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I1- Liste des principales abréviations en langue francaise

aff. ... . affaire.

al. (als.) .....................; alinéa(s).

Ann. propr. ind. artis..... : Annales de la propriété industrielle et artistique.

Ann. propr. ind. ...........: Annales de la propriété industrielle.

art.(s) .........oeveennn....r article(s).

Ass.plén ................. assemblée plénicre.

Bull. civ ...................: Bulletin civil de la Cour francaise de cassation.

CEE......................... Communauté économique européenne

CE................ervv....... Conseil d’Etat.

Cons. coovvviiiiiiiin : Conseil

Com. .......ccovviinnnnnns : Chambre commerciale de la Cour francaise de
cassation.

Civ. .......ceevvieeeee....t Chambre civile de la Cour frangaise de cassation.

C. fr .propr .intell. ........: Code francais de la propriété intellectuelle.

CICE ..o : Cour de Justice des Communautés Européennes

Crim ........................ Chambre criminelle de la Cour francaise de
cassation.

D. ...oociiiiiiiiiies Dalloz.



Déc. ....oovevvveenno.. ... décision.

Dir. gén. ...l : Directeur général.

T P <1 115 (0 ) B

Fasc. ...l . fascicule.

Gaz. Pal. ................... : Gazette du Palais.

Ibid. .......................i Idem — Ibidem.

IN.AP.IL ..................: Institut national algérien de la propriété industrielle.

IN.P.I .....................; Institut national (frangais) de la propriété industrielle.

JO.CE. ...l : Journal officiel des Communautés Européennes.

JORA. ... : Journal officiel de la république algérienne.

JORF. ... : Journal officiel de la république francaise.

JOUUE. ...l : Journal officiel de I’Union européenne.

Juriscl. .....................: Jurisclasseur.

L.G.D.G. .................... Librairie générale de droit et de jurisprudence.

n°(S) ...coivviiiiiiinnneaa.s numMEro(s).

Obs. ........eecevveenno ...t ODbservations.

OHMI ......................: Office de I’harmonisation dans le march¢ intérieur.

OBPI .......................t Office du Bénélux de la Propriété Intellectuelle

OMPI ......................: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Op.cit. ...................... Option citée.

P-(PP) +-eeveeeiiieaeeaat page(s).

PA. ......................... Petites Affiches.

Propr.ind. .................. Propriété industrielle.

Propr. intell ...............: Propriétés intellectuelles.

PIBD ......................... Propriété industrielle Bulletin documentaire.

Préc. .....ceoiiiiiiin préCte.

Rec. CJCE ................. Recueil de la Cour de Justice des Communautés
Européennes

Regl. ......................... Reglement sur la marque communautaire.



Rev. aff. eur. ..............: Revue des affaires européennes.

Rev. marques. ............: Revue des marques.

Rev.soc ..................... Revue des sociétés.

RDPI ......................... Revue du droit de la propriété industrielle.

RD prop. intell. ............: Revue du droit de la propriété intellectuelle.

RIPIA ........................ Revue internationale de la propriété industrielle et
artistique.

RIDA ....................... Revue de jurisprudence de droit des affaires.

RTD com. et éco. .........: Revue trimestrielle de droit commercial et
¢conomique.

S. iiiiiiiiiee...... sulte.

Somm. ...................... sommaire.

TPICE .....................: tribunal de premiére instance des Communautés
Européennes.

T.GI ......................... tribunal de grande instance.

Th. .......c..oooeioio.t These.

Trib. ............o.o.o.....0 tribunal.

Trib. adm. ..................; tribunal administratif.

Trib. civ. ....................; tribunal civil.

Univ. ..........ceoveene.l universite.
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3 - A. Llardi, La propriété intellectuelle : principes et dimension internationale, 'Harmattan,
éd. 2005, p.7.
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- O. Mendras, L’évolution du droit francais des marques au cours du XXe siecle,
Rev.marques, n° 29, janvier 2000, www.prodimarques.com.

? _ Directive n° 89-104 CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations
des Etats membres sur les marques, J.O.U.E du 11/02/1989, n° L.40, p.1, (rectificatif :
J.O.C.En° L.207, du 19-07-19809, p. 44.).

3 - Directive n° 08-95 CEE du Conseil du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des
Etats membres sur les marques, J.O.U.E du 8-11-2008, n° L.299, p.25.

* - loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de
service, J.O.R.F. 6 janvier 1991.
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- Art. L.711-1 C. fr. propr. intell. : « La marque de fabrique, de commerce ou de service est
un signe susceptible de représentation graphique servant a distinguer les produits ou services
d'une personne physique ou morale ... ».
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2T Lachasinski, La fonction de la marque, Th. Univ. Robert Schuman, 2005-2006, p.63.
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Lo Lachasinski, op.cit., p.40: « ... La marque n’intervient que dans un second temps et
permet simplement au consommateur de retrouver le produit qui lui a tant plu. Elle n’est donc pas
un instrument du choix initial (premier choix entre produits inconnus) et n’intervient qu’en tant
qu’¢élément identificateur (second choix entre produits connus)... »

% _ Selon I’avocat général Jacobs: «...La fonction d'une marque est de faire savoir au
consommateur que toutes les marchandises vendues sous cette marque ont été produites par la
méme personne ou sous son controle et seront, selon toute vraisemblance, de méme
qualité...», citée par T. Lachasinski, op. cit., p.41.
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2. Com., 23 novembre 1993, aff. "Coup de coeur", RDPI 1994, n°51, p.64 : «...la contrefagon
résulte de la reproduction des ¢léments caractéristiques d'un signe protégé au titre de la
marque, quelle que soit l'utilisation qui en est faite ... »
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' Art. L.711-1. C. fr. propr. intell: « La marque de fabrique, de commerce ou de service est
un signe susceptible de représentation graphique servant a distinguer les produits ou services
d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms
patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisieres, reliefs, hologrammes,
logos, images de synthése ; les formes, notamment celles du produit ou de son
conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances
de couleurs. ».
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'_ Arts. L.711-1 et L.711-2 C. fr. propr. intell.
> _Laloidu 23 juin 1857 constitue la premicre législation francaise sur les marques.

3. G. Bonet et A. Bouvel, Distinctivité du signe, Juriscl. Marques -Dessins et modeles, mise a
jour 2007, n°8, p. 6.

*_ Art 1% al 17 de la loi n°64-1350 du 31 décembre 1964, relative aux marques de fabrique,
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> Art. 3§ (1) de la Directive n® 08-95, préc.
% Art. L.711-2. C. fr. propr. intell.
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! Com., 17 octobre 1984, Bull. civ. IV, n° 267.

2. Paris, 2 mars 1981, PIBD 1981, n° 278, 111, p. 89.

3 _ Paris, 7 juin 2006, PIBD 2006, 111, p.619.

- Art. L.711-2 C. fr. propr. intell. : « Le caractere distinctif d'un signe de nature a constituer
une marque s'apprécie a l'égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractére distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont
exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir a désigner une caractéristique du produit ou du
service, et notamment l'espece, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance
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c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du
produit, ou conférant a ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractére distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, étre acquis par l'usage. »

So A Leclerq, L'acquisition du caractere distinctif par l'usage, en droit frangais et en droit
communautaire, Th. Paris II, 2008, pp. 6 et s.
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2. G. Dassas, Les marques notoires, Rev. aff. eur., 1998, n°4, p.334.
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2 _ A .Chavanne et J. Burst, op.cit., n°1033, p 590: " cette extension de la protection des

marques notoires nous semble parfaitement légitime. Mais il faut remarquer qu’elle ne
découle pas du droit a la marque ..."

