
NFT et le droit des marquesÂ : lâ€™affaire dite Â«Â MetaBirkinÂ Â»

Description

Câ€™est au terme de plus dâ€™une annÃ©e de procÃ©dure que le 8 fÃ©vrier 2023, Ã  lâ€™issue 
dâ€™un procÃ¨s tenu devant un jury composÃ© de neuf membres, le tribunal fÃ©dÃ©ral de New 
York a rendu son verdict dans lâ€™affaire HermÃ¨sÂ vsÂ Mason Rothschild. Le jury a condamnÃ© 
lâ€™artiste Mason Rothschild, crÃ©ateur des NFT Â«Â MetaBirkinÂ Â», Ã  verser la somme de 133 
000 dollars en dommages et intÃ©rÃªts Ã  la sociÃ©tÃ© HermÃ¨s pour risque de confusion et, en 
consÃ©quence, violation du droit des marques.

Les NFT (jetons non fongibles) donneraient, par leur unicitÃ©, unÂ Â«Â caractÃ¨re de raretÃ© Ã  des 
objets numÃ©riquesÂ Â»Â et crÃ©eraient ainsiÂ Â«Â une propriÃ©tÃ© numÃ©rique traÃ§able dâ€™un 
nouveau genreÂ Â». En outre, les NFTÂ Â«Â offriraient aux artistes un nouveau modÃ¨le de revenus qui 
leur permettrait de vendre des images, des vidÃ©os et dâ€™autres actifs numÃ©riques sous la forme 
dâ€™artiÂcles Ã  collectionner en ligne ou bien dâ€™Å“uvres dâ€™artÂ Â»1. Autrement dit, le NFT peut
Ãªtre considÃ©rÃ© comme un certificat dâ€™authenticitÃ© de lâ€™Å“uvre numÃ©rique (voirÂ La rem
Â nÂ°57-58, p.75 et nÂ°60, p.103).

InhÃ©rent au droit sur la propriÃ©tÃ© intellectuelle, le droit des marques constitue un rÃ©gime
confÃ©rant aux entreprises, aux personnes morales ou aux personnes physiques le droit dâ€™acquÃ©rir
lâ€™exploitation dâ€™une marque qui bÃ©nÃ©ficierait dâ€™une protection uniforme, assurant ainsi Ã 
la personne concernÃ©e le monopole dâ€™exploitation de ladite marque pour les produits et les services
concernÃ©s. En gÃ©nÃ©ral, selon lâ€™Organisation mondiale pour la propriÃ©tÃ© intellectuelle
(OMPI), une marque est un signe permettant de distinguer les produits ou les services dâ€™une entreprise
de ceux appartenant Ã  une autre. Ainsi, une marque tridimensionnelle comme le sac Birkin peut Ãªtre
protÃ©gÃ©e, soit du fait dâ€™un caractÃ¨re distinctif suffisamment Ã©levÃ©, soit grÃ¢ce Ã  une
notoriÃ©tÃ© acquise. En tout Ã©tat de cause, la forme du sac Birkin est protÃ©gÃ©e sous le droit de la
propriÃ©tÃ© intellectuelle amÃ©ricain2. DÃ¨s lors, dans cette affaire,Â la juridiction amÃ©ricaine devait
apprÃ©cier sâ€™il existe un risque de confusionÂ entre la marque tridimensionnelle en question et
lâ€™Å“uvre numÃ©rique sous forme de NFT.

Le Birkin dâ€™HermÃ¨s au cÅ“ur deÂ laÂ contestation

La crÃ©ation du cÃ©lÃ¨bre sac Birkin de la maison HermÃ¨s trouve son origine dans une rencontre
fortuite Ã  bord dâ€™un avion, entre Jean-Louis Dumas, prÃ©sident du groupe HermÃ¨s de 1978 Ã  2006,
et Jane Birkin, actrice et chanteuse britannique vivant en France. Lâ€™intÃ©ressÃ©e exprimant alors son
souhait dâ€™avoir un sac fonctionnel et Ã©lÃ©gant, cette remarque lui vaut de participer Ã  la crÃ©ation
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du sac de la maison de couture franÃ§aise. DÃ¨s 1984, celui-ci deviendra, Ã  lâ€™instar du sac Kelly, un
Ã©lÃ©ment de mode des plus prisÃ©s, iconiques et rares. Chaque piÃ¨ce est unique, entiÃ¨rement
exÃ©cutÃ©e et signÃ©e par un seul artisan3.

