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AVERTISSEMENT 

L'Institut National de la Propriété Industrielle publie pour chaque 
session d'examen des annales destinées à donner aux candidats 
une base pour leur formation. 

Ces annales regroupent les textes des épreuves écrites de 
l'examen. Un exemple de réponse fourni par un candidat est 
présenté. Les réponses n'ont été ni améliorées, ni corrigées. Sans 
être nécessairement parfaites à tous points de vue, elles constituent 
un échantillon de copies ayant obtenu une note sensiblement 
supérieure à la moyenne. 

Des exemples de sujets pour les épreuves orales sont également 
proposés. 

******** 

Cet examen est mis en place conformément à l’arrêté 
du 23 septembre 2004 portant application des dispositions des 
articles R.421-1, R.421-2 et R.421-5 à R.421-8 du code de la 
propriété intellectuelle. 
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NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES 

Première épreuve : rédaction d’un avis sur la validité et sur la disponibilité d’un 

signe à partir des résultats d’une recherche de droits 

antérieurs, d’après le droit français. 

Deuxième épreuve :  formation d’une opposition à une demande d’enregistrement 

de marque devant l’INPI ou devant l’OHMI en langue 

française ou rédaction d’observations en réponse à une telle 

opposition 

Troisième épreuve : rédaction d’une note en forme de consultation ou d’avis sur 

un problème pratique du droit des marques et des signes 

distinctifs, y compris noms de domaines, et du droit de la 

concurrence déloyale ou des agissements parasitaires en 

droit français et communautaires et des conventions et 

arrangements internationaux auxquelles la France est partie. 

Quatrième épreuve :  rédaction d’une note en forme de consultation ou d’avis sur 

un problème pratique du droit des dessins et modèles, y 

compris en droit d’auteur, en droit français et communautaire 

et des conventions et arrangements internationaux 

auxquelles la France est partie. 



EQF marques, dessins et modèles 

Session 2010 

SUJET   PREMIERE  EPREUVE   ECRITE 

Rédaction d’un avis sur la validité et la disponibilité d’un signe à partir des 

résultats d’une recherche de droits antérieurs d’après le droit français 

Projet de marque : 

DIVE IN NATURE 
pour des produits cosmétiques pour le soin de la peau 
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Réponse d’un candidat 

Paris, le 17 mars 2010 

Madame, Monsieur, 

Conformément à vos instructions, nous avons procédé à une analyse de la validité et de la 

disponibilité de la marque « DIVE IN NATURE », en France, pour désigner des cosmétiques 

pour le soin de la peau. 
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I. Validité à titre de marque de la désignation « DIVE IN NATURE » 

Cette désignation est composée d’une expression en langue anglaise. 

Le consommateur français d’attention moyenne ne percevra en principe pas le sens de 

l’expression anglaise « DIVE IN NATURE » dans son ensemble. 

Dans ces conditions, il nous semble que l’expression « DIVE IN NATURE » peut constituer 

une marque valable, dans la mesure où elle ne constitue pas un terme nécessaire, 

générique ou usuel pour décrire les produits cosmétiques en cause, et est distinctive pour de 

tels produits en ce qu’elle permet de les différencier de ceux de ses concurrents. 

En revanche, le terme « NATURE », pris isolément, sera compris par le consommateur de 

produits cosmétiques. Pour de tels produits, ce terme est faiblement distinctif car il décrit une 

caractéristique de ces produits, à savoir être composés de substances naturelles. 

Le terme « NATURE » ne peut donc en principe pas bénéficier d’une protection pris isolément. 

Par ailleurs, nous vous précisons que dans la mesure où cette expression est en langue 

anglaise, il conviendra de faire figurer une traduction de celle-ci dans vos publicités et 

documents commerciaux, le cas échéant. 

La désignation « DIVE IN NATURE » pouvant constituer une marque valable, il convient d’en 

apprécier la disponibilité pour les produits cosmétiques. 

II. Disponibilité de la marque « DIVE IN NATURE »

2.1 Nos vérifications ont porté sur les droits antérieurs suivants 

 Dépôts de marques identiques ou similaires ayant effet en France, à savoir :

- dépôts français publiés jusqu’au bulletin n° XXX. 

- dépôts communautaires publiés jusqu’au bulletin n° XXX 

- dépôts internationaux publiés jusqu’à la gazette n° XXX. 

Ces vérifications ont porté sur les classes correspondant aux produits cosmétiques (classe 3), 

aux compléments alimentaires (classe 5), aux services de vente de produits et notamment de 

produits cosmétiques (classe 35), aux articles de bijouterie (classe 14), aux articles de 

maroquinerie (notamment les coffrets pour articles de toilette, en classe 18) et aux 

vêtements (classe 25). 
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 Sur les dénominations sociales et noms commerciaux inscrits de sociétés immatriculées

au Registre du commerce et des sociétés français, dans les catégories d’activités13-39.

 Sur les noms de domaines enregistrés dans les extensions suivantes : XXX.

2.2 Ces vérifications n’ont pas été opérées parmi les droits antérieurs suivants 

- dépôts de marques opérés mais non publiés à la date des présentes vérifications. 

- dépôts opérés sous priorité inexistante (délai : 6 mois) d’un dépôt national étranger 

antérieur. Il serait d’intérêt d’opérer, le cas échéant, une réactualisation des 

recherches. 

- droits d’auteurs, droits sur des dessins et modèles. 

- dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes non inscrites au RCS. 

- droits à la personnalité ou droits des collectivités territoriales. 

Par ailleurs, les dispositions de la loi EVIN règlementent la publicité pour des produits (autres 

que des boissons alcooliques ou des produits du tabac) qui, par l’utilisation d’une marque, 

peut rappeler une boisson alcoolique ou un produit du tabac. 

Nous préconisons donc d’opérer des vérifications parmi les classes 32, 33 et 34 

correspondant à ces produits afin d’identifier un éventuel obstacle de votre désignation. 
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Les droits antérieurs suivants ont été relevés 

2.2.1  Dépôts de marques 

Il n’a pas été relevé de dépôt identique. Les dépôts similaires suivants ont été relevés, et sont 

classés du plus au moins pertinents :  

Ce dépôt international désigne la France, et a été enregistré en date du 6 juillet 1998, sous 

priorité. Il désigne des produits cosmétiques qui sont strictement identiques aux vôtres. 

Les signes « DIVE IN NATURE » et « DIVINE NATURE » présentent de très fortes 

similitudes visuelles, notamment dans la présence de préfixe identique « DIV » et du terme 

« NATURE » en seconde position. 

Sur le plan phonétique, les signes sont identiques ou quasi-identiques. 

Dans ces conditions, les différences intellectuelles entre les signes (la marque antérieure 

renvoyant certes à l’adjectif « divin » au féminin) ne seraient pas suffisantes pour éviter un 

risque de confusion. Il a ainsi été jugé que les marques « AGILE » et « AYGILL’S » étaient 

similaires. 

En l’espèce, le risque de confusion sera renforcé, selon le principe d’interdépendance, par la 

parfaite identité des produits revendiqués. Ce dépôt constitue donc un obstacle important. 

Nous relevons toutefois que ce dépôt est enregistré depuis plus de 5 ans. 

Une enquête d’usage pourrait-être opérée en France. A défaut d’usage, il serait possible, 

sous la menace d’une action en déchéance, de contacter le titulaire de la marque afin 

d’obtenir le rachat de cette marque. 

Ce rachat serait d’intérêt car ce dépôt, opéré sous priorité d’un dépôt suisse du 6 janvier 

1998, est le plus ancien parmi les dépôts pertinents relevés. 

Annales 2010 - marques, dessins et modèles - p.26



 

 
 
 

 

 

 

 

Ce dépôt communautaire a été déposé en date du 7 octobre 2003. 

Il désigne des services de vente au détail de produits de beauté. La jurisprudence 

communautaire, dans l’affaire « O’STORE », a considéré que les services de vente de 

produits désignés et ces mêmes produits étaient similaires du fait de leur complémentarité, 

dans la mesure où ils sont unis par un lien étroit et nécessaire. 

Les marques « DIVE IN NATURE » et « DIVINA NATURA » présentent des similitudes 

usuelles et surtout phonétiques importantes. 

Dan ces conditions, un risque de confusion pourrait exister avec votre désignation « DIVE IN 

NATURE ». Ce dépôt peut donc constituer une antériorité gênante, ce d’autant qu’il n’est pas 

soumis à obligation d’usage, étant enregistré depuis moins de 5 ans. 

Annales 2010 - marques, dessins et modèles - p.27



Le titulaire de ce dépôt pourrait faire valoir que les signes en cause sont similaires du point 

de vue intellectuel, dans la mesure où l’expression anglaise « DIVE IN NATURE » pourrait 

se traduire par « plonger dans la nature » ou « plongeons dans la nature ». 

Par ailleurs, ce dépôt revendique des produits cosmétiques identiques. L’adoption de la 

désignation « DIVE IN NATURE » ne serait pas sans risque. 

Toutefois, en cas d’action du titulaire à votre encontre, nous pourrions faire valoir que le 

consommateur d’attention moyenne ne comprendra pas l’expression anglaise « DIVE IN 

NATURE » comme la traduction de « plonger/plongeons dans la nature » et que, au vu des 

différences visuelles et phonétiques entre les signes (le premier élément des signes, qui 

capte le plus l’attention du consommateur, étant visuellement et phonétiquement différent), il 

n’y aurait pas de risque de confusion entre les marques. 
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Ce dépôt revendique des produits identiques aux vôtres. 

