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Remarques liminaires sur le vocabulaire

a) La notion de marques composites

Le droit des marques français ne connait pas la notion de « marque composite ». La jurisprudence et la doctrine utilisent la notion de « marque complexe » (Dalloz, Répertoire IP/IT et communication, v° Marque, par Nicolas Binctin), qui est définie par l’INPI dans sa directive procédure d’enregistrement comme une marque « constituée de la réunion de plusieurs éléments » (Directive Procédure d’enregistrement de l’INPI, janvier 2024).

Les deux notions sont en tout cas très proches et il ne nous semble pas que la jurisprudence les traite de manière différenciée. Ceci n’a en tout cas pas d’importance pour les réponses aux questions posées, puisque les hypothèses envisagées portent sur des marques qui ne sont pas identiques et que le fondement des conflits est l’imitation, constitutive ou non de risque de confusion.

L’appellation de « marque composite » ou de « marque complexe » n’a donc pas de portée, toutefois pour conserver la formulation des questions telles qu’elles ont été posées dans les lignes directrices, il sera ci-après dans la mesure du possible fait référence aux « marques composites ».  

b) La notion de “règle anti-dissection" 

La « règle anti-dissection » telle que présentée dans les lignes directrices signifie que « deux marques doivent être comparées comme un tout indivisible sur le plan visuel, phonétique et conceptuel » (cf. n°19 des lignes directrices), est en droit français la « règle de l’appréciation globale ». 

Toutefois, la notion de « règle anti-dissection », pouvant prêter à confusion, ce sera l’expression « règle de l’appréciation globale » qui sera employée dans les réponses aux différentes questions.

c) La notion de “ règle de la caractéristique dominante”  

La « règle de la caractéristique dominante » est présentée comme reposant « sur le fait que la caractéristique dominante d’une marque est plus décisive dans la comparaison » (cf. n°19 des lignes directrices) des marques en conflit.

Toutefois en droit français, ainsi que cela est exposé ci-après, ce n’est pas une règle, mais un facteur à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation globale. 


Questions

I) Lois et pratiques actuelles

1) Quelle est la règle/le principe en vigueur devant les juridictions françaises pour évaluer la similitude entre les marques lorsque l’une d’entre elles ou les deux sont des marques composites ? Veuillez sélectionner l’un des choix suivants et fournir vos commentaires si besoin :

a) The “Anti-Dissection Rule” is the only rule/principle to adopt.
b) The “Rule of Dominant Feature” is the only rule/principle to adopt.
c) La règle de « l’appréciation globale » est la règle principale et la comparaison est effectuée principalement entre les impressions globales des marques en conflit lors de l’évaluation de la similitude.
d) The “Rule of Dominant Feature” is the main rule/principle and it is more important to compare the conflicting trade marks in respect of their dominant parts.
e) The “Anti-Dissection Rule” and “Rule of Dominant Feature” are equally important rules/principles.
f) Autres 

Les questions sont articulées autour de deux règles : « la règle anti-dissection » (« appréciation globale ») et « la règle de la caractéristique dominante ». Il nous est demandé d’indiquer si chacune est la seule à s’appliquer ou laquelle est principale ou si elles sont d’égale importance.

La réponse est 1 c) : la règle de « l’appréciation globale » est la règle principale et la comparaison est effectuée principalement entre les impressions globales des marques en conflit lors de l’évaluation de la similitude.

Toutefois, puisque les questions la mettent en balance avec « la règle de la caractéristique dominante », il doit être précisé que pour l’application de la règle principale, il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents, dont particulièrement, les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit.
 
1. Le principe de l’appréciation globale est la règle principale pour l’évaluation de la similitude entre des signes.

1.1. Il a pour origine le considérant 10 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE) (la Directive) qui énonce qu’ “ il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion; que le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection (…);”.


Le principe de « l’appréciation globale » a été créé par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE), dans son arrêt SABEL BV du 11 novembre 1997 (aff. C-251/95), dans lequel elle a interprété l’appréciation du risque de confusion entre deux marques similaires au regard de la Directive, en le définissant ainsi : 

“Il ressort du dixième considérant de la directive que l'appréciation du risque de confusion « dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés ». Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. En effet, il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, aux termes duquel « ... il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion... », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails” (points 22 et 23). 

La CJUE a réitéré ce principe dans ses arrêts Canon du 29 septembre 1998 (aff. C-39/97), puis Lloyd du 22 juin 1999 (aff. C-42/97, point 25), ainsi que dans son ordonnance Matratzen Concord AG du 28 avril 2004 (aff. C-3/03 P, points 28 et 29). Elle ne s’est pas départie de ce principe depuis et veille à son respect.    

La Directive a été transposée en droit français par la loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, qui a ensuite été codifiée dans le Code de la Propriété Intellectuelle dans lequel les volets (i) conflits entre marques et demandes de marques similaires sont régis par les articles L.712-4 1) et L.711-3 I 1°) b du CPI et (ii) atteintes aux marques similaires sont désormais régies par l’article L.713-2 2) du CPI.  

1.2. La loi française devant être interprétée à la lumière de la Directive et à celle des arrêts de la CJUE, la jurisprudence française a à son tour appliqué le principe de l’appréciation globale de l’impression d’ensemble. 

La première décision française qui, à notre connaissance, l’a appliqué est la Cour d’appel de Paris dans un arrêt Old Navy en date du 7 mai 1999 (Paris, 7 mai 1999.), dans lequel elle a ainsi jugé : 

Considérant qu'en ce sens l'INPI rappelle avec pertinence que, statuant sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, dont l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle est la transposition, la Cour de justice des communautés européennes, dans un arrêt du 29 septembre 1998, a indiqué "qu'il est indispensable d'apprécier la notion de similitude en relation avec le risque de confusion", ... que "le risque de confusion dans l'esprit du public... doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce", et précisé : "L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. ».  



Aux termes d’une série d’arrêts rendus en date du 26 novembre 2003 (n°00-18.046; n°00-18.047; n°01-11.593; n°00-20.923; n°00-21.537), la Cour de cassation a, à son tour, adopté ce principe, en jugeant notamment pour casser un arrêt d’appel pour violation de la loi :

“qu’en examinant ce risque de confusion au vu des seules similitudes qu’elle avait relevées entre les signes move et moove, et non au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques dont ces éléments n’étaient que des facteurs parmi d’autres, la cour d’appel a violé le texte susvisé ”. (Ex : attendu de l’arrêt n°00-18.047)

Depuis lors, la Cour de cassation, veille à ce que les Cours d’appel respectent l’application du principe de l’appréciation globale et la jurisprudence unanime s’y est conformée. 

 L’appréciation globale constitue ainsi le principe général de l’appréciation du risque de confusion en droit français.   

2. Toutefois, pour effectuer cette « appréciation globale », il est nécessaire de prendre en considération tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, dont les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit. 

Ces éléments constituent toutefois des facteurs devant être pris en compte pour l’application du principe général de l’appréciation globale et non d’un principe séparé, tel qu’il a été présenté dans la question sous l’appellation « règle de la caractéristique dominante ». 

Cette ligne qui a pour origine les mêmes arrêts communautaires, est appliquée par la jurisprudence française.

[bookmark: _Hlk161249516]2.1 En effet, la CJUE, dans son interprétation de la Directive, dès qu’elle a introduit le principe de l’appréciation globale, a invité à prendre en considération « l’interdépendance entre les facteurs » et tous « les facteurs pertinents du cas d’espèce » (Arrêts SABEL, CANON et LLYOD susmentionnés n°1.1,), dont les éléments distinctifs et dominants des marques pour établir l’existence ou non de similitudes. 

La Jurisprudence européenne l’a, tout d’abord, énoncé dans ledit arrêt SABEL, avant de l’expliciter notamment dans les arrêts Matratzen Concord GmbH en date du 23 octobre 2002 (TPICE, aff. T-06/01) et du 28 avril 2004 (CJCE, aff. C-3/03 P, point 32).

2.2. La jurisprudence française a également à son tour appliqué la méthodologie d’origine communautaire et pour l’examen de l’impression d’ensemble, la prise en compte des facteurs pertinents et notamment les éléments distinctifs et dominants des marques. 

S’il est difficile de déterminer avec certitude quand la jurisprudence interne a intégré la prise en compte spécifique du facteur de l’élément dominant dans l’appréciation du risque de confusion entre deux marques, dans deux arrêts rendus les 26 et 27 novembre 2003, la Cour de Cassation , sans se référer directement à la qualification « d’élément dominant », a écarté de la comparaison entre deux marques « des éléments insignifiants » pour en déduire qu’ils demeureront inaperçus pour le consommateur (Com. 27 nov. 2003, n°00-18.046 ; Com. 26 nov. 2003, n°00-18.047)

Ce n’est que par un arrêt rendu en date du 6 mars 2007 dans l’affaire Petites récoltes, que la Cour de cassation a abordé la notion d’élément dominant :  

« Attendu, qu’en menant l’examen du risque de confusion pouvant résulter de la similitude des signes en présence au regard de leur seul élément verbal, fut-il dominant, mais sans préciser les raisons pour lesquelles les autres éléments de la marque complexe seconde étaient, non point dominants, mais insignifiants au point de ne pouvoir constituer des facteurs pertinents d’examen, notamment quant à la possibilité de parer à ce risque de confusion, y compris pour désigner des produits identiques ou similaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Com. 06 mars 2007, n°05-13.705). 

Mais c’est surtout dans son arrêt rendu le 15 mars 2017 dans l’affaire dite Voiles de Saint Tropez que la Cour de cassation a dégagé un attendu de principe : 

« Attendu que l’appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre les signes en présence doit, lors de l’examen de chaque aspect pertinent de ces similitudes, qu’elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ces signes, et ne peut être menée sur la seule base d’un élément dominant qu’à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables ». (Com. 15 mars 2017, n°16-10.240)  

Depuis lors, la Cour de cassation et les juges du fond appliquent cette jurisprudence et examinent systématiquement l’impression d’ensemble produite par tous les facteurs pertinents, et systématiquement les éléments dominants par rapport aux autres composants des signes.

A titre d’illustration, l’attendu de la Cour de cassation, dans un arrêt de cassation du 10 avril 2019, peut être considéré comme un attendu de principe :

« Attendu que l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l’enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants » (Com.10 avr. 2019, n° 18-10.075)

3. En conclusion, si le principe général est l’appréciation globale, pour y procéder il convient de se fonder sur l’impression d’ensemble en prenant en considération tous les facteurs pertinents, dont les éléments distinctifs et dominants des signes, en opposition aux éléments qualifiés de négligeables.


2) Est-il vrai que l’élément non distinctif des marques est complétement ignoré lors de l’évaluation de la similitude entre les marques dans votre juridiction ? Veuillez sélectionner l’un des choix suivants et fournir vos commentaires si besoin :

a) Yes, it is very much the case.
b) Yes, it is the case but there are exceptions.
c) Non, ce n’est pas le cas.
d) Other, please clarify.

Un élément non distinctif d’une marque sera pris en compte dans l’évaluation de la similitude entre des marques en conflit.

De même, dans l’hypothèse d’une marque composée uniquement d’éléments non distinctifs mais réunis dans une combinaison distinctive, ladite combinaison sera évidemment prise en compte dans la comparaison des signes.

Ainsi la Jurisprudence ne se contente pas de prendre en compte le seul élément distinctif et dominant dans la comparaison des signes : elle opère une appréciation d’ensemble entre les signes. 

La Cour de Justice de l’Union Européenne considère que la comparaison des marques doit se faire en examinant les marques chacune dans son ensemble (CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-251/95, Sabèl précité ou encore CJUE, OHMI/Shaker, 12 juin 2007, C-3 3 4 / 0 5 P, point 41). 

Cette jurisprudence est suivie par la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui a pu le rappeler à plusieurs reprises. 

Très récemment encore dans une décision rendue le 11 mai 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris devait apprécier les similitudes entre la marque verbale antérieure LE GALANGA et la marque complexe composée de l’ensemble des termes GALANGA BY MONSIEUR GEORGE. Le Tribunal a pris en considération aussi bien les éléments distinctifs que les éléments descriptifs composant la marque complexe : 

« (le galanga) constitue un terme évocateur de cette cuisine du monde, et ne peut que conférer à la marque première déposée, une faible distinctivité pour désigner un service de restauration asiatique. Il en résulte que dans la marque seconde, le signe “galanga” perd sa position distinctive autonome au profit des termes “by Monsieur Georges”, dont la société H6 Signature démontre qu’ils sont au contraire arbitraires pour désigner les services concernés, et constituent l’élément dominant de cette marque composée. »

La Cour d’Appel de Paris a, pour sa part, considéré dans un arrêt de 2023 que la marque antérieure PLOOM et la marque[image: ] (CA Paris, 20 septembre 2023, n°22/10989) , toutes deux enregistrées pour désigner des produits de tabac, des articles pour fumeur et des cigarettes électroniques, diffèrent visuellement, intellectuellement et phonétiquement. Ces différences sont d’autant plus accentuées par le terme accessoire (et descriptif) LA et le terme descriptif CBD qui confèrent une impression d’ensemble distincte. Ces éléments non distinctifs composant la marque composite sont donc pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. 

Dans un jugement en date du 12 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris, pour apprécier les similitudes entre la marque antérieure et la marque complexe OVB Assurances a pris en considération tant les éléments distinctifs que les éléments non distinctifs :

En outre, visuellement et phonétiquement, les signes "OVB", d'une part, et "OVB Assurance", d'autre part, ne se distinguent que par l'ajout du mot "Assurance", dont le Tribunal ne peut que constater qu'il est descriptif de tout ou partie de l'activité aussi bien des demanderesses que de la défenderesse.

Le signe OVB a conservé une position distinctive autonome dans la marque complexe postérieure de telle sorte que le risque de confusion est caractérisé dans la mesure où le public pertinent risque d’attribuer une origine commune aux services proposées sous les deux marques. 

L’Office français, soumis au même contrôle des Cours d’Appel que les Tribunaux, a une position similaire.

On citera à titre d’exemple une décision OPP 21-4343 / CHO du 06/07/2022 dans une affaire opposant la marque antérieure MISTER AUTO à la marque Mister Truck. L’Office rappelle sa doctrine sur le sujet :

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

S’agissant de l’élément commun « mister », l’Office indique :

A cet égard, est inopérante l’argumentation du déposant quant à l’absence de caractère distinctif du terme MISTER dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en désigne une caractéristique précise. 
La seule allégation de l’existence de vingt-sept marques en classe 12 utilisant ce terme sans aucune information quant à leur portée exacte et aux titulaires de ces droits, n'est pas suffisante pour démontrer que cet élément est usuel dans le domaine des produits en présence. 
En tout état de cause, le risque de confusion ne résulte pas en l’espèce, de la seule présence de ce terme MISTER mais de son association dans les deux signes à un terme renvoyant à un véhicule terrestre et de l’évocation commune qui en résulte.

Il convient de rappeler cependant au regard de ce qui précède qu’il se peut que l’impression d’ensemble produite par une marque composite soit dominée par un des éléments la composant. La Cour de Justice de l’Union Européenne estime que dans cette hypothèse l’évaluation de la similitude peut se faire sur la seule base d’un élément dominant uniquement si tous les autres éléments de la marque complexe sont négligeables (CJUE, OHMI/Shaker, 12 juin 2007, C-334/05 P, points 41 et 42 / CJUE, Nestlé/OHMI, points 42 et 43).

La Cour considère dans ce cas qu’il existe un risque de confusion lorsqu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans une marque composite, conserve une position dominante autonome dans la marque composite. 

En effet, le public sera amené à attribuer au titulaire de la marque antérieure l’origine des produits et services couverts par la marque composite (CJCE, Medion c/Thomson life, 6 octobre 2005, C-120/04, points 30 et 36).

Cependant, la Cour précise qu’un élément composant une marque composite ne conserve pas une position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (CJUE, Bimbo Sa c/ OHMI et Panrico, C-591/12 P, points 26 à 29) :

En l’espèce, le Tribunal a constaté, aux points 79 et 81 de l’arrêt attaqué, que, à supposer même que l’élément « bimbo » occupait une position dominante dans la marque dont l’enregistrement est demandé, l’élément « doughnuts » n’était pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par cette marque et devait, dès lors, être pris en considération dans la comparaison des marques en conflit.
 
Au point 97 de cet arrêt, le Tribunal a précisé que, l’élément « doughnuts » étant dépourvu de toute signification pour le public pertinent, cet élément ne formait pas avec l’autre élément du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément. Il a ainsi conclu que l’élément « doughnuts » conservait une position distinctive autonome au sein de la marque dont l’enregistrement est demandé et devait, dès lors, être pris en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
 
Au point 100 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, l’appréciation globale confirmait la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle il existait un risque de confusion.
 
Ainsi, le Tribunal n’a pas conclu à l’existence d’un risque de confusion à partir du seul constat que l’élément « doughnuts » occupe, dans la marque demandée, une position distinctive autonome, mais l’a déduite d’une appréciation globale qui comporte les différentes étapes de l’examen qui ressortent de la jurisprudence rappelée aux points 19 à 25 du présent arrêt et dans le cadre de laquelle il a pris en considération les facteurs pertinents en l’espèce. Il a, de la sorte, fait une exacte application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.


