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Actions ouvertes
L'opposition et l'action
en nullité représentent
des recours ouverts au
profit des collectivités
pour protéger leur nom,
méme en l'absence de

marque enregistrée. marque.

Contrefacon de marque
Elle permet de
sanctionner l'atteinte
par un tiers de son droit
privatif sur son nom,
lorsque celui-ci est
enregistré en tant que
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Concurrence déloyale
Cette action, fondée sur
la responsabilité civile,
sanctionne l'abus de la
liberté d’entreprendre
et permet d’obtenir
réparation a travers
l'octroi de dommages
et intéréts.

Patrimoine immateriel
Les moyens de protéger
le nom des collectivités

territoriales

’il y a cinquante ans le patri-

moine des personnes morales

était presque exclusivement

composé d’actifs matériels,

la tendance s’est aujourd’hui
inversée: prés de 80% du patrimoine
d’une personne morale sont désormais
composés de ressources immatérielles.
Les collectivités sont également concer-
nées et disposent de ressources, prove-
nant notamment de leur nom, a travers
le développement de stratégie de marque
territoriale, ou en accordant des licences
de marque.

En effet, ce dernier représente bien sou-
vent un nom géographique qui peut étre
valorisé et ainsi représenter une réelle res-
source faisant partie intégrante de leur
patrimoine immatériel. Le public est sus-
ceptible de percevoir ce nom comme un
gage d’authenticité qui est, de ce fait, sou-
vent repris par les opérateurs économiques.
Sile nom d’une collectivité est un signe qui,
par nature, ne peut faire I'objet d'une appro-
priation privative absolue, le législateur et

lajurisprudence tentent de le protéger de
plus en plus, ala fois en mettant en place des
systemes et outils de protection, mais éga-
lement en sanctionnant les atteintes parles
actions en contrefacon et en concurrence
déloyale. A titre liminaire, il convient de
préciser que, méme sans étre titulaire d’'une
marque, une collectivité territoriale peut
protéger son nom sous certaines condi-
tions (1).

Pour qu’une telle action prospére sans
que le nom de la collectivité soit enregis-
tré en tant que marque, il est nécessaire
de rechercher la protection du nom dans
I'intérét de ses administrés et conformé-
ment a ses missions de service public éco-
nomique. Il est nécessaire de prouver un
risque de confusion avec ses propres attri-
butions ou un préjudice a 'encontre de la
collectivité ou de ses administrés (2).

A titre d’exemple, le dépot de marque
«#Paris» a été rejeté caril portait atteinte au
nom et a larenommée de la ville de Paris. 11
a été considéré quel'utilisation de ce signe
pouvait entraver l'utilisation du nom Paris
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pour commercialiser des produits simi-
laires et identiques, et que le hashtag pou-
vait empécher lalibre communication sur
lesréseaux sociaux notamment, pour divers
événements. L'atteinte a également été rele-
vée au titre des intéréts des administrés de
laville, en particulier les opérateurs écono-
miques concurrents de la ville de Paris (3).
Quelles actions reste-t-il pour faire cesser
toute exploitation du nom de la collectivité
par un tiers, lorsqu’elle ne I’a pas déposé ni
enregistré comme marque?

DISTINCTION ENTRE CONTREFACON
ET CONCURRENCE DELOYALE

Les collectivités territoriales peuvent
protéger leur nom et sopposer aleur exploi-
tation commerciale frauduleuse, a travers
la contrefacon et la concurrence déloyale.
Ces deux notions sont souvent confondues,
et sont pourtant trés différentes.

La contrefacon permet la réparation du
préjudice subi du fait de I'atteinte a 'image
de marque. Elle peut s'accompagner d’actes
de concurrence déloyale, s'il existe entre les
parties une situation de concurrence effec-
tive. La concurrence déloyale, elle, est consi-
dérée comme un abus a la liberté d’entre-
prendre, a travers des procédés contraires
aux régles et usages commerciaux, causant
un préjudice a un concurrent. Contraire-
ment a 'action en contrefacon de marque,
qui est régie par les dispositions du code
de la propriété intellectuelle (CPI), I'ac-
tion en concurrence déloyale repose sur
le droit de la responsabilité civile et, plus
précisément, sur l'article 1240 du code civil
(4). Cette action n’a pas pour but d’annu-
ler la marque d’un tiers contrairement a
une action en contrefagon, mais permet
l'octroi de dommages et intéréts.

ACTION EN CONTREFACON

ACTION EN CONTREFACON DE MARQUE

L’action en contrefacon est ouverte au titu-
laire d’'un droit de propriété intellectuelle
en cas d’atteinte. La contrefacon existe du
seul fait de I'atteinte au droit privatif subie
par son titulaire. Elle est civilement répri-
mée aux termes de 'article L.716-4.du CPI,
mais également sur le plan pénal lorsqu’il
y a possession, vente ou distribution de
marchandises présentées sous une marque
contrefaisante par les articles L.716-9 et



L.716-10 du CPI. Seul le droit des marques
permet de protéger le nom des collecti-
vités a travers une action en contrefagon.
Cependant, le simple fait de mentionner
de maniére descriptive l'origine et le nom
d’une collectivité sur un produit n’est pas
constitutif de contrefagon.

