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CALENDRIER DE LA REFORME EN FRANCE

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

‘h
® Entrée envigueur de laréforme: '

= Le 11 decembre 2019 pour la procedure d’enregistrement
des marques

= Le 1° avril 2020 pour les procédures en nullité et en
dechéeance de marques
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CONFLITS ENTRE MARQUES ET IG :

PANORAMA DES PROCEDURES DEVANT L’INPI

« Atteinte a I'lG en tant que motif absolu de refus
» Soulevée d’office par I'INPI

Examen <« Décision de I'INPI : régularisation / rejet total ou partiel de la demande de marque
« Atteinte a I'lG en tant que droit antérieur (motif relatif de refus)
< Invoqguée par un tiers habilité (opposant)
Opposition

(depuis 2014) * Décision de I'INPI si atteinte reconnue : rejet (total ou partiel) de la demande de marque

Atteinte a I'lG en tant que motif absolu ou relatif
Annulation ¢ Invoquée par un tiers (demandeur de la demande en nullité)

(depuisle < Décision de I'INPI si atteinte reconnue : annulation (totale ou partielle) de la marque enregistrée
01/04/2020)
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IG INVOCABLES

« Indications Géographiques Protégées (IGP) / Appellations d’Origine Protégées + Appellations d’origine francaises (AO, AOC)
(AOP) / Indications Géographiques (IG) de I’'Union européenne

IGP AOP denrées alimentaires / IGP AOP vins / IG boissons spiritueuses et vins aromatisés AO Monoi de Tahiti AOC Bois de Chartreuse

=t
. ‘ n

E | BOIS DE
- CHARTREUSE

* |G francaises de produits industriels et artisanaux * 1Gde pays, tiers proteg(.aes en Frange ou en pnlon europeenne
en vertu d’accords (ex : par le systeme de Lisbonne)

Kiwi de corse Terrasses du Larzac Absinthe de Pontarlier

Tapis eaplssrle d’Aubusson Porcelaine de Limoges Appellation d'origine cubaine HABANA
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| - CONFLIT MARQUES - IG

LORS DE L’EXAMEN DES MARQUES (MOTIFS ABSOLUS)

Les principaux changements suite a la transposition de la
Directive Paquet Marques 2015/2436 en France .

Nouveaux types de marques suite a la suppression de
I'exigence de représentation graphique

o

e Les nouveaux motifs absolus de refus concernant les IG
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suppression de
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LA SUPPRESSION DE L’EXIGENCE DE REPRESENTATION GRAPHIQUE

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

« La marque de fabriqgue, de commerce ou de service est un _signe susceptible de représentation
graphigue servant a distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. »

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

« La marque de produits ou de services est un signe servant a distinguer les produits ou services
d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

Ce signe doit pouvoir étre représenté dans le registre national des marques de maniére a permettre a
toute personne de déeterminer précisément et clairement I'objet de la protection conférée a son titulaire. »
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LES TYPES DE MARQUES ACCEPTES DEVANT L’INPI AVANT LA REFORME

INPI

Marque verbale Marque de position
Marque de forme

Marque figurative

inoi

Marque de couleur
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L’'OUVERTURE A DE NOUVEAUX TYPES DE MARQUES

Marque sonore

Marque de motif Marque multimeédia

Marque holographique Marque de mouvement
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1-LAPROTECTION DES IG EN TANT QUE MOTIF AUTONOME

Anciens motifs Nouveaux motifs

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

2012 2012
Article L.711-3, c) du Code de la Propriété Intellectuelle Article L.711-2 8° du Code de la Propriété Intellectuelle
Article L.711-3, b) Article L.711-2 9° du Code de la Propriété Intellectuelle =

Protection AO/IG, MTG, STG

Ne peut étre adopté comme marque ou élément de marque

un signe : [...] Ne peuvent étre valablement enregistrés et, s'ils sont
enregistrés, sont susceptibles d'étre déclaré nuls : [...]

b) Contraire a l'ordre public ou aux bonnes maeurs, ou dont

I'utilisation est Iégalement interdite ; 9° Une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la
législation nationale, du droit de [|'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
garanties ;
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2. INTERDICTIONS GEOGRAPHIQUES ET MARQUES DE VINS

Article L.711-2 9° du

Code de la propriéte
intellectuelle

Principe Les seuls noms géographiques que I'on peut trouver sur une étiquette de vin sont :
la denomination d’'une AOP ou d’une IGP
si prévu par le cahier des charges de ’'AOP ou de I'lGP, le nom d’une unité géographique
plus petite ou plus grande que celle qui est a la base de 'AOP ou de I'|GP
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MISE EN CEUVRE DE LA REGLEMENTATION SUR LES NOMS

GEOGRAPHIQUES AU SEIN DES MARQUES DE VINS

Exemple : dépdt du sighe « Dionysos Sud-Ouest » pour les produits suivants :
« boissons alcoolisées (a I'exception des bieres) ; vins » en classe 33.

» Refus provisoire de la demande par I'INPI, « Sud-Ouest » étant le nom d'une
unité geographique.

» Contestation du déposant qui indique que cette unité géographique figure dans le
cahier des charges de 'AOP Madiran.

