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EPREUVE 2

m Formation d’une opposition a une demande d’enregistrement de
marque devant I'INPI ou devant I'EUIPO en langue francaise ou rédaction
d’observations en réponse a une telle opposition
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EPREUVE 3

m Rédaction d'une note en forme de consultation ou d’avis sur un
probleme pratique du droit des marques et des signes distinctifs, y
compris noms de domaines, et du droit de la concurrence déloyale ou
des agissements parasitaires en droit francais et communautaires et des
conventions et arrangements internationaux auxquelles la France est
partie.
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EPREUVE 4

m Rédaction d'une note en forme de consultation ou d’avis sur un
probleme pratique du droit des dessins et modeles, y compris en droit
d’auteur, en droit francais et communautaire et des conventions et
arrangements internationaux auxquelles la France est partie.

DU DOCUMENT / 15.01.2026

TITRE PRINCIPAL lrpl
g 4 g FRANCE
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Société TEMPASSE

A I'attention de : Monsieur
ALHEURE

Paris, le 9 février 2024

Objet : Consultation relative a votre projet de montre PIL ET FACE 2 et relative aux
litiges avec les sociétés ONTIME et TOOLATE

Cher Monsieur,

Je vous remercie de m'avoir consulté concernant le lancement de votre nouvelle montre PIL
ET FACE 2 ainsi qu'au sujet des usages litigieux par les sociétés ONTIME et TOOLATE que
Vous avez détectés.

Vous trouverez ci-dessous ma consultation concernant le caractére protégeable de ce
nouveau modéle de montre (1) et la stratégie de dépdt que je vous recommande (2).
J'analyserai ensuite les usages litigieux de la société ONTIME (3) et TOOLATE (4) en
envisageant les différents fondements invocables, les moyens de défense des parties
adverses et vos chances de succés.

1. Caractére protégeable du modeéle de montre PIL ET FACE 2

Les conditions de protection seront envisagées sous I'angle des dessins et modéles (A) et
celui du droit d’'auteur (B).

A. Caractere protégeable au titre du droit des dessins et modéles

i) Critere de visibilité

Le droit des dessins et modéles protége I'apparence d'un produit ou d'une partie de d'un
produit (caractéristiques des lignes, contours, couleurs, textures, etc.). Dés lors, il existe une
exigence de visibilité pour que I'objet puisse faire I'objet d’'une protection (Art. L.511-1 CPI et
3 du Réglement 6/2002).

Enl'espéce, le prototype que vous m’avez soumis semble répondre a cette premiére condition.
S'agissant du baitier, je vois un fond de boitier transparent, laissant apparaitre le mécanisme
de la montre, celui-ci étant entouré de 8 joyaux de couleurs rouge, bleue et verte. Ces
caracteéristiques sont visibles.

Néanmoins, une montre peut étre considérée comme un produit complexe (composée de
nombreux éléments : bracelet, cadran, aiguilles, boitier). Dés lors, le boitier de la montre
s'apparenterait a une piéce de produit complexe et celui-ci devra donc répondre a une
condition supplémentaire : rester visible lors d'une utilisation normale du produit (Article 4, 2)
a) du Reglement 6/2002 et L511-5 CPI).

La jurisprudence européenne a récemment précisé les contours de la notion d'utilisation
normale & l'occasion d'une affaire Monz portant sur le dessous d'une selle de vélo. Cette
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décision a précisé que I'utilisation normale d'un produit pouvait également s'entendre du
stockage et du transport de celui-ci, pas uniquement de son usage principal.

Dans le cadre de votre montre, I'utilisation normale, c'est-a-dire lorsque l'utilisateur la porte au
poignet, ne rend pas visible le boitier transparent et ses ornements puisqu'ils sont sous la
montre, contre la peau de I'utilisateur. Néanmoins, puisque I'utilisation normale peut étre
apprehendé de maniére non restrictive, le fait de retirer sa montre quotidiennement (pour se
doucher, par exemple), de la stocker et de la transporter pourraient étre considérés comme
des utilisations normales. Or il me semble clair que le dessous du boitier de votre nouvelle
montre sera visible lorsque I'utilisateur la retirera ou la remettra a son poignet.

