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Notifications relatives au traités 

Arrangement de Locarno 

Nouveau membre de l'Union de Locarno 

AUTRICHE 

Le Gouvernement de l'Autriche a déposé le 
22 juin 1990 son instrument de ratification de l'Ar- 
rangement de Locarno instituant une classification 
internationale pour les dessins et modèles industriels, 
signé à Locarno le 8 octobre 1968 et modifié le 
2 octobre 1979. 

En application des dispositions de l'article 9.3)0), 
ledit arrangement entrera en vigueur à l'égard de 
l'Autriche le 26 septembre 1990. 

Notification Locarno N° 23, du 26 juin 1990. 

Traité de coopération 
en matière de brevets (PCT) 

I. Retrait de la déclaration 
concernant le chapitre II 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

Le Gouvernement de la République de Corée, par 
notification reçue le 1er juin 1990, a retiré la décla- 
ration contenue dans son instrument d'adhésion au 
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), 
fait à Washington le 19 juin 1970, et selon laquelle 
la République de Corée n'est pas liée par les dispo- 
sitions du chapitre II dudit traité (voir la notification 
PCT N° 44, du 14 mai 19841). 

Le retrait de ladite déclaration deviendra effectif 
le 1er septembre 1990. Par conséquent, à partir de 
cette date, la République de Corée sera liée égale- 
ment par les dispositions du chapitre II dudit traité. 

Notification PCT N° 57, du 1er juin 1990. 

IL Nouveau membre de l'Union du PCT 

GRÈCE 

Le Gouvernement de la Grèce a déposé le 
9 juillet 1990 son instrument d'adhésion au Traité de 

coopération en matière de brevets (PCT), fait à 
Washington le 19 juin 1970 et modifié le 2 octobre 
1979 et le 3 février 1984. 

Ledit instrument contient la déclaration suivante : 

«La Grèce déclare, en vertu de l'article 64 du 
traité, qu'elle n'est pas liée par les dispositions du 
chapitre II de celui-ci (articles 31 à 42) et par les 
dispositions correspondantes du règlement d'exé- 
cution (règles 53 à 78).» 

Ledit traité entrera en vigueur à l'égard de la 
Grèce le 9 octobre 1990. 

Notification PCT N° 58, du 9 juillet 1990. 

Traité sur la propriété intellectuelle 
en matière de circuits intégrés 

Etats signataires 

Au terme de la période pendant laquelle il était 
ouvert à la signature (soit à la date du 25 mai 1990), 
les Etats suivants avaient signé le Traité sur la 
propriété intellectuelle en matière de circuits inté- 
grés, adopté à Washington le 26 mai Ï989 : 

- Ghana,    Guatemala,    Libéria,     Yougoslavie, 
Zambie, le 26 mai 1989; 

- Egypte, le 5 décembre 1989; Chine, le 1er mai 
1990; Inde, le 25 mai 1990. 

(Total : 8 Etats) 

Tout Etat cité ci-dessus peut devenir partie au 
Traité sur la propriété intellectuelle en matière de 
circuits intégrés en déposant un instrument de ratifi- 
cation, d'acceptation ou d'approbation. Tout Etat qui 
ne l'a pas signé et qui est membre de l'Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle ou des 
Nations Unies et toute organisation intergouverne- 
mentale qui remplit les conditions énoncées à l'ar- 
ticle 2.x) dudit traité peuvent devenir parties à celui- 
ci en déposant un instrument d'adhésion. 

Les instruments de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion doivent être déposés 
auprès du directeur général de l'OMPI. 

Voir La Propriété industrielle, 1984, p. 213. Notification IPIC N° 1, du 30 mai 1990. 
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La propriété industrielle en Colombie : faits nouveaux 

G. CAVELŒR* 

Pays membres du Groupe andin 

La Bolivie, la Colombie, l'Equateur, le Pérou et 
le Venezuela sont parties à l'Accord de Carthagène 
et, par conséquent, membres du Groupe andin au 
sein duquel leur intégration économique est en cours 
de réalisation grâce à la mise en œuvre d'une lé- 
gislation communautaire et à l'harmonisation des 
systèmes juridiques existants. 

Loi communautaire sur la propriété industrielle 

En 1978, la Commission de l'Accord de Cartha- 
gène a adopté la décision N° 85 sur la propriété 
industrielle1, qui est la loi commune sur ce sujet pour 
les pays membres. 

La décision N° 85 a été adoptée par la Colombie, 
l'Equateur et le Pérou; l'approbation de la Bolivie et 
du Venezuela est en instance. Toutefois, cette déci- 
sion produit certains effets, même dans les pays qui 
ne l'ont pas encore adoptée; par exemple, en ce qui 
concerne les priorités, la preuve de l'utilisation des 
marques et l'exploitation des brevets. 

Propositions de réforme 

Plusieurs propositions de réforme de la décision 
N° 85 ont été présentées : l'une par le Conseil de 
l'Accord de Carthagène, qui consiste en ajustements 
mineurs de la décision, et une autre par un groupe de 
praticiens en matière de propriété industrielle, qui 
souhaitent une libéralisation en ce qui concerne la 
portée de la protection conférée par les brevets. 
Toutefois, les incertitudes constitutionnelles qui ont 
entouré la conclusion de l'Accord de Carthagène font 
qu'il est impossible pour la Commission de modifier 
la décision N° 85. La seule façon de modifier cette 
décision serait l'adoption par les cinq membres du 

* Associé principal de Cavelier Abogados, à Bogota. 

' Voir les Lois et traités de propriété industrielle, TRAITES 
MULTILATERAUX-Texte 1-009. 

groupe d'une convention entièrement nouvelle sur la 
propriété industrielle, tâche qui implique une 
démarche beaucoup plus vaste que celle qui a été 
suivie jusqu'à présent. Une nouvelle convention 
devrait aussi traiter des noms commerciaux, des 
emblèmes commerciaux et de la concurrence dé- 
loyale. 

Propositions concernant l'adoption 
de textes réglementaires 

se rapportant à la décision N° 85 

Pour faciliter l'application de la décision N° 85, la 
Division colombienne de la propriété industrielle 
(office des brevets et des marques) a fait une propo- 
sition visant à adopter des textes réglementaires pour 
la mise en oeuvre des dispositions de la décision 
N° 85, mais jusqu'à présent, aucun accord n'a pu se 
faire sur cette question. 

Mesures nécessaires en ce qui concerne 
les propositions de réforme ou de réglementation 

La proposition susmentionnée appelle des mesures 
résolues de la part des pays membres, mais jusqu'à 
présent rien n'est en vue. 

Les praticiens de la propriété industrielle des pays 
membres sont ainsi privés des moyens réglementaires 
de mettre en oeuvre les éléments que nécessiterait la 
législation communautaire pertinente pour être à jour 
et promouvoir le commerce et l'industrie. Une régle- 
mentation efficace de la propriété industrielle est 
absolument nécessaire si l'on veut créer sur le plan 
national les conditions d'un accroissement des expor- 
tations de nombreux biens manufacturés et produits 
naturels. 

Projet de loi sur les modèles d'utilité 
et la concurrence déloyale 

La   Direction   générale   de   l'industrie   et   du 
commerce de  la  Colombie et  sa  Division  de  la 
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propriété industrielle ont élaboré un projet de loi sur 
les modèles d'utilité (y compris un régime régissant 
les accords de licence relatifs aux modèles d'utilité) 
et sur la concurrence déloyale, qui a été rendu public 
au début de 1990. 

Les modèles d'utilité ne sont pas couverts par la 
décision N° 85 de la Commission de l'Accord de 
Carthagène. C'est pourquoi l'on considère qu'il est 
possible de légiférer unilatéralement sur ce sujet, 
bien qu'il faille tenir compte de l'interdiction 
contenue dans l'article 85 de la décision N° 85, qui 
assujettit toutes les questions de propriété industrielle 
à cette décision. 

Ce projet de loi réglemente aussi les recours 
civils et administratifs visant à protéger la propriété 
industrielle; il modifie le système des ordonnances 
actuellement prévu dans le Code de commerce et le 
remplace en fait par de véritables actions en justice, 
les décisions rendues pouvant non seulement faire 
l'objet d'un appel mais aussi être cassées par la Cour 
suprême. Bref, cela impliquerait une longue procé- 
dure qui serait plus dommageable pour le titulaire du 
brevet ou de la marque que dissuasive pour les 
contrefacteurs. 

Le projet de loi introduirait aussi certaines modi- 
fications du Code pénal. 

Enfin, le projet de loi vise à réglementer la 
concurrence déloyale, qui relève à l'heure actuelle du 
Code de commerce. Il réduit très fortement le 
nombre des actes qui constituent une concurrence 
déloyale et il exige que, pour être considérés comme 
tels, ils soient le fruit de la «malveillance» ou de la 
«négligence» du commerçant, deux cas extrêmes 
dont il est très difficile d'apporter la preuve devant 
un tribunal et qui laisseraient donc sans défense les 
victimes d'une concurrence déloyale. 

La Cour de justice andine 

La Cour de justice de l'Accord de Carthagène, ou 
Cour de justice andine, a été instituée par un traité 
entre la Bolivie, la Colombie, l'Equateur, le Pérou et 
le Venezuela, qui est entré en vigueur le 1er janvier 
1983 et est appliqué depuis. Elle est composée de 
cinq juges, un de chaque pays membre, et siège à 
Quito, en Equateur. 

Le rôle très important dévolu à la Cour de justice 
andine est d'interpréter toute disposition du droit 
communautaire lorsqu'une affaire mettant en jeu 
cette disposition est jugée par l'un des tribunaux 
nationaux des pays membres. L'interprétation du 
droit communautaire par la Cour de justice andine 
est facultative pour le juge dans une affaire en 
première instance (qui est donc libre de demander ou 
non cette interprétation), mais elle est obligatoire 
pour le juge d'une cour d'appel dont la décision sera 
définitive (et qui doit donc demander cette interpré- 
tation); le droit de procédure national ne permet pas 

de faire appel d'une interprétation du droit commu- 
nautaire faite par la Cour de justice andine. 

Lorsqu'un tribunal national dont les décisions ne 
peuvent pas faire l'objet d'un appel doit se 
prononcer sur une affaire mettant en jeu le droit 
communautaire, il est tenu de suspendre la procédure 
et de demander à la Cour de justice andine son inter- 
prétation des dispositions du droit communautaire 
mises en cause dans l'affaire en question. La Cour 
de justice andine est tenue de rendre sa décision dans 
un délai de 30 jours, mais seulement en ce qui 
concerne les questions de droit et non de fait. Cette 
décision a force obligatoire pour le tribunal national 
qui l'a demandée; autrement dit, le tribunal national 
doit suivre l'interprétation de la Cour de justice 
andine. 

Les décisions de la Cour de justice andine 
rendues jusqu'à présent concernent principalement la 
décision N° 85. La cour a ainsi rendu en l'espace de 
deux ans, dans son interprétation du droit commu- 
nautaire, sept décisions, dont trois sont commentées 
ci-après. 

Décisions de la Cour de justice andine 

Décision N" l-IP-87, datée du 3 décembre 
1987 : affaire «Aktiebolaget Volvo». Il s'agit là de 
la première décision interprétant le droit communau- 
taire qui a été rendue par la Cour de justice andine. 

La question avait trait à un procès engagé devant 
le Conseil d'Etat de la Colombie. Le demandeur 
cherchait à obtenir l'invalidation de la marque 
«Volmo», au motif que sa ressemblance avec la 
marque «Volvo», enregistrée pour la même classe de 
produits, créait une confusion, la marque «Volvo» 
étant bien connue comme marque utilisée pour des 
véhicules et des moteurs de toutes sortes. 

La cour a rappelé les principes essentiels du droit 
communautaire selon l'Accord de Carthagène : il 
s'impose au droit national, s'intègre à celui-ci et a la 
primauté sur lui, la législation nationale des pays 
membres étant tenue d'être compatible avec lui. 

Se référant à sa compétence pour interpréter le 
droit communautaire, la Cour de justice andine a 
décrit le mécanisme qui régit cette procédure. 
Chacune des parties à un procès peut demander à un 
tribunal national de solliciter l'interprétation, par la 
Cour de justice andine, de toute disposition du droit 
communautaire; un tribunal national de première 
instance peut demander l'interprétation; un tribunal 
national dont la décision sera définitive, c'est-à-dire 
sans appel, doit suspendre la procédure et solliciter 
l'interprétation du droit communautaire par la Cour 
de justice andine; enfin, le tribunal national doit se 
conformer, dans sa décision, à l'interprétation 
donnée par la Cour de justice andine. 

L'interprétation donnée par la Cour de justice 
andine se limite aux questions de droit, c'est-à-dire à 
la signification juridique et à la portée de disposi- 
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tions particulières, et ne doit pas porter sur l'applica- 
tion des dispositions aux faits de l'espèce, tâche qui 
est réservée aux tribunaux nationaux. 

S'agissant de l'interprétation des dispositions de 
la décision N° 85 (touchant la réglementation relative 
aux brevets et aux marques) applicables en l'espèce, 
la Cour de justice andine a déclaré qu'une marque a 
pour fonction de caractériser des produits, pour les 
distinguer d'autres produits identiques ou similaires, 
et qu'elle a aussi pour fonction d'informer le 
consommateur pour l'aider à établir un lien entre un 
produit et un signe distinctif. La cour a également 
mentionné le caractère distinctif que la marque doit 
impérativement présenter afin qu'un produit puisse 
être différencié d'un autre et, enfin, les éléments de 
prestige et d'image de marque que «concrétise» un 
certain signe par rapport à un produit donné.    ! 

Ensuite, la cour a défini une marque «notoire» 
comme une marque qui est connue des consomma- 
teurs d'un produit ou d'un service donné, alors que 
la marque «bien connue» est une marque qui est 
connue de différents groupes de consommateurs sur 
différents marchés. «La marque bien connue, a 
déclaré la cour, est notoire, mais toutes les marques 
notoires ne sont pas bien connues.» 

Selon la Cour de justice andine, la décision N° 85 
protège la marque notoire non enregistrée seulement 
en ce qui concerne les produits ou services qui 
entrent dans la classe des produits ou services pour 
lesquels la marque est connue, alors qu'elle protège 
la marque notoire pour des produits ou services simi- 
laires lorsque cette marque est enregistrée dans un 
pays membre ou à l'étranger. Il s'agit là d'une 
protection plus étendue que celle dont bénéficient les 
marques enregistrées qui ne sont pas notoires. 

