larem

La revue europA©enne des mA©dias et du numA©rique

NFT et le droit des marquesA : |&€™affaire dite A«A MetaBirkinA A»

Description

CaE™est au terme de plus d&€™une annA©e de procA©dure que le 8 fA©vrier 2023, A 1a€™issue
d&€™un procA’s tenu devant un jury composA© de neuf membres, le tribunal fA©dA©ral de New
York arendu son verdict dans 1&€™affaire HermA“sA vsA Mason Rothschild. Lejury a condamnA®©
|a€™artiste Mason Rothschild, crA©ateur des NFT A«A MetaBirkinA A», A verser la somme de 133
000 dollars en dommages et intA©rAds A la sociAOtA© HermA™s pour risque de confusion et, en
consA©quence, violation du droit des mar ques.

Les NFT (jetons non fongibles) donneraient, par leur unicitA©, unA A«A caractAre de raretA© A des
objets numAG©riquesA A»A et crA©eraient ainsA A«A une propriAOtA© numACrique traAgable da€™un
nouveau genreA A». En outre, les NFTA A«A offriraient aux artistes un nouveau modAle de revenus qui

leur permettrait de vendre des images, des vidA©os et da€™autres actifs numA©riques sous la forme
da€™artiAcles A collectionner en ligne ou bien da€™A* uvres da€™artA A»L. Autrement dit, le NFT peut
Adre considA©rA© comme un certificat dA€™authenticitA© de IZE™A“uvre numA®©rique (voirA La rem
A nA°57-58, p.75 et nA°60, p.103).

InhAG©rent au droit sur la propriAGtA® intellectuelle, le droit des marques constitue un rA©gime
confA©rant aux entreprises, aux personnes morales ou aux personnes physiques le droit da€TMacquA©r|r
|&E™exploitation d4€™une marque qui bAONAGficierait dA&€™une protection uniforme, assurant ainsi A
la personne concernA©e le monopole d&€™exploitation de ladite marque pour les produits et les services
concernA©s. En gA©nAGral, sdlon [8€™Organisation mondiae pour la propriAOtA© intellectuelle
(OMP1), une marque est un signe permettant de distinguer les produits ou les services da€™ une entreprise
de ceux appartenant A une autre. Ainsi, une marque tridimensionnelle comme le sac Birkin peut Adre
protA©gA©e, soit du fait da€™un caractA're distinctif suffisamment A©levA©, soit grA¢ce A une
notoriAOtA® acquise. En tout A©tat de cause, la forme du sac Birkin est protA©gA®©e sous le droit de la
propriA©tA® intellectuelle amA©ricain?. DA"s lors, dans cette affaire,A |a juridiction anA®©ricaine devait
apprA©cier sA€™il existe un risque de confusionA entre la marque tridimensionnelle en question et
|&€™ A“ uvre numA©rique sous forme de NFT.

LeBirkin da€™HermA 'sau cA“ur deA laA contestation

La crA©ation du cA©IA bre sac Birkin de la maison HermA™s trouve son origine dans une rencontre
fortuite A bord d&€™un avion, entre Jean-Louis Dumas, prA©sident du groupe HermA™'s de 1978 A 2006,
et Jane Birkin, actrice et chanteuse britannique vivant en France. LAE™intA©ressA©e exprimant aors son
souhait d&€™avoir un sac fonctionnel et A©IA©gant, cette remarque lui vaut de participer A |la crA©ation
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du sac de la maison de couture franA8aise. DA"s 1984, celui-ci deviendra, A 1&€™instar du sac Kelly, un
A©IA©ment de mode des plus prisA©s, iconiques et rares. Chaque piA“ce est unique, entiA rement
exA©cutA©e et signA©e par un seul artisans.