Par ailleurs, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques fortes. Ces 

ressemblances sont d’autant plus importantes qu’elles se situent au début des signes, d’une 

part, et que le terme « NATURE » présent dans votre dénomination, est faiblement distinctif 

pour désigner des produits cosmétiques et donc moins à même de différencier les signes, 

d’autre part. 

Ce dépôt fait néanmoins l’objet d’une obligation d’usage. Une enquête d’usage pourrait être 

opérée. 
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Les « coffrets pour affaires de toilettes » et « vêtements » de ce dépôt antérieur peuvent être 

considérés comme similaires aux produits cosmétiques, notamment si ces produits 

proviennent de maisons de luxe. Le public pourra en effet s’attendre à ce qu’une société 

propose, pour le rangement de ses produits cosmétiques, un coffret sous la marque. 

Les signes présentent des similitudes visuelles et phonétiques. 

Ce dépôt peut donc constituer une antériorité. 
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Les dépôts suivant constituent en revanche des antériorités moins pertinentes selon nous : 

Comme démontré précédemment, le terme « NATURE » est très faiblement distinctif pour 

désigner des produits cosmétiques. 

Dans ces conditions, la présence de ce terme à la fin de l’expression « DIVE IN NATURE » 

ne serait selon nous pas suffisante pour induire un risque de confusion entre les marques en 

présence. 

Les produits en cause ne sont que très faiblement similaires, et les signes, du fait de leurs 

très faibles ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, ne sont pas similaires. 
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Enfin, nous vous signalons à titre informatif les dépôts suivants, qui ne constituent pas des 

antériorités opposables. 

Ce dépôt n’a pas été renouvelé à son échéance du 31 janvier 2007, et ne peut plus faire 

l’objet d’un renouvellement en période de grâce. 

Ce dépôt ne désigne pas la France 

Annales 2010 - marques, dessins et modèles - p.32



Noms de domaines 

Le nom de domaine dive-in-nature.be a été enregistré le 17 janvier 2007. Il est à destination 

du public français (langue française, menu déroulant visant la France). 

Par ailleurs, les produits visés par le site (produits pour détendre les muscles) peuvent être 

similaires aux produits cosmétiques pour le soin de la peau (même finalité de soin, ils 

peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises). 

Recherches au RCS 

La dénomination sociale « NATURAL DIVING » a été immatriculée au RCS le 22 janvier 

2000. Compte tenu des similitudes entre ce signe et votre marque « DIVE IN NATURE », 

d’une part, et de la similarité de l’activité de « centre esthétique » avec les produits 

cosmétiques (ces produits sont nécessairement utilisés dans de tels centres), d’autre part, il 

existe un risque de confusion entre cette dénomination sociale et votre désignation. 

Elle peut donc constituer une antériorité pertinente au regard des conditions de l’article 

L 711-4 du CPI. 

Conclusion 

Plusieurs droits antérieurs dangereux ont été relevés, à notamment :  

- dépôt international « DIVINE NATURE » n ° 696 179 

- dépôt communautaire « DIVINA NATURA » n ° 00 339 4053 

- dépôt français « PLONGEONS NATUREL » 

- nom de domaine « dive-in-nature.be » 

- dénomination sociale « natural diving » 

Une solution pourrait consister à tenter d’obtenir le rachat du dépôt le plus ancien « DIVINE 

NATURE » afin d’antérioriser les autres droits. 

A défaut, nous vous déconseillons l’adoption de cette désignation pour des produits 

cosmétiques. 

Dans l’attente de vos décisions, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en 

l’expression de notre considération distinguée. 

 XXXXX 
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SUJET   DEUXIEME  EPREUVE   ECRITE 

L’épreuve consiste dans la rédaction d’observations  en réponse au mémoire d’opposition 

déposé à l’OHMI tel que figurant ci-dessous. 

Mémoire d’opposition déposée à l’OHMI  

Au nom de la société la société française Goldfinger Groupe Sa 

sur le fondement : 

 de la marque nationale française GOLDFINGER N°: 1 987 654 protégée pour des

« vêtements » dont les premiers droits remontent au 1er mai 1968 ;

 du titre de l’œuvre cinématographique « Goldfinger » largement exploitée en France

ainsi qu’il résulte du nombre d’entrée dans les salles depuis 1964 et les ventes de DVD

et K7

 à l’encontre de  

 la marque communautaire GOLDFINGER’S N° 008843336 

protégée pour des : 

 « Vêtements, parfums, vernis à ongle en or, DVD et cassettes »,  
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Nos observations sont les suivantes : 

1. Sur l’article 8 (1) (a) RMC : la demande est identique à la marque antérieure et couvre

des produits et/ou services identiques.

Les produits identiques « vêtements »  se retrouvent tant dans la marque communautaire

N° 008843336 contre laquelle une opposition est, par la présente, formée que dans la

marque nationale française antérieure N°1 987 654.

Le signe de la marque antérieure GOLDFINGER se retrouve à l’identique ou quasi –

identique GOLDFINGER’S conformément aux critères jurisprudentiels communautaires.

(CJCE, 20 mars 2003,  LTJ Diffusion/Sadas Verbaudet, C-2914/00)

En effet, les différences de l’apostrophe et du S ne peuvent être qualifiées que

d’insignifiantes.

Les produits et les signes étant identiques, la marque devra être rejetée en ce qu’elle

désigne les vêtements.

2. Sur l’article 8 (5) RMC : l’usage sans juste motif de la marque antérieure  tirerait

indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait

préjudice

Le caractère distinctif du signe GOLDFINGER pour des vêtements est intrinsèquement

élevé. En effet, il s’agit d’un terme fantaisiste pour les produits revendiqués. Il n’est ni

descriptif, nécessaire, usuel ou générique pour des vêtements.

En outre, la marque antérieure GOLDFINGER pour des vêtements bénéficie d’une

renommée au regard des critères  jurisprudentiels (cf. CJCE 14 septembre 1999 General

Motors Corp c. Yplon) à savoir   :

‐ des droits anciens à titre de marque.

L’enregistrement de la marque française GOLDFINGER N° 1 987 654 remonte 

au 1er mai 1968. 

En ce sens, il est produit les renouvellements des certificats de la marque nationale 

française N° 1 987 654 du 1er mai 2008 au nom de la société française Goldfinger 

Groupe Sa, des marques françaises N° 1 987 654  du 1er mai 1998 et N° 1 987 654 

du 1er mai 1988 aux noms de Goldfinger Gmbh et N° 1 025 654 du 1er mai 1968 au 

nom de Goldfinger srl (Italie). 
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‐ l’intensité de son exploitation :  

La marque au cours de ces cinq dernières années présente un résultat annuel 

d'exploitation positif de 12 millions d'euros, pour un chiffre d'affaire de 189 millions en 

progression de 8 %, selon le site Internet Retail & Consumer Goods Statistics 

Partners. Ceci est rare dans une période de  réduction annuelle de 4 % des ventes 

au détail des vêtements qui existe depuis 2009. 

‐ l’étendue géographique :  

La marque est exploitée dans ses boutiques existant en France, Belgique, Espagne, 

Grèce, Italie et Luxembourg ainsi qu’il résulte du site de Goldfinger Groupe Sa 

www.goldfinger.com. 

‐ la communication : 

Des publicités des années 1990, en Europe, dont chacun se souvient encore, mettant 

en scène Carla Bruni, Laeticia Casta ou encore Sean Connery, ont été réalisées. 

Le lien entre les signes GOLDFINGER et GOLDFINGER’S résulte de la quasi-identité 

des signes. Faut-il rappeler qu’il est inutile de prouver l’existence d’un risque de 

confusion ?  

En outre, il existe un « chevauchement » entre le public des « vêtements» et celui « des 

parfums, des vernis  à ongles en or ». Les produits peuvent être portés simultanément. 

Par ailleurs, pour les marques de renommée, il est fréquent de décliner une marque de 

vêtements pour des parfums, des cosmétiques dont les vernis à ongles. Nous citerons, à 

titre illustratif, les marques CHANEL, SAINT LAURENT etc.  

Le préjudice résulte de l’atteinte au caractère distinctif et de la renommée de la marque 

GOLDFINGER puisque sa force d’attraction se trouve diminuée et la marque est ainsi 

banalisée. 

La marque GOLDFINGER est unique sur le marché français ainsi qu’il résulte tant de la 

recherche d’antériorités effectuée sur le signe GOLDFINGER parmi les marques 

françaises, les marques internationales désignant la France et les marques 

communautaires et ce, dans toutes les classes de la classification internationale que des 

interrogations effectuées sur Internet.  

Ainsi, le public va croire que les signes sont apparentés ce qui est de nature à porter 

atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque. 
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En outre, accepter l’enregistrement d’une telle marque, serait autoriser à ce que la 

marque seconde se mette sans bourse délier dans le sillage économique de la marque 

distinctive et/ou de la renommée de la marque GOLDFINGER c'est-à-dire favoriser in 

fine une exploitation injustifiée.  

L’arrêt Intel de la CJCE pose pour principe, que la preuve d’un préjudice effectif n’est pas 

nécessaire.  

La dépréciation et l’atteinte à la valeur économique de la marque GOLDFINGER sont 

établies. 

En conséquence, compte tenu de l’atteinte portée à la marque renommée 

GOLDFINGER, la demande contestée devra être refusée en ce qu’elle désigne les 

parfums et les vernis à ongle en or. 

