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LES MARQUES GEOGRAPHIQUES

par Caroline LE GOFFIC, Professeure de Droit privé a I'Université de Lille
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Un sujet d’actualité

LE GRUYERE"
o7

Cognapea

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales — Université de Lille
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Qu’est-ce qu’une marque « géographique » ?

e Définition négative : pas une IG
* Une marque... (fonction essentielle)
e ... individuelle ou de nature collective...

* ....composée d’'un nom géographique (pays, région, ville...)

* Possibilité consacrée par les textes (anciens)
* Intérét marketing

* Intérét au niveau international

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales — Université de Lille
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La vie difficile des marques « géographiques »

D’importants obstacles se dressent sur le chemin des marques
« géographiques »

I. L’existence des marques « géographiques »

Il. L’exercice des marques « géographiques »

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales — Université de Lille
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l. Uexistence des marques « géographiques »
Conditions de validité
A. « Droit commun » : entre descriptivité et déceptivité

B. Conflits avec IGs (et autres signes)
+ collectivités territoriales / entités publiques

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales — Université de Lille
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A. Les marques « géographiques » entre descriptivité et déceptivité

* Motifs absolus de refus et d’annulation
e Art. 7(1)(c) et 7(1)(g)
e Art. L. 711-2 3° et 8° CPI

 Chemin étroit entre descriptivité et déceptivité « géographique » :
soit le produit provient du lieu, soit il n’en provient pas !

e => Le nom géographique doit étre « neutre »

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales — Université de Lille
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1) Marques descriptives

e Justification : impératif de disponibilité

AMSTERDAM

3

POPPERS

* Appréciation subjective au

regard des produits ou services concernés
e Arrét Windsurfing Chiemsee : la « boule de cristal »

* « Exclusivement » AA<

evian
LE GRUYERE®

* Limitation inopérante [SWITZERLAND ],
* Acquisition de la distinctivité par 'usage

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales — Université de Lille
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1) Marques descriptives LE GRUYERE®

e Sévérité de 'EUIPO — TUE (Iceland, Le Gruyere Switzerland AOP
— descriptivité + distinctivité intrinseque)
* Plus grande souplesse de I'INPI et des tribunaux francais

* Quid des marques collectives / de garantie ?

- RMUE : art. 74(2) : validité des marques collectives
géographiguement descriptives — mais CJUE (5 mars 2020,

C-766/18P) : ces marques doivent étre distinctives !
- CPI : exigence de non-descriptivité

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales — Université de Lille
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2) Marques déceptives

* Finalité : protection des consommateurs ?

* Appréciation subjective — cf. distinctivité

(« Margue déceptive = marque faussement descriptive », Y. BASIRE)
 Moment de l'appréciation (# déchéance)

* lllustrations

BELMORTEAU HABANO

La lrIandes -‘

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales — Université de Lille
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B. Les marques « géographiques » en conflit avec les IGs (et autres
signes)

* Motif absolu + motif relatif

(€
\@ INDICATION
GEOGRAPHIQUE

* |G = catégorie multiformes

* + motif relatif concernant les noms de collectivités territoriales /
noms d’entités publiques

FRANCE LM

- me o

FRANCE.COM

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales — Université de Lille

Paris by Paris
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B. Les marques « géographiques » en conflit avec les IGs

* Nécessité d’appliquer les reglements AOP-IGP-1G
* Question de la spécialité s’agissant du motif absolu

* En pratique, I'atteinte a I'lG se double fréquemment d’un vice de
déceptivité

ORTY

GIN

e
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PREMIUM DRY GIN

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales — Université de Lille
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B. Les marques « géographiques » en conflit avec les IGs

* Efficacité de la limitation aux produits couverts — mais exigence de
distinctivité

LE GRUYERE"

1

Cb(?”!p(?t{ﬂff.’

HENRIOT

« Evocation pour désigner des produits conformes au

cahier des charges

Cognapea

* Marques collectives

_@_ A
COMTE i 1P

s sciences juridiques, politiques et sociales — Université de Lille
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Il. L'exercice des marques « géographiques »
Des droits exclusifs limités et fragiles
A. La portée limitée des marques « géographiques »

B. Lerisque de disparition des marques « géographiques »

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales — Université de Lille
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A) La portée limitée des marques « géographiques »

2 regles limitent I'étendue des droits exclusifs des titulaires de
marques « géographiques » :

