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Le respect des marques, des noms commerciaux et de pratiques
commerciales loyales est indispensable au développement du com-
merce et @ la protection du public qui achéte des produits et fait
appel a des services. De ce fait, I"institution de garanties juridiques
de ce respect est 'une des plus importantes tdches qui incombent
a tous les gouvernements.

Comme toutes les autres organisations intergouvernementales,
les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la pro-
priété intellectuelle (BIRPI), qui comptent actuellement plus de
quatre-vingts Etats membres, ont particuliérement conscience
du devoir d’assistance qu'ils ont d I'égard des pays en voie de dé-
veloppement, dans la tdche difficile que représente ['institution
ou la modernisation d’'une législation en matiére commerciale.

La présente Loi-type concernant les marques, les noms com-
merciaux et les actes de concurrence déloyale, a été congue par
les pays en voie de développement et a leur intention en tenant
compte de ces considérations. Les BIRPI espérent que cette Loi-
type les aidera d atteindre un rapide développement économique.

G. H. C. BODENHAUSEN
Directeur des BIRPI

Geneéve, juillet 1967.
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HISTORIQUE DE LA LOI-TYPE

En 1964, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) ont
préparé un projet de Loi-type pour les pays en voie de développement concernant les inventions (brevets
et protection des connaissances techniques). Ce projet a été discuté par un Comité d’experts de pays en voie
de développement puis a été revisé et publié par les BIRPI en 1965 sous le titre Loi-type pour les pays en voie
de développement concernant les inventions. Les échanges de vues, qui ont eu lieu pendant la préparation de
ce texte, ont montré que les pays en voie de développement s’intéressaient & la modernisation de leur
législation non seulement en matiére de brevets mais également pour ce qui concerne les marques et cer-
tains autres domaines relevant de la propriété industrielle. Le Comité d’experts ci-dessus mentionné a
favorablement accueilli la proposition des BIRPI de rédiger une seconde Loi-type sur ces questions. Le
Comité de coordination interunions, qui est chargé de donner des avis sur les activités des BIRPI, a ensuite
approuvé cette proposition au cours de sa session de septembre/octobre 1965.

En conséquence, les BIRPI ont rédigé en 1966 un projet de deuxiéme Loi-type pour les pays en voie de
développement traitant, cette fois, des marques et autres sujets connexes, 3 savoir les noms commerciaux,
les indications de provenance, les appellations d'origine et la concurrence déloyale. Ce projet de Loi-type,
auquel était joint un commentaire 1, a été transmis pour étude et observations éventuelies aux gouverne-
ments de 76 pays qui, selon les critéres adoptés par les organisations appartenant aux Nations Unies, étaient
considérés comme « en voie de développement» et dont il était & présumer qu'ils pouvaient &tre inté-
ressés a cette Loi-type 2. Ce projet a également été transmis pour observations aux gouvernements des
Etats membres de I'Union internationale (de Paris) pour la protection de la propriété industrielle qui ne
figurent pas sur cette liste de 76 pays. Il a en outre été communiqué 4 I’Organisation des Nations Unies
ainsi qu’a un certain nombre d’autres organisations internationales, intergouvernementales et non gouverne-
mentales.

Ce projet a ensuite été examiné par un Comité d’experts, convoqué par les BIRPI, qui s’est réuni au
siége des BIRPI, 23 Genéve, en novembre 1966. Ce comité, qui est désigné par la suite sous I'appellation de
« Comité de la deuxiéme Loi-type — pour le distinguer du Comité qui a donné ses avis sur la premiére Loi-
type (& savoir la Loi-type concernant les inventions) — était composé de délégués des 32 pays suivants, tous
« en voie de développement » selon les critéres adoptés par I’Organisation des Nations Unies: Algérie,
Argentine, Bolivie, Brésil, Ceylan, Chili, Congo (Kinshasa), Ethiopie, Ghana, Inde, Indonésie, lrak, Iran,
Jordanie, Kenya, Liban, Libéria, Libye, Malaisie, Malte, Maroc, Nicaragua, Ouganda, Pakistan, Pérou, Philip-
pines, République arabe unie, Singapour, Thailande, Trinité et Tobago, Tunisie, Uruguay. L’'Organisation
des Nations Unies et un certain nombre d’autres organisations internationales, intergouvernementales et
non gouvernementales ont été invitées 4 envoyer des observateurs i la session de ce Comité de la deuxiéme
Loi-type et ces observateurs ont pris une part active aux débats.

La liste des participants figure & la page 121.

Le Comité de la deuxiéme Loi-type a étudié, article par article, le projet élaboré par les BIRP et a
donné ses avis sur les amendements & apporter au titre et au texte de la Loi-type ainsi que sur les com-
mentaires qui 'accompagnaient.

! Documents PJ/51/2 et 3.
2! s’agit des pays suivants:

Asie: Afghanistan, Arabie saoudite, Birmanie, Cambodge, Ceytan, Chine (Taiwan), Corée, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Jordanie,
Koweit, Laos, Liban, Malaisie, Maldive (lles), Mongolie, Népal, Pakistan, Philippines, République arabe syrienne, Singapour,
Thailande, Viet-Nam, Yémen.

Afrique: Algérie, Burundi, Congo (Kinshasa), Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, Libéria, Libye, Malawi, Mali, Maroc,
Nigeria, Quganda, République arabe unie, Rwanda, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Togo, Tunisie, Zambie.
Amérique: Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, Salvador, Guatemala, Guyane, Haiti,
Honduras, Jamaique, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Trinité et Tobago, Uruguay,

Venezuela.

Autres: Chypre, Malte, Samoa occidental.

Les Etats membres de I'Organisation africaine et malgache de la propriété industrielle ne figurent pas sur cette liste de

76 pays parce qu'ils avaient déja adopté une loi uniforme sur les marques. Cette organisation a néanmoins été représentée

au « Comité de la deuxiéme Loi-type » par un observateur qui a joué un réle actif dans les délibérations.
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Tout au long des débats, il a été souligné que ce texte constituait un projet de loi-type et non de loi
uniforme. 1l a été déclaré a maintes reprises qu'un pays désirant établir une nouvelle loi sur les marques,
les noms commerciaux et la concurrence déloyale était absolument libre de suivre ou de ne pas suivre les
dispositions de cette Loi-type et qu’il était parfaitement naturel qu’il adapte certaines des dispositions de
cette loi a ses besoins, 4 ses traditions et a son systéme juridique particuliers.

Lors de sa derniére séance, le 11 novembre 1966, le Comité de la deuxiéme Loi-type a adopté [a recom-
mandation suivante:

« Le Comité d’experts pour I'étude d’une loi-type pour les pays en voie de développement con-
cernant les marques, les noms commerciaux, les indications de provenance et la concurrence déloyale,
convoqué par les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle
(BIRPI) et composé exclusivement de représentants de Gouvernements de pays en voie de développe-
ment 1,

« S"étant réuni a Genéve, du 7 au 11 novembre 1966,

« Aprés avoir examiné, avec la participation d'observateurs d'organisations internationales, inter-
gouvernementales 2 et non gouvernementales 3, le projet de Ici-type et le rapport explicatif I'accom-

pagnant (documents PJ/51/2 et 3), préparés par les BIRPl et communiqués aux Gouvernements et
organisations invités,

« Exprime I'avis que ce projet refléte les besoins particuliers des pays en voie de développement
et constitue un modeéle pratique pour la législation dans ces pays;

« Recommande que le projet de lci-type et le rapport explicatif, revisés sur la base des délibérations
du Comité, soient transmis aux Gouvernements des pays en voie de développement, aux Gouverne-
ments des Etats membres de I'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle
(si ces Etats ne sont pas déja compris dans la premiére catégorie), au Secrétaire général des Nations
Unies et aux autres organisations internationales invitées a la réunion;

« Recommande que les BIRP| continuent a se tenir en rapport avec les Gouvernements des pays en
voie de développement et avec toutes organisations, conférences ou autres organes internationaux qui
traitent des problémes des pays en voie de développement, et a leur offrir leur assistance dans le do-
maine de 'adaptation ou de I'adoption de la législation concernant les marques, les noms commerciaux,
les indications de provenance et la concurrence déloyale et, d’une fagon générale, dans I'évaluation
du rdle que la propriété industrielle et sa protection jouent dans I'encouragement du commerce et de
I'industrie dans les pays en voie de développement;

« Compte tenu de I'importance du réle que la Convention de Paris pour la protection de la pro-
priété industrielle, I'Union constituée par elle et son Bureau international (BIRP1) peuvent jouer dans
le développement commercial et I'industrialisation des pays en voie de développement,

« Et compte tenu de I'importance d’une plus grande uniformisation des lois de propriété indus-
trielle,

« Recommande que les pays en voie de développement qui ne sont pas encore parties a la Conven-
tion de Paris considérent I'opportunité d’y adhérer. »

Les BIRPI ont mis en ceuvre la premiére partie de cette recommandation.

lls sont également préts 3 donner suite 2 la deuxiéme partie, car ils demeurent a la disposition des
gouvernements des pays en voie de développement et des organisations internationales pour toutes les
fins mentionnées dans ce texte. '

En ce qui concerne la troisiéme partie de cette recommandation, les BIRP! espérent qu’elle sera appli-
quée par les pays auxquels elle s’adresse: de ce fait, les BIRPI pourront entretenir des relations permanentes
et plus fructueuses avec ces pays.

! Algérie, Argentine, Bolivie, Brésil, Ceylan, Chili, Congo (Kinshasa), Ethiopie, Ghana, Inde, Indonésie, irak, Iran, Jordanie,
Kenya, Liban, Libéria, Libye, Malaisie, Malte, Maroc, Nicaragua, Ouganda, Pakistan, Pérou, Philippines, République arabe unie,
Singapour, Thailande, Trinité et Tobago, Tunisie, Uruguay.

? Nations Unies, Office Africain et Malgache de la Propriété industrielle (OAMPI), Secrétariat permanent du Traité général
d’Intégration économique centraméricaine (SIECA).

3 Association interaméricaine de propriété industrielle (ASIPI), Association internationale pour la protection de Ia. pro-
priété industrielle (AIPPI), Chambre de commerce internationale (CCl), Fédération internationale des ingénieurs-conseils en
propriété industrielle (FICPI), Ligue internationale contre la concurrence déloyale (LICCD).
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TEXTE ET COMMENTAIRE DE LA LOI-TYPE
POUR LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
CONCERNANT LES MARQUES, LES NOMS COMMERCIAUX,
ET LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE

PRINCIPES DIRECTEURS DE LA LOI-TYPE

Les sujets traités dans la « Loi-type pour les pays en voie de développement concernant les marques, les
noms commerciaux et les actes de concurrence déloyale » ont tous trait a la concurrence entre les entre-
prises; les régles instituées a cet égard garantissent la loyauté de cette concurrence. Si les marques et les
noms commerciaux sont traités spécialement et dans un cadre distinct de celui des régles générales relatives
aux actes de concurrence déloyale, c’est qu’ils constituent un moyen particulier de distinguer les produits
et les services des entreprises ou d’identifier les entreprises elles-mémes, moyen particulier qu’il est
souhaitable de réglementer d’une maniére plus détaillée tant dans I'intérét de ceux qu’il concerne direc-
tement dans les relations commerciales que dans celui du public.

