La clef de vodte du
ranchising est la marque,
| est donc impératif, dans
n contrat de franchise, de
se préoccuper, en premier
lieu, des problemes que
ose une marque pour étre
valide et, en second lieu,
du mécanisme de sa
protection.

n premier lieu, il est bon de

connaitre les définitions de

la marque. Elle a deux défi-
itions possibles, I'une juridique,
autre économique. Considérée
u point de vue juridigue, elle est
n signe .distinctif qur permet a
on titulaire (personne physique
u personne morale) de différen-
ier ses produits et ses services de
eux de la concurrence.
 De par sa fonction économique,
a'marque est un signe qui permet
son titulaire de rallier sa clien-
ele, de procurer & celle-ci un pro-
uit ou un service de qualité
omogéne et que sa clientéle
econnaitra aisément.
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Le role important de la marque,
dans les relations économiques et
industrielles, pose le probleme de
sa validité ainsi que celui de sa
protection contre toutes les
usurpations.

Validité de la marque

Cette validité sera un point par-
ticulierement sensible dans le
contratde franchise puisqu’elleen
est le pivot, qu'elle est transmise
aux utilisateurs par le biais de ce
contrat qui doit donc étre exempt
de tout reproche a ce sujet. Avant
tout dépdt de la marque, il faudra

" TENNIS -BALL
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donc, d'une premiere part, s'assu-
rer de ladisponibilité de cette mar-
que : il faut savoir si le signe choisi
ou terme choisi n'est pas déja
approprié par un tiers sous une
forme identique ou similaire pour
des produits ou services voisins ou
identiques. Une recherche sera
donc indispensable pour connaitre
les antériorités pouvant exister
pour la marque choisie.

La loi du 31 décembre 1969 dis-
pose, dans son article 4: «la pro-
priété de la marque s’acquiert par
le premier dépot». |l faudra donc
rechercher si des marques identi-
gues, antérieurement déposées,
n'existent pas déja. L'utilisation
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par un tiers du méme signe ou
terme a titre de marque, sans
dép6t officiel a 'INPI, ne lui confé-
rera donc, en principe, aucun titre,
le dépdt sera, en principe égale-
ment, seul valable. Ce principe
apparemment clair, posé par laloi
de 1964, souffre malheureuse-
ment certaines exceptions qui
viennent facheusement compli-
quer les choses.

RBALL-TENNIS!

@ La premiére exception, prévue
par la loi elle-méme, est celle du
dépdt par un tiers d’'une marque
déja 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 corrumpit»
(la fraude corrompt tout); cela
revient a dire que serait annuié le
dépdt fait de mauvaise foi par une
personne connaissant |'existence
de l'usage d'une marque non
déposée, méme non notoire et
cherchant indiment, par ce dép6t,
3 confisquer a son profit la clien-
téle créée par les actes d'usage ou
a monnayer la propriété de la mar-
que ainsi mal acquise.

® Les troisiémes exceptions, trop
souvent ignorées par les candidats
4 la propriété d'une marque, pro-
viennent, elles, de [existence,
antérieurement au dépét, de droits
concurrents : droit a I'enseigne et
droit au nom commercial et & la
raison sociale.
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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'acquiérent, eux, de
droit par le simple usage sans la
moindre formalité.

Il a donc paru contradictoire a la
jurisprudence que I'acquisition
d'un droit par le simple usage
puisse étre annulé par une acqui-
sition formaliste, résultant d'un
simple dépot. Sont donc actuelle-
ment considérés comme indispo-
nibles, car propriété d’autrui, les
signes ou termes utilisés & titre
d’enseigne ou de nom commer-
cial, antérieurement au dépétde la

marque.
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

P

d’enseigne ou.de nom commercial
préexistant, ce qui ne serapas tou-
jours simple. Dans le cas de l'en-
seigne, cependant, la protection
accordée & celle-ci n'étant que
locale, I’existence d'une enseigne
identique, antérieure au dépdt de
marque, n’aura pas pour effet
d’annuler ce dép6t mais, le plus
souvent, de permettre un usage
restreint de la marque déposée
dans le territoire de protection de
I’enseigne. Enrevanche, la protec-
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, le
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cas échéant, l'effet d'annuler le
dépét de cette marque. Voir
notamment arrét Cassation com-
merciale du 28 janvier 1980 annu-
lant la marque Sacab déposée en
1975 mais antériorisée par la
dénomination sociale Sabab utili-
sée depuis 1962 (alimentation du
bétail). Une fois entendu que |a
marque a déposer est disponible, il
faudra encore que le signe choisi
réponde & certaines conditions
exigées par la loi du 31 décembre
1964 dans son article 3, pour étre.
accepté 2 titre de marque. La loi
exige que le signe ne soit ni décep-
tif, ni descriptif, ni générique, ni.
nécessaire. .

