
Il

n' estpasrareque le dirigeantfondateur d

' unesociété

baptisecelle-cidesonproprenompatronymique . La
mode

,

la joaillerie ,

l

' automobile
,

la restauration
,

la

coiffure
,

l

' édition - pourneciterquecesexemples - sont
autantdesecteursdanslesquels la marqueestavanttoutun
patronyme célèbre.

Ladémarche seconçoitaisémentdupointdevuedecet
entrepreneur

, quisouhaiteliersonnom à sonentrepriseou
, plus

pratiquement
,

fairebénéficiercelle-cide
la notoriétédont il disposedans

sondomainedecompétence .
C' estainsiquecertainessociétésse

construisentsur
la notoriétédeleurfondateurtandisque d

' autres
,

dont la dénominationsocialeestinconnueaumomentmêmede
leurconstitution

,

confèreprogressivementaunomdeleur
dirigeant fondateurunenotoriétéqu' il n' avaitpas à l

'

origine.

Lorsqu' il estutilisédans
la viedesaffairespour la présentation

et
la commercialisation desproduits et services de la

société
,

le

nomseradéposécommemarque . Lasociétéquienfaitusage ,

toutcomme le porteurdunom
,

ontalorsintérêt à vouloiren
maîtriser lesusages et procéder audépôt.
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bubonusagE
de

la marque

Lerecours à
l

' instrumentcontractuelpermet d

'

encadrerles
conditionsdanslesquelles la sociétépeutfaireusagedunom
patronymiquedesonfondateur.

(

juridique

(
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juridique
)

Si l

'

enregistrementdunompatronymiquecommemarque
nesoulèvepasdedifficultés particulières ensonprincipe ,

ni

davantage le dépôtde la marquepar le porteurdunom
,

celles-ciseconcentrentsur la portéede l

' autorisation du

dirigeant fondateurconsentie
à la

société d

' utilisersonnom à

titrededénominationsocialeounomcommercial
.
Faut-il

admettrequecelle-ciestlibrededéposercenomcomme

marqueouensubordonner
la

faculté à
l

' accorddudirigeant
fondateurconcerné ? Autantdedifficultésqu' il convient à

la

foisderéglermaisaussi et surtout d

'

anticiper.

Lamarquepatronymique
Lecodede

la propriétéintellectuelle
(à

l

' instardudroit
communautaire

)

nes' opposepasaudépôtdupatronyme à titre
demarque ,

toutaucontraire
,

l

' articleL.711-1 ,

définissantla

marque ,

viseexpressément lesnomspatronymiques ( qu' il

s' agissedesonproprenomoudecelui d

' autrui
,

circonstance

quiseretrouvelorsque la
sociétéprocède à l

'

enregistrement
dunomdesondirigeantcommemarque ).

Obéissant auxmêmesconditionsquetouteautre
,

une
marquecomposéedunompatronymiquedoitêtre

disponible et le déposantdevraveiller à
ceque le signe , quandbien

même s' agirait-ildesonnom
,

nereprennepasunautresigne
distinctif.

Celasignifieque l

' utilisationdesonproprenom
dans la viedesaffairespeutêtreempêchée enraisondedroits

dontdisposeraientdestierssurcenom .
Lesconflits

peuventsurvenir lorsqueplusieursmembres d

' unemême

famillesouhaitentutiliserleurnomdansun
cadrecommercial

,

le porteur d

' unpatronyme
peutainsisevoirempêchéde l

' utiliser et

le déposer à titredemarque si un
autremembredesafamille

,

à

tout
le

moinsunhomo- « bonsquetouteautre
,

u

nyme ,

a déjàpris
cetteprécaution.
Onsonge
notam

mentaulitigenéautourdupatronymeLeclercqui a
conduit

à
l

' interdiction d

' utilisationduditpatronymiquepar l

' undes
membresde la familleenraisonde l

'

enregistrement
antérieurde

la marque et de la notoriétédecelle-ci .

(

Cass.com.
,

7

avril1998 , pourvoin?95-22107 ).

Pourautant
,

celanesignifiepasqueceluiqui a enregistré
sonnom à titredemarquepuisse s' opposer à

toutusagepar
unhomonymedesonnomlorsque ,

debonnefoi
,

il l

' utilisera
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,

,yZObÉissantvZ
auxM?MEScondi

commedénominationsociale
,

nomcommercialouenseigne

(

articleL713-6 )

.
Toutefois

, lorsqu'unrisquedeconfusionexiste
,

lesconditionsdecetusagepar l

'

homonymepourrontêtre
encadrées.

