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1. CONTEXTE

Dans le cadre de I'engagement qu’ils ont pris de poursuivre leur collaboration dans le contexte du

programme de convergence via le Réseau européen des marques, dessins et modeles, les offices

des marques de I’'Union européenne sont convenus d’une pratique commune pour le traitement

des marques en noir et blanc et/ou en nuances de gris. Cette pratique commune est publiée par

I'intermédiaire d’'une communication commune visant a améliorer davantage la transparence, la

sécurité juridique et la prévisibilité au bénéfice des examinateurs et des usagers.

La présente communication commune traite de la convergence des différents traitements des

marques en noir et blanc et/ou en nuances de gris en matiére de priorité, de motifs relatifs et

d’usage sérieux.

2. LA PRATIQUE COMMUNE

La pratique commune s’articule autour de trois axes:

LA PRIORITE
Objectif Une marque en noir et blanc et/ou en nuances de gris dont la priorité est revend
estelleidentigue a la méme marquen couleu?
Pratique  Une marque en noir et blanc dont la priorité est revendiquée n’est pas identique
commune a la méme marque en couleur, sauf si les différences de couleur sont
insignifiantes.*

f Une marque en nuances de gris dont la priorité est revendiquée n’est pas
identique a la méme marque en couleur ou en noir et blanc, sauf si les différences
de couleur ou de contraste des nuances sont insignifiantes.*

* Une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu’un

consommateur raisonnablement attentif ne percevra qu’aprés un examen des

marques cOte a cote.
Dispositions | Article 4, paragraphe 2, de la Convention de Paris
Article 29, paragraphe 1, du RMC
MOTIFS RELATIFS
Objectif Une marqueantérieureen noir et blanc et/ou en nuances de gris@tidentiqgue a
la méme marquen couleu?
Pratique I Une marque antérieure en noir et blanc n’est pas identique a la méme marque en
commune couleur, sauf si les différences de couleur sont insignifiantes.*

 Une marque antérieure en nuances de gris n’est pas identique a la méme marque
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Dispositions

en couleur ou en noir et blanc, sauf si les différences de couleur ou de contraste
des nuances sont insignifiantes.*

* Une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu’un
consommateur raisonnablement attentif ne percevra qu’aprés un examen des
marques cOte a cote.

Article 4, paragraphe 1, de la directive sur les marques
Article 8, paragraphe 1, du RMC

USAGE SERIEUX

Objectif

Pratique
commune

Dispositions

LQtilisation dne versioren couleud®@ne marque enregistrée en noir et
blanc/nuances de gris (ou vice versa)eli acceptablé dzE  ®tablir BuSEReQ
sérieux?

A Une modification des couleurs uniquement n’altére pas le caractére distinctif de
la marque, tant que les critéres suivants sont remplis:

a) les éléments verbaux/figuratifs sont identiques et constituent les principaux
éléments distinctifs;

b) le contraste des nuances est respecté;

c) la couleur ou la combinaison de couleurs ne posséde pas un caractére
distinctif en elle-méme et ;

d) la couleur n’est pas I'un des principaux facteurs conférant a la marque son
caractéere distinctif global.

Aux fins de I'établissement de I'usage sérieux, les principes applicables aux marques
en noir et blanc s’appliquent également aux marques en nuances de gris.

Article 10, paragraphe 1, point a), de la directive sur les marques
Article 15, paragraphe 1, point a), du RMC

2.1.ELEMENTS HORS DU CHAMP D’APPLICATION

Les éléments suivants n’entrent pas dans le champ d’application du projet:

9 les similitudes entre les couleurs, y compris la question de savoir si une marque déposée

en noir et blanc et/ou en nuances de gris est similaire a la méme marque en couleur en

ce qui concerne les motifs relatifs de refus;

9 lidentité lorsque la marque antérieure est en couleur et la marque postérieure en noir et

blanc ou en nuances de gris (en ce qui concerne l'identité, la pratique commune se

concentre exclusivement sur les marques antérieures en noir et blanc);

9 l'utilisation aux fins d’un caractere distinctif acquis;
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9 les marques de couleur en elles-mémes;
9 les aspects relatifs aux violations des droits.

