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1. Qu’est-ce qu’un dépot frauduleux de marque ?

2. Pourquoi est-ce fréequent en Chine ?

3. Dispositions légales visant a lutter contre ces dépots
4. Cas pratique : rejet ex officio de marque

5. Cas pratique : opposition de marque

P



L~ Qu’est-ce qu’un dépot frauduleux de marque ?

Pas de définition juridique exacte dans les textes chinois

Dans la pratique, plusieurs types de dépdts frauduleux de marque :

1. Dépobt, en connaissance de cause, de marques qui sont susceptibles de
porter atteinte aux droits ou intérét légitimes d’un tiers -> signes déja
connus ou exploités en Chine ou ailleurs, mais qui n‘'ont pas encore été
déposés a titre de marque par leur titulaire

 Dépot de marque effectué par son agent, distributeur, ou autre
partenaire commercial local, mais sans consentement du titulaire;

* Des dépots frauduleux peuvent étre effectués par des personnes
n’ayant aucun lien avec des titulaires de droit;

2. Dépbt de marques de maniere massive, sans intention d’'usage, mais visant
a les revendre ou atteindre autres objectifs illicites, les cibles pourraient
étre aléatoires (signes connus ou non) -> comportement de stockage

illicite, cible de la derniere réforme législative i



L~ Qu’est-ce qu’un dépot frauduleux de marque ?

France vs. Argentine 30 juin 2018 (coupe du monde 2018) - Mbappé : 2 buts

La majorité des dépots ont été effectués en juillet 2018, et certaines demandes sont
enregistrées et encore valables a ce jour.
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Pourquoi les pratiques de dépots frauduleux sont
fréequentes en Chine?

- Défaut inhérent du principe de « premier arrivé, premier servi »

- Difficulté a trouver un équilibre entre le systeme d’enregistrement de
marques et la protection des signes non-enregistrés

- Développement de pratiques lucratives (bénéfices tirés via les ventes
ou actions en contrefacon abusives)
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-> cela a poussé le législateur chinois en 2019 a adopter une nouvelle
disposition légale pour lutter contre cette pratique




Dispositions légales visant a lutter contre les

dépots frauduleux
E =

1. Dépobts par agent, distributeur ou autre partenaire commercial, etc.
(Art.15) - amendement 2001, 2013

Elargissement de son champ d’application en 2013 (lien contractuel,
commercial ou autres liens démontrant la mauvaise foi)

2. Margue notoire (Art. 13) —amendement 2001

Conditions de qualification difficiles a atteindre, notamment pour les
étrangers qui viennent d’entrer dans le marché chinois
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Dispositions légales visant a lutter contre les

dépots frauduleux
E =

Marque antérieurement exploitée mais non déposée en Chine
(Art. 32) —amendement 2001

Conditions d’application : exploitation antérieure, certain
degré de notoriété (condition plus souple) et mauvaise foi

Nullité des marques déposées frauduleusement ou par d’autres
moyens inappropriés (Art. 44) —amendement 1993

- Initialement utilisé contre les dépdts avec faux documents ou
fausses déclarations

- Application en évolution constante
Par exemple: application par les tribunaux contre les pratiques
de stockage de marque, et ce notamment depuis I'ajout du

principe de bonne foi (Art. 7) —amendement 2013




1L Dispositions légales visant a lutter contre les

dépots frauduleux
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5. Interdiction des dépo6ts de mauvaise foi, sans intention d’usage
(Art. 4) — amendement 2019

Obijectif initial : contre le stockage de marques

Evolution : contre tous types de dépdt frauduleux

Motif légal :

- rejet Ex Officio pendant I'examen (premier filtre par I'Office)
- opposition ou action en nullité (pas de limite dans le temps)

Avantage : pouvoir invoquer les margues des autres victimes!

P




1L Dispositions légales visant a lutter contre les

dépots frauduleux
E =

6. Sanctions contre les dépots frauduleux (Art. 68) — amendement
2013, 2019

e Contre les déposants : Avertissement, amende

e Contre les agences de marque responsables :
avertissement, amende (10 K a 100 K CNY), suspension de
licence d’exploitation, responsabilité pénale possible

e Contre les mandataires (personnes physiques) en charge
des dossiers : avertissement, amende (5 K—50 K CNY),
responsabilité pénale possible

Particularité chinoise : Blacklist
Janvier — avril 2021 :
- plus de 10 000 rejets ex officio liés aux dépots frauduleux

- environ 1 000 entités/personnes blacklistées ﬁ
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Dispositions légales visant a lutter contre les

dépots frauduleux
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Quels criteres pour qualifier la mauvaise foi?

