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3 Des procedures qui semblenttilisees
parle public cible

3 Des procédures qui semblemtfficaces
marquées par desonstantes

3 Environ 440 demandes / an depuis
2021

3 Environ 400 décisions rendues / an
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LES DEMANDES RECUES

DANS LES PROCEDURES ADMINISTRATIVES EN NULLITE ET EN DECHEANCE
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LES MOTIFS INVOQUES

DANS LES PROCEDURES ADMINISTRATMESHEYNCE
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LES DECISIONS RENDUES

DANS LES PROCEDURES ADMINISTRATNAHS BN
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LES DECISIONS RENDUES

DANS LES PROCEDURES ADMINISTRANIFESHEANCE
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LA DUREE MOYENNE

DES PROCEDURES ADMINISTRATIE®R BNE ET EN DECHEANCE
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Une légere augmentation de la durée moyenne en
2024 -

A Procédures qui reprennent apres suspensions.
A Appropriation de la procédure par les parties et des

échanges plus nombreux.

A Utlllsatlon accrue de moyens de défense :
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Aspects Procéduraux
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Aspects Procéduraux
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Présentation des piéces

§GLIOYOFYI OCgutlt FYynOYCogl tudOFugult FYynuvYutGuucCgdl OY

R.716-5 CPI: « Sont déclarées irrecevables les observations ou pieces (2) qui ne satisfait pas (2) aux
modalités mentionnées au deuxiéme alinéa de Cv ¢ IRVIBISE€ O

R.716-3 CPIl : « Z Tous les échanges entre les parties et l'Institut s'effectuent selon les modalités
prévues par décision du directeur général de I'Institut national de la propriété industrielle ».

Article 5 Décision du directeur général de C 0 k ©ZDR0-35 : « 1° Les piéces fournies par les

parties a une procédure en nullité ou en déchéance sont numeérotées et listées dans un bordereau.

Dans la demande et dans les observations écrites, les parties mettent en relation leur
argumentation et les pieces fournies a son appui »

GGGHt Ol @gGFogll OglinLt o
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Présentation des pieces
§GLOYOFYI OCgult FYnoOvYCogl tudOFugudat FYnuvYuduucgdal C
produites.

« Un grand nombre de piéces F vpps été mise en relation avec les divers usages invoqués

dans les observations du titulaire de la marque contestée. Or,il F v ¢ 5 5 i AITVOKFRMijaud u U U
demandeur de se substituer au titulaire de la marque contestée afin de mettre en relation les

pieces produites et Cogl t U eO(Fewelg)ppeej §u regard du volume particulierement i
important de pleces produites elles-mémes parf0|s constituées de milliers de pages, Cugl LiOFL O
de lien entre ces piéces ou leur contenu et Cu § | t U S @¢valdppeé enffave a Cu 6 dziila OF L O

bonne administration de la procédure.

> se contenter comme le fait le titulaire de la marque contestée %, de citer C'v (i F gedétali C 6
n v Ufele, sans aucune explication ni commentaire sur les piéces détaillées sous ce titre, ne
permet pas de considérer que le titulaire de la marque contestée les a mises en relation avec

son argumentation ».

3 irrecevabilité des pieces non mises en relation (DC21-0130 ¢ 29/ 08/ 2022 ¢ Gotcha
& DC20-0085 ¢ 1/ 10/ 2021, Gallup) .
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Aspects Procéduraux
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Aspects Procéduraux
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Nouveaux moyens:

Selon C o ¢ | 6Idé la Jddision précitée du Directeur général de Co6 k:@Cb § U rLjpuOiNtTRO L U

sur la base des informations et pieces apportées a la procédure durant la phase écrite de
Cu ( F Ljudans Uelréspegt du principe de la contradiction . Les parties> ne peuvent pas
invoquer de nouveaux moyens ni produire de nouvelles piéces & C v (i Helldipbase écrite de
CulGFLjWwl GLUGH F

3 rejets des nouveaux moyens développés par les parties dans le cadre de la phase orale
de la procédure (DC21-0081 & 19/ 09/ 2022 & Nordnet)

GGGt Ol ®@giFogul OgunLt d
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1. Période pertinente

2. Usage par le titulaire ou avec son consentement

3. ~G0UYnOYCouLjgt O

4. ©gull OYn ONIG O tiulj@ v nidYogl pioQyLgl gLus! OVs il CGLYnOY
forme modifiée)

5. k95t Il UgFLOYnOYCoOULjgt OY

6. Usage en lien avec les produits/services
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Importance de la fourniture de pieces datées ;

Mais possibilité de prendre en considération
combinaison avec n 0 § U &lén@his datés:

A des piéces non datées

dans le cadre n 6 U Fafpréciation

globale en

*catalogues ou photographies (DC24-0033, 10/ 12/ 2024, Cealys Garum), plaquettes et site internet (DC24-0035,20/ 12/ 2024, Gpa).

A des piéces datées antérieurement

* affiches (DC21-0098 & 30/ 08/ 2022 & Husky).

A des piéces datées postérieurement

* sites Internet (DC21-0064 & 28/ 04/ 2022 ¢ Fox) attestation expert comptable (DC24-0014, 16/ 12/ 2024, Elégance) , factures (DC22-,

0033, 24/ 01/ 2023, Ybry)
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Période pertinente

La possibilité de prendre en considération des pieces non datées ou datées en dehors de la
période pertinente, deés lors que ces piéces sont combinées a n ¢ g U Ppiécesldatées dans la
période requise, a été confirmée par la Courn 0 ¢ s de O@dlis

(Rungis, 1°" février 2023, RG21/21420; Jungle Juice, 4 décembre 2024, RG23/07706 ).

sr

Dans une autre affaire toutefois, la Cour n ¢ g 5 de@P&ris a réformé une décision de Co k F &nl (i
écartant certaines pieces comme des affiches publicitaires ou dépliants non datés

(Bee Wizz, 26 mai 2023, RG21/18299).

-M o
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Période pertinente
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Période pertinente

1. Action en engagée le 23 décembre 2020 :le demandeur considére que C 0 U L§igit' é@e rapporté sur la période du 23
decembre 2015au 23 septembre 2020 car le titulaire était informé depuis 2019 n 0 U §cwn en déchéance possible a
Co6 OF L tlefsainhafgue .

« le demandeur ne justifie pas que le titulaire de la marque contestée a recu le courrier dans lequel il lui aurait indiqué p Uod
déposerait une demande en déchéance a Cu O F Lde gaimaiQue, Cu g F Ef@umni® portant sur ce courrier, ne comportant
ni date, ni preuve de sa réception par le titulaire de la marque contestée » (DC20-0154 & 8/ 02/ 2022 & Direct Pare Brise)

2. Le demandeur a adressé au titulaire un courrier moins de trois mois avant n 6 OF t ¢ 6 @ LIui igniffant son souhait

de solliciter la déchéance et soutenait devant C 0 k F ke (ids (piéces datées postérieurement au courrier ne
pouvaient étre prises en considération .

Les piéces produites par le titulaire Ljo 6 U GUT glysiGurs années précédant la demande en déchéance, on « ne saurait
qualifier cet usage de reprisen v ¢ L peéndaft ladériode suspecteZ» (DC22-0140 & 10/ 06/ 2024 & NN)

3.L 0o On 0 Ljdepfetédentes actions judiciaires ou administratives entre les parties ne permettent pas de présumer de
la connaissance du titulaire de C 6 @ F UdDfdeémanddg¢ur n 6 OF t gne @lle action (DC22-0143¢ 20/ 07/ 2023 & Respirae)

6_ GGGHt Ol @gGFogll OglinLt o



Usage par le titulaire ou avec son consentement

L. 7145 du CPI « est assimilé & un usage> 1° Cu U Lfgjtta@c le consentement du titulaire de la
marque ».
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A [Z Un signe qui constitue une dénomination sociale ou un nom commercial peut également étre
exploité atitre de marque :

Bien que le signe FIDEXAL SARL figure en bas des factures, associé a son numéro SIREN,le signe B EDENIAL figure

aussi en haut a gauche des factures, permettant n v 6 U ¢ bi ¢ ® [Ephglseulement utilisé pour désigner Cuo OF U Im@is | @

également en lien avec les services couverts par Cu OF | Ot (dejla maddpederntestée, ce qui démontre un usage a titre de
marque (DC21-0060, 16/ 02/ 2022, Fidexal ; Voir aussi DC22-0126, 27/ 04/ 2023, Ona, confirmée par CA Paris 20/ 11 2024,
RG23/ 09752;DC23-0102,02/ 05/ 2024, Bob Dépannage)

A X Un signe exclusivement exploité comme dénomination sociale ne peut étre assimilé a un usage
a titre de marque

La seule fourniture n o i‘e}?trgit Kbis mentionnant le signe correspondant a la marque comme étant une dénomination
sociale et n ¢ U faclure n o (cgbinet n 6 § dzllideligal a Co g U U @efcétté Isgeiété pour une constitution de partie civile,
ne peut établir une exploitation du signe en cause atitre de marque (DC23-0180,7/ 10/ 2024,Les O 6 U Banbég, LPB)

Lorsque le signe constituant a la fois la dénomination sociale et la marque a pu étre exploité a titre de marque mais ne
C 0 @lugtdepuis une date bien antérieure a la période pertinente et que seul C 6 U LpgtitreOde dénomination sociale se
poursuit (DC 24-0141,11/ 04/ 2025, miss Europe) .
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Nature de C 6 U Ljd@$ade atitre de marque

A E~aiLgh®FLiGt FOLJGL FEG | WIOCCOR Gsiit IFCT L q i & CF i @ DHiOh (i Uo | OFDR0L]
Lt FLialGma@pa Ljg tZJG)uunIOEG)gI p FOFEt I Ld gt @ Qjd £ ¥ ©G lgUj@ C O FWAND G €6 bjd
noLjd th F®IU dzInG&if)Ljsm Qs e W) G BjLjG ©0u

A B kosghuljAsl {ECODFs | o LiOF@OL ¢ F@uj I CGe@EGt @O@Ss 5 t Ljo@ 0 G p 4nOdk DQ]
51 1 ntBtguudL}p'Lj(DH U0 0 Lj©indaijA o1 tEGDE QLjASI tFF O U L Ude®C @il G nOiFp U @ F & @LQu
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A X Usage en tant que référence produit et non atitre de marque Gabrielle pour une couleur n 6 liggge a lévres
commercialisé sous la marque « Rouge Coco » (DC20-0035,26/ 03/ 2021, Gabrielle)

CHANEL o
ROUGE COCO

Le Rouge Hydratation Continue

ROUGE COCO, le rouge a lévres iconique de

CHANEL réinventé. Une nouvelle formule plus

sensorielle

En savoir plus

Sy B B<E B B B B B b

444 Gabrielle (3.5 g)

[»

A X Usage comme élément décoratif sur les produits (DC20-0039,15/ 04/ 2021,~ 6 En@ulotte)

b
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Nature de C 6 U Lj@$age atitre de marque

A B le fait que certains documents fournis soient uniqguement internes ne suffit pas a les écarter
dés lors p U osbriT ¢grroborés parn ¢ ¢ U fidcas lpontrant incontestablement un caractére public
de Co On s C{DG2B-§102(02/ P5/ 2024, Bob Dépannage ; DC23-0074, 11/ 03/ 2024,Bureau n 6 (i n 6 OLjy

A B Cot deTserdces de conseils gratuits par une société, sous une marque specifigue déesignant
cette prestation, dans Co¢t I Bde Lpliofioser des prestations complémentaires rémunérés,
résultant de ce premier service proposé gratuitement, Ljé ( F Ljlsieh @dngile cadre n o ufage
dans la vie des affaires, ayant pour but de créer ou de conserver un débouché pour les services
proposeés par le titulaire (DC23-0074,11 03/ 2024,Bureau n 6 (in 6 OLjy
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/]
2 AGd AT F T LW TS T
/]
[ |
S/Eﬁq \ ASSAINOL DC20-009 & 15/03/2021
?
C .
il CAFFETTINO DC22-0212, 29/11/2023
caffcttino
e &
= ‘f“? BEAU CHENE DC23-0027, 22/01/2024
BeEau CHENE
/]
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Nature de C 0 U Ljdusad® sous une forme modifiée :

O Ljg tLi® GILF Ot | @201 I gaCRjd ¢ F ©s t Ljjio UTL | ®O @it G | gui G dzO

FOX V] =
“Fox DC21-0064 & 28/04/2022

BOB DEPANNAGE = ﬂob , DC23-0102 & 02/05/2024
[

WONDER ™ DC23-0177, 13/11/2024
JW/ONDER
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Nature de C 0 U Ljdysad® sous une forme modifiée
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Autres variations acceptables

Direct Pare-brise. Direct Pare-brise

Dihec

st DC20-0154 - 08/02/2022

Pars-brise = Pare-bnse'

