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A SEMAINE DU PRATICIEN EN QUESTIONS

MARQUES

461

Comment protéger sa marque en France
et à l'étranger ?

Premier vecteur de la politique commerciale de l'entreprise et de sa communication, la marque vise à ga-
rantir l'origine des produits et services qu'elle désigne. Signe susceptible de représentation graphique,
elle doit être apte en tant que telle à distinguer les produits et services qu'elle désigne de ceux de la
concurrence et elle doit obéir à différentes conditions de validité. Par ailleurs, la marque est traditionnel-
lement définie comme étant un droit d'occupation et non de création. Elle doit faire l'objet d'un dépôt
pour être protégée. Différentes stratégies possibles s'offrent alors à l'entreprise qui souhaite se proté-
ger et une réflexion en amont impliquant la maîtrise de ces différents aspects est nécessaire.

Aurélia Marie, Conseil en propriété
industrielle, Cabinet Beau de Loménie

M Quelles sont les condi-
tions attachées au dépôt de la
marque ?
Puisqu'elle fait l'objet d'un
depôt auprès de l'INPI (Ins-
titut national de la propriete
industrielle), la marque doit en
premier lieu être un signe sus
ceptible de représentation grd
phique C'est pourquoi certains
signes sont difficilement pro
tegeables (certains sons ou les
odeurs par exemple) Elle doit
en second lieu identifier les
produits ou services
pour lesquelles elle est
déposée Cette iden-
tification donnera a la
marque sa portée elle
sera protcgee pour les
produits et services
qu'elle désigne ainsi
que pour les produits
et services similaires
ll est donc essentiel
de les définir préci-
sément de sorte que les tiers
puissent déterminer le champ
de protection de la marque La
definition de ces produits ou
services ne devra pas être trop
restrictive pour ne limiter plus
que nécessaire ce champ de
protection Le5 difficultés ren-
contrées pour I élaboration de
ce libelle seront plus ou moins
grandes selon la nature et la
technicité des produits et ser-
vices concernes

Pour ce faire, la connaissance de
la pratique de l'INPI est néces-
saire car des objections seront
émises a l'INPI notamment si
le libelle dépose n est pas suffi-
samment précis

B Quelles sont les conditions
attachées au signe déposé à
titre de marque ?
Puisqu'il s agit d'un element
permettant d'identifier une ori-
gine, la marque devra être sus-
ceptible d'exercer en elle même

licite et non contraire a l'ordre
public Des marques telles que
Cannabistrot pour des services
de restauration ou Screw you
pour des vêtements et des lu-
nettes ont éte refusés à l'enre-
gistrement La marque ne devra
également pas être contraire
a certaines dispositions de
conventions internationales
protégeant par exemple les dra-
peaux ou certains emblèmes tel
par exemple celui de la Croix
Rouge (V infra exemples)
Par ailleurs, la marque ne de-
vra pas être ni descriptive ni
trompeuse Tel sera le cas de la
dénomination Fleur de Sante
pour des produits alimentaires
qui laisse croire que les produits
désignes sont bénéfiques pour
a sante Quand elle sera consti-
tuée d'une forme cette forme
ne devra pas être fonctionnelle
ou bien encore constituée d'une
forme constitutive exclusivement
du produit lui même La fonction

Les marques ci dessus ont pu être rejetees (a gauche) emblème de l'Ordre de
Malte et marque déposée, (à droite) drapeau italien et marque déposée

une telle fonction Elle devra
être arbitraire pour les produits
et/ou services qu'elle désigne
Ainsi, tout particulièrement, elle
ne devra pas être exclusivement
nécessaire genérique ou usuelle
pour ces produits et services Lin
signe tel que La Maree pour des
services de restauration ne rem-
plira pas cette condition d'ar
bitraire (V Cass com, 26 fevr
2002, n° 00-12898 JunsData
rf 2002-013407) Elle devra étre

de la marque n'est en effet pas
de proteger une forme dans sa
composante esthetique maîs
une forme permettant au public
d'identifier une origine distincte
des produits de la concurrence
Ces différentes conditions seront
contrôlées par l'INPI
La marque ne doit pas por
ter atteinte à des droits anté-
rieurs et tout particulièrement
a une marque antérieure, une
dénomination sociale et sous

certaines conditions à un nom
commercial ou une enseigne,
ou bien encore a une appella-
tion d'origine protégée, a un
droit d'auteur ou a un droit de
dessin ou modèle, ainsi qu'aux
droits de la personnalité d'un
tiers, notamment à son nom pa-
tronymique, à son pseudonyme
ou a son image et au nom à
l'image ou a la renommée d'une
collectivite territoriale
La vérification des droits an-
térieurs ne fait l'objet d aucun
examen par l'INPI ll appartient
au déposant de le faire préala-
blement au depôt de la marque
En revanche, les titulaires d'une
marque plus ancienne ont un
délai de deux mois à compter de
la publication de la marque pour
s'y opposer Quand un autre
droit antérieur est en cause, ils
peuvent engager une action
en annulation de la marque qu
porte atteinte a ce droit

