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Brevets et Marques

Introduction

Pourquoi ce sujet est important ?

La propriété industrielle est un levier stratégique pour les entreprises et les
Etats. Pourquoi une entreprise investit-elle des millions dans un brevet ?
Pourquoi certaines marques deviennent si puissantes qu’elles finissent
par désigner des objets communs (Kleenex, Velcro) ? Derriére ces
protections, il y a un cadre juridique essentiel a maitriser.

Imaginez une start-up qui développe une technologie révolutionnaire
d’intelligence artificielle. Elle ne la protege pas immédiatement, et quelques
mois plus tard, un concurrent commercialise un produit similaire. Peut-elle
revendiquer des droits ? A-t-elle perdu son innovation faute de
protection ? A I'inverse, pourquoi McDonald’s a-t-il perdu I'utilisation
exclusive de la marque "Big Mac" en Europe contre une petite chaine de
restaurants irlandaise ?

Ces questions montrent que le droit de la propriété industrielle ne se limite pas
a des regles abstraites, mais influence directement I’économie et I'innovation.

Avant d’aborder ce sujet, rappelons quelques notions clés :

1. Propriété industrielle

La propriété industrielle est une branche du droit de la propriété
intellectuelle qui protége les créations a caractéere industriel et commercial.
Elle regroupe :

* Les brevets : protection des inventions techniques.

* Les marques : protection des signes distinctifs d'une entreprise (nom,
logo, slogan).
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. Les dessins et modeéles : protection des aspects esthétiques d'un
produit.

* Les indications géographiques : protection des produits liés a un
terroir spécifique.

Elle vise a encourager l'innovation et la compétitivité en garantissant aux
créateurs un monopole d'exploitation pour une durée déterminée.

2. Droit des obligations

Le droit des obligations est une branche du droit civil qui régit les relations
juridiques entre les personnes, qu'elles soient physiques ou morales. Il définit
les regles concernant :

* Les contrats : accords entre plusieurs parties qui créent des obligations
réciproques (ex : contrat de vente, contrat de travail).

* Laresponsabilité civile : obligation de réparer un dommage causé a
autrui, qu’il soit contractuel (violation d'un contrat) ou extracontractuel
(fait personnel, fait d'autrui, fait des choses).

Ce droit fixe les conditions de validité des engagements, les modalités
d’exécution et les conséquences en cas d’inexécution.

3. Droit de la concurrence

Le droit de la concurrence regroupe les regles visant a garantir une
concurrence loyale et équilibrée sur un marché donné. Il repose sur deux
axes :

. Le contrble des pratiques anticoncurrentielles :

° Ententes illicites (ex : cartels, accords de fixation des prix entre
concurrents).

o Abus de position dominante (ex : une grande entreprise
empéchant I’entrée de nouveaux concurrents sur le marché).

* Le controle des concentrations : veille a ce qu'une fusion ou
acquisition d'entreprises ne nuise pas a la concurrence.
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Ce droit est encadré par des autorités comme I’Autorité de la concurrence (en
France) ou la Commission européenne.

Problématique du cours

Q Comment le droit protege-t-il les inventions et les marques tout en
préservant la concurrence et I'innovation ?

Objectifs d’apprentissage

A la fin de ce cours, vous serez capables de :

Décrire les principes et les finalités du droit de la propriété industrielle.
Expliquer les conditions et les procédures de protection des brevets et des
marques.

Analyser des situations concretes de conflits en propriété industrielle.

Appliquer les regles juridiques pour conseiller une entreprise sur la gestion
de ses actifs immatériels.
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|-La protection des inventions : Le
brevet

En 2020, le laboratoire Pfizer a déposé un brevet sur son vaccin a ARN
messager contre la COVID-19. Grace a cette protection, il a pu exploiter
commercialement son innovation et empécher la copie par des concurrents
pendant 20 ans. Mais qu’est-ce qui distingue un brevetable d’une simple
idée ? Pourquoi certaines inventions sont-elles refusées a la protection ?

Dans cette section, nous allons comprendre comment le droit encadre la
protection des innovations techniques, quelles conditions une invention doit
remplir pour étre brevetée et quels sont les droits du titulaire d’un brevet.

A-Définition et réle du brevet

Qu’est-ce qu’un brevet ?

Un brevet est un titre de propriété industrielle accordé a un inventeur pour
protéger une innovation technique. Il confere a son titulaire un droit exclusif
d’exploitation pour une durée de 20 ans, a condition que I'invention soit
clairement décrite et rendue publique.

Le brevet repose sur un principe d’échange équilibré :

* L’inventeur obtient un monopole temporaire, ce qui lui permet de
rentabiliser son innovation.

. En contrepartie, il divulgue son invention, contribuant ainsi a
I’avancement des connaissances techniques et scientifiques.

A I’expiration du brevet, I'innovation entre dans le domaine public, ce qui
signifie qu’elle peut étre librement utilisée par tous.

Pourquoi breveter une invention ?

Le brevet constitue un outil stratégique pour les entreprises et les chercheurs,
car il permet de :
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Protéger contre I’'imitation : un tiers ne peut exploiter I'invention sans
I’accord du titulaire.

Valoriser économiquement I’innovation : I'inventeur peut céder son
brevet ou accorder des licences d’exploitation.

Stimuler la recherche et le développement : en garantissant une
exclusivité temporaire, le brevet encourage I'investissement en innovation.

Exemple: En 1880, Thomas Edison a breveté son invention de I’ampoule
électrique, ce qui lui a permis d’exploiter commercialement son innovation et
de structurer son entreprise. Grace a cette protection, il a pu dominer le
marché, attirer des investisseurs et développer des infrastructures
industrielles.

Points essentiels a retenir

« Un brevet confére un monopole temporaire en échange d’une
divulgation technique.

* Il est un levier économique majeur pour les entreprises innovantes.

- Son role dépasse la simple protection : il favorise la diffusion du savoir
et le progres technologique.

Cas pratique

La société InnovLight, spécialisée dans I’éclairage intelligent, a récemment
mis au point une ampoule connectée révolutionnaire capable d’adapter son
intensité lumineuse et sa température de couleur en fonction des habitudes de
I’'utilisateur et des variations de lumiere naturelle.

