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Définition de la marque  La marque est un signe distinctif servant à distinguer les produits et services de son titulaire de ceux proposés par la concurrence. 
Suivant l’article  L. 711-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, « la marque de fabrique, de commerce ou de service est signe susceptible de représentation graphique servant à désigner les produits et les services d’une personne physique ou morale ».

Peuvent notamment constituer une marque :

— les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;

— les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

— les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, logos, images de synthèse ; les formes notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

Le 16 décembre 2015, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le « Paquet Marques » constitué du règlement (UE) 2015/2424 et de la directive (UE) 2015/2436 ( Règl. (UE) 2015/2424 du Parlement et du Conseil, 16 déc. 2015 : JOUE no L 341, 24 déc.  Dir. (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil 16 déc. 2015 : JOUE no L 336, 23 déc.). Directement applicable dans les États membres, le règlement 2015/2424 sur la marque de l’Union européenne, modifiant le règlement (CE) 207/2009 sur la marque communautaire, est entré en vigueur le 23 mars 2016 sauf pour certaines dispositions, dont celles relatives aux signes pouvant constituer une marque, qui sont entrées en vigueur depuis le 1er octobre 2017. La version codifiée du règlement sur la marque de l’Union européenne a été adoptée le 14 juin 2017, par le règlement 2017/1001 du Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.

Le 5 mars 2018, ce règlement 2017/1101 a été complété par deux règlements. Tout d’abord, un règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, lequel précisant notamment les procédures de dépôt et d’examen, d’opposition, de déchéance et de nullité ( Règl. no (UE) 2018/625de la Commission 5 mars 2018 : JOUE no L 104, 24 avr.). Puis un règlement d’exécution (UE) 2018/626 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne et abrogeant l’ancien règlement d’exécution (UE) 2017/1431 de la Commission du 18 mai 2017, afin de faciliter, entre autres, le dépôt des demandes de marque de l’Union européenne et diverses autres formalités utiles aux marques ( Règl. no (UE) 2018/626de la Commission 5 mars 2018 : JOUE no L 104, 24 avr.).

Quant à la directive, l’essentiel de ses dispositions doit être transposé avant le 14 janvier 2019.

Marques de fabrique, de commerce ou de service  Les marques de fabrique sont celles déposées par les fabricants ou producteurs pour désigner leurs produits, étant précisé que rien n’interdit d’apposer plusieurs de ses marques sur un même produit. 
Les marques de commerce concernent les distributeurs, qu’ils commercialisent en gros ou en détail leurs produits finis. Ce type de marques est très largement utilisé dans le secteur pharmaceutique.

Les marques de services sont utiles pour distinguer les services d’une personne physique ou morale.

Marques individuelles et marques collectives  Alors que la plupart des marques déposées sont dites « individuelles » en ce qu’elles sont la propriété d’une personne déterminée, elles se distinguent des marques collectives.
Une marque est dite « collective », selon l’article  L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle, « lorsque peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement ».

Parmi les marques collectives, on distingue la marque collective de certification improprement appelée label (ex. : NF de l’AFNOR). L’article  L. 715-2 du code de la propriété intellectuelle définit la marque collective de certification comme étant « appliquée au produit ou au service qui présente, notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés par son règlement d’usage ».

Plus généralement, les marques collectives peuvent appartenir à des personnes morales diverses, qu’il s’agisse par exemple de syndicat, d’association, de fédération, de groupement d’intérêt public ou économique, d’ordre professionnel, de collectivité locale, d’établissement public ou de l’État.

Diversité des marques  Il existe par ailleurs une grande diversité de marques, et notamment :
— des marques de produits et des marques de services ;

des marques désignant un seul produit ou un seul service d’une gamme, des marques en désignant plusieurs, des familles de marques ;

— des marques verbales, des marques figuratives et des marques complexes associant éléments verbaux et figuratifs ;

— des marques distributeurs, des marques de luxe et de prestige ;

— des marques notoires et des marques renommées ;

— des marques de laboratoires pharmaceutiques et des marques de génériqueurs pharmaceutiques…

Fonction économique de la marque  La marque est titre de propriété industrielle ayant une fonction économique et une fonction juridique quand bien même elle désignerait des produits pharmaceutiques.
Économiquement, la marque permet d’individualiser les produits et services qu’elle recouvre et sert d’instrument commercial et promotionnel à son propriétaire. La marque peut être à même de véhiculer une image, d’exercer un pouvoir d’attraction et d’évocation auprès du public ; en cela, elle constitue une valeur économique incontestable, résultat des efforts d’investissement et de promotion de son propriétaire. La marque est bien un actif immatériel faisant partie du patrimoine de son titulaire.

La marque offre une double protection à son propriétaire en lui attribuant un droit exclusif sur l’utilisation de son signe et lui permettant de démarquer son produit ou ses services de ceux de ses concurrents.

La dénomination dont le fabricant s’est assuré l’usage exclusif est un moyen de légitimer ses produits marqués industriels dans le commerce de la pharmacie.

Aspect juridique de la marque  Sur le plan juridique, le droit des marques assure à son titulaire l’exclusivité de son usage pour désigner sa production ou ses services et offre à celui-ci la possibilité d’empêcher ses concurrents d’usurper le signe ainsi protégé. 
L’article  L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle souligne que le droit des marques est un droit de propriété. Ce droit confère à son titulaire la faculté d’user, de jouir et de disposer de sa marque.

En outre, la marque garantit à la clientèle l’identité d’origine du produit ou du service qu’elle désigne en lui permettant de relier le produit ou le service marqué à la personne physique ou morale qui en est à l’origine.

Relations entre marques et secteur pharmaceutique  Le recours au dépôt et à l’enregistrement d’un signe de fantaisie à titre de marque pour désigner des médicaments est juridiquement facultatif au regard du code de la santé publique, lequel précise à l’article  R. 4235-54 : « Les pharmaciens ne doivent pas aliéner leur indépendance et leur identité professionnelles à l’occasion de l’utilisation de marques ou d’emblèmes collectifs ».
Il n’en reste pas moins que l’usage des marques est largement répandu dans l’industrie pharmaceutique pour des raisons d’ordre économique et commercial.

Les marques désignant des médicaments font l’objet d’une réglementation stricte et spécifique qu’elle soit d’origine nationale ou communautaire afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des êtres humains compte tenu des particularités qui s’attachent aux médicaments.

Les dispositions législatives et réglementaires principales relatives aux marques sont les suivantes :

— les articles  L. 711-1 et suivants du Livre VII « Marques de fabrique, de commerce et de service » du code la propriété intellectuelle ;

— les articles  R. 712-1 et suivants de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle ;

— le règlement (UE) Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement CE no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ;

— la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, refondant la directive (UE) no 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2008 modifiant la directive (CEE) no 89/104 du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

S’agissant des médicaments :

— les articles  L. 5111-1 et suivants du code de la santé publique ;

— la directive no 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil relative au code communautaire des produits pharmaceutiques à usage humain modifiée par la directive no 2004/27/CE du 31 mars 2004, transposée en France par la loi no 2007-248 du 26 février 2007.

Ces différents textes, de même que la jurisprudence qui en fait application, permettent de dessiner certaines particularités propres aux marques pharmaceutiques.

CHAPITRE 1 La validité de la marque

Section 1 Les signes légalement admissibles

Définition générale des signes admissibles  Un signe est admis à former une marque s’il est susceptible de représentation graphique ( C. propr. intell., art. L. 711-1).
Cette condition légale sera satisfaite si le signe peut revêtir une forme écrite ou dessinée. Elle trouve sa justification d’un point de vue pratique puisque les formalités d’enregistrement et la publication requièrent que le signe constituant la marque se présente sous la forme d’une représentation écrite ou dessinée.

La directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 dispose qu’une marque pour être admise à l’enregistrement n’aura plus à être susceptible de représentation graphique. Il suffira que sa représentation soit claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Nul doute que les déposants appartenant au secteur pharmaceutique ne tarderont à se saisir de ces nouvelles possibilités.

Le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne consacre la suppression de l’exigence de représentation graphique pour les marques de l’Union européenne (anc. marques communautaires).

Ceci signifie que certains types de marques qui ne peuvent être représentées que dans un format électronique (ex. : les marques multimédias) sont désormais acceptables.

