notamment du chocolat, mais
encore des pieces d"avion ou des propulseurs pour les navettes spatiales.
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. Mais d’un autre co6té, on peut concevoir les imprimantes 3D comme une
source de piratage, surtout pour les accessoires, chaussures et joaillerie*'".

Néanmoins, le moyen le plus problématique reste Internet, car les stylistes ne peuvent
le controler*'? alors que paradoxalement la majorité d’entre eux I'utilisent pour diffuser et
promouvoir leurs créations intellectuelles.

274. La mode, confrontée a un monde dans lequel la reproduction technologique est
sans limite, est obligée d’utiliser la propriété intellectuelle pour établir des regles permettant

de garantir la défense de ses droits*'?

. Cette considération amene a analyser la maniére dont le
droit des dessins et modeles, outre le fait de prévoir des actions civiles (A), considére aussi

des actions a caractere pénal (B) pour la défense de ses droits.

A. L’action pour atteinte aux droits

275. En étudiant le systéme juridique andin, on peut noter [’adoption d’une
nouveauté par rapport aux décisions prises antérieurement. Il a en effet prévu pour le styliste
une action unique en cas de violation ou d’infraction au droit de propriété industrielle*'* :

’ : . . 41
1"action pour atteinte aux droits*"”.

10 «3D printers have already begun to be used in fashion. Designer Iris van Herpen started showing 3D printed

pieces in her Crystallization'show during Amsterdam Fashion week and continued to show 3D pieces in fashion
shows at Paris and elsewhere in collaboration with architects and 3D material companies» G. C JIMENEZ, «A
survey of fashion lawy op.cit. P. 20.

U Ibid. P. 20 «However, 3D printers are also expected to be a boon for counterfeiters, especially of fashion

items like jewelry, accessories and footwear».

Y2 (Sin embargo, lo que mds ha cambiado la apariencia de la moda es Internet. A partir de mediados de la

década de los noventa, empezaron a crearse paginas dedicadas a la moda. La revista Elle en su edicion
francesa, es la primera en crear la suya e intentar poner en linea imdgenes de desfiles pero las casas se
muestran reticentes. Les asusta este nuevo medio que no controlan». M. LANNELONGUE, Los secretos de la
moda al descubierto, op. cit. P. 172.

3 «In sum, confronted with a world in which reproduction technology had transcended any limits on the

reproduction or near-production of commodifiable rarities, we would use intellectual property law to enforce
those limits in order to ensure that individuals could continue to differentiate themselves by means of the copies,
otherwise copious, that they consume». B. BEEBE, «The sumptuary code» In Harvard Law Review 2010, V.
123, No 4. P. 837

4 E. ANDRADE PERAFAN, «La accién por Infraccion de Derechos para la proteccién de la propiedad
Industrialy In Revista la Propiedad Inmaterial Universidad Externado de Colombia, Noviembre, 2011, No. 15.
P. 99

3 1bid. P. 99 «Una de las facultades del titular de un derecho de propiedad industrial es el uso o explotacion
exclusiva de los bienes objeto de la misma (patentes, marcas, disefios industriales, nombres comerciales y
enserias). Ello implica a su vez la facultad de impedir que terceros no autorizados usen o exploten tales bienes.
Desde otro punto de vista puede afirmarse que el uso o explotacion por un tercero no autorizado de un bien
amparado por un derecho de propiedad industrial, constituye una usurpacion del bien y una infraccion del
derecho respectivoy.
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C’est une action juridique spéciale, prévue pour la défense des droits de propriété
industrielle, y compris ceux des dessins et modéles industriels. A ce sujet, 1’article 238 de la
décision andine prévoit que :

«Article 238. Le titulaire d’un droit protégé en vertu de la présente décision peut
introduire une action devant ’autorité¢ nationale compétente contre quiconque porte
atteinte a son droit. Cette action peut aussi étre exercée contre quiconque accomplit
des actes qui donnent a penser que ’atteinte est imminente. Si la législation nationale
du pays membre le permet, [’autorité nationale compétente peut engager d’office les
actions pour atteinte aux droits prévues dans ladite 1égislation.

Lorsqu’il existe plus d’un titulaire d’un méme droit, n’importe lequel des cotitulaires

peut introduire une action pour atteinte a ce droit sans avoir besoin du consentement

des autres titulaires, sauf accord contraire entre les cotitulairesy.

276. Sa codification fait suite a I'Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), qui prévoit 1’obligation
pour les pays membres de I’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) d’établir des
procédures permettant d’assurer le respect des droits de propriété industrielle*'®.

277. L’action pour atteinte aux droits est a double caractére, car elle peut non

. . , . . r