Son fondateur, M. Dupont, souhaite protéger cette innovation et maximiser
son potentiel économique. Il envisage donc de déposer un brevet pour éviter
toute copie par la concurrence. Toutefois, un concurrent, la société
LumaTech, affirme que I'idée d’une ampoule connectée existe déja et que son
innovation n’est donc pas brevetable.
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Face a cette situation, vous étes consultant en propriété industrielle et devez
conseiller M. Dupont.

Questions :

1. Expliquez le principe fondamental du brevet et justifiez en quoi il
constitue un équilibre entre protection et diffusion du savoir.

2. Au-dela de la protection juridique, quels sont les bénéfices stratégiques
d’un brevet pour une entreprise innovante comme InnovLight ?

3. Quels sont selon vous les risques et limites d’un brevet, notamment
apres I’expiration des 20 ans de protection ?

B-Les conditions de brevetabilité (art. L611-10 CPI)

Pour étre brevetable, une invention doit remplir quatre conditions
essentielles.

@ Nouveauté : L’invention ne doit pas avoir été divulguée auparavant. Si elle

a déja été publiée, commercialisée ou présentée au public, elle n’est plus
brevetable. Par exemple, un moteur électrique fonctionnant sans friction et
jamais décrit dans des publications antérieures serait considéré comme
nouveau.

@ Activité inventive : L’invention ne doit pas étre une amélioration évidente

pour un expert du domaine. Si un simple ajustement technique suffit a obtenir
le méme résultat, le brevet peut étre refusé. En revanche, un téléphone pliable
utilisant un matériau totalement inédit pourrait étre considéré comme inventif.

€ Application industrielle : L’invention doit étre techniquement réalisable et

exploitable dans un secteur industriel. Un procédé permettant de purifier I’'eau
a moindre co(t serait un bon exemple d’invention ayant une application
industrielle.

€ Licéité : Linvention ne doit pas étre contraire a I’ordre public ni aux

bonnes mceurs. Un logiciel de piratage ou une technologie facilitant des
activités illégales ne pourraient pas étre brevetés.

Points essentiels a retenir
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« Une idée seule ne suffit pas. L’'invention doit étre concrete et intégrée
dans un dispositif technique.

- Les découvertes scientifiques, théories mathématiques et algorithmes
ne sont pas brevetables en tant que tels, sauf s’ils sont appliqués dans
un systeme technique innovant.

Exemple : Un simple algorithme de moteur de recherche n’est pas brevetable.
Mais si cet algorithme est intégré dans un systeme de reconnaissance vocale
améliorant la compréhension des accents régionaux, alors il peut étre protégé.

C-La procédure de dépét et d’obtention d’un brevet

Le dépot d’un brevet suit une procédure rigoureuse pour garantir sa validité et
sa protection juridique.

ﬁ Dépot de la demande auprés de I'INPI en France, de ’OEB pour I’Europe
ou via la procédure PCT pour une protection internationale.

a Examen approfondi pour vérifier si I'invention remplit bien les criteres de
brevetabilité.

ﬁ Publication officielle dix-huit mois aprés le dépot. Cette publication rend

I’invention visible au public et permet aux concurrents de formuler
d’éventuelles oppositions.

ﬁ Délivrance du brevet si aucune opposition ne remet en cause sa validité.

Le brevet est territorial :

* Brevet national (INPI) : valable uniquement en France.

*  Brevet européen (OEB) : couvre plusieurs Etats européens B, mais
nécessite une validation dans chaque pays concerné.

* Brevet international (PCT) @ : permet de désigner plusieurs pays d’un

coup, mais ne garantit pas automatiquement la protection dans tous ces
Etats.
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z Le processus est long : en moyenne, il faut entre 2 et 4 ans avant
I’obtention définitive d’un brevet.

Cas pratique

La startup NanoTech Solutions a mis au point un nouveau matériau auto-
réparant capable de combler automatiquement les microfissures qui
apparaissent sur sa surface. Ce matériau pourrait étre utilisé dans plusieurs
secteurs industriels, notamment I’aéronautique et la construction.

Le fondateur de I’entreprise, M. Durand, souhaite protéger cette innovation
par un brevet. |l s’adresse a un cabinet spécialisé en propriété industrielle
pour évaluer la brevetabilité de son invention et identifier la meilleure stratégie
de protection.

Cependant, lors de I’analyse du dossier, plusieurs incertitudes émergent :

1. En vous basant uniquement sur les criteres du texte, analysez si le
matériau auto-réparant de NanoTech Solutions est brevetable. Justifiez
votre raisonnement en évaluant chaque critere.

2. Décrivez précisément les étapes que M. Durand devra suivre pour
déposer son brevet et obtenir sa délivrance.

3. Si NanoTech Solutions veut protéger son innovation en Europe et dans
d’autres pays, quelles options s’offrent a elle ? Expliquez les différences
entre brevet national, brevet européen et brevet international.

D-Les droits et limites du titulaire du brevet

Le brevet confere a son titulaire des droits exclusifs mais s’accompagne
aussi de certaines limites juridiques.

Les droits du titulaire du brevet

. Droit d’exclusivité : Le détenteur d’un brevet peut interdire a toute
personne ou entreprise d’exploiter son invention sans son
autorisation. Cela signifie qu’il a un monopole sur 'utilisation, la
fabrication et la vente de son invention pendant toute la durée de
protection du brevet.
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* Droit de cession et de licence : Le titulaire peut vendre son brevet a
un tiers ou accorder une licence a une autre entreprise en échange de
royalties. Cette option est souvent utilisée par les entreprises qui
souhaitent monétiser leur innovation sans I’exploiter directement.

Les limites du droit des brevets

+  Epuisement des droits : Une fois le produit breveté mis sur le marché,
le détenteur ne peut plus contréler sa revente. Par exemple, une
entreprise qui achete un produit breveté peut le revendre librement sans
demander d’autorisation.

*  Exceptions pour usage privé et expérimental : Dans certains cas,
I’invention brevetée peut étre utilisée sans I’accord du titulaire,
notamment :

o A des fins de recherche : Une université peut utiliser une
innovation brevetée pour ses travaux scientifiques.

o Dans un cadre privé : Une personne qui fabrique un produit
breveté pour son usage personnel ne commet pas une violation
de brevet.