Cela signifie également que les marques de l’UE qui ne sont pas visuelles ou qui contiennent des images en mouvement deviennent plus aisées à déposer en recourant à un mode de reproduction électronique.

Exemples de signes admissibles  L’alinéa 2 de l’article  L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle fournit une énumération ordonnée et non limitative des signes admissibles en introduisant la proposition « peuvent notamment constituer un tel signe » :
— les dénominations sous toutes les formes ;

— les signes sonores ;

— les signes figuratifs et les formes.

Dénominations sous toutes les formes  On entend par dénomination : un signe susceptible d’être écrit et prononcé, lu et entendu.
Les dénominations constituent les signes les plus efficaces pour constituer une marque car elles suscitent la vue, l’ouïe, l’intelligence et la mémoire, étant précisé que 80 % des marques enregistrées constituent dans des dénominations.

Les marques dénominatives peuvent être verbales. Elles forment des lettres, des acronymes (assemblage de lettres), des syntagmes (ensemble de mots), un néologisme, un patronyme, pseudonyme, un slogan.

Les marques nominales non verbales désignent par des chiffres les produits et services.

Signes sonores  Sont concernés les phrases musicales et les sons.
De façon générale, les signes sonores ou auditifs ont une aptitude à distinguer des produits ou services.

En outre, la phrase musicale et le sonogramme peuvent être graphiquement représentés.

La représentation graphique des sons est plus problématique dans la mesure où elle se traduit par des nombres ou des courbes. Il est plus aisé parfois de définir par une périphrase.

Les signes sonores sont très rarement utilisés pour désigner des produits pharmaceutiques.

Signes figuratifs  Les signes figuratifs peuvent parfaitement être déposés comme marques :
— les dessins ;

— les étiquettes apposées sur le produit ou son emballage ;

— les cachets : étiquettes ayant la forme d’une empreinte ;

les lisières : c’est-à-dire les bords longitudinaux ;

— les reliefs ;

— les logotypes, hologrammes, les images de synthèse…

1 Signes complexes  On définit les signes complexes comme étant une marque mixte ou des semi-figuratives. 
Parmi les marques déposées dans le secteur pharmaceutique, on compte pour l’essentiel des dénominations et des signes complexes associant éléments verbaux et éléments figuratifs.

Couleurs  Il serait envisageable que soient déposées des nuances de couleurs à titre de marques dans la classe 5 de la classification internationale, c’est-à-dire celle relative aux médicaments. Le déposant de ce type de marque devra alors préciser le pantone exact qu’il revendique à titre de marque pour désigner les produits visés dans sa demande d’enregistrement de marque. C’est le cas du « rose pantone 219 » des bouteilles de lait de croissance de la société CANDIA.
La validité intrinsèque de ce type de marques sera examinée en considération du critère de distinctivité de sorte que ne soit pas admises à l’enregistrement des nuances de couleur couramment utilisées par les acteurs du secteur pharmaceutique sur les conditionnements des produits par exemple.

2 Pictogrammes  Un pictogramme est une représentation graphique schématique, un dessin figuratif stylisé ayant fonction de signe. 
En tant que tel, un pictogramme peut faire l’objet d’un dépôt de marque.

Cependant, s’agissant des pictogrammes utilisés pour informer les patients par la posologie et les précautions d’usage qu’ils doivent respecter, la cour d’appel de Versailles, saisie de la validité de la marque, a considéré que ces pictogrammes ne servent pas à identifier l’origine des produits désignés et qu’ainsi ils ne peuvent constituer une marque valide ( CA Versailles, 12e ch., sect. 2, 12 oct. 2006, no 05/05338).

3 Formes tridimensionnelles  Peuvent constituer des marques : « les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement » ( C. propr. intell., art. L. 711-1).
La forme, le conditionnement ou l’emballage des produits sont susceptibles d’être déposés en tant que marque.

Le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle est apprécié en référence au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

En outre, ce type de marque doit permettre de distinguer le produit concerné de ceux de ses concurrents.

Enfin, un signe constitué par la forme d’un produit pourra être jugé distinctif si sa fonction n’est pas exclusivement asservie à une fonction technique. Dès lors que le produit concerné est doté d’une forme séparable de sa fonction technique et présente un caractère distinctif suffisant, il peut constituer une marque.

C’est ainsi qu’il a pu être jugé que le comprimé quadri-sécable du Lexomil n’était pas imposé par la forme ou la nature du produit et que cette marque tridimensionnelle n’était ni nécessaire, ni usuelle, ni fonctionnelle et par conséquent parfaitement valable ( CA Versailles, 27 sept. 2005, no 04/01720).

En conséquence, dès lors que la forme d’un médicament présente un caractère arbitraire et comporte des éléments non exclusivement fonctionnels, celle-ci peut être éligible à la protection par le droit des marques.

Marques de mouvement  La production multimédia a ouvert la voie à d’autres marques non traditionnelles encore : les hologrammes, les gestes et les marques de mouvement. Pour en obtenir l’enregistrement, il est généralement nécessaire de produire une séquence d’images ou de dessins illustrant le fonctionnement de la marque.
Les marques de mouvement sont probablement les marques multimédias les plus courantes. Ainsi le logo de la « 20th Century Fox Film Corporation », avec ses projecteurs qui balayent le ciel, constitue une marque enregistrée (USPTO 1,928,424).

Section 2 Les critères de validité des signes

Sous-section 1 Le principe de spécialité

Marque : binôme signe/produit ou service  L’association d’un signe à un ou plusieurs produits ou services définit la marque. 
Le champ de protection de la marque est déterminé en fonction des produits ou services qui ont été visés par le titulaire ou son mandataire dans le formulaire de dépôt de la marque et qui figurent dans le certificat d’enregistrement de cette dernière.

On parle de règle ou de principe de spécialité.

En vertu du principe de spécialité, le titulaire de la marque a un droit exclusif d’exploiter le signe choisi pour désigner les produits et services qu’il propose au public.

Ce principe permet que le droit sur la marque soit cantonné au secteur de spécialité revendiqué par le propriétaire de la marque, laissant ainsi libres les tiers de déposer le même signe pour des produits ou services distincts des siens.

Classes et libellé des produits et/ou services  Le règlement du 16 décembre 2015 insère des règles de désignation et de classification des produits et services en exigeant que les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée soient désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour que les autorités compétentes et les opérateurs économiques puissent, sur la base de cette seule demande, déterminer l’étendue de la protection demandée. 
Avec le nouveau règlement, la demande de marque de l’Union européenne donnera lieu au paiement de la taxe de dépôt couvrant une seule classe de produits ou de services et, le cas échéant, d’une ou de plusieurs taxes pour chaque classe de produits et de services au-delà de la première classe ainsi que, s’il y a lieu, de la taxe de recherche ( Règl. (UE) 2015/2424 du Parlement et du Conseil, 16 déc. 2015, art. 26 : JOUE no L 341, 24 déc.).

Exception constituée par les marques notoires ou de renommée  La marque notoire ou de renommée a pour caractéristique un pouvoir d’attraction fort qui dépasse le seul cercle des professionnels et de la clientèle spécifique pour toucher une large fraction du public.
Ce haut degré de célébrité et d’efficacité de ce type de marques implique que l’utilisation par un tiers du même signe en dehors du périmètre de sa spécialité est à même d’induire le public en erreur en le portant à croire que même en la présence de produits ou de services différents, il se trouve en présence d’une diversification du propriétaire de la marque notoire.

La marque notoire ou renommée acquiert et exerce du fait de sa célébrité auprès d’une large fraction du public un pouvoir d’attraction propre, indépendant des produits ou services désignés dans son certificat d’enregistrement.

Sous-section 2 Le caractère distinctif

4 Énonciation du critère de distinctivité  La marque exerce une fonction d’identification des produits ou des services qu’elle permet de désigner. 
Le signe distinctif est un signe arbitraire, indépendant des produits et services désignés par la marque.

Conformément à l’article  L. 711-2, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, l’appréciation du caractère distinctif d’une marque ne s’effectue pas in abstracto mais par rapport aux produits et services qu’elle désigne.

Application du critère de distinctivité  L’appréciation du caractère distinctif des marques est laissée au pouvoir souverain du juge du fond ( Cass. com., 13 mars 2001, PIBD 2001, III, p. 49). Cela explique parfois le caractère hétérogène de la jurisprudence.
En conséquence, le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport au produit ou à chacun des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé ( Cass. com., 3 juin 2014, PIBD 2014, III, p. 648) et par rapport à la perception du public pertinent ( CA Paris, ch. 5-2, 25 févr. 2011, no 10/01384, PIBD 2011, III, p. 315).