Pour ce qui est des marques et des noms commerciaux, il convient d’observer que les dispositions sur
les marques sont beaucoup plus détaillées que celles qui ont trait aux noms commerciaux, non pas que les
premiéres soient plus importantes, mais parce qu’elles nécessitent I’application d’un systéme d’enregistre-
ment et d'autres dispositions spéciales — par exemple pour les contrats de licence — qui ne sont pas
nécessaires pour les deuxiemes. Les dispositions relatives aux noms commerciaux sont relativement simples;
cependant, I'expérience acquise dans le cadre des législations existantes montre qu’elles sont suffisantes.

Pour ce qui est des actes de concurrence déloyale, la Loi-type se limite & énoncer des principes généraux
acceptables par tous les pays. Les commentaires relatifs a ces dispositions indiquent les autres sujets que
pourraient réglementer les pays désireux d’adopter des dispositions plus détaillées en ce domaine.

La premiére Loi-type pour les pays en voie de développement publiée par les BIRPI, celle qui concerne
les inventions, traitait d'un sujet présentant un intérét manifeste pour ces pays car ia protection des inven-
tions encourage |'esprit inventif et les investissements industriels. Bien que différentes, les raisons pour
lesquelles ces pays peuvent également désirer adopter une législation moderne et appropriée dans le
domaine des marques, des noms commerciaux et des actes de concurrence déloyale, sont également claires.
En effet, si une protection bien congue des inventions peut stimuler I'esprit inventif et encourager la
recherche et les investissements nécessaires a cette fin ainsi que I'installation d'industries modernes dans
fe pays, une protection bien établie des marques, etc. encouragera ['établissement et le développement
d’entreprises commerciales dans le pays, facilitera les relations commerciales que n'entrave pas une concur-
rence déloyale, et protégera le public contre la confusion entre produits, services et entreprises et contre
les déceptions qui en résultent.

A cet égard, la modernisation de la législation interne n’est pas seulement utile & chacun des pays
intéressés considéré isolément: elle peut également aboutir & une certaine unification du droit, utite par
elle-méme et pouvant permettre aux pays intéressés de fusionner les administrations chargées d'appliquer
leur législation en ce domaine. Ainsi, le nombre des administrations indépendantes qui s’occupent des marques
pourrait éventuellement &tre réduit pour le plus grand profit du commerce en général.

La Loi-type concernant les marques, les noms commerciaux et les actes de concurrence déloyale, si
elle traite d’un sujet différent, suit néanmoins dans une certaine mesure une voie paraliéle a celle de la
Loi-type sur fes inventions. En fait, il faut prévoir qu’un certain nombre de pays désireront utiliser ces
deux lois-types pour adopter ou moderniser leur législation. En ce cas, le régime des licences et les pro-
cédures a suivre en cas de violation des droits, par exemple, devraient &tre les mémes, car il arrivera souvent
dans ces cas que les brevets et les marques soient concernés au méme moment.
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Néanmoins, le Comité de la deuxiéme Loi-type ayant formulé ses avis en toute liberté, il a recommandé
sur certains points — fonciérement semblables 4 ceux dont traite la Loi-type concernant les inventions —
des solutions légérement différentes, estimant qu'elles représentaient des améliorations. Les pays désireux
d’adopter ou d’utiliser les deux Lois-types pour les adapter a leurs besoins sauront reconnaitre la portée de
ces différences.

En dépit de ces différences, les deux Lois-types suivent des voies paralléles car leurs objectifs essentiels
sont les mé&mes. Ces objectifs sont: i) Iinstauration d'une protection appropriée pour certaines formes de
propriété industrielle dans I'intérét du développement industriel et commercial du pays, et ii) la sauvegarde
des intéréts propres aux pays en voie de développement.

Dans la présente Loi-type, ces intéréts particuliers sont essentiellement préservés par des dispositions
précises sur les contrats de licence. Un certain nombre de contréles sont envisagés a cette fin: premiére-
ment, dans V'intérét du public, un contréle obligatoire par le titulaire de la marque portant sur la qualité
des produits ou des services fournis sous licence; deuxiémement, pour protéger 'intérét national contre
une influence étrangére excessive et sauvegarder la balance nationale des paiements, un contréle gouver-
nemental possible sur tous les contrats de licence impliquant le paiement de redevances a I’étranger. En
outre, le titulaire d’'une marque ne peut imposer au bénéficiaire de la licence des restrictions qui
ne découlent pas des droits d’exclusivité conférés par I'enregistrement de la marque ou qui ne sont pas
nécessaires a la protection de ces droits.

Les entreprises des pays en voie de développement étant fréquemment dans une position de preneurs
de licence a 'égard des propriétaires de marques de pays étrangers plus développés, la Loi-type leur assure
une protection efficace contre toute violation du droit a la marque par des tiers, méme si le donneur de
licence néglige de faire protéger ce droit.

Il a également été considéré qu’il était de I'intérét des pays en voie de développement d’insérer, dans
les dispositions relatives aux actes de concurrence déloyale, des dispositions spéciales contre une utilisation
illicite des indications de provenance et des appellations d’origine. Cette protection revét une grande
importance dans les pays ol le développement industriel, qui peut aboutir 4 une normalisation des produits
et des services, n'a pas encore fait les progrés nécessaires et oll, de ce fait, les produits et les services tirent,
dans une grande mesure, leur qualité de leur provenance particuliére.

STRUCTURE DE LA LOI-TYPE

La Loi-type se divise en cinq Parties qui traitent des sujets suivants:

Premiére Partie (articles 1 a4 3): dispositions générales, contenant un certain nombre de définitions et
I'’énoncé des principes régissant l'application des conventionsinternationales et les droits des étrangers.

Deuxiéme Partie (articles 4 4 38): dispositions détaillées relatives aux marques de produits et des ervices.
Troisieéme Partie (articles 39 4 46): dispositions additionnelles concernant les marques collectives.

Quatriéme Partie (articles 47 4 53): dispositions concernant les noms commerciaux et les actes de concur-
rence déloyale, y compris I'utilisation illicite d'indications de provenance et d’appellations d'origine.

Cinquiéme Partie (articles 54 et 55): dispositions de procédure et Réglement d’exécution.



PREMIERE PARTIE: DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions générales de la Loi-type contiennent un certain nombre de définitions (article premier)
et traitent de I"applicabilité des conventions internationales (article 2) et des droits des étrangers (article 3).

TEXTE

COMMENTAIRE

Article premier: Définitions

1) Au sens de cette loi, on entend par:

a) « marques de produits»: tout signe
visible servant a distinguer les produits
d’une entreprise de ceux d’autres entre-
prises;

b) « marques de services »: tout signe
visible servant a distinguer les services
d’une entreprise de ceux d’autres entre-
prises;

c) «marques collectives»: tout signe
visible désigné en tant que tel et servant
a distinguer Porigine ou toute autre
caractéristique commune de produits
ou de services d’entreprises différentes
qui utilisent la marque sous le contrdle
du titulaire;

d) «nom commercial»: le nom ou la
désignation identifiant entreprise d’une
personne physique ou morale;

e) «indication de provenance»: I’ex-
pression ou signe utilisé pour indiquer
qu’un produit ou service provient d’un
pays ou d’un groupe de pays, d’une
région ou d’un lieu, déterminés;

f) «appellation d’origine»: la dénomi-
nation géographique d’un pays, d’une
région ou d’une localité servant i dési-
gner un produit qui en est originaire et
dont la qualité ou les caractéres sont dus
exclusivement ou essentiellement au
milieu géographique, comprenant les
facteurs naturels et les facteurs humains.

2) Pour autant qu’elles ne soient pas
inadmissibles selon les articles 5 et 6,
les marques peuvent &tre constituées,
notamment, par des dénominations arbi-
traires ou de fantaisie, des noms, psevdo-

L'alinéa 1) définit les principaux sujets traités dans
la Loi-type, a savoir: a) les marques de produits, b) les
marques de services, c) les marques collectives, d) les
noms commerciaux, €) les indications de provenance,
f) les appellations d'origine. De ces sujets, les trois
premiers appartiennent a la catégorie générale des
«marques» alors que les deux derniers se rapportent
a la question générale de la concurrence déloyale.

Bien qu'un grand nombre de lois existantes fassent la
distinction entre les marques de fabrique (¢'est-a-dire
les marques utilisées par un fabricant et qui distinguent
les produits qu'il fabrique et qu'il vend) et les marques
de commerce (c'est-a-dire les marques qui distinguent
les produits vendus par un commergant qui ne les a pas
fabriqués), la Loi-type ne les distingue pas, cette
distinction n'ayant aucune conséquence légale ou
pratique et ne présentant de ce fait aucune valeur
juridique. ‘

En revanche, la Loi-type distingue trois catégories
de marques: les marques de produits, les marques de
service et les marques collectives.

A quelque catégorie qu'elle appartienne, une marque
est toujours un signe distinctif servant a distinguer les
produits ou les services d'une ou de plusieurs entre-
prises des produits ou services d'autres entreprises.
Dans le cadre de cette fonction de différenciation, ces
trois catégories de marques répondent a des objectifs
différents.

La «marque de produits » (article 1.1)a)) est la
marque classique; elle permet de distinguer les pro-
duits d'une entreprise (ou de plusieurs entreprises
travaillant sous licence du titulaire de la marque) de
ceux d'une ou de plusieurs autres entreprises. Ces
produits peuvent étre des produits fabriqués ou des
produits naturels: ils peuvent &tre fabriqués ou
simplement vendus par le titulaire de la marque ou
peuvent &tre écoulés par lui gratuitement, comme dans
le cas d'emballages ou de matériel publicitaire.

La « marque de services» (article 1.1)b)) se rattache
a une notion plus moderne. Elie remplit la méme fonc-
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nymes, noms géographiques, slogans,
dessins, reliefs, lettres, chiffres, éti-
quettes, enveloppes, emblémes, em-
preintes, timbres, cachets, vignettes,
lisieres, liserés, combinaisons ou dis-
positions de couleurs, formes de produits
ou conditionnements.

tion de différenciation mais elle le fait entre les services,
et non entre les produits, d'une entreprise (ou d’entre-
prises sous licence), et ceux d'une ou de piusieurs autres
entreprises. Ces services peuvent étre de tous ordres:
par exemple: publicité, transport, assurances, traite-
ment de matériaux.

La « marque collective » (article 1.1)c)) sert égale-
ment a distinguer des produits ou des services. Néan-
moins, elle ne distingue pas les produits ou les services
d'une entreprise déterminée de ceux d'une ou de
plusieurs autres entreprises, mais |'origine ou d’autres
caractéristiqgues communes a des produits ou services
d'entreprises différentes. Le titulaire de cette marque
peut étre 'une de ces entreprises, mais il peut égale-
ment s'agir d'un tiers — généralement une coopérative
ou association d’entreprises ou une institution de carac-
tére public — chargé de contréler {'utilisation de la
marque (articles 40 et 46).

Pour qu'une marque collective, indiquant des carac-
téristiques communes et utilisée par son titulaire et
par d'autres, puisse se distinguer d'une marque de
produits ou de services qui peut étre utilisée par son
titulaire et par ceux auxquels il a conféré une licence,
elle doit &tre désignée comme telle. Il n'est pas néces-
saire que cette désignation figure dans la marque collec-
tive elle-méme, bien que ce soit souvent le cas, mais
elle doit figurer dans le dépét (article 40).

