PAR ANNE LEVY & SEVERINE FITOUSSI* Jurldlque

Co-branding,

les cles

Les opérations commerciales
associant deux marques sont
de plus en plus présentes.
Elles se déclinent selon
plusieurs types et peuvent
augmenter le potentiel

et la visibilité de chacune

des marques et accroitre
l'estime des consommateurs.

On distingue notamment les alliances suivantes :

+ Le "développement conjoint” associe deux sociétés le temps
dela création d’'un produit nouveau (par exemple Nestea crée
par Nestlé et Coca-Cola),

* Le "partenariat promotionnel” consiste en une campagne
publicitaire commune a deux produits (par exemple : 1a marque
New Man recommande Ariel pour le lavage des vétements
délicats),

- Le sponsoring dans lequel une entreprise soutient financie-
rement une autre en contrepartie de la promotion de ses pro-
duits (par exemple Chevrolet et le club de football Manchester
United),

« Le co-branding, association de deux marques au sein d’un
méme produit (par exemple :106 et Roland Garros, Lcd Samsung
et Giorgio Armani, Saxo et Bic, etc..).

Séverine Fitoussi

Anne Lévy

La conclusion d'un contrat qui encadre les conditions juridiques
de ces partenariats est nécessaire au-dela des aspects marke-
ting a envisager. Par ailleurs, certains partenariats peuvent
avoir des conséquences sur les marques elles-mémes.

Les aspects contractuels

Les contrats peuvent prendre autant de formes qu'il existe
d’associations : contrat de sponsoring, contrat de partenariat,
contrat de licence, voire création d'une joint-venture en vue de
la conception du produit (ex : entre Mercedes et Swatch pour
le développement de la Smart). Le contrat doit tout d’'abord
prévoir la répartition des taches de chacun : qui fabrique, qui
distribue, qui prend en charge la R&D, le design, ... ? En effet,
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chaque marque a sa propre identité, ses codes, qu'il convient de
respecter, tout en créant quelque chose d'un peu différent. Par
exemple, dans le cas de la collection capsule Marnil pour H&MW,
les vétements et accessoires étaient dessinés parla directrice de
la création de Mamni, Consuelo Castiglioni, et les produits ven-
dus dans les magasins H&M. Doivent également figurer des élé-
ments chiffrés concernant la production, le nombre de piéces,
les prix ala vente, les points de vente, les délais de production, et
de facon générale la durée de T'opération. Il peut s’agir d'un par-
tenariat trés court lié par exemple a une actualité (événement
sportif, etc.) ou d'un projet a plus long terme, éventuellement
renouvelable en fonction de son succés. Des clauses prévoyant
d’éventuelles conditions de sortie anticipée du partenariat sont

souhaitables. On prévoira également les conditions de reprise
du stock d’invendus, ou de son écoulement (soldes, promotions,
etc.). Un autre sujet a fixer contractuellement est la campagne
publicitaire auprés des média et du public : qui la paye, qui
choisit 'agence, qui prévoit 'organisation d’événements, qui
forme éventuellement le personnel a la vente du produit, com-
ment chaque marque est-elle libre (ou non) de communiquer
sur son propre site autour du nouveau produit, ... ? Enfin, la
répartition des recettes liées a 1a vente doit, bien entendu, étre
encadrée. [ peut s’agir d'une licence de marque, commele cas
des produits de beauté Ladurée vendus chez Sephora. Le plus
souvent, il sera question d'un pourcentage sur les ventes percu
par chacune des parties.

Au-dela de ces aspects, la partie propriété intellectuelle ne doit
pas étre négligée, a savoir notamment le sort des marques :
comment seront-elles positionnées sur les produits, quels
seront les codes couleurs, auront-elles la méme importance
visuelle, etc...?

Linfluence du contrat sur les marques

La marque est un signe de qualité, une garantie de T'origine des
produits. Deux marques associées peuvent donc a priori offrir
une double notoriété, une double exposition et une double
confiance de la part des consommateurs. Dans quelle mesure
T'opération doit-elle étre appuyée par un nouveau dépot de
marque ? Quels sont les avantages de ces partenariats au regard
delapropriété industrielle ? La plupart des opérations intégrant
deux marques associées ne nécessite pas le dépot de 'associa-
tion des deux. En effet, au regard de la défense des droits de
marque impliqués, en cas d’association de deux marques, il
serait plus logique que chaque partie défende ses propres inté-
réts. En revanche, s'il s’agit d'une association visant a la création
d’'un produit identifié sous un nouveau nom, une nouvelle
marque, alors il est indispensable de déposer le nouveau nom et
de prévoir contractuellement qui en assurerala défense.Dans le
cas de Nestea, c'est Nestlé qui est titulaire des droits de marque,
et dés lors probablement qui en assure la défense. Au-dela du
nom, est-il nécessaire d’étendre la protection d'une marque
existante dans des classes complémentaires au regard du par-
tenariat conclu ? Cela peut étre souhaitable dans le cadre d'une