Dans |&€™affaire en cause, Mason Rothschild, entrepreneur du monde de la mode, artiste et designer,
SBE™AOtat fait subitement connaA®tre en 2021, lorsquaE™il crA©a, avec Eric Ramirez, un NFT
reorAO©sentant  un fA“tus dans un sac Birkin virtuel. Cette A“uvre numA©rique,
nommA©eA A«A BabyA BirkinA A», fait rA©fAGrence de maniAre quas explicite au
modA~leA BabyA (25 centimA“tres) du sac A©ponyme de la maison HermA''s. Elle s®€™est vendue une
premiA-re fois A A 23 500A dollars, et revendue A A 47 000A dollars, bien plus que sa valeur initide
estimA©e A A 9 500A dollars par rapport aux vAOritablesA Baby Birkin. Face A ce succA’s, Mason
Rothschild dA©cida de crA©er une sACrie de 100A NFT, intitulA©eA A«A MetaBirkinA A,
reprA©sentant le sac Birkin dans le MA®tavers, et dont chague modA’le est en fausse fourrure,
dA©rogeant au modA“le HermA's original en cuir4. La reprA©sentation de ces sacs en fourrure avait pour
objectif de dA©noncer la maltraitance animale dans le secteur de lamode.

La vente de cette collection de NFT, sur la plateforme OpenSea, a AOtA© lancA©e A 18€™occasion des
cAOIA®Obrations du Miami Art Basel de 2021 et a rapportA© plus de 450A 000 dollars. La maison
HermA''s a d&€™ailleurs fait valoir au cours du procA’s que cette vente avait rapportA© plus de 1A million
de dollars. A€ |&€™occasion de ce lancement, |&€™artiste a crAOA©  plusieurs
comptesA A«A @metabirkinsA A»A sur les rA©seaux sociaux Twitter, Instagram et Discord, en utilisant le
hashtagA A«A #metabirkinsA A». Si 1&€™absence da€™affiliation entreA A«A MetaBirkinA A»A et la
maison HermA''s est bien mentionnA©e, cette rA©fA©rence a bien pour but de commercialiser les NFT en
profitant de la renommA®©e des sacs A©ponymes de la maison de couture franA8aise®. Le fait d&€™avoir
fait usage du nomA A«A BirkinA A»A et du signeA A«A MetaBirkinA A»A nd€™a pas suffi pour A©viter
que le public croie A une mA3me origine commerciale des produits et, par consA©quent, queA cette
reprA©sentation ait pu faire bA©nAOficier son crA©ateur de la notoriA©tA© de la marque mAame
SAE™ | SAE™ agissait dAE™une crA©ation artistique.

LareprA©sentation artistique face A la protection des marques enr egistr AGes

Le tribunal fA©dA©ra de New York a considA©rA© quaE™il y avait un risque de confusion entre les
NFT de Mason Rothschild et le produit enregistrA©, le public pouvant facilement croire A une origine
commerciale commune, et donc que le crA®©ateur de ces jetons a pu bAOnAGficier A©conomiquement de
lanotoriAOtA© de lamarque HermA''s et de son sac Birkin.

Ni la reprA©sentation artistique, ni le fait de vendre des NFT ne posent problA me, dA™s lors que ces deux
pratiques sont autorisA©es, les entreprises y ayant de plus en plus recours. En effet, |e fait de vendre des
NFT revient A vendre des droits de propr|A©tA© qui pourralent A3re assmilA©s A la propr|A©tA©
da€™un A©IA©ment physiqueb. Or, dans la prA©sente affaire,A la seule reprA©sentation du sac suffit A

