Pl et collectivités territoriales

Protection du nom de la collectivité territoriale :
enjeux publics et privés

dépdt de marque a été effectud.

= F

Le nom d'une collectivité territoriale bénéficie d’une protection particuliére, renforcée dés lors qu'un

Cette particularité impligue que ['on s'arréte sur l'intégration de ce nom en tant que marque au sein du
patrimoine de la collectivité territoriale ; notamment afin d’en connaitre son statut, mais aussi d'analyser

la conciliation possible entre le droit des marques et le droit public.
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En droit de la propriéeé
intellectuelle, il est acquis
qu'une collectivité territo-
riale bénéficie d’'une protec-
tion spéciale de son nom,
sans qur'il soit possible cepen-
dant de considérer que
celle-ci dispose d’un droit
absolu sur cer atrribuc, Les
élus peuvent toutefois ren-
forcer activement cette pro-
tection en menant une poli-
tique de dépde de marque, 2
Pinstar de toute personne
physique ou morale (I).

Reste & préciser quel sera le
statut juridique de cette mar-
que au sein du patrimoine de
la collectivité territoriale, er
quelles régles devront prési-
der 4 sa gestion au regard du

droit public (II).

‘L. LA PROTECTION

DU NOM DE LA
COLLECTIVITE
TERRITORIALE
EN DROIT DE LA
PROPRIETE
INTELLECTUELLE

La question de la protection
des noms des collectivités ter-
ritoriales repose sur une
ambivalence.

Comme I'a déja souligné la
jurisprudence, « les noms de
commune comme, de ma-
niére plus générale, les noms
géographiques ne font pas
I'objet d’une protection par-

ticulitre et i est considéré de Pintérér général de préserver
leur disponibilité » @,

Toutefois, il est également reconnu que le nom représente
un « élément distinctif essentiel » @ pour la collectivité
qui doit se protéger contre tout risque de confusion ou
d’usurpation i son encontre.

En effet, le nom de la collectivité territoriale est source de
convoitise car il véhicule une image et posstde une valeur
dont les tiers sont souvent tentés de profiter.

On constate aujourd’hui un besoin croissant de protec-
tion exprimé par les collectivités territoriales.

Le gouvernement et les élus y sont d’ailleurs sensibles
puisqu'un projet de loi, actuellement i Pérude au Parle-
ment @, vise 4 protéger davantage le nom des collectivités
territoriales, notamment au travers d’un article du Code
de la propriété intellecruelle qui introduirait en droit fran-
cais la régle suivante : « Artide L. 712-4 — Toute col-
lectivité territoriale doit étre informée de I'utilisation de
son nom ou de ses signes distinctifs, noramment a des fins
commerciales, dans des conditions fixées par décret ».

A Pinstar d’un titulaire de marque, la collectivité terri-
toriale bénéficierait done d’une surveillance de lutilisa-
tion de son nom,.

Ce projet nous donne I'occasion de revenir sur les dif-
férentes possibilités qui s'offrent aux collectivités territo-
riales pour assurer la protection de leur nom, que cela
passe (B) ou non (A) par le dépét d’une marque.

A. Le droit prioritaire de la collectivité
territoriale sur son nom

Le probléme qui se pose le plus souvent pour une col-
lectivité territoriale est celui de Fusurpation de son nom

(1) TGI Nanterre, ord. 1éf,, 30 janv. 2007 : Proprifeé industrielle 2° 5, mai
2007, comm. 46.

(2) Op. cir.

{3) Projer de loi renforcanc les droits, la protection et Pinformation des consom-
mateurs, déposé le 1% juin 2011, adopté par I'Assemblée nationale en 17 lec-
wre le 11 octobre 2011 {TA n° 742), er actuellement en discussion au
Sénat,
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par un tiers cherchant 4 tirer profit de la répuration de la
collectivité.

Se pose alors la question de la protection du nom de la
collectivité territoriale et de la nature du droit que celle-ci
pourraic faire valoir & Pencontre des tiers.

Plusieurs moyens d’actions s’offrent & la collectivité n’ayant
pas pris de précaution pour déposer son nom 4 titre de
marque, que ce soit pour s'opposer au dépot d’une mar-
que par un tiers, ou pour contester ['utilisation du nom
de la collectivité par un tiess.

1. Dépdt par un tiers d’'une marque constituée
du nom d’une collectivité territoriale

* Recours & I'article L. 711-4 h) du Code de la propriété
intellectuelle

L'article L. 711-4 h) du Code de la propriéeé intellectuelle
dispose que : « Ne peut &tre adopté comme marque un
signe portant atteinte 4 des droits antérieurs, et notam-
ment : (...) h) au nom, 2 'image ou & 2 renommée d’une
collectivité territoriale ».

A Pinstar d’un nom patronymique, le nom de la collec-
tivité territoriale constitue un « droir antérieur » opposable
a toute personne qui tenterait de déposer a titre de marque
le nom de la collectivité.

Cependant, il ne s’agit pas, comme 'affirme la jurispru-
dence de maniére constante, d’un droit absolu de la col-
lectivité territoriale sur son nom.

La jurisprudence exige en effet la preuve d’une faute dis-
tincte du seul choix par un tiers d’un signe comprenant
le nom de la collectivité territoriale en tant que marque.

