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Chapitre 2 – La marque
Les actualités
Protection de la marque et forme

La cour d’appel de Versailles (chambres commerciales réunies, Revue de propriété intellectuelle 2006, n° 20, p. 246) a rendu le 27 septembre 2005 sa décision après l’arrêt de cassation de 2004 qui avait sanctionné l’arrêt d’appel de 2001 pour avoir validé la protection par la marque de la forme du médicament Lexomil.

La nouvelle cour d’appel a validé la marque, considérant le caractère non nécessaire et non fonctionnel de la forme du comprimé.

L’exemple, après toutes ces péripéties judiciaires, est donc toujours valable et illustre bien l’extension du domaine de la marque qui se continue.

· Ce texte complète l’ouvrage Droit du marketing, Exemple 2.1, page 26.

La marque olfactive toujours impossible

Les marques olfactives ne sont toujours pas protégeables malgré de nombreuses demandes formulées pas des entreprises. Le Tribunal de première instance des communautés européennes a refusé comme marque « une odeur de fraise mûre », pourtant accompagnée d’une photo de fraise aux motifs qu’une odeur de fraise peut varier d’un fruit à l’autre (TPICE, 27 octobre 2005).

· Ce texte complète l’ouvrage Droit du marketing, page 28.

Nouveaux tarifs du dépôt de marque

Il faut aujourd’hui verser une taxe de 225 euros pour 3 classes et de 40 euros par classe supplémentaire (tarif 2007).

· Ce texte complète l’ouvrage Droit du marketing, page 32.

Marques et noms de domaine : revirement de jurisprudence !

La Cour de cassation a rendu désormais inutile le dépôt d’une marque en classe 38 pour lutter contre un dépôt de nom de domaine identique ou similaire.

Un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2005 (Semaine juridique, édition entreprise et affaires du 9 février 2006, n° 124, note C. Caron) tranche un débat passionné en décidant que le dépôt en classe 38, celle des communications télématiques, ne protège pas une marque contre le dépôt non autorisé d’un nom de domaine. Dans cette affaire, une société spécialisée dans les voyages avait déposé sa marque « Locatour », également reprise dans le nom de domaine « Locatour.fr » dans plusieurs classes dont la fameuse classe 38. Un jour, elle s’aperçoit qu’une société dénommée « Soficar », spécialisée dans la gestion de portefeuille, avait réservé le nom de domaine « locatour.com » pour un site par ailleurs inactif. Elle attaque en contrefaçon Soficar, forte de son dépôt dans la classe 38. La cour d’appel lui donna raison mais la Cour de cassation rejeta son action, décidant qu’un nom de domaine ne peut pas en tant que tel contrefaire une marque antérieure même déposée en classe 38.

Pour que le propriétaire de la marque obtienne gain de cause, il faut que le site présente des produits identiques ou similaires. Le nom de domaine est neutre et son enregistrement ne constitue pas à lui seul un acte de contrefaçon : « attendu qu’un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou imitation une marque antérieure, peu importe que celle-ci soit déposée en classe 38 […] l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés. »

En conclusion, le dépôt d’un nom de domaine reprenant une marque enregistrée ne peut plus aujourd’hui être contesté que par une action en concurrence déloyale pour les marques notoires et en parasitisme dans les autres cas, mais plus par une action en contrefaçon.

Lors d’un dépôt de marque, il faut donc penser à déposer les noms de domaine correspondants car toute récupération postérieure sera complexe. Le dépôt en classe 38 est de plus totalement inutile.

· Ce texte complète l’ouvrage Droit du marketing, page 39.
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