LEdepotdE la marquepatronymique
par IE dirigeantfondateur
ou la

sociÉtÉ
Lamarquecomposéedunompatronymiquepeutêtre
déposéepar le dirigeantfondateurde la

sociétéquipourraen
conférer l

'

usage à la sociétéselondiversesmodalités . Lorsqu' il

n'
a pasprocédé à

unetelledémarche
,

la sociétépeut
librementdéposercettemarquecomposéedunompatronymique
dontelle a étéautorisée

à
faireusagecommedénomination

sociale
,

saufenprésence d

' unnomnotoirement connu.

Ledépôtde la marquepar le dirigeantfondateurporteur
dunompatronymique
Ledirigeantpeutsemontrersoucieux de l

'

usagequiserafait
de

"

son
" nomaprèsqu' il

aitquittéla sociétélorsque ,

n'

exerçantplusdefonctionsdirigeantes ,

il n' a plus d

' influencesur
lesconditions d

'

exploitationdecelui-ci . Latitularitéde la

marquecomposée desonnomluipermet d

' enconserverune
certainemaîtrise

,

c' estla
raisonpourlaquelle l

'

entrepreneur procèdesouvent lui-mêmeaudépôtdesonnom
à
titredemarquedèsqu' il

entendenfaireusage
dans la viedesaffaires

. Il peutainsiorganiser
samise à dispositionpardifférents

moyenstelsque ,

l

'

apport ,

la licence

ou la cession à la
sociétéqu' il a

créépour l

' exercicedesesnE

V

marquecomposÉEdunom
patronymiquEdoitetredisponible Et

lE dÉposant
devraveiller à

CEque lE signe , quandbienM?ME
s'

agirait-ildEsonnom
,

nEreprennepasunautresignedistinctif.

tata?rtIO

activités.

Letitulairedu
nom et

de la

marque

éponyme , quien a conféré l

'

usage à la sociétéexploitante ,

peutalorsconditionner cetteutilisationaurespectde
certaines règles ,

il peutégalement et surtouttraiterde la
durée

de l

' autorisationconsentie et doncdesconséquencesdeson

départde la
structureexploitantesur l

'

usagedesonnom et

desrevenusqu' il pourraentirer
. Leslicencespermettentde

traiterunelargepartdecesquestions et desatisfaireles
besoinspropresdechacunedesparties.

N° et date de parution : 69 - 01/01/2010
Diffusion : 5000
Périodicité : Trimestriel
LaRevuedesMarqu_69_67_317.pdf
Site Web : -

Page : 68
Taille : 80 %
2244 cm2

Copyright (La Revue des Marques)
Reproduction interdite sans autorisation

2 / 4

SIMON ASSOCIES

-


Appr-114

Lesconséquencesdetellesconventions nesontpastoujours
pleinement mesurées

,

notammentquand le dirigeant
fondateur a consentiunecession

.
Danscettecirconstance

, parce
que la marque a intégré le patrimoinede

la société
,

celle-ci

peut librement l

' utiliserindépendamment dudépartdu
porteurdupatronyme . L

' affaireInèsde la Fressangeillustre les
conséquences ducaractèredéfinitifdetelaccord

. Aprèsavoir
étélicenciéde la sociétéportantsonnom

et à quielleavait
consenti l

'

usagedesonpatronyme à titredemarqueparsuite
d

' unecession
,

le mannequinentendait fairecessersonusage
par la société . Elle invoquait l

'

argumentselonlequelenraison
desmodificationsdanslesconditions d

'

exploitationde la

marquedufaitdeson licenciement
,

celle-ciétaitdevenu

déceptive et doncdenature à induireenerreur le

consommateur .
LaCourdecassation a tranchéenfaveurde la société

considérantque l

' actionendéchéancepourdéceptivitéde la

marqueestirrecevable
;

le
cessionnairenepeutexercercette

actionsansméconnaître la garantie d

' évictionduepartout
cessionnaire

(

Cass.com.
, 31janvier2006

, pourvoin?05-10116 ).