La condition de visibilité du boitier de votre montre, piéce de produit complexe, semble
donc remplie.

i) Nouveauté et caractére propre / individuel

Le droit des dessins et modeles posent deux conditions additionnelles pour la protection : la
nouveauté et le caractére propre du modele (ou caractére individuel en droit communautaire)
(L. 511-2 et s. du CPI/ Art. 5 et 6 du Reglement 6/2002).

Un modele est considéré comme nouveau si aucun dessin et modéle identique n'a été divulgué
au public.

Enl'espéce, votre montre PIL ET FACE 2 reproduit a l'identique les caractéristiques du cadran
et du bracelet de votre montre PIL ET FACE congue en 1985 et commercialisée jusqu’en 2010.

Ces caractéristiques ayant déja été divulguées, elles ne pourront faire l'objet d'une protection
al titre des dessins et modéles.

La protection de votre nouveau modéle ne pourra donc porter que sur les
caractéristiques nouvelles, c’est-a-dire celle du boitier transparent.

Ces caractéristiques devront également répondre a la condition de caractére propre/individuel,
c'est-a-dire si elles produisent sur 'observateur/utilisateur averti une impression globale qui
differe de celle de tout modeéle divulgué au public.

Cette appreéciation se fera au regard. de tout l'art antérieur, sans limite géographique ni
temporelle. Elle reposera sur une analyse appelée test en 4 étapes : prenant en compte le
secteur concerné, l'utilisateur averti, et le degré de liberté du créateur pour comparer les
impressions globales d’ensemble produite par les modéles.

Vous ne m'avez soumis aucune antériorité pour apprécier le caractére individuel de votre
modeéle et ce test en 4 étape ne peut donc étre mis en ceuvre a ce stade (il le sera si la validité
de votre modele est contestée par un tiers, sur le fondement d’'une antériorité determinée,
dans le cadre d’une action en annulation).

Toutefois, il doit étre souligné que les Office ne procédent & aucun examen de fond au moment
de I'enregistrement d'un modéle (les conditions de nouveauté et de caractére individuel ne
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sont pas analysées a ce stade). Il existe en outre une présomption de validité du modéle
dépose.

iii) Absence de caractére exclusivement fonctionnel

Le modele ne protége pas les caractéristiques exclusivement imposées par la fonction
technique (Art. 8 du réglement 6/2002).

En l'espece, la transparence du boitier et les joyaux de couleurs ne remplissent aucune
fonction technique.

Dés lors, ils ne semblent. pas exclus de la protection sur ce fondement du caractére
exclusivement fonctionnel.

Au regard de ce qui précéde, une partie de votre modéle PIL ET FACE 2 semble
protégeable au titre des dessins et modéle, a savoir, le boitier transparent et son
ornementation.

B. Caractére protégeable au titre du droit d’auteur

Les ceuvres d'art applique, telles que les montres, peuvent bénéficier, en France, d'une
protection au titre du droit d'auteur sous réserve que ces ceuvres soient originales (elles
portent 'empreinte de la personnalité de leur auteur). Le cumul avec le droit des dessins et
modeles est possible (Arrét Cofemel de la CJUE).

Vos montres PIL ET FACE (2) présentent, @ mon sens, des caractéristiques originales
protégeables par le droit d'auteur, notamment le remplacement des chiffres du cadran par les
lettres « LE TEMPS QUI PASSE ».

Une protection au titre du droit d’auteur semble pouvoir bénéficier a vos créations.
Néanmoins, la mise en ceuvre de cette protection est de plus en plus délicate devant les
juridictions qui exigent une explicitation des caractéristiques de I'ceuvre, des choix
créatifs de I'auteur, de I'empreinte de sa personnalité. Aussi, je vous recommande
vivement de privilégier un dépét de modeéle, bénéficiant d’une date certaine, d’une
présomption de validité et de titularité.

2. Stratéqgie de dépédt

Puisque votre modele de boitier transparent serti de joyaux semble répondre aux conditions
de protection des dessins et modéle, je vous propose la stratégie de dépét ci-dessous :

A. Portée de la protection

Votre modele ne pourra porter que sur les caractéristiques nouvelles et ayant un caractére
individuel. Dés lors, je vous propose de déposer un modéle partiel, ne concernant que le boitier
arriere de la montre (I'avant de la montre étant identique a votre montre historique PIL ET
FACE).
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B. Champ géographigue de la protection

Vous souhaitez exploiter votre modéle dans des pays de I'Union Européenne mais également
aux Etats-Unis et en Chine sans tarder.