Exigence de distinctivité des marques pharmaceutiques eu égard aux DCI  Les dénominations communes internationales (DCI) identifient les substances pharmaceutiques ou bien les principes actifs pharmaceutiques. Chaque DCI est une appellation unique reconnue au niveau mondial et relevant du domaine public. Les DCI ne peuvent donc faire l’objet d’un enregistrement à titre de marques. 
L’article  R. 5121-3 du code de la santé publique dispose que : « Sans préjudice de l’application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d’autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité ».

Un nom de fantaisie déposé comme marque ne doit donc pas prêter à confusion avec une DCI. En pratique, c’est ce que l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) vérifiera lors de la phase d’examen de la validité de la demande d’enregistrement d’une marque déposée pour désigner des médicaments.

Il a été jugé que l’élimination d’une simple syllabe ne conférait pas de distinctivité suffisante à la marque « Doxycline » eu égard à sa DCI qu’est la « doxycycline » ( CA Paris, 27 sept. 1984 : PIBD 1984, III, 148).

Enfin, il ne doit pas y avoir de confusion possible avec d’autres médicaments.

Acquisition du caractère distinctif par l’usage  Par exception, l’usage d’un signe peut pallier son défaut ou sa faible distinctivité initiale.
L’acquisition du caractère distinctif par l’usage suppose néanmoins qu’à l’origine le signe revendiqué ait été susceptible de constituer une marque et qu’il ait présenté un caractère distinctif faible.

En effet, lorsqu’une marque est affectée d’un vice rédhibitoire et indélébile, l’usage n’est pas susceptible de conférer au signe la validité dont il est dépourvu. L’usage pourra simplement apporter à la marque un surcroît de distinctivité qui lui faisait défaut ( CA Paris, 28 avr. 1988, D. 1988. IR 156).

Les juges apprécieront si le signe est connu et identifié par le public pertinent et intéressé par les produits ou services qu’il propose. A cet égard, entreront en ligne de compte : l’importance des investissements publicitaires réalisés, le degré de notoriété du signe sur le marché considéré, sa présence dans les médias.

La distinctivité se mesure, d’une part, au jour du dépôt de la marque, d’autre part, tout au long de la vie de la marque car :

— est nulle la marque qui n’était pas distinctive au jour de son dépôt ;

— peut être déchu de ses droits, le propriétaire d’une marque à l’origine distinctive mais qui est devenue par la suite la désignation usuelle du produit ou du service dans le commerce.

Sous-section 3 L’obligation de disponibilité du signe

5 Signe disponible  La règle « premier arrivé premier servi » est applicable aux marques, ce qui fait dire à la doctrine que le droit de marque est un droit d’occupation et non de création. 
Le déposant doit par conséquent prendre ses précautions en vérifiant que le signe qu’il entend revendiquer comme marque ne viole pas des signes distinctifs ou des droits déjà protégés.

L’article  L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle est éclairant quand il précise que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs. Il dresse une liste non exhaustive des antériorités dont il faut vérifier l’existence, parmi lesquelles, notamment :

— les marques antérieures enregistrées ou notoirement connues ;

— les dénominations ou raisons sociales, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

— les noms commerciaux ou les enseignes connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

— les appellations d’origine protégée ou les indications géographiques ;

— les droits d’auteur ;

— les droits de dessins et modèles ;

— les droits de la personnalité d’un tiers, notamment son nom patronymique, son pseudonyme ou son image ;

— le droit au nom, à l’image et à la renommée d’une collectivité territoriale ;

— les noms de domaine exploités.

En conséquence, il appartiendra au candidat au dépôt d’une marque de vérifier préalablement à toute demande d’enregistrement en France ou à l’étranger de vérifier si le signe qu’il envisage de déposer ne serait pas susceptible de rentrer en conflit, notamment avec les droits antérieurs énumérés à l’article  L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, mais également avec un nom de domaine ou encore une dénomination commune internationale existante.

Il sera bien inspiré de conduire une recherche d’antériorités approfondie dite de similitude prenant en considération les signes identiques et signes similaires et les produits et services qu’ils désignent, les droits antérieurs étant gouvernés par le principe de spécialité.

En identifiant ainsi les antériorités pertinentes, cela devrait permettre au déposant d’une marque de réduire les risques de voir le signe qu’il entend déposer, invalidé par la suite par ou devant l’INPI ; ou a posteriori devant les tribunaux pour le cas où sa marque aurait été définitivement enregistrée. Il évitera ainsi les procédures judiciaires en annulation ou en contrefaçon de marque.

Enfin, le règlement (UE) 2015/2424 comme la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rappellent qu’une appellation d’origine ou une indication géographique antérieure pourront constituer un obstacle au dépôt d’une marque postérieure nationale ou à l’usage d’une marque de l’Union européenne jouissant d’une renommée dans l’Union, ceci quels que soient les produits ou services revendiqués.

Section 3 Les marques non valides

Marque distinctive  La marque déposée doit être distinctive. Elle ne doit ni être descriptive, ni usuelle, ni générique ni trompeuse. Elle ne doit pas davantage constituer un signe interdit.
Sous-section 1 Les marques non distinctives

Définition  Sont considérés comme dépourvus de caractère distinctif « les signes et dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service » ( C. propr. intell., art. L. 711-2, a).
Marques génériques  La jurisprudence considère que les genres figuratifs ou emblématiques largement utilisés dans un secteur d’activité considéré ne peuvent faire l’objet d’une appropriation privative à titre de marque. 
Une dénomination est générique lorsqu’elle s’applique au genre auquel appartient le produit ou le service qu’elle désigne ; par exemple « Publication » pour désigner des livres de médecine.

En décider autrement reviendrait à autoriser au déposant d’un signe générique de pouvoir en interdire l’usage aux tiers et notamment au public ainsi qu’aux acteurs du secteur économique concerné.

Dénominations usuelles  Le recours aux dénominations scientifiques usuelles doit être utilisé avec circonspection. En effet, la Cour de cassation a constaté que le signe « Botox » était couramment employé pour désigner le produit lui-même (toxine botulique) et non pour indiquer au public une origine. Il a jugé en conséquence que la marque était devenue usuelle dans le commerce du produit concerné, du fait de son propriétaire ( Cass. com., 1er juill. 2008, no 07-13.349, PIBD 2009, III, P. 923).
Vocables appartenant à une langue étrangère  Est distinctif un mot d’une langue étrangère constituant une marque, si au moment de dépôt de celle-ci, il n’est pas compris par le public français comme synonyme du produit, de sa composition ou d’une de ses qualités. 
C’est ce qui a été jugé par exemple à propos du vocable « Webshipping » ( Cass. com., 23 juin 2009, no 08-13.729) ou encore « Wellness » ( CA Paris, 10 juin 2011, PIBD 2011, III, p. 533).

Sous-section 2 Les marques descriptives

Principe  L’article  L. 711-2, c du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peuvent être considérées comme des marques valides « les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ».
Applications  Ainsi une marque comportant une forme galénique d’un médicament ne peut être distinctive si elle constitue une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, a fortiori si cette forme constitue une invention technique éligible à la protection par le brevet.
La Cour de cassation invite les juges du fond à rechercher si la forme d’un médicament, en l’espèce multi-sécable, est ou non attribuable au résultat technique recherché ; quand bien même, il y aurait des formes propres à permettre l’obtention de ce même résultat ( Cass. com., 21 janv. 2004, no 02-12.335, no 173 FS - P + B + I, Bull. civ. 2004, IV, no 14).

Le Tribunal de première instance de l’Union européenne (TPIUE) a décidé que le signe verbal « Telepharmacy Solutions », appréhendé dans son ensemble, indiquait au public concerné des anglophones appartenant au domaine médical une caractéristique essentielle du produit de l’entreprise considérée, à savoir un équipement de distribution à distance de produits pharmaceutiques ( TPICE, 4e ch., 8 juill. 2004, aff. T-289/02, Telepharmacy Solutions c/ OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), rec. CJCE, II, p. 2851).

Le signe dénominatif « Biogenerix » a été jugé descriptif, le TPIUE ayant estimé que le public pertinent établissait spontanément et immédiatement un rapport direct entre la marque demandée et les médicaments génériques.