3. Sur l’article 8(4) RMC : La marque antérieure non enregistrée/le signe dans la vie des

affaires dont la portée n’est pas seulement locale, et selon le droit applicable à cette

marque/ce signe, elle/il donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque

plus récente.

Le signe « Goldfinger » est le titre d’une œuvre cinématographique largement exploitée

en France ainsi qu’il résulte du site www. boxoffice.fr, des DVD et cassettes.

En effet, selon les données de ce site, « Goldfinger » est le film qui a popularisé oo7

dans le monde entier (Plus de 6.000.000 d'entrées en France, record jamais égalé

jusqu'à présent).

La loi et la jurisprudence française considère qu’un titre de film peuvent, dans certaines

conditions, antérioriser une marque.

En effet, l’article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que ne peuvent

être adoptés comme marques, des signes portant atteinte à des droits antérieurs et

notamment :

‐ [….]

‐ Aux droits d’auteur.
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Ainsi, le tribunal de Grande Instance de Bordeaux 14 mai 2002 (PIBD 750/2002, III, 439) 

a annulé une marque « Mister Blague » sur le fondement de  « Mister Blague » emblème 

de la station  Rire et Chansons au motif qu’il constitue une œuvre de l’esprit dotée d’un 

caractère original et portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. 

Un titre de film original et portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur est protégée 

au titre du droit d’auteur. 

Le titre « Goldfinger » constitue une œuvre de l’esprit qui a nécessité un effort créatif, il 

présente un caractère original certain et est protégé à titre de droit d’auteur de sorte 

qu’une marque communautaire GOLDFINGER ne peut être adoptée sauf à violer l’article 

L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Ce titre se retrouve systématiquement sur 

les DVD et les cassettes du film GOLDFINGER. 

La marque contestée doit donc être refusée à l’enregistrement. 
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Réponse d’un candidat 

OHMI 
ES-ALICANTE 

Paris, le 17 mars 2010 

Référence : OP XXX 

Madame, Monsieur, 

La société X nous a mandatés pour la représenter dans le cadre de l’opposition ci-dessus 

référencée qui a été engagée à l’encontre de sa marque communautaire 

n° 008843336. 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous nos observations en réponse à 

l’opposition engagée. 
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I. Irrecevabilité de l’opposition 

Nous rappelons que si l’emploi du formulaire d’opposition établi par l’OHMI n’est pas 

obligatoire dans le cadre d’une telle procédure il n’en demeure pas moins qu’un certain 

nombre de mentions doivent être produites sous peine d’irrecevabilité de cette action. 

En l’occurrence, les mentions suivantes font défaut : identité exacte et coordonnées de 

l’opposant, date de dépôt et de publication de la demande contestée, date de dépôt de la 

marque invoquée, produits contestés, produits sur lesquels l’opposant fonde sa demande. 

Aucune copie des marques n’est au demeurant fournie. Il ressort en outre des observations 

de l’opposant que la marque n °1 987 654 a été déposée au nom d’une autre société que 

l’opposante. 

Cette dernière aurait donc pu préciser exactement en vertu de quel acte elle est devenue 

titulaire de cette marque et préciser les détails de l’inscription de ce transfert. 

Nous rappelons que seul le cessionnaire inscrit est habilité à engager une opposition. 

L’absence d’indication de la date d’opposition ne permet pas d’établir que celle-ci a été 

introduite dans les délais. Cette condition dépend par ailleurs de la date de publication de la 

demande contestée, laquelle n’est pas d’avantage mentionnée. 

En outre l’opposition doit être déposée dans l’une des deux langues indiquées par le 

déposant. Si le français ne figure pas parmi ces dernières l’opposition devra donc également 

être rejetée sur ce fondement. 

L’opposition doit donc être considérée irrecevable. 

A titre subsidiaire, nous vous présentons ci-après nos arguments en réponse aux 

observations de l’opposante. 
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II. Sur l’article 8(1)

Si les vêtements se retrouvent effectivement dans les deux signes il n’en va pas de même 

des vernis à ongle en or, DVD et cassettes. Ces produits ne sauraient de ce fait être 

concernés ici. 

En outre il est de jurisprudence constante que deux signes sont considérés comme 

identiques quand ils se retrouvent sans modification ni ajout ou ne différent que par des 

différences insignifiantes (CJCE 2003 Arthur et Félicie). 

En l’occurrence la présence des lettres « S » engendrent un impact intellectuel car il renvoi 

alors à GOLDFINGER comme faisant référence à une personne. 

En tout état de cause la marque opposée ayant plus de cinq ans, nous sollicitons, en vertu 

de l’article 42§2 du règlement sur les marques communautaire, que la société opposante 

produise des preuves de nature à démontrer un usage réel et sérieux du signe 

GOLDFINGER, à titre de marque, pour des vêtements. 

III. Sur l’article 8 (5)

Nous rappelons que sur la base de cet article il appartient à l’opposant de démontrer la 

renommée de sa marque ainsi que l’atteinte qui y serait portée. 

1. Sur la renommée

L’opposante invoque tout d’abord l’ancienneté de sa marque. Elle cite cependant à cet égard 

la marque n ° 1025654 de 1968, non produite, dont elle n’est pas titulaire et qui ne fonde pas 

opposition. 

Cette marque ne saurait de ce fait être valablement invoquée par l’opposante. 

Elle mentionne ensuite une intensité d’exploitation et d’étendue géographique, ainsi que des 

moyens de communication. 
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Ces arguments ne sont cependant appuyés par aucun document. En particulier le chiffre 

d’affaires avancé n’est démontré par aucun document. En outre il a été jugé que la 

renommée doit être celle de la marque elle-même et non celle de la société ou encore, 

comme en l’occurrence, du film. 

Ces simples déclarations ne sauraient aucunement être suffisantes pour démontrer une 

quelconque notoriété du signe invoqué. 

Faute de document à l’appui d’aucune de ces allégations, la renommée de la marque n’est 

pas caractérisée. 

 

 

2. Sur le lien 

Un lien avec la marque antérieure n’est pas d’avantage caractérisé : la Cour de Justice des 

Communautés Européennes, devenue Cour de Justice de l’Union Européenne (C.J.U.E) a 

récemment jugé que si l’existence d’un lien est certes nécessaire, elle n’est pas suffisante. 

Encore faut-il la preuve d’un risque concret d’association avec le signe antérieur (C.J.U.E 

2009 affaire CAMELO/CAMEL)  

 

Il est encore indispensable de démontrer que la marque antérieure bénéficie d’une image de 

prestige et qu’il existe un risque de « transfert » de cette image au profit de la marque 

seconde (affaire « SPALINE »). 

L’opposant n’a pas démontré que ces conditions étaient remplies. 

Au surplus, contrairement à ce qui est avancé par l’opposant, ces « parfums » et « vernis à 

ongles » visent un public si différent des consommateurs de vêtements que la renommée, 

quand bien même serait-elle démontrée, ne serait pas détournée. 

 

Enfin l’OHMI doit statuer sur la présente opposition en tenant compte exclusivement des 

signes en présence. L’argument selon lequel la déposante se placerait « dans le sillage 

économique de la marque » invoquée et en tirerait une exploitation injustifiée, doit être 

écarté par l’Office qui n’a pas à statuer sur une question de parasitisme. Le caractère 

« unique » de la marque n’est nullement démontré.  

 

Cet argument doit donc également être écarté 
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IV. Sur l’article 8 (4) 

 

L’opposante invoque, au titre de l’article 8 (4) un signe dans la vie des affaires qui serait 

invocable par son titulaire selon le droit français, à savoir un droit d’auteur français. 

S’il est vrai qu’un tel droit est invocable devant les juridictions françaises dans le cadre d’une 

action en nullité (la décision citée par l’opposant n’est à ce titre pas contestée), un tel droit 

n’est pas valablement invocable dans le cadre de la présente opposition. 

 

Il a en effet clairement été jugé dans l’affaire « Dr No » que si l’article 8 (4) RMC permettrait 

d’invoquer, dans le cadre d’une opposition, un signe utilisé dans la vie des affaires, encore 

fallait-il que le droit national qui lui est applicable confère à celui-ci une protection autonome 

à travers des dispositions législatives spécifiques. 

 

Le droit d’auteur ne bénéficiant pas de telles dispositions autonomes en droit français 

(contrairement par exemple aux droits Allemands et Suédois qui reconnaissent une telle 

protection spécifique au droit d’auteur), il a été logiquement jugé dans l’affaire « Dr No » 

qu’un tel droit n’était pas invocable dans le cadre de l’article 8 (4) RMC. 

 

Ainsi, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le caractère protégeable ou non du terme 

GOLDFINGER selon le droit d’auteur Français, cet argument doit être considéré irrecevable. 

Au vu de tous les arguments qui précédent il est demandé à l’OHMI de rejeter l’opposition 

sur tous les fondements invoqués. 

 

En tout état de cause nous joignons aux présentes les documents établissant l’action en 

nullité introduite par notre cliente à l’encontre des marques françaises n ° 1 987 654 et  

n° 1 025 654 pour défaut de distinctivité. 

 

Il est demandé à l’OHMI de surseoir à statuer jusqu’au jugement du T.G.I saisi. 
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SUJET   TROISIEME   EPREUVE   ECRITE 

Vous êtes consulté par Mme Amal ALATETE dans le contexte suivant. 

Exerçant une activité dans le domaine de l’événement avec son associée Dolly PRANE, elle 

a eu l’idée d’organiser un championnat mondial de pétanque qui doit se dérouler très 

prochainement à Marseille, et s’est adressée pour cela à l’agence de publicité JAYLES 

BOULES en vue de créer les signes distinctifs et concevoir la campagne de promotion de la 

compétition. 

