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INTRODUCTION

Uintérét de lutilisation de larbitrage dans la propriété
intellectuaile ne date pas d’'une épogue récente, mais de
quetques décennies; en 1976 déja, s'est tenu a Vienne un
congrés de 'arbilrage international avec pour theéme « 'Arbitrage
et la propriété intellectuelle ». En 1993 (18 novembre a Ziirich),
I'Association Suisse o' Arbitrage consacrail une journge a l'étude
de « I'Objective arbitrability, antitrust disputes and intellectual
property disputes ». Et en 1994 (26 janvier a Paris}, lors du
Colloque organisg par Finstitut de recherche en propriété
intellectuelie (INRI) en France, Maitre Bertrand Moreau debutait
son propos en déclarant, que « {a propriété intellactuelle et
arbitrage s'insérent fous deux dans une perspective universelle
qui ne peut que les rapprocher ». Le trés regretté Professeur
Philippe Fouchard, & qui je rends hommage, avait a cette
occasion consiaté la banalisation de Varbitrage dans e domaine
de la propriété intellectuelle, et le fait que les limites de
Parbitrabilité des litiges ont été constamment repoussées. Notre
rencontre d'aujourd’hui, manifeste la constance de l'intérét ponté
& l'arbitrage des litiges relatits a la propriéteé intellectuelle.

La propriété intellectuele représente un pourcentage
important de 'économie. L utilisation et la préservation du capital
représenté par les biens de propriété intellectuelie, exigent de
la part de leurs propriétaires d'étre capables, non seulement
d’obtenir les droits appropriés, mais égalernent de les maintenir,
les faire respecter, les protéger de toute contrefagon, et les
exploiter d'une fagon efficace. Lorsque ces droits sont violés,
les litiges sont poriés devant des tribunaux nationaux ; ils
peuvent étre scumis a des tribunaux arbitraux si les parties en
ont ainsi convenu et si la loi ne linterdit pas. La question de
Parbitrabilité du litige qui procede d'un souci de protection de
rintérét général pourrait évidemment se poser. Nous en avons
discuté au cours de cette journée.

Aucune raison particuliere, outre les avantages connus de
l'arbitrage, ne conduit les parties a taire choix de Varbilrage dans
le domaine de la proprieté intellectuelle plus que dans d’autres
domaines. Il est vraj cependant, que la cenfidentialité semble

INTELLECTUELLE SONT SOUMIS A LARBITRAGE DE L

par Miréze PHILIPPE (**)

&tre un facteur déterminant en matidre de propriéié inteliectuelie,
encourageant les parties a privilégier le secret du litige dans le
cadre d'une procédure darbitrage, et la préservation de toute
information qui pourrait &tre divulguée en cours de procédure.
Certains réglements d’arbitrage insistent sur la confidentialite
des procédures d'arbitrage, a 'exemple du réglement de la
Chambre de Commaerce Internationaie qui rappelle & son
articte 20, alinéa 7, que « le tribunal arbitral peut prendre toute
mesure pour protéger les secrets d'affaires et les informations
confidentiefles ». Par ailleurs, 'article 21, alinéa 3, rappelle le
caraciére confidentiel des audiences, et l'arficle 1, alinéa 2, 3
et 4 de I'Appendice Il du réglement, insiste sur le caractére
confidentiel des travaux de la Cour internationale d’Arbitrage.
En outre, les publications d'extraits de sentences par la CCI
sont dépourvues de toute information concernant le nom des
pariies et des arbitres, et de tout nom de produit, projet ou autre
inforration précise.

Comme 'avait cbservé le Professeur Fouchard, l'utilisation
de Varbitrage dans les litiges relatifs a la propriété intellectuelle
est devenue banale el les chiffres nous le prouvent. Pour la
seule Chambre de Commerce Internationale, qui, contrairement
a certaines institutions d'arbitrage spécialisees, traite tout
différend d'ordre économique y compris dans le domaine de la
propriété intellectuelle, le pourceniage annuel des affaires
relatives & la propriété intellectuelle représentait ces 20 demiéres
années une maoyenne de 13%. Ce pourcentage ne distingue
pas entre les litiges ayant un lien avec |a propriété intellectuelle,
el les litiges portant effectivement sur une question de propriété
intelleciuelle.

Nous avons au cours de ceite journée abordé la propriété
inteliectuelle sous différents aspects. Dans mon intervention, je
tenterais de dégager une distinction entre le type de litiges
relatifs a la propriéte intellectuelle et les autres litiges soumis &
Varbitrage, si tant est qu'une telle différence existe (). Je vous
donnerais ensuite quelgues exemples des types de liiges qui
naissent des contrats relatifs a la propriété intellectuelle, et
soumis a la CCI (I1).