3) [bookmark: _Hlk161327844][bookmark: _Hlk161663909]Est-il possible pour un élément non-distinctif d’une marque d’être considéré comme l’élément dominant de la marque dans votre juridiction ? Veuillez sélectionner l’un des choix suivants et fournir vos commentaires si besoin : 

a) Oui, c’est possible mais cela arrive rarement.
b) Yes, it is possible and occurs frequently.
c) No, it is excluded by law.
d) Other, please clarify.

En théorie, rien ne s’oppose à ce qu’un élément non-distinctif soit considéré comme l’élément dominant d’une marque. Les Directives Marques « opposition » de l’INPI rappelle que : 

· Le risque de confusion est apprécié globalement, c’est à dire en prenant en compte les ressemblances d’ensemble prépondérantes entre les signes et non leurs différences, en fonction des produits et services en cause. (Cour d'appel de Lyon, 6 septembre 2012, KIDOUDOU, RG 2011/05768, M20120449).

· Dans le cadre de cette appréciation, il faut tenir compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, la nécessité d’apprécier l’impression d’ensemble produite par un signe n’exclut pas l’examen de chacun de ses composants afin d’en déterminer les éléments dominants (TUE 01/03/05 T185-03 ANTONIO FUSCO). Ce n’est que si les autres éléments sont négligeables que la comparaison peut ne porter que sur les éléments prépondérants (CJCE, 09/03/06, « Matratzen », C421/104) (TPICE, 15/06/05, « Limoncello », T-7/04)

Aucune disposition dans le Code de la Propriété Intellectuelle ou dans ces Directives n’interdit qu’un élément non-distinctif constitue l’élément dominant du signe considéré, en fonction de la place qu’il y occupe. Ainsi, un composant même non-distinctif pourrait être susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque soient négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

Toutefois, le fait que les éléments non distinctifs doivent rester disponibles et par conséquent ne peuvent faire l’objet de droits exclusifs, limite en pratique les effets que pourrait avoir dans un signe un composant non distinctif dans la marque. De plus, à partir du moment où un élément même dominant n’est pas distinctif, le risque de confusion sera de toute façon évalué sur la base des éléments distinctifs restant ou bien sur la combinaison distinctive d’éléments non distinctifs.

Dans la pratique, l’INPI est parfois amené à prendre en considération un élément dominant qui devrait en principe être considéré comme non distinctif.

On relève que dans de tels cas, l’INPI ne se prononce pas sur le caractère distinctif de l’élément dominant. Ce procédé respecte le principe selon lequel, dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’INPI n’est pas juge de la validité de la marque antérieure.

Ainsi par exemple :
· Concernant une opposition SUPREME CLASSIQ contre [image: Image de la marque] pour des sandwiches et services de restauration (décision d’opposition OP23-0531 du 30 août 2023), les services de l’INPI ont considéré :

« En effet, le terme SUPREME apparaît dominant dans le signe contesté, en ce qu’il constitue le seul élément verbal par lequel ce signe sera désigné, la présentation particulière et la couleur ne faisant que le mettre en exergue. 
Le terme SUPREME présente également un caractère dominant dans la marque antérieure, compte tenu de sa position en attaque qui le rend immédiatement perceptible et du caractère faiblement distinctif du terme CLASSIQ qui, comme le fait valoir la société opposante, fait « référence à l ’adjectif « classique » et vient dès lors qualifier le terme d ’attaque SUPRÊME en indiquant un mode de fabrication ou de consommation de produits conforme à la tradition » et peut ainsi évoquer une caractéristique des produits en cause. »

· Concernant une opposition [image: Une image contenant Police, logo, Graphique, symbole

Description générée automatiquement]contre [image: Une image contenant Police, logo, Graphique, conception

Description générée automatiquement], pour désigner notamment des batteries et bornes de recharge (décision d’opposition OP23-0001 du 12 juin 2023), les services de l’INPI ont considéré :

« Les signes en présence ont en commun les éléments verbaux IN et CHARGE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
L’inversion de ces éléments verbaux n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche de ces signes dans la mesure où ils restent dominés par la présence de ces éléments verbaux communs.
De même, les différences tenant à leurs éléments figuratifs et couleurs respectives est sans incidence dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible des éléments verbaux IN et CHARGE, communs aux deux signes. »


Les Tribunaux ont également reconnu dans certains cas un caractère dominant à des éléments non-distinctifs :

· Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 novembre 2023 (RG 20/00329), confirmant le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 9 juillet 2021 concernant les marques composites [image: Une image contenant texte, Police, conception

Description générée automatiquement] et [image: Une image contenant texte, capture d’écran, Rectangle, Police

Description générée automatiquement] (pour des services de la classe 35) :

« C'est à juste titre, que le tribunal a constaté que l'élément dominant des marques est constitué des termes « STRATEGIE CLIENTS », accompagnés d'éléments figuratifs peu évocateurs et de mentions descriptives n'ayant pas vocation à être mémorisées ou particulièrement remarquées par le public pertinent ».

· Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 20 décembre 2023 (RG 21/13585) concernant une action en contrefaçon entre plusieurs marques composites et notamment EMSCULPT NEO contre E-SCULPT BY PHYSIOJET (pour des appareils amincissants et de remise en forme) :

« Sur le plan visuel, les cinq signes verbaux litigieux et les deux marques verbales opposées, qui ne comptent pas le même nombre de mots, ont en commun la lettre « e » en attaque ainsi que le terme « sculpt » qui est dominant. »


Certaines décisions vont cependant en sens contraire, et écartent le caractère dominant de l’élément commun en faisant état de son absence de caractère distinctif :

· Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 janvier 2024 (RG 22/14602), confirmant la décision d’opposition de l’INPI OPP 21-4771 du 21 juin 2022 concernant les marques composites [image: Une image contenant texte, Police, logo, Graphique

Description générée automatiquement] et [image: Une image contenant texte, Police, Graphique, blanc

Description générée automatiquement] (pour des services immobiliers) :

« au sein du signe contesté, l’expression THE CO-LIVING COMPANY, perçue comme désignant une entreprise proposant des prestations d’habitat partagé, apparaît comme dépourvue de caractère distinctif ou, à tout le moins, comme fortement évocatrice des services concernés dont elle désigne l’objet ou la destination, de sorte que l’élément figuratif précédemment décrit, visuellement très présent en raison de sa position d’attaque et de sa taille, dominant les éléments verbaux qu’il enserre en partie, et qui n’apparaît pas d’évidence comme la représentation stylisée des initiales des mots CO LIVING COMPANY, sera immédiatement perçu par le public et retiendra particulièrement son attention, lui permettant d’identifier à lui seul l’origine commerciale des services concernés. »



Un élément considéré descriptif seulement pour une partie des produits ou services pourra par ailleurs n’être considéré dominant qu’en relation avec ces produits ou services :

· Voir en ce sens Décision d’opposition OPP 21-4784 du 27 avril 2022 concernant les signes [image: Une image contenant clipart

Description générée automatiquement][image: Une image contenant texte, Police, conception, guide

Description générée automatiquement] contre [image: Une image contenant texte, Police, logo, Graphique

Description générée automatiquement] :

« L’expression ESTIMEZ ET COMPAREZ AU JUSTE PRIX du signe contesté, figurant sur une ligne inférieure et dans des caractères de plus petite taille, à l’instar d’un slogan ne sera pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque.
Par ailleurs, les éléments figuratifs et les couleurs ne sont, ni dans le signe contesté ni dans la marque antérieure, de nature à écarter le risque de confusion dans la mesure où ils n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’expression L’ARGUS DE L’IMMOBILIER par laquelle les signes seront lus.

En revanche, à l’égard des services suivants : «Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds », l’expression L’ARGUS DE L’IMMOBILIER du signe contesté apparait dépourvue de caractère distinctif dans la mesure où elle désigne une publication fournissant des informations relatives au domaine immobilier. Au regard de tels services, ces éléments ne sauraient retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Dès lors, le consommateur s’attachera aux différences d’ensemble existant entre les signes qu’il percevra et qui suffisent à les distinguer. »

Dans ces affaires, les éléments non distinctifs dominaient pourtant, dans l’absolu, les signes pris dans leur ensemble, indépendamment de leur caractère descriptif ou non vis-à-vis des services concernés.

On peut en conclure que le caractère distinctif prime ici sur le caractère dominant dans l’appréciation du risque de confusion : s’il n’est pas distinctif, l’élément commun ne devrait pas être de nature à retenir l’attention du consommateur, quelle que soit la place qu’il occupe dans le signe considéré.

Dans une décision OP21-4832 du 23 mars 2023 opposant les signes [image: ] et [image: Une image contenant texte, Police, blanc, logo

Description générée automatiquement], l’INPI a d’ailleurs reconnu le caractère dominant de l’expression VEGAN BUTCHER, puis a nuancé son impact en raison de son caractère distinctif ou non selon les produits concernés :

« Dans le signe contesté, l’expression VEGAN BUTCHER apparaît également dominante dès lors qu’elle y est présentée en caractères de grande taille et dans la partie supérieure du signe. Les éléments et numériques EST. 2020 LONDON, de taille réduite et placés dans la partie inférieure du signe autour d’éléments figuratifs, pouvant être compris comme faisant référence à un début d’activité à Londres en 2020, seront perçus comme une mention informative et ne retiendront donc pas particulièrement l’attention du public à titre de marque. Il en va tout autant des éléments figuratifs, à savoir deux ustensiles de cuisine dont les manches se croisent, qui n’apparaissent pas davantage perceptibles que l’expression VEGAN BUTCHER.

Les différences engendrées par la présence des éléments précités au sein du signe contesté et de la marque antérieure ainsi que les différences relevées par la société déposante entre leurs éléments figuratifs ne sont donc pas suffisantes pour supprimer tout risque d’association dès lors que ces signes restent dominés par les expressions VEGAN BUTCHER et VEGETARIAN BUTCHER.

Le signe complexe contesté VEGAN BUTCHER est donc similaire à la marque complexe antérieure THE VEGETARIAN BUTCHER pour les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; huiles à usage alimentaire ; succédanés de poissons; salades composées; produits à base de substituts végétaux compris dans cette classe; […] ». 

En revanche, au regard des produits et des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « salaisons ; hamburgers à base de légumes, soja, légumes secs, mycoprotéines, fruits ou champignons; steaks végétaux; jambons, saucissons, saucisses végétaux et plus généralement tout produit de charcuterie végétale; succédanés de viande, de volaille, et de gibier; en-cas à base de substituts de viande, de volaille et de gibier; plats congelés principalement composés de substituts de viande […] », le signe VEGAN BUTCHER n’apparaît pas distinctif en ce qu’il sera appréhendé sans difficulté par le consommateur pertinent comme désignant une personne qui travaille et vend les produits non issus des animaux ou de leur exploitation pour en faire des produits proches de ceux habituellement travaillés par un boucher, à savoir des produits similaires à ceux de la boucherie mais à base notamment de produits végétaux tels que des steaks vegan ou du foie gras vegan. L’association des termes VEGAN BUTCHER est dès lors susceptible de désigner une caractéristique des produits et des services en cause, à savoir leur origine. 

Il s’ensuit qu’en présence de tels termes, le consommateur portera davantage son attention sur les spécificités des marques en cause, en l’occurrence, leurs éléments figuratifs et leur présentation. »

Un élément non distinctif peut ainsi être dominant au sein d’un signe composite, mais ce n’est pas pour autant que sa reprise ou son imitation induira nécessairement un risque de confusion.


4) La nature de l’élément non-distinctif affecte-t-elle son influence sur la similitude de deux marques contenant l’élément non distinctif dans votre juridiction ? Par exemple, un élément non distinctif qui est le terme générique des produits / services peut être moins pertinent dans l’appréciation de la similitude qu’un élément non-distinctif descriptif des caractéristiques des produits / services dans certaines juridictions. Veuillez choisir l’un des choix suivants et fournir vos commentaires éventuels : 

a) Yes, the nature of non-distinctive elements makes a difference.
b) Non, la nature des éléments non-distinctifs ne fait pas de différence 
c) Depends on the circumstances – please explain what those circumstances include.
d) Other, please clarify.

La nature de l’élément non-distinctif vise l’ensemble des caractères et/ou propriétés de cet élément, qui engendrent le défaut de distinctivité. 

Un élément d’une marque composite, qu’il soit verbal ou figuratif, peut être dépourvu de caractère distinctif, en ce qu’il est le terme générique ou la représentation des produits / services désignés par la marque, ou désigne une ou plusieurs caractéristiques des produits / services, telles que la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, le mode de fabrication etc. 

En ce qui concerne les éléments figuratifs, il est par ailleurs admis que les signes géométriques simples constituant une marque composite ne sont pas distinctifs car ils ne sont pas à même de retenir l’attention du consommateur et ne sont pas perçus comme identifiants de l’origine d’un produit. 

L’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, relatif à l’enregistrabilité de la marque, dispose que : 

« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :
[…]
3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ». 

Il ressort de cette disposition qu’est dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc valablement être enregistrée une marque constituée des éléments susvisés. 

Une liste similaire est mentionnée à l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui restreint les prérogatives du titulaire d’une marque composée d’un élément non-distinctif en prévoyant que : 

« I. - Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce :
[…]
2° De signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci […] ». 

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi : 

· d’une part qu’un signe composé uniquement d’un élément non distinctif pouvant désigner une caractéristique du produit ou service ne peut être enregistré à titre de marque, 

· d’autre part, qu’une marque composite comprenant un élément dépourvu de caractère distinctif ou se rapportant à une caractéristique du produit ou service ne peut permettre à son titulaire de se réserver l’usage de cet élément. 

Aucune distinction, ni hiérarchie n’est effectuée par le Code de la propriété intellectuelle en fonction de la nature de l’élément non-distinctif et notamment du type de caractéristique du produit ou service susceptible d’être désigné par l’élément non-distinctif.

L'analyse de la jurisprudence française révèle qu’il arrive que les juges précisent la nature de l’élément non distinctif lors de la démonstration du risque de confusion, afin d’expliciter en quoi celui-ci est dépourvu de caractère distinctif. 

Toutefois, il apparait que la nature de l’élément non-distinctif d’une marque composite est sans incidence sur les modalités selon lesquelles est appréciée la similitude entre deux marques composites comprenant le même élément non distinctif. Si le constat du caractère non-distinctif d’un élément de la marque composite peut avoir une incidence sur l’examen du risque de confusion, peu importe la nature de celui-ci : 

	Nature de l’élément non distinctif commun
	Décision
	Marque 1
	Marque 2
	Décision sur le risque de confusion

	TERME GENERIQUE DES PRODUITS OU SERVICES
	CA Paris
27/11/2020
RG N°20/00899
Recours
INPI

	
	MDS COURTAGE
	Non
« la reprise du terme COURTAGE, élément descriptif des services en cause comme désignant un service d'intermédiaire que ce soit dans le domaine de la finance, des assurances ou de l'immobilier, n'est pas de nature à retenir l'attention du public et ne peut être utilement invoquée par la requérante comme conférant aux deux signes en présence une physionomie et une évocation communes et partant une ressemblance visuelle, auditive et intellectuelle ».


	
	CA Paris
25/09/2013
RG N°13/05345

	Robot Coupe

	la préparation dynamique - la préparation par excellence - robot cuiseur - sous vide process


	Non
« Considérant que le seul terme commun aux deux signes est 'ROBOT' qui se trouve placé dans le signe contesté au milieu d'un ensemble de douze mots sans mise en valeur particulière ; Considérant en outre que le mot 'robot' est notamment défini au dictionnaire en ligne Larousse comme désignant un 'bloc-moteur électrique combinable avec divers accessoires permettant d'effectuer différentes opérations culinaires' ; Considérant qu'il apparaît donc que ce terme est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de 4 l'article L 711-2, a) du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où il n'est que la désignation générique des produits désignés tant par la marque antérieure que par le signe contesté tels que rappelés précédemment ; Considérant que le terme 'ROBOT' qui ne peut faire l'objet d'un monopole en raison de son caractère descriptif ne saurait dès lors suffire à caractériser un quelconque risque de confusion »

	NATURE OU COMPOSITION DES PRODUITS OU SERVICES
	CA Lyon
15/12/2022
RG N°20/04448

Recours INPI
	CERISE ET POTIRON
	FRAMBOISE ET POTIRON
	Non
« Le terme « POTIRON » désigne botaniquement un fruit ; il est cependant consommé majoritairement en tant que légume ; dès lors, appliqué aux produits suivants : « légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes (classe 29) légumes frais (classe 31) » de la demande d'enregistrement, il est susceptible d'en désigner la nature ou la composition. Ainsi la séquence commune « ET POTIRON » est dépourvue de caractère distinctif et ne peut donc bénéficier de la protection pour ces produits. […] S'agissant de l'impression d'ensemble produite par les signes, la cour constate que les deux signes en cause débutent phonétiquement par des sonorités différentes, le terme FRAMBOISE se trouvant plus long que le terme CERISE ; qu'ils présentent ainsi des différences qui justifient d'écarter tout risque de confusion, l'élément commun « ET POTIRON » ne présentant pas un caractère distinctif suffisant pour créer l'effet de déclinaison allégué. ».