1) L'exception d’usage descriptif

2) La coexistence avec les IG postérieures

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales — Université de Lille
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1) L’exception d’usage « descriptif »

e Art. 14(1)(b) RMUE / art. L. 713 | 2° CPI : usage « de signes ou
d'indications qui sont dépourvus de caractere distinctif ou qui se
rapportent a l'espece, a la qualité, a la quantité, a la destination, a la
valeur, a la provenance géographique, a I'époque de |la production du
produit ou de la prestation du service ou a d'autres caractéristiques de
ceux-ci »

* Condition : usage honnéte, loyal

* |llustrations :
Cass. Com., 17 mai 1982 Cass. Com., 20 nov. 2007 CJCE, 7 janv. 2004

Bacearat

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales — Université de Lille
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2) La coexistence avec les IG postérieures (régle validée par FTOMC)

e Art. 14 § 2 réglement n° 1151/2012 ; art. 102 § 2 réglement
1308/2013 ; art. 36 § 2 réglement 2019/787 : « I'utilisation tant de
I'appellation d’origine protégée ou de lindication géographique
protégée que des marques concernées est autorisée »

* Regle prévue a lI'ancien art. L. 713-6 c) CPI (?)

e Seule dérogation : « lorsque, compte tenu de la réputation d’une
marque, de sa renommée et de la durée de son usage, cet
enregistrement est de nature a induire le consommateur en erreur
quant a la véritable identité du produit »

S by
os MOULES DE BOUCHOT
DE LA BAIE DU
/ MONT-SAINT- MICHEL
PPELLATION D'ORIGINE ProTECEE
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B) Le risque de disparition des marques « géographiques »

* Causes de disparition ?

* Annulation ? Toujours possible, mais il est peu probable que cela soit lié au
conflit avec une IG postérieure
* Déchéance ?
» Dégénérescence ? Possible en droit des marques, mais contradiction avec le régime des
IG
» Défaut d’exploitation ? Rien de spécifique
* Déchéance de la marque devenue trompeuse — Risque pour les marques géographiques

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales — Université de Lille
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Conclusion

* La marque « géographique » est en proie a des difficultés tant quant a son
existence que quant a son exercice

 Des faiblesses, des handicaps... en droit européen

* Faut-il « tuer » la marque « géographique »?
e Apprécier strictement la validité — signes « neutres »
* Trancher le débat sur le cumul marque / IG (marque individuelle / de certification)
* Perspective internationale : intérét du systeme des marques

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales — Université de Lille
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LA JURISPRUDENCE DU TUE

par Charles-Henry MASSA, Référendaire au TUE




Les marques geographiques
dans la jurisprudence récente du

!|- TUE

Charles-Henry Massa
Référendaire au Tribunal de I'UE
(intervenant a titre personnel)
APRAM - Paris, 10 mars 2023
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i Plan

= Rappel des principes

= Jurisprudence récente du TUE sur les
marques géographiques (période 2019-
2023)

= Conclusion: la piste (cahoteuse?) des
marques collectives

29



i Rappel des principes

= Art. 7.1.c) RMUE (motif absolu de refus du
caractere descriptif): sont refusées a
I'enregistrement les marques qui sont
composees exclusivement de signes ou
d’indications pouvant servir, dans le
commerce, a désigner I'espece, la qualite, la
quantite, la destination, la valeur, la
provenance géographigue ou I'époque de la
production du produit ou de la prestation du
service, ou d'autres caractéristiques de ceux-
Ci.

30



i Rappel des principes

= Un signe est descriptif s'il présente avec les produits ou services
(p/s) en cause un rapport suffissmment direct et concret de
nature a permettre au public concerné de percevoir
immeédiatement, et sans autre réflexion, une description des p/s,
ou d'une de leurs caractéristiques (arrét Paperlab, T-19/04, point
25)

= Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement
si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne

une caractéristique des produits ou services concernés (arrét
Wrigley (Doublemint), C-191/01 P, point 32)

31



i Rappel des principes

= Intérét général a préserver la disponibilité des noms
géographigues, pour leur capacité
= non seulement de révéler éventuellement la qualité et

d'autres propriétés des catégories de produits ou de services
concernées,

= mais également d'influencer diversement les préférences des
consommateurs, par exemple en rattachant les produits ou
services a un lieu qui peut susciter des sentiments positifs

= (arrét du 4/5/1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-
109/97, point 26).

32



i Rappel des principes

= 2 conditions pour établir le caractere descriptif d’'un
nom géographique :

= 1) le nom géographique est connu dans les milieux intéresses
en tant que désignation d’un lieu.
= C/ex. Capri-Sun (jus), Ford Capri (voiture): ce n’est pas fini!

= 2) le nom géographique a) présente actuellement, aux yeux des
milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de
services concernes ou b) il est raisonnable d’envisager qu’un tel

nom puisse [dans l'avenir], aux yeux de ce public, désigner la
provenance geographique de ladite catégorie de p/s.