Décret intitulé Certaines reqgles pour la réqularisation des demandes
d’enregistrement de marques (1°" décembre 2019)

1. Le nombre de marques déposées, le nombre de classes de
produits ou services désignés ainsi que le nombre de marques
cédées par le déposant et par toutes autres personnes liées a ce
dernier

2. les secteurs d’activité du déposant ainsi que les pratiques
d’exploitation de marques

3. les éventuels actes de dépot frauduleux ou de contrefacon du
déposant condamnés par les décisions administratives ou
judiciaires

4. la similitude entre la marque déposée et les signes connus des
tiers M



Cas pratique : rejet ex officio de marque
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-. Cas pratique : opposition de marque
B

Marque de base (opposante: Carl Freudenberg KG — DE) Demande contestée
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Armoires légeres a cadre métallique recouvertes de matiere  stores d'intérieur a lamelles; etc.

textile; etc.. (classe 20) (classe 20)

Décision du 15 octobre 2020 S —

. . . . FS | WiEAHRS | Ees% Hi5EME BiEEHR HEAGH
Motif relatif :pas de risque de confusion, car | . 7 s o ——
. . 2 45650611 4 2020045218  AEROMOBIL IHBRAREERAT
les produits en questions ne sont pas s nomss |z |scvesenare [smonom FnEmsssnc
. . . 4 45646348 | 9 20202048218  AEROMOBIL I HBeAREERAR
Slmllalres 5 45640803 |6 20205045218  AEROMOBIL IHBRARSEERAS
6 45640665 7 20205045218  AEROMOBIL IHBRARRERAT
7 45317012 33 2020F045108 HRE I HBeaREERAR
8 35367350 39 2018E12B17H  EF IHBRAREARAT
'f b I |' H _ . 9 35365907 |9 2018126178 SAN-X FHBRARERLT
MOtI a so u (app Icatlon Art' 4 2019) ° 10 35365039 35 2018F128170  EF I HBeaREERAR
4 4 | 1135364619 28 2018128178 | ALDIES IHBRAREERAT
Plus de 900 marques deposées par le PR Y e
s . . . . . . \ 13 35361946 24 2018128178 | LA MER COLLECTIONS I HERAREERAS
déposant, certaines identiques ou similaires a . ... & ceee o S
. . 1] . 15 35360037 12 2018128178 EF IHBREREERAT
des marques des tlers’ qul font | Objet 16 35358902 14 2018128178 | LA MER COLLECTIONS IHERAREERAR
) .. 17 35358401 37 2018125178  AEROMOBIL IHEREREERAR
d 0pp0$|t|0n5 18 35357733 10 2018E128178  BESE I HBARSEERAS
, , A 19 35355432 12 2018F128178 | SAN-X IHEREREERAT
-> Sans jUStIflcatlon du deposant’ son depot 20 s s 20182125178 | ANNAMAET FHERARSERAT
21 35350603 | 40 2018128178  AEROMOBIL I HBeAREERAR
|'f' 2 d 1 f H H H 2 3535029 31 20185128178 EEE JOVFAITH I HEAREERAR
eSt qua I Ie e mauvalse ol’ sans Intentlon 23 35346246 28 2018128178 B85 I HEBREREERAT

dlusage’ et dOIt étre rejeté. 24 35346044 |3 20185125170 | ANNAMAET IHEfAREERAR

25 (35171630 |20 2018125078 | {UE VILEDA I HERAREERAS




Questions ?

Qiang CEN

qgiang.cen@llrip.fr

LLR China

.Shan hai
¢ ip@llrchina.com

11Shenzhen
mi_ Y
%" Hongkong

©LLR 2021-12 NB : ce document est a usage pédagogique uniquement et aucune mention légale ne peut en étre déduite.
Toute diffusion, publication, reproduction sans le consentement de leurs auteurs est interdite.



mailto:ip@llrchina.com