3. MISE EN CEUVRE

La pratiqgue commune prendra effet dans les trois mois suivant la date de publication de la
présente communication commune.

La pratique commune ne nécessite aucune modification du registre en ce qui concerne les
priorités déja acceptées.

D’autres informations sur la mise en ceuvre de la présente pratique commune sont disponibles
dans le tableau ci-dessous. Les offices de mise en ceuvre peuvent, s’ils le souhaitent, publier des
informations supplémentaires sur leur site internet.

3.1. OFFICES DE MISE EN CEUVRE

LISTE DES OFFICES, DATES, PRATIQUES DE MISE EN CEUVRE

rpratisue coremuine ccu vr e de

La pratique commune s’appliquera a:
Toutes les Toutes les Toutes les Toutes les
Date de mise | demandes en demandes procédures rocédures
Office enccuU VI | cours déposées pendantes procecures
, 5 . engagées devant
d’ e x alm( apres ladate devant la I iuridiction
date de mise de mise en juridiction jur 5
M respective apres la
enceu Vv r | cu v r el respectiveala date de mise en
date de mise en GUV T e
cu V(e
AT 01.06.2014 X X
BG 01.07.2014 X X X X
BX 15.04.2014 X X X X
cYy 15.07.2014 X X
Ccz 15.04.2014 X X
DE 15.04.2014 X X X X
EE (*) 01.06.2014 X (N/A) (N/A)
ES () 15.04.2014 X X
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GR
HU
HR

LV
LT ()
MT
OHMI
PL
PT
RO
SI(*)
sK
TR (%)
RU

01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
16.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
02.06.2014
15.07.2014
01.06.2014
16.07.2014
01.07.2014
15.04.2014
15.07.2014
15.07.2014

(NIA)

P

b
X X X X X X X X X X X X X X X
b >

(*) Ces offices n’évaluent pas I'usage sérieux.

(**) Les procédures peuvent inclure une ou plusieurs des actions suivantes: opposition,

nullité ou déchéance, en fonction de la juridiction.

3.2. OFFICES SOUMIS A DES CONTRAINTES JURIDIQUES

Les offices nationaux suédois, danois et norvégien, tout en reconnaissant et en appuyant les

activités du groupe de travail, ne participeront pas a la mise en ceuvre de la pratique commune

en raison de contraintes juridiques.

3.3.OFFICES NON PARTICIPANTS

L’Italie, la France et la Finlande n’ont pas participé au projet.

ANNEXE:

PRINCIPES DE LA PRATIQUE COMMUNE
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1. CONTEXTE DU PROGRAMME

Mal gr ® | dacti vi tl @reandedctsddeeraeres apnéas tassderdon®@iee des marques,
des dessins et des modeles, les efforts visant a faire converger les modes de fonctionnement des offices ¢
monde entier ndéont donn® que de modestes r ®su
®l i miner | es divergences entre |l es diff®rents
gue se propose de relever le plan sttatégigd e | 6 OH M|

Cdest dans cette optique que 20lleCepmganmexafigieda d e

d®t er mi nati on partag®e par | es offices natione
| 8UE dans érg eremettant progeedsiVement en place un réseau européen interopérable et
collaboratif qui contribuera °~ renforcer | denv

Le progr amme daablipebda commubiguer detia clarte, deblasécurité juridigue, de
lagual it ® et de | a convivialit®Acegednyesacte@s de ma
devront travailler ensembl e aprésenteraddéshawantagesn i s e |
considérables pour les utilisateurs comme pour ésdifiel.

La premiére vague a vu le lancement de cing projets sous la banniere du programme de convergence

A PC1. Harmonisation de la classification

A PC2. Convergence des intitulés de classes

A PC3. Motifs absolusd marques figuratives

A PC4. Champ de protetion des marques en noir et blanc

A PCS5. Motifs relatifsd risque de confusion

Le présent document porte sur la pratique commune du quatriemB@fojehamp de protection des
marques en noir et blanc.