En ce qui concerne chacune des trois catégories de
marques, le Comité de la deuxiéme Loi-type s'est
demandé s'il ne conviendrait pas de supprimer le
qualificatif «visible » ou de le remplacer par « per-
ceptible », de maniére a inclure dans la définition les
marques caractérisées par des signes audibles, olfactifs
ou par d'autres signes non visuels. Néanmoins, cette
proposition n'a pas été retenue pour trois raisons:
tout d'abord, les signes non visuels servant a distin-
guer des produits ou des services sont infiniment
moins courants que les signes visuels — bien qu'un
certain nombre de signes audibles soient utilisés en
radiodiffusion commerciale: en second lieu, ces signes,
méme s’ils ne sont pas acceptés comme marques, sont
protégés contre toute confusion par les dispositions
relatives a la concurrence déloyale; et enfin, l'accep-
tation de signes non visuels en tant que marques
provoquerait des complications pour leur enregistre-
ment, ce qui n'est pas apparu souhaitable, spécialement
dans les pays en voie de développement.

La Loi-type définit également les noms commerciaux
(article 1.1)d)). Apres discussion, le Comité de la
deuxiéme Loi-type a estimé que le nom commercial
devait servir a identifier I'entreprise d'une personne
physique ou morale et pouvait se présenter sous la
forme: du nom de son propriétaire, d'un pseudonyme,
d'un nom inventé, d'une abréviation, d'une description
de V'entreprise, ou de toute autre désignation. Cepen-
dant, le nom commercial ne doit étre en aucune
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maniére, inadmissible selon les dispositions de |'ar-
ticle 47.

Le Comité de la deuxieme Loi-type s’est également
demandé s'il fallait inclure dans I'alinéa 1) les définitions
des termes indication de provenance et appellation d’ori-
gine. Elles ont été ajoutées (sous alinéas e) et f))
compte tenu de l'importance considérable de ces sujets,
spécialement pour les pays en voie de développement,
et de l'intérét qu'ont ces pays a adopter des dispo-
sitions contre {'utilisation illicite de telles indications
et appellations (article 51).

L'alinéa 2 donne simplement quelques exemples de
signes pouvant constituer des marques, sous réserve
qu'ils ne soient pas inadmissibles au sens des articles 5
et 6, ce qui signifie que, par exemple, ils doivent per-
mettre de distinguer les produits ou services d’une
entreprise de ceux d'autres entreprises. Le Comité de
la deuxieme Loi-type a unanimement voulu mentionner
un grand nombre de ces exemples dans le texte de la
Loi-type, et notamment les suivants: dénominations
arbitraires ou de fantaisie, slogans, dessins, étiquettes,
enveloppes, emblémes, vignettes, lisiéres et liserés (par
exemple pour les matériaux ou les textiles), combi-
naisons ou dispositions de couleurs et formes de pro-
duits ou de conditionnements (par exemple, la forme
distinctive d'un morceau de savon ou d'une bouteille de
boisson ou de parfum). D'autre part, le Comité a
longuement discuté sur le point de savoir s'il convenait
d'inclure dans I"énumération des exemples de marques
les noms, particulierement les noms de famille, ainsi
que les noms géographiques, les lettres et les chiffres.
La majorité au sein du Comité n'a vu aucune objection
a cette inclusion, sous condition que ces noms, etc,,
aient un caractére suffisamment distinctif (article 5.1)b),
c) et d)) et ne puissent induire en erreur (article 5.1)e))
comme c'est, par exemple, le cas pour les désignations
de fantaisie telles que «Pdle Nord» ou « Mont
Everest». Cependant, il a été admis que les pays qui
adopteraient la Loi-type pourraient désirer exclure la
possibilité que des noms patronymiques, des noms
géographiques, des lettres ou des chiffres deviennent
des marques ou exiger que, pour étre acceptés comme
marques, ils soient présentés sous une forme caracté-
ristique ou qu'il soit prouvé qu'ils ont obtenu un
caractére distinctif.

Article 2: Applicabilité des conventions internationales

Seront applicables en vertu de la pré-
sente loi les dispositions en la matiere
des conventions internationales bilaté-
rales ou multilatérales auxquelles [le
pays] est ou sera partie, qui réglent les
droits des ressortissants des Etats parties

Cet article concerne |'application des conventions
internationales dans le pays ayant adopté la Loi-type, et
cela tant aux ressortissants de ce pays et aux person-
nes qui leur sont assimilées qu'aux ressortissants des
autres Etats parties a ces conventions et aux personnes
qui leur sont assimilées,
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a ces conventions et des personnes assi-
milées A ces ressortissants.

En ce qui concerne I'utilité de cet article selon les
différents systemes juridiques, les pays peuvent étre
divisés en deux groupes.

Les pays appartenant au premier groupe sont dotés
de constitutions ou de systerres constitutionnels per-
mettant 2 leurs autorités administratives et judiciaires
d'appliqusr aux parties intéressées les dispositions
des co enticns internationales qui sont rédigées de
telle maniere que l2ur application directe soit possible
(«dispositiors autcexécutives»). Dans certains pays,
ce systéeme d'applicabilité directe est prévu par la
Constitution; dans d'autres, ['applicabilité directe
dépend d'une mention spécifique de la convention
dans un texte de loi.

Les pays appartenant au deuxiéme groupe ne con-
naissent pas ce systeme d'applicabilité directe. Dans
ces pays, les dispositions d'une convention internatio-
nale lient seulement {'Etat et doivent étre reproduites
dans une loi nationale pour devenir applicable aux
intéressés.

L'article en cause, qui est identique a l'article 6 de la
Loi-type concernant les inventions, a été inséré dans le
texte considéré a l'intention des pays appartenant au
premier groupe.

Son effet, dans ces pays, sera que toutes les disposi-
tions des conventions internationales traitant de la
propriété industrielle auxquelles ces pays sont parties —
qu'il s'agisse de conventions bilatérales ou multilatérales
et particulierement dans ce dernier cas de la Conven-
tion de Paris de 1883 pour la protection de la propriété
industrielle -— deviendront applicables sans autres
mesures. Par rapport ala Convention de Paris, cela signi-
fie que les personnes habiles a bénéficier de la protec-
tion prévue par cette Convention (voir ses articles 2
et 3) pourront, dans ces pays. en invoquer toutes les
dispositions qui sont directement applicables (auto-
exécutives) sur la base de l'article 2 de la Loi-type.

Un autre effet de cet article 2, en ce qui concerne ces
pays, est que méme leurs ressortissants et les per-
sonnes qui leur sont assimilées pourront invoquer les
dispositions autoexécutives d'une convention et notam-
ment celles de la Convention de Paris.

Dans les pays du premier groupe dont la Constitu-
tion prévoit l'applicabilité directe des conventions,
méme a leurs propres ressortissants, I'adoption de cet
article n'est pas nécessaire, les effets mentionnés dans
les alinéas qui précédent résultant déja de leur consti-
tution.

En revanche, cet article est sans intérét pour les
pays du second groupe qui peuvent le supprimer, leur
constitution excluant {'applicabilité directe des conven-
tions internationales. Ces pays devront reproduire
les dispositions pertinentes de la convention dans le
texte de la Loi ou dans une annexe a cette Loi, et en
déclarer I'applicabilité sur leur territoire.
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Article 3: Droits des étrangers

Les étrangers non visés par larticle
précédent auront, au titre de la pré-
sente loi, les mémes droits que les
nationaux.

Cet article traite des droits des étrangers qui ne
sont pas protégés par une convention et prévoit que
ces étrangers auront, aux termes de la Loi-type, les
mémes droits que les ressortissants du pays intéressé,

Compte tenu du fait qu'une protection satisfaisante
contre les confusions de marques, noms commerciaux,
etc., méme s'ils appartiennent a des étrangers, est
aussi dans I'intérét du public, le Comité de la deuxiéme
Loi-type n’a pas estimé souhaitable d'ajouter a cette
disposition une restriction telle que celle qui figure a
I'article 7 de la Loi-type concernant les inventions selon
laquelle I'application de cette disposition peut étre
suspendue faute d'une réciprocité suffisante de la
protection dans un pays donné.






DEUXIEME PARTIE: MARQUES DE PRODUITS
ET DE SERVICES

La deuxié¢me Partie de la Loi-type traite des marques qui pourraient &tre qualifiées d’« individuelles»
(par opposition aux marques collectives), c’est-d-dire des marques qui servent 4 distinguer les produits ou
services d'une entreprise de ceux d’une ou de plusieurs autres entreprises (la question de I'usage d’une
marque individuelle par des tiers au titre d’'une licence sera examinée ultérieurement).

La deuxié¢me Partie de la Loi-type se divise en huit Chapitres: Chapitrel: droitdlamarque (articles 43 6);
Chapitre Il: procédure d’enregistrement (articles 7 4 15); Chapitrelll: durée et renouvellement des enregis-
trements de marques (articles 16 et 17); Chapitre IV: droits conférés par I'enregistrement de la marque
(articles 18 a 20); Chapitre V: cession et transmission des dépdts et des enregistrements (article 21); Cha-
pitre Vl: contrats de licence (articles 22 3 28); Chapitre VII: renonciation, radiation, nullité (articles 29 4 35);
Chapitre VIII: violation des droits 4 la marque (articles 36 4 38).

CHAPITRE I: DROIT A LA MARQUE

Le premier Chapitre de cette Partie traite de I'obtention du droit 4 la marque. Il s’applique directement
aux marques de produits et de services, mais la plupart de ses dispositions s’appliquent également aux
marques collectives (article 39).

Cependant, I'application des mémes dispositions & diverses catégories de marques peut donner des
résultats différents. Par exemple, une marque collective peut décrire I'origine ou d'autres caractéristiques
de produits ou services sans étre inadmissible au titre de I'article 5. Ces différences sont précisées avec plus
de détails dans le cadre de I'article 39.

En ce qui concerne |'obtention du droit 4 la marque, |a Loi-type pose tout d’abord les principes (article 4)
selon lesquels le droit exclusif & une marque, tel qu'il est conféré par la présente Loi, s’acquiert seulement
par 'enregistrement et que cet enregistrement ne peut étre valablement accordé qu’a celui qui a le premier
rempli les conditions exigées pour la validité du dépét ou qui a, le premier, valablement invoqué la priorité
la plus ancienne pour son dépét.

La Loi-type spécifie ensuite les signes inadmissibles pour des raisons objectives (article 5) ou en raison
de droits de tiers (article 6).

Article 4: Enregistrement de la marque

1) Le droit exclusif 3 une marque L'alinéa 1) de cet article pose le principe que le
conféré par la présente loi s’acquiert, droit exclusif 3 une marque conféré par la présente
par I’enregistrement, sous réserve des Loi s’acquiert par [I'enregistrement. De ce fait, I'en-
dispositions suivantes. registrement est la seule maniére d'acquérir ['entiére

protection possible aux termes de la Loi-type. Le simple
usage d'une marque, méme s'il s'agit du premier
usage, ne saurait assurer cette protection.