La Cour de cassation a en effet affirmé dans un arrér du
23 juin 2009 “ que : « Larticle L. 711-4 h) du Code de
la propriété intellectuelle n'ayant pas pour objet dinter-
dire aux tiers, de maniére générale, de déposer en tant que
marque un signe identifiant une collectivité terriroriale,
mais seulement de réserver cette interdiction au cas oit
résulte de ce dépdt une atteinte aux intérérs publics, la
cour d’appel n’avait pas & répondre 4 des conclusions ino-
pérantes soutenant qu’une telle atteinte résulterait de ce

seul dépﬁt ».

Selon la Cour de cassation, il faudrait donc démontrer
Patteinte portée aux intéréts publics de la collecrivité ter-
ritoriale.

Il s'en infere que la collectivité territoriale ne peut béné-
ficier de la protection de son nom que pour des activités
relevant des missions de service public dont elle 2 la charge.

(4) Cass. com., 23 juin 2009, n® 07-19542 : Je département du Finistére énit
intervenu en l'espice pour dénoncer le dépdt a ttre de marque du signe
« 29 » par une sociéeé privée.
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Une décision du 11 octobre 2006 © a par exemple débouré
la ville de Paris d"une demande tendant 4 'annulation de
la marque Paris novd services propreté, désignant des ser-
vices de nettoyage de batiment, dans la mesure ol cette
activité n’entrait pas dans les attributions de la ville de
Paris, concernée uniquement pas le nettoyage des chaus-
sées et trottoirs, mais non par celui des bitiments privés.

€C A Pinstar d'un titulaire
de marque, la collectivité territoriale
bénéficierait donc, selon le projet de loi
en cours dexamen an Parlement,
d'une surveillance de lutilisation

de son nom 3

La collectivité territoriale pourra donc s'opposer au dépbe
de son nom 2 titre de marque par un tiers en démontrant
qu'il en résulteraic un risque de confusion avec ses propres
ateributions.

Pour cela, la collectivité territoriale devra toue d’abord
faire preuve de son action concréte dans les domaines éco-
nomiques concernés par les produits et services désignés
par la marque litigieuse ©. Elle devra ensuite démontrer
que le dépbr de la marque litigieuse par un tiers engendre
réellement un risque de confusion dans I'esprit du public,
par exemple lorsque le tiers aura exploité ses services sous
une forme « officielle », sans prendre le soin de dissiper
le doute pouvant exister sur l'origine des services.

Outre lexistence d’un risque de confusion, ['atteinte au
nom de la collectivité territoriale peut également étre recon-
nue lorsque Yusage du nom par le tiers porte atteinte 2
la renommée de la collectivité, cetre atteinee étant expres-
sément visée par larticle L. 711-4 h) du Code de la pro-
priété intellectuelle.

Larticle L. 711-4 h) confere donc 2 la collectivité terri-
toriale un droiv relatif, qui Iui permet toutefois de se pro-
téger efficacement contre les dépdts de marques les plus
néfastes.

11 semble cependant que le gouvernement ait & coeur de
renforcer le poids de l'article L. 711-4 h} et de la pro-
tection des noms de collectivités territoriales. En effet, un
projet de loi , adopté en premiére lecture par I'Assem-
blée et actuellement en étude au Sénat, prévoit désormais
que les collectivités territoriales pourront, sur le fonde-
ment de larticle L. 711-4 h) du Code de la propriété
intellectuelle, faire directement opposition 2 I'enregistre-
ment d’'une marque aupres du direcreur de I'lnstitut nartio-

nal de la propriété industrielle (INPI).

(5) TGI Pacis, 11 oct. 2006, n* 2005/15083, FIRD 2006, I1I, 819.
(6) Nor. CA Paris, 12 déc. 2007, n° 06/20595, marque Paris [Eté,
(7) Projet de loi, op. cit.




€€ La théorie de In [raude peut étre
utile & la collectivitd, non seulement
pour protéger son nom, mais également
pour protéger d'antres attributs faisant
partie de son patrimoine 39

Le droit des collectivités territoriales sur leur nom serait
dés lors considérablement renforcé, ce projer de loi fui
conférant méme une valeur supérieure au droit sur le nom
patronymique, et méme au droit d’auteur antérieur !

* Recours 4 la théorie de la fraude

L'usage de la théorie de la fraude, qui ne cesse de se déve-
lopper en droit francais de la propriété intellectuelle, peut
constituer une alternative intéressante i I'application de
lardicle L. 711-4 h) du Code de Ia propriéeé intellecruelle,
4 condition de disposer d’éléments de preuve de nature
4 démontrer I'intention franduleuse.

On peut en effet aisément imaginer que la collectivitd
territoriale puisse s"appuyer sur la théorie de la fraude pour
contester le dépdt par un tiers d’une marque constituée
du nom de la collectivité, pour désigner des produits ou
services pour lesquels la collecrivité est réputée ou avec
lesquels elle entretient un lien particulier.

La théorie de la fraude peut d’ailleurs étre utile 2 la col-
lectivité, non seulement pour protéger son nom, mais éga-
lement pour protéger d’autres attribues faisant partie de
son patrimoine.