33



Rappel des principes

= Il convient de prendre en compte :

= |a connaissance plus ou moins grande qu’ont les
milieux intéressés du nom géographique

= ainsi que les caractéristiques
= du lieu désigné par celui-ci

= et de la catégorie de produits ou de services concernés

= (arréts du 25/10/2005, Cloppenburg, T-379/03, point 38 ; du 15/1/2015,
MONACO, T-197/13, point 51, et du 25/10/2018, DEVIN, T-122/17, point 24).

34



Jurisprudence récente du TUE
i Sondage: descriptif ou non?

AMSTERDAM POPPERS pour des stimulants ?
MONTANA pour des meubles ?

SIR BASMATI RICE (avec un homme entur ' €)

du riz ?

GRES ARAGON pour de la céramique ?
ROYAL BAVARIAN BEER pour de la biere ?
ANDORRA pour du tabac ou des soins de beauté ?

35



Petite enquéte: que sont les Poppers
i Amsterdam?

= « Le Poppers Amsterdam est idéal pour étre tres détendu en
soirée et pour s'amuser jusqu’au bout de la nuit... » (La Boutique
du Poppers)

= « What's more, it has a huge advantage over the competition:
it’s mellow enough to appeal to newcomers to the whole
poppers and sex thing, yet very pure and more than powerful
enough to satisfy even the most demanding users (or those with
the tightest anal sphincters). So, A'dam is an odorizer for all: top
and bottom, gay and straight, beginner and pro, Dutch or
otherwise. Explore your wild side with Amsterdam! »
(Poppers.com)

36
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AMSTERDA®

Content: 24ml - 0.8fl oz
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Arrét Amsterdam Poppers, T-
i 680/21, 6/4/2022

Demande de marque verbale AMSTERDAM POPPERS pour des
« poppers, stimulants a vocation aphrodisiaque et/ou
euphorisante » de la classe 5

Examinateur refuse: descriptive et ¢/ OPBM

Ch. Rec.: descriptive (méme si pas ¢/ OPBM, car cons® de
poppers prohibée dans aucun Etat membre)

La ville d’Amsterdam est bien connue du grand public pour sa
tolérance a I'égard de I'usage de drogues et est associée a des
activités nocturnes et de plaisirs. -> le public pertinent
comprendra, sans autre réflexion, que les produits visés
proviennent de la ville d’/Amsterdam.

38



Arrét Amsterdam Poppers, T-
i 680/21, 6/4/2022

= La requérante fait valoir que :

= la ville d’Amsterdam n’est pas connue et associée
a l'usage de drogues

= le public pertinent sait qu'il n'existe pas de
production de poppers a Amsterdam

= les poppers ne sont pas un produit associ€ aux
plaisirs nocturnes, aux boites de nuit et a la féte

= |'association des termes « amsterdam » et
« poppers » n’est ni banale ni évidente et
nécessite un effort intellectuel de la part du
consommateur pour en déduire le sens.

= TUE rejette le recours

39



Arrét Amsterdam Poppers, T-
i 680/21, 6/4/2022

= TUE: L'élément « amsterdam » renvoie a une ville des Pays-Bas
connue du public pertinent comme tolérant I'usage de drogues
et pour ses « coffee shops » [arrét du 12/12/2019, Conte/EUIPO
(CANNABIS STORE AMSTERDAM), T-683/18, point 25]. La ville
d’Amsterdam peut également étre associée a des activités
nocturnes et de plaisirs.

= Méme si Amsterdam peut étre eégalement associée a sa qualité
de vie et d’environnement et a son rayonnement culturel, une
seule signification potentielle descriptive suffit (cf. Wrigley
(Doublemint), C-191/01 P, pt. 32)

40



Arrét Amsterdam Poppers, T-
i 680/21, 6/4/2022

= TUE: L'élément « poppers » désigne des stimulants a vocation
aphrodisiaque ou euphorisante et décrit directement les produits
= des produits récréatifs associés a la vie et aux plaisirs
nocturnes et, plus généralement, a la féte.

= La combinaison des termes n’est pas inhabituelle.

= S’agissant du rapport entre le signe et les produits, le public
pertinent connait et associe la ville d’Amsterdam a un
environnement de féte et de plaisir et sait egalement qu'il s'agit
d’un environnement propice a l'utilisation des produits en cause.

41



Arrét Amsterdam Poppers, T-
i 680/21, 6/4/2022

= I| est donc raisonnable de considérer que, méme si le public fait
preuve d’'un niveau élevé d'attention, il pourrait croire que les
produits stimulants a vocation aphrodisiaque ou euphorisante en
cause (les poppers) proviennent de la ville d’Amsterdam.

