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Ambassade de France en Chine

Mission Economique de Pekin

	Rédaction : Secteur juridique – ME Pékin (M.Lespine)
	Date : 04/07/2007 

	Diffusion :   Entreprises
	


Note d’Information Juridique
Traduction et protection d’une marque en Chine
Votre entreprise s’est inscrite au Forum Entreprises qui se tiendra en novembre prochain à Pékin.
Lors de cet événement, vous allez rencontrer de nombreux partenaires chinois potentiels et présenter vos produits/services portant la marque de votre entreprise. A cet égard, nous souhaitons attirer votre attention sur la traduction et la protection de vos nom & marque.
1. NE NEGLIGEZ PAS LA TRADUCTION en chinois DE votre nom, DE celui de votre entreprise ET DE VOTRE MARQUE

Un nom propre ou une marque ne peuvent pas se traduire littéralement en chinois.  Le choix des caractères peut se faire en fonction de leur proximité phonétique avec la marque d’origine ou en fonction de leur signification : idéalement, la marque en caractères chinois aura à la fois une sonorité proche de la prononciation française et une signification favorable, en rapport avec le produit/service qui la porte.
Un mauvais choix peut avoir un impact très négatif sur votre image de marque. A l’inverse un nom chinois judicieusement choisi valorise votre produit/service aux yeux de vos partenaires et de vos futurs clients.
Ex : 
Carrefour a été traduit par « Jia Le Fu » (Joie et bonheur de la famille).

Coca-Cola a été traduit par « Ke Kou Ke Le » (Bon au goût et bon pour l’humeur)
L’Occitane a été traduit par « Ou Shu Dan » - traduction phonétique, portant en outre l’idée de « confort » et de produit d’origine européenne.

(
Si besoin, la Mission économique peut vous mettre en contact avec des agences de conseil en marques
2. N’oubliez pas de protéger votre marque en Chine
L’enregistrement de votre marque en France ne vous protège pas en Chine.

En Chine comme en France, c’est la règle du premier déposant qui s’applique (et non pas du premier utilisateur !). Par conséquent, si une entreprise chinoise venait à déposer votre marque avant vous en Chine, non seulement vous auriez beaucoup de mal à faire annuler ce dépôt, mais de plus vous ne seriez plus autorisé à l’utiliser en Chine sous peine d’être accusé de … contrefaçon !

Pour ces raisons, il est fortement conseillé de protéger votre marque (en français et également en caractères chinois) avant votre arrivée en Chine.
Deux voies sont possibles pour protéger une marque en Chine, telles que décrites ci-dessous :

a/ Protection de la marque directement en Chine 
La procédure de dépôt de la demande d’enregistrement s’effectue par le biais d’un agent de Propriété intellectuelle, auprès du Bureau des marques de l’Administration d’Etat de l’industrie et du commerce (State Administration for Industry and Commerce, ou SAIC) qui procède à l’examen de forme des pièces et à l’examen au fond qui comprend une recherche d’antériorité. Cette recherche est limitée aux marques enregistrées en Chine sur les produits et services désignés, et ne porte pas sur les autres droits auxquels la marque peut porter atteinte (nom commerciaux, enseignes, appellations d’origine, droit d’auteur). Tant le nom que le logo peuvent faire l’objet d’un dépôt.

Une décision de refus d’enregistrement peut être contestée auprès du Bureau de révision et d’adjudication des marques qui dépend tout comme l’Office chinois des marques de la SAIC.

La première publication de l’enregistrement dans la Gazette des marques ouvre une période d’opposition de trois mois. Passé ce délai, le certificat d’enregistrement est délivré et la marque est de nouveau publiée. L’enregistrement est valable 10 ans à compter de la date de dépôt, et est renouvelable indéfiniment.

Le coût d’un dépôt dépendra du nombre de classes concernées. Les redevances officielles sont de 1.000 RMB (environ 100 euros) pour un dépôt sur une classe, dans la limite de 10 produits et services, avec 100 RMB (environ 10 euros) par produit ou service supplémentaire. La désignation de produits ou service d’une autre classe équivaut à un nouveau dépôt (donc à nouveau 1.000 RMB, etc.). Les frais d’agent sont au minimum de 3.000 RMB (environ 300 euros).

NB : Le dépôt d’un nom de domaine en Chine ne protège pas votre nom pour toutes les utilisations commerciales que vous en faites : seul un dépôt de marque vous permettra de prétendre à un monopole d’utilisation du nom pour les activités désignées. La priorité pour votre société serait donc de procéder à un tel dépôt en Chine. 