Dans lâ€™affaire en cause, Mason Rothschild, entrepreneur du monde de la mode, artiste et designer,
sâ€™Ã©tait fait subitement connaÃ®tre en 2021, lorsquâ€™il crÃ©a, avec Eric Ramirez, un NFT
reprÃ©sentant un fÅ“tus dans un sac Birkin virtuel. Cette Å“uvre numÃ©rique,
nommÃ©eÂ Â«Â BabyÂ BirkinÂ Â», fait rÃ©fÃ©rence de maniÃ¨re quasi explicite au
modÃ¨leÂ BabyÂ (25 centimÃ¨tres) du sac Ã©ponyme de la maison HermÃ¨s. Elle sâ€™est vendue une
premiÃ¨re fois Ã Â 23 500Â dollars, et revendue Ã Â 47 000Â dollars, bien plus que sa valeur initiale
estimÃ©e Ã Â 9 500Â dollars par rapport aux vÃ©ritablesÂ Baby Birkin. Face Ã  ce succÃ¨s, Mason
Rothschild dÃ©cida de crÃ©er une sÃ©rie de 100Â NFT, intitulÃ©eÂ Â«Â MetaBirkinÂ Â»,
reprÃ©sentant le sac Birkin dans le MÃ©tavers, et dont chaque modÃ¨le est en fausse fourrure,
dÃ©rogeant au modÃ¨le HermÃ¨s original en cuir4. La reprÃ©sentation de ces sacs en fourrure avait pour
objectif de dÃ©noncer la maltraitance animale dans le secteur de la mode.

La vente de cette collection de NFT, sur la plateforme OpenSea, a Ã©tÃ© lancÃ©e Ã  lâ€™occasion des
cÃ©lÃ©brations du Miami Art Basel de 2021 et a rapportÃ© plus de 450Â 000 dollars. La maison
HermÃ¨s a dâ€™ailleurs fait valoir au cours du procÃ¨s que cette vente avait rapportÃ© plus de 1Â million
de dollars. Ã€ lâ€™occasion de ce lancement, lâ€™artiste a crÃ©Ã© plusieurs
comptesÂ Â«Â @metabirkinsÂ Â»Â sur les rÃ©seaux sociaux Twitter, Instagram et Discord, en utilisant le
hashtagÂ Â«Â #metabirkinsÂ Â». Si lâ€™absence dâ€™affiliation entreÂ Â«Â MetaBirkinÂ Â»Â et la
maison HermÃ¨s est bien mentionnÃ©e, cette rÃ©fÃ©rence a bien pour but de commercialiser les NFT en
profitant de la renommÃ©e des sacs Ã©ponymes de la maison de couture franÃ§aise5. Le fait dâ€™avoir
fait usage du nomÂ Â«Â BirkinÂ Â»Â et du signeÂ Â«Â MetaBirkinÂ Â»Â nâ€™a pas suffi pour Ã©viter
que le public croie Ã  une mÃªme origine commerciale des produits et, par consÃ©quent, queÂ cette
reprÃ©sentation ait pu faire bÃ©nÃ©ficier son crÃ©ateur de la notoriÃ©tÃ© de la marque mÃªme
sâ€™il sâ€™agissait dâ€™une crÃ©ation artistique.

La reprÃ©sentation artistique face Ã  la protection des marques enregistrÃ©es

Le tribunal fÃ©dÃ©ral de New York a considÃ©rÃ© quâ€™il y avait un risque de confusion entre les
NFT de Mason Rothschild et le produit enregistrÃ©, le public pouvant facilement croire Ã  une origine
commerciale commune, et donc que le crÃ©ateur de ces jetons a pu bÃ©nÃ©ficier Ã©conomiquement de
la notoriÃ©tÃ© de la marque HermÃ¨s et de son sac Birkin.

Ni la reprÃ©sentation artistique, ni le fait de vendre des NFT ne posent problÃ¨me, dÃ¨s lors que ces deux
pratiques sont autorisÃ©es, les entreprises y ayant de plus en plus recours. En effet, le fait de vendre des
NFT revient Ã  vendre des droits de propriÃ©tÃ© qui pourraient Ãªtre assimilÃ©s Ã  la propriÃ©tÃ©
dâ€™un Ã©lÃ©ment physique6. Or, dans la prÃ©sente affaire,Â la seule reprÃ©sentation du sac suffit Ã 
lâ€™identification immÃ©diate de la maison HermÃ¨s comme origine commerciale,Â quand bien mÃªme
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cette reprÃ©sentation se veut, selon son crÃ©ateur, une crÃ©ation ou reprÃ©sentation artistique. En outre,
la rÃ©fÃ©rence au nom dâ€™origine du produit induit le consommateur en erreur en le laissant penser
quâ€™il sâ€™agit dâ€™un produit dÃ©rivÃ© de la marque HermÃ¨s.Â Mason Rothschild a tenu pour
dÃ©fense quâ€™il sâ€™agissait dâ€™une crÃ©ation artistiqueÂ qui ne saurait Ãªtre considÃ©rÃ©e
comme la reprÃ©sentation Ã  lâ€™identique du produit en cause, mais qui, au contraire, tiendrait du droit
Ã  la libertÃ© dâ€™expression ou de crÃ©ation, bÃ©nÃ©ficiant de la protection du premier amendement
de la Constitution amÃ©ricaine7, et ne pouvant donc faire lâ€™objet dâ€™une condamnation pour
parasitisme8. Selon le juge Rakoff, les NFT sont achetÃ©s pour obtenir des droits exclusifs sur le contenu
associÃ© aux NFT9, et donc la rÃ©fÃ©rence au Birkin qui y est attachÃ©e. Dans une prÃ©cÃ©dente
affaire, le juge avait Ã©galement trouvÃ© que, au-delÃ  de la reprÃ©sentation artistique, il y avait
lâ€™intention dâ€™associer le signeÂ Â«Â MetaBirkinÂ Â»Â Ã  la notoriÃ©tÃ© de la marque HermÃ¨s
10. Le jury amÃ©ricain a ainsi retenu dans son verdict final le risque de confusion entre le NFT et le
vÃ©ritable sac Birkin,Â lâ€™auteur ne pouvant se prÃ©valoir de la crÃ©ation artistique en ce que ce
projet avait un but financier,Â bÃ©nÃ©ficiant de la notoriÃ©tÃ© de la marque HermÃ¨s associÃ©e
malgrÃ© elle.