= Méme a supposer qu'il n'y ait aucune production de poppers aux
Pays-Bas, il n‘est pas nécessaire que le nom geéographique
désigne actuellement aux yeux des milieux intéressés un lien
avec la catégorie de produits concernée, mais seulement qu'il
soit raisonnable d’envisager que, dans |'avenir, un tel lien puisse
étre établi.

42



Arrét Amsterdam Poppers, T-
i 680/21, 6/4/2022

= Cet arrét montre que la connaissance du public
pertinent et la perception par celui-ci du lien,
actuel ou raisonnablement futur, entre le lieu
géographique et les produits ou services (telle
que constatées par le TUE) importent davantage

que la realité du lieu de fabrication. (cf. arrét
Chiemsee)

= (Logique de marque plutot que d'IGP?)

43



i Arrét Montana, T-854/19, 2/6/2021

= Demande en nullité de la marque verbale
MONTANA enregistrée pour des meubles (p/s
des classes 11, 20 et 35)

= Div. Ann.: indication descriptive de la
provenance geographique

= Ch. Rec.: annule -> pas descriptive

= Tribunal: rejette -> pas descriptive

44



i Arrét Montana, T-854/19, 2/6/2021

= Ch. Rec.: le terme « montana » ne sera pas percu par
le public pertinent (consommateurs moyens et
spécialistes ou professionnels de I'UE) comme
désignant la provenance geographique des produits et
des services en cause, a savoir des meubles, parmi
lesquels des meubles de salles de bain (classes 11 et
20) et des services de vente au détail en lien avec
I'ameublement (classe 35).

45



i Arrét Montana, T-854/19, 2/6/2021

= 1) Pas prouve que le signe peut étre pergu par le public
pertinent comme une référence a I'Etat du Montana (Etats-Unis).
= Référence a la « montagne » dans plusieurs langues de I'UE
= Ou a un lieu plus proche, Crans-Montana (Suisse)

= 2) Pas possible de conclure que le public pertinent associera le
Montana aux foréts, car le paysage de cet Etat est tres varié.

= 3) Pas évident que le public pertinent associe le Montana a la
manufacture du bois d'ceuvre ou a celle de 'ameublement.

46



Arrét Montana, T-854/19, 2/6/2021

= 4) Le terme « montana » n’évoque pas une caractéristique
commerciale essentielle des p/s en cause (car le lieu de
fabrication des meubles n'a pas d'importance), et le Montana
n‘est pas associ€ a un sentiment positif général,
= susceptible d'amener le public pertinent a s'attendre a ce que les produits
des classes 11 et 20 soient fa)briqués dans cet Etat ou avec des matieres
premieres provenant de cet Etat (ni que les services de la classe 35y
soient prestés).
= Requérante: autres significations non descriptives pas
pertinentes, une seule sign° potentielle descriptive suffit (cf.
Wrigley (Doublemint), C-191/01 P, pt. 32)

47



i Arrét Montana, T-854/19, 2/6/2021

= TUE (pts. 74 a 106) répond subtilement que, en constatant les
autres significations (montagne et Crans-Montana), la Ch. Rec. a

simplement entendu nuancer la degré de connaissance de I'Etat
du Montana par le public.

= Il faut aussi tenir compte des caractéristiques du lieu et des p/s:
un lien est peu probable.

= Pas de présomption que les noms de pays, régions ou villes
majeures sont des indications descriptives de l'origine
géographique (contra requérante).

48



i Arrét Montana, T-854/19, 2/6/2021

= Méme a supposer qu’une image de grands espaces
naturels puisse étre vehiculée par le terme
« montana », il n‘en reste pas moins que la
provenance du Montana n’est pas une indication de
qualité pour les p/s concernés amenant les
consommateurs a préférer ces p/s.

= -> marque pas descriptive

= -> rejet du recours

= Cet arrét montre bien qu’un nom
géographique n’est pas forcément
pergu comme une indication o

- -
I‘If\ﬁﬁvl P\J‘l\ ¥ N



Arréet Sir Basmati Rice, oS
i T-361/18, 5/11/2019 Dk

= Demande en nullité de la marque
figurative SIR BASMATI RICE
enregistrée pour du riz (produits des
classes 30, 31 et 33)

= Div. Ann.: margue pas descriptive

= Ch. Rec.: pas descriptive pour le riz (et
trompeuse pour le sagou)

= TUE: marque descriptive -> annule
s « Cas-limite »