	
	CA Paris 
10/02/2015
RG N°14/11523

Recours INPI
	[image: Une image contenant Police, logo, Bleu électrique, Graphique

Description générée automatiquement]
	[image: Une image contenant Police, texte, logo, Graphique

Description générée automatiquement]
	« Considérant que les signes en cause ont en commun le terme 'PHYTO' qui, s'il est mis en exergue dans les deux signes, est en lui-même faiblement distinctif pour les produits et services désignés aux classes 3 et 5 susceptibles de faire entrer des plantes dans leur composition, dans la mesure où selon le dictionnaire Littré en ligne sur Internet, il s'agit d'un préfixe d'origine grecque signifiant 'végétal' et évoquant directement la composition de ces produits »


	CARACTERISTIQUE (OLFACTIVE) DES PRODUITS OU SERVICES
	CA Paris
25/04/2017
RG N°16/15610

Recours INPI
	TABAC ORIGINAL
	TABAC TABOU
	Non
« considérant qu'il est en effet justifié par les pièces produites que l'accord 'tabac' entre dans la famille olfactive dite des 'cuirs' rappelant l'odeur du cuir tanné et que cet accord olfactif se retrouve dans de nombreux autres parfums portant la dénomination 'tabac' tels que 'Le Tabac Blond' de la SAS Parfums Caron, 'Tabac Nenni' de la SAS Caster, 'Tabac-des-Iles' de la SARL AM Diffusion, 'Cuir Tabac' de la SARL Parfums Prestige Paris, etc. ; Qu'il s'ensuit que le public concerné associera immédiatement le terme 'TABAC' à une odeur spécifique de sorte que ce terme renvoie à une caractéristique olfactive des produits désignés dans le dépôt des marques en cause »


	ORIGINE DES PRODUITS OU SERVICES
	CA Versailles 17/03/2015

RG N°14/07763
Et N°14/070074

Recours INPI
	MOBILIER DE FRANCE
	CONVERTIBLE DE FRANCE

[image: Une image contenant texte, Police, blanc, conception

Description générée automatiquement]
	Oui
« Considérant intellectuellement, que ces signes associent la séquence 'DE FRANCE' a un terme d'attaque relevant du domaine de l'ameublement 'CONVERTIBLE' et 'MOBILIER'; Que si ces termes ne sont pas synonymes, il n'en subsiste pas moins que les convertibles relèvent de l'ameublement, de l'aménagement de la maison et de la catégorie plus générale du mobilier; Considérant ainsi, peu important le caractère faiblement distinctif du nom géographique 'FRANCE' et des termes 'CONVERTIBLE', 'MOBILIER' au regard des produits en cause, dont ils peuvent indiquer l'origine et la nature, qu'en raison de la connaissance significative de la marque verbale antérieure 'MOBILIER DE FRANCE' et de sa distinctivité sur le marché des produits concernés, le risque d'association réside dans la structure commune et les évocations très proches des deux signes; Que par voie de conséquence, il résulte des similitudes relevées, conjuguées à la similarité des produits, une impression d'ensemble similaire telle que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui n'a gardé qu'un souvenir imparfait des marques, sera enclin à accroire à une origine commune des signes en présence en forme de déclinaison de la marque première »


	DESTINATION DES PRODUITS OU SERVICES
	CA Bordeaux
08/01/2019
RG N°18/02832

Recours INPI
	U-RUN
	[image: Une image contenant texte, Police, logo, symbole

Description générée automatiquement]
	Non
« L'appréciation du risque de confusion se fait au vu de l'impression d'ensemble produit par les signes en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. S'il est exact que les signes en présences ont en commun le suffixe « RUN » cela ne suffit pas à caractériser au cas d'espèce un risque de confusion en raison des différences d'ensemble entre les signes. Le suffixe run présente, au cas particulier, un caractère faiblement distinctif des lorsqu'il évoque la destination des produits en cause à savoir des sacs des vêtements et chaussures dédiées à la pratique de la course à pied. Ainsi, il ressort d'une comparaison globale des marques que si elles comportent toutes deux le suffixe commun « run » le public ne les confondra pas ».


	
	TGI de Paris, 10/01/2012 RG n°10/09633
	[image: Une image contenant clipart, dessin, illustration, dessin humoristique

Description générée automatiquement]

	[image: Une image contenant dessin humoristique, clipart, Dessin animé

Description générée automatiquement]


	Non
« Dans ces conditions, le signe “Kiddy” ne revêtait pas de caractère arbitraire en septembre 2001 pour identifier des produits et services liés à l’enfance, et notamment des parcs de loisirs puisque le signe “KID PARC” était effectivement exploité par la société Kid Parc Aquitaine depuis 1998 et que, d’une manière plus générale, les mots anglais Kid ou Kiddy étaient déjà passés dans le langage courant pour désigner des activités à destination des enfants dans l’esprit d’un public familial. Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’élément dominant pour le public de référence des deux marques en présence est constitué, à la fois sur un plan visuel et conceptuel, non par le signe usuel et descriptif “Kiddy”, mais par leurs graphismes respectifs, s’agissant de deux marques semi-figuratives ».


	MODALITES DE FABRICATION DES PRODUITS OU SERVICES
	CA Versailles
09/04/2019
RG N°19/00421

Recours INPI
	L’artisan parfumeur
	[image: Une image contenant texte, Police, blanc, conception

Description générée automatiquement]
	« Considérant que force est de constater que les éléments L'ARTISAN de la marque antérieure et L'ARTISANE de la marque contestée présentent un caractère faiblement distinctif au regard des produits visés, en ce qu'ils sont susceptibles d'en désigner une caractéristique, à savoir être fabriqués de façon traditionnelle, de sorte qu'ils seront perçus par le consommateur comme décrivant un mode de fabrication ; Considérant que le pouvoir évocateur semblable lié à la présence des termes L'ARTISAN et l'ARTISANE ne saurait suffire à entraîner un risque de confusion entre les signes, dès lors que ceux-ci présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles et suscitent une impression d'ensemble distincte […]
Que la connaissance que le public peut avoir de la marque antérieure L'ARTISAN PARFUMEUR n'est pas de nature à écarter la perception différenciée que le consommateur aura des signes en présence, étant rappelé en tout état de cause, que si la notoriété d'une marque est de nature à aggraver le risque de confusion, il n'en demeure pas moins qu'elle ne constitue pas un facteur suffisant pour conférer à son titulaire un monopole à l'utilisation du terme ARTISAN descriptif des produits en cause »





5) En ce qui concerne les facteurs à prendre en considération dans le contexte de l’enregistrabilité d’une marque, par opposition au contexte de la contrefaçon d’une marque, y a-t-il des facteurs identiques ou différents à prendre en considération dans votre juridiction lors de l’évaluation de la similitude d’une marque impliquant des éléments non distinctifs dans les deux contextes ? Merci de sélectionner un ou plusieurs choix dans la liste suivante et de fournir vos commentaires si besoin : 

a) There are different factors to consider.
b) The same factors are considered.
c) Depends on the circumstances – please explain what those circumstances include.
d) Autres, merci de préciser.

L’appréciation de la similitude entre des marques (ou entre une marque et une demande de marque) est, au stade de l’enregistrabilité, régie par l’article L.712-4 1) et l’article L.711-3 du CPI auquel le premier renvoie.

L’article L.711-3 I 1°) b du CPI dispose : 

« Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure » ;

Les actions en contrefaçon par imitation sont fondées sur les dispositions combinées des articles L. 716.4, L.716-2 et L.713-2 du CPI lequel énonce en son 2eme paragraphe : 

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (…)
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».

Les deux textes reprennent donc exactement les mêmes conditions, de telle sorte que les facteurs sont les mêmes dans les deux cas de figure, avec une exception qui concerne l’usage. 

En effet, dans les affaires portant sur l’enregistrabilité des marques, la notion d’usage des marques et des demandes de marques est inopérante (sauf pour la prise en compte de la distinctivité accrue ou de la renommée de la marque antérieure acquise par son usage), alors qu’au contraire, dans les actions en contrefaçon la question de l’usage de la marque arguée de contrefaçon est un facteur déterminant et central.

Ainsi, l’Office statuant dans les affaires d’enregistrabilité des marques rappelle avec constance qu’il appréhende le bienfondé d’une opposition par imitation à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque « uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des signes » (INPI, décision du 28 mars 2019, OPP 18-3237/ADR ROADMASTER / RAILMASTER ou encore décision du 9 Février 2023, OPP 21-4549, Domaine de l’Arque / Domaine de Baron’Arques). 

Il y a toutefois une exception à ce principe et qui concerne uniquement la marque antérieure, puisque l’Office prend en considération l’usage en ce qu’il renforce sa distinctivité ou peut lui permettre de jouir d’une renommée. 

En revanche, les Tribunaux et Cours prennent en considération l’usage des différentes marques en conflit, qui est même un des facteurs essentiels dans les décisions. Dans les actions en contrefaçon, l’usage est pris en considération à différents stades, à savoir (i) le renforcement éventuel de la distinctivité par l’usage des marques en conflit, (ii) leur renommée éventuelle et (iii) surtout et concernant la marque postérieure (seule), l’évaluation des dommages intérêts. 

Le Tribunal judiciaire de Nanterre a dans un jugement du 6 juillet 2022, clairement exposé les différences entre les deux approches, à savoir que :

« si la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés, dans le cadre d’une action en nullité (…), elle doit se faire entre la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée et la marque postérieure (…) tel qu’elle  est utilisée dans celui qu’une action en contrefaçon celle-ci sanctionnant un acte d’exploitation et ainsi un usage contextualisé : la contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes, seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux par la défenderesse et de commercialisation des signes et produits argués de contrefaçon à l’égard desquelles sera examinée la perception du public pertinent ». (TJ Nanterre : 6 Juillet 2022 n°19/00352 RN, voir également CA Paris, 22 février 2022 Pôle 5 chambre 1 n°19/18163)

Le facteur de l’usage est donc la principale différence entre les deux types d’actions. 


6) Quels sont les facteurs pris en compte pour déterminer si des marques comprenant des éléments non distinctifs sont considérées comme confusément similaires ou autrement conflictuelles, dans le cadre de l'évaluation de « l'enregistrabilité » de la marque postérieure, dans votre juridiction ? Veuillez choisir un ou plusieurs choix dans la liste suivante et fournir vos commentaires éventuels : 

Dans le cadre de l’enregistrement d’une marque, le risque de confusion avec une marque antérieure est évalué lorsque le titulaire de cette marque antérieure a engagé une procédure d’opposition ou en annulation à l’encontre de la marque seconde sur la base de cette marque antérieure.

L’Office doit alors prendre en considération la marque antérieure enregistrée comme étant une marque valable même si son caractère distinctif est soumis à caution. Ceci explique en partie l’approche adoptée par l’Office en France.

Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion entre deux signes doit être apprécié globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. (Voir par exemple INPI, 8 mars 2023, OP 22-3391)

Il faut ainsi tenir compte des éléments distinctifs dominants dans les signes en cause pour retenir ou non l’existence d’un risque de confusion.

Ainsi Armorique Energie Marine est considéré comme différent de [image: ] dès lors qu’ENERGIE MARINE est descriptif en ce qu’il désigne l’ensemble des énergies renouvelables extraites, ou pouvant l’être, du milieu marin… (INPI, 24 janvier 2023, OP 22-0489). L’INPI retient que :

En revanche, l’existence d’éléments non distinctifs associés à des éléments distinctifs est pris en compte comme renforçant les différences entre les signes comparés.
Par exemple : [image: Une image contenant Police, stylos et plumes, outil d’écriture

Description générée automatiquement]/PLOOM (CA Paris, 20 septembre 2023, n°22/10989) : les termes PLUME et PLOOM diffèrent, ces différences étant accentuées par les autres éléments à savoir la structure et la présentation des signes en présence. 

On précisera toutefois que la seule existence d’éléments non distinctifs différents, fussent-ils dominants, n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre deux signes, dès lors que leurs éléments distinctifs sont identiques ou susceptibles d’être confondus.


a) La nature des éléments non distinctifs 

NON, la nature des éléments non distinctifs n’a pas d’incidence. Dès lors que l’absence de distinctivité d’un élément, quelle que soit sa cause, est établie, l’INPI aura tendance à considérer que cet élément n’est pas de nature à retenir l’attention du public pertinent. 

Illustrations: 

	Référence
	Marque antérieure
	Demande d’enregistrement / Marque postérieure

	Similarité/ risque de confusion
	Citations / Commentaires

	Hypothèse : les signes ont en commun un élément distinctif (ou un élément distinctif similaire) et sont accompagnés d’un ou plusieurs éléments non distinctifs

	INPI, 13 juillet 2022, OP 21-3213 

Opposition
	

PAUL 
	
[image: Une image contenant texte, Police, cercle, blanc

Description générée automatiquement]

	OUI
	« Au sein de la demande contestée, le terme PAULETTE apparait dominant en ce que le terme CAFÉ qui le précède sera appréhendé par le consommateur comme une simple mention commerciale désignant le lieu dans lequel sont proposés les produits et services désignés, à l’instar d’autres termes tels que « restaurant », « brasserie » ou « bar » et ne retiendra pas l’attention du public… En outre, les termes CAFÉ CONTEMPORAIN, descriptifs des services reconnus identiques et similaires, et apparaissant sur une ligne secondaire, dans une taille bien plus petite que le terme PAULETTE, ne seront pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur »


	INPI, 30 janvier 2023 (NL22-0067)

Nullité
	N°4535603

[image: ]
	N° 4740776

[image: ]
	OUI
	« Si comme le souligne le titulaire de la marque contestée, les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal KOMBUCHA dans la marque, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette dissemblance (…). 
La dénomination FOLIZ apparait dominante dans la marque antérieure, où elle occupe une position d’attaque et en ce que le terme KOMBUCHA qui la suit, compris du public français comme étant une boisson fermentée légèrement acide, est susceptible d’entrer dans la composition des boissons alcoolisées, de sorte qu’il apparait dépourvu de caractère distinctif au regard de tels produits »


	INPI, 18 décembre 2023 (OPP 23-1828) 

Opposition
	N°1469369

       [image: Une image contenant Police, texte, noir et blanc, calligraphie

Description générée automatiquement]


N°4248969
[image: Une image contenant logo, Graphique, clipart, graphisme

Description générée automatiquement]
	N° 4940591

[image: Une image contenant Police, texte, calligraphie, blanc

Description générée automatiquement]
	OUI
	« En outre, le terme PANACHE présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et en ce que les termes DE FRANCE qui le suivent, apparaissent dépourvus de caractère distinctif, en ce qu’ils désignent l’origine géographique des produits en cause. A cet égard, le déposant ne saurait valablement soutenir que le signe contesté « Panaché de France est un ensemble de termes constituant une unité et représentant une marque unique », dès lors que le terme PANACHE apparaît comme le seul élément à même de retenir l’attention du consommateur, les termes DE FRANCE ne faisant que s’y rapporter le mettant ainsi en exergue comme précédemment démontré ». 


	Hypothèse : les signes ont en commun un élément non-distinctif 

	CA Paris
27/11/2020
RG N°20/00899

Recours INPI
	

	
MDS COURTAGE
	NON
	« En outre, la reprise du terme COURTAGE, élément descriptif des services en cause comme désignant un service d'intermédiaire que ce soit dans le domaine de la finance, des assurances ou de l'immobilier, n'est pas de nature à retenir l'attention du public et ne peut être utilement invoquée par la requérante comme conférant aux deux signes en présence une physionomie et une évocation communes et partant une ressemblance visuelle, auditive et intellectuelle ».




b) La structure des marques, par exemple le degré de séparation entre la partie distinctive et la partie non distinctive et la différence de taille entre la partie distinctive et la partie non distinctive.

La structure des marques en cause influe nécessairement sur la perception du public et a donc une incidence sur l’appréciation de la similarité des signes et du risque de confusion soit pour minorer l’importance des éléments descriptifs soit pour dire que cette structure renforce les ressemblances entre les éléments distinctifs.


Illustrations : 

	Références
	Marque antérieure 
	Demande d’enregistrement / 
Marque postérieure
	Similarité / risque de confusion 
	Citations / Commentaires  

	Espacement des éléments distinctifs / non-distinctifs 

	INPI, 24 novembre 2022 (NL22-0117)

Nullité 
	N°4594402

[image: ]
	N°4599316

[image: Une image contenant Police, texte, blanc, symbole

Description générée automatiquement]
	OUI
	« Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci consistent en deux éléments verbaux, présentés en caractères d’imprimerie de police standard, espacés dans la marque antérieure tandis qu’ils sont accolés dans le signe contesté (individualisés par leur initiale en majuscule).(…) Il n’est pas contesté qu’au sein des deux signes, la dénomination identique FREE possède un caractère distinctif au regard des produits et services en présence. 30. Cette dénomination FREE présente également un caractère dominant dans chacun des signes, du fait de sa position en attaque et du caractère faiblement (voire non) distinctif de l’élément BUSINESS / BIIZ qui la suit, ce dernier faisant seulement référence à la notion d’affaires et notamment d‘activité commerciale, notion qui n’a, en soi, pas de valeur distinctive au sein d’une marque ».


	L’espacement entre la partie distinctive et la partie non-distinctive de la marque - en ce sens où il vient souligner l’élément distinctif commun (« FREE ») - sera de nature à renforcer les ressemblances entre les signes en présence 


	Structure formelle des signes 

	INPI, 15 juin 2022 (OP22-0067) 

Opposition 
	N° 018000429

[image: Une image contenant Police, texte, blanc, conception

Description générée automatiquement]
	N° 4 808 653

LOVEHOTEL
	OUI
	« (…)  Il n’est pas contesté que les signes ont en commun un terme visuellement proche et identique phonétiquement à savoir LOVE pour le signe contesté et LOV pour la marque antérieure, associé à un terme désignant une entité économique (HOTEL pour le signe contesté, GROUP pour la marque antérieure). Il existe donc entre les deux signes une structure commune dont il résulte un risque d’association dans l’esprit du public concerné. La présentation particulière de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des termes LOV GROUP ».