Ainsi, on peut notamment citer un arrét de la cour d’appel
de Paris dans une affaire concernant notamment « Cour-
chevel » ®. Dans cette espéce, la commune de Saint-
Bon-Tarentaise avait déposé la marque Conrcheve! mais
avait omis de la renouveler. Un particulier avait alors lui-
méme déposé la marque Conrchevel auprés de 'INPI. La
commune de Saint-Bon-Taréntaise assigna le particulier,
estimant que ce dépbt avait écé effectud en fraude de ses
droits. La cour d’appel a tout d’abord reconnu l'usage par
la commune de la dénomination « Courchevel » depuis
1946 pour désigner une station de sports d’hiver se trou-
vant sur son territoire, et a précisé que le particulier ne
pouvait ignorer cet usage, ayant lui-méme une résidence
dans la commune voisine. Dés lors que la commune fai-
sait un usage du signe « Courchevel » bien avant le tiers,
et que celui-ci en avair connaissance, la fraude érait cons-
titude.

Autre exemple avec les numéros de départements. La Cour
de cassation s’est trouvée confrontée 2 un cas de dépér par
une sociéeé privée d'un numéro de département, en 'occur-
rence le n° 29, département du Finistére, pour désigner

(8) CA Paris, 1 févr. 2006, n® 04/22430.

des vérements . 1| convient de préciser que le tiers uri-
lisait cette marque en P'associant 4 Pidentité culturelle du
Finisttre. La cour d’appel avait considéré que ce dépée
n'érait pas frauduleus, saluant méme une bonne méthode
économique consistant 4 associer un nombre en soi banal
a une identité culturelle. La Cour de cassation a jugé au
contraire qu'a travers ce dépé, le tiers avaic détourné le
droit des marques de sa fonction « dans le but de se réser-
ver, par l'appropriation d’une signe identifiant un dépar-
tement, un acces privilégié et monopolistique 3 un mar-
ché local au détriment des autres opérateurs ». Ici, ce nest
pas tellement l'intérée du département que la Cour de
cassation avait en téte de protéger, mais celui de tous les
acteurs, qu'ils soient publics ou privés, exercant une acti-
vité dans ce département ou en lien avec ce département
et pour qui l'utilisation du n® 29 était nécessaire dans le
cadre de leur acrivité.

2. Urilisation par un tiers du nom d’une collectivité
territoriale dans le cadre de ses activitds

Bien quen principe l'article 1. 711-4 h) du Code de la
propriété intellectuelle ne s'applique qu’aux cas ot fe tiers
dépose une marque constituée du nom d’une collectivité,
son application pratique est tour & fait transposable aux
cas oll un tiers fait usage du nom de la collectivité ter-
ritoriale dans la vie des affaires, et que cet usage porte
atceinte aux intéréts de la collectivité,

Clest le cas noramment lorsqu’un tiers réserve un nom de
domaine reprenant en tout ou partie le nom de la col-
lectivité, ou lance un service utilisant le nom de la col-
lectivité territoriale ; Faction pourra alors étre fondée sur
larticle 45-2 du Code des postes et des communications
électroniques s'il s'agit d’'un nom de domaine, ou plus
généralement sur larticle 1382 du Code civil.

Le tribunal de grande instance de Paris a ainsi récemment
appliqué le méme raisonnement au cas ot une société
tierce exploitaic les noms de domaine « a-paris.mobi »,
« aparis.mobi », « logeraparis.fr », « logeraparis.com » et
« Iogeraparis.net » A8 en ces termes ; « Il est constant que
les communes, comme toutes personnes physiques ou
morales, bénéficient de la protection de leur nom et qu'elles
peuvent agir contre toute usurpation de leur nom ou toute
utilisation commerciale engendrant un risque de confu-
sion ou leur poreant préjudice en nuisant 3 leur identité
ou en tirant un profit indu de leur prestige et de leur
renommeée »,

Le uibunal reléve que si la ville de Paris ne peut détenir
un'monopole sur le nom « Paris », qui est une désignation
géographique inappropriable en soi, elle bénéficie néan-
moins d’une protection lorsque ['usage A titre commercial
de ce nom par un tiers lui porte préjudice ou crée un
risque de confusion avec ses propres artributions.

{9) Cass. com., 23 juin 2009, n° 07-19542.
(10} TGI Paris, 8 juill. 2011, n° 09/14881.
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Dans cette espice, le tribunal avait considéré que le carac-
tére général de ces noms de domaine et 'absence de pré-
cision sur les informations pouvant étre délivrées sur ces
sites nuisaient « 4 l'identité de la ville de Paris e per-
met|[tait] 2 son titulaire de tirer profit ind@iment ‘de son
prestige et de sa notoriéeé ». Le uibunal avair également
pris en compte les conditions d’exploitation de ces sites
internet, qui créajent un risque d’association aux yeux de
Pinternaute avec les actions et missions de la ville de Paris
en matitre de logement.

Les collectivités territoriales ne sont donc pas dépourvues
de moyens, qu'ils soient issus de la loi ou de la jurispru-
dence, pour faire valoir leur droit antérieur sur leur nom
ou un autre de leurs atrributs 3 Pencontre des tiers.