50



Arréet Sir Basmati Rice, $5%
i T-361/18, 5/11/2019

! LA
i EICE B
— -—

= Ch. Rec.: terme « basmati » percu comme une variéete
de riz salé, malgré I'IGP Basmati en Inde

= Marque complexe distinctive grace a I'homme
enturbanné (sans lien exclusif avec I'Inde)

= Marque pas « exclusivement » indicative de l'origine
géographique du riz, pas de lien suffisamment direct

51



Arrét Sir Basmati Rice,

i T-361/18, 5/11/2019

TUE (ambigu?): basmati (« parfumé » en hindi) est
une variété de riz populaire et bien connue, et pas
un nom géographique spécifique,

MAIS basmati renvoie a I'Inde « de maniere
indirecte » « en tant que nom géographique »

= IGP en Inde pas décisive (pas motif Art. 7.1.j))

L’homme enturbanné suggere un habitant d'un pays
oriental, sans lien exclusif avec I'Inde ou le Pakistan,

MAIS 'homme enturbanné n’est ni distinctif ni
dominant, il est décoratif et renforce la signification
descriptive des éléments verbaux

Une seule signification descriptive potentielle suffit 52



Arrét Sir Basmati Rice,
T-361/18, 5/11/2019

= Point 70: « La Ch. Rec. a dés lors commis une erreur
d’appréciation en concluant que, par rapport au
public pertinent, I'impression d’ensemble produite par
la combinaison des éléments verbaux et de I'élément
figuratif du signe litigieux s’éloignait suffisamment du
message descriptif et clair des éléments verbaux
pour surmonter le motif de refus visé a l'article 7,
§ 1, ¢), du RMUE en ce qui concerne les produits en
cause, alors ... qu'il est raisonnable d’envisager que
le signe sera effectivement reconnu par une partie
non négligeable du public comme décrivant
directement et exclusivement une variété de riz salé

bien connue qui est cultivée plus particulierement en
TinAAA W




Arrét Sir Basmati Rice,
i T-361/18, 5/11/2019

= -> Décision annulée sur cet aspect.

= Cet arrét, rendu dans un « cas-limite », montre
la prégnance de l'intérét géneéral de disponibilite.
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Arrét Gres Aragon, T-624/18,

i 18/12/2019

Demande de marque Gres Aragon pour des matériaux de
construction en céramique et autres p/s des classes 19 et 35

Examinateur refuse
Ch. Rec. rejette (gres = objet et Aragon = provenance)

TUE: la Ch. Rec. s’est bornée a considérer que le terme « aragon
» décrivait la provenance des p/s visés, sans examiner
'existence d’un lien entre le nom géographique Aragon et les p/s
+ elle n‘a pas établi que I’Aragon est un territoire notoirement
connu pour sa production de céramique.
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Arrét Gres Aragon, T-624/18,
i 18/12/2019

= TUE (point 54): la décision attaquée est entachée d'une
erreur de droit, en ce que la Ch. Rec. n‘a pas procede a
'examen du lien entre le terme géographique
« aragon », figurant dans la marque demandeée, et les

biens et services visés par ladite marque.

= Cet arrét rappelle la nécessité d'examiner la
condition du lien entre le nom géographique (tel
gue connu par le public) et les p/s.
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Arrét Devin, T-526/20, 14/12/2022

= Affaire complexe a la suite de l'arrét T-122/17
= (Devin est une ville thermale de Bulgarie et une marque d’eau)

s Le TUE constate 2 erreurs de droit

= TUE (point 53): la décision attaquée est
entachée d’une erreur de droit en ce que la
Ch. Rec. n'a pas procéde a I'examen du lien
entre le nom géographique Devin constituant
la marque contestée et les produits visés
autres que I'« eau minérale se conformant
aux spécifications de I'TIGP] » pour lesquels
elle avait été enregistrée. -




Arrét Devin, T-526/20, 14/12/2022

= TUE (point 75): la Ch. Rec., en prenant en
compte la circonstance que la marque
contestée « n‘aurait pas du étre utilisee »
pour d'autres produits que '« eau minérale se
conformant aux spécifications de I'TIGP] »,
afin de considérer que cette derniere avait
acquis un caractere distinctif par I'usage
uniguement pour ce produit, a commis une
erreur de droit (car le motif de nullité n’est
pas |'Art. 7.1.j) mais 7.1.c).
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i Arrét Devin, T-526/20, 14/12/2022

= Cet arrét suggere qu’une IGP n’est pas
pertinente (ou du moins pas décisive)
dans le cadre de I'examen du caractere
descriptif et du caractere distinctif
acquis par l'usage d’'une marque.