Exemple : Le brevet du Viagra a permis a Pfizer d’exploiter son médicament
en exclusivité pendant 20 ans. A I’expiration du brevet, d’autres laboratoires
ont pu commercialiser des génériques, rendant ainsi le médicament plus
accessible au grand public.

Points essentiels a retenir

Un brevet confere un monopole temporaire, mais il est soumis a
des limites juridiques et économiques.

Son objectif est de protéger I’inventeur tout en garantissant un
équilibre avec l’intérét général.

E-Sanctions en cas de contrefagon
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Une entreprise qui exploite une invention brevetée sans autorisation s’expose
a des sanctions civiles, pénales et douanieres.

Les sanctions encourues en cas de contrefagon

*  Sanctions civiles : Le contrefacteur peut étre condamné a verser des
dommages et intéréts pour compenser le préjudice subi par le titulaire
du brevet.

* Sanctions pénales : La contrefagcon est un délit puni par jusqu’a 3 ans
de prison et 300 000 € d’amende (article L.615-14 du Code de la
propriété intellectuelle). Ces peines peuvent étre alourdies en cas de
récidive.

* Sanctions douaniéres : Les produits contrefaits peuvent étre saisis
aux frontiéres avant d’entrer sur le marché.

Exemple : En 2012, Samsung a été condamné a verser 1 milliard de dollars a
Apple pour violation de brevets relatifs aux smartphones. Ce proces a marqué
I’histoire du droit des brevets en démontrant I'importance stratégique des
innovations technologiques.

Points essentiels a retenir

Une entreprise doit surveiller activement le marché pour identifier
les contrefacteurs et protéger ses droits.

Les sanctions financieres peuvent étre lourdes, mais suffisent-
elles a dissuader la contrefacon ?

Cas pratique

La société Medlnnov, une entreprise francaise spécialisée dans les dispositifs
médicaux, a mis au point une nouvelle prothése articulaire intégrant un
matériau révolutionnaire capable de s’adapter dynamiquement aux
mouvements du patient. Cette innovation a été brevetée en 2005.

Pour assurer la protection de son invention, Medlnnov a déposé son brevet en
France auprés de I'INPI, ainsi qu’un brevet européen auprés de I’OEB.

10
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Grace a ces dépots, son monopole s’étend sur plusieurs pays européens, et
I’entreprise bénéficie d’un droit d’exclusivité jusqu’en 2025.

En 2023, MedInnov découvre que la société OrthoPlus, une entreprise
allemande, commercialise un dispositif similaire en Europe, utilisant une
technologie trés proche de celle protégée par son brevet. Aprés une analyse
technique, les juristes de Medlnnov estiment que le produit d’OrthoPlus
reprend des éléments protégés par leur brevet européen, ce qui constituerait
une contrefacon.

MedInnov envisage alors une action en justice pour défendre ses droits, mais
plusieurs enjeux juridiques et stratégiques se posent avant d’engager les
poursuites.

Questions

1. Quels sont les droits dont dispose MedInnov en tant que titulaire du
brevet francais et européen ? Expliquez comment ces droits lui
permettent de protéger son innovation et d’empécher I’exploitation par
OrthoPlus.

2. Le monopole du brevet est-il absolu ? Identifiez et expliquez les limites
des droits de MedInnov. Dans quels cas OrthoPlus pourrait-elle, malgré
tout, exploiter I'invention sans violer le brevet ?

3. Sila contrefagon est avérée, quelles sont les sanctions encourues par
OrthoPlus ? Décrivez les différentes sanctions possibles et leur portée.

11
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lI-La marque : Protection des signes
distinctifs

En 2019, la multinationale McDonald’s a perdu I’exclusivité de la marque "Big
Mac" dans I’'Union européenne a la suite d’une action intentée par la chaine
irlandaise Supermac’s. Cette décision, rendue par I’EUIPO, illustre
I'importance de I'usage d’une marque pour préserver ses droits et éviter la
déchéance.

Q Pourquoi certaines marques sont-elles protégées alors que d’autres

sont rejetées ou annulées ? Comment une entreprise peut-elle s’assurer
que son identité commerciale est bien sécurisée ?

Dans cette section, nous analyserons les fondements juridiques de la
protection des marques, leurs conditions de validité, la procédure
d’enregistrement et les droits qu’elles conférent a leurs titulaires.

A-Définition et role de la marque

Qu’est-ce qu’une marque ?

L’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) définit la marque
comme "un signe susceptible de représentation graphique servant a distinguer
les produits ou services d'une entreprise de ceux de ses concurrents”.

Ce signe peut étre :

* Un mot ou un nom (Coca-Cola, Nike).

* Un logo ou un symbole (la pomme croquée d’Apple).

* Un slogan ("Just Do It »).

* Une couleur spécifique (le rouge des semelles Louboutin).

* Un son ou une mélodie (le jingle de Netflix).

Pourquoi une marque est-elle essentielle ?

12



Chapitre 10 Brevets et Marques

* Identification et distinction : Elle permet aux consommateurs d’identifier un
produit/service et de I’associer a une entreprise.

* Valeur commerciale et marketing : Une marque forte est un actif
immatériel qui renforce la notoriété et la fidélisation des clients.

* Protection juridique : Elle empéche la concurrence d’utiliser un signe
similaire qui pourrait créer une confusion.

Exemple : La forme de la bouteille en verre de Coca-Cola est enregistrée en
tant que marque tridimensionnelle, protégeant ainsi son design distinctif.

Points essentiels a retenir

« Une marque sert a différencier une offre commerciale et constitue un
actif stratégique.

- Elle peut prendre diverses formes, a condition d’étre distinctive.

B-Conditions de validité d’'une marque (art. L.711-2
CPI)

Pour gu’une marque soit valide et puisse étre déposée aupres de I'INPI en
France, elle doit remplir trois conditions essentielles définies par I’article
L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) :

La distinctivité

Une marque doit étre distinctive, c’est-a-dire qu’elle doit permettre
d’identifier clairement un produit ou un service et de le différencier des
produits et services concurrents.

Sont considérées comme distinctives :

*  Un nom inventé (ex. Kodak, Xerox).