3. F. Pollaud-Dulian, Les atteintes a la marque de renommée, Gaz. Pal. 2007, p.1035.

% _ Arts. L.713-5 et L.714-4 C. ft. propr. intell.
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- G. Bonet et A. Bouvel, op.cit., n°56, p. 29.
2 _ Paris, 25 février 1981, PIBD 1981, III, p. 103.
- Paris, 23 février 1981, PIBD 1981, p.102.

4. J. Passa , op.cit., n°95, p. 88.
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L. TGI Paris, 21 décembre 1988, aff. Apple/ pom, PIBD 1989, 111, p.271.

2. Bordeaux, 20 mai 1974, RIPIA 1975, p.103.

3.8, Durrande, Juriscl. Marques - Dessins et modeles, Différents signes susceptibles de

constituer une marque 2004, n°30, p. 11.
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Lo Art. L711-1 (a). C. fr. propr. intell : " ... Les dénominations sous toutes les formes telles

que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes,
lettres, chiffres, sigles ...".

2 Paris, 30 octobre 1989, PIBD 1990, III, p.78.

S OA Bertrand, op.cit, n° 2.244, pp. 34 et 35.

. Paris, 2 avril 2003, Juris-data n°2003-212469, PIBD 2003, I11, p.477.

3 slaadl (3ial) 5 Cilnall (3 iay (Blaiall s 2003 sl sy 19 8 F)5all 05-03 by 1Y) e 3 30 - 3

 _ Arts. L.111-1 2 L.113-9. C. ft. propr. intell.
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1

S. Durrande, op.cit., n°32, p.12.

% - Paris, 2 avril 2003, préc.

- INPI, déc. dir. gén, 31 mars1989, PIBD 1989, 111, p.543.
A A. Bertrand, op.cit., n° 2.244, p.36.

. TGI Versailles, 17 février 1981, PIBD 1981, III, p.156.
6

Paris, 30 avril 1988, PIBD 1983, 111, p.226, note G. Bonet et A. Bouvel.
S Gl 06-03 &85 5aY1 e (1) 2 50l -
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'~ Art. L.711-1 (a) C. fr. propr. intell.

% _ La Chambre de recours allemande a refusé une lettre gothique, De méme la Russie exige
que les lettres aient un "caractére verbal" c'est-a-dire puissent se prononcer et que les
consonnes soient intercalées de voyelles, par exemple : la marque MVL a été refusée, mais la
marque LIAZ a été acceptée: cités par, A. Chavanne. et J.J. Burst.

3. A. Chavanne. et J. Burst, op.cit., n°932, p.522.
4. Paris, 20 février 1986, Juris-Data n° 1986-021393; PIBD 1986, 111, p.229.
3. Com., 20 mai 2003, PIBD 2003, III, p.445.
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'~ TGI Paris, 4 juillet 1985, PIBD 1986, 111, p.122.
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! - Com., 16 mars 1984, RIPIA 1984, p.5.

2 Paris, 6 juin 1983, Ann. propr. ind. 1983, p.25, RIPIA 1984, p.5; Com., 16 mai 1984,
Ann. propr. ind. 1984, p.27 ; Paris, 30 avril 1982, RIPIA 1982, p.63 ; Paris, 22 mars 1988,
PIBD 1988, III, p.455.

3. Paris, 27octobre 1987, RTD com. 1979, p.124, n°9 et en cassation, Com., 7 octobre 1980,
PIBD 1981, IIL,7, n°271 ; Paris, 31 juin 1980, Ann. propr. ind. 1980, p.246, Gaz. Pal.
1980,2,776.

263.0a 2000 e g il all BED ey jladl 5 deliall L8 ol ¢ pa-

3. S. Durrande, op.cit., n°34, p.12.
¢ _TGI Strasbourg, 9 mai 1978 D. 1978, p.658.
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. Paris, 21 octobre 1987, Juris-data n® 1987-026653, PIBD 1988, 111, p.189.
2. Paris, 1® mars 2006, Juris-data. n°2006-299438, PIBD 2006, 111, p.409.
3. G. Bonet et A. Bouvel, op.cit., n°64, p.39.
4 - A. Chavanne et J. Burst, op.cit., n°933, p.522.
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U'_ 1. Szalewski et J. Pierre, Droit de la propriété industrielle, Litec 4™ éd. 2007, n°476,
p.201.
SA QAL 06-03 a8, L) (e (1)2 salall - 2

L SA) Al 57-66 a8, el (je 2 saldl -

* _ Loi n® 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de
service, préc.

> Arts. L.711-1 (a), L.711-4 (g) et L.713-6 C. ft. propr. intell.
6. G. Bonet et A. Bouvel, op.cit., n°59, p. 32.

_B. Logi¢ et D. Logié-Naville, Leur nom est une marque, Editions d’Organisation, éd. 2002,
p.93.
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I A. Bertrand, op.cit., n°2.311, p.37.

2. S. Durrande, op.cit., n°10, p.5.

Rimy dloxing e Cih (e Al and Jlesial o 1 SY Gl 5766 &5 L) (e 3 sl -
Legre Sy LS Gaa g JSG L la Jleaia) 138 S 1Y) Adlall Caalia (3 siny Luse iy Y Adle
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6 _ Art. 2 de la loi n° 64-1360 préc. : " Le dépdt d’un nom patronymique a titre de marque
n’interdit pas a un homonyme de faire usage de son nom...toutefois, si I’'usage porte atteinte
aux droits de celui qui a déposé le nom a titre de marque, le déposant peut demander en
jJustice soit la réglementation soit I’interdiction de cet usage ".

7~ Art. L.713-6. C. ft. propr. intell: " L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle a
l'utilisation du méme signe ou d'un signe similaire comme :
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. A. Chavanne et J. Burst, op.cit., n°906, p.507.

% _ A. Chavanne et J. Burst, op.cit., n°915, pp. 511 et 512.
3 _ Paris, 6 juin 1961, Ann. propr. ind. 1962, p.105.
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*_ A. Braun et E. Cornu, Précis des marques, Larcier, 5™ éd., 2009, n°52, p.64.

3. A. Chavanne et J. Burst, op.cit., n°919, p.515.
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' Trib. Paris, 10 juillet 1973, D.1974, somm., p.32, aff. Tarzan et Tarzoom, note A. Chavanne
et J. Burst.

C S Gl 06-03 &85 a1 e (7)7 32 2
3~ Art. L.711-1 (a) C. ft. propr. intell.

*_ Art. L.711-4 (d) C. fr. propr. intell.

O5Se o Bod At RS 8jeal a5 5" 0 33 0a il aa el ccasll L -0
Mali g e
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[ C.J.C.E, 4 mai 1999, aff. C-108/97 et C-109/97, 1, p.2779, interprétant I’article. 3 (1) de la
Directive n° 89-104: «...il ne se limite pas a interdire [’enregistrement des noms
géographiques en tant que marques dans les seuls cas ou ceux-ci désignent des lieux qui
présentent actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits
concernés mais s’applique également aux noms géographiques susceptibles d’étre utilis¢ dans
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I’avenir par les entreprises intéréssées en tant qu’indication de provenance géographique de la
catégorie de produit en cause ... ».

. A. Chavanne et J. Burst, op.cit., n°924, p.517.
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> Art. L.711-4 (d) C. fr. propr. intell. : « Ne peut étre adopté comme marque un signe portant
atteinte a des droits antérieurs, et notamment : ... (d) A une appellation d'origine protégée ... »

6_ Paris, 22 avril 1986, Ann. propr. ind. 1987, p. 131, PIBD 1986, III, n°397, p.314.
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b Regl. Cons. C.E n° 355-79, cité par A. Chavanne et J. Burst.