> Veérification du cahier des charges, levée d’objection et proposition de limitation
du libellé aux seuls produits suivants « Vins bénéficiant de '’AOP Madiran » en
classe 33.
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3. LES SPECIALITES TRADITIONNELLES GARANTIES (STG)

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

9° Une marque exclue de l'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 garanties ;

aF 2 STG

" francaises :
la moule de
bouchot et le
Berthoud
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Il - CONFLIT MARQUES - IG

LORS D’UNE PROCEDURE D’OPPOSITION (MOTIFS RELATIFS)

Ouverture du droit d'opposition sur le fondement d’'une |G : introduite par
la loi n® 2014-1170 du 13 octobre 2014.

Principaux changements suite a la transposition de la Directive Paquet
Marques 2015/2436 en France :

° Changements spécifiques aux IG : opposants, IG visees

Autres changements ayant une incidence pour les IG :
oppositions multiples, nouveau schéma procedural
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Changements sur

Les opposants
Les IG visées
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L’OUVERTURE DU DROIT D’OPPOSITION A 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 toutes les IG, les opposants habilités sont :

Pour les IG francaises de produits industriels et artisanaux : - « Toute personne autorisée a exercer les droits découlant
- organisme de défense et de gestion de I'lG @IG de I'indication géographique concernée et notamment d’en

- collectivité territoriale si I'lG contient son nom WV ctosrarnioue ~~— @ssurer la gestion ou la défense »

- Collectivité territoriale (ou établissement public de coopération
intercommunale) si I'lG contient son nom

Pour les autres IG : INAO exclusivement
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UNE CLARIFICATION DES IG INVOCABLES

- "Appellations d'origine et indications géographiques Toutes les indications géographiqgues mentionnées a larticle
mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. L. 722-1du CPI.
641-11-1 du code rural et de la péche maritime"

- 1G francaises de produits industriels et artisanaux

Certaines IG protégées en France ou par 'UE n’étaient pas Sont invocables toutes les IG protégées en France ou par
expressément visées 'UE.

Notamment : AO simples, |G de pays tiers
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UN NOMBRE CROISSANT D’OPPOSITIONS APRES REFORME

4
3
2
= B I B
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2017 2018 2019 2020 2021
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UNE DIVERSIFICATION DES IG INVOQUEES APRES REFORME

Ancienne procedure Nouvelle procédure

= AOP/IGP d'origine francaise = AOP/IGP d'origine francaise
= AOP/IGP d'autre origine = AOP/IGP d'autre origine
Autres 1G Autres IG
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Oppositions multiples
Nouveau schéema
procédural
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1. OPPOSITIONS MULTIPLES

« Avant la reforme : 1 seul droit antérieur par opposition

* Depuis la réforme : plusieurs droits antérieurs par opposition

PO
R
kil
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LES NOUVEAUX DROITS ANTERIEURS INVOCABLES

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

Droit antérieur invocable : Outre les droits antérieurs déja invocables, peuvent également
étre invoqués :

- Une marque (risque de confusion)
- L'atteinte a une marque de renommeée
ou
- Une dénomination ou raison sociale (risque de confusion)
- Une IG visée a l'art. L712-4 1bis ou 4° du CPI (loi de 2014)
- Certains signes d’usage si leur portée n’est pas seulement
ou locale : nom de domaine, nom commercial, enseigne (risque
de confusion)
- Le nom, I'image ou la renommeée d’une collectivité
territoriale (loi de 2014) - Le nom d’une entité publigue (risque de confusion)

- Une marque protégée dans un Etat membre de I'Union de
Paris contre une marque déposée en France par I'agent du
titulaire sans son autorisation ou son consentement
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INCIDENCE SUR LES OPPOSITIONS FONDEES SUR LES IG

m |G seule
m |G + autre(s) droit(s) antérieur(s)
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2. UN NOUVEAU SCHEMA PROCEDURAL,

FAVORABLE AUX ECHANGES ET NEGOCIATIONS

* Nouveau : Un délai d’un mois aprés la fin du délai d’opposition pour compléter 'opposition (favorise la
négociation entre les parties)

» Une phase d’instruction permettant jusqu’a 5 échanges d’observations écrites apres opposition
Suspensions amiables : 3 x 4 mois (au lieu de 2 x 3 mois)

/—\ PERIODE

I"ECHAMNGES PHASE DE
| | | | |

EMTRE LES DECISION
PARTIES




EN
REPUBLIQUE

FRANGAISE R EVIPO
Lib:;t{ - - OFFICE DE L'UNION EUROPEENNE
f;‘é’ B " I " POUR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
raternie
—

DES CHANGEMENTS NOTABLES DANS L’ISSUE

DES PROCEDURES FONDEES SUR LES IG

Avant réforme Depuis la reforme

A

m rrecevabilité m irrecevabilité

= décision = décision
cloture s_L_Jite a accor(_:I (retrait cléture suite a accord (retrait d'opposition ou retrait
d'opposition ou retrait de marque)

M de marque)
m autre cloture m autre cloture



Des questions ?
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Cofinancé par I'Office de la Propriété Intellectuelle de I'Union Européenne dans le cadre des Projets de Coopération Européenne.

* La responsabilité du contenu de ce tutoriel revient entiérement aux auteurs. L'EUIPO nest pas responsable de l'utilisation qui pourrait étre faite
des informations qui y figurent. Le contenu et les éléments graphiques présentés sont uniquement a des fins d'illustration et d'enseignement.