W IDEXKIAL BT IDEXIAL EJ
WFDEAL WRIDEXAL DC21-0060 & 16/02/2022
[Ce “Faciie] (ZETT s raciie]
) == == V] DC21-0163, 23/09/2022
] DC21-0166, 02/12/2022
L CA Paris, 26/04/2024, RG23/04609

~0gulOCiOl YnOLjYT] t gt OLj ~0gulOCiOlI YnuVYTIlt &g DE4-0145, 16/07/2025

www.germainmaureau.com




Nature de C 0 U Ljdysad® sous une forme modifiée

GO ldiglj G g §EE @iji &I COLj

0 YBOLALCOUI Ynogu

b ot I GCOLj
DC24-0035 & 20/12/2024

i

DC23-0165 & 17/10/2024

JOSEPH WEIL DEPUIS 1968

DC24-0055, 03/03/2025

AZZARO

LORIS AZZARO

DC21-0152, 30/06/2022

DC22-0140, 10/06/2024

i o M

-

Urban Color oot

URBAN COLOR KERATIN

DC22-0178, 16/10/2024
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Nature de C 0 U Ljdysad® sous une forme modifiée
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Variations non acceptables

Léatelier des fromagelsLOatelier LUDCR1r0D0h & @@ 1/2022
SAINTEM / SAINTAYME X SEINTEM DC21-0055 1 26/09/2022
i X DC24-0056, 03/03/2025

www.germainmaureau.com



Importance de Co U Ljgt O

LLampes :100.000 euros sur 3 ans

Miroirs :vente de 3 miroirs entre 2018 et 2019 pour un cout
unitaire compris entre 3500 et 11000 euros

Pieces corroborées par n 6 g U upieéekj (catalogues,
articlesT)

« Nature des produits commercialisés par le titulaire de la
marque contestée, qui relévent des produits n v ¢ | U delluxd;
et les caractéristiques du marché, et qui ne permettent pas
une production intensive et a grande échelle de ce type de
produits »

DC20-0076 28/ 06/ 2021
& dronese

(voir  aussi  DC-24-0052,
17/ 12/ 2024, Morabito)

Détergeant :36.000 euros sur 5 ans

Usage constant sur une période de 10 ans précédant la
demande en déchéance

DC20-009 1% 03/ 2021
Assainol

(voir  aussi  DC-23-0177,
13 17 2024, Wonder)

Porte -clés, cartes postales, livres, peluches 1 : quelques
SGCCGOIl LjiYynoOnoOasCgil OLjY

En présence de catalogues et une offre en vente constante
et réguliere

DC20-0039, 15 04/ 2021
~ 6 ¢nQulottes

Vétements, chaussures :115000 euros de CA
Reconnaissance n 6 {ugage en collaboration avec n 6 ¢ U
marques dans le cadre de « collections capsules » sur 3
saisons.

« Le fait p 0 Wjb@ t deljdglBctions capsules, mettant en
avant une collaboration inédite, permet de justifier de la courte
durée de ces collections et Cu t I BffthéuparTle titulaire de
marque contestée de ne Cu On 5 ik @Wand le cadre de
collaborations ponctuelles »

DC20-0022 09/ 04/ 2021
JD/DC

Huiles cosmeétiques :1000 exemplaires vendus deux mois
avant CoO OF t g t @ @@ [§ el ZOO fprés cette période
+les éléments sur les actes préparatoires

« Les pieces relatives aux actes préparatoires a la distribution
des produits, a savoir notamment la création du nom de
domaine respiraeco, les échanges avec Cu (i ©5 | (S
pharmacies souhaitant proposer le produit dans leurs officines,
montrent les efforts du titulaire de la marque contestée pour
lancer et maintenir sur le marché les produits »

DC22-014320/ 07/ 2023

Respirae
oul P
(voir aussi  DC-23-0165,

17/ 10/ 2024, Japy)

de serveurs : services rendus a deux
un volume de facturation relativement

Hébergement
clients pour
modeste

Les éléments fournis montraient une exploitation ancienne

et réguliere de nature a démontrer que C 6 U Ljfd Opas (i

symbolique dans le seul but de maintenir les droits sur la
marque

DC20-0143 03/11/2021

u
Confirmée par CA Paris,
1/02/2023 RG21/21420
RUNGIS
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Importance de Co U Ljgt O
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Livres :3livres sur une seule année

DC 21-0118 4/ 07/ 2022 &
~60n0asCyil O

Complément alimentaires :1facture pour 43,6 euros

Aucune autre piéce probante fournie

DC24-0033 10/ 12 2024
Cealys Garum

a0l dzi L OLjYn o on i rideux facturesde | moiasO |
de 350 euros

Accompagnées de cing présentations commerciales dont
une seule concernait la marque en cause, ainsi que quatre

DC24-0009, 14/ 11 2024
Edity

échanges de mails avec des clients, mais C6 g Ft+ FAadélLjgu Gt F

ces pieces ne permettait pas de savoir LjoLjiod t (dejtljents (i
différents

Scooter : 1facture pro forma portant sur un scooter

Piece non corroborée par aucun autre élément permettant
nogssllé kolu@é commercial, la portée territoriale, la
durée et la fréquence de cet usage

DC23-0174 14 10/ 2024

Victoria

Services hoteliers  fournis a Co6 6 U | :g1 puklication
Instagram en francais avec 466 vues et 8 likes, sans
préciser Cot | ( tgéoFrdphique, une  campagne
publicitaire sur les réseaux en fin de période de référence
et 12 factures adressées a des personnes résidant en
France

Les actes de publicité ou n 6t TaTld ¥@nte en France, de
services fournis a C6 6 U | §ofetit Guffi€amment importants
pour étre qualifiés n 6 U Ljgétielx

DC24-0022, 17 12/ 2024
Cloud 7

Machines outils : fourniture n 6 dgeument Excel interne

Piéce non corroborée par n 6 ¢ U W@lEn@ehis comme une
attestation comptable

DC21-0064 28/04/2022
Fox

www.germainmaureau.com
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Importance de Co U Ljgt O
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Importance de Co U Ljgt O

~

i @oTt Il ogudt FYnOLYnoLGLjGY FLiYnOYCOk ©Ok W

A Une approche plus souple des CA dans la force probante des piéces ?

Services de vente de fromage , la seule fourniture n 6 (afficle de presse faisant état du chiffre
nogTHQgmlion n o Ol ¢ lgyon fromage situé dans un seul magasin, non corroborée par
n o g U alémérits chiffrés, ne permettait pasn ¢ 6 U gvecCEértitude C6 (1 85 + HeliChoFQA:nG Ct (G U g i
En effet, le titulaire F 6fgurni « aucun autre élément pouvant permettre de relier directement ce

chiffre a Cuv On 5 Ciddila qarqué Fontestée et pouvant permettre de déterminer le volume de
prestations réalisées en France »

Usage insuffisant pour C 0 k (©@10109,04/ 07/ 2022,~ 6 § Ui @& frdbnages )

Décision réformée par la Cour sans que de nouvelles piéces F 6 ¢ (€ apportées (CA Versailles 19/ 09/ 2024,
RG22/ 05212).

G — www.germainmaureau.com



Usage en lien avec les produits et services

~0 0 Ljgpoud un produit ne valide pas Co U LjgpdurO un produit/service

similaire
Restauration Bar/produits alimentaires DC 20-003 08/ 03/ 2021
Le 9 5 U dur le toit
Parfums Huiles essentielles/ cosmétiques DC20-00335 26/ 03/ 2021

Gabrielle

Produits hygiéniques pour la
médecine

Produits pharmaceutiques/ vétérinaires

DC20-0015 15 02/ 2021
Odex

Préparations  chimiques  pour
stimuler C6 ¢ L Uséxdelieti 6

Produits  chimiques  destinés a
fabrication de produits aphrodisiaques

la

DC22-0001 24/ 01/ 2023
Jungle Juice

Confirmée CA Paris4/ 12/ 2024
RG23/ 7706

Cosmétiques

Services de soin de beauté

DC21-015530/ 06/ 2022
Azzaro

Chaussures Vétements DC22-0190, 22/ 11 2023
Swedi
Vaisselle en plastique Verrerie DC24-0039 20/ 03/ 2025

Re Cup

-M
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Usage en lien avec les produits et services
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Usage en lien avec les produits et services I

~Gi Lig s O WP | | D] dai®ifag CaddOd G ot t o B®IICEP U GEEDG! UG OF

Peluches Jouets DC20-0039 1% 04/ 2021
™ ~ 6 ¢nQulotte
Divers articles no Ugl 6§ CCPdaOF u [vétements DC20-0022 09/ 04/ 2021
v Jc/DC
9gCgnOLYIVYnt LjiYn g Divertissement, loisirs & DC20-0039 15 04/ 2021
D Contestable ~0 @q(ﬁmotte
Préparations  chimiques  pour Produits  chimiques  destinés a la|DC22-0001 24/ 01/ 2023
stimuler Co6 ¢ L Uséxdelieli 6 V] fabrication de produits aphrodisiaques Jungle Juice
Confirmée CA Paris4/ 12/ 2024
RG23/ 7706

Encore faut il que la catégorie générale soit visée dans le libellé :

Prises, blocs multiprises | appareils et instruments scientifiques DC23-0177 13 11 2024
X Wonder

Oup U Orie@dignt pas rattachés atort aune catégorie visée dans le libellé alaquelle iIsF 6§55 gl UGadF FOF U

La Cour de Douai a partiellement réformé une décision de C 6 k d@iCakait retenu un usage pour des produits employés dans des lampes pour
désinfecter, parfumer ou assainir C ¢ @nidtefddant cet usage a des produits pharmaceutiques au motif que lesdits produits pouvaient contenir
des biocides pour détruire les insectes (CA Douai, 28/ 09/ 2023, RG22/ 02256, Lampe Berger).
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Usage en lien avec les produits et services

~¢ CgLjLjG an:GP & EOREjg RILF L G n QFA G 5 | 0 L HPhiLjgROEC G @ Fz0X0sL) t n WOWWjOG I G CO Lj

Poppers préparations chimiques pour stimuler [ DC22-0001 24/ 01/ 2023
V] C6 ¢ L sefudle,licés produits F 6 6 Upgsff Jungle Juice

a usage médical ou pharmaceutique -
Confirmée CA Paris4/ 12/ 2024

Méme si ces produits ont été désignés en|RG23/ 7706
classe 1et non en classe 5

~ 6 U Ljppp@rté pour un produit ayant certaines fonctionnalités ne constitue pas un usage pour des services portant sur ces fonctionnalités

Logiciel n 0 0 n Gridid &=l OJLjLjit F [Servicesn 6 6 n Gnuoddt &sQ O LjLjlG+ FDC24-0009 14 11 2024
X Edity

Des taches effectuées dans le contexte de la prestation de certains services, qui ne constituent pas des services autonomes rendus a des tiers,
ne constituent pas un usage de la marque :

Recueil de données dans un recherche d'informations dans des fichiers | DC23-0135 18/ 10/ 2024
fichier central . X informatiques pour des tiers Lelynx fr

-M
G-

www.germainmaureau.com



Usage en lien avec les produits et services I
~ 6 U LjpourQles sous-catégories autonomes
Libellé de la marque Usage retenu
Parfums Produits de parfumerie employés dans des |Produits de parfumerie a usage domestique |DC21-0004
appareils ou lampes destinés a la|F ¢ ¢ Uil ppsiéé plus approprié ? 07/ 01/ 2022

-M
G-

désinfection, a Cdé ¢ LjLjg G F (etLja] @s

BOF U

Lampe Berger

mesure ou, quelle que soient la nature ou la
destination n 6 ( fosmétique, ces produits
peuvent étre rattachés a une méme origine
économique?

purificaton de Co6 g U &t Ljairsis p ©
Co g I Ljt desadlduts gt des fumées
Produits pharmaceutiques Médicaments & usage humain ~ 0 k @ Ofips suivi, a juste titre, la pratique de | DC20-0005
C6 Go lsUb2les sous-catégories de produits |03/ 06/ 2021
pharmaceutiques GELOX
Logiciels Logiciels téléchargeables sous forme [En revanche pas limité pour les publications |DC22-0114
n o U F @pplicaton  mobile  pour les|électroniques téléchargeables 18/ 06/ 2024
rencontres sur Internet et la mise en Adopte
relation
Cosmétiques Cosmeétiques pour les cheveux ©0 Olijupas artificiel de retenir des sous-|DC22-0178
catégories selon la fonction ou la partie du |16/ 10/ 2023
corps a laquelle le produit est destiné dans la |Urban Color

Appareils de cuisson

Appareils araclette et a fondue

Appareils de cuisson a usage domestique ?
Petits appareils de cuissons ?