2. CONTEXTE DU PROJET

Au moment du lancement de aggty les offices nationaux étaient divisés au sujet du champ de protection

gudil convient ddaccorder aux marques enregi si
| & a p ple moic ¢t Blancgenglobe toutselon laquelle les masquee n noir et bl anc
protection pour toutes | es couleurs et combin
en termes de <coul eur scequbGaswoyezes ce pue @usDbiadaeze nt |
protecbn est attribu®e ° | a marque tel téposegnodel | e

noir et blanc ne sont prot®g®es quden noir et
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Les différentes pratiques et interprétations existantes pour les marques en rsmnetrgesaurce de
confusiorpourles demandeurs gldiposentine marque aupres de plusieurs affiresffet, leur marque

ne sera pas forcément interprétée de la méme maniére dans toutes les juttielisiioasoeoncourt a

une imprévisibilité jugfiue en mati re de priorit®, de d®ci si
en conflit sont enregistrées ou demandées dans des offices aux pratique®differenes donn® qu
malaisé de détermirgarelle interprétation sera retenue. Goitgoiu de cette situation, les offices ont

esti m® n®cessaire doharmoniser | es champs de
pratique commune serait bénéfique tant pour les utilisateurs querpéoresux

Il'y a quatre grandes peesti ons | i ®es au projet. Chacune doe
savorr.

1) Une pratigue commune incluant une approche communelécrite dans un document et
traduite dans toutes | es | angues de | 8UE.

2) Unestratégie de communicatiorcommune polgette pratique.

3) Unpl an ddaction Ipmouellepratiquet r e en pl ace

4) Une analyse des besoins de tenir compierdcjae antérieure

Ces prestations | i ®s au projet sont cr ®®Pes e
cons d®r ation | es observations des organi sations

La réunion du premier groupe de travail a eu lieu er2fé#lAiex Alicante en vue de définir les grandes
orientations du projet, la portée de-cektila méthodologie a utiliser.

3. OBJECTIF DU PRESENT DOCUMENT

Le pr®sent document servira de r ®f ®rence =~ |0
déutilisateurs, aux demandeurs et aux repr ®seil
sera rendu largemetisponible et sera aisément accessible, fourdssagplications claires et
exhaustives des principes sur lesquels sera fondée la pratique commukeun stade ultérieur
conformément a la méthodologie convenue du projet, ces principes seront appiamés cas
particulierToutefois, des exceptions a ces principes pourront étre formulées.

4. PORTEE DU PROJET

Laportéedu projet est définiemme suit
«Le présent projet fera converger les pratiquesacgneavgansaaen noir et blanc etwen nuances
de gris et
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(@) déterminergasinéme marque en couleur est considérée comme identigeie ce qui
concerne
i.  les revendications de priorité
ii.  /es motifs relatifs de refus
(b)d ®t e r msagade la méme marquedn couleur est camsiskage derfanmearque déposée en
noir et blaet\ice virsa

Les éléments suivants $wrs du cadredu projet
A déterminer si une marque en noir et blanc est considérée comme identique & une marque déposée

en couleur en termes de revendicatiqmeotiée et de motifs relatifs de refus (question inyerse)

A évaluation des similitudes entre les copleurs

A marques enregistrées en noir et blanc ayant acquis un caractére distinctif dans une couleur spécifique
en raison ddun usage intensif

A les marquege couleur en elggmes.

Comme convenu lors de la réunion de lancement de2@\2jer projet ne traitera pas des questions
de contrefacon

En réorganisant et en structurant la portée du projet, quatre objectifs différents peuvent étre définis
9 fare converger les pratiques visant a déterminer si une marque enregistrée en noir et blanc et/ou en

nuances de gris est considérée comme identique a la méme margue en couleur en termes de
revendications de priorité

9 faire converger les pratiques visdétexminer si une marque enregistrée en noir et blanc et/ou en
nuances de gris est considérée comme identiqgue a la méme marque en couleunaotifsrmes de
relatifs de refus

9 faire converger les pratiques visant a déterrhirensis a g € d 6 uonl@uresh@msidétée e n
c o mme | Omémenmrgue dnesgistrée en noir et blanc
9 faire converger les pratiques visant a déterminérsis age doOune maestgjue en

consi d®r ® c onémmeenardué anrsgistgeeen doaleud a



' European

|

Faire converger les pratiques visant a déterminer si

OBJECTIF 1: une marque enregistrée en noir et blanc et/ou en nuances de g OBJECTIF 2:
REVENDICATIONS est considérée comme identique a la méme marque en couleur MOTIFS RELATIFS
DE PRIORITE en termes de... DE REFUS
OBJECTIF 3: OBJECTIF 4:

«.en couleur est considéré Fm‘? converger la _praticgue ...en noir et blanc est considéré
comme 'USAGE visant a determner si comme 'USAGE
de la méme marque enregistré PUSAGE d’une marque.. de la méme marque
en noir et blanc. enregistrée en couleur.