= On ne peut réduire la spécification du
produit visé par la marque a la
spécification couverte par une IGP
correspondante.
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Arrét Royal Bavarian Beer,
T-332/20, 31/5/2021

Demande de marque verbale Royal Bavarian
Beer pour des bieres et autres boissons de la
classe 32

La déposante est une sociéte liee a la famille
royale bavaroise (maison Wittelsbach)

Examinatrice refuse

Ch. Rec. rejette : information sur qualité
superieure (Royal est laudatif) et origine
géographique (Bavarian) -> descriptive

TUE rejette recours manifestement non fonde
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i Arrét Andorra, T-806/19, 23/2/2022

= Demande de marque figurative

(stylisation minimale) A ndorra

= pour des p/s des classes 16 (photos),
34 (tabac), 36 (affaires), 39 (voyages),
41 (éducation et publications) et 44
(soins de beauteé)

= Examinateur refuse
= Ch. Rec. rejette
= TUE rejette en distinguant les classes 61




Arrét Andorra, T-806/19, 23/2/2022

= Cette affaire rappelle la difficulté
d’obtenir I'enregistrement de noms
geographiques, en particulier pour les
Etats ou d'autres régions offrant un
large éventail d’activités économiques
dans des conditions commerciales
specifiques, notamment touristiques (cf.
photos, voyages, thermes) ou fiscales

(cf. tabac, affaires).
= (voir arrét Monaco, T-197/13)
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Conclusion: la piste (cahoteuse?) des
marques collectives

= La jurisprudence du TUE en matiere de
caractere descriptif de marques individuelles
géographiques est constante et bien établie.

= Elle est aussi relativement stricte.

= Des lors, eu égard a |'exception géographique
(Art. 74, § 2), la piste des marques
collectives peut étre explorée par des

associations.
= (Sans préjudice des AOP et IGP)

= Mais les affaires Halloumi montrent qu’il peut
étre difficile d'établir un risque de confusion,
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Arret HALLOUMI/BBQLOUMI, C-
766/18 P, 5/3/2020

= CJUE: Dans le cas ou la marque antérieure est une
marque collective, le risque de confusion (RC) doit
étre entendu comme étant le risque que le public
puisse croire que les produits ou les services visés
par la marque antérieure et ceux visés par la marque
demandée proviennent tous de membres de
|"association qui est le titulaire de la marque
antérieure (ou, le cas échéant, d’entreprises
économiquement liées a ces membres ou a cette
association). (point 64)

= La jurisprudence RC est transposable aux affaires
concernant une marque antérieure collective. (65-66)
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Arrét HALLOUMI/BBQLOUMI, C-
i 766/18 P, 5/3/2020

= CJUE: le degré du caractere distinctif de la marque antérieure
(CDMA), qui détermine |'étendue de la protection conférée par
celle-ci, figure parmi les facteurs pertinents du cas d’espece.
(70)
= Lorsque le CDMA est important, une telle circonstance est de nature a
augmenter le RC.
= Cela étant, I'existence d’un RC n’est pas exclue lorsque le CDMA est faible.

= CJUE: Le degré de caractere distinctif d'une marque collective
antérieure de I'UE est aussi un facteur pertinent pour apprécier
s'il existe un risque de confusion. (71-75)
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Arrét HALLOUMI/BBQLOUMI, C-
i 766/18 P, 5/3/2020

= TUE (T-328/17): Halloumi est une marque faible car
elle designe un type particulier de fromage -> pas de
RC

= CJUE annule TUE pour erreur de droit : défaut d’appr®
globale qui tienne compte de l'interdépendance des
facteurs (identité ou similitude des produits)

= Sur renvoi (T-328/17 RENV), le TUE effectue I'appr®
globale et confirme I'absence de RC
= (Pourvoi rejeté par I'ordonnance C-201/21 P)
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Arret HALLOUMI/BBQLOUMI, T-
328/17 RENV, 20/1/2021

= « Si la reconnaissance du caractere faiblement
distinctif de la marque antérieure n‘'empéche pas, en
elle-méme, de constater I'existence d’un risque de
confusion, notamment en raison d’'une similitude des
signes et des produits ou des services visés, |l
apparait toutefois que, lorsque les éléments de
similitude existant entre deux signes tiennent au fait
que, comme en |'espece, ils partagent un composant
présentant un faible caractere distinctif intrinseque
[= loumi], I'impact de tels éléments de similitude sur
I'appréciation globale du risque de confusion est lui-
méme faible. » (point 64)