2 Paris, 5 juin 1986, Ann. propr. ind. 1987, p.124 et Paris, 15 décembre 1993, RDPI 1993,
n°50, p.261.

3. TGI Paris, 5 mars 1984, PIBD 1984, III, n°352, p.200.
355.0a 341 ab bl ga el calla 551 -G caaly Tanal 13g) dpuailly - *
3. Paris, 6 février 1986, Ann. propr. ind. 1986, p.11, note A. Chavanne et J. Burst.
©.360 Y 358.02 <344 & il gLl illa s515 5 - ©
7. Versailles, 19 mai 1987, PIBD 1987, 111, n°420, p.399.
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! _ Paris, 21 novembre 1978, PIBD 1979, III, p.28.

2. A. Chavanne. et J. Burst, op.cit., n°938, p.525.
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> - Art. L711-1 (c) C. fr. propr. intell. : « Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes,
cachets, lisieres, reliefs, hologrammes, logos, images de syntheése ; les formes, notamment
celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les
dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ».
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6_ OHMI, 10 décembre 2004, aff. 118/2004-2 Nestlé/ OHMI.
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2. TGI Paris, 17 septembre 1980, Gaz. Pal. 1981, I, p.133, note G. Bonet et A. Bouvel.

3o Art. 12(2) (a) de la Directive n°89-104, préc.: «...Le titulaire d'une marque peut

¢galement étre déchu de ses droits lorsque, apres la date de son enregistrement, la marque : est
devenue, par le fait de l'activité ou de I'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le
commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée... ».

*_ Art. L.714-6 (a) C. fr. propr. intell: « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire
d'une marque devenue de son fait : a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou
du service... ».

3. G. Bonet et A. Bouvel, op.cit., n° 99, p. 63.
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. A. Chavanne et J. Burst, op.cit., n® 988, p.552.

2 _ Art. L.711-2 C. fr. propr. intell.

3. Art. 3 § 1% (¢) de la Directive n°08-95, préc. : « Sont refusés a l'enregistrement ou
susceptibles d'étre déclarés nuls s'ils sont enregistrés: ... les marques qui sont composées
exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner
l'espéce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou
I'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres
caractéristiques de ceux-ci... ».

* - Art. 7§1 (c) du Réglement n° 207-09 (CEE), du Conseil, du 26 février 2009, sur la
marque communautaire J.O.U.E du 24 mars 2009, n° L .78, p.1.

3. Paris, 10 mars 1994, PIBD 1994, n° 568, III, p.325.
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. J. Passa, op.cit., n° 92, p.86.

2. TGI Strasbourg, 25 juin 1971, PIBD 1971, III, p.365.

3. CE., 7 avril 1976, Ann. propr. ind. 1976, p.140.

. Com., 2 juin 1992, PIBD 1992, 111, n° 528, p.460.

> TGl Caen, 11 décembre 1972, Ann. propr. ind. 1973, p.354.
6_ Trib. adm. Paris, 20 mars 1975, PIBD 1975, 111, p. 217.

[ Paris, 23 février 1981, PIBD 1981, II1, n°® 279, p.103.

8. A. Chavanne et J. Burst, op.cit., n° 990, p.555.
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6 _N. Dreyfus et B. Thomas, Marques, dessins et modéles, Delmas, 2°™ éd., 2006, n°502,
p.67.
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'~ Art. L.711-4 C. fr. propr. intell: « Ne peut étre adopté comme marque un signe portant
atteinte a des droits antérieurs, et notamment :

(a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

(b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du
public ;

(c) A un nom commercial ou a une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il
existe un risque de confusion dans I'esprit du public ;

(d) A une appellation d'origine protégée ;

(e) Aux droits d'auteur ;

(f) Aux droits résultant d'un dessin ou modele protégé ;

(g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment a son nom patronymique, & son
pseudonyme ou a son image ;

(h) Aunom, a I'image ou a la renommée d'une collectivité territoriale ».
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'~ J. Szalewski et J. Pierre, op.cit., n° 505, p.220 : « Le signe qui constitue la marque doit
étre disponible, c'est-a-dire ne doit pas avoir été antérieurement appropri€¢ par autrui pour
désigner ses produits, services ou entreprises... ».

- A. Bouvel, Le principe de spécialité dans le droit des signes distinctifs , contribution a

[’étude de la liberté du commerce et de ['industrie, Th. Paris II, 2002, n°350, p.265 : «La
validité d’un signe est subordonnée non seulement a sa distinctivité, a sa licéité, a son absence
de déceptivité, mais encore a sa disponibilité. On affirme classiquement qu’un signe distinctif
est disponible lorsque son adoption ne risque pas de porter atteinte a un droit antérieur détenu
par un tiers... ».
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3 - M. Cherchour, Propriété industrielle, Edik, 1 éd. 2003, p.393 : « ...Une marque doit
étre libre, c'est-a-dire non appropri€e par un tiers pour produits ou services similaires dans les
méme classes dans le pays considéré ... ».

S QL 06-03 485 e (e 7 salall -
>~ Art. L.711-4 C. fr. propr. intell.
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o ) Passa, op.cit., n° 146, p.135 : « La disponibilité du signe n’est pas vérifiée spontanément
par 'organisme chargé de I’enregistrement des marques ... elle peut cependant donner lieu a
un examen au cours de la procédure d’enregistrement a la suite d’une opposition formée par
un tiers, titulaire d’une antériorité ... »

2 - Art. L.714-3 al.1%t 3 C. fr. propr. intell: « Est déclaré nul par décision de justice
l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 a
L.711-4.

Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullit¢ sur le fondement de l'article
L.711-4... »

3 - Art. L.714-3 al.2 C. fr. propr. intell : « Le ministére public peut agir d'office en nullité en
vertu des articles L.711-1, L. 711-2 et L. 711-3 ».

S QAL 06-03 285 5 (4 20 3ol - *
> _ Art. 4 de la Directive n°08-95, préc.
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2 _ Art. L.714-3 als. 3 et 4 C. fr. propr. intell : « ... Toutefois, son action n'est pas recevable si
la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.
La décision d'annulation a un effet absolu ».

3 J. Passa, op.cit., n° 146, p.135.
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oy Larrieu, Les marques de fabriques de commerce et de services, Hermes, éd. 1996. n°37,
p.S1.

% _ A. Chavanne et J. Burst, op.cit., n° 1006, p.570 : « Il y a aussi négligence et responsabilité

de I’agent qui n’attire pas I’attention de son client sur le caracteére limité de la recherche
entreprise ».

S ) Larrieu, op.cit., n° 37, p.51 : « ...La difficulté de I’opération est double : d’une part, la

quéte des antériorités a I’identique est insuffisante car des signes présentant simplement une
similitude, avec la marque déposée peuvent créer un risque de confusion ; d’autre part il est
impossible de passer en revue systématiquement tous les types d’antériorités visés par Dart
L.711-4 CPI dans la mesures ou certaines ne sont pas répertoriées ... ».
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3 _ Art. L.711-4 C. fr. propr. intell.

T oA Bouvel, Th. préc., n°352, p.268 : « ... une antériorité¢ est absolue lorsqu’elle fait

obstacle a I’adoption de n’importe quel signe distinctif postérieur identique ou similaire,
quelque soit ’objet de ce dernier ...par exemple une ceuvre d’art plastique encore protégée
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par le droit d’auteur constitue une antériorité absolue... A I'inverse une antériorité est relative
lorsqu’elle n’est indisponible que pour désigner certains produits, services ou activités ...».

. A. Bouvel, Th. préc., n°352, p.268.
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*_Art. L.711-4 C. fr. propr. intell: « Ne peut étre adopté comme marque un signe portant
atteinte a des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ... »
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3. Art. L.711-4 (a) C. fi. propr. intell.

