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Conflit entre marques et Indications Géographiques :

What has changed in the trade mark examination process? 



CALENDRIER DE LA RÉFORME EN FRANCE 

Transposition de la directive 2015/2436 en France par
l’Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et le
Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

Entrée en vigueur de la réforme : 

 Le 11 décembre 2019 pour la procédure d’enregistrement
des marques

 Le 1er avril 2020 pour les procédures en nullité et en
déchéance de marques



CONFLITS ENTRE MARQUES ET IG :
PANORAMA DES PROCÉDURES DEVANT L’INPI

Examen

• Atteinte à l’IG en tant que motif absolu de refus

• Soulevée d’office par l’INPI

• Décision de l’INPI : régularisation / rejet total ou partiel de la demande de marque

Opposition 
(depuis 2014)

• Atteinte à l’IG en tant que droit antérieur (motif relatif de refus)

• Invoquée par un tiers habilité (opposant)

• Décision de l’INPI si atteinte reconnue : rejet (total ou partiel) de la demande de marque

Annulation

(depuis le

01/04/2020)

• Atteinte à l’IG en tant que motif absolu ou relatif

• Invoquée par un tiers (demandeur de la demande en nullité)

• Décision de l’INPI si atteinte reconnue : annulation (totale ou partielle) de la marque enregistrée



IG INVOCABLES

• Indications Géographiques Protégées (IGP) / Appellations d’Origine Protégées 
(AOP) / Indications Géographiques (IG) de l’Union européenne

IGP AOP denrées alimentaires / IGP AOP vins / IG boissons spiritueuses et vins aromatisés

Kiwi de corse Terrasses du Larzac                        Absinthe de Pontarlier

• IG françaises de produits industriels et artisanaux

Tapis et tapisserie d’Aubusson                Porcelaine de Limoges

• Appellations d’origine françaises (AO, AOC) 

AO Monoï de Tahiti                     AOC Bois de Chartreuse

• IG de pays tiers protégées en France ou en Union européenne 
en vertu d’accords (ex : par le système de Lisbonne)

Appellation d’origine cubaine HABANA 



I - CONFLIT MARQUES - IG
LORS DE L’EXAMEN DES MARQUES (MOTIFS ABSOLUS)

Les principaux changements suite à la transposition de la 
Directive Paquet Marques 2015/2436 en France :

Nouveaux types de marques suite à la suppression de  
l’exigence de représentation graphique

Les nouveaux motifs absolus de refus concernant les IG

A

B



Nouveaux types de 

marques suite à la 

suppression de 

l’exigence de 

représentation 

graphique
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LA SUPPRESSION DE L’EXIGENCE DE REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

• Article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle (avant 2019) :

« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation

graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. »

• Article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle (après 2019) :

« La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services

d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à

toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire. »



LES TYPES DE MARQUES ACCEPTÉS DEVANT L’INPI AVANT LA RÉFORME

Marque verbale Marque de position

INPI

Marque figurative

Marque de forme

Marque de couleur



L’OUVERTURE À DE NOUVEAUX TYPES DE MARQUES

Marque de mouvementMarque holographique

Marque de motif Marque multimédia

Marque autre

??

Marque sonore



Les nouveaux 

motifs absolus de 

refus concernant 

les IG

B



1 - LA PROTECTION DES IG EN TANT QUE MOTIF AUTONOME

Anciens motifs Nouveaux motifs

Règlement (CE) n° 1151/2012 du Conseil du 21 novembre 
2012

Article L.711-3, c) du Code de la Propriété Intellectuelle  = 
Tromperie

Article L.711-3, b) = Utilisation légalement interdite

Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque 
un signe :  […]

b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont 
l'utilisation est légalement interdite ;

Règlement (CE) n° 1151/2012 du Conseil du 21 novembre 
2012

Article L.711-2 8° du Code de la Propriété Intellectuelle  = 
Tromperie

Article L.711-2 9° du Code de la Propriété Intellectuelle = 
Protection AO/IG, MTG, STG

Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont
enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : […]

9° Une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la
législation nationale, du droit de l'Union européenne ou
d'accords internationaux auxquels la France ou l'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
garanties ;



2. INTERDICTIONS GEOGRAPHIQUES ET MARQUES DE VINS

Principe Les seuls noms géographiques que l’on peut trouver sur une étiquette de vin sont :

 la dénomination d’une AOP ou d’une IGP

 si prévu par le cahier des charges de l’AOP ou de l’IGP, le nom d’une unité géographique

plus petite ou plus grande que celle qui est à la base de l’AOP ou de l’IGP

Protection des 
producteurs, 

des savoir-faire 
et des terroirs

Garantie d’une 
concurrence 

équitable

Protection des 
consommateurs

Article L.711-2 9° du 
Code de la propriété 

intellectuelle

Article 55 du Règlement 
délégué (UE) 2019/33



MISE EN ŒUVRE DE LA RÈGLEMENTATION SUR LES NOMS
GÉOGRAPHIQUES AU SEIN DES MARQUES DE VINS

Exemple : dépôt du signe « Dionysos Sud-Ouest » pour les produits suivants :

« boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins » en classe 33.

 Refus provisoire de la demande par l’INPI, « Sud-Ouest » étant le nom d’une

unité géographique.

 Contestation du déposant qui indique que cette unité géographique figure dans le

cahier des charges de l’AOP Madiran.

 Vérification du cahier des charges, levée d’objection et proposition de limitation

du libellé aux seuls produits suivants « Vins bénéficiant de l’AOP Madiran » en

classe 33.



