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Objectifs

= Vous sensibiliser a la proprieté intellectuelle qui
s'applique a vos innovations (ou celles des tiers).

= Vous donner des outils pour anticiper et avoir les
bons réflexes.
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Programme

= Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ?
= Les marques

» Les dessins et/ou modéles

* Les noms de domaines

» Les brevets

= Notre bureau de Bordeaux - Contact

www.germainmaureau.com
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Qu'est-ce que la propriete
intellectuelle ?




Qu'est-ce que la propriete intellectuelle ?

= La propriété intellectuelle regroupe la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.

= La propriété industrielle a plus spécifiquement pour objet la protection et la valorisation des inventions, des

innovations et des créations.
PROPRIETE
J INTELLECTUELLE

PROPRIETE
LITTERAIRE ET

ARTISTIQUE

Créations
esthetiques

Dessins et
modeles

Bases de .
donnees
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--{ Logiciels ]1--\; CEuvres de l'esprit

Brevets




- MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE ET DE SERVICE

+ NOM COMMERCIAL"

* ENSEIGNE"

* APPELATION D'ORIGINE"

* INDICATION DE PROVENANCE"

- BREVET D'INVENTION
- TOPOGRAPHIE DE SEMI-CONDUCTEURS

- OBTENTION VEGETALE"

CREATIONS
FONCTIONNELLES
TECHNIQUES

PROPRIETE

INDUSTRIELLE

-
= BASES DE DONNEES”

~
-

NS DROIT
""""""" D'AUTEUR

CREATIONS
ESTHETIQUES

DESSINS ET MODELES

* Titres non enregistrés a I'INPI
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Qu'est-ce que la propriete industrielle ?

Un véritable titre de propriété

Principe de territorialité
Le titre est nécessairement delimite
geographiquement.

Durée limitéee

wWwWw.germainmaureau.com

Principe du dépét / de l'enregistrement

Un titre de propriété industrielle s'acquiert aupres d'un
Office national, régional, ou international de Propriété
Industrielle par un déepdt ou un enregistrement.

Un droit d'interdire et non un droit de faire




Des protections qui se cumulent

Caracteristiques techniques

de dispositifs ou ~ Logiciel Slogan  Nom de produits Logo Design
procédeés 3 | | i |

Brevet ° Q

Marque

Droit d‘auteur ° ° °

Dessin ou modele |
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Les marques




Qu'est-ce qu'une marque ?

Un signe distinctif

- Permet aux consommateurs de discerner les produits et
services proposes par une entreprise de ceux proposes
par une entreprise concurrente

Un repére

+ Pour les consommateurs

Un élément
stratégique

- La marque fait partie intégrante d'une strategie
d'entreprise globale et commerciale
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Pourquol deposer une marque ?

Enregistrement Monopole

Le monopole autorise le propriétaire a

L'enregistrement fait naitre Le droit de propriété s'opposer a l'usage / reproduction /

le droit de proprieté consacre un Monopole imitation par des tiers de sa marque pour
des produits identiques ou similaires

/\ En labsence d'enregistrement, pas d'action possible contre les tiers contrefacteurs et
risque de se voir interdire [usage de sa propre marque par un deposant postérieur,
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Les signes susceptibles de constituer une marque

Article L711-1

Code de la Propriété Intellectuelle

Signes susceptibles de représentation graphigue pouvant étre adoptés comme margue de commerce ou de service
selon la liste non-exhaustive de I'article L. ¥11-1 du Code de la Propriété Intellectuelle
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G — WWW.germainmaureau.com www.SketchLex.com I



Que peut-on deposer ?

= Des lettres, des chiffres..

N°5
CHANEL

PARIS

Ups

& Cositec

M

wWwWw.germainmaureau.com

G


http://www.cositec.fr/

Que peut-on deposer ?

= Des slogans, des accroches commerciales..

JUST DOIT.

e =

Thin k diffe rent' "La vent@ﬁl!ljmjimble"@

, . \\g
13
| 9 IL se décarcasse
, “M:t ¢a change tout |
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Que peut-on deposer ?

= Des logos, des dessins, des decors..

G—

wWwWw.germainmaureau.com




Que peut-on deposer ?

= Des couleurs..

orange”
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Que peut-on deposer ?

= Des formes..

G—
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Que peut-on deposer ?

= Des sons..

www.germainmaureau.com

N'National : 94 543 458

Dépdt du : 4 NOVEMBRE 1294
# NP
METRO-GOLDWYN-MAYER LUON CORF., socieie organisee selon

o5 lois de I'Etat de Del e, 2500 Broady Stroet, City of Santa
Monica, State of Caifornia S0404-3061, ETATS UNIS DAMERIQUE

Mandataire ou destinataire de ka correspondance :
NOVAMARK | 63 bis, boulevard Bessidres, 75017 PARIS.