Déceptif: La marque choisie
ne doit pas tromper le public sur:
I'origine ou la nature du produit
protégé. Fut ainsi refusé le dépd
de la marque “‘Les Toitures Fran
caises”’ comme présentant une.
apparence de garantie officielle.

/
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Descriptif : La marque ne doit
as étre exclusivement descriptive
e I'objet ou du service qu’elle
uvre : elle ne doit pas indiquer la
omposition ou la qualité essen-
elle, espéce, quantités, époques
e productlon du produit dont il
‘agit. C'est ainsi que fut refusé
enregistrement de la marque
Tennis Ball”.

_Générique ou nécessaire: Le
igne ne doit etre ni genénque ni
écessaire, c’est-a-dire qu'il ne
oit pas consister en une expres-
ion ou un mot employé usuelle-
ent pour désigner I'objet qu’il est
estiné & couvrir.

En effet, permettre I'appropria-
on d'un tel mot & une seule per-
onne, reviendrait a priver la
ollectivité de la possibilité de
utiliser. Fut ainsi refusé l'enre-
istrement de la marque “‘Les Dia-
antaires Francgais’’ qui, enoutre,
tait déceptive, car elle comportait
ne apparence de gara ntie profes-
jonnelle. La marque “‘Tennis
all” citée plus haut, rentrait éga-
ement dans cette'catégorie. D'au-
re part, l'articie 6ter de Ila
onvention de Paris qui unifie les
roits européens, exclut certains
ignes comme les emblémes,
rmoiries ou drapeaux d’'états,
oingons officiels, croix rouge, etc.
e peuvent enfin étre protégés,
omme une marque, des signes
ont |'utilisation serait contraire a
ordre public ou aux bonnés
meeurs. Reste une liste de signes
ouvant étre protégés comme
marques: les signes verbaux,
oms patronymiques, les chiffres,
es secondes, les lettres initiales,
monogrammes, sans oublier les
ignes figuratifs, étiquettes, dis-
ositions de couleurs ou dessins.
e choix d’'une bonne marque est
ne condition sine qua non de sa
alidité et, par conséquent, une
es conséquences du succes de la
ranchise qui s’y rattache.

o

Dépot de la marque

Le dépot de la marque est I'acte
ar lequel une personne, commer-
ante ou non, demande & I'admi-
istration d’enregistrer un signe
fin qu’il devienne une marque
ontil serale Iégitime propriétaire
vec toutes les conséquences qui
n découlent. En matiere de mar-
ue, I'importance du dépdt vient
u fait que le droit sur une marque
‘acquiert exclusivement par ce
épot. En effet, depuis la loi du 31
écembre 1964, le simple usage
e la marque n‘est plus créateur
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du droit et le dépot seul est attribu-
tif de droit (sous réserves des cas
de I'enseigne ou du nom commer-
cial dont nous avons parié plus
haut). ‘ ,

De la sorte;, les formalités de
dépdt prennent une importance
particuliere. Déposer une marque
est une formalité & exécuter
auprés de I'lnstitut National de la
Propriété Industrielle (INPI), basée
sur un formalisme rigoureux et
astreignant pour un non averti.

Ou déposer la marque ?

~ Le déposant qui est domicilié en
France a le droit entre deux
possibilités :

19 al'INPI, 26 bis, rue de Lénin-
grad, 75008 Paris, dont le guichet
de réception des dépots de mar-
ques est ouvert sans interruption
de 9 heures a 16 heures, sauf le
samedi;

2°) au greffe du tribunal de
commerce ou du tribunal de
grande instance dans la circons-
cription duquel il ason domicile ou
son siége social, s'il s'agit d'une
personne morale.

Le déposant qui est domicilié a
I’'étranger ne peut déposer sa mar-
que qu’a I'INPI, ll doit faire élection
de domicile en France. ll faut men-

tionner une exigence particuliére

de I'INPI: le refus de tout dépét de
marque par voie postale.

Qui peut déposer
la marque?

® le demandeur lui-méme (per-
sonne physique).

® Son mandataire,
margue ou avocat.
@ Le responsable statutaire de la
personne morale s’il s'agit d'une
société civile ou commerciale,
d‘une association déclarée, d'un
syndicat, d’'une personne morale
de droit public.

conseil en
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@ l.e mandataire domicilié ou éta-
bli en France, désigné par le

demandeur, personne physique
ou morale et muni, pour chaque
dép6t, d'un pouvoir dispensé de
légalisation, de timbre et
d’enregistrement.