La plupart des operations integrant deux marques associees

ne necessite pas le depot de I'association des deux.
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licence, qui ne peut exister sans objet. Ainsi, on note que la
marque Ladurée est déposée pour les produits cosmétiques,

ce qui a pu appuyer juridiquement 'opération de distribution
de produits cosmétiques Ladurée chez Sephora. De la méme
facon, LOréal avait signé un contrat de licence de la marque
Diesel pour développer une ligne de parfums éponyme.

Ce n'est pourtant pas toujours le cas. La marque Lapins Crétins
de 1a société Ubisoft est a ce jour protégée au niveau francais
assez limitativement et pour ses classes d'activités principales
(jeux vidéo notamment). Elle apparait toutefois en association
avec de nombreuses marques dans différents secteurs d’activi-
tés (par exemple Signal pour des brosses a dents). La possibilité
d’'un contrat de licence est donc exclue, mais surtout la défense
de produits similaires reproduisant la marque et ne faisant
pas partie de 'opération en serait compliquée. On voit bien ici
qu’une opération de partenariat peut étre un atout pour une
marque protégée largement pour des produits et services au-
dela de son usage réel. En effet, le co-branding peut permettre,
sous certaines conditions, de valider 'usage d'une marque pour
des produits pour lesquels elle n'était pas, jusque-la, utilisée.
Pour rappel, une marque qui n'est pas utilisée pour des produits
ou services qu'elle revendique néanmoins, et ce depuis plus
de cinq années a partir de son enregistrement, est fragile, car
déchéable. Dés lors, au-dela de Touverture de la marque a des
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Le co-branding peut permettre, sous

certaines conditions, de valider
l'usage d'une marque pour des
produits pour lesquels elle
n'etait pas, jusque-a, utilisee.

marchés et consommateurs qu'elle n‘aurait pas pu viser ordi-
nairement, le co-branding aura un réel intérét juridique. Il est
a noter subsidiairement que les partenariats sont en général
également générateurs de valeur financiére pour la marque,
qui gagne en exposition et en notoriété. Un autre intérét juri-
dique apparait ponctuellement, dans le cas d'opérations de
sponsoring :1la compagnie japonaise TDK cherchait a obtenir le
rejet d'une marque communautaire TDK déposée notamment
pour des vétements. Ses propres droits de marque n’incluaient
pas cette classe, la marque étant protégée essentiellement en
classe 9 pour le matériel audio/vidéo. TDK a cependant réussi a
démontrer,dans le cadre de la procédure, quelle était trés active
en matiére de sponsoring sportif et musical et que de ce fait, le
consommateur était habitué a voir sa marque figurer sur des
vétements. La Cour de Justice des Communautés Européennes
(CJUE - 12 décembre 2008) a deés lors admis que l'usage de la
marque TDK parle déposant serait susceptible d'inciter le public
a acheter les produits en raison de I'association probable qu'il
ferait avecla marque TDK de 1a société japonaise.

Dans ce cas spécifique, les activités de sponsoring de TDK lui ont
offert a la fois une notoriété, une visibilité et, de fait, une capa-
cité a s'opposer a des marques identiques pour des produits
sur lesquels elle avait I'habitude de figurer, bien que nayant
pas de droits de marque dans les classes correspondantes. A
la condition d’étre juridiquement bien encadrées, les opéra-
tions visant a associer deux marques sont souvent sources de
multiples bénéfices pour leurs titulaires. Les revenus sont issus
premiérement des nouveaux produits développés - on ne peut
que constater I'immense succés des produits H&M réalisés par
des créateurs (Marni, Vercase, Lanvin, etc.) - mais également de
faconindirecte par la couverture médiatique offerte, et de facto
par T'accroissement de 1a notoriété de la marque. Il convient
toutefois de bien choisir son partenaire, en veillant a élire une
marque dont les codes et les valeurs vont se combiner harmo-
nieusement avec les siens. M