	Ainsi, la reprise d’une même structure formelle associant un élément distinctif identique ou similaire dans chaque signe à un autre élément non distinctif vient renforcer le risque de confusion entre ces deux signes


	Présentation de l’élément non distinctif en petite taille ou en soulignement de l’élément distinctif

	INPI , 2 février 2023, OP 22-1650
	

B&b tacos

	
[image: Une image contenant logo, texte, Police, cercle

Description générée automatiquement]
	OUI
	Les signes diffèrent par la présence du terme TACOS au sein du signe contesté, et par la présence du terme HOTELS ainsi que la présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit toutefois à tempérer de telles différences. En effet, les séquences BB et B&B présentent un caractère essentiel dans chacun des deux signes. A cet égard, dans le signe contesté, la séquence BB constitue l’élément essentiel en ce que, le terme TACOS n’est pas distinctif au regard des « Services de restauration (alimentation) » de la demande. De même, dans la marque antérieure, la séquence B&B constitue l’élément dominant, en ce que le terme HOTELS est présenté en caractère de plus petite taille et apparaît descriptif de certains des services en cause.


	La présentation en lettres de petite taille de l’élément non distinctif vient encore minorer ce dernier de sorte qu’il n’est pas pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion


	INPI, 14 février 2023 
(OP22-3124)

Opposition
	N° 17 4 354 671

[image: Une image contenant texte, Police, logo, Graphique

Description générée automatiquement]
	N°4 867 123

WILLY ANTI-GASPI
	NON
	(…) Dès lors, la séquence ANTI-GASPI, outre sa position secondaire, sur une seconde ligne à l'instar d'un slogan, apparaît également descriptive au regard des services invoqués dans la marque antérieure, en ce qu'elle est susceptible d'en désigner des caractéristiques, à savoir l'objet et la nature des services rendus, comme le fait justement valoir la titulaire du signe contesté. Cette séquence ne retiendra donc pas l'attention du consommateur à titre de marque et sa seule présence ne saurait constituer une ressemblance pertinente. Ainsi, le consommateur portera son attention sur les spécificités propres à distinguer les signes en présence ».


	La position secondaire de l’élément non distinctif le minore encore plus de sorte qu’il n’est pas pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion


	Présentation de l’élément non distinctif en grande taille 

	INPI, 20 janvier 2023 (OP22-1816) 

Opposition
	URBAN OUTFITTERS
	[image: Une image contenant texte, Police, Graphique, logo

Description générée automatiquement]
	NON
	Si ces signes ont en commun la séquence URBAN, cette circonstance ne saurait créer, à elle seule, un risque de confusion ou d’association entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. (…) le terme URBAN, terme anglais compris en France et signifiant URBAIN, « est considéré comme faiblement distinctif car communément utilisé de nos jours pour les produits destinés aux jeunes urbains ». Ce terme pourra dès lors être perçu comme une caractéristique des services en cause, telle que leur objet ou leur destination.
Or, en présence de marques composées d’éléments peu ou pas distinctifs, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation entre les signes, lesquels permettent d’exclure tout risque de confusion en l’espèce ». 


	La taille ou la position d’attaque de l’élément non distinctif est sans incidence pour l’appréciation du risque de confusion




c) L'historique et le statut d'usage de la marque antérieure. 

[bookmark: _Hlk163828503]OUI, mais uniquement en ce que l’ancienneté et/ou l’intensité de l’usage de la marque lui a permis d’acquérir une distinctivité (distinctivité dite « extrinsèque », par opposition à la distinctivité intrinsèque, innée du signe). La distinctivité de la marque antérieure est en effet l’un des facteurs à prendre en compte pour l’appréciation du risque de confusion. 

Illustrations :

	Références
	Marque antérieure 
	Demande d’enregistrement / Marque postérieure 
	Similarité / risque de confusion 
	Citations / Commentaires  

	INPI, 24 octobre 2023 (NL23-0076)

Nullité 
	N°4179987

AIRBNB
	N° 4413947
[image: Une image contenant Police, logo, cœur, Graphique

Description générée automatiquement]

	OUI
	« l’élément verbal CONCIERGERIE apparait dépourvu de caractère distinctif au regard d’une partie des services en cause (…). Au sein de la marque antérieure, il convient de prendre en considération le caractère distinctif accru par la renommée de cette marque antérieure, en vertu duquel le consommateur identifiera aisément la séquence BNB en son sein (…) Par conséquent, les signes présentent de faibles ressemblances d’ensemble qui sont toutefois accentuées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et essentiels » (§57 et 58). 

	INPI, 5 juin 2023 (OP18-2111) 

Opposition 
	N° 000189795

[image: Une image contenant texte, Police, Graphique, logo

Description générée automatiquement]
	N° 4450152

JAGUAR forever… MAGIC
	OUI
	« En l’espèce, la notoriété de la marque antérieure dans le domaine automobile confère à l’élément verbal JAGUAR un fort caractère distinctif au regard des produits et services relevant de ce secteur. Il convient par conséquent de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré pour apprécier plus largement le risque de confusion. Dès lors, et malgré la présence des termes FOREVER et MAGIC ainsi que de trois petits points au sein du signe contesté, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure pour les produits précités en cause, soit amené à la reconnaître immédiatement dans le signe contesté et à penser que ces marques présentent la même origine. Ainsi, le risque de confusion en l’espèce est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché automobile en ce qui concerne les produits précités, reconnus comme identiques ou similaires à l’évidence ».



d) L'historique et le statut d'usage de la marque postérieure. 

NON, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition et de la procédure en nullité devant l’INPI doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées.

Illustration:

	Références
	Marque antérieure 
	Demande d’enregistrement / Marque postérieure
	Similaire / risque de confusion 
	Citations / Commentaires  

	INPI, 5 janvier 2001 (OPP 00-3103)

Opposition
	
RENT A CAR
	
ENTERPRISE RENT-A-CAR
	
OUI
	« que sont extérieures à la présente procédure les circonstances de fait invoquées par la société déposante, tenant à l'usage ancien fait par ta société déposante à titre de nom commercial et de marque de l'expression RENT A CAR aux Etats Unis et de sa connaissance en France ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition devant uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par un 'enregistrement de la seule marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la marque, objet de la demande d'enregistrement contestée, indépendamment des conditions d'exploitation effectives ou supposées de ces signes ».




e) Le domaine d'activité des marques concernées.

En principe NON, car la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition et de la procédure en nullité devant l’INPI doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. 

f) Le degré de sophistication du public concerné. 

NON, en pratique cette circonstance n’est pas de nature à exclure le risque de confusion à partir du moment où les éléments distinctifs des signes en cause sont identiques ou similaires.

Illustration :

	Références
	Marque antérieure 
	Demande d’enregistrement / Marque postérieure
	Similaire / risque de confusion 
	Citations / Commentaires  

	INPI, 22 décembre 2022 (NL 21-0261)


Nullité
	
ONE
	[image: Une image contenant Police, logo, Graphique, texte

Description générée automatiquement]
	OUI
	 (…)  En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires (point 68) consistent en des produits qui ne sont pas de consommation courante mais qui, comme l’indique le titulaire de la marque contestée en citant des décisions de l’Office Européen des marques, sont des produits d’un prix élevé et pour lesquels le consommateur aura une attention particulière lors de leur achat. 86. Ainsi, il y a lieu de considérer que les produits des marques en cause s'adressent tant au grand public qu’à un public de professionnel, dotés d'un degré d'attention élevé. (…)  Le fait que les produits en présence fassent l’objet d’un degré d’attention élevé des consommateurs n’est pas de nature à écarter le risque de confusion ». 




g) Les pratiques et conventions relatives à l'usage de la marque sur le marché des produits ou services concernés.

NON, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition et de la procédure en nullité devant l’INPI doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées.

h) La relation entre les titulaires des deux marques. 

NON, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition et de la procédure en nullité devant l’INPI doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées.

i) Le contexte et l'histoire du titulaire de la marque antérieure.

NON, la règle en France est que l’examen doit se faire sur la base des signes en présence, et sans tenir compte d’éléments extérieurs, tels que l’historique des titulaires, ou les conditions de vente sur le marché par exemple ou des décisions antérieures rendues dans des contextes différents (voir décision Energie Marine précitée).

j) Le contexte et l'histoire du détenteur de la marque postérieure.

NON, la règle en France est que l’examen doit se faire sur la base des signes en présence, et sans tenir compte d’éléments extérieurs, tels que l’historique des titulaires, ou les conditions de vente sur le marché par exemple ou des décisions antérieures rendues dans des contextes différents.

k) Les autres marques du titulaire de la marque antérieure. 

NON, dans le cadre d'une procédure d’opposition ou d’une procédure en nullité devant l’INPI, au stade de la comparaison des signes, l’office ne tiendra compte que de la marque antérieure invoquée et non des autres marques du titulaire. 

l) Les autres marques du détenteur de la marque postérieure.

NON. La circonstance que le déposant / titulaire de la marque postérieure possède d’autres marques, voire une famille de marques, est inopérante car extérieure à la procédure d’opposition / en nullité.

Illustration:

	Références
	Marque antérieure 
	Demande d’enregistrement / Marque postérieure 
	Similaire / risque de confusion 
	Citations / Commentaires  

	INPI, 7 mars 2022 (OP21-1486)

Opposition
	N°4 094 195

[image: Une image contenant texte, fruit, pomme, affiche

Description générée automatiquement]
	
N°4 720 899


BREIZH POM’
	OUI
	« La société déposante fait valoir qu'elle est titulaire d'une série de marques, construite autour de la structure identitaire associant le terme BREIZH à une boisson ou à un goût : BREIZH COLA, BREIZH COLA ZERO, BREIZH COLA STEVIA, BREIZH COLA sans sucres, BREIZH AGRUM, BREIZH THE GLACE et BREIZH LIM' (les annexes 2.a à 2.f illustrant cette série). Elle ajoute que cette série reprend la structure identitaire BREIZH associé à une boisson / un goût, et que le consommateur de boissons ne manquera pas de percevoir, compte tenu au surplus de la connaissance de la marque BREIZH COLA et de sa famille de marques sur le marché (les annexes 3.a à 3.n illustrant cette connaissance par le public du 3ème cola national et de ses déclinaisons). Toutefois, ces arguments ne peuvent être opérants en l'espèce, l'existence d'autres marques dont serait titulaire la société déposante étant extérieure à la présente procédure. En effet, les raisons ayant présidé au choix du signe contesté et notamment le fait qu'il constitue la déclinaison d'autres marques de sa titulaire sont inopérantes, seuls les signes en présence devant être examinés ».




m) La perception du consommateur (quant à l'élément non distinctif).

OUI. La perception de ce consommateur est nécessairement prise en compte pour apprécier le caractère non distinctif de l’élément considéré ou bien encore pour apprécier le risque de confusion entre les signes en présence. 

n) Autre facteur, merci de préciser.

/


7) Quels sont les facteurs pris en compte pour déterminer si des marques comprenant des éléments non distinctifs sont considérées comme confusément similaires ou autrement conflictuelles dans le cadre de l'évaluation de la contrefaçon de marque, dans votre juridiction ? Veuillez choisir un ou plusieurs choix dans la liste suivante et fournir vos commentaires éventuels :

a) La nature des éléments non distinctifs

Non, la nature des éléments non distinctifs n’est pas prise en compte par les juridictions françaises au titre de l’analyse du risque de confusion.

Ainsi qu’illustré dans les propos introductifs, le risque de confusion entre deux marques doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondé sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant particulièrement compte de leurs éléments distinctifs et dominants (Com.10 avr. 2019, n° 18-10.075).

La prise en compte de l’impression d’ensemble implique, le cas échéant, de préciser les raisons pour lesquelles les autres éléments de la marque complexe sont insignifiants au titre de la comparaison globale, sans pour autant prendre en compte la nature de ces éléments.


b) La structure des marques, par exemple le degré de séparation entre la partie distinctive et la partie non distinctive et la proportion de taille entre la partie distinctive et la partie non distinctive.

OUI

Le risque de confusion entre deux signes doit être apprécié globalement, en considération de l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, compte tenu, notamment du degré de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes.

Il résulte de la jurisprudence européenne (CJUE, 28 avr. 2004, aff. C-3/03 P, Matratzen Concord . - CJUE, 12 juin 2005, aff. C-334/05 , OHMI c/ Shaker. ; CJUE, 3 sept. 2009, aff. C-498/07, Aceitos del Sur-Coosur SA) que "dans le cadre de l'examen de l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble".

La Cour de cassation sanctionne les décisions des juges du fond qui apprécient la similitude entre deux marques complexes en se fondant uniquement sur un seul de leurs éléments, qu'il soit verbal ou figuratif, sans expliquer en quoi les autres éléments doivent être considérés comme négligeables (Cass. com., 20 févr. 2007, n° 05-13.927, 05-14.039 - Cass. com., 6 mars 2007, aff . Les petites récoltes, n° 05-13.160  - Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-22.061 - Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-14.114, Clos de la justice, préc.) ;

A titre d’exemple, la Cour de cassation (Cass civ 1, 22 juin 2017, 14-20.310) a pu apprécier la comparaison faite par les juges du fond de signes représentant des dessins stylisés, apposés sur des bouteilles de vin, identifiant des mets par référence aux vins auxquels ils sont associés. La Cour a jugé que : 

« après avoir décrit les représentations semi-figuratives des dessins puis l’habillage des bouteilles incriminées, l’arrêt relève, d’abord, que, visuellement, en dépit de la différence dans la présentation des éléments figuratifs et de détails sur la représentation des animaux et de l’ajout d’un macaron « boire et manger », il résulte de la reproduction enfantine de dessins, séparés, d’animaux présentant une configuration très proche, ou de mêmes sortes de pâtes, une impression de grande similitude et que cette impression d’ensemble est confortée par la reproduction, en dessous de ces dessins, de la même manière, sur une ligne en lettres capitales d’imprimerie, des trois éléments verbaux désignant les animaux ou aliments représentés ; que l’arrêt relève ensuite que, sur le plan phonétique, nonobstant l’ajout du macaron ou la modification de certains éléments verbaux, une prononciation scandée de trois appellations aux sonorités différentes, avec reprise de termes connus, demeure prépondérante ; qu’il relève enfin qu’intellectuellement, les illustrations renvoient au même concept de présentation ludique de dessins représentant les animaux ou aliments dénommés dans trois langues pour présenter des produits similaires à ceux désignés par les marques françaises et communautaires et en déduit que ces habillages sont de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence ; qu’ainsi, la cour d’appel a procédé à la comparaison de l’impression d’ensemble produite par chacune des marques invoquées par M. P et par chacun des signes incriminés  ».


Les juridictions du fond prennent en compte les différents éléments des marques en cause :

	Décision
	Marque antérieure
	Marque attaquée / Signe en conflit
	Analyse

	CA Paris
22/11/2023
	[image: ]
	[image: Une image contenant texte, capture d’écran, Rectangle, Police

Description générée automatiquement]
	L’élément dominant des marques est constitué des termes «  STRATEGIE CLIENTS » , accompagnés d'éléments figuratifs peu évocateurs et de mentions descriptives n'ayant pas vocation à être mémorisées ou particulièrement remarquées par le public pertinent

	TJ Paris
10/11/2023
	[image: Une image contenant texte, croquis, Emblème, cercle

Description générée automatiquement]
	[image: Une image contenant texte, conception, typographie

Description générée automatiquement]
	La marque Maison des sœurs macarons est constituée d'un médaillon au centre duquel est gravé le buste d'une femme à la tête voilée, autour de laquelle sont écrits, en ovale et en lettres capitales, les mots « Maison des soeurs macarons à [Localité 7] (déposé) », puis dans un deuxième ovale concentrique, en lettres capitales de taille inférieure, « Origine des macarons de [Localité 7] » et « Maison fondée en 1793 », enfin, en-dessous, de taille encore inférieure, « marque de fabrique ». 
S'agissant d'une marque désignant des macarons, les mots du deuxième ovale sont descriptifs, de même que la mention « marque de fabrique », la mention « déposé » dans le premier ovale, et la précision d'origine géographique (« à [Localité 7] »). 
Le dessin d'un buste de femme au centre de la marque est normalement distinctif, mais en présence d'un élément verbal c'est sur ce dernier que le public cherchera l'élément déterminant de l'origine commerciale du produit, cet élément verbal étant plus à même qu'un dessin figuratif sobre et relativement banal de distinguer cette origine des autres sans risque d'erreur. Ce sont ainsi les mots « Maison des soeurs macarons », qui entourent le centre du médaillon, qui constituent l'élément le plus distinctif de la marque. Le dessin, néanmoins, en montrant une femme susceptible d'être une religieuse, accentue l'importance du mot « soeur », outre que le mot « maison » ne fait que désigner une entreprise, et c'est ainsi, au sein de l'élément verbal principal, le vocable « soeurs macarons » qui est l'élément distinctif dominant.
Au sein du signe litigieux, les mots « macarons » et « fours » décrivent respectivement le produit et un moyen de le fabriquer, de sorte que la partie la plus distinctive est le mot « soeurs » et le groupe verbal qu'il forme avec le mot suivant : « soeurs macarons ». 
Le signe et la marque sont ainsi similaires (très fortement similaires au plan conceptuel, assez fortement similaires au plan verbal et faiblement similaires au plan visuel) et ont en commun leur élément le plus distinctif.