Cette question a été longuement discutée par le
Comité de la deuxiéme Loi-type et, bien que des
avis différents se fussent exprimés, le Comité n’'a fina-
lement éprouvé aucune difficulté a adopter le principe
indiqué, et ce pour deux raisons principales: en premier
lieu, le systtme dans lequel le droit exclusif a une
marque s'acquiert par l'enregistrement, et non par

2) L’enregistrement d’une marque ne
peut €tre valablement accordé qu’a celui
qui a le premier rempli les conditions
exigées pour la validité du dépot ou qui
a, le premier, valablement invoqué la
priorité la plus ancienne pour son dépét.
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I'usage ou le premier usage de la marque, est apparu
le plus approprié pour la majorité des pays en voie de
développement dans lesquels le simple usage d'une
marque ne peut pas toujours étre vérifié sans grandes
difficultés et ou seul |'enregistrement peut constituer
une base solide pour |'exercice d'un droit et en second
lieu, il a été observé que la rigueur du systeme d'enre-
gistrement adopté dans la Loi-type est atténuée par
d’autres dispositions qui attribuent une certaine impor-
tance a |'usage d'une marque non enregistrée et qui
sont les suivantes:

L'usage de la marque dans le pays, ou méme dans
d'autres pays, avant son enregistrement, peut contri-
buer a lui donner un caractére distinctif et, par la
méme, a en faciliter I'enregistrement ultérieur (arti-
cle 5.2). De plus, la personne ou l'entreprise qui se
borne a utiliser une marque dans le pays sans acquérir
le droit exclusif qui pourrait lui étre conféré aux
termes de la Loi-type, est néanmoins protégée dans
une certaine mesure par ['article 50 et ['alinéa a) de
f"article 52 — concernant la répression des actes de
concurrence déloyale — contre I'usage par un tiers
de la méme marque, ou d'une marque assez ressem-
blante pour qu'il puisse en résulter une confusion,
pour des produits ou des services semblables, méme si
cette protection est moins compléte et moins efficace
que celle qui est réservée aux marques enregistrées
(article 18). Enfin, le simple utilisateur d'une marque
est protégé contre l'enregistrement par un tiers de
la méme marque, ou d'une marque assez ressemblante
pour qu'il puisse en résulter une confusion, dans
plusieurs cas, a savoir lorsque le tiers a connu ou
n'a pu ignorer cet usage (article 6.b)), lorsque la
marque, méme si elle n'est pas encore utilisée dans le
pays ou n'est pas connue du demandeur, est déja
notoirement connue (article 6.d)) ou lorsque l'enre-
gistrement de la marque pourrait étre contraire aux
régles relatives a la prévention de la concurrence
déloyale (article 6.e)).

Ainsi, la Loi-type établit un équilibre entre des
intéréts divers: le simple utilisateur d'une marque
est protégé dans une certaine mesure contre |'usage
ou l'enregistrement par d'autres de la méme marque
ou d'une marque assez ressemblante pour qu'il puisse
en résulter une confusion mais, pour acquérir ['entiére
protection conférée par la Loi, il faut obtenir I'enregis-
trement de la marque. De ce fait, ce systéme encourage
I'enregistrement des marques, résultat que le Comité
de la deuxiéme Loi-type considérait comme souhai-
table. Pour renforcer encore le systeme d’enregistre-
ment, le Comité a estimé qu'aprés examen du dépdt
quant au fond (article 12, version B), les enregistrements
devront, a I'issue d'un certain délai et dans une cer-
taine mesure, ne plus pouvoir étre contestés (article 33,
addition possible d'un alinéa 3); note a l'article 46).

L'alinéa 2) de cet article énonce le principe selon
lequel I'enregistrement d'une marque ne peut étre
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valablement accordé qu'a celui qui a le premier rempli
les conditions exigées pour la validité du dépdt ou
qui a, le premier, valablement invoqué la priorité
la plus ancienne pour son dépét. Ce principe est déve-
loppé dans les articles 5a10.

Cette disposition exercera des effets différents dans
les pays ou les dépdts ne sont soumis qu'a un examen
quant d la forme (article 11 et article 12, version A) et
dans les pays ol les dépbts font également I'objet d'un
examen quant au fond (article 11 et article 12, version B).

Dans les pays de la premiére catégorie, toute marque
pour laquelle les conditions formelles de validité
du dépdt mentionnées aux articles 7 et 10 sont rem-
plies, sera enregistrée méme si elle est contraire aux
dispositions des articles 5 ou 6. Seul un Tribunal,
auprés de qui, aprés l'enregistrement, sera contestée
la validité de cet enregistrement, pourra en déclarer
fa nullité (article 33).

Dans les pays appartenant a la deuxiéme catégorie,
ou |'administration, c'est-a-dire I'Office des marques,
procéde a un examen des dépdts quant au fond, ces
dépdts seront refusés si les marques sont contraires
aux dispositions des articles 5> ou 6. Les décisions de
['Office des marques seront soumises au contréle des
Tribunaux (article 15) qui pourront également, dans
certaines conditions (article 33), prononcer la nullité
d'un enregistrement.

Dans ces deux systémes, |'enregistrement d'une
marque sera normalement obtenu par la personne qui
a rempli la premiére les conditions formelles de I'en-
registrement, c’est-a-dire qui a déposé une demande
conformément a l'article 7 et qui a acquitté la taxe
mentionnée a I'article 10. Néanmoins, si fors d'une
demande ultérieure, une autre personne invoque
valablement une priorité antérieure a fa date du
dépot de la premiére demande faite dans le pays,
cette demande ultérieure peut, seule, donner lieu
a un enregistrement valable. Selon la Loi-type,
fa priorité ne peut étre invoquée que dans deux cas
(articles 8 et 9): le premier est celui dans fequel une
convention internationale, telle que la Convention
de Paris déja mentionnée au sujet de l'article 2, per-
met & un déposant d’invoquer la priorité sur la base
d’'un dépbt antérieur dans un autre pays (article 8);
le deuxieme est celui dans lequel la priorité découle de
{'usage de la marque dans une exposition internationale
officielle ou officiellement reconnue (article 9). Ces
cas seront exposés avec plus de détails dans le com-
mentaire relatif aux articles8et 9. Néanmoins, méme
dans le cadre de l'alinéa 2 de ['article 4, il convient
d'observer que, pour prendre effet, une revendication
de priorité doit évidemment étre valable. Cela revient
a dire qu’elle doit remplir les conditions énoncées dans
la Loi-type (articles 8 et 9) et dans la convention appli-
cable (pour la Convention de Paris, voir I'article 4 qui
stipule notamment que la priorité ne peut étre invo-
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quée que sur la base d'un « premier» dépdt dans |'un
des pays membres de I'Union de Paris). Si plusieurs
priorités sont valablement invoquées, la premiére en
date prévaut sur les autres. Si plusieurs déposants
invoquent valablement la méme priorité, le premier
déposant I'emportera sur les autres.

Article 5: Marques inadmissibles pour des raisons objectives

1) Ne peuvent étre valablement enre-
gistrées les marques

a) qui consistent en des formes impo-
sées par la nature méme du produit ou
du service ou par leur fonction indus-
trielle;

b) qui consistent exclusivement en un
signe ou une indication pouvant servir,
dans le commerce, pour désigner l'es-
pece, la qualité, la quantité, la destina~
tion, la valeur, le lieu d’origine ou
’époque de la production des produits
ou de la prestation des services;

€) qui consistent exclusivement en un
signe ou une indication qui, dans le jan-
gage courant ou les habitudes loyales et
constantes du commerce dans le pays, est
devenu une désignation usuelle des pro-
duits ou services considérés;

d) qui, pour d’'autres raisons, ne
peuvent pas distinguer les produits ou
services d’une entreprise de ceux d’autres
entreprises;

e) qui sont contraires aux bonnes
mceeurs ou a I’ordre public et qui, notam-
ment, pourraient tromper les milieux
commerciaux ou le public sur la nature,
la provenance, le mode de fabrication,
les caractéristiques ou l'aptitude a I'’em-
ploi, des produits ou services considérés;

f) qui reproduisent ou imitent les
armoiries, drapeaux et autre emblémes,
sigles, dénominations ou abréviations de
dénominations de tout Etat ou de toute
organisation internationale intergouver-
nementale ou créée par une convention
internationale, sauf autorisation de V’au-
torité compétente de I’Etat ou de ['orga-
nisation internationale en cause;

g) qui reproduisent ou imitent des
signes ou poingons officiels de contrdle
et de garantie adoptés par un Etat, sauf

L'alinéa 1) de cet article indique les raisons objectives
— distinctes des raisons découlant des droits subjectifs
de tiers (article 6) — interdisant [’enregistrement de
certaines marques. Comme il a déja été observé
au sujet de l'article 4.2), le présent alinéa ainsi que
Iarticle 6 auront, dans la pratique, des effets différents
selon que les pays intéressés examinent les demandes
seulement quant d la forme (article 11 et article 12,
version A) ou également quant au fond (article 11 et
article 12, version B). Dans les pays de la premiére
catégorie, {'admissibilité au titre de l'article 5 ne sera
pas examinée (article 12, version A.1)) et la marque
sera enregistrée, méme si elle est contraire aux dis-
positions de l'alinéa considéré. Toutefois, un Tribunal
peut ensuite décider que la marque n’a pas été valable-
ment enregistrée parce qu'elle est contraire a {"article 5.
Dans ce cas, l'enregistrement sera déclaré nul avec
effet rétroactif (articles 33 et 34). D’autre part, dans
les pays ol les demandes sont examinées quant au
fond par |'Office des marques, |'examen portera égale-
ment sur la question de I'admissibilité de la marque
au titre des dispositions de l'article 5 (article 12.1),
version B); selon ce systéme, l'enregistrement d'une
marque qui se heurte aux dispositions de l'article 5
sera refusé (article 12.2) et 9), version B); toutefois le
refus d’enregistrement pourra faire I'objet d'un appel
auprés des Tribunaux (article 15) et, dans certaines
conditions, les Tribunaux pourront déclarer nuls des
enregistrements déja effectués (article 33).

Quant aux motifs d'inadmissibilité mentionnés a
I"article 5.1), les explications ci-dessous peuvent servir
a les éclaircir:

Sous-alinéa) a). Selon l'article 1.2), les «formes de
produits ou de conditionnements » peuvent étre
acceptées comme marques. 1l s'agit alors de marques
a trois dimensions, par opposition aux marques a deux
dimensions composées, par exemple, de mots ou de
dessins. Néanmoins, étant donné qu’'une marque doit
permettre de distinguer les produits ou services d'une
entreprise de ceux d'autres entreprises et ne doit pas
monopoliser la forme ou ['aspect d’un produit, aucun
enregistrement ne saurait étre accordé si la forme ou
I'aspect sont imposés par la nature particuliére des
produits, ou par leur fonction industrielle, ou par la
nature ou 'objet des services auxquels ils sont destinés.
Par exemple, la forme d'un conditionnement est ad-
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autorisation de I’autorité compétente de
cet Etat;

h) qui ressemblent, de fagcon 3 pouvoir
induire le public en erreur, 2 une marque
collective dont I’enregistrement est ex-
piré et n’a pas été renouvelé ou qui a fait
’objet d'une renonciation ou d’une
décision de radiation ou nullité inscrite
dans le registre, dans les trois ans précé-
dant le dépot des marques en question.

2) Pour apprécier si une marque peut
étre valablement enregistrée eu égard
aux dispositions b) A d) de I’alinéa précé-
dent, il sera tenu compte de toutes les
circonstances de fait, notamment de la
durée d’usage de la marque dans le pays
méme ou dans d’autres pays, et du fait
que la marque est considérée comme
distinctive dans d’autres pays ou dans
les milieux commerciaux.

missible comme marque, mais tel n'est pas le cas si
— ou dans la mesure selon laquelle — cette forme ne
répond qu'a un réle fonctionnel (par exemple, possi-
bilité de remplissage plus rapide); de méme, une
marque de service peut étre constituée par la forme
d’'un véhicule, mais si — ou dans la mesure selon la-
quelle — cette forme est congue pour permettre
une plus grande rapidité, elle ne saurait constituer
une marque. Une marque ne peut étre qu'une forme
distinctive indépendante de la nature des produits
ou services et de leur fonction industrielle et qui
puisse en étre isolée.