En revanche, la dénomination « Ginkor », simplement évocatrice de son principe actif, le « Gingkor biloba » n’a pas été considérée descriptive ( CA Paris, 4e ch., sect. A, 25 sept. 1989, PIBD 1990, III, p. 138).

Section 4 Les marques illicites

Sous-section 1 Marques dites déceptives ou trompeuses

Principe  La marque doit être licite et non déceptive, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Cette exigence qui permet d’assurer la loyauté du commerce est avant tout dictée par la préservation des intérêts du consommateur. Il faut éviter qu’une marque créée trompe le public vis-à-vis des éléments intrinsèques et extrinsèques des produits visés.

Marque pharmaceutique  La marque pharmaceutique ne doit pas davantage être trompeuse quant à la qualité ou les propriétés d’une spécialité. 
De ce point de vue, les dispositions de l’article R. 5121-3 du code de la santé publique coïncident avec celles de l’article  L. 711-3, c du code de la propriété intellectuelle suivant lesquelles ne peut être adopté comme marque ou élément de marque, « un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service ».

La jurisprudence vient donner des éclairages.

Ainsi, a été jugé comme présentant un caractère déceptif, l’emploi du terme « Prépharma » comme marque servant à désigner des produits ne relevant pas du monopole pharmaceutique ; au cas particulier des produits cosmétiques ( Cass. com., 17 oct. 1984, Bull. civ. 1984 : PIBD 1984, III, p. 91).

Pareillement, l’appropriation par une marque de termes tels « Pharm » ou « Pharmaciens » laisse penser au public qu’il y a désignation de produits relevant du monopole des pharmaciens. Dès lors que les produits visés par la marque ne sont pas pharmaceutiques, la marque « Le comptoir des pharmaciens » les désignant est jugée déceptive ( TGI Paris, 8 avr. 2009, D. 2009. 2980, note Fouassier et Fallet).

La marque « Fleur de santé » pour désigner des produits cosmétiques a été considéré trompeuse car elle est de nature à entraîner la confusion entre de tels produits avec les spécialités pharmaceutiques ( CA Paris, 26 oct. 1988 : JurisData no 1988-600706).

Le syntagme « Ma santé adore » appliqué à des denrées alimentaires a été jugé déceptif car leur consommation est de nature à favoriser un bon état de santé ( CA Paris, 4e ch., sect. A, 19 déc. 2007, no 07/09041 : JurisData no 2007-357208).

Sous-section 2 Les signes exclus ou interdits

Signes exclus  L’article  L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’utilisation de certains signes à titre de marque est exclue.
Il s’agit de l’emploi des emblèmes des États membres de la Convention de l’Union de Paris (art. 6 ter), des signes officiels de contrôle et de garantie et les emblèmes des organisations internationales.

6 Signes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs  Le dépôt d’une marque contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs est interdit.
La notion d’atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs est soumise au pouvoir souverain du juge du fond.

A titre d’illustration, l’utilisation à titre de marque du signe « Cannabia » évoquant le cannabis pour désigner des bières a été jugée contraire à l’ordre public parce que cette marque suggère qu’est levé l’interdit s’attachant à cette substance illicite et a pour effet de la présenter de façon favorable ( CA Paris, 18 oct. 2000, D. 2002, Somm.1131, obs. Durrande).

CHAPITRE 2 L’acquisition et le maintien du droit sur la marque

Section 1 L’acquisition par le droit à l’enregistrement

Sous-section 1 Conditions d’accès à la protection

§ 1 L’enregistrement de marque : créateur de droit

Enregistrement  L’article  L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que « la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement ». 
L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande de marque ; ce pour une période de 10 ans renouvelable.

Les marques désignant des produits pharmaceutiques obéissent pour leur dépôt et leur enregistrement devant les offices de propriété industrielle aux mêmes règles générales que les autres types de marques.

§ 2 Modalités pratiques

Dépôt de marque  Le droit des marques est un droit territorial. Il ne protège son propriétaire que sur le territoire du pays où la marque a fait l’objet de l’enregistrement.
Si la marque française doit faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), le déposant d’une marque internationale s’adressera à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ; tandis que le candidat à la marque communautaire effectuera le dépôt de sa demande d’enregistrement auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Outre ces dépôts visant simultanément plusieurs pays, le déposant a toujours la possibilité de procéder à des dépôts nationaux pays par pays auprès des offices nationaux étrangers.

Processus administratif conduisant à l’enregistrement de la marque  S’agissant de l’INPI, la demande d’enregistrement de la marque française est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) dans les 6 semaines à compter de la réception de la demande par l’INPI que le dépôt ait été effectué par voie électronique à partir du site de l’Office ou bien sur formulaire papier adressé par courrier postal.
Cette publication officielle permettant l’information des tiers fait courir un délai de 2 mois durant lequel toute personne intéressée peut formuler des observations à l’INPI. En outre, tout propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiaire d’une date de priorité antérieure ou tout propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue, peut former opposition devant le directeur de l’INPI, ainsi qu’en dispose l’article  L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle.

Parallèlement, l’lNPI procède à un examen de fond afin de s’assurer de la licéité et de la validité du signe pour lequel une marque est demandée. Aucune vérification des antériorités éventuelles n’est faite par l’office français.

A l’issue de cet examen et sans opposition des tiers, la marque est enregistrée au nom du déposant. L’enregistrement est publié au BOPI. Un certificat original d’enregistrement de marque est adressé au déposant ou à son mandataire.

L’original de ce titre de propriété doit être conservé soigneusement par le titulaire de la marque.

Renouvellement de l’enregistrement  Le point de départ du droit de marque correspond à la date de dépôt de la demande d’enregistrement.
Aux termes d’une période de 10 ans à compter de cette date, l’enregistrement auquel n’a été apportée aucune modification, ni une extension des produits et service, pourra être renouvelé pour une nouvellement période de 10 ans. La marque est ainsi perpétuellement renouvelable. Cette protection potentiellement perpétuelle est l’un des atouts de ce titre de propriété intellectuelle.

§ 3 L’enregistrement international des marques

Système d’enregistrement international des marques  Le système d’enregistrement international des marques repose sur deux traités internationaux : l’Arrangement et le Protocole de Madrid. On parle de système de Madrid.
Il importe de souligner que la marque internationale n’est internationale qu’au stade du dépôt auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Une fois déposée, la demande d’enregistrement de marque sera transmise par l’OMPI aux offices ou administrations compétents dans chacun des pays désignés par le candidat à la marque et examinée par eux selon leur législation nationale applicable.

Le Français, l’Anglais ou l’Espagnol sont les trois langues obligatoires pour effectuer un dépôt international auprès de l’OMPI.

Droit de priorité  Pour déposer une marque dans des pays étrangers après l’avoir préalablement fait en France, le déposant bénéficie d’un délai de priorité de 6 mois à compter de la date de ce premier dépôt. 
Pendant ce délai, c’est la date du premier dépôt, par hypothèse celle du dépôt de base effectué en France, qui sera prise en compte pour déterminer la durée des droits du titulaire dans le pays visé par lui dans sa demande internationale de marque.

Synthèse du processus  Un ressortissant d’un pays membre ayant adhéré à l’Arrangement et au Protocole de Madrid doit être titulaire d’une demande d’enregistrement ou d’une marque première dans son pays d’origine. Sur la base de cet enregistrement d’origine, il effectue une demande d’enregistrement de marque pour le même signe auprès du Bureau international de l’OMPI. 
Les pays qui ont été visés par le candidat à la marque dans son formulaire d’enregistrement international, reçoivent ensuite notification par l’OMPI de l’enregistrement international et devront traiter la marque internationale comme leurs marques nationales.

Le système de Madrid n’étant en fait qu’un instrument unifiant la procédure de dépôt, il ne touche pas au fond du droit. C’est ainsi que la marque enregistrée internationalement par l’OMPI se divise ensuite en marques nationales soumises à la législation interne des pays désignés par le déposant.