	TJ Paris
11/10/2023
	[image: Une image contenant texte, Police, logo, Graphique

Description générée automatiquement]

[image: Une image contenant Police, calligraphie, typographie

Description générée automatiquement]
	MS Marie-Sixtine

MS
	Le signe "MS" critiqué est composé de deux lettres, le " M " en capitale, le " s " en minuscule, en caractères de même taille, noir sur fond blanc, maigres et simples, dont le " s " minuscule forme la dernière branche du " M " pour imbriquer les deux lettres. Sur le site internet et sur le réseau social Instagram, le signe critiqué est souligné par le signe " Marie-Sixtine " en capitales de caractères plus petits et de même aspect, mais il est également utilisé seul sur certaines étiquettes ou sur les enseignes des boutiques. 
La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne "MS Mode " no1081030 est composée des deux même lettres " M " et "S" en minuscules grasses, bleues sur fond blanc dans des caractères imitant l'écriture manuelle, soulignées par le terme" mode " en capitales de caractères plus petits et rectilignes. La marque semi- figurative de l'Union européenne "MS Mode" no01745432 reprend le même signe en noir sur fond blanc. 
Sur les plans visuel et auditif, le signe critiqué comporte les deux mêmes lettres que les marques opposées, utilisées seules ou placées en position dominante par rapport au signe "Marie-Sixtine " compte tenu de la différence de taille des caractères, ces deux mêmes lettres étant également dominantes dans les marques opposées en raison de la taille plus petite du terme "mode", de son positionnement sous le premier signe et de son caractère purement descriptif pour les produits concernés. Le caractère dominant des deux lettres "M " et "S" se retrouve sur le plan auditif compte tenu de leur placement en position d'attaque du signe critiqué et des marques opposées. Le signe "MS" critiqué est, donc, similaire aux marques opposées sur ces plans. 


	


COUR D’APPEL DE PARIS
ARRET DU 24 JANVIER 2024
	

[image: Une image contenant texte, Police, blanc, Graphique

Description générée automatiquement]
	

[image: Une image contenant texte, Police, logo, Graphique

Description générée automatiquement]

	« l’expression THE CO-LIVING COMPANY, perçue comme désignant une entreprise proposant des prestations d’habitat partagé, apparaît comme dépourvue de caractère distinctif ou, à tout le moins, comme fortement évocatrice des services concernés dont elle désigne l’objet ou la destination, de sorte que l’élément figuratif précédemment décrit, visuellement très présent en raison de sa position d’attaque et de sa taille, dominant les éléments verbaux qu’il enserre en partie, et qui n’apparaît pas d’évidence comme la représentation stylisée des initiales des mots CO LIVING COMPANY, sera immédiatement perçu par le public et retiendra particulièrement son attention, lui permettant d’identifier à lui seul l’origine commerciale des services concernés. »



c) L'historique et le statut d'utilisation de la marque enregistrée/de droit commun.

OUI

La connaissance de la marque sur le marché est un facteur pertinent du risque de confusion (CJUE, 28 sept. 1998, C-39/97, Canon) puisqu’elle lui confère un caractère distinctif particulier et lui offre une protection plus étendue. Elle doit donc être prise en compte dans l'appréciation du risque de confusion (Cass. com., 5 avr. 2005, Bistrot du sommelier, n° 03-11.318 ; CA Paris, 17 mai 2006, Or Brun, n° 05/12156 ; CA Paris, 1er févr. 2012, n° 09/20084, Kinder Surprise).

Dans un arrêt du 30 mai 2018 (Cass com. n°16-22.994), la Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel de Paris de ne pas avoir tenu compte de la très large connaissance de la marque antérieure JOKER+ par le public et a énoncé que : « la connaissance de la marque sur le marché est un facteur pertinent de l’appréciation du risque de confusion, en ce qu’elle confère à cette marque un caractère distinctif élevé et lui ouvre une protection étendue ».


	Décision
	Marque antérieure
	Marque attaquée / Signe en conflit
	Analyse

	Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch.1 – 28 octobre 2014
	[image: Une image contenant texte, Police, Graphique, nombre

Description générée automatiquement]
	[image: Une image contenant typographie, Police, calligraphie

Description générée automatiquement]
	« Considérant que dans le cadre de l’usage de la marque contestée il apparaît que la SAS Société du Figaro a toujours dissocié le terme “Pocket” du signe “Madame FIGARO” en le plaçant successivement à la fin puis au début de ce signe »




d) L'historique et l'état d'usage de la marque soupçonnée d'être contrefaite.

OUI

	Décision
	Marque antérieure
	Marque attaquée / Signe en conflit
	Analyse

	COUR D’APPEL DE DOUAI
ARRET DU 25 JANVIER 2024
	[image: ]
	MONDIAL PNEU
	« si la marque MONDIAL PNEU est une marque verbale alors que MONDIAL PARE-BRISE est semi-figurative, il n'en reste pas moins que les deux marques sont constituées de deux termes dont le premier est identique aux deux marques, le mot Mondial, de nature a produire un effet visuel.
S'agissant de l'impression sonore le premier terme se détache dans les deux marques, le terme « mondial » se détache nettement et est prépondérant d'autant plus que le deuxième terme de chacune des deux marques est bref et commence par la lettre d'entame P.
Au niveau conceptuel également les deux marques jouent sur le terme « mondial » qui est dominant leur deuxième partie se rapportant à une partie d'un véhicule (pare-brise ou pneu) ce qui conduit à un rapprochement quant aux produits et domaine d'activité.
[..] la marque MONDIAL PARE-BRISE, qui développe ses activités depuis 2001, dispose d'un réseau de points de vente sur tout le territoire français jouit d'une renommée certaine et donc présente une distinctivité importante, les activités développées sont similaires de sorte qu'il est manifeste qu'une association entre les marques se fait dans l'esprit du public entre celles-ci pouvant laisser croire que les deux marques relèvent d'activité liées et que le risque de confusion est important ; il est à cet égard utile de relever que M. [J] [G] est un ancien franchisé de la société MONDIAL PARE-BRISE, sans doute lui-même identifié à cette marque auprès de sa clientèle. »


	Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch.1 – 28 octobre 2014
	[image: Une image contenant texte, Police, Graphique, nombre

Description générée automatiquement]
	[image: Une image contenant typographie, Police, calligraphie

Description générée automatiquement]
	« Considérant par ailleurs que deux études réalisées en 2005 et 2008 par la SA IPSOS démontrent que la marque “Pocket” est notoire pour être comme d'une fraction significative du public concerné (en l’espèce le grand public) et qu’un sondage réalisé en 2013 par l'institut GFK démontre que cette marque bénéficie de 19,4 % de notoriété spontanée en deuxième position derrière le “Livre de Poche” et de 74.5 % de notoriété suggérée également en deuxième position derrière le “Livre de Poche”.
(…) Considérant que de ce fait, en raison de cette position distinctive autonome, l’impression d’ensemble produite par le signe composé “Madame FIGARO POCKET” peut conduire le public à croire que les produits ou services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement alors surtout que la SA Univers Poche a conclu des partenariats avec notamment le journal “Le Monde” et les éditeurs des magazines “Psychologie magazine” et “Cosmopolitan” pour éditer des livres sous son signe ; qu’il en résulte un risque de confusion au sens de l’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle »




e) Le domaine d'activité des marques concernées.

OUI

Le domaine d’activité concerné par les marques en cause est pris en considération par les tribunaux pour apprécier le caractère distinctif des élément composant les signes. Quelques exemples ci-dessous :

	Décision
	Marque antérieure
	Marque attaquée / Signe en conflit
	Analyse

	COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 12 AVRIL 2023
 - RG 22/01141
	« HERBACIN »
&
[image: ]
	HERBEZEN
	« Ainsi, la comparaison globale et objective des signes en cause permet de retenir qu'ils ne présentent pas la même impression d'ensemble, leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles étant prépondérantes, et exclut tout risque de confusion pour le consommateur concerné, nonobstant l'identité et la similarité des produits en cause.
Cette impression d'ensemble est encore renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. « cei égard, comme l'a justement relevé l'INPI, la séquence commune «HERB» fait immédiatement référence au mot «herbe» et présente un caractère peu distinctif au regard des produits visés à l'enregistrement comme renvoyant à leur composition, l'industrie cosmétique revendiquant s'appuyer sur l'exploitation des ressources végétales. 
Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la présence de la séquence commune «HERB» en attaque ne peut suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes en présence au regard des différences notables relevées. »


	Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 
19 février 2002

	BF&L
	BSL Industry
	Les deux signes (BF&L et BSL INDUSTRY) ne comportent en commun que les lettres B et L. Le tribunal considère que l’identité des produits visés et le caractère extrêmement limité de l’identité des signes sont insuffisants pour entraîner un risque de confusion et plus particulièrement un risque d’association chez le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux produits simultanément sous les yeux
En outre, dans le secteur de l’habillement, il est fréquent d’utiliser des dénominations comportant uniquement des initiales ;
La confusion susceptible de naître de simple similitude phonique entre BF&L et BSL disparaît par l’adjonction du terme INDUSTRY.




f) Le degré de sophistication du public concerné.

OUI

Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient de se placer du point de vue du consommateur d’attention moyenne de la catégorie de produits concernée (CJUE 22 juin 1999, C-342/97, Loyd). Le niveau d’attention du consommateur peut varier en fonction de la catégorie de produits et services.

Ainsi, il est constant que dans le domaine informatique, le public pertinent est constitué de professionnels, ayant recours à des produits et/ou services informatiques (à titre d’exemple : CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 21 janv. 2022, n° 20/04113).

Lorsque les produits en cause sont des médicaments, doivent être inclus dans le public pertinent non seulement les professionnels de la santé qui interviennent dans la prescription et la commercialisation de la marque, mais aussi les consommateurs finals, tant pour les médicaments pouvant être vendus librement, que pour ceux pouvant être délivrés uniquement sur ordonnance médicale (CJUE, Tribunal, 21 juin 2017, T-632/15).

La Cour de cassation a récemment rappelé que le risque de confusion doit s’apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements des marques vis-à-vis du public pertinent des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte de ceux effectivement exploités sous la marque. Dans cette affaire, le public de référence est constitué, « pour les produits visés dans l’enregistrement des marques « Isover », de professionnels du bâtiment de second œuvre et de particuliers entreprenant des travaux de construction et d’isolation et, pour les produits visés par la marque « Isocover », de professionnels de l’aménagement intérieur ou de solutions d’isolation très spécifique, à la différence des produits isolants traditionnels visés dans le dépôt de la marque première, ainsi que de particuliers amateurs de décoration intérieure. La cour d’appel, qui a apprécié concrètement le public pertinent au regard des produits visés respectivement dans l’enregistrement des marques en présence, sans se référer aux produits effectivement commercialisés sous la marque « Isocover », et qui, ayant procédé à la recherche qui lui était demandée, a considéré que, contrairement à ce que soutenait la société Saint-Gobain Isover, le public pertinent n’est pas strictement identique, a fait une exacte application des articles L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l’article 5 de la directive n° 2008/95, et de l’article 9 du règlement n° 207/2009. » (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-20.437).

g) Les pratiques et conventions relatives à l'usage de la marque sur le marché des produits ou services concernés.

Non, il semblerait que ce facteur ne soit pris en compte que dans le cadre de l’analyse de l’usage sérieux de la marque antérieure.

L’utilisation habituelle d’un élément verbal ou figuratif sur le marché peut être évoquée dans le cadre des actions en contrefaçon, cependant cette considération n’est pertinente qu’au titre de l’analyse conceptuelle intégrée par la méthode d’analyse globale en matière de risque de confusion, et non pas comme un facteur devant être pris en compte de manière individuelle.

h) La relation entre les titulaires des deux marques.

Non

i) Les antécédents et l'histoire du titulaire de la marque enregistrée/de droit commun.

OUI

L'histoire du titulaire de la marque enregistrée a pu être prise en considération par les juridictions pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, malgré le faible caractère distinctif de l’élément verbal incorporé dans une marque composite postérieure. Un exemple ci-dessous :

	Décision
	Marque antérieure
	Marque attaquée / Signe en conflit
	Analyse

	COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 12 AVRIL 2023
 - RG 22/01141
	« RENT A CAR »


	[image: Une image contenant texte, Police, Graphique, capture d’écran

Description générée automatiquement]
	La cour retient que nonobstant les différences visuelles et phonétiques constatées le public pertinent qui cherche à louer une voiture et qui connaît la société Rent A Car dont la renommée en France en tant que société de location de voiture est reconnue et non contestée retiendra essentiellement le signe RENT A CAR et n'attribuera pas d'importance particulière à l'expression Enterprise à laquelle il n'attachera aucune distinctivité.
Ainsi, et bien que le signe RENT A CAR ne soit pas l'élément dominant du signe complexe contesté, il conserve une position distinctive autonome prégnante et le public sera conduit à croire que les services en cause proviennent d'une même entreprise ou à tout le moins d'une entreprise économiquement liée.



j) Les antécédents de l'auteur présumé de l'infraction.

NON

k) Les autres marques du titulaire de la marque enregistrée/de droit commun.

NON

l) Les autres marques du contrefacteur présumé.

NON

m) La perception du consommateur (quant à l'élément non distinctif).

OUI

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. 

Dès lors, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. 

Dans cette analyse, la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion, tel que rappelé dans l’arrêt de la CJUE « Sabel BV C Puma AG, Rudolf Dassler Sport » (C-251/95).

	Décision
	Marque antérieure
	Marque attaquée / Signe en conflit
	Analyse

	COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 24 JANVIER 2024
 - RG 22/12873
	« GUSTAVO GUSTO »
	[image: ]
	Il résulte de cette comparaison que ces signes, pris dans leur ensemble, malgré la présence du même mot « gusto » et des trois premières lettres « gust », présentent des différences tant sur les plans visuel que phonétique et intellectuel.
Cette analyse est encore renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause. 
Ainsi, comme déjà relevé, l'élément verbal commun « gusto », terme italien perçu immédiatement par le consommateur français comme une référence au « goût » présente un caractère distinctif faible au regard des services de restauration et de traiteur tels que visés dans la marque antérieure, l'évocation du goût étant encore renforcée dans le signe contesté par le slogan « le vrai goût de l'Italie », invitant ainsi encore davantage à un rapprochement entre le terme italien « gusto » et sa traduction française. Par ailleurs, la cour considère que c'est à juste titre que l'INPI a relevé qu'au sein du signe contesté l'élement verbal « gusto » n'est pas dominant à lui seul, la séquence « gusti », porteuse de la même évocation et de longueur identique étant présentée en mêmes taille de caractères et de manière tout aussi perceptible, de sorte que c'est à juste titre qu'il a été retenu que le consommateur s'attachera aux signes pris dans leur ensemble et à leurs différences.


	COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
Arrêt du 26 mai 2023
 - RG 22/00297
	« GARUM ARMORICUM »
	« GARUM SOCIORUM EXQUISITUS »
&
	
« GARUM EXQUISITIUS »
	« Les signes n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'ilexiste entre les signes en présence un risque de confusion,incluant le risque d'association, qui doit être appréciéglobalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du casd'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne lasimilitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques encause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par lesmarques en tenant compte notamment des éléments distinctifsde celles-ci.
Ces signes sont tous composés de termes latins. Seul le terme« garum » composant les marques antérieures est repris dansles signes contestés auxquels sont ajoutés les mots «'Exquisitius'» et « Sociorum Exquisitus'» qui se substituent aumot «'ARMORICUM'».Il a été dit que les deux termes latins composant la marqueantérieure n'ont aucune signification pour le public pertinent quine comprend pas le latin. Bien que placé en attaque dans la marque opposée, le mot «garum » se fond dans les signes contestés et perd son caractèredominant, le public qui ne comprend pas le latin ne retenant dèslors pas les dénominations en cause et ne pouvant faire un rapprochement entre les signes en présence.
Ainsi il ne les confondra pas plus qu'il ne fera de lien entre eux, la société CGD ne pouvant être suivie lorsqu'elle allègue uneréférence intellectuelle entre les signes par la simple sonorité dusuffixe « um ». En conséquence, la contrefaçon n'est pas caractérisée de ce chef. »



n) Pour les autres, merci de préciser.

/


8) Est-il possible que la marque (A) dans les scenarios suivants soit reconnue suffisamment différente de la marque (B) dans votre juridiction?

Scenario 1 : une marque (A) constitue la combinaison d'une marque antérieure en son entier (B) ou d'une marque similaire à une marque antérieure (B) et d'un ou d'élément(s) non-distinctif(s) aux fins d'apprécier si la marque postérieure peut être enregistrée. Veuillez choisir l'une des options suivantes et, le cas échéant, faire part de vos commentaires : 

a) Non, l'enregistrement ne va certainement pas de soi.
b) Oui, l'enregistrement est très simple.
c) Cela dépend de l'élément non distinctif.
d) Autre, merci de préciser.

Il ressort de la jurisprudence récente de l'INPI, exposée dans le tableau ci-dessous, que lorsqu'une demande de marque postérieure constituée, d'une part, d'un signe ou ensemble de signes reproduisant intégralement une marque antérieure (par hypothèse distinctive) ou imitant celle-ci et, d'autre part, d'un ou d'éléments non-distinctifs, cette demande sera généralement refusée. 