Enfin, la Cour de justice andine a examiné le 
«risque de confusion» entre deux marques, et elle a 
donné pour instruction au fonctionnaire compétent 
d'utiliser au mieux son jugement pour déterminer s'il 
y a confusion ou non. Ce jugement était discrétion- 
naire mais ne pouvait en aucun cas être arbitraire 
car, sur le plan international, les décisions des tribu- 
naux et les auteurs ont indiqué certaines règles scien- 
tifiques et logiques dont les tribunaux nationaux 
doivent tenir compte. Par exemple, lorsque l'on 
compare des marques verbales, il convient de tenir 
compte de la vision de l'ensemble, de la totalité de 
leurs éléments, de l'unité phonétique et graphique 
des marques, de leur structure générale, et non de 
leurs éléments isolés ni des éléments particuliers des 
noms, parce que la structure linguistique doit obéir à 
une unité phonétique. Il convient de prêter attention 
aux éléments caractéristiques de chaque dénomina- 
tion, dont dépend, dans la pratique, la première 
impression ou réaction du consommateur moyen 
lorsqu'il se trouve en présence d'une marque. 

Décision N" 1-1P-88, datée du 25 mai 
1988 : L'«affaire des herbicides». Le 25 mai 1988, 

la Cour de justice andine a rendu un jugement dans 
l'affaire N° l-IP-88, interprétant pour ce faire 
l'alinéa c) de l'article 5 et le troisième paragraphe de 
l'article 85 de la décision N° 85 de la Commission 
de l'Accord de Carthagène. 

La Cour de justice andine a rendu son jugement à 
la demande du Conseil d'Etat de la République de 
Colombie (tribunal suprême pour les questions admi- 
nistratives), auprès duquel le demandeur avait pré- 
senté une requête en interprétation des dispositions 
susmentionnées. 

Cette affaire concerne la question de la protection 
par brevet des produits agrochimiques, dans son 
ensemble, en Colombie et, de manière spécifique, la 
protection accordée aux herbicides en vertu de la 
décision N° 85 précitée. En Colombie, les procédés 
d'élaboration des composés agrochimiques jouissent 
de la protection par brevet. Il en découle que la 
question soulevée ici est celle de savoir si les herbi- 
cides peuvent ou non être conçus comme des 
produits pharmaceutiques destinés à l'usage végétal 
selon l'article 5.c) de la décision N° 85, qui dispose : 

«5. Il n'est pas délivré de brevet pour : 

c) les produits pharmaceutiques, médicaments, substances 
thérapeutiques actives, boissons et aliments destinés à l'usage 
humain, animal ou végétal;» (soulignement ajouté) 

A l'heure actuelle, la Division colombienne de la 
propriété industrielle soutient que les herbicides sont 
considérés comme des produits pharmaceutiques 
destinés à l'usage végétal, et il en découle que les 
demandes de brevet ont été régulièrement refusées 
pour ces préparations agrochimiques. 

Une requête en interprétation a été présentée à la 
Cour de justice andine au sujet de cette question 
particulière, pour savoir si les produits pharmaceuti- 
ques englobent ou non les herbicides. 

La Cour de justice andine a considéré, guidée en 
cela par ce qu'elle considérait être l'intention législa- 
tive des auteurs de la décision N° 85, que les herbi- 
cides sont des produits qui agissent comme des 
médicaments en ce qui concerne les végétaux, empê- 
chant leur croissance ou détruisant toutes les 
mauvaises herbes qui s'opposent à leur développe- 
ment normal ou ont une incidence néfaste sur leur 
santé. En conséquence, les herbicides sont considérés 
comme visés par la disposition de l'article 5 de la 
décision N° 85 de l'Accord de Carthagène et comme 
ne pouvant faire l'objet d'une protection par brevet. 

L'avis de la Cour de justice andine s'est apparem- 
ment conformé à un critère qui cherche à restreindre 
la délivrance des brevets, et qui semble avoir pour 
fondement des motivations économiques plutôt que 
juridiques. En aucune partie de sa décision, la cour 
n'a abordé la question de savoir si l'article 5.c) avait 
été adopté dans le but bien précis d'empêcher la 
brevetabilité des herbicides; ces derniers ont été 
examinés sous la rubrique des produits pharmaceuti- 
ques à usage végétal. 
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La Cour de justice andine a analysé le terme 
«pesticides», concluant que les herbicides sont inclus 
dans les pesticides. Bien que, sur un plan général, 
cette affirmation soit vraie, il est nécessaire de faire 
observer que les herbicides agissent contre les 
mauvaises herbes et que ce n'est que de façon indi- 
recte que tous les végétaux qui se trouvent autour 
des mauvaises herbes en bénéficient. Autrement dit, 
un végétal bénéficiera d'un herbicide s'il existe, 
autour ou près de lui, des mauvaises herbes. La Cour 
de justice andine s'est fondée, dans son raisonne- 
ment, sur l'hypothèse que l'herbicide devrait être 
appliqué en présence de cultures, et elle l'a considéré 
comme un produit pharmaceutique à usage végétal. 
Les herbicides n'étant pas toujours appliqués à 
proximité des cultures ou sur les parcelles mises en 
culture, le raisonnement de la cour soulève un conflit 
au sujet de ce qui constitue réellement un herbicide, 
étant donné qu'elle a attribué aux herbicides un rôle 
extrêmement restrictif. 

La dernière partie de la décision de la Cour de 
justice andine se réfère au troisième paragraphe de 
l'article 85 de la décision N° 85, qui dispose que 
cette décision régit les demandes en instance au 
13 juillet 1978, date à laquelle la décision N° 85 de 
la Commission de l'Accord de Carthagène est entrée 
en vigueur en Colombie. Selon le troisième para- 
graphe de l'article 85, toutes ces demandes en 
instance sont régies par les dispositions de la déci- 
sion N° 85. 

La question de droit qui a été soulevée dans cette 
affaire devant la Cour de justice andine a été celle de 
savoir si la loi avait ou non un effet rétroactif en ce 
qui concerne les demandes en instance à la date à 
laquelle la décision N° 85 est entrée en vigueur. La 
Cour de justice andine a considéré que le troisième 
paragraphe de l'article 85 de la décision N° 85 s'ap- 
pliquait à toutes les demandes de brevet en instance 
dans les pays parties au Pacte andin, à partir du 
moment même où cette décision était entrée en 
vigueur dans chacun de ces pays. 

La Cour de justice andine a étudié, en termes 
généraux, l'article 85 précité, et elle s'est référée 
incidemment au troisième paragraphe dudit article, 
qui était précisément le principal objet de la requête 
en interprétation. La Cour de justice andine a énoncé 
l'obligation d'appliquer le troisième paragraphe de 
l'article 85, sans examiner si cela signifiait égale- 
ment une application rétroactive de la loi. 

Décision N° 2-IP-88, datée du 25 mai 1988. Il 
s'agit là de la troisième décision rendue par la Cour 
de justice andine pour ce qui est de l'interprétation 
du droit communautaire. Cette décision concerne : 
i) les conditions d'enregistrement d'une marque dans 
le domaine pharmaceutique; et ii) le fondement de la 
radiation administrative des marques. 

S'agissant de la première question, la cour a 
déclaré qu'une marque pouvait être apposée sur les 

produits pharmaceutiques, à condition qu'elle ne soit 
ni source de confusion, ni trompeuse pour le 
consommateur, en particulier en ce qui concerne les 
caractéristiques et les possibilités d'utilisation du 
produit en question. Les pays membres peuvent dési- 
gner comme «office national compétent» en matière 
de propriété industrielle tout organe administratif 
national ou autre service de l'Administration chargé 
de vérifier les différents critères de l'enregistrement 
des marques, mais le droit interne ne saurait établir 
de nouvelles conditions pour l'enregistrement des 
marques, qui viendraient s'ajouter à celles qui sont 
déjà énoncées dans la décision N" 85. 

Pour ce qui est de la deuxième question, la cour a 
considéré que le droit national ne saurait autoriser 
des motifs de radiation des marques différents de 
ceux qui figurent dans la décision N° 85. Même si le 
droit national en prévoit, ils ne sauraient être recon- 
nus tant que sont en vigueur les dispositions de la 
décision N° 85. 

Règlement intérieur de la Division colombienne 
de la propriété industrielle 

L'office chargé de délivrer les brevets et les 
modèles d'utilité et d'enregistrer les marques de 
produits et de services, les noms commerciaux et les 
emblèmes commerciaux en Colombie - la Division 
de la propriété industrielle - a récemment édicté un 
règlement administratif détaillé. Ce règlement, qui a 
été édicté en tant que résolution - résolution N° 582 
de 1990—, est divisé en trois parties. 

I. La première partie traite des questions 
suivantes : conditions que doivent remplir les 
demandes de renouvellement d'un brevet et d'enre- 
gistrement d'une marque et règles applicables aux 
documents qui doivent être joints aux demandes; 
conditions que doivent remplir les demandes d'enre- 
gistrement d'une cession ou du changement de nom 
ou de domicile du titulaire d'un brevet, d'une 
marque, d'un modèle d'utilité, d'un nom commercial 
ou d'un emblème commercial, et pièces à joindre; 
règles régissant les oppositions à l'enregistrement 
d'une marque et pièces à joindre à l'appui; condi- 
tions d'annulation de l'enregistrement d'une marque 
et pièces à produire ou à établir; requêtes en invali- 
dation d'un brevet et pièces à joindre; requêtes 
contenant des observations sur la délivrance d'un 
brevet et éléments de preuve à joindre; règles appli- 
cables au dépôt de noms commerciaux et d'em- 
blèmes commerciaux et pièces à joindre à la 
demande; règles régissant les oppositions à l'enregis- 
trement d'un modèle d'utilité et pièces à joindre. 

IL La deuxième partie de la résolution a trait aux 
procédures que la Division de la propriété indus- 
trielle doit suivre pour les différentes requêtes et 
demandes   déposées   conformément  à   la   première 



240 LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE- JUILLET!AOUT 1990 

partie de la résolution : procédure relative aux 
requêtes écrites de différentes sortes; procédure de 
prolongation de la durée des brevets; manière de 
procéder à l'annulation de marques et de traiter les 
requêtes en invalidation de brevets; procédure rela- 
tive au dépôt des noms commerciaux et des 
emblèmes commerciaux; procédure d'enregistrement 
des licences d'utilisation et, enfin, délivrance de 
certificats et de copies par la Division de la propriété 
industrielle. 

III. Les dispositions finales de la résolution 
renvoient, pour les procédures qui ne sont pas trai- 
tées dans la résolution, au Code administratif. Toute- 
fois, le principal objet de la résolution est de faire en 
sorte que les délais assez courts qui sont normale- 
ment accordés à l'administration pour traiter une 
requête quelle qu'elle soit et rendre une décision à 
son sujet ne soient pas applicables aux affaires de 
propriété industrielle qui, du fait de leur complexité, 
nécessitent une procédure spéciale et aussi de plus 
longs délais d'étude et de prise de décision, ainsi que 
le prévoit la décision N° 85. 

3. Le contrat ne doit contenir aucune des clauses 
restrictives de la pratique du commerce énumérées 
aux articles 20 et 24 de la décision N° 220 de l'Ac- 
cord de Carthagène. 

4. La société bénéficiaire du contrat doit être 
qualifiée de «nationale» (si 80 % au minimum de 
son capital appartient à des investisseurs locaux) ou 
de «mixte» (si 51 % à 80 % de son capital appartient 
à des investisseurs locaux). 

L'approbation et l'enregistrement des accords 
précités sont obtenus par la simple vérification, par 
le secrétaire technique de la Commission des rede- 
vances, du fait que les conditions susmentionnées ont 
été dûment remplies. L'approbation doit être 
accordée dans un délai de 15 jours à compter de la 
présentation de la requête. 

La résolution N° 09 a été édictée dans le cadre de 
ce que l'on appelle 1'«ouverture économique» et fait 
partie d'un groupe de mesures adoptées aux fins de 
mettre au point une politique économique beaucoup 
plus souple en ce qui concerne l'importation de capi- 
taux, de produits et de services. 

Accords de licence 

La Commission des redevances est l'autorité 
colombienne chargée d'approuver les accords de 
transfert de techniques et ceux qui portent sur l'utili- 
sation de marques et de brevets ainsi que sur la 
gestion de la propriété intellectuelle et l'exploitation 
du logiciel. 

Le 18 mai 1990, cette commission a édicté la 
résolution N° 09, qui prévoit l'approbation automa- 
tique des accords précités pour une période de cinq 
ans si les conditions suivantes sont remplies : 

1. En ce qui concerne les accords de transfert de 
techniques et ceux qui portent sur l'utilisation de 
marques et de brevets, le montant total des rede- 
vances convenues ne peut excéder 4 % des ventes 
nettes du produit faisant l'objet du contrat. 

Pour les accords relatifs à la gestion hôtelière, le 
montant total des redevances convenues ne peut 
excéder 20 % du bénéfice net. 

Quant aux accords se rapportant à la distribution 
du logiciel, le montant total des redevances conve- 
nues ne peut excéder 40 % du prix de la licence. 

2. Le contrat doit comporter, au minimum, des 
clauses portant sur les points suivants : 

a) identification du type de technique ou d'entre- 
prise; 

b) prix de chacun des éléments compris dans le 
contrat; 

c) durée de validité du contrat; 
d) forme du paiement; 
e) application de la législation colombienne; 
f) conditions du transfert de techniques pour ces 

contrats. 

Décisions récentes de la Division colombienne 
de la propriété industrielle 

1. Demande d'enregistrement de la marque «Fila» 
pour la classe 24 

Une décision du 16 décembre 1988 a rejeté une 
demande d'enregistrement de la marque «Fila» pour 
la classe 24, qui avait été déposée par un tiers sans 
liens avec le titulaire de la marque «Fila». La déci- 
sion en question a été fondée sur le fait que cette 
marque est une marque bien connue dans le monde 
entier et qu'elle ne peut être enregistrée qu'au nom 
de son titulaire légitime. Autrement, a soutenu l'of- 
fice, le public pourrait être trompé quant à l'origine 
des produits. 

2. Appellation d'origine «Champagne» 

Par une résolution datée du 21 septembre 1989, la 
Division colombienne de la propriété industrielle a 
fait droit à une opposition déposée contre une 
demande d'enregistrement de la marque «Miller the 
Champagne of Beer». 

Le rejet a été fondé sur le fait que le mot «Cham- 
pagne» est une indication géographique pour des 
vins produits dans une certaine région qui est réputée 
dans le monde entier pour la qualité de ses vins. 
Cela résulte de la situation géographique, du sol 
crayeux et des méthodes de culture. 

Le déposant voulait utiliser l'expression pour 
désigner un produit qui n'est pas originaire de la 
Champagne et ne possède pas les caractéristiques 
liées au lieu indiqué par cette dénomination. 
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3. Demande  d'enregistrement de   «Miss  Borgoha» 
pour les classes 33 et 42 

De même, la demande d'enregistrement de la 
marque «Miss Borgona» destinée à désigner des vins 
a été rejetée car le mot «Bourgogne» (en espagnol : 
Borgoha) est la dénomination d'une région de France 
bien connue pour les vins de Bourgogne qui y sont 
produits. L'ajout du mot «Miss» ne change rien à la 
probabilité que le consommateur sera induit en erreur 
quant au lieu d'origine du produit. 