Du point de vue du droit franÃ§ais, il est difficile de concevoir lâ€™absence de violation de lâ€™article
L122-4 du code de la propriÃ©tÃ© intellectuelle, qui dispose queÂ Â«Â toute reprÃ©sentation ou 
reproduction intÃ©grale ou partielle faite sans le consentement de lâ€™auteur ou de ses ayants droit ou 
ayants cause est illicite. Il en est de mÃªme pourÂ [â€¦]Â la reproduction par un art ou un procÃ©dÃ© 
quelconqueÂ Â». Au-delÃ  des enregistrements spÃ©cifiques effectuÃ©s, cela est dâ€™autant plus vrai
sâ€™agissant de marques qui bÃ©nÃ©ficient dâ€™une certaine notoriÃ©tÃ©. En effet, lâ€™article
L.713-5 du code de la propriÃ©tÃ© intellectuelle, tel que rappelÃ© par la Cour de cassation, prÃ©voit
expressÃ©ment queÂ Â«Â la reproduction ou lâ€™imitation dâ€™une marque jouissant dâ€™une 
renommÃ©e pour des produits ou services identiques, similaires ou non Ã  ceux dÃ©signÃ©s dans 
lâ€™enregistrement, engage la responsabilitÃ© civile de son auteur si elle est de nature Ã  porter 
prÃ©judice au propriÃ©taire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation 
injustifiÃ©e de cette derniÃ¨re ; que le profit indÃ»ment tirÃ© de la renommÃ©e de la marque, qui est la 
consÃ©quence dâ€™un certain degrÃ© de similitude entre les signes en prÃ©sence en raison duquel, sans 
les confondre, le public Ã©tablit un lien entre les signes, doit Ãªtre apprÃ©ciÃ© globalement en tenant 
compte de tous les facteurs pertinents du cas dâ€™espÃ¨ceÂ Â»11. En ce sens, et comme le rappelle
justement lâ€™avocate VÃ©ronique Piguet, il ressort que la crÃ©ation des NFT bÃ©nÃ©ficierait de la
renommÃ©e du Birkin HermÃ¨s, et entrerait dans la catÃ©gorie des affaires tirant un profit indu du fait de
lâ€™existence du risque de confusion et de la notoriÃ©tÃ© de la marque antÃ©rieure.Â Cependant,
toujours selon VÃ©ronique Piguet, cela ne sâ€™appliquerait pas nÃ©cessairement Ã  la
crÃ©ationÂ Â«Â Baby BirkinÂ Â»Â qui, conceptuellement, contiendrait un vÃ©ritable aspect artistique
ne pouvant entraÃ®ner un risque de confusion sous le droit des marques12.

Cette jurisprudence vient dÃ¨s lors complÃ©ter le droit des marques, en ce que les NFT, crÃ©Ã©s par des
designers ou des artistes, peuvent en leur reprÃ©sentation et leur vente relever de ce mÃªme rÃ©gime de
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protection du droit de la propriÃ©tÃ© intellectuelle. NÃ©anmoins il apparaÃ®t difficile, dans des
conditions similaires, de se prÃ©valoir dâ€™une reprÃ©sentation artistique protÃ©gÃ©e par des droits
fondamentaux, lorsque lâ€™auteur bÃ©nÃ©ficie Ã©conomiÂquement dâ€™un risque de confusion sur
lâ€™identitÃ© de lâ€™origine commerciale du produit en cause.

Les opinions exprimÃ©es par lâ€™auteur sont personnelles, et nâ€™engagent pas la Cour de justice de 
lâ€™Union europÃ©enne.
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