	Date et référence des décisions
	Marque antérieure
	Demande de marque postérieure
	Éléments non- distinctifs présents dans la demande postérieure / Produits et services
	La demande de marque est-elle suffisamment différente ?

	INPI, 
13 février 2024, 
OPP 23-2637

	N°3544743 
 
APRIL 

	N°4955338 

APRIL SNOW
	SNOW

(Produits cosmétiques)

	NON (“le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits spécifiquement conçus pour la saison de l’hiver et/ou des sports d’hiver”)


	INPI, 
2 janvier 2024, 
OPP 23-1064

	N°018084972 
 
MOMA

	N°4925498 

MAMOU CUISINE TRAITEUR
	CUISINE TRAITEUR 

(Boissons ; services de restauration)
	NON (“la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences. En effet, au sein de la demande contestée, le terme MAMOU, distinctif au regard des produits et services en cause, revêt un caractère dominant dès lors que les termes qui le suivent, à savoir CUISINE TRAITEUR, apparaît descriptif des services de la demande d’enregistrement.”)

	INPI, 
27 décembre 2023,
OPP 23-2450

	N°4 837 150
 
ABEILLE

	N°4 952 800 

ABEILLE VIAGER
	VIAGER

(Affaires immobilières ; estimations financières et immobilières)
	NON (“la dénomination ABEILLE, commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination ABEILLE présente un caractère essentiel en ce que le terme VIAGER, qui la précède, apparait faiblement distinctif au regard des services en cause car évocateur du domaine de l’immobilier. Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.”)


	INPI, 
18 décembre 2023,
OPP 23-1828

	N°1469369
 
PANACH'

	N°4940591

PANACHé DE FRANCE
	DE FRANCE

(Boissons sans alcool)
	NON (“les termes PANACHE / PANACH présentent un caractère distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme PANACHE présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et en ce que les termes DE FRANCE qui le suivent, apparaissent dépourvus de caractère distinctif, en ce qu’ils désignent l’origine géographique des produits en cause. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes.”)


	INPI, 
18 décembre 2023, 
OPP 23-2487

	N°1571046,
 
COCO

	N°4954109

STUDIO COCO PARIS
	STUDIO + PARIS

(Services de salons de beauté)
	NON (“Le terme COCO apparait distinctif et dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est précédé du terme STUDIO et est suivi du terme PARIS, lesquels présentent un caractère très faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce que le terme STUDIO est susceptible d’évoquer leur lieu de confection, de création ou de commercialisation et le terme PARIS, le lieu de prestation des services. En conséquence, le signe verbal contesté STUDIO COCO PARIS apparaît similaire à la marque verbale antérieure COCO.”)


	INPI, 
2 janvier 2024, 
OPP 23-2805

	N°3551877 

L'HUMANITE

	N°22/4918513

[image: Une image contenant texte, logo, Police, Graphique
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	Nouvelle + Décrypter. Mobiliser. Réinventer + logo

(Services de communication, presse etc.)
	NON (“Le terme HUMANITE de la marque antérieure, et présenté en attaque au sein du signe contesté, apparaît comme distinctif au regard des produits et services en cause. Ce terme présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, compte tenu de son positionnement et dès lors que l’adjectif NOUVELLE qui le suit s’y rapporte directement le mettant ainsi en exergue. Par ailleurs, les termes DECRYPTER, MOBILISER et REINVENTER, positionnés sur une ligne horizontale inférieure, dans une police de caractères de petite taille et dans une couleur distincte, seront perçus par le consommateur comme un slogan présentant les objectifs des prestations fournies par l’entreprise. Aussi, la seule présence de l’article défini, devant le terme HUMANITE au sein de la marque antérieure ne saurait être considéré comme un élément distinctif et dominant, dès lors que cet article vient simplement introduire le terme HUMANITE qu’il met ainsi en exergue. De plus, les recours à des éléments de présentation ayant un faible impact visuel sur le consommateur, notamment un élément figuratif de petite taille sur une ligne bien distincte et l’utilisation de la couleur bleue, ne sauraient détourner l’attention du consommateur de l’élément verbal HUMANITE qui demeure parfaitement lisible.” 


	INPI, 19 décembre 2023, OPP 23-2720

	N°015964265
 
FAME

	N°4957353

[image: Une image contenant logo, symbole, Emblème, Marque
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	NATURE + élément fig

(cosmétiques)
	NON (“Le terme F’ÂME du signe contesté apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme F’ÂME, placé en position d’attaque, apparaît également dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme NATURE qui le suit, est faiblement distinctif au regard des produits en cause, dont il peut désigner une caractéristique, à savoir leur origine naturelle. Enfin, l’élément figuratif représentant le visage d’une femme de profil et les couleurs au sein du signe contesté ne sont que de simples éléments décoratifs et ne sont pas de nature à faire perdre à l’élément verbal F’ÂME son caractère lisible et immédiatement perceptible. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes en cause sont similaires.”)




Cette tendance est particulièrement nette dans les cas où le caractère distinctif des éléments ajoutés dans la demande de marque postérieure dépend des produits ou services visés par cette demande. L'INPI refuse généralement l'enregistrement à l'égard des produits et services pour lesquels les éléments ajoutés ne sont pas distinctifs, tandis que pour les autres produits ou services, les signes peuvent être jugés suffisamment dissemblables pour permettre l'enregistrement :

	  INPI, 19 octobre 2023, OPP 20-4728

	N°0161 3991 7 

O2

	N°20 4 684 936

O2MER
	MER


	Cosmétiques : NON (“Le terme MER en position finale de la demande d'enregistrement contestée est susceptible d'évoquer une caractéristique des produits (produits issus de la mer, ou en relation avec la mer), mais aussi l'objet des services, et n'est donc pas susceptible de retenir l'attention du consommateur. Il s'ensuit qu'il existe un risque d'association entre les deux signes au regard des produits et services précités, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et services. En conséquence, le signe verbal contesté O2MER apparaît similaire à la marque antérieure O2.”)
Services publicitaires : OUI (Au regard de ces services, le terme MER apparaît distinctif, en ce qu'il ne désigne pas
l'objet des services en cause, contrairement aux services précédemment cités. Ainsi, si la séquence O2, commune aux deux signes, qui accompagne ce terme MER est distinctive, elle n'apparaît pas dominante au sein du signe contesté, le terme MER étant tout autant de nature à retenir l'attention du consommateur. En outre, cette présence de la séquence finale MER au sein de la demande contestée [crée des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles]. En conséquence, la présence commune du terme O2 ne saurait suffire à entrainer une similarité entre les signes au regard des services précités, au vu de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants


	INPI, 5 décembre 2023, OPP 23-2155

	N°0161 3991 7 

SAINT-HONORE

	N°20 4 684 936

Vendôme Saint-Honoré Events
	Vendôme + Events


	Bijoux : NON (“Le terme VENDÔME n’apparaît pas distinctif à l’égard des produits précités puisqu’il désigne une place parisienne réputée dans le domaine de l’horlogerie, la bijouterie et la joaillerie et peut, dès lors, en désigner une caractéristique, à savoir leur lieu de vente.
Le terme EVENTS, terme anglais signifiant « évènements », n’apparaît pas de nature à retenir l’attention du consommateur compte tenu de sa présentation en dernière position et de son caractère faiblement distinctif à l’égard des produits et services en cause lesquels sont susceptibles d’en désigner le thème.
Dès lors, malgré la présence des termes VENDÔME et EVENTS au sein du signe contesté, il est possible que le consommateur pertinent des produits précités, qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à la reconnaître dans le signe contesté et penser que le signe contesté et la marque antérieure présentent la même origine. Le signe verbal contesté VENDÔME SAINT-HONORE EVENTS est donc similaire à la marque figurative contestée SAINT-HONORE pour les [bijoux])
Cosmétiques et vêtements : OUI (au sein du signe contesté, le terme VENDÔME apparaît tout aussi distinctif que les termes SAINT HONORÉ au regard des autres produits et services en cause de sorte que les termes SAINT HONORÉ ne seront pas aptes, à eux-seuls, à retenir l’attention du public au sein du signe contesté qui, dès lors, s’attachera à l’ensemble des éléments composant les signes. En outre, si le terme EVENTS apparaît faiblement distinctif ainsi que précédemment démontré, il participe néanmoins à l’impression d’ensemble produite par les signes. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, il n’existe pas de similarité entre les signes pour ces produits et services.


	Pour d’autres exemples où les signes ont été jugés similaires ou non similaires, en fonction des produits et services en cause, voir les affaires The Vegan Butcher et Argus de l’immobilier cités au point 3.     



Malgré ce qui précède, il peut arriver que l'ajout d'éléments, quand bien même ils ne seraient pas distinctifs, permette au signe second de se différencier suffisamment de la marque antérieure. C'est ainsi le cas lorsque l'ensemble formé au sein du signe contesté est perçu par le consommateur dans sa signification globale, qui l'éloigne de la marque première :

	INPI, 18 décembre 2023, OPP 23-2487

	 
PROXIMITY 

(services de publicité et marketing, services commerciaux divers)

	
[image: Une image contenant Police, logo, symbole, Graphique
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	STORE + logo

(Services de salons de beauté)
	NON (“l’élément verbal PROXIMITYSTORE , composé en attaque du terme de langue anglaise « Proximity » compris en France comme signifiant « proximité », accolé au terme de langue anglaise « Store » compris en France comme signifiant « magasin » sera appréhendé, dans son ensemble, comme signifiant « magasin de proximité », faisant référence ainsi à un type de commerce particulier, spécialisé dans la vente au détail, dans lesquels les consommateurs se rendent de manière régulière, évocation absente de la marque antérieure qui évoque simplement la proximité de manière générale. Le terme PROXIMITY du signe contesté apparaît étroitement associé au terme STORE pour former une expression ayant la signification précitée, que le consommateur retiendra dès lors dans sa globalité, sans isoler ou retenir plus particulièrement le mot PROXIMITY et ce même si le terme STORE est dépourvu de caractère distinctif. Le terme PROXIMITY n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté, ce dernier se percevant dans son ensemble comme une expression au sens précité (évocation encore renforcée par les éléments figuratifs) et non comme une référence à la marque antérieure. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, le signe figuratif contesté PROXIMITYSTORE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure PROXIMITY”)





Scenario 2 : Dans le cadre de l’évaluation de la possibilité d’enregistrement d’une marque postérieure, une marque (A) est une combinaison des éléments distinctifs d’une marque antérieure (B) contenant également un ou plusieurs éléments non distinctifs. Sélectionnez un des choix suivants et commentez : 

a) Non, il ne s’agit certainement pas d’une procédure d’enregistrement simple.  
b) Oui, c’est une procédure d’enregistrement simple.
c) Cela dépend de la nature de la marque antérieure.
d) Autre, commentez.

L’analyse des décisions d’oppositions de l’INPI récentes révèle que, dans des cas tels que celui-ci, la similitude des signes est dans la grande majorité des cas, retenue. 

	Références
	Marque antérieure
	Demande d’enregistrement / Marque postérieure
	Similitude des signes
	Citations / Commentaires

	INPI, 12 décembre 2023 (OPP 23-2251)

Opposition
	N° 4578753
[image: Une image contenant texte, Police, blanc, Graphique
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	N° 4948373

PERSPECTIVE HABITAT
	OUI
	 

	INPI, 4 décembre 2023 (OPP 23-2021)

Opposition
	N° 017980704
[image: Une image contenant Police, Graphique, graphisme, logo
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	N° 4943934
[image: Une image contenant Police, logo, Graphique, graphisme
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	OUI
	« Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la dénomination INFINITY, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. (...)
En effet, la dénomination commune INFINITY apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause.
En outre, au sein de la marque antérieure, la dénomination INFINITY revêt un caractère dominant en raison de sa position d’attaque sur une ligne supérieure et sur toute la longueur du signe (...)Il en va de même au sein du signe contesté, en raison de la position d’attaque sur une ligne supérieure
de la dénomination INFINITY, qui est en outre présentée dans une police de caractères de plus grande taille que le terme CONSTRUCTION, lequel est placé sur une ligne inférieure, dans une police de plus petite taille, et susceptible d’évoquer une caractéristique des produits en cause, à savoir leur destination ou encore leur finalité. »

	INPI, 28 novembre 2023 (OP23-0154)

Opposition
	N° 4476987

Cristal Vision
	[image: Une image contenant texte, Police, blanc, typographie

Description générée automatiquement]N° 4905892
	OUI
	




Scenario 3 : Dans le cadre d’une action en contrefaçon de marque, une marque (A) utilisée par une partie est une combinaison d’une marque antérieure protégée (B) ou d’une marque similaire à une marque antérieure protégée (B) et d’éléments non-distinctifs. Sélectionnez un des choix suivants et commentez :

a) No, it is definitely not a straightforward infringement case.
b) Oui, c’est un cas de contrefaçon évident
c) It depends on the nature of all marks/signs.
d) Other, please clarify.

L’étude de la jurisprudence récente révèle que, dans des cas tels que celui-ci, la contrefaçon est dans la grande majorité des cas, retenue. 

Nous pouvons citer, par exemple : 

	Références
	Marque antérieure
	Demande d’enregistrement / Marque postérieure
	Similitude des signes
	Citations / Commentaires

	TJ Paris, 11 mars 2023 – RG n°22/05895
	PLANET SUSHI
	PLANET TACOS
	Oui
	Marques visant des services de restauration.

	CA Paris, 26 mai 2023 – RG n°22/03147
	[image: ]
(Blast Production)
	[image: ] (Blast le souffle de l’info)
	Oui
	Marques visant des services de production de contenu d’information

	CA Paris, 6 juin 2022 – RG n°21/10741
	[image: ] (BYS)
	[image: ] (Silhouette byS)
	Oui
	Marques visant des produits cosmétiques

	CA Rennes, 17 mai 2022 – RG n°20/00657
	[image: ] (La Capsule)
	[image: ] (La Capsule Maltée)
	Oui
	Cette décision a toutefois été cassée par la Cour de cassation, qui a reproché à la Cour d’appel un manque de motivation, en particulier quant à la présence d’un élément figuratif dans la marque seconde (Cour de cassation, 10 janvier 2024, pourvoi n°R 22-19.238 - ” 9. L'arrêt conclut que, compte tenu de l'élément distinctif et prépondérant que représente, dans le signe contesté, le syntagme nominal « La capsule », il s'infère de la comparaison visuelle  phonétique et conceptuelle des signes en conflit une impression d'ensemble en faveur d'une forte similitude entre eux. 10. En statuant ainsi, sans prendre en compte l'élément figuratif ni onstater que cet élément pouvait être tenu pour négligeable, la cour d'appel a violé le texte précité.”)




Certaines décisions, dans des cas similaires, ont toutefois écarté l’existence d’un risque de confusion et, partant, rejeté la demande en contrefaçon. C’est le cas, par exemple, de la décision suivante : 

	Références
	Marque antérieure
	Demande d’enregistrement / Marque postérieure
	Similitude des signes
	Citations / Commentaires

	CA Bordeaux, 17 octobre 2023 – RG n°20/05136
	[image: ] (1855) 
Parmi d’autres marques à la structure similaire
	[image: ] (ART & LUX 1855 MILLESIME Fabriqué en France)
	Non
	L’élément 1855 fait référence au classement de 1855, qui classe les grands crus bordelais depuis cette date. Le titulaire de la marque antérieure est d’ailleurs le Conseil des Grands Crus Classés de 1855. Il est particulièrement distinctif pour le vin.




En tout état de cause, la Cour de cassation veille à ce que les juridictions du fond procèdent par décisions particulièrement motivées, prenant en compte l’intégralité des faits pertinents. 

Voir par exemple la décision suivante : 

· Cour de cassation, 22 mai 2023 – pourvoi n° G 21-23.367.
Procédant à la comparaison des signes en présence, l'arrêt retient, 
 ensuite, qu'au plan visuel, les lettres LVH occupent la place dominante 
 dans le signe contesté et conclut à une impression visuelle d'ensemble 
 très ressemblante des signes « LVH » et « LVMH » et qu'au plan 
 auditif, il existe une forte ressemblance des lettres « LVMH » et 
 « LVH », en dépit de différences de rythme et de sonorité du fait de la 
 sonorité centrale de la lettre M dans la marque antérieure. Il ajoute 
 qu'au plan intellectuel, les termes « hôtels et résidences », étant 
 descriptifs des services concernés, ne permettent pas de différencier 
 le signe incriminé de la marque antérieure opposée. De l'ensemble de 
 ces éléments, il déduit une forte similitude entre les signes en cause 
 et, compte tenu de l'identité des services concernés, retient l'existence 
 d'un risque de confusion.
 
En se déterminant ainsi, après avoir seulement retenu que l'élément 
 graphique constitué par un soleil rouge et l'inscription de la mention 
 « hôtels et résidences » étaient à peine perceptibles, sans caractériser 
 en quoi, même s'ils n'étaient pas dominants, ils étaient négligeables 
 et ne pouvaient constituer un facteur pertinent d'appréciation de 
 l'impression d'ensemble produite par les signes en présence, la cour 
 d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


Scenario 4 : Dans le cadre d’une action en contrefaçon de marque, une marque (A) utilisée par une partie est constituée d’éléments distinctifs d’une marque antérieure protégée (B) ou d’une marque similaire à une marque antérieure protégée (B), laquelle comprend des éléments non-distinctifs. Sélectionnez un des choix suivants et commentez :

a)	No, it is definitely not a straightforward infringement case.
b) Oui, c’est un cas de contrefaçon évident.
c) It depends on the nature of all marks/signs.
d) Other, please clarify.

