n premier lieu, il est
bon de connaitre les
définitions de la
marque. Elle a deux
définitions possibles,
~ juridique, - I'autre écono-
e: Considérée du pointde vue
que, elle est un signe distinc-
qui permet a son titulaire (per-
ne. physique ou personne
le) de différencier ses pro-
ot ses services de ceux de la
urrence.

_par sa fonction économique,
arque est un signe qui permet
n titulaire de rallier sa clien-
de procurer a celle-ci un pro-
u un service de qualité
ogéne et que sa clientele
nnaitra aisément.

roéle important de la marque,
les relations économiques et
stnelles _pose le probleme de

e validité sera un point par-
ierement sensible dans le
ratde franchise puisqu’elle en
vot, qu’elle est transmise
utilisateurs par le biais de ce
t'qui doit donc étre exempt
utreproche a ce sujet. Avant
dépot de la marque, il faudra
.d’'une premiére part, s'assu-
e ‘la dnspomb:lnte de cette mar-
- il-faut savoir sile signe choisi
erme choisi n'est pas déja
rié par un tiers sous une
e identique ou similaire pour
oduits ou services voisins ou
ques. Une recherche sera
ndispensable pour connaitre

a.marque choisie.
oi-du 31 décembre 1969 dis-
dans son article 4 : “la pro-

mier dépét”’. I faudra donc

de la marque s’acquiert par

clef de voate du franchising est la marque,
st donc impératif dans un contrat de franchise
e préoccuper en premier lieu

problémes que pose une marque pour étre valide et,
econd lieu, du mécanisme de sa protection.

TENNIS -BALL

rechercher si des marques identi-
ques, antérieurement déposées,
n’'existent pas déja. L'utilisation
par un tiers du méme signe ou
terme a titre de marque, sans
dépét officiel a I'INPI, ne lui confe-
rera donc, en principe, aucun titre,
le dépbt sera, en principe égale-
ment, seul valable. Ce principe
apparemment clair, posé par la loi
de 1964, souffre malheureuse-
ment certaines exceptions qui
viennent facheusement compli-
quer les choses.

@ la premiére exception, prévue
par la loi elle-méme, est celle du
dépodt par un tiers d'une marque
déjd notoirement connue, bien
que non protégée. Le dépdt, alors,
ne sera pas valable.

@ La seconde exception résulte,
elle, d'un principe général du droit
francais : “fraus omnia corrum-
pit” (la fraude corrompt tout) ; cela
revient a dire que serait annulé le
dépét fait de mauvaise foi par une

‘personne connaissant |'existence
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de l'usage d'une marque non
déposée, méme non notoire, et
cherchant indiment, par ce dépdt,
a confisquer a son profit la clien-
téle créée par les actes d'usage ou
a monnayer la propriété de la mar-
gue ainsi mal acquise.

® Les troisiemes exceptions, trop
souvent ignorées par les candidats
a la propriété d'une marque, pro-
viennent, elles, de I'existence,
antérieurement au dépot, de droits
concurrents : droit a I'enseigne et
droit au nom commercial et a ia
raison sociale.

Malgré les principes d'acquisi-
tion posés par la loi de 1964, la
jurisprudence a dégagé des solu-
tions qui battent en bréche ce prin-
cipe : en effet, enseigne et nom
commercial s'acquierent, eux, de
droit, par le simple usage, sans la
moindre formalité.

Il a donc paru contradictoire a la
jurisprudence que l'acquisition




d‘'un droit par le simple usage,
puisse étre annulé par une acqui-
sition formaliste, résultant d'un
simple dépét. Sont donc actuelle-
ment considérés comme indispo-
nibles, car propriété d'autrui, les
signes ou termes utilisés a titre
d’enseigne ou de nom commer-
cial, antérieurementau dépotdela
margue.

Cela revient a dire qu’avant de
déposer une marque, il faudra
effectuer des recherches compli-
quées, non seulement sur les mar-
ques antérieurement déposées,
mais aussi sur les usages a titre
d’enseigne ou de nom commercial
préexistant, ce quine sera pastou-
jours simple. Dans le cas de l'en-
seigne, cependant, ja protection
accordée a celle-ci n'étant que
jocale, I'existence d'une enseigne
identique antérieure au dépot de
la marque, n‘aura pas pour effet
d'annuler ce dépdt mais, le plus
souvent, de permettre un usage