DC24-0014,
16/ 12/ 2024
Elegance

www.germainmaureau.com



Usage en lien avec les produits et services

-M
G-

Cour de Cassation -14/ 05/ 2025¢ab i Fo 63

La cour casse | 6 a derColtmar qui avait considéré que | 6 u spouwy des produits
cosmeto-textiles constituait un usage sérieux de la catégorie cosmeétique, au motif
g u 6 enl 6l aevpasi recherché, comme elle y était invitée, si de tels produits ne
constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des
cosmétiques.

www.germainmaureau.com
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Centre d'études internationales de |a propriété intellectuelle | CEIPI

Center for International Intellectual Property Studies

institut fir internationale Studien des geistigen Eigentums

|| Université de Strasbourg

La null 1 tA pour mot | fs &

Chloé Piedoie
Doctorante - CEIPI




PROPOS INTRODUCTIFS




Arti cb-z2 L

Ne peuvent étre valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'étre déclaré nuls :
1AUn signe qui ne peut constituwue&rl-lyne marque au sens de | 'articl

2A Une marque dépourvue de caractere distinctif ;

3AUne marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir & désigner, dans le
commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment I'espéce, la qualité, la quantité, la
destination, la valeur, la provenance géographique, I'époque de la production du bien ou de la prestation du

service ;
4AUne marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant

DAYIRRRIeS bahdtitdesdyriasahepnpante sdihe@NMAEC Ltre caractéristique du produit imposée par la nature

méme de ce produit, nécessaire a l'obtention d'un résultat technique ou qui confére a ce produit une valeur

slbstantiRligue exclue de I'enregistrement en application de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle a défaut d'autorisation des autorités compétentes ;

7AUne marque contraire a l'ordre public ou dont l'usage est Iégalement interdit ;

8AUne marque de nature & tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou
du service ;

9AUne marque exclue de I'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de I'Union européenne ou

d'accords internationaux auxquels la France ou I'Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations

d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles

gafelitie®; mar que consistant en |l a d®nomination d'une vari ® ® v®g
conform®ment au |ivre VI du pr®sent code, au droit de | " Uni
auxquels |l a France ou | "Union sont parties, qui pr®voient |
reprodui sant dans ses ® ®ments essentiels, et qui porte s

ou d'une esp ce ®troitement |i ®e ;
11AUne marque dont le dépét a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000039381546&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000039381546&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000039381546&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000039381546&dateTexte=&categorieLien=id

Marques verbales,
Figuratives/complexes,
de forme,
de position,
de motifs, Marques verbales

de couleur, Figuratives/complexes
3D,
sonores,
de mouvement,
multimédias




x MAt hode d®analyse : Pas d®Aconomie de pr

Tous | es motifs soulevAs sont anal ysAs par
EUIPO: Le motif juridique « le plus pertinent » peut étre généralementdéfini

comme le motifd ®o b | qucpermetal ® O fdd refusexl ®e nr egidesla r e me n t

demande de MUE a | ®o r de gétte @bjection dans la mesure la plus large

possibleet de la maniérela plus simple.

Si marque non distinctive sur petitZ | ®1 NPI r e g detdfe mal gr A t

Appréciation de la distinctivité avant tromperie alors que vice ne se purge pas
par | ®usage




x MAt hode d®analyse : principes d®appr Aciation

A CJUE

A TUEsur ragles d®appr Aci ati on
A Quid autonomie du régime national et européen ?

A EUIPO:

- Pas tenu par décisions (22 janv. 2021, NL2@012)

- Juge en sens inverse (6 juin 2025, NL24149)

- Arguments différents(3 sept. 2021, NL 210072)
Mais :

- Définitions (27 juin 2022 NL 210197)

- Appuyer appréciations (1 juil. 2022, NL 210115)

A TGI2 Par analogie

A INPI2Rappel pas tenu par ses dAcisions d



x MAt ho@leraldyse : iAppalAst radd tom
Ri gour eBupkxp rsAlciindtaibosnt r act o
Seul ement appr Aciati on

-Sel on 28R 02 4 RB2 0)0 _
-Ou au moins cat Agror2@Rtp ®KBG 2 Hh2nt e (

Preuves r@&kxeVvamtreedjéectilAe s

dat Aes ou dat Aes post Arieure

Preuves non
|l a validitA AuejiedAesau moment

juger de




X

c:

Constat général

Moyen de défense relatif a | ® a ¢ q ude R idistincovité par | ® u strasy e
(tres)rarementsoulevé

Faible tauxderecoursi evant | es Cours d®appel

DAci si on sourertc & ®ff INPmMAes par | es Cour s

d ®a



1.

DESTIWCTI VI Ta

2.

DECEPTIVITE:& OP /BM




DISTINCTIVITE




U DISTINCTIVITE AUTONOME

x Définition

= Capacité du signe a étre pergu comme une marque
A Intégre CPlavecle « PaquetMarque »
A Traditionnellement JP Francaise signe pas distinctif = signe pas

arbitraire (descriptif ou générique)

Celaa entrainé (et entraine toujours ?) des confusions




X

A

u DI STI NCTI VI TE AUTONOME

D®un point de vue procAdural dAj G
Souvent les3 motifs sont soulevés- Distinctivité / descriptivité / généricité

Mais :

Pastous argumentés
Caractere arbitraire argumenté de la méme maniere que pour la distinctivité
autonome (ex. 8 octobre 2021 NL21-0007)

Distinctivité autonome argumentée sur caractere arbitraire (ex. 20 mai 2021 NL20-
0047)

Longtemps INPIne relevait pasces mélanges EUIPO




u DI STI NCT I

VI TE AUTONOME

Infléchissementd e | a prati qu

4 N

25 septembre 2024, NL23-0119 : « Force est toutefois de
constater que si le demandeur développe une argumentationquant
a une absence de caractere distinctif de la marque contestée liée a
son « caractere descriptif » et a son caractére « usuel », il ne
présente aucune argumentation spécifique au motif indépendant
de | ®a b s denaaractére distinctif de la marque issu des
dispositions de | ®a r 1t.711c2 2A du Code de la propriété

e de | ® NPI O part.

~

/16 janvier 2025, NL24-0117 : A cet égard, son
affirmationrelative au « caractére essentiellement
descriptif de la marque déposée » et ses
arguments attachés a cette affirmation relévent
du troisieme motif absolu q u ®&rhvdque par

ailleurs a savoir « Le signe est composé
exclusivement d ® Al A mmouvans servir a

Qtellectuelle précité » /

/Sdécembre 2024, NL23-0161 : 77. Il y a lieu de constater que, si\
le demandeur invoque a la fois le défaut de caractere distinctif en
soi et le caractére descriptif de la marque contestée, il n ® o p a|r
aucunedistinction entre les deux fondements

78. A cet égard, si un signe peut ne pas étre descriptif des produits
et services concernés, son caractere distinctif pourrait encore étre
contesté au motif q u 8eralpercu par le public pertinent comme un
indicateur de la nature des produits ou services concernés et non

Qomme une indication de leur origine. /

désigner une caractéristique du produit ou du
service »

/Avant peu importe quel motif soulevé \
27 mai 2024, NL 23200 Mysunbed

4 décembre 2023 NL 220176 Scan
tech

KZO février 2023, NL 220072 SILVER /

r




U DI STI NCTI VI TE AUTONOME / | NTRI NSaQl

x D®un point de vue de | ®appr Aci ation ensuit
Il faut rappeler que siles régles peuvers ®e nt r ecoeape®est pas touj o

CJUE, 3 sept. 2020, aff. C-214/19 Achtung! : « cette jurisprudence établie dans le
cadre de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du réglement nA 207/2009 n'est pas
transposable par analogie a I'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), de ce
reglement,)»

MAIS directives de | ® | né Bdparent pas les appréciations en fonction des motifs
soulevés:

6. APPLICATION DES CRITERE_S PRECITES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE MARQUE

directives EUIPO

En tout état de cause, la distinctivité autonome est rarement soulevézule



U DI STI NCTI VI TE AUTONOME / | NTRI NSaQU

x Appr Aci ation de |l a distinctivitA autonome

Utilisationdesreglesd ®a p p r Alassi@esi o n

A Caractére laudatif:

20 février 2023, NL 22-0072, Silver - REJET- « [= ]désignerait une «médaille
d ®a r g et mpar extension véhiculerait une notion de haute valeur ou de qualité
supérieure »

A « [& ] pas davantage établi par le demandeur que ce terme constitutif de la
marque contestée, sera immédiatement percu par le public pertinent comme un
messagelaudatifc »




U DISTINCTIVITE AUTONOME

A Messageinformatif:

14 mars 2024, NL23-0199, Kitd ® e x p A-dANNULBH le signeverbal «<KITD®E XPEDI T ON
» est compréhensible, pour le consommateur [2 ] non pas comme une marque mais comme un simple
élémentinformatif a savoirl ® i n d g « Edntfipartied ® kkitd ®e x p A»di t i on

13 janvier 2025, NL 24-0087, le spritz francais 2 ANNULEE- LE SPRITZFRANCAISest compréhensible,

pour le consommateur pertinent ( q ue®veldu grand public ou d ® public plus avisé), non pas comme

une marque mais comme un simple élément informatif a savoir q u ®sont destinésal ® Al a bdo®uant i o n
spritzd ® o r frapgaisee

A Messagepublicitaire/ argumentde vente:

09 juillet 2021, NL20-0076, SOLIGHT,NULLITEPARTIELLE classe 9 ntmt « centrales photovoltaiques

etc. ; programmesd ®or di»nat eur

A Le signe contesté peut étre percu par le consommateur comme vantant leur Iégereté, en sorte q u ®i |
peut présumer que les produits en cause sont plus Iégers que les autres sur le marché.



U DISTINCTIVITE AUTONOME

Xx Appr AcZaauttiroenrs messages ?

10 décembre 2021, NL 21-0059, Tu veux froler la perfection, passe a coté de meiREJET

Classe 25 : Vétements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vétements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vétements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sousvétements ».

SLOGAN ?2 Message promotionnel

Regles connues pour apprécier un slogan : pour étre valable il doit entrainer processus
cognitff un effort d® nterpr At ati on




U DI STI NCTI VI TE AUTONOME / | NTRI NSaaQ

10 décembre 2021, NL 210059, Tu veux fréler la perfection, passe a coté de meiREJET
L®appr Aci ation va se baser ici sur | e mess:

APas indicati on Husoristiqupi ne mai s pl ut dt

AlLe demandeur n®appor®ue ipass aded opn®ecooyuer eadna ieo
humoristique.

DONCpas d®i raéte peaca ¢otnnme une marque

V Signe a portée symbolique )
(CA Paris, 4e ch., 21 novembre 2008, A07/06427 Che ; Je suis Charlie?
communiqués de presse INPI / EUIPD



U DISTINCTIVITE AUTONOME

10 décembre 2021, NL 210059, Tu veux fréler la perfection, passe a c6té de mot
REJET

Mais aussi, cite#Darferdas? (CJUE, 12 sept. 2019, G541/18)

= |le signe sera percu comme urélément décoratif(?)

IDEM dans

11 octobre 2021 NL 21-0058, EVJF?2 REJET

« [Les preuves] ne permettent pas d ® A t qud lé sigie « EVJF» était, au jour du
dépbt de la marque contestée, couramment utilisé seul en tant que motif décoratif
de sacs et de vétements de sorte que le consommateurd ®a t t moyénneme
pouvait en aucun cas appréhender ce sigle comme une marque désignantl ®or i gi n
commerciale des sacs et vétements du titulaire de la marque contestée permettant
de les distinguerde ceux de concurrents. »



u DI STI NCTI VI TE AUTONOME

x Probl @merdci ation ?

A Pertinence du caractére décoratif pour une marque verbale ? Quid approche in
abstracto ?

Pourrait & la limite se retrouver dans une marque de position / de forme incluant un
élémentverbal ?

-

A Action en contrefacon A Mais approche in concreto

A Confusionsur la jurisprudence #Darferdas? Sur usage probable du signe ?
TUE, 15 mars 2023, aff. T-178/22, Fucking awesome : La chambre de recours a donc
conclu que le signe serait percu par le public anglophone de | ® U nsous un angle
exclusivement promotionnel, quel que soit le mode de présentation du signe sur le
produit, y compris sur une étiquette.