La protection du nom de la collectivité territoriale, que
ce soit sur le fondement de Particle L. 711-4 h) du Code
de la propriété intellectuelle ou encore sur celui de la fraude,
est cependant relative et circonscrite 4 des cas précis.

Les collectivités territoriales ont donc tout intérét a pro-
céder au dépdt de leur nom 2 titre de marque, la pos-
sibilité leur en éeant offerte, comme % toute personne phy-
sique ou morale.

B. La collectivité territoriale titulaire
de marque

1. Dépét, validité et renommée de la marque
constituée d’un nom de collectivité territoriale

Larticle L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle
dispose que :

« La marque de fabrique, de comunerce ou de service est
un signe susceptible de représentation graphique servant
3 désigner les produits ou services d’une personne phy-
sique ou morale,

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que :
mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géo-
graphiques (...} ».

La possibilité pour une collectivité territoriale de déposer
son nom A titre de marque a par ailleurs été affirmée en
jurisprudence ¢V,

Comme tout déposant, les collectivités territoriales doi-
vent cependant respecter les conditions classiques de vali-
dité des signes, plusieurs questions se posant A cet égard
pour elles.

La collectivité territoriale devra veiller notamment 4 ce
que son nom n'ait pas déja été déposé, en tout ou en
partic, en tant quappellation d’origine protégée pour les
produits qu'elle souhaite désigner en tant que marque

(C. propr. intell., are. L. 711-4 d)).

{11) CA Versailles, 13 sepr. 2007, n” 06/G371.
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En effet, les appellations d’origine protégées correspon-
dent trés souvent A des noms de lieux et de collectivités
territoriales de sorte que leur reconnaissance antérieure
peut constituer un obstacle pour le dépdt de sa marque
par la collectivicé. A ce sujet, il convient de préter atten-
tion & une autre proposition contenue dans 'article 7 du
projet de loi renforcant les droits, la protection et l'infor-
mation des consommateurs @2, qui prévoit d’introduire
dans le Code de la propriété intellectuelle P'article suivanc :
« Article L. 115-1-1. — Constitue une indication géogra-
phique la dénomination d’une région ou d’un lieu déter-
miné servant & désigner un produit, autre quagricole, fores-
tier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui
posséde une qualicé déterminée, une réputation ou d'autres
caractéristiques qui peuvent érre attribuées 2 cette origine
géographique et dont la produciion ou la transformation,
Pélaboration ou la fabrication ont lieu dans l'aire géo-
graphique délimitée par le cahier des charges mentionné
4 larticle L. 115-2-1 ».

Ce nouvel article éwendrait considérablement le champ
des appellations protégées pouvant constituer un obstacle
au dépdt du nom de la collectivité 4 titre de marque.

€€ on peut se demander
dans quelle mesure le signe constitué
du nom d’une collectivité tervitoriale
est susceptible de constituer
une marque renommée 33

La collectivité territoriale devra également préter attention
3 la distincrivité du signe choisi eu égard aux produits ou
services désignés. En effet, au regard de l'article L. 711-2
du Code de la propriété intellectuelle, les signes pouvant
servir A désigner la provenance géographique d’un produit
sont considérés comme dépourvus de caraceére distincrif
et sont donc impropres A constituer des marques valides.
On peut donc se demander si le signe constitué du nom
d’une collectivité territoriale est bien valide et distincrif
lorsqu’il désigne des produits typiquement originaires de
cette région ou de cette commune.

Le choix des produits ou services désignés par la marque
pourra donc se révéler parfois délicat afin de préserver la
distinctivité de la marque et sa validité.

On peut également se demander dans quelle mesure le
signe constitué du nom d'une collectivité cerritoriale esl
susceptible de constituer une marque renommée.

Une décision récente U3 confirme cette possibilité, tout
en indiquant que le caractére renommé doie éure démon-

{12) Projer de loi préc.
(13) TGI Paris, 8 juill. 2011, ap. cir.



tré par la collectivité territoriale pour tous les produits et
services désignés dans I'enregistrement : « La renommée
de la capitale de la France ne saurait conférer 4 la marque
semi-figurative dont la ville de Paris est titulaire un carac-
ttre notoire pour 'ensemble des produits et services pou-
vant éere désignés par le terme « Paris », en sus de la
protection attachée 4 son nom ».

2. Action en contrefagon de marque exercée
par la collectivité tesritoriale

Une fois que la collectivité territoriale a déposé sa marque,
il reste 4 déterminer quelles utilisations de ce signe fa col-
lectivité est en droit de faire interdire.

En effet, la collectivité territoriale ne peut &tre considérée
comme un titulaire de marque comme les autres. Les admi-
nistrés de la collectivité, y exercant notamment leur acti-
vité, ont souvent intérét 4 vtiliser le nom de la collectivité
dans le cadre de leur communication pour promouvoir
leur acrivité.

La collectivieé territoriale ne va donc pas étre en mesure
de faire interdire toutes les urilisations de sa marque.

Outre la condition classique d’utilisation du signe a titre
de marque, la jurisprudence a dégagé une limite spécifique
dans le cas des marques de collectivité territoriale, & savoir
['utilisation légitime du nom de la collectivité territoriale
par les ters.

Deux décisions illustrent certe notion de bon sens.