Y- Art. 4 § 1 (a) de la Directive n® 08-95, préc. : « Une marque est refusée a I'enregistrement
ou est susceptible d'étre déclarée nulle si elle est enregistrée : (a) lorsqu'elle est identique a
une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée
ou a ¢été enregistrée sont identiques a ceux pour lesquels la marque antérieure est
protégée ... ».
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Lo Art. 4 § 2 (a) de la Directive n°® 08-95, préc. : « ... on entend par «marques antérieures »:
les marques dont la date de dépot est antérieure a celle de la demande de marque ... ».

2. Art.1§2 du Regl. n° 207-09, préc. : « ...La marque communautaire a un caractere unitaire.
Elle produit les mémes effets dans l'ensemble de la Communauté: elle ne peut étre
enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits
du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut étre interdit, que pour l'ensemble de la
Communauté. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent réglement ».

3 Art. 9§1 du Régl. n° 207-09, préc. : « La marque communautaire confeére a son titulaire un
droit exclusif. Le titulaire est habilité a interdire a tout tiers, en I'absence de son consentement,
de faire usage dans la vie des affaires:

(a) d'un signe identique a la marque communautaire pour des produits ou des services
identiques a ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

(b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque
communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services
couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans
l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la
marque... ».
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3 Art. L.711-4 (a) C. fr. propr. intell.

* - Art. 6 bis (1) de la Convention de Paris, préc. : « Les pays de I’Union s’engagent soit
d’office si la législation du pays le permet, soit a la requéte de I'intéressé, a refuser ou a
invalider I’enregistrement et a interdire ’'usage d’'une marque de fabrique ou de commerce qui
constitue la reproduction, I’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion,
d’une marque que I’autorité compétente du pays de ’enregistrement ou de 1’'usage estimera y
étre notoirement connue comme étant déja la marque d’une personne admise a bénéficier de
la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires... ».
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Lo Art. L711-4 (a) C. fr. propr. intell. : « Ne peut étre adopté comme marque un signe
portant atteinte a des droits antérieurs, et notamment : ... (¢) Aux droits d'auteur ... ».

? - Art.484 (c) iii de la Directive n°08-95, préc. : « Une marque est refusée a l'enregistrement
ou est susceptible d'étre déclarée nulle si elle est enregistrée : ... 1'usage de la marque peut
étre interdit en vertu d'un droit antérieur autre que les droits mentionnés au paragraphe 2 et au
point b) du présent paragraphe, et notamment : ... d'un droit d'auteur ... ».

L caaly Calsal Gia sn ders dudals SA Gl 05-03 a1 e e Las 21 a0l -

4640" 420 (13_) cég\.m]\ P)Aj\ cCJLa ngj\_)_j
A N. Bronzo, Propriété intellectuelle et droits fondamentaux, 1’Harmattan, éd. 2007,
p.43 : «...des conflits peuvent ainsi naitre entre marque et droit d’auteur, dans un sens il est
interdit de déposer a titre de marque (et sans 1’autorisation) un signe protégé par le droit
d’auteur ... ».

5 \
9eme

- P. Sirinelli, S. Durrande et A. Latreille, Code de la propriété intellectuelle, Dalloz,
éd., 2009, p.602.
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) Sirinelli, S. Durrande et A. Latreille, op.cit., p.603 : « ... Le fait que la durée du droit
d’auteur soit limitée a 70 ans apres le déces de 1’auteur est ici sans incidence. Les tribunaux
considerent en effet que la commercialisation d’une ceuvre sans autorisation est une atteinte
au droit moral (droit au respect) et le droit moral est perpétuel... »

o Passa, op.cit., n° 159, p.148 : « Une fois la durée I¢gale de protection de I’ceuvre ou du
dessin ou modele expirée, la logique du domaine public veut que la création puisse étre
librement exploitée par toute personne intéressée et, le cas échéant, déposée et utilisée
comme marque, sous réserve de ne pas porter atteinte au droit au respect de I’ceuvre, attribut
du droit moral de I’auteur, qui est lui perpétuel ».
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2 TGI Paris, 2 mars 1959, Ann. propr. ind. 1965, p.66, note P. Sirinelli, S.Durrande et
A.Latreille.

3. Paris, 20 septembre 2000, PIBD 2001, III, n°40, p.712.
4 TGl Paris, 22 février 1990, PIBD 1990, 111, n°484, p.525.
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Lo Art. L711-4 () C. fr. propr. intell: « Ne peut étre adopté comme marque un signe portant
atteinte a des droits antérieurs, et notamment : (f) Aux droits résultant d'un dessin ou mode¢le
protége... ».

2 _TGI Paris, 26 mars 1986, JCP éd. E. 1988, 15149, note J. Szalewski et J. Pierre.
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Z_A Bertrand, op.cit., n° 3.441, p. 94 : « ...I’appelation d’origine se distingue de la marque
dans la mesure ou elle est imposée par milieu géographique d’ou le produit est issu et en
identique la qualite essentielle... »
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2 _ Art. L.711-4 C. fr. propr. intell: « Ne peut étre adopté comme marque un signe portant
atteinte a des droits antérieurs, et notamment : (d) A une appellation d'origine protégée ... ».

3 Art.1(2) de la Convention de Paris, préc. : « La protection de la propriété industrielle a
pour objet les brevets d’invention, les modeles d’utilité, les dessins ou modeles industriels, les
marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les
indications de provenance ou appellations d’origine, ainsi que la répression de la concurrence
dé¢loyale ».

Y- Art. 13 du Regl. n° 510-06 (CEE) du Conseil du 20 mars 20006, relatif a la protection des

indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées
alimentaires, J.O.U.E 31 mars 2006, n°93, p.12: « Les dénominations enregistrées sont
protégées contre toute: a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination
enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure ou ces
produits sont comparables a ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure ou
cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée... ».

> - Art. 14§1 du Regl. n° 510-06, préc. : « Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication
géographique est enregistrée conformément au présent reglement, la demande
d'enregistrement d'une marque correspondant a l'une des situations visées a l'article 13 et
concernant la méme classe de produit est refusée si la demande d'enregistrement de la marque
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est présentée apres la date de dépot de la demande d'enregistrement aupres de la Commission.
Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa sont annulées... ».

341 ?5-) Gé.lu\ )A\ cC\JL..a ng\_)_j - 4&;\_) &j.a.d}ad\ KYS JP d.\m\iﬂ\ %) A:a)aﬂ
wag@kﬁd@\&@&u)ﬁ@wd@\}au " 3550"

&_11_11_\.13\ ‘_As Lawd) w 4_\]3\ o ‘?L’J\ ?M\ G L;J\ Ll 4.}@:.1 4.1\.4; U;\ ...J}G_A.Aj\
343 ?3-) 4@)43\ il QA ).Lu\ Ouaddl Gy e Lasd oand ui.ﬁu ERTR P R PR RN |
358. =

2 M-A. Ngo, La qualité et la sécurité des produits agro-alimentaires . approche juridique,
L’Harmattan, ¢d. 2006, n° 392, p.275 : «...dans la majorité des cas de figures, un conflit entre
une marque et une appellation d’origine contrdlée se résout en faveur de cette dernicre ...».

3550" 341 (15_) cég\.mj\ CAJ_A\ cCJL..a Lﬁj‘_)j Sa- 3
4. J. Passa, op.cit., n° 157, p.145.

. Com., 1¥ décembre 1987, JCP éd. G. 1987, 11, 21081.
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b Com., 9 avril 2002, PIBD 2002, 111, n°748, p.371.

% _ Art. L.641-2 al.4 du Code rural francais : « Le nom qui constitue I'appellation d'origine ou
toute autre mention 1'évoquant ne peuvent étre employés pour aucun produit similaire, sans
préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour
aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou
d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine... ».