A Plus ce type de motivation apres 2021




X

U DISTINCTIVITE AUTONOME

Confusions dans les appréciations :

25 septembre 2024, NL 23-0191, CHAMPION REJET classe 35 notamment

services de vente en détail, de vente en gros et en ligne de différents produits

A
A

&L > >

Sur petit 2°
emploi n ® epastexclusivementlimité au domaine sportif, peut également désigner
ce qui est «Exceptionnel,hors pair » - Sensfiguré

arguments apportés par le demandeur ne permettent pas d ® a t tqaesld sgme
contesté était susceptible, au jour de son dépoét, d ® g appréhendé par le public
concerné comme une indication que les services en cause « sont « exceptionnels
», « hors pairs », « remarquables», « de qualité exceptionnelle» »

rien ne permetd ®a f fquerdentelles évocations attribuées au « sens figuré » du
terme CHAMPION puissent étre immédiatementpergues au regard des servicesen
causeque | ®apprécie et qualifierarementde cette maniere

Sur petit 3°
Reprenddéfinitionsprécédentes
Effortde réflexionpour percevoirl ® a slgudatf t




u DISTINCTIVITE AUTONOME

Xx Autres messages que | ® ndication d®origin

(aussi sous 3)

5 décembre 2024, NL 240069, Bougies du Sancy, ANNULEE

Classe 4 : bougies pour | ® Acl airage ; bougies de tout e
artisanales, bougies moulées ; chandelles, cierges, meches pour bougies ; bougies en cire végétale »

« le signe verbal « Bougies du Sancy » est comprehensible,pour le consommateur pertinent, non pas
comme une margque mais comme un simple élément informatif, a savoir| ®i n d g o0 ® ®laden t
bougies dont la provenance est située a proximité du Puy-du- Sancy. Un tel signe ne permet donc pas
d ®i d e wne oriineecommerciale précise pour ces produits et de les distinguer sans confusion
possible des produits concurrents »




U DISTINCTIVITE AUTONOME

x Quel motif choisir ?
A7mar2s023 RRPO12PBruffes noi rreNsNWLsidRAr 2Bed i d

A DAsigne une espacemderdicabemegnhocaonaue prov
PArigord

Alﬁ an2De8BbN4HOI1IT7TRUFFES NOI RES DENNBWALBENQUE
sous 3petit

ALal beagrtuAep dta A ss e c tdeeusrr u fefneasr, t idceuslriuehrb e 6 e s
g@i nsisdenat wige 1t enmAdi actemepo b siMmkAs i gheaxnt
trundbepresyv eeaeadigrAographi que

Demandeur2ke8Hil BNEPI retient que 3Ees ar gume

Ne veut tpas adi®mieetde 0 pr3gflAutedt PRkt eatp@d mé n
des parties



ua DI STI NCTI VI TE AUTONOME

x POURQUOI PAS LA DISTINCTIVITE AUTONOME ?

8 octobre 2021 NL21-0007 2 Chiche, REJET classe29 : fruits conservés; fruits congelés

; fruits secs ; fruits cuisinés ; [éEgumes conservés ; légumes surgelés ; Iégumes séchés ; Iégumes cuits ; gelées;;
confitures ; compotes ; Classe 31 : fruits frais ; Iégumesfrais »

Autre message = Qui répugne a dépenser / Radinproduits pas chers
22 janvier 2021, NL20:0012, SUPER PROANNULEEdescriptive

= quid du caractere laudatif ?




U CARACTARE ARBI TRAI RE |/ DESCRIPTI VI

x Ragl es d ®aphpperdeptioradu publin pertinent

A Signe descriptif s @&lispose d ® u sigaification qui est immédiatement percue par le public
pertinent comme fournissantdes informationssur les produits et services

A Donc il faut une significationc ® easlite que le terme soit compréhensible

A Qui seraimmédiatementpercue par le consommateur2 donc pasd ® e fcdguwitif t

A Informationssur les produits et services:

A Lienentre le produit et le signe soit suffisammentdirect et concret

A la quantité, la qualité, les caractéristiques, la destination,| ® e s ges produits ou services



i DESCRIPTIVITE

x Ragl@ppdAciation : Le signe doit gtre cc

8mar2s0 2N\N3l2 20 1 OMPa i scanv.iNsUL L1 Ta PARGI1ElE & E
Fappareils de climatisa&tion; cave G vin A

A /A aeudier consé¢ ldoacgeuled d retRV 1. 8Fd An d &FEE Oe s U id® n
poimes auf aiotbet @lcder ceg@pdidoenr pnelre o n s o mmad retuirn e nt
gui@@ ppr Aheandre@As i gummcnatv iestdtencn@er s onmeer g e
&1 aborddiacomserdwidhon

A Confir@A, pkRatn og e ntbor2es2n® 586 7




i DESCRIPTIVITE

x Reglesd ®a p p r A tdsigrte dod &tre compris par le public
U Signeincluantun terme étranger/ anglais
Utilisationnotion « vocabulairede base » du TUE

INPI = effort de définition 20 février 2023, NL 22-0072, Silver, REJET

« Il convienttout d ® a bde préciserq u ®ramce,| ®e n s e i dgh @@ @ gténeent depuis plusieurs
annéesdes le CElL etviseal ® a ¢ q ui®avachbulaire élémentaire,tel que notamment]l ®appr ent i ssage
des noms de couleurs.

09 juillet 2021, NL20-0076, SOLIGHT, NULLITE PARTIELLE classe 9 ntm « centrales
photovoltaiquesetc; programmesd ® or di»nat eur

A Vocabulaire de base- « si léger / tellement [éger »
A Public = professionnel et particulier avec une attention spécifique

A Valable pour produits immatériels




i DESCRIPTIVITE

27 mai 2024, NL 23-0200, MySunbed REJET classes 9; 35; 42; 43

A Public francais en contact avec | ® a n del fagconsquotidienne et permanente =
compréhensionrudimentaireou suffisantepour termes basiques

A « Mon transat, ma chaise longue »

6 juin 2023 NL22-0211, Love Room, ANNULEE classe 43 ntm : hébergement temporaire;

services hoteliers

A Compris comme « Chambred ® a m»:Uhé&bergementtemporaire proposant diverses
prestationsde luxe ou ayant une thématique romantique et dédieeal ®a mo u r

27 septembre 2024, NL23-0261, SKINDIVERREJET classe 14 ntm « montres; horlogerie »
A Pascompris comme « plongée en apnée »




i DESCRIPTIVITE

AMeill eum@nngilvae a8uN$d | on |
TGl , PBei@0,13010228191 e si dApoBERN2&EIselt demeur e
dApou®wne dignification @r Aci se aupras du pu

APas pour CA

2% eptemdb2 2 REO23Bhyt qgNEBLLYTEa PARBICELRttE f pour
cosmAtiques

ALe consomompedndrtaer me Jelly comme gel Ae

CA PafianedDen22172Phyt qgUEFI RME

AL RIstn pas Atabli, ®IlonestaiafememmA dpar Iga
® NPl , que | e consommateur des produits d
produits cosmAtiquestradsaaval aitsdyrmganadings
| angue angl ai s & anEtL LiY] psaerr digte IpAeoche pho



i DESCRIPTIVITE

x Ragl®ep pdr Ac2icaotmipamMhensi2sni gdnui fsiicgantei ons potenti el |

VUnsigumer kkeasltonsi démWeéescrlipri@®@uomfalesesi gni ficati on
potendiAelreeear act Adepsrtoidguise sSvd Cc e s

ASignifications potentielles peubteompnendrgni ficatior
A Pas descripti fpassi dneAosliogoniisfnmiec actui on perceptibl e

3j u2m25 RB 1Q012a nAgo ®ind tl iukesm] ceT,

A pas de signification i mmAdi atement percepti bl
5dAcenhOr2e4d NI 16GRAND LANMNBERaAaEB eul ement pour £ | it
|l ite®@xeep@lilon du I inge de |it), mat el as, s ommi

cadres de |it, pieds de |it, banquettes

A Li tpiaesr d Asuet
A Signification pr Acise et sans Aquivoque

1. (CJCE, 23 octobre 2003, Wrigley, Aff. €91/01 P ; Cour de cassation, 16 mai 2018, INPI c/ société Centr&@ptics GmbH, n°16-
15.115, marque lentillesmoinscheres.com



i DESCRIPTIVITE
x Quisd gne dAsuet ?

6 juin 2025, NL24-0149, Lait virginal REJET classe 3 notamment «Préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer ; lotions pour les
cheveux; dentifricese »

A Pasde preuve que le terme fasse partie du langage courant contemporain

« il n ® gpastétabli que le public pertinent préte au signe LAIT VIRGINALI ® ujmekonque de ces
significations,et ce notammenta la date du dép6t. ».

A Pasde preuve que le public pertinent puisse comprendre le vocable « Lait Virginal »

Directive INPI: « suffisantque la marque « puisseservir » a désigner des produits et services» (1)
Pasle casd ® temme désuet?

Perceptiondu public = Partie non-négligeabledu public pertinent
Quand un signe quitte le langage courant ?

EUIPO: a refusé la marque pour des produits de classe 3 sur 7, 81, b) et c).
(7 mai 2024, n°018963849)

1) CJUE, 23 oct. 2003, G191/01 P, Doublemint § 33




i DESCRIPTIVITE

x Ragl es d®aphiprimpediad enfredersigne et les produits et services

A Pas mmAcitdactnpca d e s c rsiepftfbr Af | pr irecensiieg/n e
produits

4mai202NP200480FALANGE ETageaeéMat edlaasn gnart el as,
pl @&hangemmoltel a84¢A&Ti stusBussagext i Wegeidtr dmu Os e

A ce#®|l Ameddpsa,l e 3 ®e npsr o pertlee mamg e n c e amesnetidrus i gme
per mepadaonclsament er pgAteati igenseti r e c tceomeprsta B §
rAfl paf on,cwlmmeme t ed ums u bsluére quIAbeAssitangé& i gne
nd@d ompcades enIMmAdi ap e me aetuinbfl feonrtte | ¢ snicAtcleesla ai n e
de ellisdrganugxr odaworntsest As

27) uRO2RL21I019FI a8E,) EcT assiet a mmESutb st alnrcAecsy r e r
Pr Aparmd projAdrr aPr bddidnes t gQRigferi etntsojyatnaisd 4

A Ar]luef fhatAf |l exd®obher peAtAdc é ©p a ipreer ¢ € véoe rrme
FLASHKW mnleAsi gwmljamtgualguikedonsomnrad cluer d h esdayipge
deprodas avdéanrett eyueprlismelrédnA nirda pieduen® | @s h



U DESCRIPTIVITE

x Distinctive car permettait pas de fairelien immédiatsigne/produits

20 février 2023, NL22-0105, Le CHAI, REJET? Classell : Cavesa vin réfrigérées

A Désigneun lieu, ne désigne pas une caractéristigued ® ucawve réfrigérée

CONFIRME - CA Paris 7 juin 2025, 1123/05455




i DESCRIPTIVITE

x Descriptive car permettait de faire lien immédiat signe/produits

26 mars 2021 NL20-0081, les partenaires producteurs ANNULEE
classe 29 notamment «Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits secs ; légumes surgelés ;
| Agumes cuits ; confitures ; L ufuoO

A Lien direct et concret
A descriptif de laprovenance (provenant de producteurs partenaires)




U DESCRI PTI VI Ta

x Appr Aci ation identique pour marque figur

27 mars 2023, NL 22-0047, REJET classe 35, notammentpublicité; classe 38

notamment Telecommunication classe 41 notammentserviced ®i nf or mat i o rspodifi ver t i ssemer

A «le demandeurn @pas démontré que le signe contesté est immédiatement
percu par le public pertinent comme représentant un ballon de football,
pouvant tout au plus | ® Av o W nécessite un effort de réflexion En
conséquence, ce signe apparait purement fantaisiste, en sorte g u ® a dienu n
immeédiatne peut étre établiavec les servicesen cause »




U DESCRIPTIVITE
x Ragl es d ®ap@grmeA gédgaaphiques
A Lien immédiatentre le signe et les produits et servicesi réputé
A Réputationpour les produits et servicesou connu du public pertinent
17 décembre 202, NL20-0018, Le marensin REJET
A Pas identifiécomme un nom géographique
16 fevrier 2022, NL 21-:0024 , Tizzanq REJET pour du vin

A Pas de réputation particuliéredans le domaine viticole

INFIRME- CA, Aix-en-Provence, 21 Décembre 20232 n° 22/03846

Approche prospective2 Au regard de | ®hi stoire du
est possible que dans | ®avenir '




i DESCRIPTIVITE

16 fevrier2022, NL21-0034, Bergeriesde | G&tolo, REJET pour du vin

A Valléede | Ortolo réputée pour le vin
A Mais «rien n ® A t cab @rdonhent du dépot contesté les « bergeries » étaient des
lieuxcourantsd ® e x p | oviticolestné seraitsce que dans la valléede | Ggtolo. »

16 février 2022, NL 21-0033, Terra d @®olo, ANNULEE pour du « Vinsd ®appel | ati on
d ® o r prgégée AOP) « vin de Corse Sartene »

A signifie littéralement « terre d @rtolo », se comprend comme une référence a
| ® o r géapraphiguedes produits désignés,a savoird ® gissusel ® uterre, de la
« valléede | Grtolo »

x Vocable «Terre» contrairement» a « Bergeries»ne per met pas de s®Al oigner d
descriptive




i DESCRIPTIVITE

A260cR202RL21024datther maBeur b ®ED &par f ums,
huiéssentpireoldwehdt Ar ipnradpraersaftii mincpuseasglear mace@t i ques

Al eublpiect i nesmani f espa@sme blAp e n sgeuré® a u
t her ematdeaerl a0 mp o sdiet e ®rno d. u i 'EAU THERMALE

Al ogruse LA BOURBOULE

A2&ct o2bOr2n8ll2 100 7Br as daeNMadmtl a ABNUL & E

ADAsi gudriaHd® f abrli Bjiudersei tdwA®i g Bogr aphi que
d Mo nBtl anc

Arenommieer ndtMoaolnladirencd Ap e n ddaaBedh t



i DESCRIPTIVITE

x Appr Aci ation globale
A Combina®lsdmemndt s descriptifs = descriptif

A Combinaison de mot est di stinctive si i nhabit




i DESCRIPTIVITE

x Appréciation globale : combinaison de termes courants

A Combinaisonde termes courants distinctive Sl impressiond ®e n s s ®Alcar t e
de la simple sommedes indicationsapportées par chacun de ces éléments:

Pasle cas de:
23 avril 2021 NL20-0091, Déodorant probiotique, NULLITEPARTIELLE

Garde signification « un produit cosmétique qui réduit ou élimine les odeurs corporelles,

composé de micro-organismesvivants permettantd ® a m A la flooecutanée »

A Pour « préparations pour nettoyer ; savons ; partiellement justifiee lotions pour
cheveux».