Cette collaboration a abouti à la création des marques : 

 MARSEILLE 2010,

 LES OLYMPIADES DE LA PETANQUE,

 et de la marque figurative ci-dessous :

MARSEILLE 2010 

déposées ensuite à titre de marques communautaires, auprès de l’OHMI, par les deux 

comparses Amal ALATETE et Dolly PRANE, pour désigner l’ensemble des produits et 

services des classes 1 à 45. 
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Mais voilà que peu après l’enregistrement, la Division d’annulation de l’Office a été saisie 

quasi simultanément, de trois actions tendant à l’annulation de ces marques, engagées 

respectivement :  

 S’agissant de la marque verbale LES OLYMPIADES DE LA PETANQUE, par le Comité

National Olympique et Sportif Français (CNOSF), au motif que le signe en question porte

atteinte à la marque notoire au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris JEUX

OLYMPIQUES, dont il constituerait l’imitation au sens de l’article 8-1, b) et dont l’usage

tirerait indûment profit de la renommée au sens de l’article 8-5 du RMC. A titre

subsidiaire, le Comité fait également état, dans ses deux actions, des dispositions de

l’article L.141-5 du code du sport lequel interdit à quiconque, entre autres, de déposer à

titre de marque les symboles olympiques.

 Concernant la marque verbale MARSEILLE 2010, par le cabinet d’avocats AGATHE

DEBLUZ, agissant en son nom propre, au motif que cette expression serait dépourvue de

caractère distinctif au sens de l’article 7-1, b) du RMC dans la mesure où il est d’usage de

désigner une compétition sportive par le nom de la localité où elle doit avoir lieu, suivi du

millésime de l’année au cours de laquelle elle doit se dérouler ;

 Et enfin le Consulat de la République Populaire de Chine à Alicante lequel estime que la

marque de votre cliente est interdite au sens de l’article 7-1, h) et 7-1, i) du RMC pour

autant qu’elle reprend la représentation de la célèbre étoile rouge du fondateur de la

RPC, laquelle correspond à un des emblèmes officiels du pays ?
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1. Quelles sont à votre avis les chances de succès de ces actions ? 
 
 
 
2. Par ailleurs estimant ne pas avoir été suffisamment rémunérée, l’agence de publicité 

JAYLES BOULES, s’est rapprochée de Mme Dolly PRANE et ensemble ont monté une 

campagne de concessions de licences des trois marques communautaires précitées 

dans les domaines les plus variés, pour le territoire de la France. N’ayant pas été 

consultée et ne recevant aucune retombée de ces contrats, votre cliente vous demande 

si elle peut en demander l’annulation et le cas échéant poursuivre les partenaires de sa 

cupide associée qui entre-temps ont mis sur le marché des produits revêtus de l’une ou 

l’autre des marques, étant entendu que les deux déposantes n’ont établi aucun 

règlement de copropriété afin de réglementer leur usage ?  

 
 
 
3. Enfin, face à l’engouement médiatique et à l’enthousiasme populaire qui entourent 

l’événement, la société anglaise de paris en ligne TED LAPARTY, a crée un site 

internet accessible par les adresses « marseille2010.fr » et « marseille2010.com », afin 

de permettre aux internautes de faire des paris en ligne sur les résultats des jeux. Dans 

ce site, la société anglaise reproduit à de nombreuses reprises les marques verbales 

ainsi que la marque figurative dont sont titulaires Dames Amal ALATETE et Dolly 

PRANE. En vue d’augmenter le trafic, elle a également procédé à l’achat comme mot-

clé, des deux dénominations MARSEILLE 2010 et LES OLYMPIADES DE LA 

PETANQUE, auprès du célèbre moteur de recherches MARSHA PILE.  

 

 

 

Votre cliente souhaite également connaître votre avis sur les procédures à engager et ses 

chances d’obtenir la rétrocession ou à tout le moins la radiation des noms de domaine, d’une 

part, et la condamnation de la société britannique et du moteur de recherches en raison de 

l’usage non autorisé de ses marques, d’autre part ? 

 
 
 
PJ : Extrait Code du sport – article L 141-5 
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EXTRAIT CODE DU SPORT 

Partie législative  

LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES  

TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION  

Chapitre Ier : Comité national olympique et sportif français 

Article L141-5 

Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes 
olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique 
et des termes " jeux Olympiques " et " Olympiade ".  

Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer 
ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au 
premier alinéa, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, 
est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété 
intellectuelle.  
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Réponse d’un candidat 

Cabinet xxxx 
Adresse 
Adresse 

A l’attention de Madame Amal ALATETE 

Paris, le 18 mars 2010 

Chère Madame, 

Suite à notre entrevue, veuillez trouver ci-dessous notre analyse en ce qui concerne le 

contexte évoqué avec vous. 

Avec votre associé Madame Dolly PRANE, vous avez organisé un championnat mondial de 

pétanque qui doit se dérouler prochainement à Marseille. Pour cela, l’agence de publicité 

JAYLES BOULES a développé pour vous les 3 marques suivantes: 

- Marseille 2010, marque verbale ; 

- Les Olympiades de la Pétanque, marque verbale ; 

- Une marque semi-figurative reprenant le terme Marseille 2010, avec une 

représentation exacte des anneaux olympiques en dessous, ainsi qu’un carré 

comprenant 2 étoiles superposées, l’une rouge et pleine, l’autre noire et vide, le tout 

au-dessus du texte.  

Vous avez ensuite déposé ces 3 marques auprès de l’OHMI en tant que marques 

communautaires, pour désigner l’ensemble des produits et services des classes 1 à 45. 
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Cependant, la Division d’annulation de l’OHMI a été saisie de 3 actions en annulation de ces 

marques (I) ; par ailleurs vous avez réalisé que votre associée avait monté avec l’agence de 

publicité JAYLES BOULES une concession de licences visant ces 3 marques sans vous 

consulter (II) ; et enfin vous venez de vous apercevoir qu’une société anglaise avait acquis 

des noms de domaine reprenant l’intégralité de votre marque Marseille 2010 pour permettre 

aux internautes de faire des paris en ligne (III). 

Nous allons reprendre ces 3 points un par un dans un souci de clarté. 

I. Actions en annulation de vos 3 marques communautaires 

Afin que nous vérifiions la régularité de ces actions, pourriez-vous s’il vous plait nous faire 

parvenir d’une part une copie des 3 dépôts pour vos 3 marques communautaires ; et d’autre 

part, une copie de ces 3 demandes d’annulation. Nous voudrions vérifier que ces demandes 

ont bien été effectuées dans le délai légal de 3 mois suivant le dépôt. Il nous semble que 

c’est bien le cas puisque vous nous avez indiqué que ces actions étaient quasi-simultanées 

à vos dépôts. 

A) Action par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)

 L’action principale du CNOSF porte sur votre dépôt de marque verbale

« Les Olympiades de la Pétanque », au motif qu’elle porte atteinte à la marque notoire

« Jeux Olympiques » au sens de l’article 6 bis de la Convention de l’Union de Paris. Cet

article protège en effet les marques notoirement connues, ce qui est incontestablement

le cas pour les « Jeux Olympiques ». L’article empêche le dépôt d’une marque qui serait

la reproduction d’une marque notoirement connue, susceptible de créer un risque de

confusion, et utilisée pour des produits identiques ou similaires.
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Ici les produits sont en effet les mêmes puisque vous souhaitez organiser un 

championnat mondial de pétanque, tandis que les « Jeux Olympiques » sont 

l’organisation mondiale de compétitions pour la majorité des sports. Vos produits sont 

donc similaires en ce qu’ils représentent une partie des produits désignés par les « Jeux 

Olympiques » 

 

En revanche votre marque « Les Olympiades de la Pétanque » n’est pas une 

reproduction ou une imitation de la marque les « Jeux Olympiques ». L’article 6 bis de la 

convention de Paris précise qu’il en sera de même lorsque la partie essentielle de la 

marque constitue la reproduction d’une marque notoirement connue ou une imitation 

susceptible de créer un risque de confusion. En l’espèce, le terme Olympiades de votre 

dépôt rappelle sans conteste les « Jeux Olympiques ». Le public pourrait croire à une 

déclinaison locale pour un sport particulier, d’autant plus que le CNOSF détient 

également une marque « Olympiades », notoirement connue par l’ensemble du public. Il 

y a donc un réel risque de confusion susceptible de porter atteinte à la marque de la 

CNOSF les « Jeux Olympiques ». 

 

Le CNOSF base sa demande d’annulation ensuite sur l’article 8-1 b) du RMC, en ce que 

votre marque « Les Olympiades de la Pétanque » imite sa marque les « Jeux 

Olympiques » quand il y a un risque de confusion. L’article 8-1 b) du RMC précise que le 

risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Nous 

venons de voir précédemment que tel était le cas. 

 

Enfin, le CNOSF base sa demande d’’annulation sur l’article 8-5 du RMC du fait que 

votre marque tirerait indûment profit de la renommée de sa marque les « Jeux 

Olympiques ». Nous pensons que cette base légale pour l’action en annulation est 

incorrecte puisque l’article 8-5 du RMC précise qu’il s’agirait de produits ou services qui 

ne sont pas similaires. Or nous avons vu précédemment que vos produits et services 

étaient similaires à ceux de la CNOSF. 
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 L’action subsidiaire du CNOSF porte sur l’article L.141-5 du code des sports, lequel

interdit à quiconque de déposer à titre de marque les symboles olympiques. Cette action

subsidiaire porte donc sur votre marque semi-figurative qui reprend à l’identique

(couleurs incluses) les 5 anneaux olympiques. Cependant, nous vérifierons que l’action

vise bien ce dépôt de marque une fois que vous nous en aurez communiqué une copie.