La marque de service «Miss Borgona» a été 
rejetée sur les mêmes bases parce qu'avec elle le 
déposant ne faisait que tenter de surmonter les obsta- 
cles juridiques à l'enregistrement en déguisant la 
marque «Miss Borgona», destinée à des vins, en 
marque de service, ce qu'elle n'était pas. 

4. «Glen» — une appellation d'origine 

La demande d'enregistrement en tant que marque 
présentée par «Glen Ronald» pour cette appellation 
évocatrice a été rejetée par la Division de la 
propriété industrielle, parce que cette marque incite- 
rait le public à consommer un whisky produit locale- 
ment en pensant qu'il s'agit d'un whisky produit en 
Ecosse, où le terme «Glen» est largement utilisé 
comme préfixe dans les noms ou marques de whis- 
kies écossais réputés. 

5. Brevet délivré pour un logiciel 

Par sa résolution N° 6119 du 21 juillet 1989, la 
Division de la propriété industrielle a délivré un 
brevet d'invention pour un logiciel conçu pour 
commander un central de télécommunications, parce 
que ce logiciel ne peut fonctionner qu'en association 
avec un central de télécommunications. Cela signifie 
que, afin d'exploiter ce logiciel, il faut utiliser des 

moyens matériels pour résoudre les problèmes liés au 
fonctionnement matériel d'un réseau de télécommu- 
nications. 

Décision de l'office d'enregistrement 
du Ministère de la santé 

L'appellation «Champagne», destinée à être 
utilisée pour désigner un vin mousseux produit loca- 
lement, a été rejetée au motif que les dénominations 
de boissons alcooliques comportant une indication 
géographique ne peuvent être utilisées que pour dési- 
gner des produits originaires de la région à laquelle 
cette indication se réfère. 

Tribunaux de commerce 

Le décret N° 2273 de 1989 a institué, pour la 
première fois en Colombie, des tribunaux de 
commerce dans les principales villes du pays. 

Ces tribunaux sont compétents en matière de 
concurrence déloyale et de publicité déloyale. Ils 
sont également compétents pour connaître des litiges 
relatifs aux brevets, aux modèles d'utilité, aux 
dessins et modèles industriels, aux marques, aux 
emblèmes commerciaux et aux noms commerciaux, 
ainsi que de tous les autres litiges ayant trait à la 
propriété industrielle et qui ne relèvent ni de l'Admi- 
nistration, ni des tribunaux administratifs. 

Les procès menés devant les tribunaux de 
commerce sont régis par le Code de procédure civile 
et le Code de commerce. 

Les décisions rendues par les tribunaux de 
commerce en première instance peuvent faire l'objet 
d'un appel devant les cours d'appel puis, éventuelle- 
ment, d'un pourvoi en cassation ou recours extraor- 
dinaire devant la Cour suprême. 
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La protection des indications géographiques 
aux Etats-Unis d'Amérique, 

considérée notamment sous l'angle des marques de certification 

M.G. COERPER* 

Introduction 

Dans les pays européens, aux traditions anciennes, 
il existe depuis longtemps des indications géographi- 
ques reconnues et il y est admis que celles-ci 
devraient être protégées par le droit public national. 
Aux Etats-Unis d'Amérique au contraire, nation plus 
jeune alliant dynamisme et libéralisme économique, 
sans tradition culturelle ancienne en matière d'indi- 
cations géographiques, la protection des indications 
géographiques est née de la législation sur la concur- 
rence déloyale et les marques, de sorte qu'elle a pour 
base des notions de droit privé, non de droit public1. 

Depuis de nombreuses années, l'Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) s'em- 
ploie activement à créer un cadre international 
acceptable pour tous les pays intéressés, qui permette 
la reconnaissance multilatérale des indications 
géographiques2. Indépendamment des positions parti- 

* Avocat, membre du cabinet Coudert Brothers, Washington, 
D.C. 

1 Dans l'introduction de l'exposé qu'il a présenté récemment 
lors du symposium de Santenay, M. Grigoriev a indiqué ce qui 
suit : 

«Dans l'antiquité, les indications géographiques consti- 
tuaient le mode de désignation prédominant pour les produits. 
Avec le développement des forces productrices et des 
rapports de production, l'emploi d'autres types de désigna- 
tions, destinées à distinguer les articles d'un fabricant des 
articles similaires d'autres fabricants, s'est répandu. Ainsi, 
certains noms de fabricants sont devenus progressivement des 
noms commerciaux. Vers la fin du 17e siècle et au début du 
18e, les marques ont connu un grand essor et elles ont depuis 
envahi l'ensemble du marché. Ce phénomène est illustré par 
exemple par le fait que la plupart des pays du monde ont de 
nos jours une législation sur les marques.» 

Grigoriev, A., directeur adjoint du Département des marques du 
Comité d'Etat pour les inventions et les découvertes auprès du 
Comité d'Etat de l'URSS pour la science et la technique, Sympo- 
sium sur la protection internationale des indications géographi- 
ques, Santenay (France), 9 et 10 novembre 1989 (ci-après 
dénommé «Symposium de Santenay»), publication OMPI N° 
676(F), Genève, 1990, p. 37. Voir aussi l'exposé d'Alfred 
Reichardt, administrateur principal à la Direction générale de 
l'agriculture de la Commission des Communautés européennes à 
Bruxelles, Symposium de Santenay, p. 105. 

2 A ce jour, l'OMPI a notamment mené les activités sui- 
vantes : étude d'une révision de l'Arrangement de Lisbonne 
ou d'un nouveau projet de traité, qui a abouti à un Projet de traité 
concernant la protection des indications géographiques (élaboré en 
1974 et 1975), rédaction d'une Loi type pour les pays en voie 
de développement concernant les appellations d'origine et les in- 
dications de provenance (ci-après dénommée «loi type»), révi- 

culières adoptées par tel ou tel pays, il est générale- 
ment admis qu'une indication géographique devrait 
être protégée contre les abus suivants : 

1. son utilisation pour des produits qui ne sont 
pas originaires de l'aire géographique à laquelle elle 
renvoie; 

2. son utilisation comme marque; 
3. son utilisation comme dénomination générique 

d'un produit3. 

Nous commencerons par passer en revue, dans le 
présent article, la législation pertinente des Etats- 
Unis d'Amérique qui protège contre chacun de ces 
trois actes -notamment la législation fédérale de 
base régissant ces questions, à savoir la Loi sur les 
marques [Trademark Act] de 1946, modifiée en 
19884- ainsi que quelques questions internationales 
connexes. 

Nous examinerons ensuite l'évolution de la légis- 
lation sur les marques de certification5, pour aboutir 
à la suggestion suivante : alors que les accords inter- 
nationaux peuvent être la voie préférée (et même, 
dans certains cas, la seule voie possible pour 
protéger des dénominations que, bien qu'elles soient 
bien établies, des tiers  se  sont appropriées dans 

sion de la Convention de Paris, y compris inclusion d'un nouvel 
article 10qu''Er visant à assurer une protection plus étendue des 
indications géographiques et, plus récemment, Symposium sur 
les appellations d'origine et indications de provenance tenu à 
Bordeaux (France) du 3 au 5 novembre 1988 (ci-après dénommé 
«Symposium de Bordeaux») -publication OMPI N° 669(F). 
Genève, 1989- et Symposium de Santenay (novembre 1989), qui 
ont abouti à la convocation d'un autre comité d'experts chargé 
de conseiller l'OMPI sur la conclusion éventuelle d'un nouveau 
traité ou la révision de l'Arrangement de Lisbonne. World Intel- 
lectual Property Report, The Bureau of National Affaire, Inc.. 
Washington, D.C, Vol. 4, N° 2, février 1990 - «Calendar ot 
Meetings». 

3 Baeumer, Ludwig, Symposium de Santenay, op. cit., p. 15. 
4 II sera notamment fait référence à la genèse législative, aux 

rapports, aux dépositions et au texte annoté de la loi, publiés 
dans The Trademark Law Revision Act of 1988, Public Law 100 
667, United States Trademark Association, N.Y., 1989 (ci-après 
abrégé en «USTA»). 

5 En 1946, le Congrès des Etats-Unis d'Amérique a institut 
une protection légale des indications géographiques sous certaine^ 
conditions, en créant une nouvelle catégorie de «marques» : celle 
des marques de certification (Loi de 1946 sur les marques, dite 
«loi Lanham», 15 U.S.C. 1127; voir les Lois et traités di 
propriété industrielle, ETATS-UNIS D'AMERIQUE -Text. 
3-001.). 
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certains pays), il peut être utile d'envisager la protec- 
tion des indications géographiques par le moyen 
parallèle que constituent les marques de certification 
(ou une variante de celles-ci), non seulement aux 
Etats-Unis d'Amérique mais dans d'autres pays. 

Enfin, nous analyserons le rôle que l'OMPI pour- 
rait jouer sur ce plan. 

Définition 

Il est fondamental de définir, avant toute chose, 
l'expression «indication géographique». 

Lors du Symposium sur les appellations d'origine 
et indications de provenance qui s'est tenu à 
Bordeaux en novembre 1988, il a été signalé que les 
appellations d'origine et les indications de prove- 
nance sont des objets de propriété industrielle en 
vertu de l'article premier de la Convention de Paris6. 
Chacune de ces deux expressions a été ainsi définie : 

«'indication de provenance' signifie toute expression ou 
signe utilisé pour indiquer qu'un produit ou qu'un service 
provient d'un pays, d'une région ou d'une localité déter- 
minée; 

'appellation d'origine' signifie la dénomination géogra- 
phique d'un pays, d'une région ou d'une localité déterminée 
servant à désigner un produit qui en est originaire et dont les 
qualités caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiel- 
lement au milieu géographique, comprenant les facteurs natu- 
rels et les facteurs humains.» 

Il a aussi été indiqué que les appellations d'ori- 
gine sont un type particulier d'indication de prove- 
nance et qu'elles se rapportent à une aire géogra- 
phique spécifique, ce qui a des conséquences pour 
leur protection internationale. Il a notamment été 
déclaré : 

«Contrairement au domaine des brevets et des marques, 
où les droits sont indépendants dans chaque pays de telle 
sorte qu'une invention peut être brevetée dans un pays même 
si elle n'a pas été brevetée dans le pays de résidence de l'in- 
venteur, les appellations d'origine et indications de prove- 
nance dépendent de la protection dans le pays d'origine. En 
d'autres termes, si une appellation d'origine ou une indication 
de provenance n'est pas reconnue comme telle dans le pays 
d'origine, elle ne peut normalement pas être protégée dans 
d'autres pays. Je dis 'normalement', car il peut exister 
certaines exceptions à cette règle en ce qui concerne certaines 
indications de provenance.»7 

Enfin, il a été signalé que dans le «Projet de traité 
concernant la protection des indications géographi- 
ques», élaboré par l'OMPI en 1974 et 1975 (ci-après 
dénommé «projet de traité de l'OMPI»), l'expression 
«indications géographiques» était utilisée «afin de 
couvrir les indications de provenance et les appella- 
tions d'origine»8. 

Dans le présent article, nous emploierons aussi 
l'expression «indications géographiques» et nous 
entendons par là englober les expressions correspon- 

6 Convention de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle, publication OMPI N° 201(F). 

7 Symposium de Bordeaux, op. cit., p. 23. 
8 Voir la note 2. 

dantes, telles que «indication de provenance régio- 
nale» [«indication of regional origin»9] ou «indica- 
tion d'origine» [«designation of origin»10], que l'on 
trouve dans la législation ou la réglementation des 
Etats-Unis d'Amérique. 

Il importe enfin de comprendre que, contrairement 
à ce qui se passe dans le droit traditionnel régissant 
les indications géographiques sur le continent euro- 
péen, en droit des Etats-Unis d'Amérique et de la 
plupart des pays de common law l'indication géogra- 
phique se trouve incluse dans la définition de la 
«marque» - qu'elle soit enregistrée ou non - et 
donne au détenteur ou «propriétaire» les prérogatives 
qui s'attachent à un type particulier de marque : la 
marque de certification". De ce fait, son propriétaire 
peut jouir, en common law aussi bien qu'en droit 
codifié, de bon nombre des droits reconnus pour 
d'autres catégories de «marques», dont les marques 
de produits, les marques de services ou les marques 
collectives12. 

Les trois différents actes contre 
lesquels les indications géographiques 

devraient être protégées 

1) Utilisation d'une indication géographique pour 
des produits qui ne sont pas originaires de l'aire 
géographique à laquelle renvoie l'indication 

Les   tribunaux   des   Etats-Unis  d'Amérique  ont 
considéré que l'utilisation d'une indication géogra- 

9 Article 4 (loi Lanham), 15 U.S.C. 1054. 
10 Article 43.a) (loi Lanham). 15 U.S.C. 1125.a). 
11 11 est interessant de noter que dans les modifications quelle 

proposait d'apporter à la Loi de 1946 sur les marques, la United 
States Trademark Review Commission envisageait de faire 
figurer les «appellations d'origine» (telles que définies par L. 
Baeumer) dans la définition de la «marque de certification». Elle 
est cependant convenue que la définition de la «marque de certi- 
fication» englobe déjà le sens de cette expression. Voir USTA 
(supra note 4), p. 63. 

12 Le présent article n'a pas pour objet de passer en revue les 
dispositions légales qui, aux Etats-Unis d'Amérique, régissent 
l'étiquetage et la diffusion de produits déterminés. On notera 
toutefois que ce pays reconnaît l'importance d'une protection du 
consommateur contre la publicité ou l'étiquetage faux ou falla- 
cieux, y compris l'usage abusif des indications géographiques. En 
1983, l'auteur a été invité à présenter un exposé lors d'une confé- 
rence internationale sur la protection des indications géographi- 
ques concernant le vin, qui s'est tenue à Stuttgart. Il a signalé, à 
cette occasion, les différences notables qui existent entre la 
protection des indications géographiques au titre de la législation 
relative à la concurrence déloyale et aux marques de certification 
et la protection conférée par l'approbation des étiquettes. Coerper 
M.G., «The Competitive Legal Position of European Wines in the 
United States of America - Particularly as Regards Geographic 
Designations of Origin», Schriftenreihe zum europäischen 
Weinrecht, EWR 1/84, Deutscher Fachverlag GmbH, Francfort. 
Voir aussi Protection of Geographic Denominations of Goods 
and Services, Silité par H. Cohen Jehoram, Sijthoff Noordhoff, 
1980, Pays-Bas, notamment l'article intitulé «United States Law 
of Geographic Denominations», de J. Thomas McCarthy, p. 149 
à 181. Au sujet de la protection du consommateur, voir aussi 
l'excellente étude «Le rôle de la propriété industrielle dans la 
protection du consommateur», OMPI, Genève, 1983. 