3. Crim., 25 novembre 1970, JCP 1973, 11, n° 17360, note M.-A. Ngo.
4. TGI Paris, 5 mars 1984, PIBD 1984, III, p.200.
S _TGI Paris, 28 octobre 1993, PIBD 1994, III, n°558, p.34.
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. J. Passa, op.cit., n° 156, p.144 : « le nom de domaine est le signe utilisé pour identifier un
site Internet. Comme la dénomination sociale, le nom commercial ou I’enseigne, il est un
signe d’usage, un signe dont seule [I’exploitation dans le commerce fait un droit a
protection...».

2. TGI Le Mans, 29 juin 1999, PIBD 2000, n° 692, III, p.91 ; Paris, 15 septembre 2004,
PIBD 2005, n° 800, III, p.54, note J. Passa.

3. J. Passa, op.cit., n° 156, p .144 .

4. C. Borné, Livre blanc sur les noms de domaine et les marques, Viaduc, éd. 2009, p.26.
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2 Art. L.711-4 (g) C. fr. propr. intell: « Ne peut étre adopté comme marque un signe
portant atteinte a des droits antérieurs, et notamment : ... (g) Au droit de la personnalité d'un
tiers, notamment a son nom patronymique, a son pseudonyme ou a son image ... »

3. Art.4§4 (c) 1 de la Directive n°08-95, préc. : « ... l'usage de la marque peut étre interdit en
vertu d'un droit antérieur autre que les droits mentionnés au paragraphe 2 et au point b) du
présent paragraphe, et notamment : ... d'un droit au nom ... ».
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. J. Szalewski et J. Pierre, op.cit., n° 520, p.228.

2 Art. L.711-1 (a) C. fr .propr .intell.

3. J. Passa, op.cit., n° 161, p. 148.

4. Paris, 15 décembre 2000, D.2001, p.1306, note J. Passa.

> - TGI Paris, 29 juin 1988, aff. Stallone, PIBD 1988, III, p.432.

6_ Com., 9 février 1993, Bull. civ. IV, n® 75, RIDA 1993/6, n°582, note J. Passa.
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b Paris, 15 décembre 2000, préc.
2. J. Passa, préc., n° 161, p. 149.

3~ Art. L.711-4(g) C. fr. propr. intell.
sl ) o sgdes dilaiall Al 3l pal -t

5. Civ., 19 février 1975, aff. Lova Moor, D. 1975, p.411, note P. Sirinelli, S.Durrande et A.
Latreille.
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- Art. L.711-4(g) C. fr. propr. intell.

2. Art.4§4 (c) ii de la Directive n°08-95, préc. : « ... l'usage de la marque peut €tre interdit en
vertu d'un droit antérieur autre que les droits mentionnés au paragraphe 2 et au point b) du
présent paragraphe, et notamment : ... d'un droit a I’'image ... »

3 Ass. plén., 7 mars 2004, Bull. civ., ass. plén., n°10, p.21: « Le propriétaire d’une chose ne
dispose pas d’un droit exclusif sur I’image de celle-ci ...il peut s’opposer a I'utilisation de
cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormale », note J. Szalewski et J.
Pierre.
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. A. Chavanne et J. Burst, op.cit., n° 1010, p.573.
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S Art. L711-4 (c) C. fr. propr. intell: « Ne peut étre adopté comme marque un signe portant
atteinte a des droits antérieurs, et notamment : ... (c) A un nom commercial ou a une enseigne
connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans I'esprit du
public ... ».
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_A Llardi, op.cit., p.28 : « ...a la différence des marques, dont la protection est acquise par
I’enregistrement, la protection du nom commercial est basée sur 1'usage actuel et est
indépendant de I’enregistrement... », v. aussi, T.-V. Innis, Les signes distinctifs, Larcier,
1997, n°33, p.25 : « ... le nom commercial est le signe verbal de I’entreprise, il est le signe de
ralliement de la clientéle, le nom sous lequel I’entreprise opere... ».

) Leoty, conflits entre marques et noms commerciaux, Gaz.Pal. 1976, 11, p.594 : « Parmi
les différents droits de propriété industrielle, la marque et le nom commercial sont
certainement ceux qui présentent le plus de caractéres communs en ce qu’ils portent sur un
signe appartenant a une entreprise ... ».
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' - Art. L.711-4 (c) C. fr. propr. intell.
2. J. Passa, op.cit., n° 155, p. 143.
3. Com., 27 mai 1986, Bull. civ. IV, n° 105, D.1986, p.526, note S. Durrande.
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> Art. L.711-4 (c) C. fr. propr. intell : « Ne peut étre adopté comme marque un signe portant
atteinte a des droits antérieurs, et notamment : ... (c) A un nom commercial ou a une enseigne
connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans I'esprit du
public ... »

(sl sl e 1100 Ga (8948 ¢l an el (sl Jaal xlla 555 b gl - ©
el alae Gl jalil lgaaing (embléme)s sl 3o o Adyhay 3 S Lpas 4 el
cdamalal) Q\.cj,\la.d\ O 522 cL..g_)fa\)'.aj\ Lﬁ_)\?ﬂ\ u}a\ﬂ\ 4d..~u.a~55 NSE) LAl :g_)l;ﬂ\ ) PO o
u\}ud\_a A.\As.a" :‘58‘04' 4&9\...»]\ CAJA\ cu..gﬂ\ U"_) ol 4@\_) ‘;'\a.d\ u,us.a @j 82 N <1994
u»_)\.aﬁéﬂ\&_)i‘}[\ _)_;\:m]\wcﬁ&cwaﬁ&ﬁm\@kﬂ&\ﬁw\w\qj\;ﬂ\

"L el e

144



EREN| SUAL 4 dxm chJ\A.\S\ f‘u)d ‘\A).\AAS\ MLA;J\ u..us.u @A.U} chj\A.\S\ M 4_1).\3.,45\
uﬁ&\ JAlea L\La\ ujs.l u\

dadl Ysie J liw (e bliisae 8 gl A e dadl O sie adly
Sl gt Ale f Aen B 00 o oSa gl consaldl bl Caay
@ ol a) (e e LolEal e Jaall o gie of LS L dalGil) 48 (e la
e G Lebladl (pslic sac @Bl dngall Jsan @l e 30055 (bolal 2
05K @l ) ALY aads Llad Lol Y) dssal) @B Y cpa b cqadl Bl
a5 O GBS ey o Bosa o) ASe RS e W dadl s
s A Alla

‘ydmj‘umg}m&muw@&yM\u\pu\w\wwudw
Csibagl il JAS e g e ) giadl S IH Y am g a6 Adle A JUa 4ey
)@QDM}JWY\CL\AP\)AJ‘\.AM\UAJAA.\@MJS&M‘UM\DMQ?A&
sl L) g e Gl L o ginl) Ciany of amy Gl e 30l 35 . 250al
L.Asl\)stﬂto.a;.\dhj“ﬂl@_mms\dﬂm;ﬁ)dé\uqywu\fj\uj&u\d\
mqﬁs\ Al y gl o Gl pled Al b oad ) Ua LY s
w@\u&d@\uaud);}w@m‘thu\)mmmdscqﬂ
D seandl ol Gull b g g8l ind e el il B Gy e Ll

(dadl ) sy o ol anVl el Blad o) gu 4 o Lo DA (e gy
el Laa jltiel Sy gl @l Sy ¢ Ale Jlarind J5l (0 i) Legd 3al)
Al sldaill by 4 g clilu 5 ) Shal) dag il Lagd o jigi 1Y) Adlall pe A jlatia

N Chamoulaud-Trapiers, Droit des affaires, Bréal, 2°™ éd., 2007, p.107 : « Denseigne
constitue I’objet d‘une propriété incorporelle, elle est protégée dans les méme conditions que
le nom commercial, elle doit donc étre suffisamment originale... »

2. A. Chavanne et J. Burst, op.cit., n° 1012, p.574.

3. Paris, 16 juin 1976, III, n° 182, p.499, note A. Chavanne et J. Burst.

oA Chamoulaud-Trapiers, op.cit., p.107 : «...il n’ y a concurrence déloyale que si

I’utilisation d’une enseigne déja existante crée une confusion pour le public entre deux
¢tablissements du méme genre ... ».