Marque sonore,

Description de la marque : La ue es! CONSRUGE P B SON
produit par le rugissement d'un fon et rée par le spectrogramme
Ci-dessus représanté.

Prodults ou services designés : Apparnsds #f inasuments srientifi-
auec nautiques, gboahbquu Gactriques, photographiques, cindma-

ographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
omtrﬂo(hmm) mm(umm)aumwm ap-
pareils pour 'enreg want, la transe la repr au son
et des images; supports d'envegistrement maminquu disques a-
coustiques; dstributeurs automatiques et mécanismes pour apparels
& peéipmeament; calsses enregistreusas, machines & calculer, équipe-
ment pour le traement de I'nfcrmaton et les ardinateurs, extincteurs.
Education. ieiinalicn, diverissement; activiiés sporives e culturebes.
Ediion de wres, de revues. Prits de livies. Dressage d'animaux.
Production de spectacies. de films. Agences pour artistes. Location de
fims, d'enragistrements phonographigues, d'appareiis de projection de
cnéma et acoassoires de décors de thédire. Crganisation de concours

p 20th Century Fox

» Intel




Criteres de validite

= Pour étre valablement protegee, la marque doit repondre a certains criteres:

Distinctive Licite Disponible

G—
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Criteres de validite

Une marque doit étre différente de .

= | a designation genérique ou usuelle du produit W

ou service désigne.

Distinctive

= | a description de la composition, de la fonction
ou de la nature du produit ou service designe.

G—

www.germainmaureau.com



Criteres de validite

= Distinctivite - Signes

Q Signes juges descriptifs 9 Signes evocateurs
= ALCOOL pour des parfums ESPACE pour un veéhicule automobile spacieux
= GOMMAGE DES FACADES pour un procedé de VITALITE pour des aliments pour bébes
ravalement EASYBANK pour des services de banques en ligne
= LE FIL BLEU pour un fil électrique de couleur bleu QUICK pour des services de restaurations rapide

=  TEK pour du mobilier susceptible d'étre fabriqué
en bois de teck

G—
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Criteres de validite

Sont illicites :

» |es signes comportant des drapeaux des etats

* BENE
RW GANIC

EURCANNA

» Les signes reproduisant les symboles olympiques,
emblemes des conventions de Geneve .

+ C
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_Red_Cross.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_Red_Crescent.svg

Criteres de validite

Sont illicites :

= | es signes contraires a l'ordre public ou aux bonnes moeurs:

= EXTASY IF YOU TASTE IT YOU'LL BE ADDICT
= CANNABIA

= BIN LADIN

= SCREW YOU

= GIVEAFUCK

= | es signes trompeurs

= COTTONADE (vétements en synthétique)

= MA SANTE ADORE (produits alimentaires)

= LABEL ROSE (laissant croire a une certification particuliere des produits)
=  NORDMEDICA (cosmetiques)

G—
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Criteres de validite

= Une marque ne doit pas porter atteinte a des droits
anterieurs

= Marque antérieure (risque de confusion)

= Dénomination sociale, nom commercial, enseigne

= AOP/IGP

= Droits d'auteur, dessins et modeles

= Droit de la personnalité d'un tiers (hom, pseudonyme, image)
= Nom ou image d'une collectivite territoriale

= Nom de domaine

Importance des recherches d'antériorités avant de choisir
une marque

www.germainmaureau.com
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Criteres de validite

= Atteinte a une marque anterieure. Une marque peut
étre refuseée lorsque:

= Elle est identique a une marque antérieure pour des
produits/services identiques m

: : T Disponible
= Elle est identique ou similaire a une marque pon
antérieure qui désigne des produits identiques ou
similaires, s'il existe un risque de confusion .

—M
G—

wWwWw.germainmaureau.com



Criteres de validite

= Pour apprecier les similitudes entre deux marques,
prise en consideration des elements suivants :

= |Impression visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les

—

= Eléments distinctifs ou dominants au sein des marques Disponible

= Degré d'attention du consommateur concerne par les
produits/services.

G—
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Marque francaise

Durée de protection
= 10 ans
= Renouvelable indéfiniment

Etendue de protection
=  France métropolitaine, DOM, TOM
=  Protection optionnelle en Polynésie francaise

Procedure d'enregistrement
=  Deépdt aupres de L'INPI.
= Publication 2 mois apres le dépot.

= Période d'opposition de 2 mois a compter de la
publication.

= Deélai moyen d'enregistrement 5 mois

—M
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Marque Europeenne

Durée de protection
= 10 ans

= Renouvelable indéfiniment

Durée de protection
= 27 Etats membres de ['Union Européenne

= Caractére Unitaire (un SEUL titre couvrant les
27 pays)

Procedure d'enregistrement
=  Depdt aupres de ['Office Européen EUIPO.
= Publication 2 mois apres le depot.