LaCJCE s' estprononcéedans le mêmesens
,

considérantque la

marquecomposée d

' unpatronyme n' estpasdenature à

induireenerreurlorsqu'elleestexploitéeparunesociétéavec

laquelle le porteurdecepatronymen' estpluslié
(

CJCE
,

30mars2006
,

aff. C-259 / 04
).

Lorsquecesquestions n' ontpasététraitéesenamont
,

elles

peuventsurgirultérieurementnotammentparsuitedu
départde l

'

associé fondateurde la sociétéquiportesonnom.

Ledépôtde la marquepar la sociétéutilisant le
nom

patronymiquedesondirigeant fondateur
Lasituationpeutsecomplexifierlorsque le dirigeant
fondateur s' estcontentéd

' autoriser la société à faireusagedeson
nomentantquedénomination socialeounomcommercial

;

(

juridique

danscecas
, peut-onconsidérerquecetteautorisationemporte

avecelle le droitpour la sociétédedéposer le
nom

à
titrede

marque ,

ou
,

aucontraire
,

faut-ilsecantonnerauxtermesde
l

' autorisationinitiale ? Troisarrêts
,

auxcirconstances defait
similaires

,

sontvenuséclairer la question.

L

'arrêtBORDAS
(

Cass .
com. ,12mars1985 , pourvoin?84-17163 )

a

consacré la doublenaturedunom
,

à la foisattributde la

personnalité et droitpatrimonial ,

et admisque l

' inaliénabilité et

l

'

imprescriptibilitédunompatronymique n' empêchentpas
la conclusion d

' uncontratportantsur l

' utilisationdecenom
commesignedistinctif

.
Lenompatronymique ,

dont l

'

usage
commercial a étéautorisépar insertiondanslesstatutsde la

société
,

devientunsignedistinctifdétachéde la personnequi
le porte ,

surlequelelledispose d

' undroitdepropriété
incorporelle . C' estainsique ,

danscetteaffaire
,

l

'

associé fondateur
de la célèbresociétééditrice

,

n' a purevenir
, aprèssonretrait

de la société
,

sur l

' autorisationqu' il luiavaitconsentie d

'

utilisersonpatronymecommedénomination sociale et

empêcher l

' utilisationparcettedernièredesonnom.

Lasolutionestsécurisantepour la sociétéquinepourrase
voir interdire d

' utiliser
le nomlorsdudépart ,

volontaireou
non

,

de l

' associéfondateurcarelledispose d

' undroitde

propriétéincorporelle .
A cestade

,

lespartiespeuventaménager
cetteautorisation et envisagerdifférentes circonstances

,

parexemple ,

lesconséquences dudépartde l

' associé

fondateur
,

cellesde la pertedemajoritédans la société
,

ouencore
lesautresusagescommerciauxautorisésdontnotamment
le dépôt à titredemarque .

Lesstatutsde la sociétépourront
utilementcomporterdesclausestraitantdecesdiverses

questions ;

toutefois
,

la pratiquedémontre que le dirigeant
secontente

le plussouventdesignerdesstatutssilencieux
surtoutescesquestions .

Mais
,

à défautdeprévisions

(
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juridique
)

contractuelles
, qu'enest-ilde la facultépour la

société
d

'

utiliserlibrement le nompour d

' autresusages et dedéposer la

marquepatronymique ?

Ondéduisait detelleautorisation d

'

usagepar la sociétédu
nompatronymiquecommenomcommercialou
dénomination sociale

,

l

' autorisationtacitepour la société d

'

enfaire d

'

autresusagescommerciaux et notammentdedéposer la

marquecomposéedecenompour la présentation deses

produits et services
.

L

' arrêtDucasse
(

Cass.com.
,

6 mai2003 ,

pourvoi n?00-18192 )

limitecettefacultéenprésence d

' unnom
notoireendécidantque

"

le consentementdonnéparunassocié

fondateur,

dont le nomestnotoirementconnu
,

à l

' insertionde
sonpatronymedans la dénominationsociale d

'

unesociété

exerçantsonactivitédans le mêmedomaine
,

nesaurait sansaccord

desapart et en l

' absencederenonciationexpresseoutacite à ses

droitspatrimoniaux ,

autoriser la sociétéà déposerson

patronyme à titredemarque, pourdésignerlesmêmesproduitsou
services

"

. C' estainsique ,

danscetteaffaire
,

le célèbrechef
cuisinier a puvoirannulerlesmarquesdéposéespar la société à

laquelle il n' avaitconcédéque la faculté d

'

enfaireusageen
tantquedénomination sociale . L

' arrêtBeau
(

Cass.com.
, 24juin

2008
, pourvoin?07-10756 , 07-12115 ) reprendcettesolutionen

précisantque la notoriétédont il

s' agit s' appréciesur l

'

ensemble duterritoirenational .