244 LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE- JU1LLETIAOÛT 1990 

phique pour des produits qui ne sont pas originaires 
de l'aire géographique à laquelle renvoie l'indication 
constitue une fausse indication d'origine. Ils ont 
donc accordé des ordonnances aux producteurs qui 
se regroupaient pour empêcher un défendeur de 
présenter fallacieusement ses produits comme étant 
fabriqués dans la région des demandeurs13. 

Ce principe, consacré depuis longtemps dans la 
common law, a été codifié dans la législation sous la 
forme de l'article 43.a) de la Loi sur les marques de 
1946 (loi Lanham, modifiée récemment par la Loi de 
1988 portant révision de la législation sur les 
marques), qui accorde un droit d'action civile à toute 
personne «estimant qu'elle est ou sera lésée à 
l'avenir» par l'utilisation d'une «fausse indication 
d'origine» pour «des produits ou services» ou dans 
«la publicité ou la promotion»14. 

Sans doute l'affaire la plus célèbre se rapportant à 
l'article 43.a) a-t-elle été The Scotch Whisky Associa- 
tion c. Barton Distilling Company^, dans laquelle les 
producteurs de whisky écossais ont cherché à faire 
interdire la vente d'alcool, non produit en Ecosse, 
sous une étiquette portant l'indication «Scotch 
whisky». Le tribunal a considéré que l'utilisation, par 
le défendeur, des mots «blended Scotch whisky» pour 
du whisky écossais d'imitation contenant de l'alcool 
non produit en Ecosse constituait une fausse indica- 
tion d'origine géographique, en violation de l'article 
43.a) de la loi Lanham ainsi que des articles 10, 10b,s 

et 10,er de la Convention de Paris pour la protection 
de la propriété industrielle. Il a conclu que les 
demandeurs avaient droit à une ordonnance en cessa- 
tion d'utilisation des mots «Scotch whisky» et de la 
marque «House of Stuart» sur ou pour une boisson 
contenant de l'alcool non produit en Ecosse. La cour 
d'appel a confirmé le jugement en ces termes : 

«Nous concluons qu'un droit d'action a été établi en vertu 
de la loi Lanham et que le tribunal de district était compétent. 
Il est inutile d'examiner les dispositions de la Convention de 
Paris pour la protection de la propriété industrielle invoquées 
par le demandeur et leur application en vertu de l'article 
1126.b) du titre 15 du Code des Etats-Unis d'Amérique.»16 

13 Voir, par exemple, Pillsbury-Washburn Flour Mills Co. c. 
Eagle, 86 F. 608 (7e Cir., 1898). (Les décisions des cours d'appel 
des Etats-Unis d'Amérique sont publiées dans le Federal Report- 
ers - abrégé en «F» ou «F.2d», selon le cas - et sont désignées 
au moyen du numéro de circuit - par exemple septième circuit, 
abrégé en «7e Cir.» - qui figure entre parenthèses après le nom 
de l'affaire.) 

14 15 U.S.C 1125.a) et USTA (supra note 4), p. 370 et 371. 
15 338 F. Supp. 595, 598 et 599 (D.C. 111., 1971), décision 

confirmée par 489 F.2d 809 T Cir. 1973. (Les décisions comme 
celle-ci, qui sont rendues par les tribunaux fédéraux de première 
instance des Etats-Unis d'Amérique dénommés «District Courts» 
(tribunaux de district), sont publiées dans le Federal Supplement 
- abrégé en «F. Supp.» - et sont désignées au moyen du nom de 
l'Etat dans lequel siège le tribunal de district - ainsi, l'abrévia- 
tion «D.C. 111.» désigne le tribunal fédéral de district de l'Illi- 
nois.) 

i"489F.2d, p. 813. 

Selon un responsable de l'Office des brevets et 
des marques des Etats-Unis d'Amérique, la position 
du Gouvernement des Etats-Unis à cet égard, telle 
qu'elle a été exprimée lors de la série de sessions de 
la Conférence diplomatique de révision de la 
Convention de Paris que l'OMPI a organisée à la fin 
des années 70 et au début des années 80, a été que 
Vutilisation dans le commerce d'une fausse indica- 
tion d'origine géographique est expressément inter- 
dite par l'article 43.a) de la loi Lanham, et qu'au- 
cune législation supplémentaire n'est nécessaire dans 
le pays pour satisfaire à toute obligation internatio- 
nale légitime à cet égard17. 

2) Utilisation d'une indication géographique comme 
marque 

En droit des Etats-Unis d'Amérique, c'est-à-dire 
aussi bien en common law qu'en droit codifié, l'utili- 
sation d'une indication géographique comme marque 
peut être autorisée dans certaines circonstances. 

Aux Etats-Unis, toute personne est autorisée à 
utiliser des marques pour identifier et distinguer ses 
produits. Elle peut même utiliser des indications 
géographiques, à condition de leur conférer, 
lorsqu'elle les utilise, un sens arbitraire, voire, dans 
certaines circonstances, un sens descriptif ou fausse- 
ment descriptif du point de vue géographique. Les 
articles 2.e) et f) et 23 de la loi Lanham modifiée 
(articles 1052 et 1091 du titre 15 du Code des Etats- 
Unis d'Amérique), qui ont codifié la common law 
sur ce plan, autorisent V enregistrement des indica- 
tions géographiques comme marques de produits. 

En vertu de ces dispositions, toute personne qui 
veut s'approprier une indication géographique pour 
l'utiliser comme marque peut le faire à condition que 
l'indication ne présente pas, pour le consommateur, 
une signification géographique évidente, compte tenu 
de la nature des produits et du lien entre ces derniers 
et l'aire géographique, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas 
«exclusivement descriptive de ces produits du point 
de vue géographique, [ni ne les décrive] de manière 
fausse et trompeuse de ce point de vue» (article 2.e): 
non souligné dans le texte). Même dans l'un ou 
l'autre de ces derniers cas, il est encore possible de 
se l'approprier comme marque, à condition qu'elle 
soit devenue distinctive des produits du déposant 
dans le commerce (article 2.f)). Elle devient «distinc- 
tive» en acquérant un «sens secondaire», que l'on 
peut démontrer en prouvant qu'elle a été utilisée, de 
façon appréciablement exclusive et continue durant 
cinq années, comme marque aux Etats-Unis d'Amé- 

17 Section of Patent, Trademark and Copyright Law, 1979 
Summary of Proceedings («Summary of Proceedings»), American 
Bar Center, Chicago, Appendix F. «Revision of the Pari: 
Convention and Appellations of Origin», Michael K. Kirk, direc 
teur du Bureau de la législation et des affaires internationales de 
l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique 
p. 187. 
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rique18. Néanmoins, cette utilisation pendant cinq 
années ne constitue pas une preuve automatique de 
l'acquisition d'un sens secondaire. Pour pouvoir 
apporter la preuve de la «première utilisation» d'une 
marque, l'utilisateur peut désormais faire enregistrer 
celle-ci immédiatement au registre supplémentaire, 
au lieu de le faire après une période d'utilisation 
d'un an (article 23). 

Une indication géographique utilisée comme 
marque «trompeuse» ne peut être enregistrée de la 
sorte (article 2.a) de la loi Lanham). Récemment, la 
Commission des audiences et recours en matière de 
marques [Trademark Trial and Appeal Board] a 
défendu la marque de certification «Goldtröpfchen» 
(indication géographique liée à un vignoble de renom 
en République fédérale d'Allemagne), protégée par 
l'usage, en common law, contre un déposant qui 
souhaitait faire enregistrer une marque trompeuse- 
ment similaire. Elle a considéré ce qui suit : 

«Une marque est trompeuse au sens de l'article 2.a) de la 
loi si elle donne des indications fausses sur les produits visés, 
si les acheteurs sont susceptibles de croire à ces indications et 
si celles-ci sont de nature à influencer sensiblement leur déci- 
sion d'acheter les produits visés. [...] En revanche, si la trom- 
perie ne pèse pas sensiblement sur la décision d'achat, la 
marque présente 'essentiellement les produits de manière 
fausse et trompeuse du point de vue géographique', pour 
reprendre l'article 2.e)2) de la loi.»19 

Lors des sessions de la Conférence diplomatique 
de révision de la Convention de Paris, la délégation 
des Etats-Unis d'Amérique s'est exprimée sur la 
question des refus d'enregistrer une indication 
géographique comme marque et elle a déclaré que 
son pays était prêt - pour se conformer aux normes 
internationales souhaitées - à recommander de modi- 
fier la loi Lanham en transférant les dénominations 
géographiques de l'alinéa 2.e) à l'alinéa 2.a), de 
sorte qu'elles ne puissent plus bénéficier des disposi- 
tions de l'alinéa 2.f) de cette même loi et être enre- 
gistrées une fois qu'elles ont acquis un caractère 
distinctif, grâce à leur sens secondaire, après cinq 
années d'utilisation continue20. Aucun accord interna- 
tional n'a jamais été trouvé sur ce point, et la modi- 
fication en question n'a jamais été recommandée au 
Congrès des Etats-Unis. Il n'en a donc pas été tenu 

18 Voir Wurzburger Hofbräu AG c. Schoenling Brewing Co., 
331 F. Supp. 497 (S.D. Ohio 1971), avec citation de l'affaire 
Anheuser-Busch Bavarian Brewery Co., 264 F.2d 88 (6e Cir., 
1959) à l'appui de la décision judiciaire, pour des exemples de 
deux indications géographiques concernant de la bière que les 
utilisateurs aux Etats-Unis d'Amérique se sont appropriées 
comme marques, les indications géographiques ayant acquis un 
«sens secondaire». 

19 Stabilisierungsfonds für Wein c. Peter Meyer Winery 
GmbH, 9 USPQ 2d 1073 (TTAB, 1988). Voir aussi In re The 
Salem China Company, 157 USPQ 600 (TTAB, 1968) : «En utili- 
sant le mot 'Limoges' dans sa marque, le déposant associe de 
manière fallacieuse la vaisselle qu'il fabrique à de la vaisselle 
fabriquée uniquement à Limoges (France).» Voir aussi l'excel- 
lente étude de McCarthy (supra note 12), p. 155 à 157. 

20 Summary of Proceedings (supra note 17), p. 187, 201 et 
202. 

compte dans la Loi de 1988 portant révision de la 
législation sur les marques. 

3) Utilisation d'une indication géographique comme 
dénomination générique d'un produit 

Webster définit ainsi l'adjectif «générique» : 
«a) relatif ou appliqué à tous les membres d'un genre, 

d'une espèce, d'une classe ou d'un groupe, ou descriptif de 
tous ces membres...; b) disponible pour l'usage courant; non 
protégé par l'enregistrement d'une marque...»21 

Le principe selon lequel une indication géogra- 
phique peut, à la longue, être associée à un produit 
ou procédé au point que les consommateurs la consi- 
dèrent comme étant le nom de ce produit ou procédé 
est fermement établi dans le droit des Etats-Unis 
d'Amérique. L'indication géographique peut donc 
devenir générique, auquel cas nul ne pourra revendi- 
quer des droits exclusifs à son égard. En vertu de ce 
principe, il n'est pas à exclure qu'une indication 
géographique pourtant solidement établie dégénère 
en terme générique. Elle ne peut alors plus être 
protégée comme marque, que ce soit comme marque 
de produits ou comme marque de certification, enre- 
gistrée ou non (c'est-à-dire au titre de la loi Lanham 
ou au titre de la common law). En droit des Etats- 
Unis d'Amérique, donc, toute la question est la 
suivante : «Quel sens le public acheteur attribue-t-il à 
la dénomination ?» 

Sur ce point, l'affaire classique qui a franchi tous 
les stades de la procédure jusqu'à la Cour suprême 
des Etats-Unis, en 1903, est l'affaire La République 
française c. Saratoga Vichy Spring Company22, dans 
laquelle la République française et d'autres parties 
ont engagé une procédure pour faire valoir le droit 
exclusif des demandeurs d'utiliser le mot «Vichy». 
La cour a considéré ce qui suit : 

«1. Etant donné que les eaux de Vichy étaient connues 
depuis des'siècles sous ce nom, on est fondé à dire que les 
demandeurs avaient, en 1872, acquis le droit exclusif d'uti- 
liser le mot 'Vichy' et de faire valoir ce droit contre tous 
ceux dont les eaux ne provenaient pas des sources de Vicjiy... 

2. S'agissant toutefois de protéger le droit exclusif des 
demandeurs d'utiliser le mot 'Vichy', on se heurte à une 
grave difficulté : ceux-ci avaient apparemment consenti à une 
utilisation du mot par des tiers... En fait, ils avaient permis 
que la dénomination devienne générique et indicative de la 
nature de l'eau. Malgré tous ces faits et malgré les ventes de 
l'entreprise défenderesse concurrente qui ne cessaient de 
croître chaque année, rien n'a été fait contre cette dernière 
pendant 25 ans et jusqu'en 1898, année où le projet de loi a 
été déposé. Il ne saurait guère y avoir cas plus flagrant de 
négligence et d'inaction.» 

Tel est encore le droit aux Etats-Unis d'Amé- 
rique. Beaucoup, y compris quelques-uns dans ce 
pays même, ont critiqué la «faiblesse des interven- 

21 Webster's Third New International Dictionary, version inté- 
grale. G.C. Merriam Co.. Springfield. Mass.. 1981. p. 945. 

22 191 U.S. 427, 435 à 437, 24 S.Ct. 145,' 146 et 147 (1903). 
(Les arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique sont 
publiés dans les United States Reports, ci-après abrégés en 
«U.S.».) 
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tions administratives et judiciaires» pour empêcher 
que   des  indications  géographiques  ne   deviennent 
génériques.    Ainsi,    le    professeur   Benson    a-t-il 
indiqué : 

«La rapidité avec laquelle la publicité moderne peut trans- 
former cette opinion [publique] accroît la probabilité qu'au 
moment où une action en justice est introduite (si elle l'est 
jamais), le public croira effectivement que l'indication 
géographique en cause est un terme générique. De plus, le 
bénéfice procuré par des ventes accrues contrebalance souvent 
largement le risque mineur de poursuites. Les usurpateurs 
sont nombreux, les procureurs indifférents, les consommateurs 
inorganisés; quant aux producteurs étrangers titulaires de 
droits légitimes sur le nom usurpé, ils sont peu nombreux et 
tellement éloignés... 