13
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* Un mot qui ne décrit pas directement le produit (ex. "Puma" pour des
chaussures).

* Un logo original.

* Une forme spécifique (ex. la bouteille de Coca-Cola).
X Ne sont pas considérées comme distinctives :

*  Un terme générique ou descriptif (ex. "Pain" pour une boulangerie).
* Une forme banale d’un produit (ex. une bouteille standard).

. Une expression qui ne permet pas d’identifier I’origine commerciale du
produit.

Q Exemple : La marque "Apple" est distinctive pour I'informatique car elle ne

décrit pas directement I’objet vendu. En revanche, "Pomme" pour une
entreprise de fruits ne serait pas valide.

La licéité

Une marque doit étre licite, c’est-a-dire qu’elle ne doit pas étre contraire a
I’ordre public ou aux bonnes mceurs.

x Sont interdites :
. Les marques a caractere raciste, discriminatoire ou injurieux.
. Les marques contraires a la moralité publique.

* Les marques représentant des symboles nationaux ou religieux
protégés (ex. le drapeau francais, la croix rouge).

Q Exemple : Un logo représentant des symboles nazis ou une marque
contenant des termes diffamatoires ne seraient pas valides.

La disponibilité

Une marque doit étre disponible, ce qui signifie qu’elle ne doit pas étre déja
déposée ou protégée par un tiers pour des produits ou services similaires.

14
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Vérifications nécessaires avant le dép6t :

 Rechercher les marques antérieures enregistrées a I'INPI.
e Vérifier I'existence d’un nom de domaine similaire.

» Consulter le registre des marques européennes et internationales si
I’activité dépasse la France.

)( Cas d’invalidation :

* Une marque identique ou tres proche d’une marque existante dans le
méme secteur.

* Une marque qui crée un risque de confusion pour le consommateur.

Exemple : Si une entreprise tente de déposer "McDonals" pour de la

restauration rapide, elle risque d’étre attaquée pour contrefagon par
"McDonald's", car la marque porte a confusion.

Points essentiels a retenir

v Distinctive : Elle doit permettre d’identifier I’entreprise et ne pas étre
générique ou descriptive.

v Licite : Elle ne doit pas étre contraire aux bonnes maceurs ou utiliser des
symboles protégeés.

v Disponible : Elle ne doit pas étre déja enregistrée par un tiers pour des
produits similaires.

Un dépot de marque doit donc étre soigneusement préparé pour éviter un
refus de I'INPI ou une contestation juridique ultérieure.

C-La procédure d’enregistrement

Etapes de I’enregistrement d’une marque

Dépot de la demande auprés de I'INPI (France) ou de 'EUIPO (Union
européenne).

15
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(4 Examen formel pour vérifier la conformité aux conditions de validité.
Publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

ﬁ Délai d’opposition (2 mois) pendant lequel des tiers peuvent contester la
marque.

ﬁ Enregistrement définitif, valable 10 ans renouvelables indéfiniment.
Exemple : La société Lego a dl prouver que sa brique de construction avait

un caractere distinctif fonctionnel pour étre acceptée comme marque
tridimensionnelle.

Points essentiels a retenir

v L’enregistrement est un processus juridique encadré et soumis a un
contrble de validité.

v Un tiers peut s’opposer a une marque s’il estime qu’elle porte atteinte a
ses droits.

Cas pratique

La société Gusto Italia, une entreprise frangaise spécialisée dans la
restauration italienne, décide d’étendre son activité en langant une gamme de
pizzas surgelées haut de gamme sous la marque "Bella Napoli".
L’entreprise dépose alors la marque aupres de 'INPI en 2022, espérant ainsi
protéger son identité commerciale.

Quelques mois apres la publication de la demande de dép6t au Bulletin officiel
de la propriété industrielle (BOPI), un concurrent italien, Napoli Gourmet,
exploitant déja la marque "Napoli" pour des produits alimentaires, dépose
une opposition a I'enregistrement de "Bella Napoli", estimant que cette
marque est trop proche de la sienne et pourrait créer une confusion aupres
des consommateurs.

Par ailleurs, I'INPI releve d’autres probléemes susceptibles d’entrainer le rejet
de la marque :

*  Le caractere distinctif : "Bella Napoli" désigne directement la ville
italienne de Naples (Napoli en italien) connue pour ses pizzas, ce qui
pourrait étre pergcu comme descriptif et non distinctif.
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* La disponibilité : "Napoli Gourmet" étant déja enregistré pour des
produits alimentaires, il existe un risque de confusion.

* Lalicéité : Aucun probléme majeur n’est soulevé a ce titre.

Face a ces difficultés, Gusto ltalia doit décider de sa stratégie : contester
I’opposition, modifier sa marque ou abandonner son dép6t.

Questions

1. Expliqguez comment I'INPI a examiné la demande de dépdt de marque
de Juste ltalia et quels sont les risques juridiques liés a la procédure
d’enregistrement.

2. Analysez la validité de la marque "Bella Napoli" au regard des trois
critéeres juridiques du texte (distinctivité, disponibilité, licéité). Quels sont
les risques pour Gusto ltalia ?

3. Quels sont les recours possibles pour Gusto Italia face a I’opposition de
Napoli Gourmet ? Quelle stratégie peut-elle adopter pour maintenir son
dépot de marque tout en respectant le droit des tiers ?

D-Droits et limites du titulaire de la marque

Les droits du titulaire

Monopole d’exploitation : I’entreprise peut interdire I'usage non autorisé
de sa marque.

Possibilité de cession et de licence : une marque peut étre vendue ou
concédée sous licence (franchises).

Les limites et obligations

I Obligation d’usage : une marque non exploitée pendant 5 ans peut étre
annulée pour "déchéance".

| Domaine d’application limité : la protection couvre uniquement les
classes de produits/services enregistrées.
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Points essentiels a retenir

v Une marque doit étre activement utilisée pour rester protégée.

v Elle n’empéche pas un usage dans d’autres secteurs d’activité.

E-Sanctions en cas de contrefagcon

Les sanctions applicables

La contrefagcon de marque est une atteinte aux droits du titulaire et peut
entrainer des sanctions civiles, pénales et douaniéres.