B Comment vérifier
qu'une marque ne
porte pas atteinte a
des droits antérieurs 7

Cette vérification
passe par la conduite
de recherches d'ante
riorites La recherche
de certains droits an
teneurs tels que le
droit d auteur s ex-
pose a de grandes

difficultés Ces droits ne faisant
pas l'objet d'un depôt leur
identification est complexe et
forcement limitee
En pratique quand la marque a
deposer est une dénomination,
CPS recherches seront menées
parmi les marques ainsi qu'au
registre du Commerce et cles
sociétes panini les dénomina-
tions sociales, noms commer-
ciaux et enseignes immatricules
Par ailleurs, une vérification des
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Pour ailer plus loin

noms de domaine devra égale
ment être effectuée
Pour ce qui concerne les marques
il conviendra de rechercher parmi
les marques dentiques et parmi
les marques similaires désignant
des produits ou services iden
t ques ou des produits ou services
similaires Pour ce faire il faudra
ten r compte de la jurisprudence
sur I appréciation de la similitude
entre signes tout comme entre
produits et services
Faire appel a un professionnel
pour procéder a ces recherches
permettra d effectuer une analyse
fne des risques constitues par
ces antériorités ll déterminera les
solutions a mettre en œuvre pour
rendre viable le projet de depot
d une marque dans un environne
ment juridiquement encombre

B Comment limiter les risques
attaches a une marque en pre-
sence de droits antérieurs ?
Les solutions sont multiples
Elles dépendent du contexte

ce qui est rassurant pour le futur
déposant

B Comment ces conditions
sont-elles appréciées en dehors
de la France 7

Appliquées par les dfferents Etats
du monde elles ne le sont pas de
man ere un forme Selon les pays
I existence de ces condit oris fera
ou non I objet d un examen au rno
ment du depot examen qui peut
aller des motfs absolus de refus
(liceite du signe) aux motifs relatifs
(disponibil te) selon des degrés va
nes en fonction des pays
Par exemple Espagne examen
par I Office des motifs absolus de
refus et des drots antérieurs puis
publication pour opposition Fe
deration de Puss e examen par
I Office des motifs absolus de re
fus et des drots antérieurs maîs
pas d oppos t on Argentine pas
d examen des droits antérieurs
opposition maîs sur laquelle I of
fice ne se prononce pas Maroc
aucun examen pas d opposi

Obéissant à des règles propres
pour partie (...) la marque
européenne doit être disponible
dans l'ensemble des pays de l'UE
et ne peut être modulée par pays.
dans lequel s inscrit le depot de
marque envisage et de I analyse
des risques identifies
ll pourra ainsi s agir de I rn ter le
libelle de produits ou de services
d associer la marque a d autres
elements dénommât fs et/ou gra
ph ques de négocier des accords
de coexistence avec les ttulaires
de marques plus anciennes de
racheter une marque antérieure
voire d assigner les ttulaires de
ces marques en dec! edi ce pour
absence d usage de telle sorte
quelles ne constituent plus un
obstacle au depot
Dans ce cadre des enquetes
pourront être entreprises pour
connaître I usage précisément
entrepris de la marque gênante
ou les projets qui y sont attaches
Le professionnel qu effectuera
les recherches d antériorités pre
citées defin ra alors une strategie
de liberation de droits et la met
tra en œuvre Ce profess onnel
Conseil en Propriete industrielle
permettra d operer dans un cadre
reglemente Soumis a des obliga
tons déontologiques sa respon
sabilite pourra etre rn se en jeu

lion Portugal aucun examen
maîs opposition

B Une fois la marque déposée
en France, comment la deposer
a l'étranger '
D fferentes convent ons inter
nationales facilitent le depot et
a protect on des marques en
dehors de la France Elles sont
soient generales a la propriete
ndustnelle et intellectuelle sort
spécifiques aux marques
En prem er lieu la Convent on
dite dunion de Pars du 10 mai
1883 a laquelle adhère la quasi
totalité des pays du monde pose
un certa n nombre de principes
qui vont avantager celui qui sou
hâte acquerir une protector
de sa marque en dehors de la
France Celle convention prevoit
deux dispositions maje jres La
premiere dénommée princpe
d assimilation au national per
met aux étrangers de bénéficier
des mêmes regles de protection
que les nationaux en matiere de
marques La seconde tout auss
importante est de permettre de
deposer en dehors de son pays