= Période d'opposition de 3 mois a compter de la
publication.

G—
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Marques internationales

Durée de protection
= 10 ans

= Renouvelable indéfiniment

Etendue de la protection

= 126 Etats membres de l'‘Arrangement et/ou du
Protocole de Madrid

=  Géomeétrie variable
= Le systeme de Madrid

> une solution pratique et économique pour
l'enregistrement et la gestion des marques dans
le monde entier

> permet, apres avoir déepose une demande
unique et paye une seule série de taxes, de
demander une protection dans un maximum de
126 pays. (Dont toute l'union européenne et des
adhésions récentes comme ['OAPI/ Afghanistan
/ Maroc/ Malawi et le Canada),

> une gestion centrale

G—
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Marques internationales

Procedure d'enregistrement (phase
internationale)

= Depdt aupres de 'Organisation Mondiale de la
Propriéte Intellectuelle (OMPI).

= Neécessite d'un depdt de base dans le pays
d'origine du déposant.

= Enregistrement rapide (3 a 5 mois de la date de
deépot).

Procédure d'enregistrement (phase
nationale)

= Designation d'Etats membres de lArrangement
ou du Protocole de Madrid.

= Délai de 12 ou 18 mois pour émettre d'éventuels
avis de refus provisoires.

G—
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Usage de la marque

= Déchéance pour défaut d'exploitation

0 Principe

Une marque qui n'a pas ete exploitée pendant une durée ininterrompue de cing ans (3
ans dans certains pays) est susceptible de décheance pour défaut d'exploitation.

= La marque doit étre utilisée par son titulaire ou avec son autorisation (licence).

= La marque doit étre utilisée telle que déposée.

G—
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Les dessins et/ou modeles




Dessins & Modeles

= Les modeles sont destinés a
protéger l'apparence et l'aspect
esthetique d'un produit.

G—

www.germainmaureau.com




Conditions de protection

Pour étre valable un modele doit étre :

G—

Nouveau : Il ne doit pas exister de modéle identique
dans le monde avant sa date de dépdt (délai de grace
de 12 mois en Europe)

Avoir un caractere propre : Les caractéristiques
principales du modéle doivent étre différentes de celle

des modeles existant a sa date de depot.

www.germainmaureau.com




Duree de protection

E

= 5 ans (Renouvelable 4 fois 2 25 ans)
= DépdtsFR/ EU/ WIPO

—M
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Le Nom de Domaine

=  Rappel technique - Définition

https://www.google.com

iy p Label Extension
:/ Chaine de caractéres gTLD/newgTLD/ccTLD
TLD = Top Level Domain
M Association unique qui forme le nom de domaine
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GOOGLE ®

Votre marque
Le label déepend généralement de l'usage
web et/ou email associe. Cela peut étre une
dénomination sociale, une marque, un ﬁ
produit, une filiale, un évenement, une ® COM

plateforme spécifique, etc.

2 choix, un nom

B EXTENSION

Votre activité ou zone de chalandise

Longtemps cantonnées aux extensions
generiques, les extensions pays ont desormais

atteint une maturité commerciale qui leur attribue

une certaine legitimité, notamment aupres des

internautes

Un nom de domaine est forcément composée d'un label et
d'une extension, c'est sur cette combinaison que l'on

détient un droit d'usage exclusif

mm) Une composition unique.

www.germainmaureau.com




—M
G—

wWwWw.germainmaureau.com

Le Nom de Domaine

= Votre identite en ligne

C'est un signe distinctif
me website

1 1
r 1 !

maggie@singingbearshop.com

Chaine de caractéere associée a une extension

ano g 1
Une seule composition possible, un nom de instagram l
domaine est unique.

T
el

Premier arrive, premier servi.




Les extensions Generiques

gTLD: ® gTLD ® gTLD ® NewgTLD
Generic Top Level Domain COM BIZ PIZZA

NET INFO PARIS

ORG NAME BZH

EDU MUSEU SNCF

MiIL M MENU

GOV COOP gTLD gTLD SPORT

ARPA BANK

2001 2002 2004 2005 2006 2011 ‘ 2013 @2021 ‘I

gTLD
TEL
.MOBI
.TRAVEL
JOBS
CAT

gTLD
XXX

— WWww.germainmaureau.com



|
ENREGISTREMENT

Immédiat suite au
paiement

Date de création

DOMAINE
DISPONIBLE

EXPIRATION

Retombeée dans le

RENOUVELLEMENT

Selon la duree
d'enregistrement initiale

Date d' explratlon

domaine public

Réservation active

Période de grace

Période
de rédemption

En cours
de suppression

DOMAINE
DISPONIBLE

Procedur

Dépot :
De 10€ a XK€ par an, selon
l'extension choisie

depot.
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Les brevets
Definition




Qu'est-ce qu'un brevet ?