3. LES SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES (STG)

Article L.711-2 9° du Code de la Propriété Intellectuelle 
Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : […]

9° Une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union

européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'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 garanties ;

Protection des 
producteurs et 
des savoir-faire

Protection des 
consommateurs

2 STG 

françaises : 

la moule de 

bouchot et le 

Berthoud



II - CONFLIT MARQUES – IG 
LORS D’UNE PROCÉDURE D’OPPOSITION (MOTIFS RELATIFS)

Ouverture du droit d’opposition sur le fondement d’une IG : introduite par 

la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.

Principaux changements suite à la transposition de la Directive Paquet 

Marques 2015/2436 en France :

Changements spécifiques aux IG : opposants, IG visées 

Autres changements ayant une incidence pour les IG : 

oppositions multiples, nouveau schéma procédural

A

B



Changements sur 
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L’OUVERTURE DU DROIT D’OPPOSITION À DE NOUVEAUX OPPOSANTS

Avant la réforme (L712-4 1bis du CPI) Depuis la réforme (L712-4-1 6° et 7° du CPI)

Les seuls opposants habilités étaient :

Pour les IG françaises de produits industriels et artisanaux :

- organisme de défense et de gestion de l’IG

- collectivité territoriale si l’IG contient son nom

Pour les autres IG : INAO exclusivement

Pour toutes les IG, les opposants habilités sont :

- « Toute personne autorisée à exercer les droits découlant 

de l’indication géographique concernée et notamment d’en 

assurer la gestion ou la défense »

- Collectivité territoriale (ou établissement public de coopération 

intercommunale) si l’IG contient son nom



UNE CLARIFICATION DES IG INVOCABLES

Avant la réforme (L712-4 1bis et 4° du CPI) Depuis la réforme (L712-4-1 5° du CPI)

- "Appellations d'origine et indications géographiques

mentionnées aux articles L. 641-5 , L. 641-10 , L. 641-11 et L.

641-11-1 du code rural et de la pêche maritime"

- IG françaises de produits industriels et artisanaux

Certaines IG protégées en France ou par l’UE n’étaient pas

expressément visées

Notamment : AO simples, IG de pays tiers

Toutes les indications géographiques mentionnées à l'article

L. 722-1 du CPI.

Sont invocables toutes les IG protégées en France ou par

l’UE.



UN NOMBRE CROISSANT D’OPPOSITIONS APRÈS RÉFORME 

1
2

4
3

14

2017 2018 2019 2020 2021

Après

Avant



UNE DIVERSIFICATION DES IG INVOQUÉES APRÈS RÉFORME

Ancienne procédure Nouvelle procédure

62%

38%

0%

AOP/IGP d'origine française

AOP/IGP d'autre origine

Autres IG

35%

53%

12%

AOP/IGP d'origine française

AOP/IGP d'autre origine

Autres IG



Oppositions multiples

Nouveau schéma 

procédural

B



1. OPPOSITIONS MULTIPLES

• Avant la réforme : 1 seul droit antérieur par opposition

• Depuis la réforme : plusieurs droits antérieurs par opposition



LES NOUVEAUX DROITS ANTÉRIEURS INVOCABLES

Avant la réforme (L.712-4 du CPI) Depuis la réforme (L.712-4 du CPI)

Droit antérieur invocable : 

- Une marque (risque de confusion) 

ou

- Une IG visée à l’art. L712-4 1bis ou 4° du CPI (loi de 2014)

ou

- Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité

territoriale (loi de 2014)

Outre les droits antérieurs déjà invocables, peuvent également

être invoqués :

- L’atteinte à une marque de renommée

- Une dénomination ou raison sociale (risque de confusion)

- Certains signes d’usage si leur portée n’est pas seulement

locale : nom de domaine, nom commercial, enseigne (risque

de confusion)

- Le nom d’une entité publique (risque de confusion)

- Une marque protégée dans un Etat membre de l'Union de

Paris contre une marque déposée en France par l’agent du

titulaire sans son autorisation ou son consentement



INCIDENCE SUR LES OPPOSITIONS FONDÉES SUR LES IG

82%

18%

IG seule

IG + autre(s) droit(s) antérieur(s)



2. UN NOUVEAU SCHÉMA PROCÉDURAL, 

FAVORABLE AUX ÉCHANGES ET NÉGOCIATIONS

• Nouveau : Un délai d’un mois après la fin du délai d’opposition pour compléter l’opposition (favorise la 
négociation entre les parties)

• Une phase d’instruction permettant jusqu’à 5 échanges d’observations écrites après opposition 

• Suspensions amiables : 3 x 4 mois (au lieu de 2 x 3 mois)



DES CHANGEMENTS NOTABLES DANS L’ISSUE
DES PROCÉDURES FONDÉES SUR LES IG

Avant réforme Depuis la réforme
0%

14%

79%

7%

irrecevabilité

décision

clôture suite à accord (retrait d'opposition  ou retrait
de marque)
autre clôture

75%

12%

13%

0%

irrecevabilité

décision

clôture suite à accord (retrait
d'opposition ou retrait de marque)
autre clôture



Des questions ?



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 



* La responsabilité du contenu de ce tutoriel revient entièrement aux auteurs. L’EUIPO n’est pas responsable de l’utilisation qui pourrait être faite 
des informations qui y figurent. Le contenu et les éléments graphiques présentés sont uniquement à des fins d'illustration et d'enseignement.

Cofinancé par l'Office de la Propriété Intellectuelle de l'Union Européenne dans le cadre des Projets de Coopération Européenne.