{*} Intervention a I'Ecole supérieure des Affaires (ESA) — Beyrouth, le 6 mars 2004 sur le théme « Propri¢té intellectuelle, arbitrage et

médiation, quelles nouvelles pratiques ? »

(**) Conseiller Spécial au Secrétariat de la Cour Internalionale &' Arbitrage de la Chambre de Commerce Intemationate (CCH).
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| — EXISTE-T-IL UNE DISTINCTION ENTRE LE TYPE DE
LITIGES RELATIFS A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
ET LES AUTRES LITIGES SCUMIS A UARBITRAGE DE
LA CCI?

Les litiges ne concerneant-ils qu'une certaine catégorie de contrat,
de secteur économique ou de region ?

- Les contrats portent sur toute catégorie, aussi bien les
brevets, marques, licences, savoir-faire ou droits d’auteur,
que la coopération en matiére de recherche et de
développement, I'assistance technique ou la haute
technologie. La haute technologie et tous les droits
gérivés de propriété inteliectuelle ont été un moteur
supplémentaire de croissance économique ces dernieres
annees, et donc facteurs de litiges.

Les secteurs economiques concernent l'alimentation, le
textife, I'industrie chimigue et la santé, les metaux, les
emballages et la ranutention, la télécommunication, le
transport, I'énergie, la construction et les équipements
industriels, I'art de la maison, les médias, etc.

|"origine des parties est diverse ; dé nombreuses affaires
mettent en cause des parties de pays européens et nord-
américains, et d’'autres affaires impliquent par exemple
des parties provenant de I'Asie {Inde, Japon, Chine,
Singapore, Corée}, de I'Australie et de la Nouvelle
Zélande, des pays arabes (Egypte, Emirats, Syrie,
Algerie, Maroc), de 'Amérique du Sud (Argentine,
Mexique, Panama, Brésil), et de I'Afrique (Afrique du Sud,
Cameroun, Mozambigue, Céte d'lvaire),

Nous constatons ainsi d'aprés les arbitrages soumis a la
CCli, que les litiges reiatifs a la propriéte intellectuelte concernent
toute catégorie de contrats et de secteurs économiques, et
impliquent des parties de tous les pays, et non d'une région plus
que d'une autre.

Il convient denc de tirer comme premiére conclusion, que
les litiges de propriété intellectuelle entrent effactivement dans
un processus ordinaire de réglement des diltérends par voie
d'arbitrage privé, tel que constaté lors du collogue de 1994.

Ensuite, les questions de procédures dans ce type de litiges
sont-elles differentes ?

- Certaines procédures concernent une multiplicité de

parties ou une multiplicité de contrats.

- Les lieux de 'arbitrage dans les affaires soumises a la
CCi sont situes dans différents pays et différentes régions
du monde.

- Les mémes questions ou difficultés de constitution des
tribunaux arbitraux se posent. Ce type de litige comme tout
type de litige, nécessite de nommer des arbitres spécialisés
dans le domaine du différend qui oppose les parties.

Nous constatons ainsi, que les procédures dans fes
arbitrages relatifs & la propriété intellectuelle ne différent pas
des autres types de procédures, et e réglement d'arbitrage de
la CCI par exemple, s’applique aussi bien & ce type de litige
gu'a tout autre type de litige.

Notons par ailleurs, que les régles de droit applicables au
fond des litiges sont aussi bien des droits nationaux que la fex
mercatorfa ou les principes généraux de droit.

Enfin, les litiges issus de contrats ayant un lien avec la
propriété intellectuelle peuvent &tre soumis & arbitrage, a
condition que les parties n'aient pas limité le champ d'application
de la clause d'arbitrage 4 la seule interprétation du contrat par
exemple, intentionnellement, ou par erreur en raison d’'une

Ml@f__gE PHILIPPE

rédaction defectueuse de leur clause d'arbitrage.

La seule distinction que 'on peut constater dans les clauses
d'arbitrage insérées dans des contrats ayant un lien avec des
droits de propriété intellectuelle, est celie relative a 1a limitation
faite par les parties quant aux pouvoirs des arbitres. Les parties
interdisent parfois que les litiges soient reglés par arbitrage,
lorsqu’ils sont relatifs par exemple a la validiteé d'une licence,
d’'un brevet ou d'une marque ; elles choisissent de soumettre &
arbitrage les questions litigieuses de fait, et d'exclure les
questions de droit qui reléveront des juridictions judiciaires.

II-QUELS TYPES DE LITIGES NAISSENT DES CONTRATS
RELATIFS A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ?