Dans l’hypothèse où seuls les éléments non-distinctifs ne sont pas repris dans la marque postérieure, la jurisprudence récente tend à retenir la similarité entre les signes.

C’est notamment le cas dans les décisions suivantes :

	Références
	Marque antérieure
	Demande d’enregistrement / Marque postérieure
	Similitude des signes
	Citations / Commentaires

	TJ Paris, 11 mars 2023 – RG n°22/05895
	PLANET SUSHI
	PLANET TACOS
	Oui
	Marques visant des services de restauration.

	CA Paris, 26 mai 2023 – RG n°22/03147
	[image: ]
(Blast Production)
	[image: ] (Blast le souffle de l’info)
	Oui
	Marques visant des services de production de contenu d’information



La Cour de cassation (sous l’impulsion de la jurisprudence européenne) impose une analyse des signes en présence portant sur l’ensemble des éléments les composant (Cour de cassation, 10 janvier 2024, pourvoi n° R 22-19.238 – « 9. L'arrêt conclut que, compte tenu de l'élément distinctif et prépondérant que représente, dans le signe contesté, le syntagme nominal « La capsule », il s'infère de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit une impression d'ensemble en faveur d'une forte similitude entre eux. 10. En statuant ainsi, sans prendre en compte l'élément figuratif ni constater que cet élément pouvait être tenu pour négligeable, la cour d'appel a violé le texte précité. »).


9) Est-il probable que les marques dans les scénarios suivants soient considérées comme des marques non similaires dans votre juridiction ?

Scenario 1 : dans le cadre de l’appréciation de l’enregistrabilité d’une marque, deux marques partagent le même élément non distinctif ou un élément non distinctif très proche mais avec différents éléments distinctifs. Veuillez choisir l’une des options suivantes et le cas échéant faire part de vos commentaires :

a) Non, la jurisprudence ne permet pas de conclure à leur similitude, ainsi que l’illustre le tableau suivant :
b) Yes, the case law would support a finding of similarity.
c) It depends on the nature of the marks.
d) Other, please clarify.

	Date et référence des décisions
	Marque antérieure
	Marque contestée
	Éléments non-distinctifs communs
	Éléments distinctifs différents
	Décisions concernant la similitude et le risque de confusion : OUI ou NON

	Décision d’opposition 
OP23-3133 du 22 janvier 2024

(Classes 9 et 11)
	[image: ]
	LUXEO LIGHTING
	LIGHTING
	LUXNA 
c/ LUXEO
	NON
« En effet l’élément verbal commun des deux signes LIGHTING, terme anglais signifiant éclairage, est évocateur au regard des produits dès lors qu’il peut en désigner une caractéristique, à savoir des produits qui apportent de la lumière. 
Le terme LIGHTING commun aux deux signes apparait donc faiblement distinctif au regard des produits en cause et dès lors n’apparait pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. 
Il en va d’autant plus ainsi, qu’au sein de la marque antérieure cet élément est difficilement perceptible. Il s’ensuit qu’en présence d’un terme faiblement distinctif, le consommateur portera son attention sur les spécificités des marques en cause, à savoir les autres éléments verbaux et figuratifs et leur présentation. »


	Décision d’opposition OPP23-1251 du 18 décembre 2023

(Classes 9, 16, 41)
	INES EDUCATION
	NESS EDUCATION
	EDUCATION
	INES
c/ NESS
	NON
« le terme EDUCATION, commun aux deux signes est dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et services en cause en ce qu’il en désigne leur destination. 
Ce terme n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque dans chacun des signes en présence. Il convient en outre de préciser qu’en présence de marques composées d’éléments dépourvus de caractère distinctif, le consommateur s’attache davantage aux autres éléments composant ces marques. 
Ainsi, tant en raison des différences d’ensemble entre les éléments verbaux NESS et INES que de l’absence de caractère distinctif de leur élément commun EDUCATION, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. »

	Décision d’opposition OPP22-4727 du 10 novembre 2023

(Classes 35 et 36)
	[image: ]
(Côté Ouest Immobilier & logo)
	OUEST IMMOBILIA
	« ouest » et « immobili- »
	« Côté » et élément figuratif
	NON
« les éléments communs aux deux signes, à savoir les éléments IMMOBILI et IMMOBILIER ainsi que le terme OUEST apparaissent peu ou pas distinctifs au regard des services en cause. (…) 
Or, en présence d’éléments communs peu ou pas distinctifs, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause, lesquels, en l’espèce, sont à la fois de nature verbale et figurative. En outre, les termes COTE OUEST sont mis en exergue au sein de la marque antérieure du fait de leur présentation sur une ligne supérieure, en caractères de plus grande taille, contrairement au terme IMMOBILIER. Ce n’est donc pas l’association des termes OUEST et IMMOBILIER qui retiendra l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure.”




Les décisions citées à la question 3 ci-dessus viennent tempérer cette position, dans la mesure où l’élément commun reconnu dominant, et dont la reprise a abouti à l’existence d’un risque de confusion, était dans ces cas pas (ou très peu) distinctif.

Cependant :

· L’INPI n’a pas expressément confirmé l’absence de caractère distinctif de ces éléments communs
· Ces décisions restent relativement isolées.


Scenario 2: Dans une action en contrefaçon de marque, deux marques partagent le même élément non distinctif ou un élément très similaire, mais contiennent des éléments distinctifs différents. Veuillez choisir l’une des options suivantes et le cas échéant faire part de vos commentaires :

a) non, la jurisprudence ne permet pas de conclure à leurs similitudes, ainsi que l’illustre le tableau suivant:
b) Yes, the case law would support a finding of similarity.
c) It depends on the nature of the marks.
d) Other, please clarify

	[bookmark: _Hlk161404448]Date et référence des décisions
	Marque antérieure
	Marque enregistrée
	Éléments non-distinctifs ou similaires communs
	Éléments
distinctifs
différents
	Décisions concernant la similitude et le risque de confusion : OUI ou NON

	TGI de Bordeaux, première chambre civile, 15 octobre 2002, n°9548/2000

	N°1711330 
 
[image: Une image contenant texte, Police, capture d’écran, blanc

Description générée automatiquement] 
(semi-fig.) 

	N°93486310 
[image: Une image contenant texte, Police, capture d’écran, logo

Description générée automatiquement]
(semi-fig.) 

	France et jeux
	Télé 
(et encore…)
	NON (“Le degré de similitude entre les signes utilisés de part et d’autre étant insuffisant, compte tenu notamment de la faiblesse du caractère distinctif de la marque LA FRANCAISE DES JEUX”)


	TGI de Paris, 3è chambre, 3è section, 17 mars 2010, n°09/01833
	N°95583248 
[image: ] 
(verbale) 
 
N°3259006 
[image: Une image contenant Police, texte, blanc, Graphique

Description générée automatiquement] 
(verbale) 
 
N°3259000 
[image: Une image contenant Police, Graphique, logo, graphisme

Description générée automatiquement]
(semi-fig.) 
 
N°004412995 
[image: Une image contenant Police, texte, logo, Graphique

Description générée automatiquement] 

	N°3481754 
[image: Une image contenant Police, texte, blanc, conception

Description générée automatiquement] 
(verbale) 
 

	L’élément descriptif : “DISCOUNT” 
=> “DISCOUNT est purement descriptif du type de la vente proposée par ces marques”
	Marque antérieure :  

“OPTICAL” 
 
Marque enregistrée : 

“OPTIQUE” 

	NON

	Cour de Paris, pôle 5, chambre 1, 05 octobre 2011, n°10/00916











	N°3599410 
[image: Une image contenant texte, Police, blanc, logo

Description générée automatiquement] 
(semi-fig.) 
 
N°3599411 
[image: Une image contenant texte, Police, logo, blanc

Description générée automatiquement] 
(semi-fig.) 

	N°3650926 
[image: Une image contenant texte, Police, logo, Graphique

Description générée automatiquement](semi-fig.) 
 
N°3650927 
[image: Une image contenant texte, Police, logo, Graphique

Description générée automatiquement] 
(semi-fig.) 
 
N°3650261[image: Une image contenant texte, Police, blanc, Graphique

Description générée automatiquement]
(verbale) 

	Elément non-distinctif :

 “Contact” 
 
=> “le terme second “Contact” commun aux deux marques en confrontation apparaissant dans les deux cas accessoire (...) et, sinon exactement descriptif, en tout cas très peu distinctif et même banal” 

	-Marques antérieures :  
“Carrefour” 
 
-Marque postérieure : 

“Intermarché”, les couleurs noirs et rouge” 

	NON

	TGI de Paris, 3ème chambre, 1ère section, 10 janvier 2012 n°10/09633
	N°3122570[image: Une image contenant clipart, dessin, illustration, dessin humoristique

Description générée automatiquement]
(semi-fig.) 
	N°3622083 
[image: Une image contenant dessin humoristique, clipart, Dessin animé

Description générée automatiquement] 

(semi-fig.) 

	Elément identique et non-distinctif 

“KIDDY” 
 
=> le signe Kiddy n’a pas de caractère arbitraire pour identifier des produits et services liés à l’enfance. 
Elément descriptif. 
	“L’élément dominant pour le public de référence des deux marques en présence est constitué, à la fois sur un plan visuel et conceptuel, non par leur signe usuel et descriptif “Kiddy”, mais par leurs graphismes respectifs, s’agissant des deux marques semi-figuratives.” 

	NON

	Cour d’appel de Nancy, 03 février 2015, n°14/00217











	N°92423573 
[image: Une image contenant texte, Police, typographie, conception

Description générée automatiquement] 
(semi-fig.) 

	N°3738495 
[image: Une image contenant texte, Police, Graphique, logo

Description générée automatiquement] 
(semi-fig.) 

	Élément identique et non-distinctif 

“les termes “Grands opticiens», sont purement descriptifs de l’activité concernée et à ce titre sont dénués de caractère distinctif” 
	Les autres éléments de la marque enregistrée sont distinctifs. 
	NON 

	Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 06 septembre 2016, n°15/06846 
	N°3819005 
[image: ] 
(semi-fig.) 
 
N°3904800 
[image: Une image contenant Police, texte, logo, Graphique

Description générée automatiquement](semi-fig.) 
 
N°012163747 
[image: ] 

	N°4007337 
 
[image: Une image contenant texte, Police, blanc, logo

Description générée automatiquement] 
(Tridimensionnelle avec hologramme) 

	Le “préfixe CLOPI est un peu distinctif pour désigner les produits visés” 
 
“en est de même du terme commun “CLOP”” 

	“la marque litigieuse est une marque tridimensionnelle comportant un hologramme ce qui suffit à la distinguer nettement des quatre marques antérieures” 
 
Les marques antérieures se distinguent visuellement. 

	NON 

	Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2e chambre, 09 mars 2017, n°15/22168 
	N°4067428 
[image: Une image contenant texte, écriture manuscrite, Police, Rectangle

Description générée automatiquement] 
(semi-fig.) 

	N°4159919 
[image: Une image contenant Police, Graphique, texte, logo

Description générée automatiquement] 
(semi-fig.) 

	“SUD DE FRANCE” 

=>“connotation purement géographique”  
+ qualification de “purement descriptive”  

	Marque postérieure : 
l’élément dominant est “SAINT JEAN” 
	NON  

	Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 08 juin 2021, n°18/28120
(confirmé par Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt nº 30 du 11 janvier 2023, Pourvoi nº 21-20.437)

	N°99776398[image: Une image contenant logo, Police, Graphique, conception

Description générée automatiquement]
(semi-fig.) 
 
N°001196948 
[image: Une image contenant logo, Police, Graphique, graphisme

Description générée automatiquement] 

	N°4262247 
[image: Une image contenant texte, logo, Police, Graphique

Description générée automatiquement](semi-fig.)
	Éléments identiques non distinctifs : -le terme “ISO” en attaque 
-la syllabe de fin “VER” 

	-Marque antérieure : le terme “ISOVER” 
 
-Marque enregistrée : terme “ISOCOVER associé au logo très présent  

	NON  

	Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 20 avril 2022, 20/08407 
	N°4264117 [image: Une image contenant texte, Police, logo, Graphique

Description générée automatiquement](semi-fig.) 
	N°4344874 
[image: Une image contenant texte, Police, logo, capture d’écran

Description générée automatiquement] 
(semi-fig.) 

	Les termes que les marques ont en commun : VAN, MAGAZINE, FOURGON qui “sont en-eux-mêmes descriptifs” 

	-Marque antérieure : 
“VAN” et “MAGAZINE” 
 
 
-Marque enregistrée : “VAN” et “LIFE” 

	NON 

	Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 24 janvier 2024, n°22/12873 
	N°1593115 
[image: ] 
(verbale) 

	N°4766185 
[image: Une image contenant Police, texte, calligraphie, typographie

Description générée automatiquement] 
(semi-fig.)

	Éléments faiblement distinctifs : terme “gusto” et les quatre premières lettres en attaque « gust »

	-Marque antérieure :  
“gustavo gusto” pris dans son ensemble  
 
-Marque enregistrée : signe pris dans son ensemble 

	NON 




II) Considérations politiques et propositions d'amélioration de la législation en vigueur dans votre groupe

10) Estimez-vous que la législation ou la pratique actuelle de votre groupe en matière de conflits entre marques composites comportant des éléments non distinctifs est adéquate ou estimez-vous qu'elle devrait être modifiée ? Veuillez répondre OUI ou NON et expliquer.

Oui

La pratique respecte un équilibre entre, d’une part, la protection des marques antérieures appréciées dans leur ensemble et d’autre part, la préoccupation de ne pas conférer de droit exclusif sur des éléments non distinctifs et qui ne sont pas protégeables. 


11) D’un point de vue politique, votre Groupe pense-t-il qu’il serait préférable d’exiger que chaque combinaison d’éléments distinctifs et non distinctifs, pour laquelle la protection est recherchée, ne soit pas disséquée/désassemblée, ou de permettre un “désassemblage” des marques enregistrées entre les éléments distinctifs et non distinctifs pour ne conférer une protection qu’aux éléments distinctifs ? Veuillez expliquer pourquoi cette politique est préférée.

Non

Le Groupe estime que la combinaison des éléments distinctifs et non-distinctifs ne doit pas être désassemblée ou disséquée, puisque cela contreviendrait au principe majeur de l’appréciation globale.


12) Y a-t-il d'autres considérations politiques et/ou propositions d'amélioration de la législation actuelle de votre groupe entrant dans le champ d'application de cette question d'étude ? Veuillez répondre OUI ou NON et expliquer.

[bookmark: _Hlk163830628]En l’état, la règle principale de l’appréciation globale et de la prise en compte pour l’impression ensemble de tous les facteurs pertinents dont les éléments distinctifs et dominants nous semble satisfaisante.



III) Propositions d’harmonisation

13) Pensez-vous qu'il devrait y avoir une harmonisation en ce qui concerne les questions relatives aux conflits entre les marques composites comportant des éléments non distinctifs ? Veuillez répondre OUI ou NON.

OUI


14) Quelle devrait être la règle /le principe lors de l’évaluation de la similitude entre des marques composites : 

a) The “Anti-Dissection Rule” should be the only rule/principle.
b) The “Rule of Dominant Feature” should be the only rule/principle.
c) La règle de l’anti-dissection doit être la règle principale 
d) The “Rule of Dominant Feature” should be the main rule/principle.
e) The “Anti-Dissection Rule” and “Rule of Dominant Feature” should be equally important rules/principles.
f) Other, please clarify.

Notre réponse est c): La règle de l’appréciation globale doit être le principe général.  

Toutefois, pour sa bonne application, il est nécessaire de prendre en compte tous les facteurs pertinents, dont les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit.


15) L’élément non distinctif des marques doit-il être complètement ignoré lors de l’évaluation de la similitude entre les marques ? 

a) Yes.
b) Yes except where justified (please clarify when it would be justified).
c) Non
d) Other, please clarify.

Il nous semble que l'évaluation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement l’élément distinctif d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque : les éléments non distinctifs doivent être pris en compte, non isolément mais dans la combinaison qu’ils forment entre eux et/ou avec les éléments distinctifs de la marque.


16) Doit-il être possible de considérer un élément non-distinctif d’une marque comme étant l’élément dominant de cette marque ? veuillez sélectionner un des choix suivants et fournir vos commentaires si besoin : 

a) Oui, mais cela ne devrait être possible que dans des cas exceptionnels – si c'est le cas, veuillez expliquer ce que peuvent être de tels cas exceptionnels.
b) Oui, cela devrait être possible dans des cas non exceptionnels.
c) No, it should not be possible.
d) Other, please clarify.

La nécessité d’apprécier l’impression d’ensemble produite par un signe s’oppose à ce qu’un des composants de la marque soit exclu par principe.

Dans les faits, il est possible qu’un élément non distinctif soit dominant au sein d’un signe. L’impact de ce caractère dominant sur le risque de confusion devra en revanche être apprécié au cas par cas en fonction notamment des autres éléments composant ce signe.

Il doit donc être possible de considérer un élément non distinctif comme étant l’élément dominant d’une marque.