* Sanctions civiles : Le titulaire de la marque peut intenter une action en
justice pour obtenir des dommages-intéréts proportionnels au
préjudice subi (perte de chiffre d’affaires, atteinte a I'image de marque,
dilution de la notoriété).

* Sanctions pénales : La contrefacon est un délit puni jusqu’a 4 ans de
prison et 400 000 € d’amende (article L.716-9 du CPI). Ces peines
peuvent étre alourdies en cas de récidive ou de contrefagon en bande
organisée.

* Sanctions douaniéres : Les produits contrefaits peuvent étre saisis et
détruits aux frontiéres par les services des douanes, qui disposent d’un
pouvoir de blocage sur simple signalement du titulaire de la marque.

Exemple : Louis Vuitton et la lutte contre la contrefagon

Louis Vuitton est I’'une des marques les plus contrefaites au monde. Chaque
année, la maison de luxe meéne des dizaines de procés contre des fabricants et
distributeurs de copies illicites de ses sacs et accessoires. En 2021, elle a
obtenu 23 millions de dollars d’indemnisation aux Etats-Unis contre un réseau
de vendeurs en ligne proposant des imitations de ses produits.

Pour protéger son image et ses créations, Louis Vuitton collabore
étroitement avec les douanes, forme des agents spécialisés a détecter les
faux produits et méne des campagnes de sensibilisation aupres des
consommateurs. De plus, I’entreprise déploie des technologies innovantes,
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comme des puces RFID et des hologrammes, pour authentifier ses produits
et compliquer la tache des contrefacteurs.

Points essentiels a retenir

v La contrefagon de marque est un délit lourdement sanctionné sur les plans
civil, pénal et douanier.

v Les grandes entreprises doivent surveiller activement le marché et
collaborer avec les autorités pour protéger leurs droits.

Cas pratique

La société LuxeParfum, une entreprise francaise spécialisée dans les parfums
haut de gamme, a déposé en 2015 la marque "Elégance Supréme" pour
protéger son parfum phare.

En 2023, LuxeParfum découvre qu’une entreprise chinoise, Orient Fragrance,
vend en ligne un parfum nommé "Elégance Absolue", dont le packaging et la
typographie sont trés similaires & ceux de "Elégance Supréme". De plus,
plusieurs influenceurs sur les réseaux sociaux font la promotion de copies bon
marché de ce parfum, portant atteinte a I'image de marque de LuxeParfum.

Apres analyse, le service juridique de LuxeParfum constate plusieurs
problémes :

1. Orient Fragrance ne dispose pas d’autorisation pour utiliser une marque
aussi proche.

2. Le produit imite fortement le design et le nom de LuxeParfum, ce qui
peut semer la confusion chez les consommateurs.

3. Les ventes sont réalisées via des plateformes e-commerce hors de
I’Union européenne, rendant difficile I’'application des sanctions.

Face a cette situation, LuxeParfum envisage plusieurs actions pour défendre
sa marque et sanctionner les contrefacteurs.

Questions
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1. Quels droits LuxeParfum détient-elle en tant que titulaire de la marque
"Elégance Supréme" ? Comment ces droits lui permettent-ils d’agir
contre Orient Fragrance ?

2. Quels sont les risques juridiques que LuxeParfum pourrait encourir si
elle n’a pas activement exploité sa marque depuis son dépot en 2015 ?

3. Quelles sanctions LuxeParfum peut-elle exiger contre Orient Fragrance
en cas de contrefacon avérée ? Décrivez les différentes sanctions
possibles et leur application.
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Annexes

Correction des cas

InnovLight

1. Expliquez le principe fondamental du brevet et justifiez en quoi il
constitue un équilibre entre protection et diffusion du savoir.

Le principe fondamental du brevet repose sur un équilibre entre monopole et
diffusion du savoir :

*  Monopole temporaire (20 ans) : L'inventeur bénéficie d’un droit exclusif
d’exploitation, ce qui lui permet de rentabiliser son innovation et de se
protéger contre la concurrence.

e Divulgation publique : En contrepartie, le détenteur du brevet doit
publier une description détaillée de son invention, permettant ainsi aux
chercheurs et aux entreprises d’apprendre de cette innovation.

. Domaine public aprés expiration : Une fois le brevet expiré, toute
personne peut utiliser librementl’invention, ce qui favorise la diffusion
des connaissances et le progres technique.

= Application au cas de M. Dupont :

S’il obtient un brevet, il pourra exploiter et rentabiliser son innovation en
exclusivité. En revanche, il devra décrire en détail son procédeé, ce qui signifie
que dans 20 ans, d’autres entreprises pourront I'utiliser sans restriction.

2. Au-dela de la protection juridique, quels sont les bénéfices stratégiques
d’un brevet pour une entreprise innovante comme InnovLight ?

Un brevet ne se limite pas a un simple droit juridique, il représente un véritable
atout stratégique :

Protection contre la concurrence : InnovLight empéche ses concurrents de
copier son innovation sans autorisation.
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Avantage concurrentiel : L’entreprise peut se différencier sur le marché et
justifier des prix plus élevés.

Valorisation économique :

* InnovLight peut vendre son brevet a d’autres entreprises.

» Elle peut aussi accorder des licences d’exploitation en échange de
redevances financieres.

Attractivité pour les investisseurs : La possession d’un brevet est un gage

de crédibilité et peut inciter les investisseurs a financer la croissance de
I’entreprise.

Sécurisation des partenariats : Une entreprise brevetée peut plus

facilement négocier des partenariats technologiques avec d’autres sociétés ou
des laboratoires de recherche.

= Application au cas de M. Dupont :

Avec un brevet, InnovLight pourrait vendre des licences d’exploitation a des
fabricants d’ampoules au lieu de produire elle-méme, ouvrant ainsi une
nouvelle source de revenus.

3. Quels sont selon vous les risques et limites d’un brevet, notamment
apres I’expiration des 20 ans de protection ?

Bien que le brevet soit un atout, il comporte certaines limites et risques :
XK Cout élevé :

e« Déposer un brevet nécessite des frais importants (dépo6t, maintien,
avocat en propriété industrielle).

« A linternational, les colits explosent si I'invention doit étre protégée
dans plusieurs pays.