5. LA PRATIQUE COMMUNE

51.Noti on doidentit®

Dans | e cadre des, paagrapfeponp ) t dui ®KMCd ¢ gud,arcboicle
paragraphg, pointa), de la directive), la Cour indique, dans son-a8#t00 «.TJ Diffusione , ug u & ¢

signe estidentique™ une marque | orsqudil reproduit, sans
constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recéle des différences si
insignifiantes g udnealpleerss u @& uUvaaurxt ypeausxs ed»d u n co
(point 54).

Danslecontexteteth ci ennet ® des signes, | e Tribunal dor
LTJ Diffusipans son arrétI03/11, JUSTING» (pointl6), en indiqguantque lacortdi on ddi dent
signes doit f ai rrestridtiv@ duldajt des condéjuemces quii sort attachies @ tina telle o r
identité (point& 718).

En outre, dans son arré3T8/11 MMEDINET e , l e Tribunal u®adnar e ®g:
empl oy®e dans diff®rentes dispositions doéun ac
de s®curit® juridique, et ddaut ant plus | ors

présumée comme signifiant la méme chose, indépendammet la disposition dans laquelle elle
se trouve».

Au vu de ce qui précéde,
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fla notion doidentit® applicable aux motifs

méme maniere

fT1le crit re doidentit @e mtarprétaton dtrietdss desuk gignes s  d o i
doivent soit étre identiques a tous points de vue, soit ne présenter que des differences

suffisamment insignifiantes pour ;passer in

1 deux signes seraient donc identisjues différences entre une version en noir et blanc et une
version en couleur dodun m°me signe ne pou

g u 60 a B comgaraisaies marqugmr juxtaposition

5.1. 1 Gboa@dae«difterences insignifiantes »?
Une «différence insignifiantepeut étre définie comme suit

une diff®rence insignifiante entre deux maro
raisonnablement attentif ne percevrg u 6 aume congparaisordes marguegar juxtaposition

5.1.2 Exemples concrets

Premierement, en ce qui concerne ce qui devrait étre considéré comme une «différence insignifiante», el
appliquant la définition-aéssus, les exemples suivants seraient considérés coliffézedess
insignifiantes, et, dés lors, le changetae couleur ne sergspercu par le consommateur

)
[
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En revanche, les exemples suivants seraient traités catfifféredess significativeset le changement

de couleuserait donc pergar le consommateur
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5.2. Priorité

Les principes de priorité ont été établis pour la premiére fois par la convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle dur@@rsl 8 8 3. | | s 0 n tet del gupieuis visibne, laderniéra i t |
modification datant de 1979, et ont été ratifiés par de nombreux Etats contractants.

L 0 a @,ipain\|p&ragrapl2, de | a ¢ 0 n v e n tstreconnudcenme @nnans naissahce sup
drotdepricrité ut d®p!t ayant |l a valeur [dun d®p!t nat

Le droit de priorit® est |imt® dans | e temps
étre revendiqué pendant les six mois soe/aremier dépdt, pour autant que le pays du premier dépot soit
partie ™ la convention de Paris, membre de | 8C

Par fois, |l es di ff®rences de coul eursmagieye | &0
numériseyretc.); en effet, il y a encore quelques années, les documents de priorité ne pouvaient étre émis
guden noir et blanc puisque | es I mprimantes o
donc recu en noir et blanc, quliesoit la couleur dans lagquelle la marque avait été initialement enregistrée.
Vu que cela ndest d®sormais plus | e cas, |l a
enregistrées en noir et blanc devient plus pertinente.

Une marque pritaire déposée en noir et blanc peut inclure ou non une revendication de couleur. Les
possibilités suivantes existent

1 absence de toute revendication de couleur
1 revendication de couleurs spécifiques (autres que noir et blanc et nuances de gris)
M lar evendi cation de couleur ndéindiqgue express

1 la revendication de couleur indique expressément les couleurs noir, blanc et gris (la marque est en
nuances de gris)

1 larevendication de couleur indique que la marqueséstamivrir toutes les couleurs.