Cet article du code des sports fait référence à l’article L.716-9 du code de la Propriété 

Intellectuelle (CPI) en ce qui concerne les sanctions applicables (4 ans de prison et 

400 000 euros d’amende) dans le cas où l’hymne, le symbole olympique et les termes 

« Jeux Olympiques » et « Olympiades » sont reproduits, imités, apposés (etc.) sans 

l’autorisation du CNOSF. Vous voudrez bien nous confirmer que si vous ou votre 

associée, ni votre agence de publicité n’ait reçu l’autorisation du CNOSF pour reproduire 

les anneaux Olympiques. 

Aux vues de ce qui précède, nous pensons que le CNOSF a de fortes chances de 

succès pour son action en annulation de votre marque « les Olympiades de la 

Pétanques » sur la base de l’article 6 bis de la Convention de Paris et de l’article 8-1 b) 

du RMC à titre principal, et pour son action en annulation de votre marque semi-

figurative sur la base de l’article L 141-5 du code des sports à titre subsidiaire. Dans ce 

dernier cas, il pourrait s’agir seulement d’une annulation partielle, c’est-à-dire seulement 

de la partie représentant les anneaux olympiques. Le reste de votre marque pourrait être 

enregistrée, si elle s’avère disponible et répondant aux conditions d’enregistrement des 

marques communautaires. 

B) Action par le Cabinet d’avocats Agathe DEBLUZ en son nom propre

Afin que nous vérifiions la régularité de la demande d’opposition, nous vous remercions de 

bien vouloir nous en faire parvenir une copie. Cette action porte sur votre marque verbale 

Marseille 2010. 
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Tout d’abord, nous vous rappelons que contrairement au droit français, le droit 

communautaire ne requiert pas un intérêt à agir pour les actions contre les marques 

communautaires (jurisprudence constante, des articles 51 et 52 du RMC). 

Le cabinet d’avocats peut donc agir en son nom propre. 

L’action en annulation du cabinet d’avocats Agathe DEBLUZ se fonde sur l’article 7-1 b) du 

RMC, au motif que votre marque serait dépourvue de caractère distinctif dans la mesure où il 

serait d’usage de désigner une compétition sportive par le nom de la localité où elle doit 

avoir lieu, suivi du millésime de l’année au cours de laquelle elle doit se dérouler. 

Nous voudrions consulter les preuves apportées par le cabinet d’avocats pour avancer qu’il 

s’agit là d’un usage. En effet la charge de la preuve leur revient. Nous serons donc plus à 

même de vous donner une analyse complète une fois que nous aurons une copie de la 

demande d’annulation de votre marque Marseille 2010. 

L’article 7-1 b) du RMC est un motif absolu de refus d’enregistrement d’une marque 

communautaire. Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque 

s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Ici, votre marque Marseille 2010 a 

été déposée pour l’ensemble des produits et services des classes 1 à 45. Nous savons 

qu’elle viserait l’organisation d’un championnat mondial de pétanque. Or le signe Marseille 

2010 ne désigne en rien un championnat ou/et le jeu de pétanque. Tout au plus il s’agit de 

l’indication du lieu géographique et de l’année mais en aucun cas la désignation nécessaire, 

générique, usuelle du produit, ou une de ses caractéristiques qui serait un indicateur pour 

l’absence de distinctivité du signe (article L 711-2 CPI). A notre sens, votre signe n’est pas 

dépourvu de distinctivité. 

Aux vues de ce qui précède et sous réserve de vérification des preuves d’usage apportées 

par le cabinet d’avocats Agathe DEBLUZ, nous estimons que les chances de succès de leur 

action sont faibles sur la base de l’article 7-1 b) RMC ; 
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C) Action du Consulat de la République Populaire de Chine à Alicante 

 

Afin que nous vérifiions la régularité de la demande nous vous prions de bien vouloir nous 

communiquer une copie de l’opposition. 

 

L’action du consulat porte sur votre marque semi-figurative, aux motifs que le carré 

comportant 2 étoiles (1 pleine rouge et 1 vide aux contours noirs) reprendrait la 

représentation de la célèbre étoile rouge du fondateur de la République Populaire de Chine 

(RPC) qui correspond à un des emblèmes officiels du pays. Le consulat fonde son action sur 

les articles 7-1 h) et 7-1 i) du RMC.  

 

Ces deux articles sont des motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque 

communautaire. L’article 7-1 h) dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques, 

qui à défaut d’autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l’article 6ter 

de la Convention de Paris. L’article 7-1 i) dispose que sont refusées à l’enregistrement les 

marques qui comportent (…) emblèmes ou écussons autres que ceux visés à l’article 6ter de 

la Convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur 

enregistrement ait été autorisé par l’autorité compétente. 

 

Tout d’abord, nous attirons votre attention sur le fait que la RPC est membre de l’Union de 

Paris et est donc fondée dans son action par l’intermédiaire d’un consulat de la communauté 

européenne. 

 

L’article 6ter de la Convention de Paris interdit en effet l’enregistrement comme marque d’un 

emblème d’Etat des pays de l’Union (art 6ter a)) Il en est de même de l’emblème constituant 

un élément de la marque en  question, sauf si l’enregistrement n’est pas de nature à 

suggérer dans l’esprit du public, un lien entre l’organisation en cause et l’emblème, ou si 

cette utilisation ou enregistrement n’est pas vraisemblablement pas de nature à abuser le 

public sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation (art 6ter c)). 
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Or tel est le cas ici. En effet, la partie contestée de votre marque semi-figurative est, à notre 

sens, trop éloignée de la célèbre étoile rouge de la RPC pour créer un lien dans l’esprit du 

public entre votre société et la RPC. L’étoile rouge n’est tout d’abord pas complète puisque 2 

de ses pointes sont coupées par le carré dans lequel elle se trouve. Ensuite elle est 

légèrement de biais vers la droite. Enfin elle est sous une autre étoile vide dont les contours 

sont pleins et noirs et qui a également 3 de ses pointes coupées par le carré dans lequel elle 

se trouve. 

Enfin, la typographie de l’étoile noir est fantaisiste, avec la pointe en bas à gauche plus 

longue que le reste. Il résulte de l’impression d’ensemble de cette partie de votre marque 

qu’aucun lien ne se fera dans l’esprit du public avec l’étoile rouge de la RPC. L’exception de 

l’article 6ter c) de la Convention de Paris est donc applicable. 

Aux vues de ce qui précède, nous estimons que l’action du Consulat de la RPC a de faibles 

chances de succès sur la base de l’article 7-1 h) et de l’article 7-1 i) du RMC. 

II. Concession de licences des trois marques communautaires entre votre

associée Madame Dolly PRANE et votre agence de publicité JAYLES

BOULES

Tout d’abord, nous souhaiterions vérifier le contrat qui vous lie avec la société JAYLES 

BOULES pour vérifier les conditions de rétrocession de leurs créations pour vous. En effet, 

sur vos instructions (et celles de votre associée), l’agence de publicité a crée les 3 signes 

distinctifs que vous avez ensuite déposé comme marques communautaires, ainsi que la 

campagne de promotion de la compétition. En effet, nous voulons être sûrs que l’agence de 

publicité ne possède aucun droit sur les créations de signes, ou qu’il y a une clause de 

cession à votre bénéfice (et celui de votre associée) pour toutes les créations effectuées à 

votre compte. Nous estimons que tel est le cas puisque l’agence de publicité ne s’est pas 

opposée à vos dépôts de marques communautaires. 

Annales 2010 - marques, dessins et modèles - p.54



Vous nous indiquez avoir déposé ces 3 marques à votre nom et celui de votre associée sans 

établir de règlement de propriété afin de réglementer leur usage. Les marques appartiennent 

donc pour moitié à vous et pour l’autre moitié à votre associée. 

Toute utilisation, modification, cession,…, suppose donc votre accord à toutes les 2 pour être 

valide. Le fait que votre associée ait concédé trois licences à l’agence de publicité sans votre 

accord n’est pas possible et les licences qui en résultent sont donc entachées de nullité. Une 

licence, pour être opposable aux tiers, est enregistrée à l’office de marque. Ici, comme il 

s’agit d’une licence pour le territoire français, nous allons procéder à une vérification auprès 

de l’INPI pour faire, le cas échéant, annuler la demande d’enregistrement de ces licences. 

En tout  état de cause, vous pouvez demander l’annulation de ces licences acquises sans 

votre autorisation et vous avez de très grandes chances de succès. 

Vous souhaitez poursuivre l’agence de publicité JAYLES BOULES qui, suite à ces licences 

nulles, ont mis sur le marché des produits revêtus de l’une ou l’autre de vos 3 marques 

communautaires. Les licences étant nulles pour défaut d’autorisation, l’agence de publicité 

n’est pas autorisée à apposer vos marques sur des produits sans l’autorisation expresse de 

vous-même et de votre associée conjointement (article L713-2 CPI). Il s’agit là de 

contrefaçon par reproduction.  

Nous vous conseillons d’intenter une action en contrefaçon contre l’agence de publicité. 