Au regard de la multiplicité des territoires et de votre souhait de ne pas tarder & démarrer
I'exploitation, le dépét d'un modéle international auprés de 'OMPl me semble la voie
privilégiée.

En effet, vous savez d'ores et déja que vous exploiterez en dehors de I'UE, donc un dépét
communautaire suivi d'une extension sous priorité a I'étranger sous 6 mois n'aurait pas de
sens. Autant déposer des aujourd’hui un modéle international visant I'ensemble de vos
territoires d'intéréts (la Chine a d'ailleurs récemment rejoint le systéme de La Haye et peut
donc faire partie des territoires désignés par un modeéle international).

La désignation de plusieurs pays via la voie internationale nécessite d’anticiper les contraintes
de chacun des offices, notamment au regard des vues du modéle requises (certains offices
n'acceptant pas les disclaimers, les ombres, les pointillés, etc.). Je vous propose donc de
consulter dés a présent mes confrére américains et chinois pour établir des vues de votre
modele susceptible d'étre acceptées par leur offices nationaux.

C. Eléments a fournir en vue du dépdt

Afin de procéder au dépdt d'un modéle international, j'aurais besoin que vous me
communiquiez :

- Les differentes vues de votre modele (photographies sur fond neutre, ou autre
représentation graphigue, pensez notamment a préparer des vues orthographiques,
dessus, dessous, de profil, etc). Siles vues sont en noir et blanc, la couleur des joyaux
ne sera pas revendiquée dans le modéle, ce qui peut étre un avantage pour bénéficier
d’une protection plus large.

- Llidentification du déposant : je recommande que le dépét soit fait au nom de votre
société plutdét gu’en votre nom personnel.

- La liste des territoires a désigner : merci de m'indiquer si vous souhaitez ajouter
d'autres pays que ceux de 'UE, les Etats-Unis et la Chine.

- Ladesignation de 'objet dans lequel le modéle est incorporé : je vous propose « boitier
de montre »

- Eventuellement :

o une description des caractéristiques du modeéle

o une declaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modéle.

o Une requéte d'ajournement (si vous souhaitez attendre avant que votre modéle
soit publié).

Voir article 5 de I'Acte de la Haye.

D. Salarié créateur

A l'occasion d'un depét de modele, le créateur (ici votre salarié) peut étre désigné mais il ne
s'agit pas d'une obligation. article 5, 3. A) 2° de I'Acte de la Haye.
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Le principal est de vous assurer d’avoir obtenu la cession des droits d’auteur du designer de
la societe TEMPASSE. Je me tiens & votre disposition pour étudier le contrat de travail de
votre salarié, ou bien pour formaliser un accord ponctuel de cession de droit.

Cet accord doit prévoir la possibilité pour votre entreprise de déposer la création en tant que
modéle en son nom.

Je note toutefois que votre designer semble avoir créé la montre sous vos instructions
précises. Dés lors, soumis a vos instructions et en 'absence de choix libres et créatifs, il n'est
pas certain que votre salarié puisse se prévaloir de droit d’auteur sur la création. Dans le doute,
il est préférable de formaliser par écrit un cession.

Je me tiens a votre disposition pour mener les différentes actions en vue du dépot de
votre modele de boitier de montre a titre de modéle international (consultation de mes
confreres étrangers, préparation des vues avec vos équipes, vérification du contrat de
travail ou de cession des droits de votre salarié, et formalités de dépot).

3. Vente par la société ONTIME d’'une montre reprenant a 'identique la face avant
de votre montre PIL ET FACE

Vous avez détecté la mise en vente par la société ONTIME d'une montre reprenant la face
avant de votre montre iconnique.

J'étudierai dans un premier temps les fondements invocables (A), les possibles moyens de
defense de la société ONTIME (B) pour évaluer vos chances de succes (C).

A. Fondements invocables

Vous ne disposez pas de modéle enregistré sur votre montre iconique PIL ET FACE et celle-
ci est trop ancienne pour revendique un DMCNE (modéle communautaire non-enregistre,
valable 3 ans apres sa premiere divulgation en UE).

Ainsi, il vous reste comme fondement invocable :

- La contrefagon de vos droits d’auteurs. Comme indiqué au paragraphe 1. B. ci-
dessus, certaines des caractéristiques de votre montre me semblent originales et donc
protégeables.