La Cour de cassation a eu l'occasion
de préciser que le caractére similaire
s’apprécie au regard de 'impression
d’ensemble donnée par le signe qui imite
lamarque et 'image que le consommateur
en conserve (5). En matiére de contrefacon
de marque, le risque de confusion s’ana-
lyse a travers les ressemblances et non les
différences entre les signes.

ACTION EN CONTREFACON PORTANT
SUR UN NOM DE DOMAINE

La protection du nom d’une collectivité
territoriale au titre de marque se traduit de
diverses manieéres, incluant notamment les
noms de domaine. Un «<nom de domaine»
correspond a un nom unique et univer-
sel, permettant d’identifier un domaine
internet. Il ne doit porter atteinte a une
marque, ni au nom d’une collectivité ter-
ritoriale, sauf en cas d’intérét légitime ou
bonne foi (6).

Ainsi, 'utilisation du nom de domaine
«Sabne-et-Loire.fr» sans démontrer que
I’exploitation permettait d’offrir des ser-
vices en lien avec cette méme collectivité
n'était pas valable (7). Le juge ajoute que la
mauvaise foi pouvait résulter de la poten-
tielle vente ou location, en vue de nuire ala
réputation de la collectivité ou de profiter
de sarenommeée. La contrefagon est consta-
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+ Code de la propriété intellectuelle,
art.L.716-4, L.716-9 et L.716-10.

« Code civil, art. 1240.

tée lorsqu’il y a reprise de la marque dans
le nom de domaine et quand les produits
ou services associés au nom de domaine
sont identiques ou similaires.

Une action civile en contrefagon peut
étre introduite durant cing ans a compter
du jour ou le titulaire d’'un droit a connu
ou aurait di connaitre le dernier fait lui
permettant de 'exercer.

ACTION EN CONCURRENCE
DELOYALE ET PARASITAIRE

L’action en concurrence déloyale peut étre
invoquée seule ou en complément d’'une
action en contrefacon lorsqu’elle repose
sur des faits distinets (8). Elle nécessite de
mettre en évidence une faute, un préjudice
et un lien de causalité. Le parasitisme est
I'une des formes de concurrence déloyale.
11 se définit comme I'ensemble des com-
portements par lesquels un agent écono-
mique s'immisce dans le sillage d’un autre
afin de tirer profit, sans rien dépenser, de
ses efforts, de sa notoriété et de son savoir-
faire. Il ne nécessite pas une situation de
concurrence.

Lajurisprudence a pu, a de nombreuses
occasions, rappeler qu’une collectivité peut
intervenir en matiére économique dans
les conditions prévues par le code général
des collectivités territoriales et, a ce titre,

étre concernée par ’action en concurrence
déloyale (9). Dans ce cas, les collectivités
disposent d’un outil supplémentaire afin
de protéger leur nom qui, lorsqu’il dispose
d’une forte notoriété, est parfois utilisé
pour capter un certain public. Au méme
titre que l'action civile en contrefacon, les
actions en concurrence déloyale peuvent
étre invoquées durant cing ans a compter
du jour ou le titulaire d’'un droit a connu
ou aurait d(i connaitre le dernier fait lui
permettant de I'exercer.e

(1) L'article L.711-3 9° du code de propriété intellectuelle
précise en effet que sont protégés: «Le nom, l'image

ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’'un
établissement public de coopération intercommunale.»

(2) «Larticle L.711-4 h) n‘a pas pour objet d'interdire aux
tiers, de maniére générale, de déposer en tant que marque
un signe identifiant une collectivité territoriale, mais
seulement de réserver cette interdiction au cas ou il résulte
de ce dépot une atteinte a des intéréts publics» - CA de Paris,
péle5-ch.1, 26 juin 2018, n°17/06317.

(3) CA de Paris, pole 5 - ch. 1, 26 juin 2018, n°17/06317.

(4) Code civil, art. 1240: «Tout fait quelconque de 'homme,
qui cause a autrui un dommage, oblige celui

par la faute duquel il est arrivé a le réparer.»

(5) Cour de cass., 25 mars 2014, pourvoi n°13-13.690.

(6) Code des postes et des communications électroniques,
art. L.45-2: «Dans le respect des principes rappelés a larticle
L.45-1, lenregistrement ou le renouvellement des noms de
domaine peut étre refusé ou le nom de domaine supprimé
lorsque le nom de domaine est: [...] 2° Susceptible de porter
atteinte a des droits de propriété intellectuelle ou de la
personnalité, sauf si le demandeur justifie d’'un intérét
légitime et agit de bonne foi; 3° Identique ou apparenté a
celui de la République francaise, d’une collectivité territoriale
ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d’'une
institution ou service public national ou local, sauf si le
demandeur justifie d’un intérét légitime et agit de bonne
foi.»

(7) Cour de cass., 5 juin 2019, pourvoi n°17-22.132.

(8) Cour de cass., 22 septembre 1983, pourvoi n°82-12.120:
«L'action en concurrence déloyale exige une faute et l'action
en contrefagon concerne latteinte a un droit privatif, [...]

ces deux actions procédent de causes différentes et

ne tendent pas aux mémes fins, [...] la seconde n’est pas
l'accessoire, la conséquence ou le complément

de la premiére.»

(9) Cour de cass., 4 oct. 2016, pourvoi n°14-22.245.
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La contrefacon permet la réparation du préjudice subi du fait de latteinte a l'image de marque. Elle peut s'accompagner d‘actes de concurrence déloyale, s'il existe entre les
parties une situation de concurrence effective.