Sous-alinéa b). Selon cette disposition, on doit
considérer que sont inadmissibles comme marques
les signes ou indications qui doivent &tre considérés
comme exclusivement descriptifs de particularités
des produits ou services qu'ils concernent. Des signes
et indications exclusivement descriptifs ne peuvent,
par leur nature méme, servir a distinguer les produits
ou services d'une entreprise de ceux d'autres entre-
prises en sorte qu'ils doivent demeurer librement
utilisables par tous. Selon cette disposition, ces signes
et indications comprennent non seulement des déno-
minations mais également des figurations. Il convient
d'observer que, selon cette disposition, un signe ou une
indication n'est inadmissible en tant que marque que
s'il est exclusivement descriptif; il peut en revanche
étre admissible en tant que marque s'if contient seule-
ment une allusion a une particularité des produits ou
services auxquels il s’applique ou s'il consiste en une
combinaison distinctive d'éléments qui, séparément,
seraient purement descriptifs,

Sous-alinéa c). Cette disposition est dirigée contre
I'admission comme marques de signes ou indications
qui sont par eux-mémes ou qui sont devenus une
désignation usuelle (« nom générique») des produits
ou services en cause, Elle sera appliquée de la méme
maniére que le sous-alinéa précédent, c'est-a-dire
également aux signes ou indications se présentant
sous forme de figurations, mais seulement s'ils ont
un caractere exclusivement générique.

Sous-alinéa d). Les deux sous-alinéas qui précédent
traitent des signes ou indications qui, en raison de leur
caractére descriptif, ne peuvent pas distinguer les pro-
duits ou services d'une entreprise de ceux d'autres
entreprises. Néanmoins, d’autres signes ou indications
n‘ont pas non plus ce caractére distinctif, par exemple
des signes trop simples (une étoile, un cercle ou une
lettre unique) ou trop compliqués (un ornement ou
décoration des produits en cause ou un slogan consis-
tant en une recommandation d’acheter ou d'utiliser
les produits ou services). Dans ces deux cas, ces signes
ne seront pas considérés ou reconnus par le public
comme des signes servant a distinguer les produits ou
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
L'inadmissibilité de ces signes en tant que marques est
spécifiée dans le sous-alinéa d).
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Sous-alinéa e). Il doit également &tre inadmissible
d'enregistrer comme marques tout signe ou indication
contraire aux bonnes meeurs (par exemple des images
obscénes), ou & I'ordre public (par exemple I'embteme
d'une autorité publique oud'un parti politique interdit),
ou qui, notamment, pourrait tromper les milieux com-
merciaux ou le public sur les particularités des produits
et services en cause (par exemple, un signe contenant
le mot «beurre» ou l'image d'une vache sera inad-
missible comme marque pour de la margarine).

Sous-alinéa f). Cette disposition est dirigée contre
I’'admission comme marques de signes qui reproduisent
ou imitent, sans autorisation, les drapeaux et autres
emblémes, les dénominations, etc. d'Etats ou d'orga-
nisations intergouvernementales (telles que ['Organi-
sation des Nations Unies, 'UNESCO, etc.) ou d’orga-
nisations créées par une convention internationale
(telles que le Comité international de la Croix-Rouge).
Ces marques ne sauraient &tre admises car elles
risqueraient de créer !'impression fausse d'un lien
entre les produits ou services en cause et |'Etat ou
I'organisation dont le drapeau, I'embléme ou la déno-
mination seraient reproduits ou imités.

Sous-alinéa g). Cette disposition est analogue a celle
du sous-alinéa précédent; elle est dirigée contre la
reproduction comme marques de signes ou poingons
officiels adoptés par un Etat. La Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle, déja
mentionnée, offre aux Etats et organisations une procé-
dure (article 6ter de la Convention) par laquelle ils
peuvent se communiquer les uns aux autres les
emblémes, signes ou poingons mentionnés ci-dessus et
peuvent s'opposer a leur protection dans certains cas.

Sous-alinéa h). Cette disposition vise a protéger le
public contre les fraudes touchant une marque collec-
tive pendant une période déterminée (trois ans)
aprés |'expiration de son enregistrement. Comme il
est indiqué dans les explications qui accompagnent
les articles 39 a 46, une marque collective implique,
dans une certaine mesure, la garantie que les produits
ou services auxquels elle s’applique ont une origine
commune ou d'autres caractéristiques communes,
particulierement en ce qui concerne la qualité. Ce
serait induire dangereusement le public en erreur si,
aprés l'expiration de ['enregistrement d'une telle
marque, un tiers pouvait immédiatement enregistrer
pour son compte la méme marque ou une marque
assez ressemblante pour préter a confusion. Clest
pourquoi, dans de tels cas, I'enregistrement est déclaré
inadmissible pendant trois ans.

En discutant ces textes, le Comité de la deuxieme
Loi-type s'est également demandé si |'énumeration
des signes ou indications inadmissibles en tant que
marques ne devrait pas également comprendre les
noms et emblémes ayant un caractere exclusivement
religieux. Cependant, il a été observé que, spéciale-
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ment dans les pays ol plusieurs religions sont prati-
quées, ou dans les pays ou, par exemple, les noms
de saints sont couramment utilisés comme marques,
il serait difficile de délimiter cette inadmissibilité.
D’autre part, le Comité a admis que, dans de nombreux
cas, les dispositions du sous-alinéa e) dirigées contre les
marques contraires a l'ordre public entraineraient
'impossibilité d'enregistrer valablement comme mar-
ques des noms ou emblémes religieux. Il a néanmoins
reconnu que les pays qui le désireraient pourraient
librement ajouter un nouveau sous-alinéa a |'article 5
afin de spécifier que les noms et emblémes religieux
sont également inadmissibles en tant que marques.

L'alinéa 2) de l'article 5 prévoit que, dans les cas
envisagés dans les sous-alinéas b) a d) de ['alinéa 1) —
ou il s’agit de savoir si le signe déposé a un caractére
suffisamment aistinctif pour servir de marque — il
sera tenu compte de toutes les circonstances de fait,
notamment de la durée d'usage de la marque. Cette
disposition est indispensable parce qu'un signe qui
n'a pas initialement un caractére distinctif peut acqué-
rir, par I'usage, une autre signification (« signification
secondaire») qui le rend distinctif. Dans ce cas, ce
signe devient une marque admissible. Néanmoins,
fes Tribunaux, comme |'"Office des marques, si celui-ci
est chargé d'examiner les dépdts quant au fond,
demeurent libres dans leur appréciation de ces cir-
constances.

Article 6: Marques inadmissibles en raison de droits de tiers

1) Ne peuvent &tre valablement enre-
gistrées les marques

a) qui ressemblent, de fagon a pouvoir
induire le public en erreur, 3 une marque
déposée antérieurement et valablement
par un tiers, ou enregistrée antérieure-
ment et valablement au profit d’un tiers
ou déposée postérieurement par un tiers
invoquant valablement la priorité, pour
les m&mes produits ou services, ou pour
d’autres produits ou services pour les-
quels l'usage de ces marques pourrait
induire le public en erreur;

b) qui ressemblent, de fagon a pouvoir
induire le public en erreur, 2 une marque
non enregistrée utilisée antérieurement
dans le pays par un tiers pour des pro-
duits ou services identiques ou similaires,
si le déposant de la marque a connu ou
n’a pas pu ignorer cet usage;

€) qui ressemblent, de fagon i pouvoir
induire le public en erreur, 3 un nom

Cet article traite des droits de tiers qui peuvent
faire obstacle a I'enregistrement valable d’une marque.
Comme il a été expliqué dans le cadre de I'article 5, le
présent article exercera également des effets différents
dans les pays ol les demandes d’enregistrement de
marques sont seulement soumises a un examen deforme,
et dans les pays ol cet examen porte également sur fe
fond. Dans les pays de la premiére catégorie, I'en-
registrement d'un signe ne sera pas refusé s'il est con-
traire aux dispositions du présent article mais cet
enregistrement nesera pas valable et les Tribunaux pour-
ront en déclarer la nullité. Dans les pays de la deuxiéme
catégorie, 'enregistrement de marques, inadmissibles
aux termes du présent article, sera refusé. Ce refus
peut faire I'objet d'un aPpel.auprés des Tribunaux, et
des enregistrements accordés pourront étre déclarés
nuls,

L'alinéa 1) de cet article énumeére les cas dans
lesquels une marque est inadmissible en raison de
droits de tiers. Trois de ces cas, qui sont traités respec-
tivement dans les sous-alinéas a), b) et ¢), présentent
entre eux certaines analogies car ils concernent tous la
ressemblance de la marque dont |'enregistrement est
demandé avec une ou plusieurs autres marques ou
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commercial utilisé antérieurement dans
le pays par un tiers, si le déposant de la
marque a connu ou n’a pas pu ignorer cet
usage;

d) qui constituent la reproduction
totale ou partielle, I'imitation, la traduc-
tion ou la transcription, susceptibles
d’induire le public en erreur, d’une
marque ou d’'un nom commercial notoi-
rement connus dans le pays et apparte-
nant a un tiers;

e) qui violent d’autres droits de tiers
ou qui sont contraires aux régles rela-
tives & la prévention de la concurrence
déloyale;

f) qui sont déposées par l'agent ou le
représentant d’un tiers titulaire de ces
marques dans un autre pays, sans |’auto-
risation de ce titulaire, 3 moins que cet
agent ou représentant ne justifie de ses
agissements.

2) Le consentement des tiers indiqués
sous a) a e) dans l'alinéa précédent peut
étre pris en considération dans l'appré-
ciation de I’'admissibilité de la marque.

nNoms commerciaux, a savoir: avec une marque qu'un
tiers a déja fait enregistrer dans le pays ou a déja déposée
en vue de son enregistrement, ou a déposée postérieu-
rement en invoquant valablement la priorité (sous-
alinéa a)); ou avec une marque qui, dans certaines cir-
constances, est déja utilisée dans le pays par un.tiers
(sous-alinéa b)); ou, dans certaines conditions, avec un
nom commercial déja utilisé dans le pays par un tiers
(sous-alinéa ¢)). La maniére dont il convient de juger
ces ressembiances entre marques ou entre une marque
et un nom commercial est expliquée dans le cadre de
I'article 18 qui traite de la protection accordée & une
marque, une fois qu'elle a été enregistrée, contre {'usage
d'autres marques ou de noms commerciaux qui lui
ressemblent.