§ 4 La marque de l’Union européenne

De la marque communautaire à la marque de l’Union européenne  Le règlement CE du Conseil no 40/94 du 20 décembre 1993 a institué la marque communautaire, complété par le Règlement d’exécution no 2868/95 de la Commission européenne.
Le principe fondamental exprimé par le règlement du Conseil est le caractère unitaire de la marque communautaire, à la différence des règles applicables à la marque internationale. L’alinéa 2 de l’article 1er du Règlement no 40/94 précité sur la marque communautaire dispose que : « la marque communautaire a un caractère unitaire. Elle produit ses effets dans l’ensemble de la Communauté : elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de la communauté (…) ».

Avec le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, la marque communautaire devient la marque de l’Union européenne.

De même, l’Office d’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) devient l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Procédure d’enregistrement de la marque de l’Union européenne  Le dépôt de la demande de marque peut être effectué au choix du demandeur auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), auprès d’un office national d’un pays de l’Union européenne qui le transmettra à l’EUIPO. Il est désormais possible au déposant d’une marque internationale auprès de l’EUIPO de viser directement le territoire de l’Union européenne dans sa demande d’enregistrement. 
L’EUIPO saisi d’une demande d’enregistrement vérifie la régularité de la demande et le paiement des taxes. Il établit également un rapport de recherche communautaire où il mentionne marques ou demandes de marques communautaires antérieures susceptibles d’être opposée à la marque demandée.

La demande est publiée un mois au plus tard après la communication au déposant du rapport de recherche, ce qui permet à tout tiers de former alors opposition dans les 3 mois de la publication de cette demande.

Si la marque demandée n’a pas été rejetée, elle est enregistrée par l’EUIPO et un certificat d’inscription au Registre des marques communautaires est délivré au déposant.

Droits conférés par la marque communautaire  L’enregistrement de la marque communautaire confère à son titulaire un droit de marque sur l’ensemble du territoire des 28 pays de l’Union européenne. 
Compétence juridictionnelle  Les États membres de l’Union européenne ont désigné un nombre aussi limité que possible de juridiction de premier et de second degré, civiles ou pénales, pour exercer la compétence de tribunaux de marques communautaire. En France, le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Paris ont compétence exclusive. Ils doivent appliquer le règlement sur la marque communautaire.
Sous-section 2 L’exception à la protection : cas du dépôt frauduleux

Définition  Un dépôt est considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque n’est pas constitué et utilisé aux fins de distinguer des produits ou des services en identifiant leur origine mais se trouve détourné de sa fonction par le déposant dans la seule intention de nuire à un tiers en le privant intentionnellement d’un signe qu’il utilise, s’apprête à utiliser ou qui est nécessaire à son activité. 
Ce peut être le cas par exemple lorsque le fraudeur a pour objectif d’empêcher un tiers de diffuser ses produits sur le territoire français ( CA Paris, 4e ch., sect. B, 10 avr. 2009, no 07/11500, PIBD 2009, III, p. 274).

Sanction  La victime d’un dépôt frauduleux de marque peut choisir l’action en annulation de marque en vertu du principe fraus omnia corrumpit. Il peut également décider d’opter pour l’action en revendication.
Action en revendication  Si l’enregistrement a été demandé en fraude des droits d’un tiers ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer la propriété en justice « dispose l’article  L. 712-6, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ».
L’action en revendication de marque permet à toute personne physique ou morale de réclamer en justice la propriété d’une marque déposée par un tiers en fraude de ses droits ou alors en violation d’une obligation.

Cette action judiciaire se prescrit par 5 ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, à moins que le déposant soit de mauvaise foi.

En cas de succès de l’action, le demandeur à l’instance est substitué au premier déposant, usurpateur de la marque. Il bénéficie de la date d’antériorité du dépôt litigieux.

Section 2 L’acquisition et le maintien par la voie contractuelle

Sous-section 1 La copropriété de la marque

Copropriété de marque  Une demande d’enregistrement de marque peut être effectuée par deux ou plusieurs personnes, en qualité de cotitulaires.
Le code de la propriété intellectuelle n’a pas organisé de régime spécifique pour la copropriété des marques. C’est pourquoi, sauf dispositions contraires, le régime applicable est celui de l’indivision et la marque sera exploitée selon les règles du droit commun.

Il est vivement conseillé aux codéposants d’une marque de s’organiser contractuellement dans le cadre d’un règlement de copropriété qui déterminera les modalités d’exploitation de leur marque et notamment :

— l’obligation d’exploitation de la marque ;

— la responsabilité de la surveillance de la marque ;

— les règles de décision (unanimité, type de majorité) ;

— le droit de préemption en cas de cession par un copropriétaire de sa part ;

— la responsabilité de l’engagement et de la conduite des procédures amiables (oppositions, accords de coexistence de marque avec des tiers) mais aussi des procédures judiciaires contre les tiers.

Sous-section 2 Les contrats d’exploitation

7 Exploitation de la marque  Une demande d’enregistrement de marque ou une marque enregistrée peut faire l’objet de contrats d’exploitation, qu’elle vise ou non des produits pharmaceutiques.
§ 1 La cession de marque

Étendue  La cession de la marque peut-être totale ou partielle. Elle sera partielle si le titulaire de la marque déposée la cède pour seulement certains produits ou services ou pour certains pays dans le cas d’une marque internationale.
Toutefois, « la cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale » ( C. propr. intell., art. L. 714-1) puisque la marque nationale est déposée pour valoir sur tout le territoire du pays considéré. La marque communautaire enregistrée ne pourra faire l’objet de cession qui viendrait limiter le territoire de l’Union européenne.

8 Modalités  La marque peut être cédée soit de façon autonome soit avec le fonds de commerce dont elle est l’un des éléments constitutifs.
La cession peut aussi porter sur le simple dépôt d’une marque non encore enregistrée.

Elle peut concerner l’usufruit ou la nue-propriété du droit sur la marque enregistrée.

Elle peut enfin prendre la forme d’un apport en société.

Effets de la cession  Comme les contrats de vente, la cession de marque entraîne le transfert du droit de propriété et de ses accessoires.
Le cédant ayant l’obligation de délivrance de la marque, il transmettra au cessionnaire le certificat d’enregistrement et le cas échéant apportera son concours à l’inscription du transfert au Registre national des Marques (RNM). Il devra la garantie d’éviction à son cessionnaire, c’est-à-dire qu’il s’abstiendra de le troubler en fait et en droit.

Pèsera sur le cédant la garantie d’éviction du fait des tiers, laquelle aura pour effet de faire reposer sur lui l’obligation de garantir le cessionnaire contre les actions en contrefaçon ou en revendication.

Le cessionnaire, quant à lui, devra s’acquitter auprès du cédant du prix contractuellement fixé.

§ 2 La licence de marques

Caractéristiques générales  La licence est un contrat par lequel le titulaire d’une marque ou d’une demande d’enregistrement autorise un tiers à faire usage de cette marque.
Les droits attachés à la marque peuvent être cédés partiellement ou totalement. Ils peuvent faire l’objet d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non.

Ce contrat est conclu intuitu personae.

Pour être opposable aux tiers, le contrat de licence devra être publié au RNM.

Obligations des parties  Les obligations du donneur de licence sont : la livraison de la marque, l’octroi de son concours pour l’inscription du contrat au RNM, l’entretien de la marque et la garantie d’éviction de son fait et du fait des tiers.
Le licencié doit payer le prix et exploiter la marque dans les respects de dispositions contractuelles.

Sous-section 3 Accords de coexistence

Accord de coexistence  L’accord de coexistence est un contrat par lequel les propriétaires de deux marques identiques ou similaires conviennent amiablement de délimiter leur rayon d’action respectif afin d’exploiter leur marque sans se gêner mutuellement. Ils s’obligent à ne pas engager d’actions en contrefaçon l’un contre l’autre relativement à la marque visée par cet accord.
Sous-section 4 Nantissement

Instrument de garantie  Du fait de sa valeur patrimoniale intrinsèque, la marque est apte à servir d’instrument de garantie.
Seul le propriétaire de la marque ou le titulaire d’une demande d’enregistrement peut la donner en nantissement.

Le nantissement doit être constaté par écrit à peine de nullité ( C. propr. intell., art. L. 714-1, in fine) et faire l’objet d’une inscription au RNM.