A Paspour autres produits « « dentifrices; dépilatoires; produits de démagquillage; rouge
a levres; masquesde beauté ; produits de rasage; parfums; huiles essentielles»

Nide : 20 juillet 2021, NL 20-0035, PolyAl ANNULEE générique + descriptive

A Contractionde « Polyéthylene» et « Aluminium»
A Geénérique pour produits « matériaux meétallique »
A Descriptiflorsque peut étre utilisé dans la confection des autres produits.



i DESCRIPTIVITE

x Appr Aci ation globale : combinaison de ter
20ma202NI2 @0 04Compt o® rA/Nd\NeU LI& E

Cl addneot amméotdi El eri e ; Dbijouterie, pierres prAcieuses
chronomAtrigqgues ; mAtaux prAadi eux et |l eurs alliages ; \

Al@xpresenshthidtdusha veuent ensep AAs patd@c apretr ce pvidioa iemp | e
somnmeAl Amegnmdecmp o s enat geuteusio B U-mg mensod i st iedeetsicfrs pt i f s

A descr ilpiteitfi 1 s prweludus sont

22 ani0gM20 013 UPEPRROANNULEE a$9slell 720deproduelt sd@ant
sectdeeysri sci nes

ASi mploenndeeisndi cati ons
A indiugganal rpAof essabdast | dapri wduits




i DESCRIPTIVITE

x Appréciationglobale: ajoutd ® élémentverbal arbitraire/fantaisiste
A Approche bienveillantede| ® | NP |
Marque descriptive + élémentarbitraire = souventvalable

4 avril 2023 NL22-0114, Malakoff, NULLITE pour « cacao, glaces comestibles ; biscuiterie ;
boissonsa base de cacao, de chocolat »

A CONFIRME,CA Aix en Provencen®23/06123

MAI S




i DESCRIPTIVITE

4 avril 2023 NL22-0115, Malakoff 1855,REJET pour les mémes produits grace ajout 4855 »

0 «ilressorttantde! ®a r g u mdurdéenaahdeuo que des pieces présentées que le terme
MALAKOFFpris isolémentsert a désigner un chocolat praliné ».

0 « le chiffre 1855 suffisammentvague et sans lien direct avec les produits en cause, demeure
dépourvu de sens immédiatement perceptible et est donc suffisant pour apporter un
caractere distinctifal ® e n s enaldrd s&ppsitionfinaledans la marque ».

A INFIRME, CA Aix en Provencen® 23/06127 :

« le nombre « 1855 » accolé au terme « malakoff», dont le caractere générique pour
désigner un type de chocolat praliné n ® epastdiscutable au regard de la décision
NL22-0114 du 4 avril 2023, confirmée par arrét de cette cour, ne permet pas de faire
abstraction du caractére descriptif du terme principal, prépondérant dans la marque
contestée »




i DESCRIPTIVITE

x Appr Aci at tiompgltodbma¢e des Al Ament s

QUID importance de la place des différents élémentsdans le signe devant INPI?

30 septembre 2022 NL 22-0062, Résidence Services Seniors PP, REJET Classe 37:

« Construction » ; Classe43 : « hébergementtemporaire »

A De ce fait, | ® Al APReest tsuffisant pour apporter un caractere distinctif a
| ®e n s enahldrésabyieveté et sa position dans la marque.

A PP/ Pépe: nipositiond ®a t t nadgroirent

A CA?




i DESCRIPTIVITE

x Appréciation globale2 Aj out d®un Al Ament figuratif

EIl Ament figuratif doit gtre distinctif

5j ui2l0l2elt 206 3 Bi o GANMEUOLL & Bd FesBs5e

A Elément figuratifajoute au caractére descriptif

N\




i DESCRIPTIVITE

x Elément figuratif sauve (souvent) la marque

A doitdétournerl ®at t ent i on d impressiondurableGPB)e ur /

03 mars 2021, NL20-0062, D. Decopierre, REJET classes, 19 ntmt matériaux a batir;

enduit béton.. », 37 « services de construction », 40 et 42.

" /) DECOPIERRE

A cet élément susceptible de créer une impression durable de la marque ne peut étre qualifié de
superficiel ou de simplementornemental mais présente un caractére suffisammentarbitraire en tant que
tel, d ®a u plesm tu @ i®fEAS de signification particuliere et n ® epast usuel dans les secteurs de la
construction et de la décoration. Le signe pris dans son ensemble, donne ainsi une impression générale
suffisammentéloignéedu messagedescriptiftransmisparl ® A | #embaln t



i DESCRIPTIVITE

253 eptemMb2Ml230119nvesti ssenemiEILETastséeEtm

FAcqui piotiirnome st i §9 eme@tidxx'ns mConstr picrh fi @ammearmiad n dig e
constr,4@ntimnr chi tdectnuOer i eur

A «.com » indifférent

A ces éléments susceptibles de créer une impression durable de la marque, ne
peuvent étre qualifiés de superficiels ou de simplement ornementaux, et
présententun caractére suffisammentarbitraire.

A Impressionsuffisammentéloignée

Investissement
Locatifcom




u DESCRIPTI VI Ta

ler octobre 2021, NL 21-0049, Alpes Isére alimentaire REJET classes 29, 30 31

produits alimentaires

A «s ®reprennent| ® A v o deda zone géographique des Alpes en Isére par la
représentationde deux montagnes, d ® uwvalke comportant trois sapins et du blason
du Dauphinég, sont toutefois présentés sous une forme stylisée de couleur bleue, de
grande taille et d ® walume important, qui se distingue des termes ALPES ISERE
ALIMENTAIRENSscrits en petits caracteres, en ce q u ® edcupesla majeure partie du
signe contesté. Le public est ainsiincité a porter son attention sur cette représentation
de la montagne, de la vallée et de sapins stylisée prédominante, de par sa position, sa
dimensionet sa présentation»

ssssssssss




i DESCRIPTIVITE

x Appréciation globale-Al Ament figuratif peut conforter disti

25 septembre 2024, NL 230192, CHAMPION LA QUALITE PROFESSIONNELLEEJET

CHAMPION [.&

LLLLLLL € PROFESSIONNELLE

11 juillet 2022, NL,21-:0182 et 0181, Brik, REJET classes 35, 36, 38, 42, 45

A renforce le caractere distinctifde | ® A | Aembal gui lui, ne serait pas nécessairement
compris par le public dans son sens familiera savoird ® A v ougasemimed ®ar.ge nt

Bri




i DESCRIPTIVITE

x Pourquoi la descriptivité ?

Annul Ae sur sur | e c@rgomane aubitmadretaho

lej ui2l0l24212 10 1 ISENDT MENNUL:a E

ArdesderdatrtAputette moomhdyq@ | akeen d dimel sedso mai ne s
del i j oudet pioa, ¢tdel®oe | ogtd uliuexuenassi midans on,
@ s pductons o mmad retuiemetireee r WVENDT BE al aend d me ,
pouredso maipmeAsc® t As

associianmAdn apemee®tnitbkeeer MENDT MEl & L ACE
VENDT MEuYAhi conlkaenagepr es tidgk uxd r oi tle nieanxt
proddid hs j oudtdepoai,dtl @d&arel og@miieevnaedeegr odui t s
del 8i j ouddebpioa) ¢étde@oel ogerregiasitirbApsdl lamr que
cont elst AreVNEN DT BEStus c e pesiubsicd eéeseernt i mesatGsi f s



2.

DECEPTIEVF TE (& OP |/




U Déceptivité

x Distinctionentre la déchéance pour déceptivité/ nullité

Nullité : vice existe au moment du dépot
Déchéance: Marque devenuedu fait du titulaire propre a induire en erreur (L. 714-6)

A Elémentsde preuvesurl ®e x p | no® gbastgeitireemte dans le cadre d ® u acten
en nullité et sont systématiquementrejetés par INPL

11 juillet2023, NL22-0150, KrismarFrance? Rejet.
13 fevrier2023, NL 20-0084, YadeaFrance, Rejet

A Elémentd ®e x p | et postérieuraa aepot




U Déceptivité

x Définitiondu signe déceptif

A induit le consommateur en erreur sur une caractéristigue g u ®i®at aend
trouver chez les produits et services

A INPI- Marque trompeuse = « faussement» descriptive
Donc 2 marquen ® a yaacune significationpas trompeuse:

28 juillet2021, NL 21-0021, H Royalcayx, REJET

A Trompeur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique
du produit ou du service

Risque de tromperieapprécié de maniére large?



U DAceptivithA

x Tromperie sur origine commerciale ?

Quand i nvoqu?2eMonoitfi fabrseollattadfi¢ otur esmp e ie¢ A

29 VREDR1IROO7Citypasmuk f N_ciTy
—~C_SURF
30 u2 (21N 0 72Bemon ~_ PARK

6avP0OR2NI088es Abaoulainsi edess Eboul i s et/ ou L

2L 0RP022 RRPOO3Fabrique gare \ "7 ue
-2\

24 u2M2N2 200 1-8adio Cigogne —
-~ 4. CIGOGNE

Avant 2023, | Nafptiorimaei 4 ®eelcd we pwars manqgue



U Déceptivité

Mais| ® a f cfarement partir de 2023 :
19 octobre 2023, NL 23-0067, Cbd Farmer, REJET

« [a ] aucune argumentationen ce sens n développée par le demandeur,
sesargumentsayanttraital ® e x i & ® wsgue de confusion entre la marque
contestée et une marque antérieure, ce qui releved ® matifrelatifd ®i nval i dat i ¢
d ®umaeque ( | ®a tature marque antérieurepar | ®e x i ¢ ® wInue de
confusion) et non du motif absolude tromperie »

Tout | e monde peut agir sur |




U Déceptivité

x Existence d ® u tromperie effective ou d ® uisgue suffisammentgrave de
tromperie.

Pas trompeuse si contradiction entre signe / produits

A Tabac mauvais pour la santé Le consommateur ne pourra étreamené a croireq u ® i |
s®agira de produit de phar maci e.

) BOUCHER

18 mars 2024, 23-0089, Le boucher végétarien NULLITE PARTIELLE [[#%) pog
SL2% VEGETARIEN

A Trompeur pour les produits de substitutle boucherie2 attente Iégitimeque les
produits aient | es mgmes caractAristiques que

A Elément figuratifindifférent

A Pas trompeur pour les produitgas traditionnellement proposésar des bouchers.



U DAceptivitA

x Appréciationdu caractere trompeur2 marque « faussement» descriptive
Souventune marque descriptive sera jugée trompeusepar| ®1 NP |

20 juillet2021, NL 20-0035, PolyAl Annulée

29 septembre 2022, NL 21-0235, Phytojelly Annulée

4 avril 2023 NL22-0114, Malakoff, Annulée

A Intérétde|l ® A ¢ o de@nudédrure




U DAceptivithA
x Appréciationdu caractére trompeur : Imprécisionlibellés
Approchede |l ® Isttglibellés? La précisionestde mise
4 avril 2023 NL22-0115, Malakoff1855, Annulée sur tromperie

A « cacao ; patisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; biscuits ; gateaux ;
sucreries; chocolat ; boissons a base de cacao », qui ne précisent pas la mention
« étant ou contenant du malakoff>, la marque contestée est de nature a tromper le
public sur la nature, la composition et la qualité de ces produits.

16 décembre 2021 NL21-0104, MedicGov, Rejet,

« [..] méme si le demandeur avait réussi a démontrer que le terme Medic puisse
étre percu comme | ®a b r Adu termmeé médical, en tout état de cause la majorité
des produits visés par la demande en nullité comportent la précisionqg u ®&onk «sa
usage médical », reléeve de cette catégorie ou sont « élaborés sous contrble
médical ».