Cette question étant réservée, il est utile de don-
ner les précisions suivantes sur fes divers sous-alinéas
de cet article:

Sous-alinéa a). Ce texte développe les principes posés
dans 'alinéa 2) de l'article 4 selon lequel 'enregistre-
ment d'une marque ne peut étre valablement accordé
qu'a celui qui a le premier rempli les conditions exigées
pour la validité du dépdt ou qui a, le premier, valable-
ment invoqué fa priorité la plus ancienne pour son
dépot. Cette disposition signifie tout d'abord qu'une
marque est inadmissible si la méme marque a déja été
valablement enregistrée au profit d'un tiers ou valable-
ment déposée par un tiers, ou si elle est déposée
postérieurement par un tiers invoquant valablement la
priorité, et ce pour les mémes produits ou services.
Cependant, pour éviter des confusions éventuelles entre
marques, cette disposition ne se limite pas aux mémes
marques et aux mémes produits et services: une
marque est également inadmissible: i) lorsqu’elle
ressemble, de fagon a pouvoir induire le public en
erreur, a une marque déja enregistrée, etc. et ii)
lorsque la demande d'erregistrement ne concerne pas
les mémes produits ou services que la marque déja
enregistrée, etc., mais d'autres produits ou services si
ces autres produits ou services sont tels que le public
risque d'étre induit en erreur par |'usage de la marque
en relation avec ces produits ou services. Pour donner
un exemple simple: si la marque « Alpha » a déja été
enregistrée pour des cigarettes, le dépot par un tiers
de la marque « Alfa » ou « Apha » serait inadmissible,
méme si 'enregistrement n'était pas demandé pour des
cigarettes mais |'était pour des cigares ou du tabac.

Lorsqu'une marque est admissible au sens de ce sous-
alinéa et qu’'elle est de ce fait valablement enregistrée,
il se peut néanmoins que son usage viole les dispositions
de l'article 18.b) en ce qui concerne une marque enre-
gistrée plus ancienne. Dans ce cas, il peut &tre mis fin 4
cet usage (article 36), ce qui rendrait 'enregistrement
de cette marque pratiquement inutile. Cet enregis-
trement ne serait alors probablement pas renouvelé
(articles 16 et 17) ou il serait radié du registre (ar-
ticle 30).
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Sous-alinéa b). Ce texte se rapporte a la question
examinée dans le cadre de I'article 4.1), a savoir celle
du rapport entre |'enregistrement et |'usage d'une
marque. Le systeme adopté par le Comité de.la
deuxiéme Loi-type est que le droit exclusif a une
marque ne peut étre acquis que par |'enregistrement,
en sorte que le titulaire de ['enregistrement peut
interdire a des tiers |'usage de la méme marque ou
d'une margue qui lui ressemble (article 18), méme si
cet usage a commencé a une date antérieure a celle du
dépét ou de ia priorité qui lui est attachée. Toutefois,
ce systéme ne doit pas permettre la piraterie ou l'usur-
pation de margues non enregistrées déja utilisées par
un tiers pour des produits ou des services identiques
ou similaires avant le dépét de la demande d'enregis-
trement, si le déposant a connu ou n’a pas pu ignorer
cet usage. L'existence de cette derniére condition
est une question de preuve. Dans certains cas, il
sera facile de prouver que le déposant a eu connaissance
de |'usage antérieur de la marque non enregistrée par
un tiers, par exemple s'il a été I'employé de ce tiers ou
s'il en a été le client et a acheté des produits ou utilisé
des services sous la marque non enregistrée en ques-
tion. Dans d'autres cas, la preuve directe de cette con-
naissance ne sera pas possible mais on pourra prouver
que le déposant ne pouvait pas ignorer 'usage antérieur
de la marque non enregistrée par un tiers parce que,
par exemple, il a été abonné a des journaux ou a des
périodiques commerciaux dans lesquels la marque non
enregistrée a fait I'objet d’une abondante publicité.

Si les deux parties, le déposant et le tiers, ont toutes
deux utilisé la marque avant le dépdt, 'enregistrement
ne sera inadmissible que si l'usage par le tiers est
antérieur.

En discutant cette disposition, le Comité de la
deuxiéme Loi-type a exprimé l'avis que les pays qui,
avant l'adoption d'une loi inspirée de la Loi-type,
n'avaient pas de loi sur les marques ou dont la loi sur
les marques accordait le droit & une marque au pre-
mier utilisateur, feraient bien d’ajouter a leur Loi une
disposition transitoire permettant aux usagers de
marques non enregistrées d'en demander |'enregistre-
ment sur la base de la premiére utilisation, pendant
une période déterminée. Des dispositions de ce type
figurent aussi dans la Loi uniforme sur les marques
établie par les pays du Benelux.

Sous-alinéa c). Ce texte est dirigé contre |'admission
d'une marque qui ressemble de fagon a pouvoir induire
le public en erreur & un nom commercial utilisé antérieu-
rement dans le pays par un tiers, si, comme le prescrit
le sous-alinéa b) en ce qui concerne |'usage antérieur
d'une marque, le déposant a connu ou n'a pas pu igno-
rer |'usage antérieur de ce nom commercial. Une
disposition de ce type est indispensable pour les noms
commerciaux car la confusion non seulement entre
marques d’entreprises différentes mais aussi entre une
marque distinguant des produits ou des services et un
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nom commercial identifiant une entreprise peut nuire
a des intéréts légitimes et porter préjudice au public.
C'est la raison pour laquelle la Loi-type traite des
rapports entre marques et noms commerciaux sous
les angles suivants:

une marque ne peut étre valablement enregistrée si,
dans certaines circonstances, elle ressemble a un nom
commercial déja utilisé dans le pays par un tiers (sous-
alinéa c) actuellement considéré);

il en est de méme si la marque ressemble par trop a
un nom commercial non utilisé dans le pays mais qui
y est notoirement connu (sous-alinéa d) qui sera examiné
plus bas);

une marque, une fois qu'elle a été enregistrée, est
protégée contre |'usage par un tiers d'un nom com-
mercial qui lui ressemble si cet usage est fait sans juste
motif et dans des conditions susceptibles de causer
un préjudice au titulaire de la marque (article 18);

d'autre part, un nom commercial, légitimement
utilisé, est protégé contre I'usage par un tiers d’une
marque qui lui ressemble (article 48).

En ce qui concerne le sous-alinéa c), ici considéré, il
convient d'observer que, compte tenu du fait qu'un
nom commercial ne distingue pas des produits ou des
services mais identifie une entreprise, I'identité ou la
similitude des produits ou des services ne saurait
constituer un critére pour l'inadmissibilité d'une
marque qui ressemble a un nom commercial. Une
marque ne sera inadmissible que si elle ressemble a
un nom commercial «de fagon a pouvoir induire le
public en erreur», ce qui n'est normalement pas le cas
si les produits ou les services pour lesquels elle est
utilisée et les activités de |'entreprise sous le nom
commercial en cause sont suffisamment différents.

Pour ce qui est des sous-alinéas b) et ¢), I'inadmissi-
bilité d'une marque a 'enregistrement dépend, notam-
ment, du fait que le déposant a connu ou n'a pas pu
ignorer |'usage antérieur par un tiers d'une marque
ou d'un nom commercial similaire. Si le déposant n’a
pas connu ou a pu ignorer cet usage antérieur, l'en-
registrement de la marque doit étre admis. Cela ne
veut pourtant pas dire que I'on ne puisse parfois mettre
fin a l'usage de la marque enregistrée si cet usage
entraine objectivement des confusions avec une marque
ou un nom commercial utilisés antérieurement (arti-
cles 52.a) et 48.2)). Dans de tels cas, I'enregistrement de
la marque devient inutile et ne sera probablement pas
renouvelé & 'expiration de son terme (articles 16 et 17)
ou il sera radié du registre (article 30).

Sous-alinéa d). Ce texte se rapporte a une situation
déja partiellement couverte par l'article 6bis de la
Convention de Paris et qui est celle ol une marque ou
un nom commercial sont notoirement connus dans un
pays, généralement parce qu'ils sont notoirement
connus dans le monde entier. Les exemples de cette
situation donnés au cours des débats du Comité de la



TEXTE ET COMMENTAIRE 31

deuxiéme Loi-type concernaient des marques telles que
«Rolls Royce » ou «Coca-Cola » et un nom com-
mercial comme « Hilton ». Dans ces cas, méme si la
marque ou le nom commercial n'ont pas encore été
utilisés dans le pays intéressé, ou si, lorsqu'ils ont été
utilisés, les conditions des sous-alinéas b) et ¢} pe
s'appliquent pas, il serait manifestement contraire &
I'intérét du public (qui risquerait fort d'étre induit en
erreur) qu'une personne autre que le titulaire de fa
marque ou du nom commercial les fasse enregistrer.
Aux termes de ce texte, cet enregistrement est
inadmissible, non seulement dans le cas d'une reproduc-
tion totale ou partielle d'une marque ou d'un nom
commercial notoirement connus, mais aussi dans le cas
d'une imitation, d'une traduction ou d'une transcription
(reproduction en d’autres caractéres ou ayant le méme
effet phonétique) susceptibles d'induire le public en
erreur. Dans ces cas, I'inadmissibilité n’est pas limitée a
des produits ou services identiques ou similaires mais
elle s’applique a tous produits ou services, non seule-
ment parce que |'identité ou la similitude des produits
ouservices n'est pasde mise en matiérede nomscommer-
ciaux mais aussi parce que la reproduction, etc. d'une
marque notoirement connue, méme pour des produits
ou services entierement différents, est susceptible
d'induire en erreur le public qui pourrait faussement
croire a |'existence d'un lien quant a 'origine de ces
différents produits et services.

Au cours des débats du Comité de la deuxieme Loi-
type, il a été souligné que seuls les Tribunaux — ou
I'Office des marques s’il examine les demandes quant au
fond — du pays intéressé sont compétents pour juger
si une marque ou un nom commercial sont notoirement
connus dans le pays.

Sous-alinéa e). Ce texte envisage les cas ol l'en-
registrement d'une marque violerait d'autres droits de
tiers que ceux qui sont déja mentionnés ou serait con-
traire aux régles relatives a la prévention de la con-
currence déloyale. Par exemple, {a premiére situation
pourrait se présenter si une marque consistant en un
dessin violait le droit d'auteur d'une autre personne ou
si la marque contenait sans son autorisation le nom ou
le portrait d'une personne — par exemple un homme
d’'Etat ou un médecin célébre — portant ainsi atteinte
au droit moral de ces personnes. A titre d'exemple
d'une marque qui serait contraire aux régles sur la
prévention de la concurrence déloyale, on pourrait
concevoir une marque contenant |'image du batiment
qui est le sieége d'un concurrent, si ce batiment est
notoirement connu.

Sous-alinéa f). Ce texte se rapporte a la situation spé-
ciale dans laguelle I'agent ou le représentant d’une per-
sonne qui est titulaire de la marque dans un autre pays,
cherche a faire enregistrer cette marque sous son nom
sans l'autorisation de ce titulaire ou sans autre jus-
tification. Ce cas est également couvert par l'ar-
ticle ésepties de la Convention de Paris. Le Comité de
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fa deuxiéme Loi-type a reconnu que les termes « agent
ou représentant » ne devaient pas &tre compris dans
un sens juridique étroit et pouvaient ainsi s'appii-
quer a un simple distributeur des produits portant la
marque en cause. A titre d'exemple d’action justifiée
de la part de I'agent ou du représentant, on peut citer
le cas d'un titulaire de marque dans un pays étranger
qui donne a croire a cet agent ou représentant qu'il a
abandonné sa marque.

L'alinéa 2) de I'article 6 prévoit que si {'admissibilité
de I’enregistrement d'une marque est mise en cause en
raison de droits de tiers, le consentement a cet
enregistrement des tiers intéressés peut étre pris en
considération. Néanmoins, il incombe aux Tribunaux et
a I'Office des marques de décider si ce consentement
suffit a justifier I'enregistrement. Le consentement d'un
tiers intéressé peut n'étre pas toujours déterminant,
étant donné qu'il est non seulement de I'intérét des
concurrents mais aussi de {'intérét du public d’éviter
I’enregistrement, pour les mémes produits ou services
ou pour des produits ou services similaires, d'une
marque ressemblant a une autre marque, D'autre part,
ce consentement peut étre déterminant, par exemple
dans des cas ou la ressemblance entre les marques est
douteuse comme aussi dans des cas ol {'intérét du
public n'est pas en jeu.