Section 3 La surveillance de la marque

Surveillance des marques  Il est recommandé au propriétaire d’une marque, notamment dans le domaine pharmaceutique, de mettre en place une surveillance nationale ou internationale en fonction des pays considérés afin d’anticiper et de prévenir les éventuels risques de conflits avec des tiers qui déposeraient des marques identiques ou similaires pour désigner des produits identiques ou similaires.
Ce type de mesures de précaution permettra au titulaire de la marque protégée d’avoir connaissance de toutes les marques litigieuses et d’être à même d’intervenir dans le respect des délais légaux que ce soit dans le cadre d’une procédure amiable, d’une procédure administrative d’opposition ou d’une action judiciaire.

CHAPITRE 3 L’érosion et la perte du droit sur la marque

Section 1 L’érosion du droit sur la marque

Sous-section 1 Le principe de l’épuisement des droits de marque

§ 1 Les dispositions légales

Épuisement des droits  Le droit communautaire a consacré le principe de libre circulation des marchandises à l’intérieur du territoire de l’Union européenne.
En référence à ce principe, l’article  L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle pose le principe de l’épuisement des droits : « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour les produits qui ont été mis dans le commerce de la Communauté économique européenne ou sur l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement (…) ».

Trois conditions sont donc requises pour qu’il y ait épuisement des droits de marque du titulaire : un acte de mise en circulation des produits licitement marqués, qui soit opéré avec le consentement du titulaire de la marque, sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE).

§ 2 Les limites de l’épuisement des droits

Exception au principe  La fonction de garantie d’origine des produits marqués implique que le consommateur ou l’utilisateur final puisse être certain que le produit marqué qui lui est proposé n’a pas fait l’objet à un stade antérieur de sa commercialisation d’une intervention non autorisée d’un tiers en altérant l’état originaire. Ceci est particulièrement évident s’agissant de produits pharmaceutiques.
Des motifs légitimes tenant notamment à la modification ou l’altération venue affectée des produits revêtus de sa marque peuvent alors justifier que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure desdits produits ( C. propr. intell., art. L. 713-4, al. 2).

Motifs légitimes  La liste des motifs légitimes justifiant qu’il soit fait exception à la règle de l’épuisement des droits de marque après la première mise en circulation autorisé du produit sur le territoire de l’EEE, n’est pas exhaustive.
En cas de reconditionnement ou de réétiquetage des médicaments, il peut y avoir un risque de modification, de dénaturation ou d’altération du produit. Ce risque justifie que le propriétaire de la marque puisse s’opposer à une nouvelle commercialisation en raison de la fonction de garantie qui s’attache à ce signe et à la responsabilité de qualité qui lui incombe ( CJCE, 11 juill. 1996, aff. C-427/93, Bristol - Myers Squibb et a. c/ Paranova et a.).

Sous-section 2 Le processus de dégénérescence de la marque

Dégénérescence de la marque  La dégénérescence ou dilution de la marque correspond à la situation d’un signe ayant une notoriété telle qu’elle devient la désignation usuelle de l’objet qu’elle couvre. 
Victime de son succès, la marque en est venue à perdre son caractère distinctif qui la rendait apte à indiquer l’origine des produits et services qu’elle désignait.

Le signe, qu’il soit nominal ou figuratif, n’est donc plus en situation d’être protégé en tant que marque. Devenu usuel, il peut faire l’objet d’action en déchéance pour perte de caractère distinctif.

Section 2 La perte du droit sur la marque

Sous-section 1 La déchéance du droit sur la marque

9 Action en déchéance   La marque est un actif incorporel qui doit être valorisé, c’est-à-dire exploitée que ce soit directement par son propriétaire ou, indirectement, par le truchement de la concession de licence.
A cet égard, la sanction de l’absence d’exploitation sérieuse de la marque par son propriétaire est la déchéance de son droit sur la marque.

L’article  L. 714-5, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs n’a pas fait un usage sérieux, pour les produits et les services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans ».

Cette disposition a pour objet de lutter contre l’afflux de marques déposées sans aucune intention réelle d’exploitation qui viennent encombrer le Registre national des marques.

Notion d’usage sérieux  La notion d’usage sérieux de marque suppose une relation effective entre le produit et la clientèle du fait de l’exploitation directe ou indirecte du signe par son propriétaire. 
Elle est généralement appréciée de manière qualitative plus que quantitative par la jurisprudence.

C’est si vrai que la Cour de cassation invite le juge du fond à se livrer à une analyse concrète et effective des usages sérieux de marque, tels que des pages internet du site du propriétaire ou des étiquettes des produits revendiqués au titre de la marque. De plus, le point de départ de l’examen de l’usage sérieux est la date définitive d’enregistrement de la marque ( Cass. com., 6 sept. 2016, no 14-22.005).

La spécificité des règles de santé publique exerce une influence sur la jurisprudence qui tient compte de la spécificité du secteur pharmaceutique.

Ainsi, la distribution d’un médicament par correspondance et de façon confidentielle sans qu’aucune autorisation de mise sur le marché (AMM) n’ait été obtenue, n’a pas été jugée comme caractérisant un usage sérieux ( CA Paris, 27 nov. 1990, PIBD 1991, III, P.  CA Paris, 27 nov. 1990, PIBD 1991, III, p. 348).

En effet, il n’est pas rare que la marque déposée pour désigner un produit pharmaceutique en cours de procédure d’autorisation administrative ne puisse pas de ce fait être utilisée avant plusieurs années. Il en sera tenu compte de cette contrainte dans l’appréciation que vont faire les juges du caractère sérieux de l’exploitation.

Le règlement CE no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne confère un droit exclusif au titulaire d’une marque lui permettant d’interdire à tout tiers non autorisé de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire.

Pour faire contrepoids au monopole absolu du propriétaire sur sa marque et éviter l’encombrement du registre des marques de signes inexploités, l’article 51 du règlement précité, sanctionne l’absence d’usage sérieux par le propriétaire de sa marque pendant un délai de 5 ans à compter de son enregistrement, par la déchéance potentielle de son droit de marque.

Le titulaire de la marque dispose donc d’un délai de grâce de 5 ans pour entamer un usage sérieux de celle-ci, délai au cours duquel son droit exclusif ne peut faire l’objet d’une action en déchéance pour défaut d’usage sérieux.

Au-delà de ce délai, toute demande reconventionnelle en déchéance du droit de marque est recevable et le titulaire de la marque devra alors rapporter la preuve du sérieux de son usage ( CJUE, 2e ch., 21 déc. 2016, aff. C-654/15, Länsförsäkringar).

On ne pourra qu’inciter les propriétaires de marques exerçant, dans le secteur de la santé à conserver méthodiquement tous documents justifiant de l’usage effectif, étendu et continu de leurs marques qu’elles soient françaises ou de l’Union européenne.

Nécessaire mise en place d’une méthodologie de conservation des preuves d’usage  Afin d’être mieux à même de justifier utilement d’un usage sérieux et continu de sa marque, le propriétaire sera bien avisé de mettre en place une procédure de sélection et d’archivage.
Il s’agira en l’occurrence pour l’entreprise pharmaceutique d’identifier les documents pouvant valoir preuves d’usage afin de conforter ses droits en cas d’action amiable ou contentieuse.

La méthode suggérée à l’entreprise pourrait être la conservation de documents tels que :

— catalogues, brochures, prospectus et autres documents commerciaux ou publicitaires destinés au public et datés, reproduisant la marque pour désigner l’un ou l’autre produit ou service visé à l’enregistrement ;

— impression de pages internet sur lesquelles l’entreprise a apposé sa marque et fait référence au public concerné par le produit ou le service ;

— les devis, bons de commande et factures revêtues de la marque ;

— attestations de clients indiquant que les produits ou services qui leur ont été facturés leur ont été délivrés.

Plus généralement, il peut être utile pour le laboratoire ou l’entreprise pharmaceutique de :

— conserver dans un lieu sécurisé les documents originaux sur les marques attestant de leur usage sur support physique ou numérique ;

— faire dresser deux fois par an environ un procès-verbal de constat d’huissier sous la forme d’une impression papier du site internet de l’entreprise sur lequel figure la marque et d’un enregistrement sur support numérique ;

sensibiliser le personnel concerné à ces questions et notamment les personnes en charge du site internet et de la rédaction des documents promotionnels, de même que les franchisés et distributeurs éventuels.

Sous-section 2 L’abandon volontaire du titre ou renonciation

Renonciation  L’auteur d’une demande d’enregistrement ou le titulaire d’une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services qu’elle désigne.
On parlera de retrait total ou partiel s’agissant d’une demande d’enregistrement de marque et d’une renonciation si la marque est définitivement enregistrée.