Etudier la dégénérescence des termes devenus génériques 
est une autre manière d'écrire l'histoire de l'incapacité des 
lois à protéger le consommateur. Les termes génériques 
actuels sont les restes fossilisés des tromperies passées des 
consommateurs. La plupart de ces termes demeureront des 
fossiles et ne retrouveront jamais leur sens originel. Du moins 
la loi pourrait-elle intervenir pour éviter d'autres dégénéres- 
cences.»23 

En revanche, on a le vif sentiment, aux Etats-Unis 
d'Amérique, que la compétence des tribunaux pour 
déclarer générique une indication géographique 
constitue un principe essentiel du droit de ce pays. 
C'est là, en fait, une des raisons fondamentales pour 
lesquelles le Gouvernement des Etats-Unis n'a 
adhéré ni à l'Arrangement de Madrid de 1891 
concernant la répression des indications de prove- 
nance fausses ou fallacieuses sur les produits (ci- 
après dénommé «Arrangement de Madrid») ni à 
l'Arrangement de Lisbonne de 1958 concernant la 
protection des appellations d'origine et leur enregis- 
trement international (ci-après dénommé «Arrange- 
ment de Lisbonne»)24. 

Il est même possible, en droit des Etats-Unis 
d'Amérique, de faire en sorte qu'un terme générique 
redevienne une marque ou indication géographique 
protégeable25. Cela serait néanmoins difficile, long et 

23 Benson R.W., «Vers un nouveau traité sur la protection des 
indications   géographiques»,   La   Propriété   industrielle,   1978, 
p. 136. 

24 Summary of Proceedings {supra note 17), p. 198 et 203, et 
Benson (supra note 23). p. 132. 

- Il est intéressant de noter, à cet égard, que l'indication 
géographique «Budweiser», que l'on associe à une bière brassée 
depuis le treizième siècle à Budweis, en Bohême, a été utilisée 
très tôt aux Etats-Unis d'Amérique comme marque. En 1898, un 
tribunal fédéral a protégé «Budweiser» contre un tiers (utilisateur 
postérieur de la marque «Budweiser») pour concurrence déloyale; 
il a toutefois refusé de reconnaître un droit de propriété à l'utili- 
sateur antérieur, le terme étant considéré comme une dénomina- 
tion géographique et donc comme non susceptible d'appropriation 
en tant que marque (Anheuser-Busch Brewing Association c. Fred 
Miller Brewing Co., 87 F. 846). Pendant un certain temps, on a 
pu considérer «Budweiser» comme un terme générique. Puis, 
dans l'affaire Anheuser-Busch, Inc. c. Budweiser Malt Products 
Corporation, 295 F. 306 (2e Cir., 1923), la Cour d'appel du 
deuxième circuit a considéré que «Budweiser» avait acquis un 
sens secondaire et fini par désigner uniquement le produit du 
demandeur. Mais voici qu'aujourd'hui, avec l'ouverture des fron- 
tières en Europe orientale, «Budweiser» en tant que marque, avec 
des propriétaires différents aux Etats-Unis d'Amérique et en 
Europe, refait parler d'elle. Voir «A Czech Cousin Haunts 
Budweiser», The New York Times, 5 avril 1990. 

coûteux, sans compter qu'il faudrait probablement 
une intervention des pouvoirs publics sur le plan 
international, national ou local pour y parvenir effec- 
tivement26. 

Questions internationales 

Consciente des problèmes posés par la protection 
des indications géographiques contre les actes 
susmentionnés, l'OMPI a élaboré, dans les années 
70, une Loi type pour les pays en voie de développe- 
ment concernant les appellations d'origine et indica- 
tions de provenance, afin de venir en aide à ces 
pays, et l'a publiée notamment avec le commentaire 
suivant : 

«Les appellations d'origine et les indications de prove- 
nance revêtent une importance considérable pour les pays en 
voie de développement. Elles s'appliquent à des produits 
naturels, agricoles, artisanaux ou industriels, tels le bois, le 
sucre, les fruits, les vins, le café, le thé, le tabac et les 
produits textiles, notamment les tapis. L'application d'une 
appellation d'origine ou d'une indication de provenance 
contribue à la réputation du produit et crée chez le consom- 
mateur un état d'esprit favorable qui facilite la diffusion et la 
vente des produits. Les consommateurs des produits exportés 
par les pays en voie de développement se trouvent souvent 
dans les pays industrialisés et il importe donc que, dans ces 
pays, les appellations d'origine et les indications de prove- 
nance des pays en voie de développement soient protégées. 
Or, une telle protection présuppose très souvent que l'appella- 

26 On notera que dans l'Etat d'Oregon, région vinicole pleine 
d'avenir, l'Oregon Liquor Control Commission a établi, dans ses 
Oregon Administrative Rules (OAR), des règles relatives aux 
indications géographiques qui sont plus rigoureuses que celles du 
Gouvernement fédéral. Elles prévoient, de surcroît, que 
lorsqu'elles imposent des conditions plus strictes que celles qui 
sont énoncées dans le règlement fédéral du Bureau of Alcohol, 
Tobacco and Firearms (BATF), ou lorsqu'elles interdisent telle 
ou telle pratique que le règlement du BATF autorise, ce sont 
elles qui priment (Oregon Administrative Rules, chapitre 845, 
division 10, Liquor Control Commission, 845-10-280). 

Dans les règles du BATF relatives à l'étiquetage (27 CFR 
4.24.b)l)), certaines indications géographiques européennes de 
renom comme «Bourgogne», «Chablis», «Champagne», «vin de 
Moselle» et «vin du Rhin» sont définies comme étant des dési- 
gnations semi-génériques à caractère géographique [«semi-generic 
designations of geographic significance»]. Par conséquent, dans 
certaines circonstances, ces règles en autorisent l'utilisation sur 
des vins qui ne proviennent pas des régions géographiques 
auxquelles elles renvoient, à condition toutefois que figure à 
proximité immédiate de ces indications une appellation d'origine 
appropriée divulguant le véritable lieu d'origine du vin. Les OAR 
interdisent, en revanche, cette utilisation (845-10-905(8)); de plus, 
en ce qui concerne le mot «Champagne», elles disposent ce qui 
suit : 

«845-10-935 1) Il est permis d'utiliser les expressions 
'Champagne Method' ou 'Méthode Champenoise' sur une 
étiquette de vin mousseux, à condition que le pétillement de 
ce vin soit attribuable uniquement à une fermentation secon- 
daire intervenant dans la bouteille même où il est vendu. 

2) Il est également permis d'utiliser les expressions 
'Champagne Method' ou 'Méthode Champenoise' dans toute 
description sincère telle que 'fermenté dans cette bouteille 
selon la méthode champenoise'. Dans ce cas, les mots 
'Champagne' ou 'Champenoise' et 'Method' ou 'Méthode' 
doivent figurer conjointement et être imprimés en caractères 
de dimensions identiques et dans un style identique. 

3) La commission interdit toute autre utilisation du mot 
'Champagne' sur des étiquettes.» 



ETUDES 247 

tion ou l'indication en question soit protégée dans le pays 
exportateur lui-même. Les pays en voie de développement, 
dont la plupart ne possèdent pas encore de législation concer- 
nant la protection des appellations d'origine et des indications 
de provenance, ont donc intérêt à organiser le plus tôt 
possible un régime de protection, afin d'éviter que la 
renommée de leurs produits ne soit amoindrie par l'utilisation 
indue des appellations y relatives et afin de stimuler leurs 
exportations.»27 

Cependant, même protégée dans le pays exporta- 
teur, l'indication géographique peut être mise à mal 
sur les marchés hautement concurrentiels des pays 
industrialisés -comme les Etats-Unis d'Amérique - 
en étant apposée sur des produits qui ne sont pas 
originaires de la région géographique à laquelle elle 
renvoie ou en étant tout simplement dénaturée, 
même en l'absence de fraude véritable. Telle a été, 
cela va sans dire, l'une des principales préoccupa- 
tions exprimées dans les conclusions du symposium 
que l'OMPI a organisé récemment à Santenay : 

«Il est grand temps maintenant de mettre sur pied le 
nouveau système de protection, en particulier à cause d'une 
considération qui gouverne la protection des indications 
géographiques : les évolutions qui ont eu lieu dans le passé, 
par exemple la transformation d'une indication géographique 
en nom générique du produit, sont difficiles à modifier. C'est 
pourquoi, plus vite le système international de protection sera 
établi et plus efficace il sera pour l'avenir.»28 

Nombreux sont ceux qui partagent cette préoccu- 
pation; mais est-il besoin de rappeler qu'elle est tout 
aussi valable aujourd'hui qu'il y a 15 ans, lorsqu'à 
été engagée cette nouvelle action visant à instaurer 
une protection internationale? Espérons seulement 
que les travaux, aujourd'hui repris, ne se poursui- 
vront pas 15 ans de plus. Et à supposer qu'il faille 
au moins quelques années de plus pour aboutir à des 
résultats concrets, peut-être vaudra-t-il la peine 
d'examiner ce qui pourrait être fait dans l'intervalle 
afin d'établir une meilleure protection des indications 
géographiques (nationales et étrangères), aux Etats- 
Unis d'Amérique et, en fait, dans d'autres pays. 

Dans son excellent exposé présenté à Bordeaux 
en 1988, Mme Marie-Hélène Bienaymé a fait un tour 
d'horizon complet des instruments juridiques interna- 
tionaux établis pour protéger les indications géogra- 
phiques, à commencer par les quatre conventions 
multilatérales internationales, les cinq conventions 
multilatérales régionales ainsi que les nombreuses 
conventions bilatérales et accords internationaux 
professionnels29. Malgré tout ce bon travail accompli 
au fil des années, elle a reconnu les limites des 

27 Publication OMPI N° 809 (F), Genève, 1975, p. 15. 
28 Symposium de Santenay (supra note 1), p. 29. 
29 Bienaymé Marie-Hélène, chef de la Division juridique et 

étranger à l'Institut national des appellations d'origine des vins et 
eaux-de-vie (INAO), «La protection internationale des vins et 
eaux-de-vie d'appellation d'origine», Symposium de Bordeaux 
(supra note 2), p. 129 à 143. 

Outre la Convention de Paris, l'Arrangement de Madrid et 
l'Arrangement de Lisbonne, Mme Bienaymé a mentionné comme 
quatrième convention internationale multilatérale l'Accord général 
sur les larifs douaniers et le commerce (GATT). Il esi à noter 

instruments internationaux en  question et  mis en 
évidence le problème essentiel : 

«... un nom géographiquement connu pour la qualité et l'ori- 
ginalité d'un produit peut-il devenir générique, voire semi- 
générique, et si, par un usage abusif, il l'est devenu dans un 
pays ou sur un continent, quelles attitudes adopter à cet 
égard 7»30 

Et elle a ajouté : 

«... devant les faiblesses de ce dispositif, certains se deman- 
dent s'il n'y aurait pas intérêt à lui adjoindre en parallèle 
- voire lui substituer - celui particulièrement en vogue actuel- 
lement, notamment dans les pays anglo-saxons, de la marque 
de certification.»31 

qu'à l'alinéa 6 de son article IX relatif aux marques d'origine, 
l'accord général prévoit une coopération entre les parties contrac- 
tantes «en vue d'éviter que les marques commerciales ne soient 
utilisées de manière à induire en erreur quant à la véritable 
origine du produit, et cela au détriment des appellations d'origine 
régionales ou géographiques des produits du territoire d'une 
partie contractante qui sont protégées par sa législation» (non 
souligné dans le texte). Lors des négociations commerciales 
d'Uruguay, les Communautés européennes ont fait figurer l'appli- 
cation de cet article dans leurs Lignes directrices et objectifs pour 
les négociations relatives aux droits de propriété intellectuelle. Un 
certain nombre de pays ont appuyé cette initiative des Commu- 
nautés européennes. D'autres, dont les Etats-Unis d'Amérique, 
ont protesté contre elle, alléguant que les Communautés cher- 
chent actuellement à redonner à certains termes semi-génériques 
comme «Chablis» et «Champagne» le statut d'indications géogra- 
phiques protégées qu'ils ont perdu. Inside U.S. Trade, Special 
Report, 22 juillet 1988. Voir aussi Inside U.S. Trade, vol. 7, N° 
44, 3 novembre 1989, p. 1 et 7 et le Special Report du 6 avril 
1990, qui contient le texte du projet d'accord des Communautés 
européennes en ce qui concerne les aspects des droits de 
propriété intellectuelle touchant au commerce (TRIPS), dont l'ar- 
ticle IXbis, annexe H, partie 2C intitulé «Indications géographi- 
ques, y compris les appellations d'origine». Les Etats-Unis 
d'Amérique ont soumis leur propre projet d'accord TRIPS le 14 
mai 1990. La partie de ce projet qui nous intéresse ici est ainsi 
libellée : 

«C. Indications géographiques, y compris les appellations 
d'origine 

Article 18 
Les parties contractantes protégeront les indications 

géographiques qui certifient l'origine régionale en prévoyant 
leur enregistrement en tant que marques de certification ou 
marques collectives. 

Article 19 
Les parties contractantes protégeront les appellations 

d'origine non génériques du vin en interdisant leur utilisation 
lorsque celle-ci serait de nature à induire le public en erreur 
quant à la véritable origine géographique du vin ...» 

Projet d'accord, accompagné d'un communiqué de presse, publié 
par le Bureau du Représentant des Etats-Unis d'Amérique pour 
les questions commerciales internationales, Services de la prési- 
dence, Washington, D.C., 14 mai 1990. 

m Bienaymé M.-H., Symposium de Bordeaux (supra note 2), 
p. 137. 

31 Ibid., p. 141. Mme Bienaymé a ajouté : 
«Il est intéressant de remarquer à cet égard que les Etats- 
Unis, où se développe depuis quelques années l'usage de 
noms géographiques dans la présentation des vins, se réfèrent 
au système des appellations d'origine et non à celui des 
marques de certification.» 
Mme Bienaymé fait ici allusion à l'échange de lettres entre 

les Etats-Unis d'Amérique (correspondance signée par le direc- 
teur du BATF et le vice-secrétaire d'Etat au trésor) et les 
Communautés   européennes,   clans    lequel    les    Etats-Unis   ont 



248 LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - JUILLET/AOUT 1990 

Les indications géographiques (notamment les 
appellations d'origine) ont traditionnellement été, en 
Europe surtout, un droit collectif protégé comme 
élément du patrimoine culturel par les pouvoirs 
publics du pays d'origine. Or, cette notion de droit 
collectif appartenant au patrimoine semble avoir 
suscité chez quelques Européens une réticence à 
demander ou à rechercher l'enregistrement d'une 
indication géographique comme marque de certifica- 
tion, c'est-à-dire comme titre de droit privé, au lieu 
(ou même en sus) d'en rechercher la reconnaissance 
et la protection par l'intermédiaire des gouverne- 
ments à l'échelon diplomatique. Cette réticence est 
tout à fait concevable : un régime international effi- 
cace doté d'instruments juridiques internationaux 
pleinement opérationnels peut avoir la préférence 
pour un certain nombre de raisons. Dans l'intervalle, 
peut-être conviendrait-il d'envisager cependant la 
voie parallèle de protection que constitue la marque 
de certification. La suite du présent article sera 
consacrée à un examen de la législation sur les 
marques de certification - notamment de l'évolution 
de cette législation aux Etats-Unis d'Amérique- et 
aux possibilités pour l'avenir. 