3. Paris, 25 novembre 1977, PIBD 1978, 111, p.33, note A. Chavanne et J. Burst.
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Lo Art. L711-4 (b) C. fr. propr. intell: « Ne peut étre adopté comme marque un signe
portant atteinte a des droits antérieurs, et notamment : ... (b) A une dénomination ou raison
sociale, s'il existe un risque de confusion dans I'esprit du public ... ».
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3 _ Dossiers pratiques Francis LEFBVRE, Marques : création, valorisation, protection, F.
Lefebvre, éd. 1994, n° 451, p.59 : « La dénomination sociale est le nom donné a une société
commerciale en tant que sujet de droit. Le droit sur la dénomination sociale s’acquiert des
I’immatriculation de celle-ci au registre de commerce et des société ».
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S_p. Sirinelli, S. Durrande et A. Latreille, op. cit., p.601.
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. A. Chavanne et J. Burst, op.cit., n° 1010, p.572.

2 Com., 19 novembre 2002, Propr. intell. 2003, n°11, p.681, PIBD 2003, n°758, III, p.100,
note J. Passa.

3. A. Bertrand, op.cit, n° 3.422, p. 92.

4 Com., 19 novembre 2002, préc. et Com., 21 mai 2004, Rev. soc. 2004, p.904, note J.
Passa.

S Com., 22 février 2005, PIBD 2005, n°808 III, p.310 : «...I’indisponibilité d’un signe
résultant d’une dénomination sociale antérieure s’apprécie au regard du risque de confusion
impliquant I’examen des produits ou services désignés au dépot de la marque postérieure... ».

6_ Com., 3 avril 1979, Bull. civ. IV, n°122, note J. Passa.
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. Art. L.713-2 (a) C. fr. propr. intell: « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, méme avec l'adjonction de mots tels
que : "formule, facon, systéme, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque
reproduite, pour des produits ou services identiques a ceux désignés dans
l'enregistrement. .. »

3~ Art. L.713-3 C. fr. propr. intell: « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut
en résulter un risque de confusion dans I'esprit du public:

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque
reproduite, pour des produits ou services similaires a ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services
identiques ou similaires a ceux désignés dans l'enregistrement ».
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. A. Chavanne et J. Burst, op.cit., n° 1015, p.578.
2. A. Bouvel, Th. préc., n°356, p.271.

SOA Bouvel, Principe de spécialité et signes distinctifs, Litec, €d.2004, n° 6, p. 3.

oM Laporte-legeais, op.cit., p.4.
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précisant notamment : ... ¢) L'€énumération des produits ou services auxquels elle s'applique,
ainsi que I'énumération des classes correspondantes... ».

- Arrangement de Nice, concernant la classification internationale des produits et des

services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, révisé a Stockholm le 14
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. A. Chavanne et J. Burst, op.cit., n° 1017, p.578.

2 _A Bouvel, Th. préc., n° 360, p.273 : «...La spécialité¢ de la marque est définie par le

déposant dans I’acte de dépot. le déposant a en effet I’obligation d’y énumérer les produits et
les services pour lesquels il souhaite bénéficier de 1’exclusivité du droit de marque... ».

3. Paris, 19 octobre 1970, Ann. propr. ind 1971, p.1, Trib. Marseille, 13 février 1973, PIBD
1974, 111, p.91, note A. Chavanne et J. Burst.

4. A. Chavanne et J. Burst, op.cit., n° 1017, p.578.
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'~ Art. L.713-5 C. fr. propr. intell : « L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour
des produits ou services non similaires a ceux désignés dans l'enregistrement engage la
responsabilité civile de son auteur s'il est de nature a porter préjudice au propriétaire de la
marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernicre.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables a I'emploi d'une marque notoirement
connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle précitée ».

2 - Art. 5§ 2 de la Directive n°08-95, préc. : « Tout Etat membre peut également prescrire que
le titulaire est habilité a interdire a tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage
dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire a la marque pour des produits ou des
services qui ne sont pas similaires a ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque
celle-ci jouit d'une renommée dans 1'Etat membre et que l'usage du signe sans juste motif tire
indiiment profit du caractére distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte
préjudice ».

3 - A. Bouvel, Th. préc., n° 366, pp. 279 et 280.
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. Paris, 31 octobre 1997, PIBD 1998, n°650, III, p.175, RTD com. 1998, n°1, p.145, obs. A
Chavanne.

> _TGI Paris, 20 février 1998, PIBD 1998, 111, n°654, p.280.

3 _ TGI Paris, 22 mai 1991, PIBD 1991, IIL, n°511, p.683.
4. A. Bouvel, Th. préc., n° 367, p. 280.

L SA Gl 06-03 a8, a1 (he 2 3 20 sall -

6 Art. L714-3 C. . propr. intell : « ... Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en
nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la
marque a ¢été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans... ».

- Art. 54(1) du Regl. 207-09, préc. : « Le titulaire d'une marque communautaire qui a toléré
pendant cing années consécutives l'usage d'une marque communautaire postérieure dans la
Communauté en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ni s'opposer a
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l'usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les
services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, a moins que le dépot de la marque
communautaire postérieure n'ait été effectué¢ de mauvaise foi ».

oA Bouvel, Th. préc., n° 365, p. 278: « ...en cas de forclusion, le titulaire de la marque
antérieure est contraint de supporter qu’un tiers utilise une marque identique ou semblable
pour désigner des produits ou services identiques ou semblable... »

_A Bouvel, Th. préc., n® 365, p. 278.
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' - T-V. Innis, op.cit., n°429, p.331.
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2 _ Art. 6 bis (1) de la Convention de Paris, préc.: « Les pays de ’Union s’engagent, soit
d’office si la législation du pays le permet, soit a la requéte de I'intéressé, a refuser ou a
invalider I’enregistrement et a interdire 1’'usage d’'une marque de fabrique ou de commerce qui
constitue la reproduction, I’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion,
d’une marque que I’autorité compétente du pays de ’enregistrement ou de 1’'usage estimera y
étre notoirement connue comme étant déja la marque d’une personne admise a bénéficier de
la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. 11 en sera de
méme lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque
notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci... ».

3. Arrangement de Madrid concernant I'enregistrement international des marques du 14 avril
1891, révisé a Bruxelles le 14 décembre 1900, a Washington le 2 juin 1911, a La Haye le 6
novembre 1925, a Londres le 2 juin 1934, a Nice le 15 juin 1957 et a Stockholm le 14 juillet
1967 et modifié le 28 septembre 1979.
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Lo Art. L713-4 C. fr. propr. intell : « Le droit conféré par la marque ne permet pas a son

titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans
la Communauté économique européenne ou dans 1'Espace économique européen sous cette
marque par le titulaire ou avec son consentement.

Toutefois, faculté¢ reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer a tout nouvel acte de
commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment a la modification ou a
l'altération, ultérieurement intervenue, de 1'état des produits ».

2. A. Chavanne et J. Burst, op.cit., n° 1025, p.584.
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D oAt 4 du Regl. n°207-09 préc: « Signes susceptibles de constituer une marque

communautaire : Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles
d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les
dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, a condition
que de tels signes soient propres a distinguer les produits ou les services d'une entreprise de
ceux d'autres entreprises ».