U Déceptivité
x Appr Aci ation du caractare trompeur

Quasi systématiquementannulée sur le caractére trompeur| o r s qincl@er tdrnee
géographiquesans que la provenance des produits soit indiquée

ler octobre 2021, NL 21-0049, Alpes Isére alimentaire ANNULEE
A pas de mentionque les produitsviennentd ® | s ar e

28 octobre 2021, NL 21-0071, Brasseriedu Mont Blanc, ANNULEE
A Pasde mentionque les produits viennentdu Mont Blanc

10 novembre 2023, NL23-0020, L'oignon de Trebons doux & sucre,NULLITEE
PARTIELLE

A pas précisé que les produi*~ “4oimmls A+ ~innt « composésd ® 0 i derlrébons».

nnnnnnnnnn

| ®or |




U Déceptivité

23 juin 2021, NL20-0054, Chateau La Rose BellevugRejet

A Libellé:£A£ Vi ns d®appell ation d®origine contrdl,
exactement dAnommAe Chwywteau La Rose Bell e

Il Evocateur insuffisant pour trompeur 12 octobre 2023, NL23-0090, Saint Emiliard

20 mai 2021 NL 200116, Yendis29, rue cambon, Paris Annulée
A libelléneprécisepas d®or i gine frany g
A INPI : nationalité indifférenté@ appreéciationin abstracto DIJ

29.RUE CAMBON.PARIV



u Déceptivité

Xx Remargu®ppr Aci ati on

ALehagusienorldgue@e

| ndipgruocev e ndaenpcreo dad e scr/il pdi @auper o v e ndaensc e
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u OP/BM [/ usage Iégalement interdit

x Définitions
DAf i Miotninprad® NB H®OPe d elsonmesur s

A OP:corredsipbadsaenuieg efnacredsa mednd aieesoci At A
gueaodé& es pechtaegeuiet oy s e ntaikedfloensct i onnemen
des$ nsti tduetsieornvspa ® $ d elsss Ac ureitplAQsAn Ar al ement
nAces aafi arecst i o d&nregoecnidAptmd cr atdid§uaéer oi t

ABM: | epsr i ndiepeesspeettes a v-0i VAIrd glee @ $ pd@®@att e tu i
dd mor &lhveal d o atddianessAUrgsqu@t dewsei.l | er

ASi ghei®s ags€tAgal emearta@n vauixé gnéaégl ement As

AOnparbieddmnusi gmaedepr odeistes vicasacitnadcAependan
(CUP)

Perception Pas public que rien



ua OP / BM / signe dont | ®usage est
x Di sparition des bonnes m,urs ?
Bonnes m, urs : di2aupmementalsla tchespokition 7 1 1
OP / BM? Rarement séparés
Directive de | ® NPI reeouMeicemmé eque badanmetsi ann u
Alors que :
Directive 2015/ 2436; di r Bistinguenttes deaxeotion® EUI P O

Mgame si el | es e xecdupegtsoevertt. qu ®el | es se




ua OP / BM / wusage | Agal ement i nter

x Au croisement des deux notions

10 novembre 2020, NL 200024, Gang Bang Paris ANNULEE

A « apparaitde nature a choquer toute personne ayant des seuils moyens de
sensibilité et de tolérance, et son utilisation est susceptible de diffuser un
message a caractere pornographique auprés du public et notamment des
mineurs, et ce en violation des dispositionspénales»

A article 227-24 Code pénal

AL La notion d®ordre public et de bonne m

A Entrecroisemententre OP / BM




ua OP / BM / | Agal ement interdidt

x Appréciation indifférenciée

Donc souvent appréciées ensemble :

5 mars 2024, NL23-0129, Laqueqgetterie REJET

« déposée aux fins de désigner, notamment, du « café, thé, cacao, riz,

biscuits » ou des « services de restauration» n ® epastcontraireal ®or dr e
public et aux bonnes m, u rdes lors q u ® e revét aucun caractere

pornographique»

Regrettable- Mélange quasi systématique des notions

Ordre public = Notion objective [/

APas mgme critares d®appr Aci ati on



U OP /BM / usage légalement interdit

x Premier volet : Législation / Bon fonctionnement de la société
ASigne porte atteinte 0 | a prAservation de

8 décembre 2022, NL 21-0266, Vite Ma Dose,REJET

A «[ il a®e stAlnomt r A qu®un tel dApdt serait contra
morales sociales garantissant les principes essentieu bon fonctionnement de la société

A Ou réglementation :

18 mars 2024 23-0089, Le boucher végétarien,Rejet sur ce motif

A s ®existe, au jour du dépdbt de la marque contestée, un texte qui encadre
| ®e x edeg activibds de « préparation ou fabrication de produits frais de
boucherie » , celui-ci ne prévoit aucune réglementationquantal ® e ndo terone
« boucher »



i OP/BM /légalement interdit

xUtilisation des termes Bio, ou renvoyant

Mot i f7TEsSowsent soul evA enBigod, Asemveoydwmtt dr ma
AToujours rejetA

| NPIle =demandeur peine 0 dAmontre@sagéon (uce
de | a margue contest Ae ser aiatg |leAsg amoernael nets i |
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i OP/BM /légalement interdit

x OP et motif relatif fondé sur une marque collective

+ Mot i f 6f eCnUdPA (s?u)r
AJdJamais consi dArA comme pertinent.
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«Presque jamais personne n'est tout a fait sincere ni tout a fai

de mauvaise fob. (B. Constant)

Avant la loi PACTE (L. ®|6L2PI eF ' . .
Depuis la 0i PACTE (L.-2ICP)

> Siun enregistremeatété demandé&oiten fraudedes
droitsd'untiers soitenviolationl'uneobligatiolégaleou
conventionnelle,personnguiestimeavoirun droitsur
lamarqueeutrevendiguaapropriéténjustice

> Amoingjuele déposante soitde mauvaiséoi,l'action
enrevendicatias®e prescriparcingansa comptedela
publicatiodelademandd'enregistrement

> Cass Com,17mars2021: « Toutemarqualéposéen
fraudedesdroitsd'autrugtantnécessairemedéposee
demauvaiséoi», , le principe« frausomniacorrumpit
combinélepuida loi de transpositiotiu 4 janvierl 99
aved'article. 7126 ducodedelaproprietentellectuelle,
s'inscritdans le cadredes motitsd’annulatioprévus
auxditarticles, paragraph? sousd),et4, paragraphe
4, sousq), de la directive89104 et de la directive
200805 Cette jurisprudenceancienneet constante,
satisfaibuxexigenceguidécoulentle la jurisprudence
g_e IatCourde Justiceen matierede transpositiodes

irectives

Nepeuvdanwt@l abé rme geitts,'tSrd®shr egi str ¢
sontsuscepthTEse@cl an®&l s :
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DI stinction entre | dabsence
demandeur en déchéance

> CA Paris, 18 sept 2024 « la loi octroietres
largemerie droitd'agirrndéchéancde marque
pour défaut d'exploitatiomevantle directeur
générale I'INPIa toutepersonnghysiqueu
moralejuisevoitouvrirquellegquesoitsaqualité
et sansavoira justified'unintéréfpersonnela
facult&@'exerceredroit»

> Lademandendéchéancpeutétreengage@ar
unprétenom

i nt ®r °t ~ a gLimite: la mauvhigedaoh d® demangeurd e v
I

> «Ledroit de présenter une demande en déchéance est

susceptible de d®&g®n®rer e
en r®alit® dobune intention
en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossiere,
équipollente au .do(INPI, 28 juil. 201D 260043).

Pas de mauvaise foi en cas de moyen de défense

> |rrecevabilité retenue seulement dans 2 décisions sur 26

(moins de 8%)):

o INPI1,10juill2025 n° DC240031: connivencentrele

CPletleclienpourcontourndesreglesiecompétence

INPI1,21 oct 2024 n° DC 230181 ancienfranchis@ui
veut nuire au franchiseurlors q u avait exploitéla
marqueet a été condamn@ourdes manquementsu
contratlefranchise
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La mauval steNPloilerdeygywaltgue

Dans plus de la moitié des cas, la fraude est un motif invoqué avec un autre
motif absolu ou relatif.

MOTIFS ABSOLUS
(source INPI)

Les dépbts de mauvaise foi :

- Prés del50 décisions
rendues

- 1/4 des décisions en
nullité au fond

- 50% environ de taux
eAZccg¥-Z-0]| z

2024: 21 décisions de TJ sur la fraude
(OyAPRAM



Le caract re fraudul eux du

Position constante delLbhafjaudepcaodencaej bdi di
et odheP Il ul t ®ri eur e
>Emc adse e s d ipom daiomea r ad”ifgst 9 _cenmp®tence de 1ol NP pol
|mp-ta|slc@ppedaerrlsacau$€e dg;ung ces’si on (-00KBP I |, 16 juin 2C¢C
d®posant ?
. . . Le TJ rest I Stent t I de fraud
>1 NPIF'{ ui2 0200 n dian@il a * Ko Eessioypenipyovs s e rauenar, g
commu & e ndapmeo @ ®ARF et
IarquateBn@@QLItUISt@é&LILg(?raude noest as |uwn nnsayietnutde
ce-t p e Ll es o d u It t@g lodl & a des (glfcisions annulant des marquespfsau motif que ces de¥|niér_es ont
demaemm®e1tl_é ﬂthlD%, alp?par Bt ”_t,d®p,os\@%_tes_d_eI tmau‘\{_tal s e ft'0| i C
t i erpcre e e i s au . r b ennullité exercées a titre principal et non a titre reconventionnel en
.. déf . Dés lors, si le titul del test haitait
repr olcpghr@®spemd e® dug &s dggﬁdgﬁger %Snﬁﬁ?fté_sc'jeelzi{ H?jglrr(?ueeéalr?térﬂ%rgr%iir?\(/)(r);qisgg%ggtléisgli%Ie_lcfn_
ijde vaise foi par le demandeur et en fraude de ses droits, il lui
resp e e It ie mdcud cpret r a'dsioont (%lp _r[g%?tde présgnter_une demande en nullité dans les formes et
®g aeg d conditions requises précitées, cette demande étant alors de nature a

suspendre |l a pr®sente prOZc ®dur e
»

O»APRAM



Loapplication de | a | o

Le «nouveaw motif de nullité introduit par la loi PACTE paerrhet d d agi r
nullité contre des marques déposées antérieurement?

> Lanullitédoits 6 a p @auregardiudroitapplicablaujourdudépadt

> INPI1,13 décembr@022 NL 21-0208et INPI,26 juin 2025 NL 240254 « sous
| 0 e ohglailorde1992lajurisprudendaisaitipplicatiodel 6 a dfralgoennia
corrumpi pourannuleunemarquealéposéale mauvaiséoli Ainsia la datedu
dépotde la marquecontestéde droitpositifen vigueuiprévoyait; u 6 mangee
déposéee mauvaiséoipouvaiétreannuléesurle fondemerdel 6 a dtdedpe
jurisprudengerécitésen conséquencéa présentalemanden nullitédoit étre
appréciéauregardlecesdispositions
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LOoappr ®ci ation de | a pr e

| mprescriptibilit® des actions en nul
depuis la |oi PAcCTEOSItOORIde |
>Padef f B rdobakrg inif e B arse me bt e Cropiial 6 ~erfachen. & pasdenatre
el auwsneei t Wadtf Ii ;mnatcigwe men t érﬁ.?dfgim rescriptiblfd g'a mtméeamepri(%%pglen
> E | rbﬂp p |qiudpoe b @B pirescr i g gmarque ondee sur ce vice » aris
; i fevrier2025 RG n°231517) «et n Opas poureffetde
n®t @aesx pl 'Odr@oenn% ernBieg ueur suspendrée (?'Iaide prescrip ion(CAPgﬁlsl% mars2024
>CMBorde2acx @abprean® 0 42ga  RG212111R
Bord&8auok @210 PRAG2 B 3 4 @ BP a r i >SLepointde départle ce délaide prescriptioast,nonpasla
1av2ZOoRIBPARM 2725 datede publicatiode la marqueontesteemaisle jouroule
demandeura eu, ou aurait dd avoir, connaissancele
| 0 e x ide tettemargueet ainsidu fait lui permettant
d 6 e xled acmebuilité n
o _ 0 16 juin 2025 NL 240053 pas de_prescriptiorcar le
>At t e IGSI};)] in?jgu | 2l (?I ,gﬁB 2’22:4h Le fdemandewretelmmatncubpreﬂaI0|PACTE
car aakbs LA U ti tt aBBcche®e t i - - ~
: ~ . : ayril2025 NL240071 pasde prescriptioanl 6 a bdee n c e
I[ mg rl_J \e’fg)g:' f] ?IGP)? Y %CIEEStEInpoI ncft 3?e VEeriaingiela connassancaIvice.
S . 0 2 mai2025 délaide cingansnonexpirélorsdel 6 e et r ®e
: : q p
>Lelrfoin aesdompati bl e? vigueudelaloiPACTE
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La prise en compte des éléments postérieurs / extérieurs