En revanche, le caractère dominant de l’élément non-distinctif ne peut pas donner à ce dernier une valeur distinctive ni permettre à lui seul de considérer qu’il en résulte un risque de confusion entre les signes. 


17) La nature de l’élément non-distinctif devrait-elle influencer l’appréciation de la similitude entre deux marques en conflit comprenant les mêmes éléments non-distinctifs ? Veuillez choisir l’un des choix suivants et fournir vos commentaires éventuels :

a) Yes, the nature of non-distinctive elements should make a difference.
b) Non, la nature des éléments non distinctifs ne devrait pas faire de différence
c) Depends on the circumstances – please explain what those circumstances include.
d) Other, please clarify.

Ce traitement identique sans égard à la nature de l’élément non-distinctif est logique et la même solution doit être appliquée lors de l’appréciation de la similitude de deux marques comprenant le même élément non-distinctif. 

En effet, le seul fait qu’un élément soit dépourvu de caractère distinctif au regard du produit ou service concerné devrait conduire à l’exclure de l’appréciation du risque de confusion (sauf cas particulier d’acquisition du caractère distinctif par l’usage, de la notoriété ou de la renommée), quelle que soit la nature de cet élément. 


18) En ce qui concerne les facteurs à prendre en considération dans le contexte de l’enregistrabilité des marques par opposition au contexte de la contrefaçon des marques, les facteurs à prendre en considération doivent-ils être les mêmes ou différents lors de l’évaluation de la similitude des marques impliquant des éléments non distinctifs dans les deux contextes ? 

a) There should be different factors to consider.
b) The same factors should be considered.
c) Depends on the circumstances – please explain what those circumstances include.
d) Autres, merci de préciser.

Les facteurs à prendre en considération pour l’enregistrabilité et l’action en contrefaçon sont les mêmes, mais avec une différence importante qui concerne l’usage.

En effet, dans les affaires portant sur l’enregistrabilité des marques, la notion d’usage des marques en conflit ne rentre pas en considération, sauf pour l’accroissement de la distinctivité, voire la renommée de la marque antérieure.

En revanche, dans les actions en contrefaçon, la question de l’usage est un facteur essentiel. 

D’une part et comme dans la première hypothèse, pour l’accroissement de la distinctivité, voire la renommée, de la marque antérieure et surtout l’usage de la marque arguée de contrefaçon est une question centrale.  


19) Lors de l'évaluation de la possibilité d'enregistrer une marque postérieure, quels sont les facteurs à prendre en compte pour déterminer si des marques comprenant des éléments non distinctifs sont considérées comme similaires au point de prêter à confusion ou comme étant autrement conflictuelles ? Veuillez choisir un ou plusieurs choix dans la liste suivante et faire part de vos commentaires éventuels :

a) La nature des éléments non distinctifs.

NON. Une distinction ne devrait pas être faite selon la nature des éléments non distinctifs, c’est-à-dire par exemple selon le fait qu’il s’agisse du nom générique ou usuel des produits ou services désignés ou que l’élément décrive une caractéristique du produit ou service (l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service). 

Il ne nous semble pas justifié qu’un élément ait plus ou moins de poids, dans l’appréciation de l’imitation ou du risque de confusion, selon la cause de son absence de distinctivité. 

b) La structure des marques, par exemple le degré de séparation entre la partie distinctive et la partie non distinctive et la proportion de taille entre la partie distinctive et la partie non distinctive.

Il apparaît que ce critère est pertinent au regard de la règle de l’appréciation globale du risque de confusion, et tout particulièrement pour ce qui concerne la similitude visuelle des signes en cause, qui doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes. Toutefois, ce critère est en réalité pertinent au regard des éléments distinctifs du signe et ne vient pas donner une valeur distinctive à des éléments non distinctifs. 

c) L'historique et le statut d'usage de la marque antérieure.

OUI, mais uniquement en ce que l’ancienneté et/ou l’intensité de l’usage de la marque lui a permis d’acquérir une distinctivité (distinctivité dite « extrinsèque », par opposition à la distinctivité intrinsèque, innée du signe). La distinctivité de la marque antérieure est en effet l’un des facteurs à prendre en compte pour l’appréciation du risque de confusion. 

d) L'histoire et le statut d'utilisation de la marque postérieure.

NON

e) Le domaine d'activité des marques concernées.

NON

f) Le degré de sophistication du public concerné.

NON.

g) Les pratiques et conventions relatives à l'utilisation des marques sur le marché des produits ou services concernés.

NON

h) La relation entre les titulaires des deux marques.

NON

i) Le contexte et l'histoire du titulaire de la marque antérieure.

NON

j) Le contexte et l'histoire du détenteur de la marque postérieure.

NON

k) Les autres marques du titulaire de la marque antérieure.

NON, en tout cas pas au stade de l’appréciation de la similarité entre deux signes.

l) Les autres marques du détenteur de la marque postérieure.

NON

m) La perception du consommateur (quant à l'élément non distinctif).

OUI, car le risque de confusion entre deux marques est fondé sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci auprès des consommateurs.

Dès lors, la prise en compte de l’impression d’ensemble implique de déterminer si les autres éléments de la marque complexe ne seront qu’insignifiants auprès du consommateur.


n) Pour les autres, merci de préciser.

/


20) Dans le cadre de l'évaluation de la contrefaçon de marque, quels sont les facteurs à prendre en compte pour déterminer si des marques comprenant des éléments non distinctifs sont considérées comme similaires au point de prêter à confusion ou comme étant autrement conflictuelles ? Veuillez choisir un ou plusieurs choix dans la liste suivante et faire part de vos commentaires éventuels :

a) La nature des éléments non distinctifs.
 
NON. Une distinction ne devrait pas être faite selon la nature des éléments non distinctifs, c’est-à-dire par exemple selon le fait qu’il s’agisse du nom générique ou usuel des produits ou services désignés ou que l’élément décrive une caractéristique du produit ou service (l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service). 
 
Il ne nous semble pas justifié qu’un élément ait plus ou moins de poids, dans l’appréciation de l’imitation ou du risque de confusion. 
 
b)  La structure des marques, par exemple le degré de séparation entre la partie distinctive et la partie non distinctive et la proportion de taille entre la partie distinctive et la partie non distinctive.
 
Oui, dans une marque, les éléments distinctifs peuvent être clairement séparés des éléments non distinctifs, tandis que dans la marque contestée, ils peuvent être intégrés de manière plus étroite. 

En effet, la structure globale d’une marque et la façon dont les éléments distinctifs et non distinctifs s'intègrent ensemble, peuvent avoir un impact non négligeable sur la perception du public pertinent.
 
Ainsi, un arrangement particulier tel qu’une forte séparation entre les éléments distinctifs et non distinctifs peut accroitre l’absence de similitude. 

Néanmoins, cette prise en compte ne doit pas conduire à conférer à l’élément non distinctif un caractère dominant. 
  
c) L'historique et le statut d'usage de la enregistrée/de droit commun.
 
Oui, il est communément admis que l’usage de la marque conformément à la fonction essentielle de celle-ci est susceptible de renforcer le caractère distinctif d’une marque présentant un caractère distinctif intrinsèque faible. Toutefois, l’historique d’usage devra être apprécié au regard des produits et services en cause. 
 
d)  L'histoire et le statut d'utilisation de la marque postérieure.
 
Non
 
e) Le domaine d'activité des marques concernées.
 
Oui
 
f) Le degré de sophistication du public concerné.
 
Oui
 
g) Les pratiques et conventions relatives à l'utilisation des marques sur le marché des produits ou services concernés.
 
Non
 
h) La relation entre les titulaires des deux marques.
 
 Non
 
i) Le contexte et l'histoire du titulaire de la marque antérieure.
 
Non
 
j) Le contexte et l'histoire du détenteur de la marque postérieure.
 
Non
 
k) Les autres marques du titulaire de la marque antérieure.
  
 Non, en tout cas pas au stade de l’appréciation de la similitude entre deux signes.

l) Les autres marques du détenteur de la marque postérieure.
 
Non
 
m) La perception du consommateur (quant à l'élément non distinctif).
 
Oui, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

Dès lors, il apparaît vital de prendre en compte les autres éléments de la marque complexe attaquée en contrefaçon, pour déterminer en quoi ces éléments sont insignifiants ou négligeables.

Dans ce sens, Cour de cassation Pourvoi n° 18-21.695 du 14 avril 2021, 4ème moyen de cassation :

“L'appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre les signes en présence doit, lors de l'examen de chaque aspect pertinent de ces similitudes, qu'elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l'impression d'ensemble produite par ces signes, et ne peut être menée sur la seule base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables.

...Dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque ; qu’il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble ; que la comparaison des signes ne peut être menée sur la seule base d’un élément, fût-il dominant, qu’à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables dans la perception du consommateur moyen.”

n)  Pour les autres, merci de préciser.
 
/


21) Faudrait-il considérer la marque (A) dans les scénarios suivants comme suffisamment différente de la marque (B) ?

Scenario 1 : une marque (A) constitue la combinaison d'une marque antérieure en son entier (B) ou d'une marque similaire à une marque antérieure (B) et d'un ou d'élément(s) non-distinctif(s) aux fins d'apprécier si la marque postérieure peut être enregistrée. Veuillez choisir l'une des options suivantes et, le cas échéant, faire part de vos commentaires : 

a) Non, elle ne devrait certainement pas être enregistrée.
b) Oui, elle devrait être enregistrée, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
c) Oui, elle devrait être enregistrée, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles.
d) Autre, merci de préciser.

L'appréciation devant être effectuée en tenant compte de tous les facteurs pertinents au cas d'espèce, il convient de ne pas adopter une position prédéterminée, afin de pouvoir tenir compte de circonstances particulières. Il est toutefois logique que dans la plupart des cas, la reprise d'une marque enregistrée (à l'identique ou par imitation) en y adjoignant des éléments dépourvus de distinctivité, laisse perdurer une similarité entre les signes.

L'approche de l'Office français nous paraît en ce sens adéquate, puisque dans un tel scénario, il considère généralement que les signes sont similaires, tout en n'excluant pas la possibilité que ce ne soit pas le cas, si l'ensemble constitué par le signe second prend une signification particulière qui l'éloigne de la marque antérieure. 


Scenario 2 : Dans le cadre de l’évaluation de la possibilité d’enregistrement d’une marque postérieure, une marque (A) est une combinaison des éléments distinctifs d’une marque antérieure (B) contenant également un ou plusieurs éléments non distinctifs. Sélectionnez un des choix suivants et commentez :

a) Non, le signe ne devrait pas être enregistré.
b) Oui, le signe devrait pouvoir être enregistré sauf dans des cas exceptionnels.
c) Oui, le signe devrait être enregistré mais seulement dans des cas exceptionnels.
d) Autre, commentez.

La pratique française nous semble adéquate concernant ce type de scenario.

Dans des cas tels que celui-ci, la similitude des signes est dans la grande majorité des cas, retenue. 

En effet, l’INPI, conformément à la jurisprudence européenne, apprécie globalement le risque de confusion. Ainsi, concernant la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, entrainant l’impression d’ensemble produite par les signes, il convient de tenir notamment compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 

Toutefois, l’appréciation de la similitude des signes dépend également du degré de distinctivité de la marque antérieure et de l’impression d’ensemble du signe contesté, dans la mesure où un terme peu distinctif peut créer des différences conceptuelles avec l’autre signe. L’absence de reprise d’un ou plusieurs éléments non distinctifs au sein d’une marque peut parfois suffire à créer une impression globale suffisamment différente, et ce malgré la reprise de l’élément distinctif.


Scenario 3: Dans le cadre d’une action en contrefaçon de marque, une marque (A) utilisée par une partie est une combinaison d’une marque antérieure protégée (B) ou d’une marque similaire à une marque antérieure protégée (B) et d’éléments non-distinctifs. Sélectionnez un des choix suivants et commentez :

a) No, the unregistered mark should definitely not be determined to be dissimilar.
b) Yes, the unregistered mark should be determined to be dissimilar in all but exceptional cases.
c) Oui, le signe non-enregistré devrait être jugé comme étant différent uniquement dans des cas exceptionnels ; (NDLR – nous comprenons donc que dans les autres cas, il sera jugé comme étant similaire).
d) Other, please clarify.

[bookmark: _Hlk165394618]d) Autre: Non, le signe non enregistré (A) n’est pas suffisamment différent de la marque antérieure (B).

[bookmark: _Hlk165393884]Le groupe français a choisi l’option d), puisque les autres options proposées étaient trop complexes dans leur formulation et ne correspondaient pas exactement à la solution.  

En effet, si le signe non enregistré (A) ne diffère de la marque antérieure B, que par l’ajout d’éléments non distinctifs, il ne créera pas d’appréciation globale différente et n’en sera pas suffisamment différent.

La pratique du droit français sur ce point nous semble adéquate : si l’élément distinctif d’une marque enregistrée est repris par un signe ultérieur sans autorisation, il devrait s’agir là, sauf cas exceptionnel, d’un cas de contrefaçon quand bien même le contrefacteur adjoindrait au signe utilisé des éléments non-distinctifs. 

C’est en effet l’élément distinctif de la marque qui exerce la fonction essentielle de garantie d’origine des produits, et il doit être protégé de manière efficace.

S’agissant malgré tout d’une appréciation au cas par cas, il n’est pas souhaitable d’écarter totalement la possibilité de cas exceptionnels au sein desquels l’ensemble nouvellement formé se distinguerait suffisamment de la marque antérieure.

Le principe demeure la liberté du commerce et le droit exclusif garanti par la marque doit se limiter aux seuls éléments distinctifs de celle-ci, les éléments non-distinctifs devant rester librement utilisables par tous lorsqu’ils sont pris isolément


Scenario 4: dans le cadre d’une action en contrefaçon de marque, une marque (A) utilisée par une partie est une combinaison d’éléments distinctifs d’une marque antérieure protégée (B), laquelle comprend également des éléments non-distinctifs. Sélectionnez un des choix suivants et commentez

a) No, the unregistered trade mark should definitely not be determined to be dissimilar.
b) Yes, the unregistered trade mark should be determined to be dissimilar in all but exceptional cases.
c) Oui, le signe non-enregistré devrait être jugé comme étant différent uniquement dans des cas exceptionnels ; (NDLR – nous comprenons donc que dans les autres cas, il sera jugé comme étant similaire)
d) Other, please clarify.

d) Autre : Non; le signe non enregistré (A) n’est pas suffisamment différent de la marque antérieure (B).

De la même manière, le groupe français a choisi l’option d), puisque les autres options proposées étaient trop complexes dans leur formulation et ne correspondaient pas exactement à la solution.  

Ainsi, la reprise dans le signe (A) des éléments distinctifs de la marque (B), est normalement constitutive de risque de confusion ou d’association.

La pratique du droit français sur ce point nous semble adéquate : si l’élément distinctif d’une marque enregistrée est repris par un signe ultérieur sans autorisation, il devrait s’agir là, sauf cas exceptionnel, d’un cas de contrefaçon quand bien même certains éléments non-distinctifs de la marque ne seraient pas repris.

Le fait que le signe enregistré contienne des éléments non-distinctifs ne devrait pas empêcher le titulaire de marque de faire valoir ses droits sur les éléments distinctifs seuls, car retenir l’inverse reviendrait à supprimer le délit de contrefaçon par imitation, au profit du seul délit de contrefaçon par reproduction à l’identique.


22) Faudrait-il considérer les marques comme étant similaires dans les scenarios suivants ?

Scenario 1: dans le cadre de l’appréciation de l’enregistrabilité d’une marque, deux marques partagent le même élément non distinctif ou un élément non distinctif très proche mais avec différents éléments distinctifs. Veuillez choisir l’une des options suivantes et le cas échéant faire part de vos commentaires :

a) Non, elles ne devraient pas être considérées comme similaires.
b) Yes, they should be determined to be similar in all but exceptional cases.
c) Yes, they should be determined to be similar only in exceptional cases.
d) Other, please clarify

Si les marques ont en commun un élément non distinctif identique ou similaire, mais comprennent par ailleurs des éléments distinctifs différenciant, alors l’impression d’ensemble qu’elles produisent sera très certainement différente.

Au demeurant, reconnaître un risque de confusion entre de telles marques reviendrait à octroyer au titulaire de la marque antérieure un droit exclusif sur une partie de sa marque qui n’est pas appropriable.


Scenario 2: Dans une action en contrefaçon de marque, deux marques partagent le même élément non distinctif ou un élément très similaire, mais contiennent des éléments distinctifs différents 

a) Non, ils ne doivent pas être considérés comme similaires.
b) Yes, they should be determined to be similar in all but exceptional cases.
c) Yes, they should be determined to be similar only in exceptional cases.
d) Other, please clarify.

Ces marques ne partageant qu’un élément distinctif (ou très similaire), celui-ci dans l’appréciation globale doit être considéré comme négligeable, puisque les éléments distinctifs et normalement dominants différent. 

Les marques doivent donc être considérées comme non similaires, ce qui est également logique et cohérent puisqu’à défaut, cela reviendrait à conférer un droit exclusif à un élément non distinctif.


23) Veuillez commenter toute question supplémentaire concernant tout aspect que vous jugez pertinent pour cette question d'étude.


24) Veuillez indiquer quels points de vue sectoriels fournis par les conseillers juridiques d'entreprise sont inclus dans les réponses de votre groupe à la partie III.

Secteur agro-alimentaire
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