|&E™identification immA©diate de la maison HermA"s comme origine commerciale A quand bien mAame
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cette reprA©sentation se veut, selon son crA©ateur, une crA©ation ou reprA©sentation artistique. En outre,
la rA©fA©rence au nom da&€™origine du produit induit le consommateur en erreur en le laissant penser
qQUAE™ | SBE™agit d&E™un produit dA©rivA© de la marque HermA's.A Mason Rothschild a tenu pour
dA©fense qUAE™Il SAE™agissait dAE™une crA©ation artistiqueA qui ne saurait A%re considAOrA©e
comme la reprA©sentation A 12€™identique du produit en cause, mais qui, au contraire, tiendrait du droit
A lalibertA© da€™expression ou de crA®©ation, bA©nAGficiant de la protection du premier amendement
de la Constitution amA®©ricaine’, et ne pouvant donc faire |A€™objet d&€™une condamnation pour
parasitisme®. Selon le juge Rakoff, les NFT sont achetA©s pour obtenir des droits exclusifs sur le contenu
associA© aux NFTY, et donc la rA©fA©rence au Birkin qui y est attachA©e. Dans une prA©cA©dente
affaire, le juge avait A©galement trouvA© que, au-delA de la reprA©sentation artistique, il y avait
|4€™intention da€™associer le signeA A«A MetaBirkinA A»A A |a notoriAOtA© de la marque HermA''s
10, e jury amA®ricain a ainsi retenu dans son verdict fina le risque de confusion entre le NFT et le
vA®©ritable sac Birkin,A |&€™auteur ne pouvant se prA©valoir de la crA©ation artistique en ce que ce
projet avait un but financier,A bAOnA®©ficiant de la notoriAG©tA© de la marque HermA's associA©e
malgrA© dlle.

Du point de vue du droit franASais, il est difficile de concevoir 1&€™absence de violation de |14€™article
L122-4 du code de la propriAG©tA® intellectuelle, qui dispose queA A«A toute reprA©sentation ou
reproduction intA©grale ou partielle faite sans le consentement de 1&€™auteur ou de ses ayants droit ou
ayants cause est illicite. Il en est de mA3me pourA [3€1]A la reproduction par un art ou un procA©dA©
quelconqueA A». Au-delA des enregistrements spA©cifiques effectuA©s, cela est da€™autant plus vrai
S&€™agissant de marques qui bA©nACficient d&€™une certaine notoriAOtA©. En effet, 1&€™article
L.713-5 du code de la propriA©tA© intellectuelle, tel que rappel A© par la Cour de cassation, prA©voit
expressAOment queA A«A la reproduction ou l1&€™imitation d&€™une marque jouissant da€™une
renommA©e pour des produits ou services identiques, similaires ou non A ceux dA©signA©s dans
|&€™enregistrement, engage la responsabilitA© civile de son auteur si elle est de nature A porter
prA©judice au propriAGtaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation
injustifiA©e de cette derniA're ; que le profit indA»ment tirA© de la renommA©e de la marque, qui est la
consA©quence da€™un certain degrA© de similitude entre les signes en prA©sence en raison duquel, sans
les confondre, le public A©tablit un lien entre les signes, doit A%tre apprA©ciA© globalement en tenant
compte de tous les facteurs pertinents du cas da€™espA ceA A»11. En ce sens, et comme le rappelle
justement |&4€™avocate VA©ronique Piguet, il ressort que la crA©ation des NFT bA©nA©ficierait de la
renommA®©e du Birkin HermA''s, et entrerait dans la catA©gorie des affaires tirant un profit indu du fait de
|&E™existence du risque de confusion et de la notoriAOtA© de la marque antA©rieure.A Cependant,
toujours selon VAOronique Piguet, cela ne sa€™appliquerait pas nA©cessairement A la
crA©ationA A«A Baby BirkinA A»A qui, conceptuellement, contiendrait un vA®ritable aspect artistique
ne pouvant entraA®ner un risque de confusion sous le droit des marques’2.

Cette jurisprudence vient dA"s lors complA©ter le droit des marques, en ce que les NFT, crA©A®©s par des
designers ou des artistes, peuvent en leur reprA©sentation et leur vente relever de ce mA3me rA©gime de
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protection du droit de la propriA©tA© intellectuelle. NA©anmoins il apparaA®t difficile, dans des
conditions similaires, de se prA©valoir d3€™une reprA©sentation artistique protA©gA©e par des droits
fondamentaux, lorsque 1&€™auteur bA©nA©ficie A©conomiAquement d&E™un risque de confusion sur
|&E™identitA© de |&€™origine commerciale du produit en cause.

Les opinions expri rNrb&@es par [&€™auteur sont personnelles, et na€™engagent pas la Cour de justice de
[&E™Union europA©enne.
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