Les éléments postérieurs Les éléments extérieurs

> Cass Com,3 février2015 BATEAUXMOUCHES > L N

X anmiant g adteP®yiati t dé ai r e

< I 6& sr|1qluelém)ctsamau_r?or?,elr)tzlu ?T%p%%%?f mar qoat:iest ®e
emanded 0 e n r e gestantéléneenta | - :
quidoitétreol_éterminéarrgférencéj 6ensaembl %‘eabm\’?ag 0 itzeEiSehgrgec%rl?\lsHQﬁ)éaéca@t%ui?angms
facteurpertinentpropresiycasd 0 e s Ipsquels % = LB|X<’:tFin®I’I’ 8 & ®eme € L g leds,& a s
peuvengtrepostérieursudéepot» ®ch@antd@pd & gmua 6 MmO NNuUS
qu?u r paue f ftueumg_ LB’IJ orn,tﬁ)eexrtnee_t t a
. not andmet ouwn mMicr as$ nlkdgeg i qu e
> INP1,29juille202] NL200110et 27 mars2023 NL comme rdainiezd cguse kit s Ic @ ®p 1qt
200118 « | O i n tnealndnnéte doit étre | i t iegMaeuuvxé besne a i ddionret r at ®g |
caracterisémujourdudépdtelamarqueontestée, ®conogni aqueeh edul euse
les élements de preuves antérieurs comme
postérieursal 0 e_dEp&tpeuvenaPporterdes > NRI&h,ove hDbPBAPORNL240 085
précisions sur la situation existant entre les clL&@nsenmkemar gu®@po s ®¢ sl ersd
parties avantlui ou encoreéclairersur| 6 us agneonsso l € s g e Ipll @@ o tsneksi ®t ®s
ultérieurquiauraétefait du signe» not oi reanemuweaslsed o maidree
h* teétiéenest aarati on
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L@appr ®ci ati on dé NPAd mauv

gJZ, rual3a@ioz Mal ay sdy®9 janvier 2020, C 371/18, SKY
airy

> Lamauvaiséoiestunenotiorautonomedudroit > Mauvaisefoi « | o r s mggsastididdices

del 06 duiHoitétreinterprétéaefacoruniforme pertinentset concordantsguele titulaired 6 u n e
LA o L marquea introduita demandel 6 enr egi st
> Pourappreciet 0 e x id $ turamvaisdoi, il de cettemarquaonpasdansle butde participer
conwentdeprendreen consideratiortousles _ de maniérdoyaleaujeude la concurrencenais
facteurspertinentspropresaucasd 6 e sgt  C @vec | 6 i n t denpbrieo atteinte, d 6 u n e

existantau momentdu dépotde la demande maniérenon conformeaux usageshonnétes,
ddenregi strement aux intéréts de tiers, ou avec | 6i nt ent

> La seuleconnaissancey u otiera utilise une d 6.0 b tsans imeme viser un_tiers en

Ané i > particulier,un droit exclusifa des fins autres
Fr)r}ghqvue%%umrgayaeigégtij depotne suffit pas a gue celles relevant des fonctions d 6 un e

_ ‘marque, notammentle la fonctionessentielle
> |l faut prendre en compte | 6 i ntdunt id@n n didcbaotriicampelée au point
demandeur, élement subjectif qui doit étre precedent
détermineé par référence aux circonstances
objectiveducasd 6 e s p c e
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LOoappr ®ci ation de | a malt

Cass. Com, 19 décembre 200651443 %t

Cass. Com, 28 février 202422%21.825 Application fi d NPl des
>Lejemdja oildoei@rmorddunpeaqulee
N P titu Bmar quent ea\ Xiet
>¢lannuldanman gpuoed alm@?monnawsu;sadud%@pdld anar que
suppabkpustidec aante®@r i ecuornst @ dif sReegret @t 6 e e t e s t
sulrei gniet ingaiilegirxe divret ®r oetﬁgfautpraerqtub@l@pédntae@tt(@
s ci e mmgecnotpralvé®p o6 ant ef f eatdsnet ednptrii@wad si gn e
>g| ¢ i eosl ®mo ngmﬁgqara,qutuatbe n®cessaancrtel vit ®
®poswaeannal Binicpearail J OjNg | { 4B siararw®t B PO@e a i t
dbi 15 | g e nd G iq mialsali giee 0 S isg n tEerxeprl opagﬂraeltelnmq)mcﬂumur
en aqurear @ a fprae el er ni | Ame @ ri cetulna U v B s sota s
avdont esndid&p)mratetrelsnetse caracp®autd®eldoq sieal mpl e
Lg;ﬁ@gﬁfag‘ w&e?“mree)n f¢a)]“dLj(g%a ) s% nnaideaiasnaaet ®diing U g n e
BB | X ! n& p p razd Itsl eewleea t ‘wdr@emo n't r e
autgeeelrl eelsedvedsrotn c dainoen Sunient ematlihomn® t e
mar .Ggu e
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Les cas «lassiques»
1**®t ape: | a connail ssance

> Usageantérieuparle demandeuennullitéou untiers.

INPILO décembre2021 NL 210089 « Tu veux froler fa Indices retenus
perfectiompassea cotéde moi» : « il incomba#&udemandeur

dedémontred 0 wartguele titulairede la marqueontestee

avaitconnaissanceay jourdu dépotde la marquecontesteeq

~

savoirle 14 février202Q de | 6 u saat@rieurd 6 wsigne > Preuveslirectes

semblablgardesconcurrentsenparticuliedle demandeus Emaibnvogéndiquarit 6 e x pdusignde ménigaumuele dépot
(NL200066.

> Indifférencelel & e x idedrogsprivatifsantérieurs > |dentité/ similaritédessigneset desproduitsetservices

INPI,20 janvie2022 NL 210060 FISHTON il importepeu, > Aticleslepressestpublicitéiel 0 u's a g e
contrairemerd. ce que soulignele titulairede la marque > UsageontinetintensifAncienneté

contestégquele demandeur_0 WE antérieuremeat depot S .

litigieux, protége le terme FIS TONa titre de marque, > Proximit§éographique
dénominaticocialeenseigneyomde domain®uentantque . - . . : . .
nomdecompteleréseasocialEneffet)e choibdeprotégenn > Mémesecteurd & a ¢ motammeén®l marchede niche
signe en temps utile par de tels droits privatifs dépend (INPI, 12 juillet 2023 NL 230021 marche des
exclu%\verﬁ]eA Iabsctgt egtle:otmmerIC|acI]|ée_It ou tt |ddedcn_at s a t lempricomposteurs)

signeAinsi 6 a rotect®parlesdroitgprécitésie doi . N
pgsnécessairemenbn%uireé Ia%onclusmlssglonlaquellele > Renommeéele la marqu NL21-005530aout2021600é;(|9e

signen 0 easprésensurle marchéu dépourvide notoriété Car ou 21 octobre 2022 NL 220073 a propos
el P P MASTERCARD)

O»APRAM
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B Les chassi gqgues
2 "®t ape: |lanpeeatvendeal h

> Rappetjuela seuleconnaissanagee suffipasa > Cas évidents: la démarche active du titulaire
prouver | 6 i n tfrauduleuse lres mémes
Indicemepeuvensuffiraa euxseuls

> Il faut prouver concrétementl 6i ntden f ‘_N IUSSOrjgg#]%[tgopzéAHgﬁBFESghNE%

river illégitimement autrui d & u signe st
ﬁécessairﬁngJ sonactivité 0 ﬁ%??osgtgurgt)eﬁjrﬁ Bbsé%”que de mouvements
>Le pr®sident doéune soci
> INPI, INPI, 24 janvier 2023 NL 220103 d®pos® | a marque en 20:

IC\IAOUFlaETtLE« tla ISeule argtqm,entatioﬁqju marque le 20 avril 2023

emandeutenanta la proximitégéographique : : :

des sociétésen préAseﬂceet alﬁgfajtgq 1 g_e 71 58YQ1 une mise en demeurs I @ ma 2078
exercentdans le mémesecteurd 6 ac hel vide®,si on conclue ©~ 70. OE

ermepas,a elleseulededéduirdavolontéar
e titulairede la marquecontestéel 6 e n %)es av %nrdemeure pour la marque de 2023

activités. >«Ces ® ®ments permetten
titulaire de la marque contestée a déposeé la
mar que sans rr ®el e 1 nt e
dans une intention de monnayer la marque
contestee»
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Les cas «lassiques»
2m"®t ape: | a preuve de |

@)

Pas« le fruit du hasard»: sansdeémarcheactive,mauvaiseoi en raison Concomitance des dates

d 0 ® eobjectifsPessibilitéd 6 apggventivement

. S > VITE MAD PI scembre 2022, confirmé par CA Bor X, 14 mai
INPI,9 juillet2021 PTITCON NL 21:0013: indivisiorsur une Yoog) A+ DOSEIPI, 8 decembre 2022, confirme par CA Bordeaux, 14 ma
marqueen 2010 et dépbt par un seul des coindivisaires

comportementontrairea | 0 ®t éni nqauien f jpas soa n t

copropriétaimitial « Actesusceptibl@etroublel 6 e x pdeld i 1 .. .20 : amonce de routi

marqueverbaleantérieuret pouvanpermettrau titulairede la sur les réseaux sociaux par Guillaume Rozier

A

marqueontestéd 6 ® ¢ laaxnggiealel 6 i n dpplicablesi o
8 avril 2021 : depét par un tiers

INPI,28Ju|”et2021 NL 21_0021. I|Cen[CQ:?\OU|’| 6 e ,X p dj @ 'j,l m i . i i i i entré‘en(unta(tave[G.Ru‘ziersurlesréseauxs(.)(iaux
marquede vin en Chineet le licenciés 6 | nde @épodeumne
marquédentiqueusimilaircLamarquestdeposéenkFrancear

le fils du gérantde licencié « marquedéposéea d 6 a uinsr e s _
manifestemembniégitimes > DRAG RACE FRAN@¥PI, 26 avril 2023, ND225)

INPI,30juin2025NL240214 présidentd 6 a s s quadépase i 0 n

lenomen pr%Br,ee_t_ret_l re(sansautaorisatiotg marqueleposégar

| 6ass.d emlalm,qq@Ameqours apresle depat Elle a 17 noventie 2021 : lsneement
sciemmerdgidanssonintérépersonnelumeéprisiesintérétsle  defure émisson 0RAG Ract
[ 6associati on |

INPI,20 mars2024 NL 230065: | 6 a s s Almdlisdisiarme  accontre 20 bt 1 e
Ideglde de ggggg(teégje "nc/)bm ltﬁ‘g%tlogalememl_a tresorler?de DRAG RACE FRANCE

0 a s sdesCbh 0 @séa marquesnsonnomalors . : A
que son associationefusele changemerde nom « Le titulaire ~ ~ \SNS'?MBP%NP';“% erII(I:ech%Z&leeJ ZSBZ ? 5 mg ?P E b m% oer ey
benéficiendimentes effortsdéployégpar le demandeuet ses ait oublié de renouveler

membressur | 6 e n s @untérritoge francais pendantde
nombreusesnéegtconduiréepubli@dencontondre 6 o p.i gi ne

Le critéere de la dissimulationest souventutilisé par| 6 | NP |
lorsque les parties étaient en contacts ou en relations
contractuelles

O»APRAM
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f oeancbeaat®mo mtuldenri goeen %E BON MARCHE) Pagn nroenncoBu veenz

pour para® o®rt%m$c(txeqm d ar ' "atelier historique

predeewnsa@re e s, T‘B‘emandﬁpﬂfls_e de contact pour c®

Se&ontde t @ cpRadr@ i@ef f | smatsi DMc hi ves

a%lo_(mau_.ﬂ®@mntonqtuteantalalre )

d I b @1 ®®emtt d wrsngelreelsat i vSeusi t e une diesnaagned, e ndoeu Vpe

| pr edides aeg e d®p!t 26O 3a 0 %t
>é\%nHI®atipn du“3®odp1|cter_da"ns

>I NRIG,®vZ0 B2 D0 7@NBbNsi d dle x or ®ec®dont es margues

guleeda ! pvllte:mtnfd)edreaalntts®r|enu®rgsoc|ation Bavec | e e ma

(e x pei ru@estgeenl @ N aé/seoru an

n o u vleRs C erJd rc h ®ah ra_ere_

pr esssuirde manedneubkguit ®l1 e sait

Ssigmeé ®r i eur ement
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Les cas atypinagmngs

Légalitédela pratique(INPI,10juin 2021 NL200026

>Rien ne "sceppgudeaine entreprise exer-0t u
dans | e cadre doune telle activit®, ell
ne souhaitait pas utilisemefime, mais vendre a desti@agét LUCEO)

>l 6objectif sp®cul atif du d®p!t doit soi
dé®t ablir | a mauvaise foi, et ndoest pas
démontrer une intention malhonnéte lors du depaot.