restreint de la margue déposée
dans le territoire de protection de

I'enseigne. Enrevanche, laprotec-
tion du nom commercial étant,
elle, une protection nationale,
I'existence d’un nom identique ou
d’'une raison sociale identique,
antérieurement au dépdt, aura, ie
cas échéant, |'effet d'annuler le
dép6t de cette marque. Voir
notamment arrét Cassation com-
merciale du 28 janvier 1980 annu-
jant la marque SACAB déposéeen
1975 mais antériorisée par la
dénomination sociale SABAB uti-
lisée depuis 1962 (alimentationdu
bétail). Une fois entendu que !a
marque a déposer est disponible, il
faudra encore que le signe choisi
réponde a certaines conditions
exigées par la loi du 31 décembre
1964 dans son article 3, pour étre
accepté a titre de marque. La loi
exige que le signe ne soit, ni
déceptif, ni descriptif, ni généri-
que, ni nécessaire.

Déceptif : La marque choisie ne
doit pas tromper le public sur l'ori-
gine ou la nature du produit pro-
tégé. Fut ainsi refusé ledépotdela
marque “‘les toitures francaises”
comme présentant une apparence
de garantie officielle.

Descriptif : La marque ne doit
pas étre exclusivement descriptive
de l'objet ou du service qu'elle
couvre : elle ne doit pas indiquer la
composition ou la qualité essen-
tielle, espéce, quantités, époques
de production du produit dont il
s'agit. C'est ainsi que fut refusé
I'enregistrement de la marque
“Tennis Ball”.

Générique ou nécessaire : Le
signe ne doit étre ni générique, ni
nécessaire, c'est-a-dire qu’il ne
doit pas consister en une expres-
sion ou un mot employé usuelle-
ment pour désigner I'objet qu’il est
destiné a couvrir.

En effet, permettre |'appropria-
tion d'un tel mot & une seule per-
sonne reviendrait a priver la
collectivité de la possibilité de
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I'utiliser. Fut ainsi refusé I'enre-
gistrement de la marque “les dia-
mantaires francgais’ qui, en outre,
était déceptive, car elle comportait
une apparence de garantie profes-
sionnelle. La marque “Tennis
Ball” citée plus haut, rentrait éga-
lement dans cette catégorie. D'au-
tre part, larticle 6 ter de la
Convention de Paris qui unifie les
droits européens, exclut certains
signes comme les emblemes,
armoiries ou drapeaux d’états,
poingons officiels, croix rouge,
etc... Ne peuvent enfin étre proté-
gés comme une marque des
signes dont I'utilisation serait
contraire a l'ordre public ou aux
bonnes meeurs. Reste une jiste de
signes pouvant gtre protégés
comme marques : les signes ver-
baux, noms patronymiques, les
chiffres, les secondes, les lettres
initiales, monogrammes, sans
oublier les signes figuratifs, éti-
quettes, dispositions de couleurs
ou dessins. Le choix d'une bonne
marque estune condition sinequa
non de sa validité et, par consé-
quent, une des conséquences du
succes de la franchise qui s’y
rattache.

DEPOT DE LA MARQUE

Le dép6t de la marque est 'acte
par lequel une personne, commer-

gante ou non, demande & V'admi-
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nistration d'enregistrer un sig
afin qu’il devienne une marg
dont il sera le |égitime propriéta
avec toutes les conséquences ¢
en découlent. En matiére de n
que, l'importance du dépot vie
du fait que le droit sur une marq
s’'acquiert exclusivement par
dépét. En effet, depuis laloidu
décembre 1964, le simple usa
de la marque n'est plus créat
de droit et le dépdt seul est attri
tif de droit (sous réserves des
de I'enseigne ou du nom comm
cial dont nous avons parlé p
haut).

De la sorte, les formalités
dépdt prennent une importa
particuliere. Déposer une mar
est une formalité a exéc
aupres de I'lnstitut national d
propriété industrielle (INP), ba
sur un formalisme rigoureu
astreignant pour un non aver

Ou déposer la marque

Le déposant qui est domicili
France a le droit entre
possibilités : '
10) & V'INPI, 26 bis, rue de Lé
grad, 75008 Paris dont le guict
de réception des dépots de
ques est ouvert sans interru
de 9h a16h, sauf le samed
20) au greffe du Tribunal de
merce ou du Tribunal de gr
instance dans la circonscri
duquel il a son domicile, ou

siege social s’l s’agit d'une
sonne morale.