(
Si besoin, la Mission économique peut vous mettre en contact avec des Conseils en propriété industrielle en Chine
b/ Protection avec une extension en Chine de l’enregistrement fait en France

Alternativement, une extension internationale de votre dépôt français est possible: Pour information, le calculateur de taxes des extensions internationales se trouve sur le site de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, ou OMPI), à l’adresse http://www.wipo.int/madrid/fr/fees , en cliquant sur le lien « calculateur de taxes » 

- Dépôt d’une marque en France (INPI) : 235 euros

- Extension vers la Chine : 976 CHF, soit 726 x 0.64 = 625 euros + 40 euros taxe de transfert INPI = 665 euros 

- TOTAL : 900 euros
NB : ces calculs sont faits à titre indicatif, sur la base d’une marque verbale (à savoir un nom, sans logo) en couleur, enregistrée pour 3 classes de produits/services.
L’extension du dépôt français semble a priori plus coûteuse, mais il faut savoir que divers frais non indiqués ici peuvent encore vous être demandés en cours de procédure dans le dépôt national, qui pourraient alourdir considérablement la facture (rectifications, traductions, etc.) ; de plus, l’extension internationale est plus sécurisante et la date de validité de votre marque serait bien celle de votre dépôt français sur lequel vous demandez la priorité pour la Chine (cette priorité étant à demander dans les 6 mois du dépôt français). Si votre dépôt français remonte à plus de 6 mois, la demande d’extension est possible mais la date de protection en Chine sera celle de la demande d’extension. 

Plus d’informations sur : le site de l'INPI 

3. LE MOMENT VENU, pENSEZ A PREVOIR des cartes de visite bilingues
La carte de visite est bien entendu un outil incontournable pour travailler avec les Chinois.

Outre les coordonnées, la carte de visite renseigne sur l’orthographe exacte du nom de la personne et de sa société ; cela est d’autant plus important que les noms étrangers sont difficilement mémorisables pour les interlocuteurs chinois. La carte de visite sera donc le plus souvent bilingue, en français au recto et en chinois au verso.

Les Chinois accordent également beaucoup d’importance au titre et à la position dans l’entreprise, qu’il convient donc de traduire aussi.

*
*
*

Annexe 1
Frais de dépôt d’une marque

	
	Coût

	Extension internationale d’un dépôt français (marque verbale, sans logo, en couleur, enregistrée pour 3 classes de produits ou services)
	665 euros

	Dépôt direct en Chine :

	–
redevances officielles (dépôt sur une classe, dans la limite de 10 produits et services)
	1 000 CNY

	–
frais par produit ou service supplémentaire
	100 CNY

	–
frais d’agent
	minimum 3 000 CNY


Source : Mission économique de Pékin, 2006.

Exemple de tarifs et conditions d’un agent de Propriété Intellectuelle sérieux

(Wan Hui Da Intellectual Property Agency)
Filing Requirements for Trademark Application for Registration

　
1、Total costs

 

Our charge for filing one trademark application for registration in one international class is US$ 450 (including official fee and our attorney fee).  If additional class is simultaneously involved for the same mark, our charge is US$ 400 for one application in each additional class.  For one goods items exceeding 10 in one class, additional US$12.50 will occur.  

 

After the examination, the trademark will be published in Chinese Trademark Gazette and US$60 publication fee will occur.   For obtaining the trademark registration certificate, US$60 registration fee will be charged.  

 

In summary, from filing to registration, the total costs for one trademark application covering less than 10 goods items are about US$570 (US$520 for an additional class).  For more detailed information, please see the attached Schedule of Charges.

 

2、Documents or information required

 

(1)  Duly signed Power of Attorney. No legalization or notarization is required (a blank form is attached);

(2)  Applicant’s name and address both in English and Chinese ( If the Chinese versions are not available, we could manage to translate free of charge);

(3)  8 specimens of Trademark (5cmx5cm – 10cmx10cm), especially when color protection is claimed.  For trademark in black and white, one sample is enough;

(4)  Specification of goods or services covered by the applied trademark;

(5)  If priority is claimed, priority document should be submitted (the priority period for a trademark application is 6 months).  If the document is not available when file the application, it can be late-filed within 3 months from the filing date.  However, the relevant information about the base application, such as base nation, priority date and number, must be provided before the filing. 

 

All the above information and documents except for the priority document must be provided before the filing.   