= Clest un titre officiel visant a protéger une invention sur un
territoire donné et pour une durée maximale de 20 ans a
compter du dépaot

= Tant que ce titre est en vigueur, il permet dinterdire aux
concurrents d'exploiter linvention dans le pays concerné (i.e.
droit d'interdire la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce,
l'utilisation, limportation, l'exportation, le transbordement,
l'utilisation du produit brevete sur le territoire de protection )

En contrepartie d'une divulgation

E — WWwWw.germalinmaureau.com



Qu'est-ce qui est protegeable par brevet ?

= Une invention qui peut étre protégee par un brevet

@ est une solution a un probleme technique particulier
@ n'est pas un objectif a atteindre, un résultat

@ comprend les moyens techniques nécessaires pour atteindre l'objectif et les résultats.

= Categories d'inventions protégeables par brevet

piece mecanique

produit chimique

matériau

combinaison de produits / de pieces...
= machine, systeme

= programme d'ordinateur

= etc

° Procédé = procedés de fabrication
= procédeés « logiciels »

Q Utilisation = utilisation nouvelle d'un produit connu

wWwWw.germainmaureau.com
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Conditions de fond / criteres de brevetabilite

Nouveaute

n'existe pas encore en tant que tel

Application industrielle

peut étre fabriquée ou utilisé dans tout
genre d'industrie

wWwWw.germainmaureau.com

Activité inventive

ne doit pas étre évident au vu de ce qui
existe déja

Des exclusions

Découvertes, théories scientifiques et méthodes
mathématiques / Créations esthétiques / Plans,
principes et méthodes dans l'exercice d'activités
intellectuelles, en matiere de jeu ou dans le domaine
des activités économiques /  Présentations
d'informations
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La liberte d'exploitation

= Un brevet est un droit d'interdire / pas un droit d'exploiter.

= Deétenir un brevet (ou une licence) n'est pas l'assurance de pouvoir exploiter la technologie

= Pour évaluer la liberté d'exploitation, il faut rechercher les brevets de tiers qui pourraient empécher
l'exploitation ou la valorisation dans les pays envisages (US, Europe, Japon..)
= En cas de brevet bloquant, envisager

> une negociation,
> une action d'annulation: opposition ou action en nullité

> une solution de contournement.
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Ou doit-on se proteger ?

Le brevet est un titre territorial

= |l permet d'empécher la fabrication, la commercialisation ou
limportation sur un territoire donne.

= |l convient donc de se proteger:

> Dans un ou plusieurs etats constituant des marchés important
pour le produit ou le procédé considere

> Eventuellement, dans les états ou des concurrents pourraient
fabriquer.

G—
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Quand deposer une demande de brevet ?
Ce qu'il faut faire / Ce qu'il ne faut surtout pas faire

= Déposer trop tot :

= Risque de description insuffisante pour que
'lhomme du metier puisse reproduire l'invention

= La publication donnera des idées a des tiers

= Mais le retrait est un remede a un déepot premature

wWwWw.germainmaureau.com



Quand deposer une demande de brevet ?
Ce qu'il faut faire / Ce qu'il ne faut surtout pas faire

= Troptard:

=  Absence de nouveaute ou defaut d'activite
inventive

= Deépendance d'un autre brevet

= Maturité du marche : rythme d'innovation du
secteur, capacité de l'entreprise a garder
longtemps le secret

-M
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Quand deposer une demande de brevet ?
Ce qu'il faut faire / Ce qu'il ne faut surtout pas faire

_6_

= Avant le dépdt de la demande, il he faut pas divulguer publiquement l'invention

On entend par « divulgation publique », toute communication a des tiers non soumis au secret (y compris par
les inventeurs) telle que :

Présentation orale de l'invention en public (par ex: congres, foire ou exposition, soutenance de thése)

Publication (par ex: publication scientifique, mémoire de thése, poster de congres, site internet)
=  Offre et mise dans le commerce de linvention

-M
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Notre bureau de Bordeaux

Présent depuis 2020 a Bordeaux, Germain Maureau vous propose :
= Une equipe locale experte dans tous les domaines de la propriété intellectuelle
= Une forte proximité vous assurant ecoute, disponibilité et réactivite

= |Lacapacite a mobiliser des expertises pointues au sein des equipes nationales de Germain Maureau

Marie Gaél
MOTHES MANCEC
Responsable du Bureau Juriste NTIC

de Bordeaux

Conseil en Propriété
Industrielle

M

wWwWw.germainmaureau.com

G



G—

www.germainmaureau.com

M

(3:;ERMAIN

MAUREAU

GERMAIN MAUREAU

9 place Jean Jaures
33000 BORDEAUX

Contact:

marie.mothes@germainmaureau.com

05247374 66
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