Le déposant qui est domic
I'étranger ne peut déposer sa
que qu’a I'INPL I doit faire él
de domicile en France. Il fautm
tionner une exigence particul

CONTRARE
v L ORDRE PU
ET AUX BONN




INP! : le refus de tous dépdt de
que par voie postale.

on mandataire, Conseil en

arque ou Avocat

¥
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—
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e responsable statutaire de la
sonne morale s'il s'agit d'une
i6té civile ou commerciale,
ne- association déclarée, d'un
dicat, d'une personne morale
oit public.

e mandataire domicilié ou éta-
n France, désigné par le
andeur, personne physique
morale, et muni, pour chaque
t, d’'un pouvoir dispensé de
alisation, de timbre et
regisirement.

Jne société en formation peut
yoser une marque. Dans ce der-
1 cas, le dép6t doit étre effectué
nom d'un des fondateurs, suivi
lamention “agissant au nom et
ir le compte de la société X en
ation”’. H n’est nullement
cessaire qu’un pouvoir soit éta-
'usage de l'employé qui
tue les formalités matérielles
ép6t et dont le role est limité &
mise des piéces au guichet
ral de réception des dépbts de
ue de I'INP}, et au versement
axes. Il y a certaines piéces a
oser et des taxes a acquitter a

L

La- demande d’'enregistre-
:les formules de dépot, dont
odéle est imposé par I'INPI,
remplies par le déposantenb
nplaires (6 si I'extension a
ie'est demandée) quel que soit
mbre des classes de produits

exigé un exemplaire supplémen-
taire par classe revendiquée lors-
que le modéle de la marque est en
couleur. Un exemplaire est resti-
tué au déposant a titre de récé-
pissé. Les instructions détaillées
concernant l'établissement de la
demande figurent au verso des
formules de dép6t fournies par
I'INPI qu’il faut lire attentivement
et suivre a la lettre.

2°) Le pouvoir du mandataire (s'il
y a lieu).

39) Lereglementd’usage {pour les
marques collectives seulement).
40°) Les taxes a verser au profit de
FINPI.

S’ajouteront a ces taxes, si le
dépdt est effectué au greffe du Tri-
buna! de commerce, les émolu-
ments du greffier et des
redevances diverses pour envoi de
lettres et remboursement forfai-
taire du papier timbré.

ENREGISTREMENT
DE LA MARQUE

Le dép6t d'une marque est a dis-
tinguer de l|'enregistrement de
celle-ci. Si le dép6t est la préroga-
tive du titulaire de la marque, I'en-
registrement, par contre, est la
prérogative exclusive de V'INPI
Ainsi, une fois le dépot effectué,

I'INPI procéde a un examen préa-
lable de la demande portant sur la
forme et le fond.

L'examen de forme du dépot
porte sur la recevabilité et la régu-

services revendiqués. 1l est -

larité de ce dernier :
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@ un dépot est irrecevable s'il ne
comporte pas au moins un exem-
plaire de la demande d’enregistre-
ment de la marque ous’iln’estpas
accompagné du versement des
taxes (l'article 5 du décret n° 65-
621 du 27 juillet 1965).

Dans ce cas, le dossier est alors

renvoyé au déposant et il est
nécessaire d'effectuer un second
dépdt. Le droit acquis sur la mar-
que remontera seulement a la
date de ce dernier dépot.
@ Un dépot est irrégulier s'il ne
comprend pas toutes les pieces
énumérées ou si ces piéces ne
sont pas correctement remplies (il
peut s’agir d’'une mauvaise dacty-
lographie, d’erreurs dans les ren-
seignements fournis, etc.) ou,
enfin, si le paiement des taxes est
insuffisant. Le service administra-
tif notifie alors au déposant l'irré-
gularité. Celui-ci dispose d'un
délai d’'un mois a compter de la
réception de la notification pour
régulariser le dépdt (article 10,
décret du 27 juillet 1965). A défaut
de régularisation, le dépdt est
alors rejeté.

L'examen de fond porte unique-
ment sur la validité du signe choisi’
au regard des conditions énumé-
rées par la loi du 31 décembre
1964. Si le signe choisi est jugé

Perite souLe
DE NEIGE !
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inappropriable, qu’il soit considéré
comme déceptif, générique ou
autre, il est envoyé au déposant
une notification avant rejet.
Cette notification comporte les
motifs de rejet. Le déposant dis-




pose alors d’un délai de trois mois
a compter de la notification pour
présenter ses observations. Sur
demande justifiée, ce délai peut
étre prolongé de trois mois supplé-
mentaires (article 12 du décret du
27 juillet 1965). L'examen des
observations présentées par le
déposant est effectué par un
comité qui, outre l'examinateur
chargé du dossier, comprend
notamment le chef de la division
des marques et le chef du bureau

de I'examen juridique. Si le signe

est encore jugé insusceptible
d’appropriation, une communica-
tion officieuse de la décision défi-
nitive de rejet est adressée au
déposant. Celui-ci bénéficie d'un
délai de deux mois pour apporter
tout élément favorable a I'enregis-
trement. Le comité procéde alors &
un troisieme examen et, en cas
d'avis défavorable, le dossier est
transmis au directeur de I'INPI qui
prend la décision définitive. Si, au
cours de cette procédure, le signe
choisi est jugé appropriable, le
déposant rec¢oit un avis
d’enregistrement.

