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The extended protection of well-known marks (A compar ative study)
Abstract:

Because of the famous or reputation of some brands by their notoriety had to be
treated differently from regular brands and thus benefit from a specia protection
regime derogating from such traditional principles and territoriaity rule which
implies that the brand produces its effects in a given territory or the specialty rule
which excludes all extending protection beyond the products or services covered by
the sign.

Keywords:
Well-known brands, reputation criteria, Criteria for notoriety, Scope of protection,
Regime of protection.
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La protection élargie de la marque notoire (Etude compar ative)
Résume :

Certaines marques, par leur notoriété, devaient étre traitées différemment des
marques ordinaires et bénéficier ainsi d' un régime spéciale de protection dérogeant
aux principes traditionnels comme la régle de territoriaité qui implique que la
marque produit ses effets dans un territoire donnée, ou la regle de spéciaité qui
exclut toutes extension de la protection au-dela des produits ou services recouverts
par le signe.

Motsclés:
Margues notoires, criteres de notoriété, étendue de la protection, régime de
protection.
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«la marque de renommeée est celle qui est connue d’ une partie significative du
public concerné par les produits ou services couverts par elle».
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« La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommeée pour des
produits ou services non similaires a ceux désignés dans I'enregistrement engage la
responsabilité civile de son auteur s €elle est de nature a porter préudice au

propriétaire de la marque ou s cette reproduction ou imitation constitue une
exploitation injustifiée de cette derniére ».
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« Ne peut étre adopté comme marque un signe portant atteinte a des droits antérieurs,
et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6
bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; ... »
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O “Notoire" du latin "notus’ signifiant "publiquement connu”, est utilisé comme adjectif pour exprimer que
la situation ainsi qualifiée était connue ou était susceptible d'ére connue d'un trés grand nombre de
personnes. http://www.dictionnairej uridigue.com/definition/notoire.php.

@ SZALEWSKI Joanna-Schmidt, Droit de la propriété industrielle, éd Dalloz, Paris,1997,p109.Vr aussi:
AZEMA Jacques ,Les marques de fabrique, de commerce et de service, Lamy droit commercial, 2007, p962.

20034big> 23 3 polall 44ouall ) 7z coldlally 3lan 2003 &w 9d9s 19 (3 # 530 06 -03 yuf ©
@ Art 713-5 du Code Francais de la propriété intellectuelle, www.legifrance.gouv.fr/
Www.arabip.org: st adse e 19992u(34)0d; ol dylasll cldladl sits

)

www.wipoint/edocs/lexdocs/laws.,pdf . Jaall a,lxill ciledall Lay 199245ud (37) o8, galxsl ogils ©
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7 Cette catégorie a été introduite par la directive 89/104 du 28 décembre 1988 (art. 4, 8 4-aet art. 5, 8 2)
transposée en droit francais a l'article L 713-5 ainéa 1 du Code de la propriété intellectuellewww.eur-
lex.europa.eu

@ Albert CHAVANNE et SALOMON Claudine, : Marques de fabrique, de commerce ou de service,
répertoire de droit commercial Tome4,Encyclopédie juridique ,Dalloz, Paris,2003,p35.

©- AZEMA Jacques, op.cit, p96s.

O ww.wi po.int/treaties/ar/ip/paris/
(11)'Www.qccpo.orq/conve/Trips.pdf

(12)'CJCE, 14 septembre 1999, C.375/97, RTD com, N° 1, 2000, p87.

Brra| Paris, 22janvier2008,SFR,PIBD n°859, IIl ,288, in LACHACINSKI Thibault et FAJGENBAUM
Fabienne:Quelle marque notoire ou renommée au XXI° siecle?LEGICOM N°44 -2010, p43.
http://www.nfalaw.com/docs/2010

2,Sall ASW Joo Ayusll Bobsll susll dale Byeadl Anletll bl Blos st olus™
wipo_ip_dipl_met_05_8.pdf :a34ll (e jgdie Eizy 6 5e 2005 (ples «puologlial]
(15)'V. affaire Générale Motors, préc.

' THARREAU Véronique Le Grand Public et les marques de Luxe, http://avocats-publishing.com/

) AZEMA Jacques, GALLOUX Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle,7é édition,
Dalloz ,2012,P849.

Tomesbadl gl post olaas
www.wipo.int/treaties/ar/ip/parisl :adsll e sl 43Lasl (1 (6) 5ol

@O Art. L.713-5 a2 Code Francais de la propriété intellectuelle. : « Les dispositions de I'alinéa précédent

sont applicables alareproduction ou I'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de
la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précité ».

Bian slacd 4 Sal LS e Aubogll gusdl 3905 1Byl Lails Blasll cldlall Bles oY las™”
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WIPO/IPIUNI/AMM/04/DOC.4
e http://www.gccpo.org/convel/Trips.pdf

®)\r BAEUMER Ludwig, La protection de la marque de haute renommée en droit francais et en droit
Allemand, Revue international de droit comparé, Vol14,N°03,1962, p549-571.
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@) Art. L.712-3C. fr. propr.intell.
COArt. L.714-3C. fr. propr.intell.

CVCICE 5° ch27Nov.2008, aff C-252/07, Intel Corporation Inc./CPM  United  kingdom
Ltd ,www.apram.eu

2| ACHACINSKI Thibault et FAJGENBAUM Fabienne, op.cit.pp48,49.
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®9pOLLAUD-DULIAN Frédéric « Les atteintes & la marque de renommée » Gazette du Palais, N°88
a90,2009,p07-16. PO7.

®) Dans I'arrét Intel, la Cour de justice donne une définition de la dilution: « (...) Ce préudice est constitué
dés lors que se trouve affaiblie I’ aptitude de cette marque a identifier les produits ou les services pour
lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, I’ usage de la marque
postérieure entrainant une dispersion de I’identité de la marque antérieure et de son emprise sur I’ esprit du
public... ».In Frédéric POLLAUD-DULIAN,op,cit,p08.

% pOLLAUD-DULIAN Frédéric, op, cit,p 11 .
®pid. p11.
% BAEUMER Ludwig, op, cit, p353-358.Vr auss
el chgdie(lie  Aahs) Ayl Aol Ul edsdlosdly oled olas
Bsanl) Giliall Glatll Oplall 3 JolSldls @ols AmydiclliS Lail5.403 0.2012. ¢lec uigilall
11 . p cit, POLLAUD-DULIAN Frédéric , op®®”
ldlally lazll 06-03 ol oo 9 53l cye 5591 5,250 0
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