Une société en formation peut
déposer une marque. Dans ce der-
nier cas, le dépot doit étre effectué
au nom d’un des fondateurs, suivi
de la mention «agissant au nom et
pour le compte de la société X en
formation». |l n‘est nullement
nécessaire qu’'un pouvoir soit éta-
bli a l'usage de I'employé qui
effectue les formalités matérielles
du dépot et dont le role est limité a
la remise des pieces au guichet
central de réception des dépdts de
marque de I'INP! et au versement
des taxes. ll y a certaines piéces a
ﬁﬁ\?glser et des taxes a acquitter a

19) La demande d’enregistre-
ment : les formules de dép6t, dont
le modeéle est imposé par I'INPI,

sont remplies par le déposant en
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cing exemplaires (six si I'extension
a I'ltalie est demandée) quel que
soit le nombre des classes de pro-
duits ou services revendiqués. Il
est exigé un exemplaire supplé-
mentaire par classe revendiquée
lorsque le modele de la marque est
en couleur. Un exemplaire estres-
titué au déposant 3 titre de réce-
pissé. Les instructions détaillées
concernant |'établissement de la
demande figurent au verso des

I'INPI qu’il faut lire attentivement
et suivre a la lettre.

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

39) Le réglement d'usage (pour
les marques collectives seulement).

4°) Les taxes 3 verser au profit
de I'INPL

S'ajouteront & ces taxes, si le
dépdt est effectué au greffe du tri-
bunal 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 adis-
tinguer de l'enregistrement de
celle-ci. Si le dépbt est la préroga-
tive du titulaire de la marque, I'en-
registrement, par contre, est la
prérogative exclusive de I'INPI.
Ainsi, une fois le dépot effectué,
I'INPI procéde & un examen préa-
lable de la demande portant sur la
forme et le fond.

L’'examen de forme dudépdt

porte sur la recevabilité et la régu-
larité de ce dernier:
@ Un dépdt est irrecevable s'il ne
comporte pas au moins un exem-
plaire de la demande d’enregistre-
ment de la marque ou s’il n'est pas
accompagné du versement des
taxes (lI'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
dépét. Le droit acquis sur la mar-
que remontera seulement a la
date de ce dernier dépbt.

@ Un dépdt 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 I'irré-
gularité. Celui-ci dispose d'un
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_formules de dépst fournies par !

délai d’'un mois a compter de la
réception de la notification pour
régulariser le dépot (article 10,
décret du 27 juillet 1965). Adéfaut
de régularisation, le dépét est
alors rejeté.

L'examen de fond porte uni-
quement sur la validité du signe
choisi au regard des conditions
énumérées par laloidu 31 décem-
bre 1964. Si le signe choisi est
jugé inappropriable, qu'il soit
considéré comme déceptif, géneé-
rique 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,
3 compter de la notification, pour
présenter ses observations. Sur
demande justifiée, ce délai peut
atre prolongé de trois mois supplé-
mentaires (article 12 du décret du
27 juillet 1985). L'examen des

_ observations présentées par le

déposant est effectué par un
comité qui, outre |'examinateur
chargé du dossier, comprend
notamment le chef de la division
des marques et le chef du bureau

~ déposant. Celui-ci bénéficie d'u

de I'examen juridique. Si le sign
est encore jugé insusceptibl
d’appropriationi, une communica
tion officieuse de la décision déf
nitive de rejet est adressée a

délai de deux mois pour apport
tout élément favorable & l’enregi
trement. Le comité procéde alorsa
un troisieme examen et, en ca
d’avis défavorable, le dossier est
transmis au directeur de I'INPlq

prend la décision définitive. Si, au
cours de cette procédure, le signe
choisi est jugé appropriable, le
déposant regoit un avis
d'enregistrement.

Toute décision définitive de
rejet est prise par le directeur de
I'INP! en vertu de I"article 8 modifi¢
de la loi du 31 décembre 1964 ¢t
peut faire |'objet d'un recours pe
dant un délai d'un mois. Depuis
I’entrée en vigueur de la loi du:30
juin 1975, I'ensemble du conte
tieux, né de la loi de 1964 sur les
marques, reléve de I'autorité ju
ciaire et c’est la cour d’'appel de
Paris qui connait des recours en
nullité des décisions du directe
en premier et dernier ressort. Le
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