Toute décision définitive de
rejet est prise par le directeur de
VINPI envertu de I'article 8 modifié
de la ioi du 31 décembre 1964 et
peut faire I'objet d’un recours pen-
dant un délai d'un mois. Depuis
I'entrée en vigueur de la loi du 30
juin 1975, I'ensemble du conten-
tieux né de la loi de 1964 sur les
marques releve de l'autorité judi-
ciaire et c'est la Cour d'appe! de
Paris qui connait des recours en
nullité des décisions du directeur
en premier et dernier ressort. Le
refus d’enregistrement de I'INPI
n’empéche pas le déposant d’utili-
ser la dénomination choisie, sous
réserve qu’elle ne tombe pas sous
le coup d'une autre réglementa-
tion. Dans ce cas, bien entendu, le
déposant ne peut prétendre 4 une
protection par la loi sur les mar-
ques. Il lui reste toutefois, pour
faire respecter ses droits, la possi-
bilit¢ d’'intenter une action en
concurrence déloyale sur la base
de l'article 1382 du code civil.

Derniere étape de cette longue
procédure d’enregistrement aux
termes de I'article 8 de la loi du 31
décembre 1964, la date légale de
'enregistrement est celle du
dépot.

La marque enregistrée est
publiée au bulletin officiel de la
propriété industrielle (BOPI). Le
certificat d’enregistrement est
adressé au déposant par I'INPI, il
indique le numéro d’enregistre-
ment de la marque au registre

national des marques et le numéro
du BOPI ot elle sera publiée. L'en-
registrement d'une marque
confére au titulaire une protection
d’une durée de dix ans a compter
de la date du dépét de la demande
et pour toute l'étendue du terri-
toire frangais. Le renouvellement

PETITE BALLE
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de cette protection peut étre
obtenu par des dépdts successifs
qui sont soumis aux formalités
d'un premier dépét; ils doivent
étre effectués avant |'expiration
du dépdt précédent et produisent
leur effet pendant dix ans & comp-
ter du jour ot ils sont opérés.
Aux termes de l'article 9 du
décret n°® 65-621 précité, ie dépot
en renouvellement, qui ne com-
porte aucune'modification par rap-
port au précédent dépdt, en son
dernier état, peut encore valable-
ment étre effectué dans les six
mois de l'expiration du dép6t pré-
cédent, moyennant le paiement
d’une taxe supplémentaire. Dans
ce cas, le dépot en rencuvellement
produit ses effets pendant dix
années a compter du jour dé l'ex-
piration du dépét précédent. Il est
a conseiller aux titulaires d'une
marque déja enregistrée, de pro-
céder a l'inscription de leur mar-
que au RNM (Registre national des
marques). Ce registre est un ins-
trument de publicité juridique des-
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tiné a porter & la connaissance de
tiers et a leur rendre opposabi
des modifications concernant.
titulaire de la marque, la situatic
juridique de cette derniére et
droits dont elle fait I'objet. Le tit
laire d’'une marque a donc intérét
faire inscrire au Registre nation

ORIGINAL ET
JOSTe A LA

des marques tous les actes
modifications relatifs & ces m
gues, notamment les cessi
apports, mutations par dé
nantissements, conventions, a
que les changements d’adres
de noms, de raison sociale o
nature juridique de son entrepr
Aucune inscription ne peut
portée au RNM tant que la mar
n’a pas été enregistrée. L'acq
reur d’'une marque doit consu
le RNM pour connaitre la situa
des droits attachés a la marque
'intéresse.
Etant donné le formalis
rigoureux imposé & chacun, p
complexité des lois qui régisse
dépbt de marque, il est A conse
de consulter une personne qui
en contact direct et perman
avec cetorganisme etquiestfa
liarisée au suivi de ce genre
procédure avec la minutie —e
patience lll— nécessaires a

effet.
Oliviar GAST
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