Vous pourrez ainsi récupérer les gains réalisés sur les ventes de ces produits et demander 

également des dommages et intérêts pour le préjudice subi (article L716 –1 CPI). Nous 

pourrons vous expliquer les différentes étapes de l’action en  contrefaçon si vous souhaitez 

en intenter une. Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer vos instructions à 

ce sujet. 

Vous pouvez également intenter une action en interdiction, pour que l’agence de publicité 

cesse immédiatement la vente de ses produits recouvertes de vos marques. Nous vous 

remercions de bien vouloir également nous communiquer vos instructions à ce sujet afin que 

nous vous expliquions le déroulement de cette action. 

Nous estimons que vous avez de fortes chances de succès pour l’action en contrefaçon et 

pour l’action en interdiction. 
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III. Site internet pour des paris en ligne sur les résultats des jeux, accessible 

par les adresses Marseille2010.fret Marseille2010.com, crée par la société 

anglaise de paris en ligne TED LAPARTY  

 

Nous vous conseillons tout d’abord de procéder à un constat d’huissier pour vérifier 

l’accessibilité du site internet en France. 

 
En effet, il serait plus facile ainsi d’intenter une action, si elle est possible, devant les 

juridictions françaises. Le constat d’huissier doit répondre à des conditions strictes, que nous 

vous expliquerons dans le cas où vous souhaitez procéder à un tel constat. Nous vous 

remercions de bien vouloir nous transmettre vos instructions à ce sujet. 

 
Nous attirons votre attention sur le fait que pour les noms de domaines, la règle applicable 

est « premier arrivé, premier servi ». Nous vous conseillons dès lors de réserver au plus vite 

le nom de domaine Marseille 2010.eu. Cependant il existe des règles de protection contre 

les personnes qui déposent des noms de domaine reprenant à l’identique des marques 

enregistrées. Nous partirons du principe que votre marque communautaire Marseille 2010 

sera enregistrée. Si tel n’était pas le cas à cause des actions en annulation en cours, nous 

reviendrons vers vous pour compléter cette analyse. 

 
En ce qui concerne la rétrocession ou la radiation des noms de domaine, nous vous 

conseillons d’envoyer une lettre à la société anglaise pour lui faire part de vos droits sur la 

marque communautaire Marseille 2010, et sur le fait que son site internet usurpe vos droits 

et tire indûment profit de votre marque pour l’organisation du championnat mondial de 

pétanque. Vous préciserez également que vous êtes prêtes à ne pas intenter d’action en 

justice si la société anglaise vous rétrocède le plus rapidement possible les 2 noms de 

domaine en cause.  

 
Nous pouvons nous charger de la rédaction de ce courrier. Si cela ne suffit pas, vous pouvez 

vous tourner vers l’AFNIC qui s’occupe d’arbitrage en matière de nom de domaine, en leur 

demandant de radier ces 2 noms de domaine et en leur exposant vos arguments et droits. 

Nous pouvons également nous charger de ce courrier. Nous vous remercions de bien vouloir 

nous faire part de vos instructions à ce sujet. 
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Enfin, vous pouvez également intenter une action en contrefaçon d’une part contre la société 

anglaise TED LAPARTY pour reproduction sans autorisation de vos marques verbales et 

semi-figurative sur son site internet et d’autre part contre la société MARSHA PILE pour 

avoir vendu à la société TED LAPARTY les mots clés Marseille 2010 et Les Olympiades de 

la Pétanque qui sont la reproduction exacte de vos marques communautaires. Vous pourrez 

ainsi demander l’interdiction d’utilisation de vos marques ainsi que des dommages et 

intérêts. 

 

De plus, en action subsidiaire, vous avez la possibilité de faire une action en concurrence 

déloyale contre la société anglaise. Cette action est basée sur l’article 1382 du code civil et 

suppose des faits distincts de ceux de la contrefaçon. En l’espèce, il s’agit du fait que la 

société anglaise TED LAPARTY tire indûment profit de vos investissements financiers pour 

réaliser la promotion commerciale de votre évènement de pétanque. Avec les bonnes 

preuves, nous estimons que avez de fortes chances de succès, tant pour l’action en 

contrefaçon que sur l’action en concurrence déloyale. Cette dernière ne serait qu’à l’encontre 

de la société anglaise et non de la société MARSHA PILE. 

 
 
 
 

IV. Conclusion  
 

Nous espérons avoir répondu à vos attentes en ce qui concerne les 3 points invoqués dans 

notre analyse (actions contre vos marques communautaires en dépôt ; concession de 

licences par votre associée sans votre autorisation ; site internet reprenant vos marques). 

 

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre les pièces demandées ainsi que vos 

instructions demandées tout au long de notre analyse. 

 

Nous restons à votre disposition pour toutes questions et vous prions de croire, Chère 

Madame, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
 
 
 

         XXXXXXX 
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SUJET   QUATRIEME  EPREUVE   ECRITE 

La société française Kumo est titulaire d’un dessin et modèle communautaire enregistré de 

barre à mastiquer pour chien (voir annexe 1). Ce modèle a été déposé le 13 mai 2008. 

La société Kumo a identifié, dans un magasin pour animaux, un modèle similaire au sien, 

commercialisé par la société française CHEW. Elle a mis cette dernière en demeure de 

cesser tout acte de commercialisation du produit. La société CHEW n’a pas répondu mais a 

présenté une demande en nullité du modèle de la société Kumo devant l’OHMI. 

A l’appui de sa demande, la société CHEW fait valoir les éléments suivants : 

(i)  Le modèle de Kumo est quasiment identique à un modèle de bougie (luminaire) 

déposé par un tiers à Hong Kong et publié dans la gazette officielle le 4 février 2008. 

(ii)  Le modèle de Kumo est identique à un modèle français déposé par une société 

anglaise le 28 avril 2008 et publié le 16 juillet 2008 ; 

(iii)  Le modèle de Kumo est similaire à une marque française déposée par la société 

CHEW le 21 décembre 2007 et publiée le 19 août 2008. Cette marque désigne du 

« chocolat » en classe 30. 

(iiii)  Le modèle de Kumo manque de nouveauté et de caractère individuel aux motifs 

suivants : 

- Il n’est pas nouveau car il est identique de par sa forme, sa taille et ses proportions, 

à la barre à mastiquer pour chien commercialisée dans l’Union Européenne par la 

société CHEW depuis 2005, et reproduite en annexe 2. 

- Il manque de caractère individuel car il produit sur l’utilisateur averti la même 

impression d’ensemble que le modèle de la société CHEW reproduit en annexe 2. 

La société Kumo vous demande votre opinion sur la pertinence de chacun des motifs de 

nullité articulés par la société CHEW à l’appui de sa demande.
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Réponse d’un candidat 

KUMO 
XXXX 

Cher Monsieur, 

Vous me consultez dans le cadre de l’action en annulation de votre modèle 

communautaire, déposé par la société CHEW. 

Cette société fait valoir différents arguments fondés sur différents droits qu’il convient 

d’étudier séparément. 

I. Modèle de bougie déposé par un tiers à Hong-Kong 

Le demandeur prétend que votre modèle serait identique à un modèle de bougie déposé par 

un tiers à Hong-Kong et publié dans la gazette officielle le 4 février 2008 et devrait donc être 

annulé. 

Un dessin et modèle communautaire ne peut être protégé que s’il répond aux conditions de 

fond, à savoir qu’il doit être nouveau et présenter un caractère individuel conformément à 

l’article 4(1) du règlement communautaire. 

Un dessin et modèle est « nouveau si aucun dessin et modèle identique n’a été divulgué au 

public » (article 5(1) du règlement communautaire). 

Un dessin et modèle présente « un caractère individuel si l’impression d’ensemble qu’il 

produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou 

modèle divulgué au public » (article 6 du règlement communautaire). 
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L’article 7 du règlement communautaire précise qu’un dessin ou modèle est réputé avoir été 

divulgué lorsqu’il « pouvait raisonnablement être connu des milieux spécialisés du secteur 

concerné, opérant dans la communauté ». 

En l’espèce, votre modèle est une barre à mastiquer pour chien. Le public à prendre en 

considération est donc les professionnels de l’alimentation pour animaux. 

Il est peu probable que des professionnels de ce milieu aient pu connaître la divulgation d’un 

modèle de bougie dont le secteur est totalement différent et ce d’autant plus que ce modèle 

a été divulgué à Hong-Kong. 

Dès lors, l’existence de ce modèle identique ne fait pas obstacle à la nouveauté et au 

caractère propre de votre modèle et ne peut donc justifier une action en annulation. 

II. Modèle français déposé le 28 avril 2008 et publié le 16 juillet 2008

Ce modèle a été déposé le 28 avril 2008, soit antérieurement au dépôt de votre modèle. 

Toutefois, il n’a été publié que le 16 juillet 2008, soit postérieurement à votre dépôt et il 

n’apparait pas qu’il a été divulgué avant cette date. 

Conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement, il n’a donc pu raisonnablement être connu 

des milieux spécialisés du secteur concerné avant votre dépôt et ne fait donc pas obstacle à 

la reconnaissance de la nouveauté et du caractère propre de votre modèle. 

L’article 25 du règlement communautaire prévoit néanmoins qu’un dépôt de dessin ou 

modèle communautaire ou national d’un des pays membres puisse justifier l’annulation du 

dessin ou modèle déposé postérieurement en l’absence de publication du premier dépôt. 

Toutefois, ce motif de nullité ne peut être soulevé que par le titulaire des droits antérieurs. 