D s lors, lorsqud6il est question de priorit®,
et | 6examinateur soul vera une objection en ce
et malgré les differences technologiques ou les revendications deuceuteairgye enregistrée en

noir et bl anc condneisd e rmptaisq lced nasu ddrMe Si gne en coO
revendication de priorité. Toutefois, si les différers de couleur sont tellement insignifiantes

10
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gudell es pourraient passer i naper-ues aux ye
considérésdentiques'.

Au vu de ce qui précéde, les conclusions pratiques suivantes peuvent étre formulées en clegjui concerne
priorités
- sila marque prioritaire ne contient aucune revendication de couleur et est présentée en nuances de
gris, elle sefdentiqued la méme marque enregistrée avec une revendication de couleur indiquant
«nuancesdegds, =~  mo ista descliffaretices signiiicatisesritre les designes

- silamarque prioritaire ne contient aucune revendication de couleur et est présentée en noir et blanc,
elle seraentiquex la méme marque enregistrée avec une revendication de coudetikadiqu

etblan@, © moi ns diffare@ced significateesritreslds desighess ¢

En revanche,

- sila marque prioritaire contient une revendication de codieet klane et que la demande est
déposée en couleurs (autreseqneit et le blanc), les margues ne seront pas identiques et, par
conséquent, la revendication de priorité ne sera pas acceptée, a moins que les différences ne soier

insignifiantes

5.3. Motifs relatifs de refus

S e | o0 n 4, patagraplti ipaint)edda directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du
220ctobre2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les«jignguesrque est refusée a
| denregi strement ou, si elle est enregistr®e,

@/ orsqudell e est I de nedueles@rodiits ausesvicegnaour p3quels la marq

a été demandée ou a été enregistrée sont identiques a ceux pour lesguelsta marque antérieure est ¢

Conf or m®me A4x/00°dTIDiffusione °t | €s of fi ces nationaux e
conclusion suivarte

'En ce qui concerne |l es demandes de marques internat:.
revendi cati on d ennpiretblancicont®nadt fne reeendroaion glaiceulears, cette marque doit
étre reproduite en utilisant les couleurs telles que revendiquées.

11
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|l es di ff®rences entre des versions en noir et
percues par le consommateur moyen. Les signes ne seront @ersidéesque dans des circonstances
exceptionnell es, " savoir | orsque ces diff ®r ¢
inapergues aux yeux du consommateur moyen.

Inedbst donc pas n®cessai r eessgbed.tTautefois, pour qua les signesr i ¢ t
soient considérés comme identiques, la différence de couleur doit étre négligeable et quasiment
imperceptible par le consommateur moyen. Le fait que les signespp@soieni denti ques nod
possibiittgqu i | s pr ®sentent une similitude suscepti
similitude est hors du cadre du présent projet.

5.4. Usage

De mani r e 1 ®aaRmpidpena), de @irectivei2@8/98/CE du Parlement etutopéen
Conseil du@2ob208 rapprochant les Iégislations des Etats membuispasdesmarguits

Sont également considérdagesntins du premier alinéa

@l usage de | a/ndr quwe psacudrdvaysas epr @amierael sq wio
distinctif dans la forme sous laquelicétekmregistrée

Selon cet article, un usage de la marque sous une forme différente de celle enregistrée constitue tout d
méme un usage de cette mapque autantj u 6 i | re paS ke varacéretdistinctif. Cette disposition
permet au titulaire de | a marque de cr ®er des
le caractere distinctif.

Il ndest donc pas n®cesslae rsei gdnde®ttaebl| igru Guinle essttr
a été enregistre.

En ce qui concerne plus spécifiguement les modifications de couleurs, la principale question & se poser est d
savoir si |l a marque t el | tddetpmarquéednregistdes autremenidit,i s ®¢
Si | utilisation de | a marque en coul eur, al c
constitue une altération de la forme enregistrée. Il convient de répondre a ces questiToasaarcas

utilisant les criteresdg@ssous.