Pour être valable, les déclarations de retrait ou de renonciation doivent être inscrites au RNM.

Seule la renonciation à une marque enregistrée est sujette à redevance ( C. propr. intell., art. R. 714-3).

Sous-section 3 La vente sur saisie de la marque

Saisie  L’article  R. 714-4 du code de la propriété intellectuelle mentionne la saisie parmi les actes pesant sur le droit de marque. En effet, la saisie peut parfaitement porter sur l’ensemble du fonds de commerce au sein duquel figure un actif tel que la marque. Le propriétaire de la marque pourrait demander la mainlevée judiciaire de cette saisie. 
La validation de la saisie ou sa mainlevée devra, pour être opposable, faire l’objet d’une inscription au RNM.

Sous-section 4 La nullité de l’enregistrement

Nullité  Le propriétaire d’une marque est susceptible de voir prononcer par décision de justice la nullité de son titre, et ce pendant toute la durée de vie de sa marque.
1o Nullité absolue

Un enregistrement de marque encourt la nullité absolue lorsque le signe n’est pas apte à constituer une marque.

Ce sera le cas d’une marque dépourvue de caractère distinctif, qui fait l’objet d’une exclusion légale ou conventionnelle, qui contrevient à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou est susceptible de tromper le public.

Toute personne intéressée mais aussi le ministère public peut former une requête en annulation de marque.

2o Nullité relative

Une marque portant atteinte à un droit antérieur visé à l’article  L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle présente un caractère de nullité relative.

Seul le titulaire d’un droit antérieur opposable peut exercer l’action en nullité même si la marque déposée postérieurement n’est pas encore exploitée.

3o Procédure administrative de déchéance ou de nullité

Du fait de l’entrée en vigueur de la directive du 16 décembre 2015, les États membres devront se doter désormais d’une procédure administrative de déchéance ou de nullité de marque devant leurs offices de propriété intellectuelle, dans un délai de transposition plus long prenant fin le 14 janvier 2023 ( Dir. (UE) 2015/2436du Parlement européen et du Conseil 16 déc. 2015, art. 45 : JOUE no L 336, 23 déc.).

Cela n’empêchera pas les titulaires de pouvoir invoquer la déchéance ou la nullité d’une marque devant les juridictions judiciaires.

Sous-section 5 La forclusion par tolérance

Forclusion  Suivant l’article  L. 714-3, in fine du code de la propriété intellectuelle, le délai de l’action en nullité relative sera frappé de forclusion si la marque postérieure attaquée a été déposée de bonne foi et si le propriétaire de la marque antérieure en a toléré l’usage pendant une période ininterrompue de 5 ans.
La forclusion par tolérance peut être analysée comme une fin de non-recevoir ayant pour effet de faire échec à l’action en nullité avant tout examen au fond.

La bonne foi du déposant est toujours présumée. Elle suppose que celui-ci ait pu se méprendre sur l’étendue de ses droits ( CA Bordeaux, 1re ch. civ., sect. A, 16 mai 2011, no 10/00889, PIBD 2011, III, p. 459).

Celui à qui est opposée la forclusion par tolérance devra prouver que la demande d’enregistrement de la marque qu’il combat a été déposée alors même que le déposant avait connaissance de l’existence de l’antériorité frappant ce signe.

CHAPITRE 4 La défense de la marque au service de sa protection

Section 1 Typologie des atteintes au droit sur la marque

Sous-section 1 La reproduction de marque

Notion de reproduction  L’article  L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit « la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque (…), ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ». 
L’article 5 de la directive CE no 2008/95 du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques habilite le titulaire de la marque à interdire aux tiers « de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée (…) ».

Concrètement, la reproduction consiste donc à confectionner ou reproduire la marque.

La bonne ou mauvaise foi du contrefacteur n’est pas prise en considération, seule compte la comparaison des signes en présence.

Modes de reproduction   Dès lors que la marque est reproduite à l’identique pour être utilisée dans la même spécialité, peu importe le mode et le support de reproduction de ce signe : par exemple sur des étiquettes, sous forme tridimensionnelle, sur des documents commerciaux, publicitaires, sur une enseigne ou sur internet.
Approche jurisprudentielle de la reproduction de marques  C’est vers une interprétation stricte de l’identité que la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation se livrent ( CJCE, 20 mars 2003, aff. C-291/00, LTJ Diffusion, recueil I, p. 2816  Cass. com., 26 nov. 2003, Bull. civ. I, no 395, p. 313)
Elles invitent les juridictions compétentes à procéder à une approche consistant à confronter la marque telle que déposée, prise comme un tout, au signe reproché et à vérifier s’ils sont effectivement identiques.

Il n’y a pas reproduction de marque lorsque la marque ne se retrouve que partiellement dans le signe critiqué ou lorsqu’elle s’y trouve complétée par d’autres éléments, a fortiori immergée dans ceux-ci.

Utilisation de termes de rattachement  Le présumé contrefacteur ne peut éluder la reproduction illicite de la marque derrière l’emploi de termes tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », indique l’article  L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle.
Apposition ou remplissage  L’apposition de la marque consiste dans son application matérielle sur l’objet désigné.
C’est le cas lorsque le contrefacteur utilise des étiquettes, conditionnements, emballages, matériel de vente authentiques pour vendre des produits correspondant à la spécialité mais ne provenant pas du titulaire de la marque.

10 Usage de marque reproduite  L’article  L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit « l’usage (…) d’une marque (…) ainsi que l’usage d’une marque reproduite (…) ».
Chaque acte d’exploitation non autorisée d’une marque dans la spécialité constitue un acte de contrefaçon distinct, qu’il s’agisse de l’utilisation de la marque reproduite dans le commerce, la participation à commercialisation du produit contrefait, de l’importation de produits contrefaits à l’étranger ( C. propr. intell., art. L. 716-9, a).

L’usage illicite peut être effectué sans reproduction matérielle d’une marque : publicité radiophonique.

Par ailleurs, il y a usage illicite à faire usage d’une marque lorsque la première mise en circulation des produits marqués n’a pas été autorisée par le titulaire de la marque, ou si elle a bien été effectuée licitement mais que le produit marqué a subi depuis des transformations substantielles préjudiciables.

Sous-section 2 L’imitation de marque et la démonstration du risque de confusion

§ 1 L’imitation de marque

Imitation  L’article  L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle prohibe les actes de reproduction ou d’imitation d’une marque, d’apposition ou d’usage de marque reproduite ou imitée sans l’autorisation du titulaire de la marque, lorsque les actes sont accomplis pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Il importe de relever que le grief d’imitation de marque n’est constitué que « s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public ».

§ 2 L’appréciation du risque de confusion entre les signes et les produits

Analyse du risque  L’analyse du risque de confusion par l’INPI et par les juridictions judiciaires ne sera pas véritablement différente pour les marques pharmaceutiques que pour les autres marques.
Cela dit, les marques pharmaceutiques étant souvent constituées d’un élément faisant référence au principe actif, à la molécule ou au médicament qu’elles désignent, l’examen par l’office ou le juge du risque de confusion avec un autre signe tiendra compte du caractère faiblement distinctif de ce signe. Autrement dit, l’élément simplement évocateur de la marque pharmaceutique sera apprécié et retenu dans l’analyse globale des signes en conflit.

Critères d’appréciation  En France, l’INPI et les tribunaux apprécient le risque de confusion entre les signes du point de vue du consommateur moyen et non du spécialiste ( CA Paris, 19 sept. 2001 ; PIBD no 735, III, p. 55). 
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) retient pour sa part que le public pertinent est l’utilisateur final et non seulement le spécialiste de santé. Notons que ce public est considéré par la Cour comme bénéficiant d’un haut degré d’attention ( TPICE, 1re ch., 17 nov. 2005, aff. T-154/03, Biofarma c/ OHMI - Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), Artex c/ Altex, Curia.europa.eu/jurisp.  CJUE, 3e ch., 26 avr. 2007, aff. C-412/05 P, Alcon c/ OHMI).

Pour le juge communautaire, le degré d’attention élevé dont les consommateurs de médicaments sont susceptibles de faire preuve, est contrebalancé partiellement par le rôle assumé par les professions médicales dans le choix et la prescription du produit médicamenteux ( TPICE, 7e ch., 23 sept. 2009, aff. T-493/07, GlaxoSmithkline c/ OHMI - Serono Genetics Institute (FAMOXIN), GlaxoSmitKline, Wellcome Foundation c/ OHMI, aff. « Famoxin » c/ « Lanoxin »).