= Cf. Pas de « surprotection » des marques faibles 67




i Arréts HALLOUMI du 1/2/2023

= T-558/21 fino i
- gy

= T-565/21 P
N

[m DU
= Ch. Rec. et TUE: constatent le CD intrinseque « faible,

voire tres faible » de la marque collective antérieure
HALLOUMI (designant un « type particulier de fromage
chypriote ») et |'absence de RC avec les marques
demandeées
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Marques collectives: exigence de
i caractére distinctif

= Art. 74, § 1, RMUE: « Peuvent constituer des marques
collectives de I'UE les marques de I'UE ainsi désignees
lors du dépot et propres a distinguer les produits ou les
services des membres de |'association qui en est le
titulaire de ceux d’autres entreprises. »

= (Voir C-766/18 P, points 72-73)
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Marques collectives: exception
i géographique

= Art. 74, § 2, RMUE: « Par dérogation a l'article 7, § 1,
C), peuvent constituer des marques collectives de I'UE
au sens du § 1 des signes ou indications pouvant
servir, dans le commerce, a désigner la provenance
géographigue des produits ou des services. »

= NB. Cette exception ne s’applique pas si la margue
collective de I'UE décrit d'autres caractéristiques
(qualité, etc.) des p/s.
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Marques collectives: exception
i géographique

= NB. Art. 75, § 2, RMUE: « Le reglement d'usage d’'une
marque vise€e a l'article 74, § 2, autorise toute
personne dont les produits ou services proviennent de
la zone géographigue concernée, a devenir membre de
I'association qui est titulaire de la marque. »
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+

= Merci pour votre aimable attention!

» Charles-henry.massa@curia.europa.eu
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LES IG ET LA REFORME EUROPEENNE

par Pilar MONTERO, Professeure de droit commercial a I'Université d'Alicante




LE FUTURE DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES DE
L'"UNION EUROPEENNE

Brussels, 2.5.2022:Proposition de reglement
du Parlement européen et du Conseil
relatif aux indications géographiques de
I’'Union européenne pour les vins, les
boissons spiritueuses et les produits
agricoles, et aux systemes de qualité pour
les produits agricoles, modifiant les
reglements (UE) no 1308/2013, (UE)
2017/1001 et (UE) 2019/787 et abrogeant
le reglement (UE) no 1151/2012

. Brussels, 13.4.2022 : Proposition de
REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET
DU CONSEIL relatif & la protection des
indications géographiques pour le
produits artisanaux et industriels et
modifiant les reglements (UE) 2017/1001 et
(UE) 2019/1753 du Parlement européen et
du Conseil et la décision (UE) 2019/1754
du Conseil :




EVOLUTION REFORME AGRICOLE

Dans le cadre des préparatifs, la Commission européenne a réalisé une
évaluation de la politique de I'UE en matiere d'IG et de STG, axée sur la
période 2008-2020

La Commission d constaté:

la faible sensibilisation et compréhension de cette politique par les
consommateurs dans certains Etats membres.

faiblesses dans les contrdles
le cadre juridique gagnerait a étre amélioré.

nouvelles priorités politiques telles que les transitions verte et numérique



EAMBROSIA : THE
EU GIs REGISTER

TOTAL: REGISTERED
» 1.ITALY:875
2. FRANCE: 749

>
» 3.SPAIN: 364
» 4.P PORTUGAL: 194




EVOLUTION REFORME AGRICOLE

Conference on “Trade Marks and Geographical Indications: Future
Perspectives”, 3-4 October 2018, EUIPO

En octobre 2020, la Commission a publié une évaluation d'impact initiale
pour la révision des systemes d'lG de I'UE.

Novembre 2020 conférence de haut niveau

Du 15 janvier au 9 avril 2021, la Commission a organisé une consultation
publique ouverte



EVOLUTION REFORME AGRICOLE

D'octobre 2020 a septembre 2021, la Commission a travaillé sur I'analyse
d'impact lequel a examiné trois options politiques :

l'option 1 - améliorer les instruments déja en place et fournir un soutien
supplémentaire aux producteurs, aux autorités nationales et aux autres
parties intéressées.

l'option 2 - renforcer la protection des IG gréce a un ensemble unique de
procédures de controle pour tous les secteurs et I'élaboration de regles
détaillées sur le respect des IG en ligne

option 3 - création d'un reglement unique contenant les mémes régles
pour tous les secteurs

L'option privilégiée est 'option 2
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EVOLUTION REFORME AGRICOLE

OBJECTIFS DE LA REFORME
Simplification et harmonisation de certaines procédures,

Fournir un systeme unitaire et exclusif d'lG agricoles (noms de vins,
de boissons spirifueuses et de produits agricoles),

La possibilité d'inclure des exigences volontaires en matiere de
durabilité dans la production d'lG,

AINVOITV 40 ALISY¥IAINN "O¥ILNOW ¥V1id '40dd

Donner plus de pouvoirs aux groupements de producteurs gréce G
des droits supplémentaires,

Renforcer la protection des IG sur Internet

Permettre une meilleure application des contrdles.