2 - Art. 1§2 du Régl. n°207-09 préc: « La marque communautaire a un caractere unitaire. Elle
produit les mémes effets dans l'ensemble de la Communauté: elle ne peut étre enregistrée,
transférée, faire 1'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits du titulaire
ou de nullité, et son usage ne peut €tre interdit, que pour l'ensemble de la Communauté. Ce
principe s'applique sauf disposition contraire du présent réglement ».

3 - 1'Office de I'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI).

‘- E Dupont, Qu’est-ce qu 'une marque communautaire ? Conseil en propriété industrielle
Cabinet NEXTMARQ, www.nextmarq.com
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!~ L'Office Bénélux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) est l'instance officielle chargée de
l'enregistrement des marques et des modeles dans le Bénélux. L'OBPI fait partie de
'Organisation Bénélux de la Propriété Intellectuelle, une organisation internationale placée
sous le contréle de son conseil d'administration. Des représentants des trois pays du Bénélux
siegent au Conseil.

2 . . . .
- PI France, Marque internationale et marque communautaire, 2003, www.pifrance.com
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b Art. 13 du Reglement n°207-09, préc : « 1. Le droit conféré par la marque communautaire
ne permet pas a son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont €été mis
dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son
consentement.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire
s'oppose a la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque I'état des produits
est modifié ou altéré aprés leur mise dans le commerce ».
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* - Art. 6 ter §1(a) de la Convention de Paris : « Les pays de 1’'Union conviennent de refuser
ou d’invalider I’enregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, I'utilisation, a
défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de
commerce, soit comme ¢lément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblemes
d’Etat des pays de I’Union, signes et poingons officiels de contrdle et de garantie adoptés par
eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique ».
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b Ar. L.711-3(a) C. fr. propr. intell : « Ne peut étre adopté comme marque ou ¢lément de
marque un signe :

(a) Exclu par l'article 6 ter de la Convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la
protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de I'article 23 de l'annexe [ C a
l'accord instituant 1'Organisation mondiale du commerce... ».

. Art. L.711-3(b) C. fr. propr. intell : « Ne peut étre adopté comme marque ou ¢lément de
marque un signe : ... (b) Contraire a l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation
est 1également interdite... »

S Art. 3 §1 () (g) (h) de la Directive n°08-95, préc: « Sont refusés a 'enregistrement ou
susceptibles d'étre déclarés nuls s'ils sont enregistrés : ... (f) les marques qui sont contraires a
l'ordre public ou aux bonnes moeurs; (g) les marques qui sont de nature a tromper le public,
par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;
(h) les marques qui, a défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, sont a refuser ou a
invalider en vertu de l'article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle... »
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b oM Cherchour, Propriété industrielle, op.cit., p.391: «...Pour I’Algérie, les signes

officiels protégés sont par exemple : le seau de I’Etat algérien, I’embléme algérien des
collectivités locales, ’embléme de I’institut algérien de la vigne et du vin, I’embléme algérien
de la protection civile... ».
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o1 Roujou de Boubée, Signe illicites ne pouvant constituer des marques valables, Juriscl.
Marques, Dessins et modeles, mise a jour 2004, n°6, p.5.

2. Paris, 4 janvier 1980, Ann. propr. ind 1980, p.369, note I. Roujou de Boubée.

3 Art.6 ter§ 3(a) de la Convention de Paris : « Pour I’application de ces dispositions, les pays
de I’Union conviennent de se communiquer réciproquement, par I’intermédiaire du Bureau
international, la liste des emblémes d’Etat, signes et poingons officiels de contrdle et de
garantie, qu’ils désirent ou désireront placer, d’une fagon absolue ou dans certaines limites,
sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures apportées a
cette liste. Chaque pays de I’Union mettra a la disposition du public, en temps utile, les listes
notifi¢es. Toutefois, cette notification n’est pas obligatoire en ce qui concerne les drapeaux
des Etats... »

* _ Art.6 ter § 1(c) de la Convention de Paris.

>~ Art.6 ter § 2 de la Convention de Paris.
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. Paris, 1* juin 1992, PIBD 1992, n°529, III, p.493, note I. Roujou de Boubée.

2 TGl Paris, 5 juillet 2000, Expertises octobre 2001, p.356 note G. Mathias.

3 TGl Paris, 14 février 2003, Propr. ind. 2003, comm. 89, p.20, note P. Tréfigny.
4. Paris, 17 octobre 1989, PIBD 1990, 111, p.175.

3. TGI Brest, 26 janvier 2000, PIBD 2000, n°11, III, p. 711.
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2 _ Art. 23 §2 de I'annexe I C de I’Accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant
[’Organisation Mondiale du Commerce : « L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de
commerce pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui
est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de
commerce pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des
spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, sera refusé ou invalidé, soit d'office si
la Iégislation d'un Membre le permet, soit a la requéte d'une partie intéressée, en ce qui
concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine ».

3. A. Bertrand, op.cit., n° 3.302, p.87.
* - Art. 28 de la Convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les
armées en campagne. Geneve, 27 juillet 1929 : « Les Gouvernements des Hautes Parties
Contractantes, dont la législation ne serait pas dés a présent suffisante, prendront ou
proposeront a leurs législatures les mesures nécessaires pour empécher en tout temps:

a) l'emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y ayant droit en vertu de

la présente Convention, de 1'embleme ou de la dénomination de "croix rouge" ou de "croix de
Geneve", de méme que de tout signe et de toute dénomination constituant une imitation, que
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cet emploi ait lieu dans wun but commercial ou dans tout autre but.

b) en raison de 'hommage rendu a la Suisse par 1'adoption des couleurs fédérales interverties,
I'emploi par des particuliers ou par des sociétés des armoiries de la Confédération Suisse ou
de signes constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de commerce ou
comme ¢léments de ces marques, soit dans un but contraire a la loyauté commerciale, soit
dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse.
L'interdiction prévue sous lettre a) de l'emploi des signes ou dénominations constituant une
imitation de I'embléme ou de la dénomination de " croix rouge " ou de "croix de Geneve ",
ainsi que l'interdiction prévue sous lettre b) de l'emploi des armoiries de la Confédération
Suisse ou de signes constituant une imitation produira son effet a partir de 1'époque
déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans apres la mise en vigueur de la
présente Convention. Dés cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque
de fabrique ou de commerce contraire a ces interdictions ».
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3. A. Chavanne et J. Burst, op.cit., n® 957, p.537.
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2 Art. L.711-3(b) C. fr. propr. intell : « Ne peut étre adopté comme marque ou €¢lément de
marque un signe : ... b) Contraire a l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation
est 1également interdite ... ».
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4. I. Roujou de Boubée, Juriscl. Marques -Dessins et mod¢les, op.cit., n°12, p.7.
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LAt 6 quinquies (b) §3 de la Convention de Paris : « Les marques de fabrique ou de
commerce, visées par le présent article, ne pourront étre refusées a I’enregistrement ou
invalidées que dans les cas suivants ...lorsqu’elles sont contraires a la morale ou a I’ordre
public et notamment de nature a tromper le public. Il est entendu qu’une marque ne pourra
étre considérée comme contraire a I’ordre public pour la seule raison qu’elle n’est pas
conforme a quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas ou cette
disposition elle-méme concerne I’ordre public ».

2 . At 3 §1 (f) de la Directive n® 08-95, préc. : « Sont refusés a l'enregistrement ou
susceptibles d'étre déclarés nuls s'ils sont enregistrés : ... (f) les marques qui sont contraires a
l'ordre public ou aux bonnes meeurs... ».

3~ Art. 7§1(f) du Reégl. n°207-09, préc.

4. I. Roujou de Boubée, Juriscl. Marques -Dessins et mod¢les, op.cit., n°13, p.7.
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. Paris, 18 octobre 2000, Juris-Data n°2000-129005; RIDA 4/2001, n°519, note A. Bouvel.
2. Rennes, 12 mars 2002, PIBD 2002, III, n°743, p.247, note 1. Roujou de Boub¢e.