- Laconcurrence déloyale : a invoquer a titre subsidiaire si I'originalité de votre ceuvre
est ecartée, la jurisprudence exige en effet des faits distincts de la contrefacon. II
conviendra de démontrer un risque de confusion entre vos produits respectifs. || s'agit
d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1240 du Code civil - il
convient donc de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité.

- Le parasitisme : a titre additionnel, il serait possible d'invoquer le profit indi tiré par la
societée ONTIME qui a bénéficié, sans bourse délier, de vos investissements pour la
création du modele PIL ET FACE (qui constitue une valeur économique individualisée).
La encore, il s’agit d’'une action en responsabilité délictuelle fondée sur Iarticle 1240
du Code civil.
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A titre prealable, je vous recommande de faire établir un procés-verbal de constat par un
commissaire de justice pour constater la commercialisation de la montre litigieuse.

Une saisie-contrefagon sur la base de vos droits d’auteurs est également envisageable.
Neéanmoins, au regard du colt de cette action je vous recommande de ne I'envisager qu'aprés

I'envoi infructueux d'une lettre de mise en demeure & la partie adverse.

B. Moyens de défense de la société ONTIME

Les moyens de défense invocables par la société ONTIME sont les suivants :

- Contester la titularité de vos droits d’auteur sur la montre : en I'espéce, cette
argument a peu de chance de prospeérer puisque la jurisprudence a institué une
« presomption pretorienne de titularité », vis-a-vis des tiers recherchés en contrefagon,
au profit de la personne morale qui exploite paisiblement et de maniére non équivoque,
lceuvre. Je note que votre société a commercialisé paisiblement la montre PIL ET
FACE pendant de nombreuses années.

- Contester 'antériorité de vos droits : elle pourrait rapporter la preuve de I'existence
de droits antérieurs aux votres. Néanmoins, votre montre ayant été créée en 1985, je
doute gue vous ne soyez pas en mesure de produire des éléments établissant la
création et la commercialisation de cette montre de longue date.

- Contester 'originalité de la montre : c'est peut-étre 'argument le plus fort de la partie
adverse, tant les juridictions sont aujourd’hui exigeantes concernant la démonstration
de loriginalite d'une ceuvre. Nous pourrons y répondre en explicitant de maniére
détaillee vos choix creatifs, 'empreinte de votre personnalité etc.

[l nous semble difficile pour la partie adverse d'argumenter qu’elle aurait elle-méme créer cette
montre, sans s’inspirer de la votre, par des choix libres et personnels, dans la mesure ol la

montre litigieuse est 'exacte reproduction de la votre.

Pour la concurrence déloyale, elle devra argumenter en faveur de I'absence de risque de
confusion, ce qui sera délicat compte tenu de I'identité des montres en cause.

Enfin, s’agissant du parasitime, elle devra fournir des preuves de ses propres investissements
de création de ce modeéle. Nous doutons que de telles preuves puissent étre rapportées.

C. Chances de succées

A notre sens, vous disposez de bonnes chances de succés pour agir en contrefagon a I'égard
de la société ONTIME et pour des actes de parasitisme.

Votre montre présente des caractéristiques originales, elle a été exploitée paisiblement par
votre société pendant des années (présomption de titularité a I'égard des tiers), elle est
ancienne (preuve de son antériorité pourra étre rapportée), et la copie litigieuse est une copie
servile témoignant de la mauvaise foi de la partie adverse (bien que la mauvaise foi soit
indifferente en matiére de contrefagon de droit d’auteur).

Ces chances de succes seront renforcée en fonction de votre capacité 3 :
- Expliciter en quoi votre ceuvre est originale, ce qui a guidé les choix de ses
caracteristiques particulieres
- Rassembler des preuves établissant une date certaine de création de la montre :

7
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- Rassembler des preuves de vos investissement de création et promotionnels relatifs a
cette montre.

Je me tiens a votre disposition pour vous accompagner dans la collecte de ces preuves.