J Passa Traite de droit de la proprieté industrielle, Tome 1, 2" ed
LGDJ, 2009 B Geoffray et G Requena Levolution des regles de
comparaison des marques dans le cadre de la procedure d'opposition
Propr intell 2004 n°12 , M Dhenne Les conflits marques et autres
indications d'origine (l'après arrêt Céline) Propr industr 2008, etude
14 F Pollaud-Duhan, Les variantes du signe enregistre en droit des
marques Propr intell 2009, n°31 , Ç Girard, Depôt n'est pas securi
te Prodimarques oct 2009 A Kur, Un an de jurisprudence allemande
en droit des marques Propr industr 2009 etude 2

d ong ne dans le dela drt de
prontp qui permet au déposant
de bénéficier pour les depots
qu il effectuera a I etranger dans
ce délai de la date oe depot de
son pays d origine Ce dela est
de six mois dans le domaine des
marques ll permet ainsi au de
posant de bénéficier de cette
période de temps pour reflechir
aux depots qu il env sage d effec
tuer a I etranger et a la protection
dont il souhaite benefcier Enfin
cette convent on prévôt un cer
tam nombre de regles matérielles
minimales
Pour ce qui est des conventions
propres aux marques la conven
tion majeure est celledited Union
de Madrid qui comprend en rea
lite I Arrangement de Madrid du
14 avril 1891 et le Protocole de
Madrd du 27 juin 1989 Cette
convention qui prevoit le systeme
de la marque dite internationale
permet une central sation des
formalités de depot auprès de
I OMPI (Organisation mondiale
de la propriete industrielle) a Ge
neve Aujourd hui quatre v ngt
deux pays y adhèrent dont tous
les pays membres de I Union
europeenne ainsi que I Union
europeenne elle meme Cette
convention permet d effectuer
des economies substantielles au
niveau des formalités de depot
pour les déposants puisqu un
seul depot des gnant tout ou
part e des pays adhérents au
systeme est effectue auprès de
I OMPI La marque est ensuite
traitée comme un depôt national
par chaque pays désigne dans la
marque nternationale
Ainsi chaque office national pro
cédera a I examen des condi
trans de val d te du s gne dépose
en fonction de son propre droit
national si bien que la marque
n aura pas au final une protection
uniforme dans les différents Etats
désignes dans la demande de
marque internationale
Dans les autres Etats des depots
auprès des offices nationaux se
rent la plupart du temps la seule
voie possible
Compte tenu des couts attaches
a ces différentes procedures le
recours a I expertise d un Conseil
en propriete industr elle sera un

moyen d éviter d engager des
coûts mutiles ll procédera des le
depart aux bons choix et propo
sera des solutions adaptées aux
exigences des offices locaux

B Quelle protection uniforme
dans le cadre de l'Union euro
peenne 7

Dans le cadre de I UE des direc
tives et reglements uniformisent
les conditions de depot et de pro
tection attachées aux marques
Ams la directive n° 89 104 du
21 decembre 1988 pose un cer
ta n nombre de regles uniformes
dans les d fferents Etats de I UE
Les conditions d examen sont
restées du domaine des legisla
t ons nationales, ce qui explique
les divergences qui demeurent
entre les différentes procedures
d octroi des marques dans les dif
ferents Etats de TUE
Par a Heurs le reglement CE
n° 40/94 du 20 decembre 1993
sur la marque communautaire
(aujourd hui marque euro-
peenne) eod f e par le regle
ment n° 207/2009 ainsi que le
reglement CE n° 2868/95 du 13
decembre 1995 portant modali
tes d application du reglement
précèdent sont venus creer la
marque aujourd hu denom
mee europeenne titre unique
valable dans les vingt sept pays
membres de I UE
Obéissant a des regles propres
pour part e et notamment pour
ce qui concerne ses cond lions
de validité et d obtention la
marque europeenne doit etre
disponible dans I ensemble des
pays de I UE et ne peut etre
modulée par pays, comme le
permet le systeme de la marque
internationale Aussi le choix
entre un depot de marque euro
peenne ou des désignations na
tionales sera fait en fonction des
risques potentiellement attaches
a la ma que dor I on recheicl e
la protection afin d éviter d en
gager des couts mut les Dans
tous les cas le choix et le depot
d une marque devront faire I ob
jet d une reflexion globale met
tant en cause et en perspective
les choix de I entreprise et ses
projets de developpement tant
en France qu a I etranger