. Paris, 7 mai 1979, Ann. propr. ind. 1979, p.306, obs. Chavanne : «...la diffusion de
produits sans rapports avec les stupéfiants, sous la dénomination "Opium", qui évoque
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* _ Art. L.711-3(b) C. ft. propr. intell.

> Art. 3 §1 () (g) (h) de la Directive n°08-95, préc.

% _ Art. 7§1(f) du Régl. n°207-09, préc.

[ J. Passa, op.cit., n°140, p.127.
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'~ A. Chavanne et J. Burst, op.cit., n° 959, p.538. «... le caractere contraire a ’ordre public
ou aux bonnes mceurs doit résulter de la marque elle-méme, considérée intrinséquement dans
son dépodt et non de son objet ... »

2. A. Bouvel, op.cit., n° 340, p. 255

3 . , .

- Exemples de marques contraires aux bonnes meeurs annulées par les tribunaux :
la marque allemande « joyeux avenir » pour des appareils anticonceptionnels, « pucelle »
pour un apéritif, « sans souci », « flirt »...etc., citées par A. Chavanne et J. Burst, n°959,
p.538.

* _ A. Bouvel, op.cit., n°339, p.255.

3. OHMI, 25 mars 2003, Propr. ind. 2003, comm. 102, p.20, note A. Folliard-Monguiral.
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"1 Roujou de Boubée, Les marques déceptives, Th. Paris 11, 1988, pp.4 et s.
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3 Art. L.711-3(c) C. fr. propr. intell : « Ne peut étre adopté comme marque ou ¢lément de

marque un signe : ... ¢) De nature a tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou
la provenance géographique du produit ou du service ».

Yo A 3 §1 (g) de la Directive n°08-95, préc. : « Sont refusés a l'enregistrement ou
susceptibles d'étre déclarés nuls s'ils sont enregistrés : ... les marques qui sont de nature a
tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du

produit ou du service.. ».

>~ Art. 7§1(g) du Régl. n°207-09, préc.
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2. INPI, avril 1979, PIBD 1979, 111, p.228, note I. Roujou de Boubée.
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3. I. Roujou de Boubée, Juriscl. Marques -Dessins et modéles, op.cit., n°39, p.19.

* _ Paris, 15 mars 1988, PIBD 1988, III, p.371.

3. I. Roujou de Boubée, Juriscl. Marques -Dessins et modéles, op.cit., n°40, p.20.
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b Com., 27 novembre 1963, Ann. propr. ind. 1964, p136, Gaz. Pal. 1964, I, p.319:

« ...parce que la cliente n’envisage que le fait que le produit a la douceur du miel sans faire de
la présence du miel dans la composition du savon... ».

o Paris, 24 février 1970, Ann. propr. ind. 1970, p.112, note A. Chavanne et J. Burst.
3. TGI Paris, 14 décembre 1978, PIBD 1979, 111, n°® 238, p.223.

. Paris, 11 février 1982, PIBD 1982, II1, p.9%4.
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- J. Passa, Droit de la propriété industrielle, LGDJ, 2006.
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un site Internet étranger, www.juriscom.net, mars 2005.
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- Paris, 27 septembre 1984, Ann. propr. ind. 1984, p.223.

- Paris, 25 juillet 1985, RDPI 1986, n°3, p.120.

- Paris, 6 février 1986, Ann. propr. ind., 1986, p.11

- Paris, 30 Septembre1986, Juris-Data n°1986-026612, RDPI 1986, n°7, p.94.
- Paris, 2 décembre 1986, PIBD 1987, 111, p.182, note 1. Roujou de Boubée.
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B - Jurisprudence communautaire par ordre chronologique
1 - Cour de justice des communautés européennes (CJCE)

- C.J.C.E, 4 mai 1999, aff. C-108/97 et C-109/97, 1, p.2779, note J. passa.

- CICE, 20 septembre 2001, aff. Procter et Gamble Cie c¢/OHMI, note V.
Hamelin.

- CJCE, 18 juin 2002, aff. c-299/99/: Rec. CICE 2002, I, p.5475, note S.
Durrande.

- CJCE, 6 mai 2003, aff. Libertel, Rec. 1-3793, PIBD 2003, n°776, 111, p.594.

- CJCE, 27 novembre 2003, Rec. P-1-14313, RJDA 2004/3, n°374, note J. Passa.
- CICE, 12 février 2004, C-363/99, Propr. ind. 2004, n°4, p.26.

- CICE, 24 juin 2004, aff. Heidelberger Bauchemie, PIBD 2004, n°794, III,
p.552.

- CICE, 7 juillet 2005, aff. Nestl¢, PIBD 2005, n°818, III, p.659. III, p.349.

2 - Tribunal de premiere instance des communautés européennes (TPICE)

- TPICE, 27 février 2002, aff. Eurocool Logistik GmbH, OHMI, PIBD 2002, n°
747.

- TPICE, 5 décembre 2002, aff. BiolD AG, T-91/01, note V. Hamelin.

- TPICE, 3 décembre 2003, aff. Nestle Waters France, T-305/02.

- TPICE, 27 octobre 2005, PIBD 2006, n° 823, III, p.87.

C- Décisions de L’Office de I’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

- OHMLI, 11 février 1999, PIBD 2000, 689, III, p.10.

- OHMLI, 28 juillet 1999, aff. R.110/1999-3, point 4, p.2.

- OHMLI, 5 Décembre 2001, PIBD 2002, 754, III, p.566.

- OHMLI, 10 décembre 2004, aff. 118/2004-2 Nestle/OHMI, cité par M. Ahin.
- OHMI, 25 mars 2003, Propr. ind. 2003, comm. 102, p.20

D - Décisions de I’Institut national francais de la propriété industrielle (INAPI)

- INPI, déc. dir. gén, avril 1979, PIBD 1979, 11, p.228, note I.R. de Boubée.
- INPI, déc. dir. gén, 1979, PIBD 1979, 111, p.226.

- INPI, déc. dir. gén, 1979, PIBD 1979, 111, p.426.
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VIII - Principaux sites Internet :

www.books.google.com : (moteur de recherche Google livre).
www.courdecassation.fr: (jurisprudence de la Cour francaise de cassation).
www.droit-ntic.com: ( site d’actualité juridique).

www.eur-lex.europa.eu: (accés au droit de 1'Union européenne)

www.INAPI.dz: (site de I’ Institut national algérien de la propriété industrielle).
www.INPLfr : (site de I’Institut national frangais de la propriété industrielle).
www. IRPI. fr: (Institut de recherche en propriété intellectuelle).
www.joradp.dz: (site du journal officiel de la république algérienne).

www. Journal officiel.gouv.fr: (site du journal officiel de la république

francaise).

www.legalbiznext.com : (revue d'actualités et d'analyses en droit des nouvelles
technologies et de la propriété intellectuelle).

www.légifrance.gouv.fr: (code francais de la propriété intellectuelle).
www.nextmarg.com: (cabinet de conseil en propriété industrielle).
www.novagraaf.fr : (conseil en propriété industrielle et intellectuelle).
www.oami.europa.eu: (service de consultation sur les marques européennes).
www.ompi.org: (site officiel de I’Organisation mondiale de la propriété

intellectuelle).

www.ohmi.org: (site officiel de 1I’Office de I’harmonisation dans le marché
intérieur).

www.pifrance.com: (articles de doctrine et jurisprudence en propriété
industrielle).

www.fidal.fr : (site frangais du cabinet d’avocat d’affaires).
www.translate.google.fr: (Google traduction).

www.voxpi.info: (Actualité du droit de la propriété industrielle).

www.wipo.int: (site officiel de [’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle).
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