Une premiére affaire avait opposé la ville dTIssy-les-
Moulineaux, titulaire de la marque Jssy & un de ses admi-
nistrés U9, qui avait déposé le nom de domaine www.
issy.net et avait fondé une association exploitant un ser-
vice de télévision locale par Interner.

La cour d’appel de Versailles rappelle en préambule
« qu'une commune peut déposer son nom en intégral ou
en abrégé a ritre de marque et 'enregistrer comme nom
de domaine, mais elle ne peut interdire son utilisation par
des tiers et doit la tolérer dés lors que celui qui urilise dans
la marque ou le nom de domaine tout ou partie du nom
de la commune justifie d'un intérér Kgitime 4 se prévaloir
de ce nom, notamment pour y mentionner le lieu ot il
exerce effectivement son activité er quil n'existe aucun
risque de confusion avec la marque déposée ou le site
officiel de la commune ».

Dans cette espéce, la.cour d’appel de Versailles a considéré
que le contenu des sites en cause excluait tout risque de
confusion, notamment parce que les services proposés par

{14) CA Versailles, 13 sept. 2007, n° 06/03071 : Propr. indust. dée. 2007,
comm. 95.

'administré n’étaient ni professionnels ni officiels, et qu'’il
apparaissait clairement qu’il sagissait d’un site géré par
une personne privée et non par la municipalité.

€€ Lu collectivité tervitoriale est
une entité juridique particuliére,
soumise & des regles spéciales, ce qui
impacte de maniéve significative la
gestion de la marque au quotidien 33

r

Les administrés doivent cependanc faire preuve d’une cer-
taine mesure dans ['utilisation de la marque, comme 'illus-
tre une décision ancienne du eribunal de grande instance
de Paris 3, Dans cette affaire, [2 commune de Saint-
Tropez, titulaire de la marque Saini-Tropez, avait agi a
encontre d’'un producteur de vins dont le sidge social
était 4 Saint-Tropez et dont les bouteilles arboraient des
ériquetres « La Cave des seigneurs de Saint-Tropez » et des
collerettes reproduisant les termes « Saint-Tropez ».

ra

Ly
Ly
W
—
=
o
L
o
wi
s
O
=
]
iy

4

Le tribunal a reconnu la contrefagon, pour les motifs sui-
vants : « Attendu [que Ja SARL La Cave des seigneurs]
ne peut manifestement pas soutenir avoir utilisé le terme
« Saint-Tropez » pour indiquer seulement Padresse de son
siege, dés lors quentre la collerette et I'étiquette arborées
par chaque bouteille, les termes de Saint-Tropez sont décli-
nés plus de cinq fois, sur un fond reproduisant de facon
stylisée un clocher, un phare, le bord de I'eau et, en arriére
plan, des montagnes. Attendu que ce faisant, elle a com-
mis des actes de contrefagon de la marque Szing-Tropes.
Attendu que la SARL La Cave des seigneurs a ainsi entendu
utiliser le nom de la commune oh elle a établi sinon son
sigge, du moins un établissement, pour créer une confu-
sion dans esprit du public sur I'origine des produits qu’elle
commercialise ».

Bien qu’ayant son sigge social dans la commune, la sociéeé
avait utilisé le nom de la commune non pas de fagon

g4 s 3. , .
légitime, pour communiquer sur I'origine géographique
de la société, mais réellement 2 titre de marque.

Les collectivités territoriales ont donc intérér aujourd’hui,
en attendant une éventuelle modification législative, & dépo-
ser leurs noms 2 titre de marque, comme cest déja le cas
aujourd hui de centaines de communes, departemems et
régions francais. '

Cependant, il ne faut pas ignorer les consequences
tiques d’un dépét de marque pour une collectivité te
sitoriale. La collectivité territoriale est én effet une entité
juridique pamcuhcre, sournise 3 des: regl > sp
impacte de maniére mgmﬁcatwe la gestion
au quotidien.”

(15) TG Paris, 22 mars 1996, n® 95/9978.
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ETUDE

1. LA MARQUE, ELEMENT DU PATRI-
MOINE DE LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE

Le dépbt par une collectivité territoriale de son nom 4 titre
de marque, outre qu’il lui permet de renforcer la défensede
celui-ci au-del de I'invocation du seul article L. 711-4 k)
du Code de la propriéeé intellectuelle, Paurorise 4 agir en
contrefacon de marque et & conclure des contrats de licence
générant des recettes budgéraires.

En effet, comme tout titulaire d’'une marque, la collec-
tivité territoriale qui a déposé son nom {seul ou associé
3 d’autres éléments) auprés de 'INPI en France et, le cas
échéant, aux niveaux internarional et communautaire, ou
encore une marque qui ne correspond pas & son nom mais
pour le dépdt duquel elle peut justifier d’une légitimicé,
se trouve dans l'obligation de 'exploiter, sauf 2 encourir
le risque d’une action en déchéance 4 son encontre en
application de Particle L. 714-5 du Code de la propriéeé

intellectuelle.