Pourcetteraison
,

l

'

associéfondateur

quientendait obtenir la nullitédudépôtdemarqueeffectué

par la sociétéaprèsqu' il eûtquittécelle-ciencédantses
actions n'

a puobtenirsatisfactiondèslorsque la notoriété
attachée à sonnom n' avaitqu'uneportéelocale.

Il fautdoncconsidérer que la sociétéinitialementautorisée

par le dirigeantfondateur à fairetelusagedesonnom

patronymique , pourra l

' étendre à d

' autresutilisations et procéder
audépôtde la marquesanssolliciterpréalablementune
autorisationdèslorsquelesintéressés n' ontpaslimitéles
conditionsdetelusage ,

notammentdanslesstatuts.
Toutefois

,

la sociétédevra s' enquérir d

' uneautorisation
spécialelorsqu' il s' agit d

' unnomnotoire
;

unetellelimitationse

justifiepar la nécessitédepréserver lesintérêtsdudirigeant
fondateur d

' unesociétédont le patronymemis à disposition
étaitdéjànotoire .

Encore faut-ilpréciserquecettenotoriété
,

outrequ'elledoitavoiruneportéenationaleet point
seulement locale

,

devraêtre le fruitdeseffortsdudirigeantporteur
duditnomcar

, lorsqu'ellerésultede l

' activitéde la société
,

le

porteurdecenomnepourra s' opposer à sondépôtcomme

marquepour le domaine d

' activitéoùcenomestconnu.
Endéfinitive

,

la faveurestaccordée à celuiqui a générécette

page70 - la revuedesmarques - n?69 - janvier2010
)

L

' insertiondunompatronymique
dudirigeantfondateurdans
la dÉnominationdE la sociÉtÉ

,

implicite la plupartdutemps ,

permettra à celle-ci d

' enfaire
librementunautreusagecomme

signedistinctif
,

telque la marque ,

danssondomaine d

' activite.

notoriété
: le dirigeantfondateuravant

l

' insertiondunom
dans la dénominationou la sociétédufaitdesonactivité.

L

'

avantageestainsidonné à celuiqui a conférésavaleur

patrimoniale aunom : d

' unecertainemanière la logique et

l

'

équitésontrespectés.

L

'

importance d

' unencadrementcontractuel
On le voit

,

dans la plusgrandemajoritédescas
,

l

' insertiondu
nompatronymiquedudirigeantfondateurdans la

dénomination de la société
, implicite la plupartdutemps , permettra

à celle-ci d

'

enfaire librementunautreusagecommesigne
distinctif

,

telque la marque ,

danssondomaine d

' activité .
La

solutionseveutpragmatique et soucieusedesimpératifsde
la société porteuse d

' unedénominationsocialecomposédu
nompatronymiquedesondirigeantfondateur dont

, par
ailleurs

,

ellepeututiliser le
nompour la présentationdeses

produits et services
.
Hors l

'

hypothèseoù
le dirigeantfondateur

d

' unesociétéjustifierait d

' unenotoriétéantérieure à la

constitutionde la société
,

il nepourraenconserver la maîtrise
unefoisque la sociétéauraadoptésonnom

, qu' à la condition
d

' avoirencadrésonusage ,

soitenétanttitulairede la marque
mise à la dispositionde la

sociétéselondesmodalitésprévues
entrelesparties ,

soitenayantorganisécontractuellement les
conditions d

' utilisationpar laditesociétédesonnom à titre
dedénominationsociale.

On le comprend ,

il apparaîtpérilleuxde s' affranchirdurecours

à l

' instrumentcontractuelafin d

' encadrer lesconditionsdans

lesquelles la sociétépourrafaireusagedunompatronymique
desondirigeantfondateur et prévenirainsilesdifficultésqui
pourraientnaîtreparsuitedesondépartde la société

.
?
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