Risque de confusion entre les signes  Dans son approche du risque de confusion entre les signes en présence, la CJUE prend en considération le critère de la destination du médicament ( TPICE, 14 juin 2005, Aladin C-142/05, Travatan c/ Trivastan, Curia.europa.eu/jurisp.).
Risque de confusion au regard des produits désignés  Dans l’appréciation du risque de confusion, le degré d’attention du public ne saurait être présumé à l’égard de tous les produits pharmaceutiques ( TUE, 5e ch., 4 mars 2010, T-477/08, Mundipharma c/ OHMI - ALK-Abelló (AVANZALENE)).
Le juge communautaire prend en considération le fait que le degré d’attention du consommateur n’est pas le même selon la catégorie des produits en cause ( TUE, 8e ch., 28 oct. 2010, aff. T-131/09, Farmeco c/ OHMI - Allergan (BOTUMAX)).

Importance du caractère distinctif dans la mesure du risque de confusion  Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif et la notoriété de la marque antérieure sont élevés.
C’est pourquoi, les marques jouissent intrinsèquement d’une forte distinctivité et les marques renommées jouissent d’une protection étendue ( TUE, 8e ch., 28 oct. 2010, aff. T-131/09, Farmeco c/ OHMI - Allergan (BOTUMAX)).

Section 2 Les actions contentieuses

Sous-section 1 Les mesures probatoires préalables

11 Contrefaçon  La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ( C. propr. intell., art. L. 716-7). 
§ 1 La saisie-contrefaçon

Demandeur à la saisie  Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder à la saisie en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente. 
Étendue de la saisie  Le requérant pourra demander au juge que l’huissier soit autorisé à procéder soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. 
L’ordonnance du juge peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

Action judiciaire ultérieure : condition de validité de la saisie  L’article  L. 716-7, alinéa 5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’à défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale dans les délais « l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».
S’il ne veut pas voir annulée la saisie qu’il a fait diligenter et anéantir les preuves qui avaient été recueillies, le saisissant doit dans un délai de 20 jours ouvrables ou 30 jours civils saisir la juridiction civile ou pénale sur le fondement de la contrefaçon de marque ( C. propr. intell., art. R. 716-4).

§ 2 La retenue en douane sur demande du titulaire de droit

Rétention en douane  L’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation (le licencié exclusif), retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de sa marque ( C. propr. intell., art. L. 716-6).
Le titulaire de droit sur la marque doit avoir préalablement introduit auprès des services douaniers « une demande d’intervention » dans le respect des formes prescrites par les lois et règlements en vigueur.

Sous-section 2 L’action en contrefaçon

§ 1 Les conditions d’accès à l’action

Personnes pouvant agir en contrefaçon  L’action en contrefaçon doit être exercée par le propriétaire de la marque. Toutefois, précise l’article  L. 716-5, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, « le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit ».
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

12 Délai de prescription  L’action en contrefaçon se prescrit par 5 ans. 
Lorsqu’elle vise le seul enregistrement d’une marque, le point de départ de la prescription est celui de la date de publication au BOPI de cet enregistrement.

De façon générale, chaque acte d’utilisation non autorisé de la marque d’autrui constitue une contrefaçon distincte qui suit son propre délai de prescription.

Irrecevabilité  La tolérance pendant 5 ans de l’usage reproché de la marque rend irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi.
Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré.

§ 2 Le choix de la juridiction compétente

Juridiction compétente  Sont seuls compétents, en matière de contrefaçon de marques, les tribunaux de grande instance de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et de Fort-de-France ( C. org. jud., art. D. 211-6-1 et son annexe).
Le demandeur à la contrefaçon aura à cœur de vérifier scrupuleusement la compétence territoriale de la juridiction devant laquelle il envisage d’initier son action en contrefaçon.

Sous-section 3 La sanction de la contrefaçon

Sanctions civiles  Les sanctions civiles sont l’interdiction de poursuivre ou de reprendre les actes de contrefaçon, les dommages et intérêts et les mesures de publication du jugement.
Sanctions pénales  Les articles  L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle prévoient amendes et peines de prison pour les auteurs d’actes de contrefaçon.
Ainsi, importation, exportation, production, instructions données en vue de commettre des infractions, sont punies de 4 ans d’emprisonnement et de 400 000 E d’amende ( C. propr. intell., art. L. 716-9).

Sont sanctionnés par 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 E d’amende : détention, offre à la vente, vente, reproduction, imitation, apposition, suppression, substitution ( C. propr. intell., art. L. 716-10).

Sous-section 4 Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires

Convention dite « Médicrime »  La loi no 2016-701 du 30 mai 2016 a autorisé la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, signée à Moscou le 28 octobre 2011 et commodément appelée « Convention Médicrime ».
Ce traité international vise à prévenir et combattre les menaces qui pèsent sur la santé publique en :

— incriminant certains actes ;

— protégeant les droits des victimes de ces infractions ;

— promouvant la coopération nationale et internationale.

Il fait obligation aux États qui la ratifieront d’ériger en infraction pénale toute une série de délits en raison de leurs conséquences néfastes pour la santé publique telles que :

— la fabrication intentionnelle de produits médicaux contrefaits, de leurs substances actives, excipients, éléments, matériaux et accessoires contrefaits, l’ajout ou la substitution préjudiciable non déclarée réduisant la qualité du produit ;

la fourniture intentionnelle, l’offre de fourniture, le trafic, y compris le stockage, l’importation et l’exportation de produits médicaux contrefaits. La fourniture désigne les actes qui consistent à procurer, vendre, donner, proposer gratuitement les contrefaçons ou encore d’assurer la promotion de ces produits ;

— la fabrication et la falsification intentionnelle de documents, notamment les emballages, étiquetages et contenus Internet accompagnant le produit ;

— la fabrication ou la fourniture non autorisée de produits médicaux et la mise sur le marché de dispositifs médicaux ne remplissant pas les exigences de conformité ;

— la complicité et la tentative de perpétration de contrefaçon ;

— les infractions recouvrant la fabrication, le stockage, le trafic et l’offre de vente de produits médicaux passant délibérément outre le contrôle des autorités médicales.

Pour les personnes physiques, les sanctions envisagées peuvent, le cas échéant, conduire à l’emprisonnement et donner lieu à l’extradition.

Pour les personnes morales, les sanctions proposées peuvent consister en des interdictions temporaires ou définitives d’exercer une activité commerciale, en un placement sous surveillance judiciaire voire même en une dissolution judiciaire ( Conv. du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, 28 oct. 2011).

Les dispositions de cette Convention internationale intègrent notre droit positif ( D. no 2017-77, 25 janv. 2017 : JO, 27 janv.).

Sous-section 5 L’action en responsabilité civile pour atteinte à une marque renommée

Action en responsabilité civile  La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ( C. propr. intell., art. L. 713-5, al. 1er).
C’est bien une action sur le fondement de la responsabilité civile qui doit être engagée pour faire cesser les atteintes à une marque renommée.

La sanction de la responsabilité est, d’une part, l’interdiction de poursuivre les agissements préjudiciables et, d’autre part, l’indemnisation du titulaire de la marque pour le préjudice causé.

Sous-section 6 Droit pour le titulaire d’une marque d’interdire les actes préparatoires illicites portant sur l’utilisation du conditionnement ou d’autres moyens

 Droit d’interdire étendu aux actes préparatoires  Lorsqu’il existe un risque qu’il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d’un conditionnement, d’étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d’authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, et que cet usage porterait atteinte aux droits conférés au titulaire d’une marque, celui-ci aura le droit d’interdire les actes illicites suivants lorsqu’ils sont effectués dans la vie des affaires ( Dir. (UE) 2015/2436du Parlement européen et du Conseil 16 déc. 2015, art. 11 : JOUE no L 336, 23 déc.) :
— l’apposition d’un signe identique ou similaire sur le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d’authentification ou tout autre support sur lequel la marque peut être apposée ;

— l’offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l’importation ou l’exportation de conditionnements, d’étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d’authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée.

On perçoit bien l’intérêt de ces dispositions pour les propriétaires des marques désignant des produits ou services liés aux médicaments.
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