Toutefois, cette obligation d’exploiter tient également au
fait que la marque qu’elle a déposée fait partie intégrante
de son patrimoine. Il s'agit, plus précisément, d’'une pro-
priété publique immatérielle ou incorporelle. Or, toute
collectivité publique est dans I'obligation de gérer son patri-
moine, mieux, de le valoriser {valorisation qui, comme le
souligne le professeur Dreyfus, « peut se rattacher  'exi-
gence de la valeur constitutionnelle de bon emploi des
deniers publics » (19). A ce titre il est clair qu'une marque
publique bien gérée 17 peut étre une source de richesse
potentielle pour la collectivité territoriale ®).

A. Patrimoine public ou privé ?

Cet élément de son patrimoine releve-t-il de son domaine
public ou de son domaine privé ? La question est impor-
tante dans la mesure ol la réponse qui lui est apportée
détermine le régime juridique qui lui est applicable et fa
compétence juridictionnelle pour trancher les litiges pou-
vant s'élever dans le cadre de sa gestion.

La question mérite d’écre débattue. Il peur en effet paraitre
paradoxal qu’alors méme que le nom lui-méme de la col-
lectivité territoriale reléve du statut administracif de celle-ci
(et donc du droit public), ce méme nom, lorsqu’il est
déposé par la collectivité territoriale 4 titre de marque,
échappe 2 ce statut administratif. Par ailleurs, il paraft
inenvisageable qu’une collectivité territoriale qui a déposé
son nom en tant que marque puisse céder celle-ci. Cet

(16) J.-D. Dreyfus, « La diversité des pacrimoines », in colloque AFAC, Valo-
riser les patrimoines publics et privés des collectivités cerritariales, 2008.

(17) C. Rossei, chef de projet 2 PAgence du pawrimoine immacériel de |"Eras,
souligne que « I'intéréc d'une stratégie de marque pour le secteur public
est réel », in AJDA, 22 nov. 2010, « Vers une gestion stracégigue des
margaes publigues ».

(18) V. « La marque Saint-Tropez, une machine 2 cash », ['article de J. Alimi
au titre excessif mais significatif, s Le Parisien, 28 aotie 2011
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argument milite en faveur de la domanialité publique
compte tenu du principe d’inaliénabilieé qui caractérise
celle-ci.

€€ 1. dépot par une collectivité

territoriale df son nom i titre
de marque Uautorise i agir

en contrefacon de marque 33

Pour autant, la réponse ne nous semble guére faire de
doute : il sagit d’'un élément de son domaine privé. Lt
ce, pour plusieurs raisons. D'abord, au regard des dis-
positions du Code général de la propriété des personnes
publiques (ci-aprés CGPPP), dont Varticle L. 2211-1 dis-
pose que « font partie du domaine privé les biens des
personnes publiques mentionnées  larticle L. 1 qui ne
relévent pas du domaine public par application des dis-
positions du titre I du livre I¥ ».

Or, il ne semble pas que les marques publiques puissent
rentrer dans la définition classique du domaine public,
reprise dans le CGPP & l'article L. 2111-1 (biens appar-
tenant A une personne publique mentionnée i [article
L. 1 « qui sont soit affectés 2 'usage direct du public, soit
affectés 4 un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent
Pobjet d’un aménagement indispensable & I'exécution des
missions de ce service public »} et il n’existe aucun texte
spécial faisant entrer la marque détenue par une collec-
tivité publique dans le domaine public de celle-ci.

Ensuite, en vertu du lien entre la compétence et le fond.
S’agissant des marques déposées 4 'TNP], le juge com-
pétent est le juge judiciaire, peu importe que la marque
soit détenue par une personne publique et non par une
personne privée. Les dispositions applicables aux marques
relevent du droit privé, notamment en ce qui concerne les
modes de valorisation prévus par le Code de la propriété
intellectuelle (telle que la licence d’exploitation).

Par ailleurs, la marque de la collectivité territoriale non
exploitée peut faire 'objet d’une action en déchéance dans
les mémes conditions procédurales que celle détenue par
une société ou une personne physique, 'action en
déchéance étant obligatoirement portée devant le tribunal
de grande instance compétent 9. Le prononcé de la
déchéance serait équivalent par ses effets, si la marque
relevair du domaine public, & une sortie de ce domaine
au profit du tiers qui aurait engagé I'action en déchéance
aux fins de pouvoir exploiter la marque. Or, seul le juge
administratif peut se prononcer sur Pexistence, 'étendue
et les limites du domaine public.

L’intérét de certe appartenance au domaine privé est évi-
dent dés lors qu'aux termes de larticle L. 2221-1 du

(19) Par applicacion des dispositions du décrez n® 2009-1204 du 9 oct. 2009
relatif 2 la spécialisation des juridictions en maridre de propriété intellec-
tuelle.



CGPPP, «ainsi que le prévoient les dispositions du second
alinéa de I'article 537 du Code civil, les personnes publi-
ques mentionnées i ['article L. I gerent librement leur
domaine privé selon les ragles qui leur sont applicables ».

B. La gestion de ses marques par la collecti-
vité territoriale

Cette soumission au droit privé er 3 la compétence de la
juridicrion judiciaire n’est cependant pas torale. Outre que
certains contrats conclus dans le cadre de la gestion de ses
marques par une collectivité territoriale relévent du droit
administratif @9, il en va de méme de certains actes inter-
venant dans le processus de valorisation de la marque. Par
exemple, la délibération autorisant exécutif 3 signer un
contrat de licence est un acte détachable de celui-ci, sus-
ceptible de recours en annulation devant le juge admi-
nistratif, les conséquences d’une éventuelle annulation de
cet acte dérachable s’agissant du sort du conerat pouvant
alors écre tranchées par le juge judiciaire, juge du conrrat.