)( Divulgation obligatoire :

 En déposant un brevet, I’entreprise est obligée de révéler publiquement
les détails de son invention.
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e Cela permet aux concurrents de s’en inspirer pour développer des
solutions alternatives.

X Durée limitée (20 ans maximum) :

*  Apres expiration, I'invention tombe dans le domaine public et peut étre
exploitée par n’importe qui, y compris les concurrents.

. Par exemple, lorsque le brevet d’Edison sur ’'ampoule a expiré, de
nombreux fabricants ont commencé a produire et vendre des ampoules
sans payer de licence.

)( Contournement possible :

»  Certains concurrents peuvent Iégerement modifier I'invention pour
déposer un brevet concurrent et éviter d’étre accusés de contrefacon.

* Une entreprise pourrait par exemple breveter une ampoule connectée
avec une technologie différente mais un résultat similaire.

= Application au cas de M. Dupont :

Il devra évaluer s’il est plus stratégique de garder son innovation secrete
(protection par le secret industriel) ou s’il vaut mieux la breveter malgré le
risque de divulgation.

NanoTech Solutions

1. En vous basant uniquement sur les criteres du texte, analysez si le
matériau auto-réparant de NanoTech Solutions est brevetable. Justifiez
votre raisonnement en évaluant chaque critere.

Pour étre brevetable, I'invention doit répondre aux quatre critéres essentiels
mentionnés dans le texte :

* Nouveauté : L’invention ne doit pas avoir été divulguée auparavant. Si
le matériau auto-réparant n’a jamais été publié, présenté ou
commercialisé avant la demande de brevet, il remplit ce critére. Il est
nécessaire d’effectuer une recherche d’antériorité pour s’assurer qu’il
n’existe pas déja dans I’état de la technique.

*  Activité inventive : L'invention ne doit pas étre une amélioration
évidente pour un expert du domaine. Si des matériaux auto-réparants
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existent déja, mais que NanoTech Solutions a introduit une nouvelle
technologie de réparation, il y a une activité inventive. En revanche, si
la méthode utilisée repose sur un simple perfectionnement d’une
technologie connue, alors le brevet peut étre refusé.

Application industrielle : L’invention doit étre techniquement réalisable
et exploitable dans un secteur industriel. Le matériau étant destiné aux
industries aéronautique et de la construction, ce critére est rempli.

Licéité : L'invention ne doit pas étre contraire a I’ordre public ni aux
bonnes mceurs. Un matériau auto-réparant ne présente aucun
probléeme juridique ou éthique.

Si le matériau de NanoTech Solutions est nouveau, non évident et applicable
industriellement, il peut étre brevetable. Toutefois, il est essentiel d’effectuer
une recherche de brevets existants pour vérifier la nouveauté et I'activité
inventive.

2. Décrivez précisément les étapes que M. Durand devra suivre pour
déposer son brevet et obtenir sa délivrance.

Le dépot d’un brevet suit un processus en quatre étapes :

1.

Dépot de la demande auprés de I'INPI (France), de I’OEB (Europe) ou
via la procédure PCT (international). NanoTech Solutions devra fournir
un dossier technique détaillé décrivant I'invention et ses
revendications.

Examen approfondi pour vérifier si I'invention répond aux critéres de
brevetabilité. Les examinateurs évalueront la nouveauté, ’activité
inventive, I'application industrielle et la licéité du matériau. Si
nécessaire, des modifications du dossier peuvent étre demandées.

Publication officielle aprés 18 mois. Cette publication rend I'invention
visible au public, permettant a des tiers de formuler d’éventuelles
oppositions.

Délivrance du brevet, si aucune opposition ne remet en cause sa
validité. Une fois validé, NanoTech Solutions obtient un monopole
d’exploitation pour 20 ans, sous réserve du paiement des annuités.

M. Durand devra suivre cette procédure et étre vigilant aux oppositions
potentielles qui pourraient étre formulées apres la publication du brevet.
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3. Si NanoTech Solutions veut protéger son innovation en Europe et dans
d’autres pays, quelles options s’offrent a elle ? Expliquez les différences
entre brevet national, brevet européen et brevet international.

NanoTech Solutions dispose de plusieurs stratégies pour protéger son
invention hors de France :

* Brevet national (INPI) : Offre une protection uniquement en France. |l
est adapté si I’entreprise souhaite uniquement exploiter son invention
sur le marché francais. L’'inconvénient est qu’il ne protége pas
Pinnovation a l’international.

* Brevet européen (OEB) : Permet de protéger I'invention dans plusieurs
Etats européens. Cependant, aprés la délivrance du brevet, il doit étre
validé séparément dans chaque pays, ce qui implique des traductions
et des colits supplémentaires.

* Brevet international (PCT) : Facilite le dép6t dans plusieurs pays, mais
n’octroie pas directement une protection mondiale. Aprés la phase
PCT (30 a 31 mois), NanoTech Solutions devra sélectionner les pays ou
elle souhaite poursuivre sa protection et finaliser la procédure dans
chaque Etat concerné.

Le choix dépendra des marchés cibles de NanoTech Solutions. Si I’entreprise
veut une protection rapide et étendue en Europe, le brevet européen est
adapté. Si elle vise une protection mondiale, la procédure PCT permet de
retarder les colts tout en gardant la possibilité d’étendre la protection.

Medinnov

1. Quels sont les droits dont dispose Medinnov en tant que titulaire du
brevet francais et européen ? Expliquez comment ces droits lui
permettent de protéger son innovation et d’empécher I’exploitation par
OrthoPlus.

MedInnov a déposé son brevet en France auprés de I'INPI et a également
obtenu un brevet européen auprées de I’OEB. Grace a cela, I’entreprise
détient un droit d’exclusivité dans les pays ou le brevet est valide, et ce,
jusqu’en 2025.

Les droits dont elle dispose sont les suivants :
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Droit d’exclusivité : MedInnov peut interdire a toute entreprise, y
compris OrthoPlus, d’exploiter, fabriquer, commercialiser ou importer
une prothese reprenant les éléments protégés par son brevet sans son
accord.