En l’espèce, ce modèle français a été déposé au nom d’un tiers, la société CHEW ne peut 

l’opposer valablement, cet argument devrait donc être rejeté par l’OHMI et votre modèle ne 

devrait pas être annulé sur ce fondement. 
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III. Marque française déposée par la société CHEW le 11 décembre 2007 et 

publiée le 19 aout 2008 désignant du « chocolat » en classe 30 

Cette marque a été déposée le 11 décembre 2007 à une date antérieure au dépôt de votre 

modèle. 

L’article 25 1.e du règlement communautaire dispose qu’un « dessin ou modèle peut être 

déclaré nul s’il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que 

le droit communautaire ou la législation de l’Etat membre concerné régissant ce signe 

confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation ». Ce droit ne peut être 

invoqué que par le titulaire. 

En l’espèce, la société CHEW étant titulaire de la marque qu’elle oppose, elle répond à cette 

condition. 

En ce qui concerne le droit à prendre en compte pour savoir si le modèle peut être annulé 

sur le fondement de la marque, il s’agit du droit des marques français, la marque étant 

française. Le droit des marques français permet d’interdire l’usage d’un signe similaire pour 

des produits similaires s’il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du public. Le 

simple dépôt est assimilé à un usage. Dés lors, il convient de déterminer s’il pourrait exister 

un risque de confusion. 

Il semble que la marque française antérieure et le modèle contesté soient similaires. 

Néanmoins, les produits en question, à savoir le « chocolat » pour la marque antérieure et la 

« barre à mastiquer pour chien » pour le modèle présentent des différences tenant à la 

différence de destination, le premier vise les humains alors que le deuxième vise les 

animaux. 

Toutefois, ces deux produits appartenant à la catégorie plus générale des produits 

alimentaires, il n’est pas exclut que l’OHMI les considère similaires et considère ainsi qu’il 

existe un risque de confusion. 

Pour écarter ce fondement qui a des chances d’aboutir à l’annulation de votre modèle, vous 

pourriez engager une action en annulation de la marque antérieure devant le Tribunal de 

Grande Instance pour défaut de caractère distinctif de cette marque. 
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En effet, vous pourriez affirmer que ce signe n’est pas apte à être une marque car il ne 

remplit pas sa fonction d’identité d’origine, le public n’identifiant pas les produits grâce à ce 

signe. Cet argument aurait de bonnes chances de succès et vous pourriez ainsi faire annuler 

la marque antérieure qui ne pourrait donc plus vous être opposée. 

Cette action devant le tribunal français permettrait de suspendre l’action en annulation de 

votre modèle le temps que le tribunal décide de la validité ou de l’annulation de la marque 

antérieure. 

 

 

 

IV. Commercialisation d’une barre à mastiquer dans l’Union Européenne 

depuis 2005 

La société CHEW affirme qu’elle commercialiserait un modèle depuis 2005 qui ferait 

obstacle à la nouveauté et au caractère individuel de votre modèle. 

Un modèle n’est pas nouveau s’il existe un modèle identique antérieurement divulgué au 

public. Des dessins ou modèles sont identique lorsque « leurs caractéristiques ne diffèrent 

que par des détails insignifiants » (article 5 du règlement). 

En l’espèce, la barre commercialisée par la société CHEW est en forme de croix alors que 

votre modèle est une barre en forme d’étoile. 

Il n’y a pas d’identité des modèles et votre modèle est donc nouveau. 

 « Un dessin et modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si 

l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle qui produit sur un tel 

utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public ». « Pour apprécier le caractère 

individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans  l’élaboration du dessin ou 

modèle » (article 6 du règlement). 

Dans le domaine des barres à mastiquer, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration 

de la forme de la barre apparaît assez élevé. 
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Dès lors, il semble que le choix de mettre une barre de relief supplémentaire, à savoir 

substituer une étoile à cinq branches à une croix ne suffit pas à différencier les modèles pris 

dans leur ensemble. 

Le modèle conserve néanmoins son caractère propre s’il ne « pouvait raisonnablement être 

connu des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté » (article 7 

du règlement). 

En l’espèce, si la société CHEW rapporte la preuve de la commercialisation de son modèle 

dans l’Union Européenne depuis 2005, étant donné que les produits sont identiques et que 

la commercialisation a eu lieu dans l’Union Européenne, le modèle pouvait a priori 

raisonnablement être connu des milieux spécialisés du secteur concerné dans la 

Communauté. 

Dès lors, votre modèle ne présenterait pas de caractère propre et devrait être annulé sur ce 

fondement. 

Anonyme. 
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DEROULEMENT  DES  EPREUVES  ORALES 

Le choix du sujet est fait par tirage au sort. 

Pour cette épreuve, il est en général remis au candidat soit une question accompagnée ou 

non d'une décision de justice, soit une décision de justice à commenter. 

Il est demandé d'exposer les problèmes juridiques. 

Le candidat dispose d'une heure pour préparer le sujet qui est traité devant le jury 

pendant environ 20 minutes. 

Lorsque l'exposé est terminé, le jury peut interroger sur les points qui lui semble 

devoir être précisés ou complétés et sur toutes questions annexes juridiques sur 

lesquelles il souhaite entendre le candidat. 
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NATURE DES EPREUVES ORALES 

Les épreuves orales portent sur l’analyse et la discussion d’un problème juridique 

relatif à l’application du droit français, des conventions internationales, des 

règlements et directives communautaires et des principaux droits étrangers (*). 

Première épreuve : en matière de droit des marques, signes distinctifs, y compris 

noms de domaine, concurrence déloyale et agissements 

parasitaires 

(*) Pour la session 2010 la liste des droits étrangers était la suivante : 

Etats-Unis  

Japon 

République populaire de Chine 

Deuxième épreuve :  en matière du droit des dessins et modèles, y compris en 

droit d’auteur ; des questions de déontologie professionnelle 

pourront être soulevées dans le cadre de cette épreuve 

(*) Pour la session 2010 la liste des droits étrangers était la suivante : 

Etats-Unis  

République populaire de Chine  
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SUJET   PREMIERE   EPREUVE   ORALE 

Marques 

EXEMPLE N° 1 

Votre client la société PROMEDICUM, société anonyme, souhaite déposer aux 

ASA sa marque ALTAFEN pour des produits pharmaceutiques. 

Vous lui exposez : 

 Les différentes possibilités de dépôt 

 Les étapes de la procédure 

 Les étapes de la vie de la marque 

Quelles questions lui posez-vous pour effectuer ce dépôt ? 

Eléments de réponse sujet n° 1 

1. Les possibilités de dépôt :

 Voie nationale : les bases de dépôt :

 Usage avéré 

 Intention d’usage (déclaration d’usage à fournir pour obtenir l’enregistrement - extension de 

délai : 3 ans maxi) 

 Dépôt au pays d’origine qui servira de base (pas de déclaration d’usage pour obtenir 

l’enregistrement) 

 Voie Internationale : le système de Madrid

2. Les étapes de la procédure : dépôt examen forme et fond publication, délai
d’opposition prolongeable, enregistrement

3. Les étapes de la vie de la marque : affidavit of use (dans la 6ème année)
Renouvellement avec preuve d’usage 
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SUJET   PREMIERE   EPREUVE   ORALE 

Marques 

EXEMPLE N° 2 

La société EQUILIBRE ATTITUDE est spécialisée dans la commercialisation de 

produits diététiques vendus en pharmacie, grande surface et salle de sport, 

ainsi que sur le site Internet www.sport-nutrition-center.com qui est le sien. 

Elle est aussi titulaire de la marque verbale SPORT NUTRITION CENTER 

n°3 082 457 

Qui protège différents produits diététiques alimentaires dans les classes 5, 29, 

30, 31 et 32. 

Cette société a eu connaissance de la commercialisation de produits de même 

nature sous l’appellation SPORT NUTRITION et a fait constater par huissier 

l’existence du site Internet www.sport-nutrition-center-com , consacré à la vente 

de produits nutritionnels exploités par une société  RS Concept. 

Elle a également constaté que sur le moteur de recherche GOOGLE, en 

recherchant les mots « Sport-nutrition.fr, www.sport-nutrtion.fr le top de la 

nutrition livraison offerte ». 

La société EQUILIBRE ATTITUDE vous consulte pour savoir comment elle peut 

agir pour faire cesser ces actes envers la société RS Concept et GOOGLE 

France. 
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Eléments de réponse sujet n° 2 

- Validité de la marque SPORT NUTRITION CENTER No.3 082 457  

- Appréciation du caractère distinctif de la marque, article L. 711-2 du code de la Propriété 
Intellectuelle. Mot Nutrition non distinctif mais l’ensemble protégeable 

- Matérialité des faits de contrefaçon alléguée. GOOGLE soutient qu’elle ne peut exercer 
aucun contrôle  

- Mais GOOGLE intervient en tant que prestataire publicitaire moyennant rémunération 

- Cette prestation s’inscrit dans la vie des affaires 

- Contrefaçon article L. 713.3 CPI - Appréciation 

Voir TGI-Paris 23 mai 2008 - P I B D N°8810-III-549 
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SUJET   PREMIERE   EPREUVE   ORALE 

Marques 

EXEMPLE N° 3 

Vous êtes consultés par un client qui vous expose qu’il participe en tant que 

fondateur à la création d’une société qui aura pour activité la pose et 

l’exploitation de panneaux solaires. 

Les futurs associés sont convenus de donner à la société le nom de HELIOGY. 

Votre client souhaite faire protéger ce nom au plus vite sans attendre 

l’immatriculation de la société au Registre du Commerce. 