Comme nous 'avons constaté, ce ne sont pas les éléements
constituant une procedure d'arbitrage qui vont présenter des
différences, mais les questions litigieuses relatives au fond.
Certaines questions se posent identiqguement, aussi bien dans
les difiérends issus de contrats portant sur la propriété
infeilectueile que dans les différends issus de tout type de
contrat. D’autres questions portent plus particuliérement sur
des conflits de propriéte intellectuetie. Quels que soient les litiges
Issus de ce type de contrat, et comme le faisait déja remarquer
Dominique Hascher lors du colloque de 1994, il est rare gque la
totalité du litige porte sur des questions juridiques relevant
exclusivement de la proprieté intellectuelle,

Les questions litigieuses sont plutdt commerciales et ont
trait & des guestions contractuelies générales, telles que la
résiliation d’un lien contractuel, 'absence du résultat escompté
d'une licence d'utilisation d'un logiciel, la wviolation
d’engagements limitant l'utilisation d'un droit, ou iimitant
Vexclusivité d'exploitation d'une licence ou d'une marque a
une region donnée, le défaut de paiement de redevances,
'absence de promotion d'un produit et d'ouverture de nouveaux
marchés, ainsi de suite.

Les litiges qui portent sur une difficulté d'exécution d'un
contrat de licence, de marque ou de brevet pesent ainsi des
questions classiques et peu specifiques. L'arbitrage est donc
possible pour résoudre de tels litiges. L 'arbitre peut aussi parfois
se voir confier la mission de statuer sur la validité d'une iicence,
d’'une marque ou d'un brevet, mais sa décision n'aurait de valeur
qu'entre les partias, inter partes, il ne peut statuer erga omnes,
sauf apparemment en Suisse. Le professeur Frangois Perret
pensait méme gue la question de la validité ou de la nullité navait
pas a étre soustraite a la compétence de I'arbitre, et que la seule
limite en un tel cas était I'effet nécessairement relatif de la
sentence arbitrale.

Les sentences concernant des litiges relatifs & la propriété
intellectuelle dans des affaires CCI, contenaient par exemple
des développements juridiques sur I'arbitrabilité, le titulaire
des droits de propriété intellectuele, le droit applicabie, la
confidentialité, l'interprétation des dispositions contractuelles at
les droits consécutifs a la résiliation, ainsi de suite.

Je relaterais quelques sxemples d'affaires soumises a la
CCl en retevant certains points qui ont retenu mon attention.

Dans un différend concernant un contrat de licence pour
la fabrication d'un produit pharmaceutique et sa vente dans un
territoire assez élendu comprenant plusieurs pays d' Ameérique
Latine, le détenteur de la licence, demandeur n® 1, exigeait
que le défendeur n'achete la matiére premiére qu'aupres du
demandeur n® 2. D’autre part, le défendeur devait enregistrer
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le produit & ses frais aupres des autorités de ces difiérents pays,
dans les 12 mois de la signature du contrat, el lancer le produit
pharmaceutique sur le marché dans les 6 mois de 'obtention
du permis.

Le litige est né suite a 'absence de lancement du produit
par le défendeur aprés 'obtention du permis. Les demandeurs
ont alors introduit une requéte d’arbitrage. lls alléguaient avoir
subi des pertes importantes, pertes de royalties pour le
demandeur n° 1, et pertes pour absence de vente de matiére
premi¢re pour le demandeur n® 2. lls soliicitaient du tribunat
arbitral de déclarer que le défendeur a failli & ses obligations
contractuelles, de le condamner & leur payer des dommages
pour les pertes subies, ainsi que des dommages pour la perte
de visibilité du produit dans un nombre important de pays.

te défendeur a allégué qu'un autre accord a el lieu entre
les parties, aux termes duguel les pariies s'étaient entendues
de confier le lancement du produit 2 une société tierce ; en effet,
te défendeur avait fusionng avec une société qui vendait un
produit concurrent au produit objet du contrat litigieux et avait
donc préféré que le lancement du produit scit confié a une
société tierce. Néanmoins, les négociations entre le demandeur
n“ 1 et la société tierce présentée par le défendeur n'aboutirent
pas. Le défendeur soutenait que le demandeur n® 1 n’avait
pas lenté de trouver d’autres moyens de commercialiser le
produit et de réduire ainsi les pertes. Le défendeur a enfin ajouté,
gue les dommages réclamés pas les demandeurs étaient
spéculatifs.