Droit d’attaquer en contrefacon : Si OrthoPlus exploite une
technologie protégée par le brevet de MedInnov sans licence ni
autorisation, Medlnnov peut engager une action en justice pour
contrefagon devant les juridictions compétentes des pays couverts par
le brevet.

Droit d’accorder des licences ou de céder son brevet : MedInnov
pourrait choisir d’accorder une licence payante a OrthoPlus, mais
I’entreprise semble avoir contourné ce droit en langant son propre
produit sans accord.

Q Dans ce contexte, MedInnov peut donc empécher OrthoPlus d’exploiter

I'invention en engageant une action en contrefagon devant les tribunaux
européens.

2. Le monopole du brevet est-il absolu ? Identifiez et expliquez les limites
des droits de MedInnov. Dans quels cas OrthoPlus pourrait-elle, malgré
tout, exploiter ’invention sans violer le brevet ?

Le monopole de MedInnov sur son brevet n’est pas absolu, car plusieurs
limites juridiques existent.

Les principales limites sont les suivantes :
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Epuisement des droits : Une fois que MedInnov a vendu légalement un
produit breveté en Europe, elle ne peut pas empécher sa revente par
un tiers. Si OrthoPlus achéte les protheses de MedInnov auprés d’un
distributeur et les revend, il n’y a pas de contrefacon.

Usage privé et expérimental :

o OrthoPlus pourrait utiliser la technologie a des fins de recherche
sans étre en infraction, par exemple pour améliorer ses propres
dispositifs.

° Un laboratoire universitaire ou un hopital pourrait aussi tester le
dispositif breveté sans demander ’autorisation a MedInnov.
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. Expiration du brevet en 2025 : Aprés cette date, le brevet tombe dans
le domaine public, et OrthoPlus pourra exploiter librement la
technologie sans aucune restriction.

Q Conclusion : Si OrthoPlus justifie que I’exploitation du produit breveté est

uniquement expérimentale ou issue de la revente Iégale, elle peut éviter
I’accusation de contrefacon. Mais si elle fabrique ou vend un produit basé sur
la technologie brevetée avant 2025, elle enfreint les droits de MedInnov.

3. Si la contrefacon est avérée, quelles sont les sanctions encourues par
OrthoPlus ? Décrivez les différentes sanctions possibles et leur portée.

Si les tribunaux confirment que OrthoPlus a bien violé le brevet de MedInnov,
elle encourt trois types de sanctions :

. Sanctions civiles :

- Dommages et intéréts pour indemniser Medlnnov du préjudice
économique subi.

° Ces indemnités peuvent étre calculées sur les pertes de ventes de
MedInnov ou les profits illégalement réalisés par OrthoPlus grace
a la contrefacon.

o Le juge peut également ordonner I'arrét de la commercialisation
des produits contrefaits.

* Sanctions pénales :

o 3 ans de prison et 300 000 € d’amende selon I’'article L.615-14
du Code de la propriété intellectuelle.

o En cas de récidive ou si la contrefacon concerne un secteur
stratégique (comme la santé), ces peines peuvent étre alourdies.

J Sanctions douaniéres :

o Les autorités douaniéres peuvent saisir les produits contrefaits
aux frontieéres pour empécher leur mise sur le marché européen.

o Medlnnov peut également demander aux douanes de bloquer les
importations suspectes venant de pays hors de I’'UE.
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Q Si OrthoPlus est reconnue coupable, elle devra indemniser MedInnov et
pourrait voir ses produits saisis ou interdits de commercialisation.

Gusto Italia

1. Expliquez comment I'INPI a examiné la demande de dép6t de marque et
quels sont les risques juridiques liés a la procédure d’enregistrement.

L’INPI suit plusieurs étapes clés pour examiner une marque :
() Dépot de la demande

* Gusto ltalia soumet sa marque aupres de I'INPI (France) ou de I'EUIPO
(Union Européenne).

) Examen formel G
*  L’INPI vérifie si la marque respecte les criteres de validité :
o  Distinctivité (éviter un refus pour descriptivité).
o  Disponibilité (contréle des antériorités).
° Licéité.
Q Publication au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle)

*  L’INPI publie la marque pour permettre aux tiers de déposer une
opposition dans un délai de 2 mois.

* (C’est a ce moment que Napoli Gourmet a contesté la marque Bella
Napoli.

Phase d’opposition L&

* L’INPI analyse les arguments de Napoli Gourmet.

*  SiI'INPI juge que le risque de confusion est réel, elle peut rejeter la
demande.

Q Enregistrement définitif (si aucune opposition retenue)

28



Chapitre 10 Brevets et Marques

* Une fois enregistrée, la marque est protégée pour 10 ans renouvelables
indéfiniment.

= Risques juridiques :
*  Refus pour absence de distinctivité.
* Refus en cas d’opposition acceptée.

* Annulation possible si un tiers prouve un usage frauduleux ou une
absence d’exploitation.

2. Analysez la validité de la marque "Bella Napoli" au regard des trois
criteres juridiques du texte (distinctivité, disponibilité, licéité). Quels sont
les risques pour Gusto ltalia ?

L’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle impose trois conditions
pour qu’une marqgue soit valide : distinctivité, disponibilité et licéité.

() Caractére distinctif

. Une marque doit permettre d’identifier I’origine commerciale d’un
produit et ne pas étre descriptive.

* "Bella Napoli" signifie "Belle Naples" et fait directement référence a une
ville connue pour son lien avec la cuisine italienne, notamment la pizza.

. Risque : L’'INPI peut refuser son enregistrement en estimant que le nom
est trop descriptif et qu’il ne distingue pas suffisamment les produits
de Gusto Italia des autres pizzas napolitaines.

* Exemple comparable : "Paris Baguette" pourrait étre refusé pour des
boulangeries en raison de son caractere descriptif.

4 Disponibilité

. Une marque ne doit pas étre identique ou trop proche d’une marque
déja enregistrée dans le méme secteur d’activité.

* La société Napoli Gourmet détient déja une marque sur "Napoli" pour
des produits alimentaires.
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. Risque : L'INPI pourrait considérer qu’il existe un risque de confusion
entre "Napoli" et "Bella Napoli" car les deux marques sont utilisées dans
un secteur identique (produits alimentaires).