LES NOUVEAUTES DE LA REFORME

AGRICOLE

Systeme d'lG unique pour le vin, les boissons spiritueuses et les produits
agricoles

Un réle élargi pour I'Office de I'Union européenne pour la propriété
intellectuelle

Engagements en matiere de durabilité
Unification des procédure d'enregistrement
La nouvelle Iégislation renforcerait la protection des |G sur l'internet

Ftiquetage des produits IG en tant qu'ingrédients



LES NOUVEAUTES DE LA REFORME

AGRICOLE

Plus de pouvoirs pour les groupements des producteurs
Groupement des producteurs reconnus (registre des marques)
Conftrdles et enforcement

Normes spécifiques des matieres premieres et alimentation pour les
produits agricoles

STG - les étapes de la procédure seraient définies de maniere plus
détaillée et refléterait largement la procédure pour les IG



LES NOUVEAUTES DE LA REFORME

AGRICOLE

Le Comité économique et social européen (CESE) a adopté son avis le
13 juillet 2022. Il a déclaré que les |G constituent "un systeme tres
particulier qui est bien plus qu'un droit de propriété intellectuelle

Le Comité européen des régions (CdR) a adopté un avis sur la
proposition de la Commission le 30 novembre 2022. Tout en soutenant
I'établissement d'un ensemble unique de regles procédurales, il
recommande de maintenir les spécificités de chaque secteur. Il a
critiqué la proposition de fransfert de t&ches de la DG AGRI vers I'EUIPO,
ainsi que la possibilité de désigner des groupes de producteurs
représentatifs.



LES NOUVEAUTES DE LA REFORME

AGRICOLE

Représentants des producteurs : opposition au transfert de compétences
de la DG AGRI a I'EUIPO.

Au Parlement européen, le dossier a été renvoyé a la commission de
l'agriculture et du développement rural (AGRI), avec Paolo de Castro
(S&D, ltalie) comme rapporteur.

Le 18 octobre 2022 La commission des affaires juridiques (JURI)
(rapporteur Adridn Vazquez Ldzara, Renew, Espagne) a présenté un
projet de rapport

Avis du Comité européen des régions — Réforme du systeme des
indications géographiques. 2.3.2023
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Pour établir I'existence d’'une « évocation »
d'une indication géographique enregistrée, |l
incombe ¢ la juridiction de renvoi d'apprécier si
le consommateur européen moyen,
normalement informé et raisonnablement
attentif et avisé, en présence de la
dénomination litigieuse, est amené a avoir
directement a I'esprit, comme image de
référence, la marchandise bénéficiant de
I'indication géographique protégée.



CODIFICATION DE
L'EVOCATION

Il'y a évocation d'une indication
géographique notamment lorsqu’une
mention, un signe ou un autre disposifif
d'étiguetage ou de conditionnement
présente, dans I'esprit du consommateur
raisonnablement avisé, un lien direct et
évident avec le produit couvert par
I'indication géographique enregistrée,
permettant de profiter de la réputation de la
dénomination enregistrée, de I'affaiblir, de
I'atténuer ou de lui porter préjudice.




LA REFORMS DES Gils
ARTISANAUX ET INDUSTRIELLES

>

15.7.2014. LIVRE VERT: Tirer le meilleur parti du
savoir-faire fraditionnel de I'Europe : une
extension possible de la protection des
indications géographiques de I'Union
européenne aux produits non agricoles.la
protection des indications géographiques de

I'Union européenne aux produits non agricoles

Study on geographical indications protection for
non-agricultural products in the internal market
Final report — 18 February 2013

Economic aspects of geographical indication
protection at EU level for non-agricultural
products in the EU. 2020

13.4.2022 : Proposition de REGLEMENT




Les objectifs de la Commission :

Etablir une protection globale au niveau
de I'UE pour les indications
géographiques des produits artisanaux et
industriels.

Adaptation d I'Acte de Genéve de 'OMPI
surles |G

LA R E FO R M E Promouvorir les relations internationales en

DES |G offrant une protection réciproque aux
produits artisanaux

ART|SANAUX ET Préserver les traditions et firer parti de la

réputation des produits traditionnels en

INDUSTRIELS protégeant le patrimoine culturel.

Développer le secteur du tourisme, en
particulier dans les régions les plus
pauvres, et aider les PME & développer
de nouveaux produits liés a la
géographie.

Disposer d'un systéme d'enregistrement
simple et efficace
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