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Résolution 

 2024 – Question d’étude – Marques 

Conflits entre marques composites 
comprenant des éléments non-distinctifs

 
 
Contexte : 
 
1) La présente Résolution concerne les facteurs à prendre en compte par les tribunaux, les instances judiciaires ou les offices de propriété intellectuelle dans l'évaluation de la similitude et du risque de confusion entre des marques lorsque l'une ou les deux sont des marques composites incluant des éléments non distinctifs, ainsi que le rôle que jouent ces éléments non distinctifs dans cette évaluation.

2) Le sujet des éléments non distinctifs en tant que parties constitutives des marques et leur impact dans l'évaluation de la similitude des marques et du risque de confusion, ou dans la revendication de droits exclusifs sur une marque, a été partiellement abordé dans des résolutions précédentes de l'AIPPI, telles que Q127 « Evaluation de la confusion dans le droit des marques » (1995) et « Les limitations du droit de marques » (2007). Lors du Congrès mondial de l'AIPPI en 2022, une table ronde intitulée  « À quel point est-ce différent ? » a traité de la question des marques composites et de l'évaluation de leur similitude et du risque de confusion. 

3) La détermination des similitudes et du risque de confusion entre des marques prétendument conflictuelles est un enjeu clé dans la défense et l’application du droit des marques. L'évaluation de la similitude est d'autant plus difficile lorsque l'une ou les deux marques en conflit sont composites, et devient encore plus complexe si des éléments non distinctifs sont impliqués. Dans la mesure où les travaux antérieurs de l'AIPPI n'ont pas couvert les principes, facteurs ou circonstances pouvant être pertinents pour cette question, une étude plus approfondie et la présente Résolution sont justifiées. 

4) 41 Rapports ont été reçus de la part des Groupes Nationaux et Régionaux de l'AIPPI ainsi que des Membres Indépendants, fournissant des informations et des analyses détaillées portant sur les lois nationales et régionales relatives à la présente Résolution. Ces Rapports ont été examinés par l'Equipe du Rapporteur Général de l'AIPPI et rassemblés dans un Rapport de Synthèse (qui peut être consulté à l'adresse suivante : www.aippi.org).

5) Lors du Congrès mondial de l'AIPPI à Hangzhou en 2024, l’objet de la présente Résolution a été plus amplement discuté au sein d'un Comité d'Etude dédié, puis de nouveau lors d'une session plénière complète, à l'issue de laquelle la présente Résolution a été adoptée par le Comité Exécutif de l'AIPPI. 
 
L’AIPPI considère que : 

1) L'évaluation de la similitude et du risque de confusion entre des marques, lorsqu’au moins l'une d'elles est une marque composite incluant au moins un élément non distinctif, doit être réalisée au cas par cas.

2) Pour l'évaluation de la similitude et du risque de confusion entre de telles marques, l'impression d'ensemble de la marque composite (la règle « Anti-Dissection ») doit être examinée en prenant en considération l'élément dominant de chaque marque (la règle de l’« Élément dominant »), ainsi que la distinctivité du ou des éléments et de tout autre facteur ou circonstance pertinent au cas d’espèce.

3) [bookmark: _GoBack]L'élément non distinctif d'une marque composite ne devrait pas, en règle générale, être complètement ignoré lors de l'évaluation de la similitude et du risque de confusion, bien qu’il doive généralement être accordé moins de poids à cet élément non distinctif dans l'évaluation.


4) Les facteurs ou circonstances visés au paragraphe 2) de la présente Résolution comprennent, sans qu’ils soient limitatifs, les éléments suivants :
a. La structure des marques composites, en particulier :
i. si les éléments distinctifs et non distinctifs sont considérés par le public concerné comme dissociables ; 
ii. la taille comparative relative de ces éléments ; 
iii. la distance et/ou le rapport de proportion entre eux ;
b. la perception du public concerné ;
c. l'historique et l’usage de la marque antérieure ;
d. le degré de sophistication du public concerné ;
e. les pratiques et conventions relatives à l'usage des marques dans le domaine concerné ;
f. la nature des éléments non distinctifs de la marque ou de chaque marque composite ;
g. la nature et les caractéristiques des produits ou services concernés ;
h. le secteur d'activité des marques concernées.

5) L'approche énoncée aux paragraphes 1) à 4) de la présente Résolution devrait s'appliquer tant aux procédures d'enregistrement des marques qu'aux actions en contrefaçon lors de l'évaluation de la similitude et du risque de confusion pour les conflits potentiels entre de telles marques. 
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