La législation sur les marques de certification 
aux Etats-Unis d'Amérique 

Bien que l'interdiction d'utiliser de manière préju- 
diciable de fausses indications géographiques fasse 
depuis longtemps partie de la common law des Etats- 
Unis d'Amérique et -depuis la Loi de 1905 sur les 
marques - de la législation fédérale de ce pays, ce 
n'est que dans la Loi de 1946 sur les marques (loi 
Lanham) que les marques de certification en tant que 
telles ont été mentionnées expressément, définies et 
protégées. Il importe au plus haut point de noter que, 
bien que la marque de certification soit mentionnée 
expressément et définie dans une loi fédérale de base 
relative aux marques, il s'agit d'un type de marque à 
part, qui est différent de la marque de produits ou de 
services et qui peut être une indication géographique. 
Toutefois, en vertu de ladite loi, elle bénéficie prati- 
quement de toute la protection conférée aux 
marques, que ce soit par l'usage ou par l'enregistre- 
ment. 

Dans la loi Lanham modifiée par la Loi de 1988 
portant révision de la législation sur les marques, les 

accepté d'intervenir sur le plan réglementaire pour éviter un affai- 
blissement des indications non génériques à caractère géogra- 
phique qui désignent des aires viticoles de la CEE. Suite à "ces 
lettres, le BATF a émis des propositions de règlement. On trou- 
vera reproduit à l'annexe 1 de la publication de l'auteur 
mentionnée précédemment (EWR 1/84, supra note 12) le texte de 
la correspondance ainsi échangée. Après avoir reçu les observa- 
tions d'un certain nombre de gouvernements, le BATF a émis 
une réglementation finale sur ce point le 30 avril 1990 (55 FR 
17960 a 17969). 

passages qui se rapportent particulièrement aux 
marques de certification sont les articles 2.e), 4, 14 
et 45. L'article 45 définit aujourd'hui les marques de 
certification comme suit : 

«l'expression 'marque de certification' désigne tout mot, 
nom, symbole ou dessin, ou toute combinaison de ces 
éléments, 

1 ) utilisé par une personne autre que le propriétaire, ou 
2) dont le propriétaire a de bonne foi l'intention d'auto- 

riser l'utilisation par une personne autre que lui-même dans le 
commerce et dont il demande l'enregistrement au registre 
principal établi par la présente loi, 
pour certifier l'origine, régionale ou autre, la matière, le mode 
de fabrication, la qualité, l'exactitude ou d'autres caractéristi- 
ques des produits ou services de cette autre personne, ou pour 
certifier que le travail ou la prestation dont les produits ou 
services ont fait l'objet est le fait de membres d'un syndicat 
ou d'une autre organisation.»32 

On notera en particulier que, tout comme pour les 
marques de produits ou de services, l'enregistrement 
des marques de certification peut maintenant aussi 
reposer sur l'«intention d'utiliser», en vertu de la 
modification apportée à l'article premier de la loi 
Lanham33. 

Ainsi, à l'heure actuelle, tout propriétaire d'une 
indication géographique, nationale ou étrangère, qui 
satisfait aux normes établies pour les marques de 
certification peut demander l'enregistrement de l'in- 
dication géographique en tant que marque de certifi- 
cation aux Etats-Unis d'Amérique. La législation des 
Etats-Unis d'Amérique est donc non discriminatoire 
et constitue un excellent modèle à suivre pour d'au- 
tres pays. 

Evolution de la législation 
sur les marques de certification 

aux Etats-Unis d'Amérique 
au travers de décisions judiciaires 

déterminantes et de textes réglementaires 

L'affaire classique qui a consacré l'utilisation de 
la  marque  de  certification  pour  attester que  des 

32 15U.S.C. 1127. 
33 Les demandes d'enregistrement de marques de produits ou 

de services fondées sur l'intention d'utiliser sont publiées aux 
fins d'appel à opposition pendant 30 jours. Si aucune opposition 
n'est formée, il est délivré un avis d'acceptation [Notice of 
Allowance]. Le déposant dispose alors d'un délai de six mois à 
compter de la date de délivrance de cet avis - sauf lorsqu'une 
déclaration d'utilisation [Statement of Use] est déposée avant la 
publication, auquel cas la demande est enregistrée pour fournir 
des spécimens de la marque à l'appui de sa demande à l'Office 
des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique. Ce délai 
de six mois peut être prorogé par périodes de six mois jusqu'à un 
maximum de 36 mois à compter de la délivrance de l'avis d'ac- 
ceptation, à condition que des déclarations attestées selon 
lesquelles le déposant continue d'avoir l'intention de bonne foi 
d'utiliser la marque soient déposées en temps opportun. Une foi1 

que la marque a été utilisée et enregistrée, le titulaire acquiert un 
droit de priorité découlant de l'utilisation de la marque déduite 
par interprétation [constructive use], qui produit ses effets su; 
l'ensemble du pays à compter de la date de la demande d'enre 
gistrement. USTA (supra note 4), p. 342 à 344. 
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produits sont originaires d'une région géographique 
déterminée (c'est-à-dire certifier une indication 
géographique) est l'affaire Community of Roquefort 
c. William Faehndrich, Inc., dans laquelle le défen- 
deur prétendait que Roquefort était devenu un terme 
générique. La cour d'appel a exposé de manière 
détaillée la différence existant entre un terme géogra- 
phique qui a acquis un sens secondaire et peut, par 
conséquent, être enregistré comme marque et une 
indication géographique adéquatement enregistrée 
comme marque de certification, ainsi que la protec- 
tion à accorder à cette dernière. Elle a notamment 
indiqué ce qui suit : 

«... la loi Lanham a créé une marque enregistrée entièrement 
nouvelle qui a été dénommée 'marque de certification'.»14 

Dans sa partie relative aux marques de certifica- 
tion (section 1306 et suiv., p. 1300-13 à 1300-20), le 
manuel d'instructions pour l'examen des marques 
{Trademark Manual of Examining Procedure - 
TMEP35) précise que toute demande d'enregistrement 
d'une marque de certification doit indiquer claire- 
ment à quelle région géographique renvoie l'indica- 
tion à protéger et que le déposant a le pouvoir d'as- 
sumer la maîtrise de l'utilisation de cette dernière. Il 
dispose : 

«Lorsqu'un terme géographique est utilisé comme marque 
de certification, il faut veiller à deux éléments fondamentaux : 
premièrement, préserver la liberté qu'ont toutes les personnes 
de la région d'utiliser le terme; deuxièmement, empêcher les 
utilisations abusives ou illicites de la marque qui seraient 
préjudiciables à tous ceux qui sont habilités à l'utiliser. En 
principe, une personne physique n'est pas la plus à même 
d'atteindre ces objectifs. Ce sont les pouvoirs publics d'une 
région qui, en toute logique, devraient contrôler l'utilisation 
du nom de leur région. Directement ou par l'intermédiaire 
d'un organisme auquel ils auraient conféré les pouvoirs 
nécessaires, ils seraient en mesure de protéger le droit de 
toutes les personnes et d'empêcher toute utilisation abusive 
ou illicite de la marque.»36 

Marque de certification 
non enregistrée ou protégée par l'usage 

L'affaire classique dans laquelle les tribunaux des 
Etats-Unis d'Amérique ont formellement reconnu 
l'existence d'une marque de certification protégée au 
titre de la common law est l'affaire State of Florida 
c.  Real Juices, Inc.31  En  l'espèce,  le demandeur 

34 Community of Roquefort c. William Faehndrich. Inc., 303 
F.2d 494, 497 (2e Cir., 1962). Il est intéressant de noter que 
devant la juridiction inférieure le défendeur a invoqué - mais en 
vain- les normes d'identité [Standards of Identity] de la Food 
and Drug Administration en ce qui concerne le fromage bleu de 
brebis, lorsqu'il a allégué que le terme «Roquefort» était devenu 
générique. 198 F. Supp. 291, 294 (S.D.N.Y. 1961). 

35 TMEP, Département du commerce des Etats-Unis d'Amé- 
rique, Office des brevets et des marques, révisé en dernier lieu le 
1er octobre 1989. 

36 Ibid., 1306.02.b), «Authority to Control a Geographical 
Term», p. 1300 à 1315. 

37 330 F. Supp. 428 (M.D.Fla. 1971). 

(l'Etat de Floride) prétendait qu'en utilisant l'appel- 
lation «Sunshine Tree» pour le jus d'orange qu'ils 
produisaient, les défendeurs contrefaisaient sa 
marque de certification «Sunshine Tree» protégée au 
titre de la common law, qui servait à désigner les 
produits à base d'agrumes originaires de Floride. Il 
prétendait aussi que les actes des défendeurs consti- 
tuaient une fausse allégation et relevaient donc de 
l'article 43.a) de la loi Lanham. Le tribunal, après 
avoir analysé les dispositions pertinentes de la loi 
Lanham et la jurisprudence dans ce domaine général, 
a conclu ce qui suit : 

«Dans l'affaire Pillsbury susmentionnée, le tribunal a 
estimé que, même en l'absence d'enregistrement formel, des 
droits avaient pris naissance en equity à l'effet de protéger ce 
que l'on pourrait considérer comme ayant été de la nature 
d'une marque de certification. Ce tribunal ne trouve en outre 
aucune différence de fond déterminante entre les marques de 
certification et les marques de produits ou de services propre- 
ment dites, qui rendrait inapplicable aux marques de certifica- 
tion la jurisprudence en matière de création de marques de 
common law. En conséquence, ce tribunal conclut qu'il est 
possible d'acquérir des droits sur une marque de certification 
non enregistrée, de la même manière que pour les marques 
de produits ou de services. 

En ce qui concerne la quatrième question, attendu qu'a 
été établie une similitude de fond essentielle entre les 
marques de certification et les marques de produits ou de 
services, ce tribunal considère que l'article 4î.a) a une portée 
suffisante pour englober la protection des marques de certifi- 
cation non enregistrées protégées par l'usage.» (non souligné 
dans le texte)38 

Il est intéressant de noter que dans une affaire 
plus récente, Black Hills Jewelry Manufacturing Co. 
c. LaBelle's39, le tribunal de district a pleinement 
accepté le raisonnement suivi dans l'affaire State of 
Florida, qu'il a repris en ces termes : 

«Comme indiqué précédemment, la plupart des actions 
intentées au titre de l'article 1125.a) visent à obtenir le droit 
exclusif d'utiliser une marque de produits ou de services non 
enregistrée protégée par l'usage. L'article 1125.a) peut cepen- 
dant aussi être invoqué au profit d'une marque de certifica- 
tion non enregistrée protégée par l'usage. Dans l'affaire State 
of Florida mentionnée plus haut, le tribunal a considéré que 
'l'article 43.a) a une portée suffisante pour englober la 
protection des marques de certification non enregistrées proté- 
gées par l'usage'. En conséquence, puisque ce tribunal a 
conclu que les consommateurs associent généralement les 
mots Black Hills Gold et Black Hills Gold Jewelry à des 
bijoux fabriqués dans les Black Hills du Dakota du Sud. les 
mots Black Hills Gold Jewelry peuvent être considérés 
comme une marque de certification non enregistrée protégée 
par l'usage, et des réparations peuvent être accordées aux 
demandeurs en vertu de l'article 1125.a).»40 

Cependant, la cour d'appel a établi, sur la base 
des faits jugés en l'espèce, que les «propriétaires» de 
la marque ne répondaient pas aux critères requis 
pour l'enregistrement d'une marque de certification 
- critères qui, à son avis, s'appliquaient aussi bien 

38 Ibid., p. 430 et 431. 
39 489 F. Supp. 754 (D.S.D.). décision confirmée par 633 F.2d 

746 (8e Cir. 1980). 
411489 F. Supp., p. 759. 
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aux marques de certification protégées par l'usage 
qu'aux marques de certification enregistrées : 

«L'article 1127 du titre 15 du Code des Etats-Unis 
d'Amérique définit la marque de certification comme étant 
'une marque utilisée sur ou pour les produits ou les services 
d'une ou de plusieurs personnes autres que le propriétaire de 
la marque, ou en relation avec ces produits ou services, pour 
certifier l'origine, régionale ou autre, ...' (non souligné dans 
le texte) En l'occurrence, les produits sont ceux des intimés, 
qui ne sont pas 'une ou [...] plusieurs personnes autres que le 
propriétaire de la marque'. Il est clair que le libellé de la loi 
interdit aux fabricants des produits d'être les propriétaires 
d'une marque de certification3. 

1 La Cour n'exprime aucun avis sur le point de savoir si les dispositions de 
la loi Lanham s'appliquent aussi aux 'marques de certification non enregistrées 
protégés par l'usage'. Voir Stale of Florida c. Real Juices. Inc., 330 F. Supp. 
428. 432 (M.D. Fla. IQ7I)...4' 

La cour, estimant qu'il y avait eu violation de 
l'article 43.a) de la loi Lanham, s'est prononcée en 
faveur des appelants en tout état de cause, sans qu'il 
ait été nécessaire d'établir l'existence d'une marque 
de certification protégée par l'usage. 