 

　Schedule of Charges for Trademark Matters in P.R. China

 (Effective on March 25, 2005)

　
	
	                                                       Official Fees   Service Fees   Total

(USD)        (USD)     (USD)

	1
	Trademark Search
	
	
	

	
	1) Normal search (5-6 days) ( for Chinese characters 

( for English letters   
2) Urgent search (2-3 days) – for Chinese characters 

–for English letters 
	8.00

12.00  

15.00

25.00
	100.00*

100.00*

100.00*

100.00*
	108.00*

112.00*

115.00*

125.00*

	
	3) Search for device mark

4) Proprietorship search – obtaining a list 

                   – reporting detail of each cited mark 
	-

-

15.00  
	200.00*

200.00

200.00 plus 20.00 for per mark cited
	200.00*
200.00

actual

	2
	Trademark Registration (including service mark)
	
	
	

	
	1) Filing application for registration for one mark in one class covering goods/services item less than 10

2) Application in each additional class for the same mark  

3) Additional fee for each goods/service item in excess of ten in one application

4) Claiming convention priority 

5) Late filing of priority documents

6) Reporting publication 

7) Reporting registration 

8) Providing pre-filing advice on a mark’s inherent registrability

9) Providing pre-filing advice on the specification of goods/services 

10) Preparing trademark specimens for each application

11) Requesting for correcting the official mistake in the publication or registration
	125.00

125.00

12.50

-

-

-

-

-

-

-

-
	325.00

275.00

-
50.00

50.00

60.00

60.00

100.00*

100.00*

5.00

100.00
	450.00

400.00

actual

50.00

50.00

60.00

60.00

100.00*

100.00*
5.00

100.00

	3
	Collective Trademark Registration  
	375.00
	425.00
	800.00

	4
	Certification Trademark Registration  
	375.00
	425.00
	800.00

	5
	Renewal of trademark registration
	
	
	

	
	  1) In one class  

  2) In each additional class for the same mark  

  3) Additional fee for renewal in grace period 
	250.00

250.00

62.00
	200.00

170.00

63.00
	450.00

420.00

125.00

	6
	Application for assignment of application/registration 
	125.00
	225.00
	350.00

	7
	Recordal of license contract  
	
	
	

	
	1) Application for recordal of license contract 

2) Modification and termination of license
	38.00

-
	162.00

100.00
	200.00

100.00 

	8
	Modification for application/registration
	
	
	 

	
	  1) Modification of applicant/registrant’s name  

  2) Modification of applicant/registrant’s address  

  3) Modifications of applicant/registrant’s name and address simultaneously 

  4) Modification of agency  

  5) Modification of other particulars  
	62.00

62.00 

62.00

62.00

62.00
	138.00

138.00

138.00

138.00

138.00
	200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

	9
	Trademark cancellation based on non-use
	
	
	

	
	1) Applying for cancellation of non-use registered trademark

2) Responding to non-use cancellation action 
	125.00

-
	200.00

200.00**
	325.00 

200.00**

	10
	Opposition procedure
	
	
	

	
	1) Filing an opposition with grounds and supporting evidential materials 

2) Responding to an opposition
	125.00

-
	200.00**

200.00**
	325.00**

200.00**

	11
	Other matters with the Trademark Office
	
	
	

	
	  1) Applying for re-issuance of registration certificate  

2) Obtaining certified trademark registration certificate

  3) Withdrawal of pending application  

  4) Applying for withdrawal of a registration

  5) Obtaining priority certification document
	125.00

12.00

-

-

12.00
	125.00

100.00

100.00

100.00

100.00
	250.00

112.00

100.00

100.00

112.00

	12
	Trademark Review and Adjudication Procedure 
	
	
	

	
	1) Filing review of refusal, review of decision on opposition, decision on cancellation, cancellation against improper registration, and dispute 

2) Responding to a trademark review and adjudication case raised by a other party 

3) Making response in the evidence exchange procedure
	187.00

-

-
	243.00**

243.00**

243.00**
	430.00**

243.00**

243.00**

	13
	General matters
	
	
	

	
	1)Transferring official letters/decisions with professional advice

2) Making necessary action to respond to the official letters

3) Providing professional advice at request

4) Translation – into English, every 100 Chinese characters 

– into Chinese, every 100 English characters
	-

-

-

-

-
	100.00*

50.00*

100.00*

12.00

10.00
	100.00*

50.00*

100.00*

actual

actual


Note:  

1. The above item marked with * is a minimum cost, and actual cost will be charged according to the degree of complexity of the search report.  

2. The above item marked with ** is the fee for preparing and filing the formal documents.  The additional fees for providing professional advice, gathering and reviewing evidential materials, drafting the necessary grounds etc., will be charged dependent on the degree of complexity of specific case and our actual working hours at the rate of US$150.00 per hour.  The estimated fee for a specific case can be provided on request before proceeding.

3.  The above fees are exclusive of disbursements.

 

http://www.missioneco.org/chine
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