Au regard de ce qui précéde et notamment des bonnes chances de succeés pressenties,
je me tiens a votre disposition pour charger mon commissaire de justice de réaliser un
procés-verbal de constat, que je joindrai a la lettre de mise en demeure fondée sur la
contrefacon de vos droits d’auteur, la concurrence déloyale et le parasitisme. Nous
solliciterons la reconnaissance de vos droits par la société ONTIME, la cessation de la
commercialisation des produits litigieux, leur destruction et le versement d'une
indemnité transactionnelle pour la réparation de votre préjudice.

4. Présentation pré-lancement d’une montre reprenant les caractéristiques de votre
montre PIL ET FACE 2 par la société TOOLATE

Vous avez releve dans le catalogue spécialisé PASSION HORLOGERIE une montre similaire
a votre montre PIL ET FACE 2. Nous envisagerons les fondements invocables contre la
sociéte TOOLATE (A), ses moyens de défense (B) et vos chances de succes (C).

A) Fondements invocables

Je vous renvoie aux développements du paragraphe 3. supra concernant la possibilité pour
vous d'invoguer :

- La contrefagon de vos droits d’auteurs sur le boitier.

- La concurrence déeloyale

- Le parasitisme.

Néanmoins, votre modéle PIL ET FACE 2 étant plus récent, il sera également possible
d'invoquer comme fondement la contrefagon de :
- Votre dessin et modéle international si celui-ci a été publié (ou a défaut, s'il a été
signifie a la partie adverse par letire de mise en demeure)
- Un DMCNE : sous réserve que la premiére divulgation ait eu lieu en Union Européenne
(merci de nous préciser si 'exposition en Suisse a Bale a eu lieu avant ou aprés le
début de la commercialisation de votre montre en Europe).

B) Moyens de défense de |la société TOOLATE

Sur le fondement des dessins et modele :

- Contester la validité de votre modeéle (défaut de nouveauté, caractére individuel,
caractére fonctionnel, par exemple en fournissant des antériorités)

- Contester la contrefagon : absence de reprise a l'identique des caractéristiques, et
impression visuelle d’ensemble differente entre les modéles

- Sivous invoquer un DMCNE : ['atteinte ne concerne pas que les copies serviles, pour
se défendre, la partie adverse devra démontrer un processus de création
indépendant (il n'a pas copié votre mode-le)

S'agissant de I'originalité et de la concurrence déloyale et parasitaire, voir ci-dessus.
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C) Chances de succeés

A Tlinverse du cas precédent, la montre litigieuse ne reproduit pas a lidentique les
caractéristiques de votre montre : pas le méme nombre de joyaux au dos, pas de méme
couleur.

Néanmoins, au regard de la grille d’analyse du test en 4 étape, et en tenant notamment compte
du degré de liberté important du créateur de montres, les |égéres différences de couleur et de
nombre de joyaux sont @ mon sens insuffisantes pour écarter I'impression globale d'ensemble
similaire.

Vos chances de succes sont relativement bonnes mais légérement plus faible que dans le cas
de la montre commercialisée par la societe ONTIME.

Au regard de ce qui précede, je me tiens a votre disposition faire constater par
commissaire de justice le catalogue PASSION HORLOGERIE et pour adresser une lettre
de mise en demeure a la société TOOLATE en invoquant vos droits d’auteur, de dessins
et modele et la concurrence déloyale et parasitaire. Nous solliciterons la
reconnaissance de vos droits par la société ONTIME, I'engagement de ne pas
commercialiser les produits litigieux, la destruction des support les présentant (tel que
le catalogue) et le versement d’une indemnité transactionnelle pour la réparation de
votre préjudice (nécessairement moins importante ici en [I'absence de
commercialisation des produits litigieux a ce jour).

CONCLUSION :

S'agissant de votre projet de modele de montre PIL ET FACE 2, protégeable au titre des
dessins et modéle, je vous remercie de me communiquer dans les meilleurs les documents
necessaires au dépot du modeéle international. Je me tiens & votre disposition pour I'élaboration
des vues pertinentes et ne manquerai pas de solliciter I'avis de mes confréres américains et
chinois pour la validation de ces vues de modele partiel.

Je vous invite également a me communiquer au plus tét vos instructions pour la réaction des
PV de constat pour les actes litigieux des societes TOOLATE et ONTIME, et pour la rédaction
des lettres de mise demeure au regard de la legitimité de vos demandes et des bonnes
chances de succes d'éventuelles actions contre ces tiers.

Dans l'attente, je reste a votre disposition pour toute question.

Respectueusement,

Signature
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