Aux f WIAGE umemodifiGatondelacouleuni que ment ndalt re pas | e
la marquepour autant que

1 leséléments verbaux/figuratifs soient identiqueset constituent legrincipaux élénments
distinctifs ;
le contraste des nuances soit respecté
1 la couleur ou la combinaison de couteupessede pas un caractere distinctif en etleéme;
lacoueune soi't pas | dun des principaux factel

distinctif gl obal.

12



' European

Ces crit res sont conf ormaR®E2T-152115dADI»apoimgd MAD (
et45) , dans | aquelle | e Tribunal a consi d®r ®
acceptablpour autantue la disposition sléléments verbaux/figuratifs restait identique, que les éléments
verbaux/figuratifs coincidaient et que les principaux éléments distinctifs et le contraste des nuances étaient
respectés.

5.5. Nuances de gris

I 1 serait trop dientfeiegrns tomposk @epdxasnbirs et blamas et la daulsut i n
grisele type de protection accordée dépendrait alors du type de gris utilisé.

apriorité

Une marque enregistr®e en nuances dlBamgmeis node
marquesemblableen couleur en termes de revendications de priorité.

Une marque enregistrée en noir et blanc ne devrait étre considérée identique a la méme marque
en nuances de gris que si les différences au niveau du contraste des nuances sont tellement
insignifiantesqu 6 el | es pourraient passer inaper-ues aux

bMotifs relatifs de refus

Les différences entre ua marque en nuances de gris ela méme marque encouleur seront
habituellement percues par le consommateur moyen.

Les marques ne seront awidérées comme identigues que dans des circonstances
exceptionnelles, a savoir lorsque ces difféerencessbne | | ement i nsignifiantes
passer inapercues aux yeux du consommateur moyen.

clUsage
Au x f USAGE uhemodtifidation de lauteur uniquememcd al t re pas | e car ac
la marquepour autant que

1 leséléments verbaux/figuratifs soient identiqueset constituent legrincipaux éléments
distinctifs ;

9 lecontraste des nuances soit respecté
la couleur ou la combinaiste couleunse possede pas un caractere distinctif en efleéme;

lacoueune soit pas | dun des principaux factel

distinctif global.

13



' European

6. OFFICES SOUMIS A DES CONTRAINTES

JURIDIQUES
Les offices nationaux suédois, daebnorvégien, tout en reconnaissant et en appuyant les activités du
groupe de travail, ne participeront pas ~ | a

juridiques. lIs présentent les communigqués suivants

6.1 Suede
«LoOffigenGa®das formell ement particip® au gr ¢
rel atives aux documents de travail tout au | o

visant a définir ungratique commune et souscrit aux pescsoutendant la pratique commune telle

guw e | lexposée slans le présent document. En raison de contraintes juridiques impliquant que les
marques en noir et blanc ou en nuances de gri
actuée | ement pas en mesure de mettre en Tuvre | a
des travaux préparatoireS@iJ1958:10, .07, toujours en vigueur en Suede.

6.2 Danemark

«L6Office danoi s des br epedettraval duRCal seudientiplainemente s  a
|l es efforts continus d®pl oy®s afin de faire c
marques. Toutefois, en raison de contraintes juridiques émanant du droit national et empéchant
| O i rétation dep marques en noir et blanc comme des marques simplement constituées des couleurs noire
et blanche, et compte tenu du fait que la pratigue décrite gaaidae«commune aura des effets
rtroactifs, | 00ffiscsendesoti acdeel beemeatspat @i
cette pratique.

6.3 Norvege

«L0oOffice norv®gien a particip® au projet et s
converger les pratiques des offices européens dans le domaiggieiesT outefois, notre droit national

di spose que |l es marques en noir et blanc sont
| 6exi stence doun desgaetdeconnfashbea. | Eni dagsee
actuelemnt pas en mesure de mettre en Tuvre | a pa

concerne le risque de confusion.»
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9) Europeanimdn

European Trade Mark and
Design Network

www.tmdn.org

Convergence

Office for Harmonization in the Internal Market
Avenida de Europa 4,

E-030@ Alicante, Spain

Tel +34 96 513 9100

Fax +34 96 513 1344
information@oami.europa.eu
Www.oami.europa.eu
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