>Les secteurs sont tr s divers et | es cess
mauvaise foi.

> I faut d®montrer | a volont® doéobtenir

marché.

O»APRAM
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Les cas atypiques: le contournement du domaine public

INPI113septembr024NL230183POMPON

>{ u v rdessulpteuFrancoiPomporsontdansle domaingublicmaisun particuliedéposda
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o La denomination sociale/raison sociale identifie une personne morale
0©l coh-ha Z©©| coZ-0|za m" | -¥gygz- e|

o Le nom de domaine est un nom propre ou commun ou une combinaison
de mots servanta identifier de facon unique, mais facilementmémorisable
une ressourceinternet telle 8 - Asiteou un serveur Il affiche et identifie
aux yeux de la clientele un site sur lequel un commercant présente et
propose ses produits ou services au public.
9 Aemseigne» ou « nom commercial» e A fomdsde commercevirtuel
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LE TEXTE
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o Dénomination sociale : le représentant légal de la société qui fournit
un extrait du RNE ou ukbis

o Nom de domaine : Personne ou organisation qui a enregistré le nom
de domaine de registrant» avec la preuve de la réservation. Exemples :
| ocng Sn|lo®©a | Zc--"9g eqgq " h©g 2Z-o0]| z
wg <((ada wZ eZ-g g- e-"hg eg " hog"™?Z
eAgz-"g-0Qgzg

Point de vigilance : OP2B289 notamment : irrecevabilité carfournlture )

eA-zg | oamongmis&hn | @2z © | | - " zo0o--"9g eA-z .
¥g"'yg--2Zz-~ eg | Zzo"g wg wogz Z2gc WAY
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"SI PLUSIEURS DROITS INVOQUES : ILS DOIVENT
APPARTENIR AU MEME TITULAIRE
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explicite pour un ou plusieurs droits (et de renoncer aux autres) : si
cgwZ " hm-wZ 0©g WA| ¥¥| ©o-0] za WwWAO0"~ " ¢
suivra son cours
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DROITS ETRANGERS

Dénomination sociale étrangere : 20-3149 INTIME EXPRESS LOGISTIK
GMBH4A FZ© eAoyyZ-"o0c-wZ-0|z Z- 1 gmo®©-"g

cs©0 wg®© ¥okcg®© || -"209g®© Z--9g©-gz- eA-
territoire francais sous sa dénomination sociale au cours des dernieres
Zzzhg©a cg--g co" c|z©-Zzcg g©- ©ZzO©
WA| ¥¥| ©Zbowo-h eg cg--g ehz|yozZ-o|
subordonnees a son immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Z

o opposition irrecevable.
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NOM DE DOMAINE : CAS PARTICULIER : SOUS
DOMAINE

s 9g ©| -© e|yZozg g©- ¥" | =-hmh c|yyg w

wzZ z| -0o|z egd Alzygae e|gyz2dz® @&g© hwhy
edMegz-0%AczZ ©wo|-zg e0z~g " zg-a ©|] -© e|yZoz

Structure d'une URL avec sous-domaine

lhttpsj://lpho'cosl.LexermpIeJ.‘o rg

Protocole SOOI OImIine Nom de dJomaine
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SOUS DOMAINE SUITE

Acceptation des souslomaines sous 3 conditions :

o ¥ g-2g eg WAg 0©-gzcg e- ©| -© e|yZo
dependant

o eXploitation de ce domaine et soudomaine
o anteriorité de ce domaine et soudomaine
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SOUS DOMAINE

Outre cette attestation, w A | ¥ ¥ |a@idtaimagrétde la Coure A Z Ye¥Ad:vo
en Provencedu 4 juillet 2019 ayantacceptéune action reconventionnelleen
nullité e A - marguesurlabasee A sausdomaineantérieur

Ladéposantesoulevew Ao © © g degvAZ ¥ ¥WwW®ohlh o | z
Toutefois, les pieces susviséessont suffisantes: le sousdomaine « art-de-
vivreklepierrefr » constitue un droit antérieuréquivalentau nom de domaine
(klepierrefr ) dont il estissu

9 A| ¥ ¥ |e@doncoecexable Recourpendant2026
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Il a été jugé que les noms de domaine filtres2spa.com et filtres2spa.fr
redirigent simplement vers le sit@ww.filtresspa.com ce qui n'est pas
considéré comme une exploitatio€A Rennes, 3e ch. com. dEt. 2018,

nA16/01636.
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20-2261, KAB-LEGAL.COM c. CAB LEGAL.
Nom de domaine :

o Sont insuffisants des documents non datés ou mentionnant une date de
réservation posterieure a la date de dépot de la demande contestee et
el z- wZ ©|-"cg zAg©-~ ¥Z© oegz-ol oZb

o «C Z¥ - - " g ® (pesehtantleZabinet) qui pourraient tout aussi bien
i - g eg®© g -7 Z0o-© eA-zg ¥wZ8-g--g ¥
ehy| z-"9g " WAQg ¥w| o- Zkawldga.coem-enleh vy e g
avec un site internet.

osF| oz- eg 2omowZzcg a wg®© cZ¥--"90 e
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CAS PARTICULIERS DES LIENS HYPERTEXTES
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Toutefois, ce lien hypertexte ne peut pas étre pris en compte comme
hwhygz- eg ¥'9g-29g eZz© wZ ygob-"g9g | £
mZ" Zz-o0a zo ©|z c|z-~gz- g Zc-a ¥Z = ¥°
¥g yg-~ e|zc ¥ZO© Z- eh¥| ©Zz-a zo "~ w
(arrétJOY MARLONE CA PARIS&8il 2019 RG 18/14397)
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PRECISIONS IMPORTANTES
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LES ACTES PREPARATOIRES NE SONT PAS PRIS EN
COMPTE
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9 AZ" - o0 éwlgcod® de laEpropriété intellectuelle dispose qu®ans le

delai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement,
opposition a la demande d'enregistrement peut étre faite aupres du directeur
de I'Institut national de la propriété industrielle en cas d'atteinte a un des droits
antérieurs suivanyant effet en FranGe 0 & 0

3A_Une dénomination ou raison sociele ©Aow g  0©-g -z ~ 00©E§
WAQgO¥ " o4Al @6 ¥z baloy doatda patEeynBsb pag a
seulement locale s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public
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PORTEE AUTRE QUE LOCALE
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DIMENSION ECONOMIQUE ET TERRITORIALE
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Une preuve par tous moyensPas de seuil préedéterminé

o tous les faits et circonstances pertinents doivent étre pris en consideration
. la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du
marché concerné, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

a La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour
maintenir ou creer des parts de marché pour les produits ou les
services protéges par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et
d'une appreciation au cas par cas. Lemractéristiques de ces produits
ou de ces services, la frequence ou la regularite de l'usagede la
marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser I'ensemble
des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou
simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives a l'usage
de la marque que le titulaire est a méme de fournir, sont au nombre des
facteurs qui peuvent étre pris en considération (CJUE Ordonnance du 27
janvier 2004, La metechnology, G259 /02). )
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Il convient de tenir compte des éléments suivants, sur lesquels doivent
porter les éléments de preuve :

aswAoz-gz©o-h eg WA-©Zmg 629gz-g®© "~ hZw
s wWZ e-"hg eg WA- ©Zmg

o |a propagation des produits (localisation des clients)

o la publicité du signe et les médias utilisés pour cette publicité
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DIMENSION ECONOMIQUE (SUITE)
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DES EXEMPLES DE DOCUMENTS PERTINEMNES :
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o Le nom de domaine comme la dénomination sociale ne peut constituer
-29 Zz-h"o0o] "0o=-h | ¥¥| ©Zbwg Z- eh¥~-
depuis une période antérieure au dépbt de la marque contestiééait
WA| bug- eA-zg g ¥w|o-Z-o0|z ¥g'yZzgz
decision du TGl Paris, 3e ch., 8 juillet 201¥08/11931).

o Conséquence refus des pieces trop anciennes par rapport au depot de la
egyZzeg eAgz gmo©-"gygzn-

Ex : 233987 : en matiere de nom commercial mais transposables (piece la
plus récente date de 2016 /action en 2023)
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o site internet xwatchofficiel.com est inexploité depuis le mois de juin
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societéShopify ayantsuspendu son accessibilité suivant deux
réclamations émanant du titulaire de la marque contestée en date des
12 mai et 14 juin 2021 sur le fondement de la marque contestée.
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o BON DE COMMANDE : le prix étant indiqué en dollars
cswo©-9g e|lz-~ wZ ©|]-"¢cg "g©-g o0zeh-g Yy

comme faisant reférence a des ventes en France (presence du drapeau)
ne peut en tout état de cause demontrer une exploitation effective avec
-z2z9 ¥| " -hg Z--"9g 8-9g w|cZwga Z-c-12zg
mentionnée
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leur distribution éventuelle en France, est postérieure au dépot de la
egyZzeg eAgz " gmo®©-"9gygz- c| z-9g©-hg .-
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tres marginale.
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dans la vie des affaires et son étendue geographique ne doit pas étre
seulement locale.
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o Ne pas négliger une des dimensions (géographique et économique)

snFgz©g~ Z-~ ©o0 - g @oogeAnalytics(statistigu@s degb g -
frequentation des sites) ou équivalent

a Veiller a fournir des documents datés et dont la source est identifiee
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la préfecture, a savoir SENS PUBLIC / PUZZLE, mais sous la forme incomplete
suivante : SENS PUBLIC.
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dénomination sociale antérieure : « PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE
JLI LIJ%>MIO g FI*JJ*J M<2R*1J2LL21I*J (* JLILJ
utilisation sous la forme PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG

Si la mention PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG se trouve parfois accompagnéee de
termes ASSOCIATION DE PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE STRASBOURG dans
certains des documents fournis par le demandeur, ces derniers termes sont toutefois _

présentés séparéementeg cg---g YQgz-o0]| z egseChdaireget 8- Aow© Z
accessoirespar rapport a cette derniere.

En effet, ces termes apparaissent seit petlts caracteres, sqit entre parentheses ou

encore surdespages différentes, e g_. © | -g 8- AowO - © e Zz ©
I\? g E ¥7Z0© WAZ - - gupore|sar la enention ﬂ)rllc%

UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG seule ou accompagnée du logo PUS et qU| se trouve

toujours en premiére de couverture des ouvrages édités.
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« PUBLICATIONS RESL SUN RSITES DE TRASBQL) « PRESSES UNIVERSITAIRES |
JLI LJ %>MI 60LJI>&2LL2>< (*aou ¥ 00g eZz©‘_,_©Z

5210 é FFFFF



En effet, les termes “Presses Universitaires de Strasbourg™ ne constituent
matériellement pas la dénomination exacte de l'association, telle qu'elle I'a déclarée et qui doit
seule étre prise en compte. Admettre le raisonnement de l'association reviendrait, notamment,
a lui permettre de se prévaloir indirectement d'une protection qui n'entre pas dans les
prévisions des textes susvisés, puisqu'une représentation partielle de sa dénomination
déclarée ne saurait ainsi ouvrir droit a protection.

Contrairement a ce que soutient l'association, l'adjonction dans sa dénomination
déclarée, aux termes “Presses Universitaires de Strasbourg™, des termes “Publications pres
les Universités de Strasbourg™, n'est pas indifférente en ce qu'elle particularise cette
dénomination.
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DES PREUVES A FOURNIR

Prise en compte des activites effectivement exercées sous le droit
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WAZc-g e duelEsyleGaentdes activités énumérées dans les

statuts
(CA Rennes 5 septembre 2023 CHAUFFE MAURICE : confirmation déecision

INPI)
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En effet, force est de constater que les pieces fournies se concentrent
exclusivement autour des vitrages pour véhicules automobiles.

972 ©g-wg ygz-o|z eg ¢cg© Zc-020-hO
0z-g zg-~ zZzAg©-~ eg zZ--"9g " h=aZbwo
dénomination invoquée.
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COMPARAISON DES DROITS
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21-5157 dénomination sociale PACK DIGITAL pas de risque de
confusion

&Z " Zc-k" g eg®©c” o¥-)OIGITA gommAng au¥ degx© ©o | z
signes au regard des services en cause et differences visuelles et
phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble
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Appréciation globale prenant en considération :

o |a similitude entre les produits et services de la demande contestee et
wg®© ©gc-g-"© eAZc-020-h e- || zegygz

o la similitude entre les signes , thAstinctivité du signe antérieur, sa
c|lzzZo©©Zzcg h?2gz--gwwga ©Z wZ " mg ¢
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STATISTIQUES 2024
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décisions d'oppositions rendues sur la recevabilité 3%
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CONCLUSION (2)

o Le revers de la meédaille : les signes utilisés dans la vie des affaires
doivent plus que jamais étre pris en considération également du coté
des deposants au moment de la recherche de disponibilité du signe
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LES INDICATIONS GEOGRAPHI’

NOUVEAU MOTIF RELATIF DE REFUS
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