Plus récemment, la Cour d'appel fédérale du 
district de Columbia a confirmé comme suit la 
notion de marque de certification protégée par 
l'usage, dans l'affaire Stabilisierungsfonds für Wein 
c. Kaiser Stuhl Wine Distributors Pty. Ltd. : 

«Une marque de certification protégée par l'usage est une 
marque qui n'a pas été formellement enregistrée, mais sur 
laquelle le titulaire a acquis des droits en equity. Voir, d'une 
manière générale, l'affaire Florida c. Real Juices, Inc., 330 
F. Supp. 428 (M.D. Ha. 1971).»42 

Une autre affaire qui mérite d'être commentée est 
l'affaire Stabilisierungsfonds für Wein c. Zimmer- 
mann-Graeff KG43, dans laquelle la Commission des 

41 633 F.2d, p. 750. On notera que le raisonnement suivi en 
l'espèce par les cours d'appel correspond au point de vue 
exprimé dès le début par l'examinateur des marques, un expert 
des marques de certification qui en étudiait les demandes d'enre- 
gistrement (Hancock, Katherine I., «Notes From the Patent 
Office», The Trademark Reporter, vol. 47, N° 5, mai 1957) : 

«Pour les marques de certification tout comme pour d'au- 
tres catégories de marques, la loi énumère les circonstances 
sur lesquelles il est possible de fonder une requête en radia- 
tion. La disposition pertinente est, en l'occurrence, l'article 
14.d) de la loi de 1946, qui n'énonce pas de critères d'enre- 
gistrement, mais des conditions auxquelles l'intéressé doit 
satisfaire - que sa marque de certification soit enregistrée ou 
non - s'il veut préserver ses droits.» (non souligné dans le 
texte) 

La Loi de 1988 portant révision de la législation sur les 
marques n'a apporté aucune modification aux conditions énon- 
cées à l'article 14.d). La marque de certification peut donc être 
contestée à tout moment au motif que le titulaire de l'enregistre- 
ment : 

«A) ne contrôle pas ou n'est pas en mesure de contrôler 
légitimement l'utilisation de la marque, B) fabrique ou 
commercialise des produits ou services auxquels la marque de 
certification est appliquée, C) permet l'utilisation de la 
marque de certification à d'autres fins que celles de certifica- 
tion, ou D) refuse, de façon arbitraire, de certifier ou de 
continuer de certifier les produits ou services d'une personne 
qui respecte la qualité ou les conditions certifiées par la 
marque.» (15 U.S.C., 1046.d)) 
42 647 F.2d 100, 202 n.l (D.C. Cir., 1981). 
43 199 USPQ 488 (TTAB, 1978). 

audiences et recours en matière de marques de l'Of- 
fice des brevets et des marques des Etats-Unis 
d'Amérique a eu deux occasions de développer le 
droit des marques de certification. En l'espèce, le 
déposant (d'une demande d'enregistrement d'une 
marque de produits qui, d'après l'opposant, était 
similaire à sa marque de certification protégée par 
l'usage au point de susciter la confusion) a fait valoir 
qu'il n'existe pas, sur les marques de certification, 
de droits nés de l'usage que l'on puisse revendiquer 
lors d'une procédure d'opposition en l'absence 
d'enregistrement. La commission a estimé ce qui 
suit: 

«L'article 4 de la loi sur les marques dispose, notamment, 
que les marques de certification peuvent être enregistrées de 
la même manière et avec les mêmes effets que les marques. 
En règle générale, donc, une marque de certification est régie 
par les mêmes dispositions qu'une marque. Voir : EJ. duPont 
de Nemours and Company c. Yoshida International, Inc. et 
ai, 185 USPQ 597 (DC EDNY 1975). L'enregistrement 
fédéral ne fait que reconnaître un droit sur une marque né de 
l'usage et qui existait avant l'enregistrement. Comme l'oppo- 
sant l'a signalé, le terme 'marque' [mark] tel que défini à 
l'article 45 de la loi comprend les 'marques de certification'. 

L'opposant a fait valoir qu'il avait des droits sur des 
marques de certification et qu'il avait subi un préjudice à cet 
égard. De l'avis de la commission, il a allégué des faits qui, 
s'ils étaient établis, lui donneraient droit à réparation, de sorte 
que la requête tendant à le débouter est rejetée.»44 

A nouveau, dans une décision ultérieure relative à 
la même affaire, la commission a conclu ce qui suit : 

«... nous reconnaissons effectivement qu'il est possible 
qu'une marque de certification, de par sa nature particulière, 
puisse devenir notoire aux Etats-Unis d'Amérique avant 
d'être utilisée techniquement sur le territoire relevant de la 
compétence du Congrès. Nous reconnaissons aussi que le 
propriétaire d'une marque de certification n'a pas l'entière 
maîtrise de l'utilisation de cette dernière. Les articles 4 et 
14.e)2) de la loi lui interdisent de fabriquer ou de vendre les 
produits sur lesquels la marque est apposée. Par conséquent, 
le propriétaire étranger d'une marque de certification peut 
faire connaître celle-ci aux Etats-Unis d'Amérique mais il 
doit attendre que les producteurs ou les vendeurs des produits 
certifiés commercialisent leurs produits dans ce pays (aspect 
qui échappe au contrôle du certificateur) pour que la marque 
de certification figure sur des produits qui y sont commercia- 
lisés, c'est-à-dire pour qu'il y ait utilisation de la marque de 
certification au sens donné au terme 'utilisation' dans l'article 
45 de la loi. Dans ces conditions, nous laissons en suspens la 
question de savoir si une partie revendiquant la propriété 
d'une marque de certification peut prouver l'existence d'un 
préjudice en l'absence d'une utilisation (au sens de l'article 
45 de la loi) de la marque dans ce pays.»45 

A la connaissance de l'auteur, la question laissée 
en suspens par la commission est encore sans 
réponse : le propriétaire d'une marque de certifica- 
tion peut-il prouver qu'il y a eu préjudice s'il a fait 
connaître sa marque aux Etats-Unis d'Amérique par 
voie de publicité commerciale ou d'avis, mais ne l'y 
a pas utilisée parce qu'il «n'a pas l'entière maîtrise 
de l'utilisation» ? 

44 Ibid., p. 489 et 490. 
45 206 USPQ 934, 935 (TTAB, 1979). 
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Compte tenu du raisonnement suivi par la 
commission dans la décision qu'elle a rendue dans 
l'affaire Zimmermann-Graeff et des modifications 
apportées en 1988 aux articles 1er, 4 et 45 de la loi 
Lanham, le «propriétaire» d'une marque de certifica- 
tion qui serait déjà devenue «notoire aux Etats-Unis 
d'Amérique avant d'être utilisée techniquement» 
dans ce pays serait, selon nous, fondé à faire opposi- 
tion à une demande d'enregistrement (ou à demander 
la radiation) d'une marque de produits ou de services 
ou d'une marque collective qui ressemblerait à sa 
marque de certification au point de susciter la confu- 
sion. Il serait également fondé à intenter, en vertu de 
l'article 43, une action contre toute fausse désigna- 
tion d'origine à condition de remplir les conditions 
requises par la législation des Etats-Unis d'Amérique 
(article 1046.d) du Code des Etats-Unis d'Amérique, 
voir note 41) et de satisfaire à la réglementation rela- 
tive aux marques de certification énoncée dans le 
manuel d'examen des marques (TMEP)46. 

L'auteur estime en outre qu'une telle marque de 
certification non enregistrée pourrait servir de base à 
une demande d'enregistrement dès lors que son 
propriétaire «a de bonne foi l'intention d'[en] auto- 
riser l'utilisation par une personne [qualifiée] autre 
que lui-même dans le commerce» (article 45 de la 
loi Lanham -nouvelle définition de la marque de 
certification citée plus haut). Compte tenu d'une telle 
intention, la demande devrait être acceptée sans que 
s'appliquent les nouveaux délais prévus à l'article 
l.b) en ce qui concerne l'«intention d'utiliser» les 
marques, puisque, comme signalé plus haut par la 
commission, le propriétaire «n'a pas l'entière 
maîtrise de l'utilisation». Il est par conséquent 
possible d'invoquer, pour l'enregistrement des 
marques de certification, le début de l'article 4 de la 
loi Lanham («Sous réserve des dispositions relatives 
à l'enregistrement des marques de produits et dans la 
mesure où ces dispositions sont applicables en l'es- 
pèce...» (non souligné dans le texte)) pour faire 
valoir que, si l'on suit le raisonnement qui précède, 
les dispositions relatives aux délais concernant 
l'«intention d'utiliser» (voir supra, note 33) ne sont 
pas «applicables» aux marques de certification. 

La marque de certification enregistrée 

Si tout le raisonnement exposé ci-dessus devait 
s'appliquer, la question qu'on pourrait se poser est la 
suivante : 

«A quoi bon enregistrer une marque de certification aux 
Etats-Unis d'Amérique quand on peut se fonder sur une 
marque de certification protégée par l'usage ou non enregis- 
trée, ainsi que sur l'article 43.a) de la loi Lanham ?» 

46 TMEP (supra note  35),   1306  -  «Certification Marks», 
p. 1300-13 à 1300-20. 

La réponse toute simple est évidemment que, avec 
l'enregistrement, un propriétaire jouirait de plus de 
droits reconnus sur le plan judiciaire par les tribu- 
naux. Il serait donc plus coûteux de chercher à 
intenter une action au titre de l'article 43.a) de la loi 
Lanham ou de faire valoir une marque de certifica- 
tion protégée par l'usage ou non enregistrée que de 
faire respecter des droits fondés sur une marque de 
certification enregistrée. En outre, un certain nombre 
de raisons particulières militent en faveur de l'enre- 
gistrement d'une marque de certification : 

1. L'enregistrement signifie qu'une institution 
fédérale - l'Office des brevets et des marques des 
Etats-Unis d'Amérique- a constaté que la marque 
en question remplit toutes les conditions requises 
pour être enregistrée et, notamment dans le cas des 
marques de certification, que la marque indique l'ori- 
gine régionale, qu'elle n'est pas devenue générique 
et que son utilisation est légitimement contrôlée par 
une personne morale déterminée. Cela donne, en soi, 
du poids au titulaire pour opposer aux tiers son droit 
exclusif d'utiliser l'indication géographique. 

2. L'enregistrement signifie que la marque de 
certification figurera sur un registre à l'Office des 
brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique, 
ce qui tendra à dissuader tout tiers de l'utiliser si 
-comme il est d'usage pour la plupart des grandes 
entreprises qui envisagent d'utiliser une marque 
nouvelle- une recherche dans le registre de l'office 
est effectuée et qu'elle révèle un tel enregistrement 
antérieur. 

3. Lorsqu'un tiers contrefait la marque de certifi- 
cation, il est possible d'écrire une lettre de protesta- 
tion beaucoup plus énergique si cette marque est 
enregistrée. Qui plus est, une lettre écrite par une 
association ou un organisme public ou para-étatique 
possédant une marque de certification enregistrée et 
représentant tous les utilisateurs de bonne foi de 
cette marque, ou en son nom, aura beaucoup plus 
d'effet qu'une lettre d'une personne ou même d'un 
groupe de personnes prétendant toutes individuelle- 
ment que le tiers utilise illicitement une marque 
constituée d'une indication géographique. 

4. Si, en cas de fausse indication d'origine ou 
même de contrefaçon, une action en justice doit être 
intentée, l'existence d'une marque de certification 
enregistrée évitera d'avoir à prouver les éléments 
généraux nécessaires pour établir que l'indication 
géographique n'est pas générique. De plus, l'action 
pourra être intentée par le titulaire de la marque de 
certification enregistrée, ce qui évitera d'avoir à 
déterminer qui devrait être le demandeur. 

5. L'existence d'une marque de certification enre- 
gistrée devrait amener l'Office des brevets et des 
marques des Etats-Unis d'Amérique à rejeter toute 
demande d'enregistrement comme marque d'une 
indication géographique identique, ou similaire au 
point de susciter la confusion, à celle qui est déjà 
enregistrée comme marque de certification. 
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6. Toute procédure d'opposition ou d'invalidation 
engagée à rencontre d'une personne utilisant une 
indication géographique dont elle veut faire sa 
marque aura beaucoup plus de chances d'aboutir si 
elle repose sur des droits afférents à une marque de 
certification enregistrée, en ce sens que l'enregistre- 
ment emporte une présomption de validité en vertu 
des articles 4 et 7.b) de la loi Lanham (articles 1054 
et 1057.b) du titre 15 du Code des Etats-Unis 
d'Amérique). 

7. Enfin, l'existence d'une marque de certifica- 
tion enregistrée indique aux autres institutions fédé- 
rales que l'Office des brevets et des marques des 
Etats-Unis d'Amérique reconnaît que l'indication 
géographique n'est pas générique, ce qui confère 
plus de force à toute tentative visant à amener d'au- 
tres institutions fédérales à interdire l'utilisation 
fallacieuse de l'indication en question et peut-être 
même, pour ce faire, à modifier leur réglementation. 

La reconnaissance internationale 
des marques de certification 

Avant le Traité concernant l'enregistrement inter- 
national des marques (TRT) de 1973, il y avait 
confusion, sur le plan international, au sujet du 
rapport existant entre la «marque collective» 
reconnue sur le plan international et la «marque de 
certification». Ce rapport avait été précisé antérieure- 
ment aux Etats-Unis d'Amérique par la loi Lanham 
(article 45 - définitions), par la réglementation et par 
des décisions judiciaires. Il l'est maintenant, tout au 
moins sur le plan des définitions, à l'échelon interna- 
tional. L'article 2.v) du TRT dispose en effet : 

«on entend par 'marque' aussi bien la marque de produits 
que la marque de services; ce terme comprend également la 
marque collective au sens de l'article 7bis de l'Acte de Stock- 
holm (1967) de la Convention de Paris pour la protection de 
la propriété industrielle et la marque de certification, que 
cette dernière soit ou non une marque collective au sens 
susvisé:» (non souligné dans le texte)47 

Malheureusement, quoique bien établie dans la 
législation des Etats-Unis d'Amérique et maintenant 
précisée sur le plan international, cette distinction 
entre une marque de certification et une marque 
collective n'est pas toujours bien comprise. Souvent 
même, les expressions «marque de certification», 
«marque de normalisation» et «marque collective» 
sont utilisées l'une pour l'autre, sans que soient défi- 
nies ou prises en compte les différences qui existent 
entre elles. 

47 Publication OMPI N° 265 (F), Genève, 1973. L'auteur a eu 
le privilège de collaborer avec l'OMPI et d'autres délégués lors 
de la Conférence diplomatique de Vienne, en 1973, pour inclure 
la marque de certification dans la définition du mot «marque». 

La reconnaissance et la protection internationales 
futures des indications géographiques 

Il paraît assez évident, compte tenu de ce qui 
précède, qu'il n'existe pas un, mais plusieurs 
chemins conduisant à la protection des indications 
géographiques, parmi lesquels il faut manifestement 
compter celui des marques de certification, qu'elles 
soient non enregistrées et protégées par l'usage ou 
enregistrées. A compter aussi les efforts diplomati- 
ques des gouvernements qui conduisent à des traités, 
à des accords en forme simplifiée ou même à des 
échanges de lettres susceptibles d'aboutir à des chan- 
gements positifs dans les règlements administratifs : 
cette voie pourrait donner plus de résultats d'un seul 
coup si la reconnaissance et l'enregistrement, sur le 
plan international, de listes d'indications géographi- 
ques recueillaient l'unanimité. Toujours est-il que, 
quelle que soit la voie choisie, elle nécessitera une 
surveillance constante et une reconnaissance du fait 
que, en l'absence d'une telle surveillance de l'utilisa- 
tion, les indications géographiques pourront devenu- 
génériques dans tout pays à l'économie de marché 
dynamique qui ménagera une telle possibilité dans sa 
législation. 

Il faudrait poursuivre les efforts en vue d'un 
accord international dans ces domaines. Dans l'inter- 
valle, toutefois - pour ceux qui le souhaitent -, il 
existe une voie parallèle sur laquelle il est possible 
de s'engager immédiatement pour assurer des droits 
sur les indications géographiques aux Etats-Unis 
d'Amérique et dans quelques autres pays. 