Hormis hypothese d'une gestion directe de ses marques
par la collectivité territoriale, qui suppose une organisa-
tion des services adaptée et ne peut 4 priori se justifier que
pour certaines classes de produits et services en rapport
avec les missions de service public que poursuit la col-
lectivité territoriale, celle-ci, des lors qu'elle dispose d’un
ensemble de marques, est amenée 2 faire appel & des pres-
tataires de service pour les différents aspects qu’induit cette
gestion. Ces aspects comprennent un voler défensif et un
volet offensif.

Le volet défensif concerne essentiellement la surveillance
des demandes d’enregistrement formées par des ters en
méconnaissance des droits de la collectivité rerritoriale e
les procédures d’opposition 4 mettre en ceuvre dans un tel
cas, également les relations avec les services douaniers dans
fe cadre de leur intervention I'égard de marchandises
présumées contrefaisantes en provenance de pays tiers @1, et
d'une maniére plus génétale les actions en contrefagon sur
le plan civil ou pénal. L'aspect offensif correspond 4 la
recherche de licenciés potentiels et fa négociation avec
ceux-ci dans la perspective d’aboutir 3 la conclusion de
contrats de licence ou, dans certains cas, 4 Poctroi de sim-
ples autorisations d’utilisation 22,

A ce titre, une collectivité rerritoriale qui a une politique
active en matiére de gestion de ses marques, est amenée
2 contracter, pour ['aspect défensif, avec un cabinet spé-
cialisé en matiére de propriéeé intellectuelle, et pour I'aspect

(20) CE. infia, 11, § A.

(21) Regl. CE n® 1383/2003, 22 juill. 2003.

{22) Par exemple Jorsqu'il s'agit d’autoriser un tiers 4 uriliser la marque tepro-
duisanz le nom de Ja collecrivité tersitasiale de fagon ponctuelle pour relle
ou relle mapifestation sportive ou culrurelle, sans contrepartie financitre
pour fa colleceivité territoriale. Ces awsorisations accordées par ia collec-
tivité terzitoriale ec acceptées par le béndficiaire font alors Pobjer d'un
enregistrement & PINPI qui permet 4 la collectivied rerricoriale de justifier
d'une exploitation dans fa classe considérée,

offensif, avec un prestataire en charge de la prospection
et des négociations, et encore pour les deux aspects, avec
un ou plusieurs cabinets d’avocats pour Ia rédaction des
contrats, le suivi des contentieux tant en demande {action
en contrefacon engagée 2 P'égard d’un tiers) qu’en défense
{forsque a collectivité territoriale est exposée & une action
en déchéance par exemple).

La conclusion des contrats avec ces prestataires intervient
dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence
telle que prévue par le Code des marchés publics et plus
précisément, s'agissant de prestations de services non men-
tionnées 4 I'article 29 du Code des marchés publics, dans
le cadre d’une procédure adaptée conformément aux arti-
cles 28 et 30 de ce code.

€€ Les collectivités tervitoriales
ont intérét aujourd bhui, en attendant
une éventuelle modification législative,
a déposer leurs noms
a titre de marques 93

En ce qui concerne la conclusion des contrats de licence
eux-mémes, en revanche, une telle mise en concurrence
ne parait pas obligatoire, tout du moins en I'absence de
jurisprudence contraire 2 ce jour, dés lors qu'on admer
que les marques dont est titulaire une collectivité rerri-
toriale relévent de son domaine privé. En I'état du droit
posidif en effet, aucune obligation ne pese sur une col-
lectivité territoriale de mettre en ceuvre une procédure de
mise en concurrence pour la cession de tel ou tel élément
de son domaine privé ou lattribution de droits portant
sur celui-ci. Ainsi, lorsqu’une collectivité territoriale décide
de mettre en location un immeuble relevant de son
domaine privé, elle peut le faire librement, Ce principe
vaut pareillement s’agjssant de 'octroi par une collectivité
territoriale d’'une concession de licence d’une marque rele-
vant de son domaine privé.

De quelle procédure de mise en concurrence prévue par
les dispositions légales pourrait-il, du reste, s'agir ? Cer-
tainement pas de celle prévue par les articles L. 1411-1
et suivants du Code général des collectivités territoriales
pour le choix d’un délégataire de service public. La délé-
gation de service public suppose que le déiégataire exploite
ce service dans l'intérér des usagers du service. Il parair
impossible de considérer que I'achereur de produits revé-
tus de telle ou telle marque de la collectivité territ_qr_i%le-
puisse étre considéré comme un usager du service publi

Et quand bien méme il existerait un « service publ
ritorial de la marque », ceci ne changerait rien i1
de la relation unissant fa collectivité territoriale
d’une concession ou d’une licence de marq
par un tel contrat la collectivité territoriale
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une source de financement pour ce service public de la
marque. Ainsi, de quelque manitre qu'on I'envisage, il est
totalement exclu que le titulaire d’'un contrat de conces-
sion ou de licence de marque ait la qualité de délégataire
du service public communal de la marque, 3 supposer
qu'un tel service existe.