* L’opposition déposée par Napoli Gourmet repose sur cet argument de
confusion.

&) Licéité

. La marque ne doit pas étre contraire a I’ordre public ou aux bonnes
maeeurs.

. "Bella Napoli" ne présente aucun probleme de ce point de vue.
= Conclusion :
e La distinctivité et la disponibilité posent des problemes majeurs.

*  Gusto ltalia risque un rejet de I'INPI si la marque est jugée descriptive
ou trop proche de "Napoli".

3. Quels sont les recours possibles pour Gusto Italia face a I'opposition de
Napoli Gourmet ? Quelle stratégie peut-elle adopter pour maintenir son
dépot de marque tout en respectant le droit des tiers ?

Face a I’opposition de Napoli Gourmet, Gusto Italia a plusieurs options :
1. Contester I'opposition

*  Gusto ltalia peut tenter de prouver que "Bella Napoli" et "Napoli" sont
suffisamment différents pour éviter toute confusion.

*  Elle pourrait argumenter que "Bella Napoli" évoque un lieu et non une
marque unique, ce qui réduirait le risque de confusion.

2. Modifier la marque

* Une alternative serait de choisir un nom plus original et moins descriptif
pour éviter le refus pour absence de distinctivité.

* Exemple : "Napolitana Gourmet" ou "Bella Gusto" seraient plus
distinctifs.

3. Négocier un accord avec Napoli Gourmet
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e Gusto ltalia pourrait proposer une licence d’exploitation ou un accord de
coexistence pour limiter ’opposition.

4. Déposer la marque avec un logo distinctif

* L’entreprise pourrait ajouter un design spécifique a la marque (ex. un
logo tres identifiable) pour renforcer son caractere distinctif.

= Conclusion :

. La modification de la marque semble étre la meilleure stratégie pour
éviter un rejet.

*  Si Gusto ltalia souhaite maintenir "Bella Napoli", elle devra prouver
qu’il n’y a pas de confusion avec "Napoli Gourmet".

LuxeParfum

1. Quels droits LuxeParfum détient-elle en tant que titulaire de la marque
"Elégance Supréme" ? Comment ces droits lui permettent-ils d’agir contre
Orient Fragrance ?

LuxeParfum bénéficie de plusieurs droits exclusifs en tant que titulaire de la
marque “Elégance Supréme", qui lui permettent d’agir contre toute utilisation
non autorisée.

Monopole d’exploitation :

. LuxeParfum détient I’exclusivité de I'usage de la marque pour les
parfums (si elle a été enregistrée dans la classe 3 - parfumerie).

. Elle peut interdire toute utilisation similaire qui pourrait induire les
consommateurs en erreur.

Droit d’interdire toute marque similaire :

*  Orient Fragrance utilise “Elégance Absolue", un nom proche de
"Elégance Supréme", ce qui pourrait créer une confusion chez les
consommateurs.

* LuxeParfum peut engager une action en contrefagcon pour obtenir
I’arrét immédiat de I’exploitation de cette marque.
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Droit d’agir contre une imitation :

*  Sile packaging et la typographie de "Elégance Absolue" imitent
fortement ceux de LuxeParfum, cela constitue une atteinte au droit
de la marque et au parasitisme commercial.

= Conclusion :

. LuxeParfum a un droit exclusif sur sa marque et peut exiger le retrait
immédiat des produits d’Orient Fragrance du marché.

. Elle peut aussi obtenir des dommages et intéréts si elle prouve que
I'usage de cette marque lui cause un préjudice financier ou une
atteinte a son image de marque.

2. Quels sont les risques juridiques que LuxeParfum pourrait encourir si
elle n’a pas activement exploité sa marque depuis son dépo6t en 2015 ?

LuxeParfum doit prouver qu’elle exploite réellement sa marque pour éviter
une déchéance pour non-usage (article L.714-5 du Code de la propriété
intellectuelle).

A\ Obligation d’usage :

* Une marque doit étre utilisée dans les 5 ans suivant son enregistrement
et ne pas étre laissée inactive pendant plus de 5 ans consécutifs.

e SiLuxeParfum n’a pas utilisé "Elégance Supréme" depuis 2015, elle
risque une demande en déchéance par un concurrent ou par Orient
Fragrance.

A\ Preuves d’exploitation :

. LuxeParfum doit étre en mesure de prouver I'usage de sa marque avec :
- Des factures de vente de parfums "Elégance Supréme".
- Des publicités et campagnes marketing.

° Des contrats de distribution montrant que la marque est bien
exploitée.

= Conclusion :
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e  Si LuxeParfum n’a pas exploité sa marque depuis 5 ans, elle risque de
perdre son droit exclusif, ce qui rendrait toute action en contrefacon
caduque.

e Pour éviter ce risque, elle doit prouver une exploitation effective ou
relancer I'usage de la marque immédiatement.

3. Quelles sanctions LuxeParfum peut-elle exiger contre Orient Fragrance
en cas de contrefagcon avérée ? Décrivez les différentes sanctions
possibles et leur application.

Si LuxeParfum prouve que "Elégance Absolue" est une contrefacon, elle peut
demander trois types de sanctions :

Sanctions civiles

* Demande de dommages et intéréts @& : LuxeParfum peut réclamer

une compensation financiére pour les pertes subies et le préjudice
moral.

d Interdiction de commercialisation : LuxeParfum peut obtenir une
interdiction immédiate de vente des produits contrefaits sur le marché
européen.

Sanctions pénales
* La contrefacon de marque est un délit pénal (article L.716-9 du CPI).
*  Sanctions possibles pour Orient Fragrance :

° Jusqu’a 4 ans de prison pour les dirigeants de I’entreprise.

o 400 000 € d’amende.
Sanctions douaniéres

* LuxeParfum peut demander la saisie des produits contrefaits aux
frontieres européennes pour empécher leur importation.

«  Silajustice confirme la contrefacon, les stocks de parfums "Elégance
Absolue" pourraient étre détruits.

= Conclusion :
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* LuxeParfum a plusieurs moyens de sanctionner Orient Fragrance et de
stopper la vente des produits contrefaits.

. La sanction la plus rapide et efficace serait une action civile avec
interdiction de commercialisation et saisie des stocks.
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