Comme indiqué plus haut, la législation des Etats- 
Unis d'Amérique prévoit la reconnaissance et l'enre- 
gistrement des marques de certification, y compris 
des indications géographiques, conformément à des 
dispositions réglementaires qui fixent les conditions 
suivantes : 1) la région géographique qu'il est envi- 
sagé de protéger par l'indication géographique doit 
être adéquatement définie selon le droit du pays 
d'origine; 2) le «propriétaire» déposant doit être 
habilité à contrôler l'utilisation de l'indication 
géographique (en principe, un simple particulier n'est 
pas en mesure de le faire; les pouvoirs publics, 
directement ou par l'intermédiaire d'un organisme 
auquel ils auraient conféré la compétence nécessaire, 
sembleraient être les «propriétaires» tout indiqués); 
3) le propriétaire doit exercer effectivement un 
contrôle sur l'utilisation de la marque; 4) le proprié- 
taire ne doit pas produire ni commercialiser des 
produits ou services auxquels la marque est appli- 
quée; 5) le propriétaire ne doit pas autoriser l'utilisa- 
tion de la marque autrement qu'à des fins de certifi- 
cation; 6) le propriétaire ne doit pas refuser de façon 
arbitraire de certifier les produits ou services d'une 
personne qui respecte la qualité ou les conditions 
certifiées par la marque. 

Il serait possible d'établir, aux fins de la certifica- 
tion - notamment pour ce qui est des indications 
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géographiques—, des conditions ou normes interna- 
tionales non arbitraires en tenant compte, évidem- 
ment, des diverses façons dont ces indications sont 
actuellement protégées par les pays dont la législa- 
tion n'a pas institué de marques de certification 
proprement dites. On peut espérer que tous les pays 
accepteraient de reconnaître les normes équivalentes 
des autres pays48. Il faudrait en outre que, dans 
chaque système, il y ait reconnaissance d'un proprié- 
taire, de préférence une administration publique ou 
une autorité désignée par les pouvoirs publics, pour 
contrôler l'utilisation de la marque. Ce «propriétaire» 
pourrait demander en bonne et due forme l'enregis- 
trement de sa ou ses marques en vertu de la législa- 
tion appropriée de son propre pays ou d'autres pays. 
Cette tâche pourrait-être facilitée, dans chaque pays, 
par des procédures de reconnaissance et d'enregistre- 
ment dans d'autres pays, ce qui supposerait notam- 
ment la publication du nom du propriétaire et de 
l'indication géographique pour que ceux-ci soient 
publiés ensuite dans d'autres pays, de sorte que les 
marques puissent y devenir notoires même avant d'y 
être utilisées. Cela pourrait constituer une sorte de 
réservation de ces noms pour l'avenir dans les pays 
en question. Ces noms seraient, certes, toujours 
susceptibles d'être contestés par des tiers dans tel ou 
tel pays selon les dispositions pertinentes de la légis- 
lation nationale (par exemple, les dispositions rela- 
tives à l'utilisation antérieure, aux droits sur les 
marques, au caractère générique, à l'utilisation de 
bonne foi de la même indication géographique pour 
plusieurs régions géographiques de pays différents, 
etc.), mais en l'absence d'une telle contestation - ou, 
si contestation il y avait, après que celle-ci aurait été 
tranchée ou que le titulaire aurait obtenu gain de 
cause-  les  indications  géographiques  acquerraient 

48 II peut être intéressant de noter que, en 1956, la U.S. Trade- 
mark Association et l'Office des brevets et des marques des 
Etats-Unis d'Amérique ont mis en oeuvre, en coopération avec le 
Département d'Etat et les offices des marques de nombreux pays, 
un «programme relatif aux termes génériques» afin d'aider à 
empêcher l'enregistrement de termes génériques véritables (tels 
que «Wine Cooler», «Lemon Vodka», etc.) comme marques. 
Voir USTA, «Project Report», 1er février 1990, vol. 45, N° 5. 
Pourquoi l'OMPI ne mettrait-elle pas en place un «programme 
relatif aux indications géographiques» afin d'aider à empêcher 
l'enregistrement d'indications géographiques comme marques ? 

des «droits reconnus» dans les pays où elles seraient 
enregistrées49. 

Conclusion 

Au début du présent article, nous avons signalé 
que les indications géographiques sont reconnues 
comme objets de propriété industrielle. Or, dans une 
brochure qu'elle a publiée récemment, l'OMPI a 
ainsi défini le but de la protection de la propriété 
industrielle : 

«La protection de la propriété industrielle ne constitue 
pas, bien entendu, une fin en soi : elle est un moyen propre à 
encourager l'activité créatrice, l'industrialisation, l'investisse- 
ment et le commerce honnête. Tout cela doit contribuer à plus 
de sécurité et de confort, moins de pauvreté et plus de beauté 
dans la vie de l'homme.»50 

Il s'agit là d'un objectif fort louable. En cette 
dernière décennie du 20e siècle, alors que la paix 
s'installe partout dans le monde, les peuples vont 
participer à des échanges accrus de produits et de 
services; ils seront mieux informés des produits 
spécifiques de tel ou tel pays et en tireront parti. En 
conséquence, bon nombre d'indications géographi- 
ques seront utilisées, dans les pays à l'économie 
libérale développée, fondée sur la concurrence et 
l'entreprise privée, par des contrefacteurs qui exploi- 
teront ces indications jusqu'alors peu connues, 
évocatrices d'originalité et de qualité. N'est-il pas 
grand temps que nous concertions davantage encore 
nos efforts pour protéger contre la contrefaçon, la 
dénaturation et la «généricité», de toutes les 
manières novatrices possibles, les indications géogra- 
phiques utilisées en relation avec des produits de 
qualité uniques en leur genre ? 

49 Cette proposition ne diffère guère de l'une des «Mesures de 
protection» énoncées dans le projet d'accord TRIPS des Commu- 
nautés européennes mentionné plus haut (voir supra note 29) : 

«Afin de faciliter la protection des indications géographi- 
ques, y compris des appellations d'origine, un registre inter- 
national des indications protégées sera établi. Dans les cas 
appropriés, il conviendrait de prévoir le recours à des docu- 
ments certifiant le droit d'utiliser l'indication géographique 
considérée.» (article 21.3)) 

'"OMPI, Informations générales, N° 400(F), Genève, 1990 
p. 17. 
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Nouvellesdiverses 

BAHAMAS 

Directeur général de l'enregistrement 

Nous apprenons que M. Nathaniel M. Dean a été 
nommé Directeur général de l'enregistrement. 

JAPON 

Commissaire 
de l'Office japonais des brevets 

Nous apprenons que M. Satoshi Uematsu a été 
nommé Commissaire de l'Office japonais des 
brevets. 

MONGOLIE 

Président du Comité d'Etat 
pour le progrès technique et la normalisation 

Nous apprenons que M. J. Batsuuri a été nommé 
Président du Comité d'Etat pour le progrès technique 
et la normalisation. 
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fer des réunions 

Réunions de l'OMPI 
(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'OMPI et les dates peuvent faire l'objet de modifications.) 

1990 

17-21 septembre (Genève) Comité des questions administratives et juridiques du PCT (troisième session) 

Le comité continuera d'examiner des propositions de modification du règlement d'exécution du 
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), notamment en relation avec la procédure 
régie par le chapitre II du PCT. 
Invitations : Etats membres de l'Union du PCT et, en qualité d'observateurs. Etats membres de 
l'Union de Paris qui ne sont pas membres de l'Union du PCT ainsi que certaines organisa- 
tions. 

24 septembre - 2 octobre (Genève) 

15-26 octobre (Genève) 

22-26 octobre (Genève) 

29 octobre - 9 novembre (Genève) 

7-9 novembre (Genève) 

26-30 novembre (Genève) 

Organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI (vingt et unième 
série de réunions) 

Certains des organes directeurs se réuniront en session ordinaire, d'autres en session extraordi- 
naire. 
Invitations : en qualité de membres ou d'observateurs (selon l'organe considéré), Etats 
membres de l'OMPI ou des unions et, en qualité d'observateurs, autres Etats ainsi que 
certaines organisations. 

Comité d'experts institué par l'Arrangement de Nice (seizième session) 

Le comité achèvera la cinquième révision de la classification établie en vertu de l'Arrangement 
de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de 
l'enregistrement des marques. 
Invitations : Etats membres de l'Union de Nice et, en qualité d'observateurs, Etats membres de 
l'Union de Paris qui ne sont pas membres de l'Union de Nice ainsi que certaines organisa- 
tions. 

Comité d'experts sur le règlement des différends entre Etats en matière de propriété 
intellectuelle (deuxième session) 

Le comité examinera des principes pouvant être retenus pour un éventuel traité multilatéral. 
Invitations : Etats membres de l'Union de Paris, de l'Union de Berne ou de l'OMPI ou parties 
au Traité de Nairobi et, en qualité d'observateurs, certaines organisations. 

Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant 
les inventions (deuxième partie de la huitième session) 

Le comité continuera d'examiner un projet de traité complétant la Convention de Paris en ce 
qui concerne les brevets (traité sur le droit des brevets). 
Invitations : Etats membres de l'Union de Paris et, en qualité d'observateurs, Etats membres de 
l'OMPI qui ne sont pas membres de l'Union de Paris ainsi que certaines organisations. 

Réunion préparatoire à la conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité 
complétant la Convention de Paris en ce qui concerne les brevets (deuxième partie) 

La réunion achèvera les préparatifs de l'organisation de la conférence diplomatique (juin 
1991). 
Invitations : Etats membres de l'Union de Paris, OAPI et OEB. 

Groupe de travail sur l'application du Protocole de Madrid de 1989 (deuxième session) 

Le groupe de travail poursuivra l'étude d'un règlement d'exécution pour la mise en oeuvre du 
Protocole de Madrid de 1989. 
Invitations : Etats membres de l'Union de Madrid, Etats ayant signé le protocole ou y ayant 
adhéré, Communautés européennes et, en qualité d'observateurs, autres Etats membres de 
l'Union de Paris ayant exprimé leur désir de faire partie du groupe de travail en cette qualité 
ainsi que certaines organisations non gouvernementales. 
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10-14 décembre (Genève) Comité des questions administratives et juridiques du PCT (quatrième session) 

Le comité poursuivra les travaux entrepris à sa troisième session (2-6 juillet et 17-21 sep- 
tembre 1990). 
Invitations : Etats membres de l'Union du PCT et, en qualité d'observateurs, Etats membres de 
l'Union de Paris qui ne sont pas membres de l'Union du PCT ainsi que certaines organisa- 
tions. 

1991 

28-30 janvier (Genève) 

31 janvier et 1er février (Genève) 

3-28 juin (La Haye) 

23 septembre - 2 octobre (Genève) 

18 novembre - 6 décembre 
(dates et lieu à confirmer) 

Réunion(s) d'information sur la révision de la Convention de Paris 

Une réunion d'information des pays en développement membres de l'Union de Paris et de la 
Chine et, si le désir en est exprimé, des réunions d'information de tout autre groupe de pays 
membres de l'Union de Paris se tiendront en vue de procéder à un échange de vues sur les 
nouvelles propositions de modification qui auront été élaborées par le directeur général de 
l'OMPI pour les articles de la Convention de Paris pour la protection de la propriété indus- 
trielle dont la révision est à l'examen. 
Invitations : voir le paragraphe précédent. 

Assemblée de l'Union de Paris (quinzième session) 

L'assemblée définira les étapes ultérieures de la procédure à suivre concernant la révision de la 
Convention de Paris et prendra connaissance des propositions susmentionnées du directeur 
général de l'OMPI. Elle décidera aussi de la composition d'une réunion préparatoire qui se 
tiendra au cours du premier semestre de 1991. 
Invitations : Etats membres de l'Union de Paris et, en quajité d'observateurs, Etats membres de 
l'OMPI qui ne sont pas membres de l'Union de Paris ainsi que certaines organisations. 

Conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité complétant la Convention de 
Paris en ce qui concerne les brevets 

Cette conférence diplomatique négociera et adoptera un traité complétant la Convention de 
Paris en ce qui concerne les brevets (traité sur le droit des brevets). 
Invitations : Etats membres de l'Union de Paris et, en qualité d'observateurs, Etats membres de 
l'OMPI qui ne sont pas membres de l'Union de Paris ainsi que certaines organisations. 

Organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI (vingt-deuxième 
série de réunions) 

Tous les organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI se réunissent en 
sessions ordinaires une fois tous les deux ans, les années impaires. Lors des sessions de 1991. 
les organes directeurs auront entre autres à passer en revue et à évaluer les activités menées 
depuis juillet 1990 ainsi qu'à examiner et à adopter le projet de programme et de budget pour 
l'exercice biennal 1992-1993. 
Invitations : Etats membres de l'OMPI ou des unions et, en qualité d'observateurs, autres Etats 
membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi que certaines organisations. 

Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle (cinquième session) 

La conférence diplomatique doit négocier et adopter un nouvel acte de la Convention de Paris. 
Invitations : Etats membres de l'Union de Paris et, sans droit de vote, Etats membres de 
l'OMPI ou de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres de l'Union de Paris 
ainsi que, en qualité d'observateurs, certaines organisations. 

Réunions de l'UPOV 
(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'UPOV et les dates peuvent faire l'objet de modifications.) 

1990 

10 et 11 octobre (Genève) Cinquième réunion avec les organisations internationales 

La réunion est destinée à permettre aux organisations internationales non gouvernementale s 
d'exprimer leurs opinions sur des questions relatives à la révision de la Convention UPOV. 
Invitations : Etats membres de l'UPOV et certaines organisations internationales non gouverne 
mentales. 
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12, 15 et 16 octobre (Genève) 

17 octobre (Genève) 

18 et 19 octobre (Genève) 

Comité administratif et juridique (vingt-huitième session) 

Le comité continuera de préparer la Conférence diplomatique de révision de la Convention 
UPOV. 
Invitations : Etats membres de  l'UPOV et, en qualité d'observateurs, certains Etats non 
membres et certaines organisations intergouvemementales. 

Comité consultatif (quarante-deuxième session) 

Le comité préparera la vingt-quatrième session ordinaire du Conseil. 
Invitations : Etats membres de l'UPOV. 

Conseil (vingt-quatrième session ordinaire) 

Le Conseil examinera les rapports sur les activités de l'UPOV en 1989 et durant la première 
partie de 1990 et approuvera des documents destinés à la Conférence diplomatique de révision 
de la Convention UPOV. 
Invitations : Etats membres de l'UPOV et, en qualité d'observateurs, certains Etats non 
membres et certaines organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 

1991 

4-19 mars (dates et lieu à confirmer) Conférence diplomatique de révision de la Convention UPOV 

Invitations : Etats membres de l'UPOV et, sans droit de vote, Etats membres de l'Organisation 
des Nations Unies qui ne sont pas membres de l'UPOV ainsi que, en qualité d'observateurs, 
certaines organisations. 

Autres réunions concernant la propriété industrielle 

1990 

12-16 septembre (Bruxelles) 

30 septembre - 5 octobre (Barcelone) 

Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC) : 31e congrès. 

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) :  Comité 
exécutif. 

1991 

15-20 septembre (Lucerne) 

30 septembre - 4 octobre (Harrogate) Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) : Congrès 

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) : Conseil des 
Présidents. 
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