CHAPITRE II: PROCEDURE D’ENREGISTREMENT

Le Chapitre |l traite de I'enregistrement des marques et de questions connexes. |l se compose de neuf
articles (7 a 15) et I’'un d’eux (article 12) se présente sous deux versions différentes (A et B).

Les articles 7 a 10 énoncent les conditions — certaines obligatoires, certaines facultatives — a respecter
pour déposer une marque: l'article 7 énumere les éléments que doit contenir le dépdt et spécifie que ce
dernier doit &tre fait auprés de I'Office des marques (dans la plupart des pays, il s’agit du méme service que
I'Office des brevets ou de la propriété industrielle, ou d’une division de cet Office); I'article 8 traite du droit
de priorité fondé sur un dépét antérieur dans un autre pays; l'article 9 accorde une protection analogue sur
la base de la présentation de la marque dans une exposition internationale officielle ou officiellement recon-
nue; I'article 10 prévoit le paiement d’une taxe.

Les articles 11 et 12 traitent de I'examen des dépéts.

Les articles 13 et 14 traitent de I'enregistrement proprement dit, de certaines communications et de la
publication des marques enregistrées,

Pour terminer, F'article 15 précise les possibilités de recours contre les décisions de I'Office des marques.

La question de I'examen du dépdt (articles 11 et 12) nécessite un certain nombre d’observations intro-
ductives parce qu'elle souléve d'importants problémes et parce que, comme il a déja été indiqué, elle influe
sur un certain nombre d’autres dispositions de la Loi-type.

La question la plus importante est celle de savoir si I'Office des marques doit examiner les dépdts
seulement quant 2 la forme ou aussi — et, dans ce cas, dans quelle mesure — quant au fond.

L’examen quant d la forme (article 11 et article 12, version A), se borne a déterminer si le dépét contient
tous les éléments requis (article 7), si la taxe prescrite a été acquittée (articie 10) et, lorsque le déposant
se prévaut d’une priorité (articles 8 et 9), si les formalités appropriées ont été remplies.

L’examen quant au fond (article 12, version B) oblige & déterminer si la marque est inadmissible pour
I'une des raisons énumérées dans les articles 5 et 6.
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Les avantages et inconvénients des deux systémes ont été abondamment discutés par le Comité de la
deuxiéme Loi-type. De fagon générale, il a estimé qu’un systéme comportant I'examen quant au fond était
préférable car il diminue dans une grande mesure les possibilités d’enregistrement de marques inadmis-
sibles au titre des articles 5 et 6. De ce fait, |e registre ne contient normalement que des marques admissibles
et, plus particuliérement, des marques qui ne se heurtent pas aux droits de tiers. Dans 'ensemble, le registre
donne donc un tableau exact de la situation juridique en ce qui concerne les marques. |l en résulte manifes-
tement une sécurité importante pour les titulaires de marques, pour leurs concurrents et pour le public en
général. De plus, le réle des Tribunaux du pays est allégé d’aurant, car les poursuites en violation d’une
marque enregistrée aprés examen quant au fond se fonderaient sur une appréciation plus réaliste de la
situation, et les actions en nullité de I'enregistrement d'une marque ayant fait 'objet d’'un examen quant
au fond ne seraient vraisemblablement pas fréquentes.

Toutefois, le Comité de la deuxiéme Loi-type a admis que le systéme d’examen quant au fond peut
n'étre pas toujours — ou pas immédiatement — a la portée d'un pays en voie de développement car il
oblige a disposer d’un personnetl relativement mombreux et hautement qualifié que ce pays risque de ne
pouvoir affecter a son Office des marques. Un personnel hautement qualitié est indispensable pour résoudre
la question souvent trés délicate de savoir si une marque est inadmissible pour des raisons objectives
(article 5) ou en raison des droits de tiers (article 6).

Comptetenu de ces difficultés, les pays en voie de développement peuvent &tre dans 'obligation, tout au
moins aux stades initiaux, de prévoir simplement un systéme d'examen quant 4 la forme. Tout a la fois plus
simple et moins onéreux, ce systéme permet également de prendre des décisions plus rapides quant 2
I'enregistrement, ce qui peut &tre un avantage intrinséque. |l convient cependant de souligner le fait que,
méme avec un tel systéme, il faut disposer d'un personne! compétent et expérimenté — quoique moins
nombreux — car {’'examen quant i la forme seulement porte aussi sur quelques questions difficiles. Par
exemple, il faut déterminer si le dépdt contient une énumération claire et compléte des produits et services
particuliers pour lesquels I’'enregistrement de la marque est demandé, avec indication de la ou des classes
correspondantes de la classification internationale (article 7.1) d)). Cet examen est indispensable car, faute
d'une description claire des produits ou services, I'étendue de la protection de la marque (article 18.a))
pourrait étre incertaine et, faute d'une indication de la ou des classes, I’effet attaché a cette indication (arti-
cle 30.4)) ne pourrait &tre obtenu. Une autre question difficile 2 trancher, méme si ’examen se limite 4 la
forme, est celle de savoir si le réglement régissant I'emploi d’une marque collective répond aux conditions
de la Loi (article 40).

L’inconvénient majeur d’un systéme d'examen ne portant que sur la formeest qu’il permet 'enregistre-
ment de marques inadmissibles en raison des articles 5 et 6. Certes, cet enregistrement peut toujours étre
annulé avec effet rétroactif (articles 33 et 34) mais cette annulation exige une action judiciaire qui peut étre
fongue et coliteuse; de plus, tant que la nullité n’est pas déclarée, I'enregistrement injustifié exerce un effet
préventif et provoque une confusion qui peuvent étre nuisibles pour le commerce.

Compte tenu de ces considérations contradictoires, le Comité de la deuxiéme Loi-type a exprimé le
veeu que le Commentaire sur la Loi-type indique des possibilités intermédiaires; elles seront présentées dans
le cadre de I'étude de la version B de I'article 12.

Selon ses moyens et ses préférences, chaque pays devra décider de fa mesure selon laquelle il entend
examiner les dépdts.

Article 7: Conditions du dépot

1) Le dépot d’une marque valant Cet article spécifie ce que doit contenir le dépdt
demande d’enregistrement doit &tre d’une marque.
effectué auprés de I’Office des marques

et doit contenir: Selon I'alinéa 1), ce dépbt doit contenir en premier

lieu une demande d'enregistrement de la marque
(sous-alinéa a)). En reégle générale, des formulaires
sont mis a la disposition des déposants a cet effet,
En second lieu, le dépét doit indiquer le nom et
b) le nom et l’adresse complets du I'adresse complets du déposant. Si ce dernier a son
déposant, ainsi que, si le déposant a son adresse en dehors du pays, it doit également indiquer,

a) une demande d’enregistrement de
la marque;
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adresse en dehors du pays, le domicile
élu par celui-ci dans le pays;

c) une reproduction de la marque en
quatre exemplaires;

d) une énumération claire et compléte
des produits ou services pour lesquels
I’enregistrement de la marque est de-
mandé, avec indication de la ou des
classes correspondantes de la classifica-
tion visée par I’Arrangement de Nice du
15 juin 1957 concernant la classification
internationale des produits et des ser-
vices auxquels s’appliquent les marques
de fabrique ou de commerce.

2) Si le dépdt de la marque est fait par
I'intermédiaire d’un mandataire, il sera
accompagné d’un pouvoir sous seing
privé, signé du déposant, et pour lequel
aucune légalisation ni certification ne
sera nécessaire.

3) Ledétail des conditions sus-indiquées
auxquelles doit satisfaire le dépot d’une
marque sera fixé par le Reéglement
d’exécution.

dans sa demande, le domicile qu'il a élu dans le pays
(sous-alinéa b)). Cette condition est indispensable
pour assurer dans toute la mesure du possible qu’'une
communication adressée en vertu de {a loi au titulaire
enregistré de la marque lui parviendra (voir a ce sujet
l'article 13 et [e commentaire correspondant).

Le déposant doit de plus soumettre a 'Office des
marques une reproduction de la marque en quatre
exemplaires (sous-alinéa c)). Les dispositions du Reégle-
ment d'exécution qui, selon Varticle 7.3), doivent
fixer le détail des conditions formelles du dépét,
devraient spécifier ce qui constitue une reproduction
de la marque. Cette reproduction pourrait étre:
dans le cas d'une marque composée d'un mot, la copie
de ce mot; dans le cas d'une marque figurative (ou
d’une marque comportant un éiément figuratif tel
qu'un type spécial de lettre ou qu'un type d'écriture
particulier), une reproduction accompagnée d'un cli-
ché; dans le cas d'une marque tridimensionnelle, des
photographies et une description. Il est demandé de
fournir quatre exemplaires de la reproduction, trois
étant nécessaires aux fins de l'enregistrement
(article 13.2), de la communication au titulaire (ar-
ticle 13.3)) et de la publication de I'enregistrement
(article 14), et un exemplaire étant gardé en réserve.

Enfin, le dépdt doit contenir une énumération claire
et compléte des produits ou services particuliers pour
lesquels 'enregistrement de la marque est demandé,
avec indication de [a ou des classes correspondantes
de la classification internationale (sous-alinéa d)).
Ladite classification est appliquée par un nombre
considérable de pays.

Au cours des débats du Comité de la deuxiéme
Loi-type sur cette disposition, il a été souligné que
I'indication aussi bien des produits et des services
particuliers que de la ou des classes correspondantes
était souhaitable, voire nécessaire.

L’indication de la ou des classes, sans énumération
des produits ou services particuliers — bien qu'elle
se puisse concevoir — ne serait généralement pas
suffisante, un produit ou service pouvant relever de
plusieurs classes. De plus, un déposant peut désirer
faire exception pour certains produits ou services
d'une classe déterminée, auquel cas les tiers doivent
étre informés avec précision de son intention. En
revanche, la seule énumération des produits ou ser-
vices non accompagnée de l'indication de la ou des
classes correspondantes ne serait pas non plus suffi-
sante, l'effet qui s'attache a l'indication des classes
(article 30.4)) ne pouvant jouer en ce cas.

Il convient d'observer que l'indication de la ou des
classes, avec ou sans énumération des produits ou
services, ne peut &tre déterminante lorsqu'il faut
décider si l'enregistrement ou l'usage pour certains
produits ou services de marques identiques ou sem-
blables risque d'induire le public en erreur. Cette
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question doit étre résolue pour elle-méme, indépen-
damment de la classification: des marques identiques
ou similaires peuvent induire le public en erreur,
méme si elles concernent des produits ou des services
n'appartenant pas a fa méme classe, ou peuvent ne pas
susciter de confusion si elles sont appliquées a des
produits ou services de la méme classe.

Le Comité de la deuxiéme Loi-type s'est demandé
s'il convenait de permettre qu'un méme enregistre-
ment portdt sur des produits ou services appartenant
a plusieurs classes (ainsi qu'il découle du texte de
['article 7.1.d)) ou si I'enregistrement ne devait porter
que sur une classe. Bien que ce dernier systéme puisse
se concevoir, il est plus simple de permettre qu'un
seul et méme enregistrement couvre des produits
et services relevant de plusieurs classes. Dans ce der-
nier cas, la taxe mentionnée a l'article 10 peut étre
progressive en fonction du nombre de classes citées.