Aprés avoir entendu les parties et examing les preuves
produites par celles-ci, I'arbitre a conslaté que les parties avaient
en effet échangé des lettres au sujel d’'une société tierce a qui
ta commercialisation pouvait &tre confide, mals gu'avcun accord
n‘avait été conciu par les parties a ce sujel, et que le défendeur
mavait pas été expressément déchargé de cette obligation.
L'arbitre a noté en outre, que le demandeur 1* 1 avait méme
rappelé au défendeur ses obligations contractuelles au cours
de cet échange, et avait exigé que ‘e défendeur remplisse ses
obligations, faute de quoi il serait considére y avoir failli. L'arbitre
conclut donc gue le défendeur n'avait pas respecté son
obligation de lancement du produit. Il procéda ensuite a 'examen
des dommages que les demandeurs avaient dreit a réclamer.
Il nota d'abord, aprés avoir entendu des témoins, que les
demandeurs avaient bien contacte d'autres sociétés potentielles
pour le lancement du produit, mais que les negociations furent
infructueuses. L'arbitre a ainsi constaté que les demandeurs
mavaient pas manqué & leur obligation de tenter de réduire les
dommages (mitigate damages). Cependant Parbitre n'a pas
accordé tous les dommages réclamés par manque de preuve.

L'exemple de ce différend montre que les faits et les
guestions litigieuses réglées par 'arbitre sont classiques.

Une autre affaire concernalt un contrat de licence exclusive
parlequel le défendeur accordait au demandeur le droit exclusif
de vendre ses produits en Eurcpe. Le defendeur avait conclu
le méme contrat avec une autre société, non partie a l'arbitrage,
pour la vente du produit en Amérique du Nord, et avait conclu
plus tard avec cette société un nouveau contrat lui accordant
droit de vente des produits en Europe, sans consulier le
demandeur. Le demandeur a alors accuse le défendeur d’avoir
viole le contral et a réclamé des dommages qu'il a obtenus.

Rien d'original dans les faits et la décision. L'élément
intéressant que j'ai retenu de cette affaire concerne la décision
sur le droit applicable au fond.
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En effet, le Iribunat arbitral avail décidé de déterminer les
régles de droit en appliquant la methode de la voie directe,
méthode qui consiste a choisir le droit applicable sans avoir a
se préoccuper d'une régle de corlit quelcongue, mais méthode
qui ressemble étrangement & la méthode conflictuelle. Le
tribunal a examiné les différents critéres de rattachements
possibles, lieu d’exécution du contrat, lieu duguel la majorité
des négociations étaient conduites, lieu de la viotation de
Yaccord, lieu de Pinvention et de ses améliorations, etc. |l avait
considéré gue, guelle que soit 1a Joi qu'il pourrait appliquer, celle-
ci se révélerait inappropriée pour le cas d'espéce. Il a en
conséguence conalu, que les régles de droit qui convenaient
te mieux élaient la lex mercatoria, parce que « ces régles ont
été formées par les usages dans le commerce international,
graduellement élabordes par différentes sources, telles que les
acteirs du commerce international eux-mémes, feurs
associations, les décisions de tribunaux arbitraux internationaux.
et quelques institutions a 'exemple dUNIDROIT qui a publié
les principes relatifs aux contrats du commerce inlernational ».
Toutelois, le tribunat a décidé qu'il terait £galement application,
si nécessaire, de tout droit national relatif aux droits de propriete
intellectuelte.

Autre cas concernant plus particuligrement un droit de
propriété inteliectuelle et dont la décision fut peu commune &
mon Sens.

Suite & la resiliation d'un contrat portant sur une margue
que le défendeur n'avait plus le droit d'uliliser, le tribunal avait
ordonné au défendeur de retirer toute demande d'enregistre-
ment de la margue devant les autorités natlionales auprés
desquetles des démarches avaient été entreprises. Il avait en
cutre aulorisé au demandeur de révéler le contenu de la
sentence a toute personne concernée par i'objet du litige et
par les droits de la propriéteé inlellectuelie.

Enfin, 'objet du litige dans une autre affaire portait
uniquement sur la vakdité d'un brevet et d'une licence de savoir-
faire, que le défendeur prétendait &tre nuls, fe brevet pour
avoir été annule et la licence parce qu'accessoire au brevel.

Apres examen des faits et du rapport de I'expert, le tribunal
a noté que le brevet avait été effectivement annulé, mais que
fannulation du brevet et les conséquences de cette annulation
étaient couvertes par les lermes de 'addendum au contrat de
licence, qui était valable. Dans cet addendum, les parties avaient
convenu que si le brevet venait & étre annulé, la licence de
savoir-faire et son exploitation étaient indépendantes du brevet
et restaient valables.

Pour conclure, nous constatons avec ces criteres de
comparaison, ces donnees statistiques et ces quelques
exemples, gue Farbitrage est une méthode devenue classique
pour le réglement de difiérends issus de conirats relalifs a la
propriété intellectuetle. Il wexiste pas de difference fondamentale
entre les arbitrages concernant la propriété intellectuelle et les
autres matieres.

Mireze PHILIPPE