Quelle stratégie lui proposez-vous et sur quels points particuliers attirez-vous 

son attention ? 

Nota :  On postulera que les recherches d’antériorité n’ont pas révélé d’obstacle à 
l ’adoption du nom HELIOGY. 

Eléments de réponse sujet n° 3 

- Réservation d’un nom de domaine et dépôt d’une demande de marque au nom d’un 
fondateur; 

- Formulation de l’identification du demandeur dans l’acte de dépôt de marque ; 

- Mission confiée au fondateur chargé des formalités explicitement par écrit avec fixation 
des conditions de rétrocession à la société des droits constitués ; 

- Reprise des actes des fondateurs par l’Assemblée Générale constitutive; 

- Inscription RNM après immatriculation de la société. 
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SUJET   PREMIERE   EPREUVE   ORALE 

Marques 

EXEMPLE N° 4 

Vous êtes consultés par la Verrerie de Bourgogne qui est établie depuis plus 

d’un socle à Champagne au Mont d’Or. Elle vous expose qu’elle a récemment 

lancé une nouvelle gamme de verres à apéritif qu’elle a eu l’idée de baptiser 

VERRES DE CHAMPAGNE. Elle a reçu une lette de mise en demeure du 

Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne, lui demandant de cesser cet 

usage qui porterait atteinte à l’appellation d’origine CHAMPAGNE et s’interroge 

sur la suite à y donner. 

Quelle analyse faites vous de cette situation et quels conseils donnez-vous à ce 

client ? 

Nota : Les faits ci-dessus sont pure fantaisie, et les noms sont fictifs. 

Eléments de réponse sujet n° 4 

- Article L.115-6 du code de la consommation (devenu à compter du 1er janvier 2007 
l’article L.643-1 du nouveau code rural) : « le nom qui constitue l’appellation d’origine ou 
toute autre mention l’évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire (…) 
ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de 
détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation d’origine.  

- Risque de détournement de la notoriété de l’appellation d’origine 

- Homonymie du lieu de production inopérante 

- Rapport étroit entre le produit protégé par l’appellation d’origine (le vin effervescent 
généralement consommé à l’apéritif) et le produit second (verre à apéritif) 
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SUJET   DEUXIEME   EPREUVE   ORALE 

Dessins et modèles 

EXEMPLE N° 1 

La société MODESTE HOMA est titulaire du modèle français ci-dessous, consistant dans la 

représentation d’une cafetière en quatre perspectives, 

déposé à l’INPI, le 1er novembre 2002. 

Annales 2010 - marques, dessins et modèles - p.73



Votre cliente vous consulte car son titre fait l’objet d’une action en annulation pour défaut de 

nouveauté, engagée par la société espagnole Richard DASSOT, devant le Tribunal de 

Grande Instance de Bordeaux où elle a son siège, au motif,  

 d’une part, que modèle litigieux est commercialisé par son titulaire depuis janvier

2002 notamment en France et qu’il a été montré au public lors de la Foire des Arts de

la Table qui s’est déroulé à Buenos Aires (Argentine), entre le 25 septembre et le 10

octobre 2001 ;

 et d’autre part, qu’il constitue la copie servile de sa marque communautaire

reproduite ci-dessous,

déposée le 20 décembre 2001, publiée le 1er mai 2004. N’ayant fait l’objet d’aucune 

opposition la publication de l’enregistrement définitif de la marque communautaire devrait 

intervenir sous peu. 

1. Votre cliente souhaite connaître votre avis concernant l’issue probable de l’action en

annulation engagée par la société Richard DASSOT ;

2. Dans l’hypothèse où les chances de la société espagnole vous semblent raisonnables,

pensez-vous que MODESTE HOMA a intérêt à demander reconventionnellement la nullité

de la marque communautaire, étant donné que le dessin de la cafetière a été divulgué

dans un brevet américain de 1950.

Eléments de réponse sujet n° 1 

Division d’annulation OHMI 3 décembre 2004, affaire ICD 65, Centrex / Isogona. 
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SUJET   DEUXIEME   EPREUVE   ORALE 

Dessins et modèles 
 
 
 
 
 
 
EXEMPLE N° 2 
 
 
La société SUPERMOD invoque des droits d’auteur sur un modèle de ceinture en cuir vieilli 

comportant, sur une partie de sa longueur, des cartouches métalliques donnant un effet de 

cartouchière militaire. 

 
Elle prétend que ce modèle a été créé par Madame STYLISTE qui lui en aurait cédé les 

droits d’exploitation. 

 
A l’appui de ses prétentions, elle invoque différentes publicités datées dont il ressort que ce 

modèle de ceinture est exploité sous son nom depuis l’année 2001. 

 
Au cours de l’année 2003, SUPERMOD a constaté que la société SUPERCOPIE avait 

commercialisé un modèle de ceinture reproduisant les caractéristiques de son modèle de 

cartouchière militaire. 

 
SUPERMOD et Madame STYLISTE ont assigné SUPERCOPIE en contrefaçon du modèle 

de ceinture, en revendiquant respectivement les droits patrimoniaux et le droit moral. 

 
SUPERCOPIE se défend en soutenant : 

 que SUPERMODE et Madame STYLISTE ne rapportent pas la preuve de la titularité de 

leurs droits sur le modèle de ceinture 

 que ce modèle de ceinture de type  « militaire » n’est pas protégeable 

 qu’en toute hypothèse, la contrefaçon ne serait  pas constituée car les seuls points 

communs entre les deux ceintures relèveraient du domaine public. 

 
Développez ces arguments et indiquez quelles sont leurs chances de succès. 
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Eléments de réponse sujet n° 2 

- pour que la présomption de titularité au profit d’une personne morale fondée sur l’article 

L.112-1 CPI puisse jouer, il faut qu’il n’y ait pas simultanément revendication de création 

par une personne physique 

- si une personne physique revendique des droits, elle doit prouver non seulement qu’elle 

a créé le modèle revendiqué, mais encore qu’elle a cédé les droits d’exploitation à la 

société qui exploite le modèle en cause en revendiquant la propriété des droits 

patrimoniaux 

- la revendication de la création par une personne physique exclut la présomption en 

faveur de la personne morale exploitante 

- la preuve de la création se fait en fournissant des documents ayant date et consistance 

certaines, et démontrant sans aucune ambiguïté que la création a bien été réalisée par la 

personne physique qui la revendique (par exemple : constat d’huissier, enveloppe 

Soleau, pli recommandé envoyé à soi-même, etc.) 

- la preuve de la cession devra aussi être rapportée de manière certaine (il n’y a pas de 

registre sur lequel inscrire les cessions de droits d’auteur pour les rendre opposables aux 

tiers) 

- en droit d’auteur comme en matière de dessins et modèles, « les idées sont de libre 

parcours » (Henri Desbois, in « Le droit d’auteur en France »). Seule, la forme spécifique 

donnée à la réalisation de l’idée est protégeable. Dès lors, l’idée d’apposer une 

cartouchière sur une ceinture n’est pas protégeable en elle-même (ni d’ailleurs 

nouvelle : cartouchières militaires, ou de chasseur) 

- pour qu’il y ait création protégeable, il faut que la forme spéciale donnée à la ceinture-

cartouchière dans le modèle soit originale c’est à dire, suivant la jurisprudence, qu’elle 

« reflète la personnalité de l’auteur », ou encore qu’elle « porte la marque [l’empreinte] de 

la personnalité de son auteur ». 

- pour qu’il y ait contrefaçon, il faudrait que cette forme spéciale soit reproduite dans ses 

éléments protégeables, c’est à dire autres que ceux relevant du domaine public, ou 

purement fonctionnels. 

Annales 2010 - marques, dessins et modèles - p.76



SUJET   DEUXIEME   EPREUVE   ORALE 

Dessins et modèles 

EXEMPLE N° 3 

La société X, spécialisée dans la distribution de jouets, importe de Chine une 

gamme de personnages en matières plastique. Elle a sélectionné ces produits 

lors d'une visite sur le stand d'un fabricant chinois à l'occasion d'une foire 

commerciale à Hong Kong. Elle a obtenu de son fournisseur l 'exclusivité de 

distribution de ces jouets en France. 

Dans le but de protéger cette exclusivité, elle vient vous consulter en vue du 

dépôt de ces figurines comme modèle. 

Quels conseils lui donnez-vous? 

Eléments de réponse sujet n° 3 

- Cession écrite des droits de la part du créateur chinois, avec accord express pour le 

dépôt des modèles au nom de la société X. 

- En variante, dépôt au nom du créateur chinois avec contrat de licence exclusive au profit 

de la société X, et inscription du contrat au RNMo. 

- Limitation de l'exclusivité du fait de l'épuisement communautaire du droit. 
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SUJET   DEUXIEME   EPREUVE   ORALE 

Dessins et modèles 

EXEMPLE N° 4 

Vous êtes consultés par un fabricant d'accessoires d'habillement, titulaire par 

contrat des droits patrimoniaux d'un créateur styliste sur une collection 

d'accessoires d'habil lement. 

Ce fabricant a constaté des contrefaçons auxquelles il désire mettre fin. 

Vous lui exposez les principales mesures à prendre et le déroulement de la 

procédure. 

Vous donnerez notamment votre avis sur l 'opportunité de faire intervenir le 

créateur dans la procédure. 

Eléments de réponse sujet n° 4 

- Constitution de preuves (saisie contrefaçon, constat, autres moyens de preuve). 

- Compétence du TGI. 

- Mesures provisoires. 

- Droit d'information. 
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