La question paralr plus ouverte s’agissant de I'application
des régles issues du Code des marchés publics. On sait
que, nonobstant la définition donnée par le Code des mar-
chés publics @3, il a été jugé que les titulaires de contrats
de mobiliers urbains doivent &ire choisis au terme d’une
procédure de mise en concurrence, quand bien méme le
bénéficiaire de ces contrats ne pergoit aucune rémunéra-
tion de la part de la collectivité publique.

Cependant, ceci résulte d'une requalification par le juge
admiinistratif de ce qui érair auparavant considéré comme
un simple contrat d’occupation du domaine public, le
juge considérant que la possibilité donnée au titulaire d’'un
tel contrar de commercialiser les surfaces de son mobilier
urbain lui procure une rémunération équivalente i celle
que pourrait lui verser la collectivité territoriale ¢4, On
pourrait @ priori penser que ce raisonnement est trans-
posable s'agissant de I'attribution d’une licence de marque
qui va permettre au licencié, dans le cadre de la com-
mercialisation de ses produits revétus de la marque de la
collectivité territoriale, de percevoir des recettes, Un tel
raisonnement n’est toutefois pas recevable : en effer, dans
le premier cas le contrac de mobilier urbain est incon-
testablement un contrar administratif, portant autorisa-
tion d’occuper le domaine public, cependant que dans le

second cas, encore une fois, il s’agit du domaine privé de

la collectivieé territoriale.

Qu’une mise en concurrence ne soit pas obligatoire ne
signifie pas qu’elle ne soit pas, dans certains cas, 2 la fois
justifiée et opportune. Justifiée parce qu’au fond, en concé-
dant le droic d'utiliser telle ou telle de ses marques, la
collectivité territoriale procure au licencié, qui exerce dans
un cadre concurrentiel, un avantage par rapport aux opé-
rateurs économiques exercant une activité de méme nature.
Opportune parce qu'elle peur permetrre 4 la collectivité
territoriale de choisir la proposition qui lui semble tout
4 la fois la plus intéressante en termes financiers mais éga-
lement la plus respectucuse de son image en considération
des modes d’exploitation envisagés.

Il reste que si la collectivité territoriale fait le choix d’une
mise en concurrence, et qU'elle formalise, méme & minima,
une procédure suf generis i cet effer, elle sera alors contrainte

(23) Les marchés publics sont des contrars conclus 4 titre onéreux encre des
pouvoirs adjudicateurs définis 4 article 2 et les opérareurs économiques
publics ou privés, pour répandre 3 leurs besoins en matitre de travaux, de
fournitures ou de services.

{24) CE, ass., 4 nov, 2005, n° 247298 er 247299, Sté Jean-Claude Decaux.
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de la respecter pour choisir son licencig. C'est alors I'expo-
ser 2 un risque contentieux, un candidat 4 attribution de
la licence non retenu pouvant contester judiciairement la
délibération autorisant Iexéeutif A signer le contrat de
licence en invoquant le non-respect de la procédure &
laquelle fa collectivité territoriale a entendu se soumertre
volontairement.

€¢ Il est totalemens exclu que
le titulaive d’un contrat de concession
ou de licence de marque ait la qualité
de délégataire du service public
communal de la marque, & supposer
qu'un tel service existe ;}

Quelle serait alors la conséquence d’une annulation — par
le juge administratif (# priori seul compétent en la
matiére) — d’une tefle délibération ? Pour le requérant, il
ne fait guére de doute qu’elle lui permertrait d’exercer un
recours indemniraire dans le cadre du plein contentieus,
la difficulté érant alors pour le juge de déterminer le quan-
tum du préjudice de ce candidat  l'attribution de Ja licence
en 'absence d’élément fiable sur les gains quaurait pu lui
procurer l'exploitation de la licence. $"agissant du contrat
lui-méme, la question est délicate : le juge administracif
n'est pas compétent pour prononcer la nullité du contrat
de licence. Il pourrait cependant, comme il le fait dans le
contentieux de la commande publique lorsque le vice n’est
pas régularisable, enjoindre 1 la collectivité de tirer les
conséquences de sa décision d’annulation de I'acte déta-
chable en obtenant de son licencié I'accord pour une rési-
liation amiable du contrar ou, 3 défauc, en saisissant le
juge du contrat, c’est-2-dire le juge judiciaire (tribunal de

" commerce territorialement compétent) qui devrait alors

constater la nullité du contrat.

* %

*
En conclusion, la gestion de ses marques par une col-
lectivité territoriale souléve bien des interrogations. Ainsi
que le souligne Cartherine Rossetti, « la pratique publique
des marques évolue dans un cadre juridique incertain, car
le droit administratif des biens est muer sur cette pro-
blématique. La pratique publique des marques est donc
balbutiante, dépourvue d’un cadre de référence explicite
et robuste » 29, Ces incertitudes ne doivent cependant pas
faire obstacle & I'élaboration d’une véritable politique de
gestion de leurs marques et de protection de leur nom par

les collectivités territoriales. e

(25) AJDA 2010, p. 2197,