L'alinéa 2) traite d'une situation qui se présente
fréquemment et dans laquelle le dépdt est effectué
par un mandataire du déposant plutdt que par ce der-
nier personnellement. Selon cet alinéa, le dépét doit,
dans ce cas, étre accompagné d'un pouvoir sous seing
privé signé du déposant, aucune légalisation ni certifi-
cation n'étant nécessaire.

Le Comité de la deuxieéme Loi-type a discuté en détail
cette derniére disposition. Il 'a adoptée considérant
que le dépdt d'une marque devait étre aussi simple
et aussi bon marché que possible. || a également estimé
que le dépdt d'une marque n'était ni la seule, ni méme
la plus importante des mesures pour lesquelles le
déposant peut désirer l|'assistance d’un mandataire
et qu'il ne serait pas logique d'imposer la légalisation
ou la certification d'un pouvoir sous seing privé pour
ce seul cas. Le Comité a estimé que toutes les ques-
tions liées a |'étendue des pouvoirs sous seing privé
et les responsabilités qui en découlent doivent relever
de fa législation civile ou commerciale des pays inté-
ressés.

L'alinéa 3) s’explique de lui-méme.
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Article 8: Droit de priorité

Le déposant d’'une marque qui désire
se prévaloir de la priorité d’'un dépdt
antérieur dans un autre pays est tenu de
joindre & sa demande une déclaration
écrite indiquant la date et le numéro
de ce dépdt antérieur, le pays dans lequel
fui-mé&me ou son prédécesseur de droit
I’a effectué et le nom du déposant, ainsi
que, dans un délai de trois mois a compter
de la date du dépdt ultérieur, une copie
du dépdt antérieur certifiée conforme par
I’Office de la propriété industrielle ou
’Office des marques du pays ol ce dépot
a été effectué.

Cet article prescrit la forme sous laquelle un dépo-
sant, qui désire se prévaloir de la priorité d'un dépdt
antérieur dans un autre pays pour la méme' marque
intéressant les mémes produits ou services, est tenu
de présenter sa demande.

Cet article ne sera applicable que dans les pays qui
sont liés par au moins une convention multilatérale ou
bilatérale prévoyant un droit de priorité. Aussi long-
temps qu'un pays n'est lié par aucune convention de ce
genre, il peut supprimer cet article. Bien entendu, il
peut aussi le maintenir en prévision de son accession
a une telle convention.

En revanche, pour un certain nombre de pays, cet
article est insuffisant et doit étre complété par d’autres
dispositions. En effet, il traite seulement de la forme
sous laquelle doit se présenter une demande de priorité;
il ne définit ni le droit de priorité ni ses conséquences
juridiques. Cette définition et ces conséquences
juridiques sont normalement spécifiées dans les
conventions instituant ce droit de priorité. Dans les
pays ou, pour étre applicables, les conventions ne
doivent pas faire 'objet d'une loi nationale spéciale
(voir le commentaire relatif a V'article 2), les disposi-
tions de ces conventions et celles de |'article 8 suffisent.
Mais, dans les pays dont la Constitution impose |"adop-
tion d'une loi particuliere d'application, I'article 8 doit
étre complété par les dispositions appropriées concer-
nant le droit de priorité de la Convention en question.

La plus importante parmi les conventions prévoyant
un droit de priorité est la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle. L'article 4
de cette Convention contient une réglementation
détaillée de ce droit de priorité; il prévoit notamment
que toute personne qui a diment déposé une premiére
demande d’enregistrement d'une marque dans {'un des
Etats contractants, ou son ayant cause, jouira, pour
effectuer le dépdt de la méme marque dans les autres
Etats contractants, d'un droit de priorité pendant une
période de six mois a compter de la date du premier
dépdt. Aucun dépdt présenté pendant cette période
ne sera «invalidé» par des faits accomplis dans {’inter-
valle, tel que par exemple, un autre dépdt ou un usage
de la marque, et ces actes ne pourront faire naftre
aucun droit de tiers. A

Comme il a déja été dit, I'article en cause indique
les conditions formelles & respecter par le déposant
qui désire invoquer le droit de priorité. Ce déposant
doit faire deux choses, & savoir: i) joindre a sa demande
une déclaration écrite précisant qu'il se prévaut de la
priorité et donnant un certain nombre de détails
permettant !'identification du dépdt antérieur (a
I'étranger) et ii) fournir, dans un délai de trois mois a
compter du dépdt uitérieur (dans le pays), une copie
certifiée conforme du dépdt antérieur (a I'étranger).
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Article 9: Protection temporaire des marques figurant
dans une exposition internationale

1) Le déposant d’une marque qui, dans
une exposition internationale officielle
ou officiellement reconnue, a présenté
des produits munis de cette marque ou
des services rendus sous cette marque,
et qui demande I’enregistrement de la
marque dans les six mois 3 compter du
jour ol lesdits produits ou services ont
été présentés pour la premiére fois sous
cette marque dans [’exposition, sera
considéré, sur sa demande, comme ayant
demandé [’enregistrement ledit jour.

2) La preuve de la présentation a Pex-
position des produits munis de la
marque ou des services rendus sous la
marque sera établie par un certificat
délivré par ['autorité compétente de
I’exposition; ce certificat mentionnera
la date a laquelle la marque a été, pour
la premiére fois, utilisée en relation avec
les produits ou services, présentés i
P’exposition.

3) La protection temporaire accordée
par le présent article ne prolongera pas
les autres délais de priorité invoqués
par le déposant.

Cet article, qui a été inséré dans la Loi-type a la
demande du Comité de la deuxieéme Loi-type, traite
de la protection temporaire des marques utilisées
pour les produits ou services présentés dans certaines
expositions internationales. Cette disposition donne
effet a 'article 11 de la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle mais elle peut
également étre adoptée par des pays qui ne sont pas
parties a cette Convention, qu'ils envisagent ou non
d'y accéder.

Fondamentalement, il s'agit de protéger contre la
contrefagon toute personne qui présente des produits
ou services sous sa marque dans une exposition inter-
nationale de caractére officiel sans |'obliger pour autant
a déposer sa marque pour ['enregistrement avant
d’avoir constaté la réussite de sa présentation et de
savoir si elle a intérét a exploiter sa marque plus avant.
La protection envisagée consiste a donner a la personne
intéressée, dont la marque est déja protégée dans une
certaine mesure par les dispositions relatives aux actes
de concurrence déloyale (article 50 et alinéa a) de I'ar-
ticle 52), un droit de priorité pour 'enregistrement de
samarque pendant une période desix moisacompter du
jour o les produits munis de sa marque ou les services
rendus sous sa marque ont figuré pour la premiére
fois dans I'exposition.

Cette disposition ne se justifie que si elle est appli-
quée dans des limites bien définies. Ces limites sont
précisées dans {'article examiné.

Selon I'alinéa 1), le droit de priorité pour le dépét
ultérieur d’une marque aux fins d'enregistrement
appartient uniquement a la personne ou a 'entreprise
qui a présenté des produits munis de cette marque
ou des services rendus sous cette marque dans une
exposition tout a la fois internationale et officielle
(c'est-a-dire organisée par I'Etat ou par quelqu'autre
autorité publique) ou officiellement reconnue (c’est-
a-dire, reconnue comme telle par I'Etat ou par quel-
qu'autre autorité publique). Cette exposition peut
avoir un caractere industriel, commercial, agricole ou
autre mais doit remplir les conditions ci-dessus. En
cas de contestation, les Tribunaux du pays ol cette
disposition est invoquée sont libres de décider si
ces conditions ont été remplies.

Selon les conditions indiquées, le fait de présenter
une marque dans une exposition internationale produit
également un effet de portée internationale: un droit de
priorité est créé pour un dépot ultérieur aux fins
d'enregistrement, non seulement dans le pays ou s'est
tenue 'exposition mais aussi dans tous les autres pays
qui ont adopté la méme disposition. Cet effet «inter-
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Article 10:

Le dépdt d’'une marque n’est acceptable
que si la taxe fixée par le Réglement
d’exécution a été payée.

national » est indispensable pour éviter une contre-
fagon des marques sur le plan international.

L'alinéa 1) spécifie également que le droit de prio-
rité pour un enregistrement ultérieur dans les pays
intéressés sera reconnu, sur demande, sous réserve
que le dépdt soit fait dans les six mois a compter du jour
ol les produits munis de cette marque ou les services
rendus sous cette marque ont été présentés pour
la premiére fois dans |'exposition.

L'alinéa 2) concerne la preuve de la présentation a
I'exposition des produits munis de la marque ou des
services rendus sous la marque et prévoit que cette
preuve ne peut étre fournie que par un certificat
délivré par ['autorité compétente de ['exposition,
mentionnant la date a laquelle la marque a été, pour
la premiere fois, utilisée dans 'exposition. Ce certificat
doit étre demandé par I'Office des marques en vue de
I'examen quant & la forme (alinéa 2) de l'article 11) si
le déposant invoque la priorité au titre de l'article 9.

Selon I'alinéa 3), la priorité invoquée au titre de cet
article ne prolonge pas les autres délais de priorité
invoqués par le déposant. Ainsi, par exemple, si un
déposant a effectué le dépdt d'une marque dans un
autre pays, auquel s'applique I'article 8, a la date du
Ter avril d’'une année déterminée et s'il a présenté la
méme marque le Ter juillet de la méme année dans une
exposition internationale, il peut se prévaloir soit, en
vertu de l'article 8, d'une priorité de six mois a comp-
ter du Ter avril, soit, au titre de I'article 9, d'une prio-
rité de six mois a compter du 1er juillet, mais il ne peut -
prolonger de trois mois la priorité basée sur le pre-
mier dépdt en se fondant sur |'exposition ultérieure.

Paiement de la taxe

Cet article traite du paiement de la taxe exigée lors
du dépdt d'une marque. Il en résulte que si le montant
de la taxe parvient a |'Office des marques aprés le
dépdt, la date effective du dépbt sera la date a laquelle
fa taxe est parvenue a |'Office.
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Article 11: Examen du dép6t quant a la forme

1) L'Office des marques examinera si
le dép6t de la marque est conforme aux
articles 7, 8, 9 et 10.

2) En cas de non-observation des
articles 7 ou 10, ’Office refusera I’enre-
gistrement de la marque; si les condi-
tions des articles 8 ou 9 ne sont pas res-
pectées, I'Office ne mentionnera pas, en
ce qui concerne I’enregistrement de la
marque, la priorité revendiquée ou
P'usage certifié de la marque dans une
exposition internationale.

Quel que soit le systéme d'examen des dépdts
adopté par un pays, |'Office des marques doit examiner
s'ils sont conformes aux conditions de forme prescrites
par la Loi. L'article 11 traite de cet examen.

L'alinéa 1) renvoie aux articles qui doivent étre
pris en considération pour un examen quant a la
forme. Il s’agit des articles 7, 8, 9 et 10.

En ce qui concerne I'article 7, I'Office doit examiner
si le dépot contient les éléments énumérés dans cet
article (demande d'enregistrement; nom et adresse
du déposant; nombre prescrit d'exemplaires d'une
reproduction de la marque conformément au Regle-
ment d'exécution; liste des produits ou services pour
lesquels |'enregistrement de la marque est demandé,
avec indication de la ou des classes correspondantes).
Si le dépot est fait par I'intermédiaire d'un manda-
taire, I'Office doit également vérifier s'il est accompagné
d'un pouvoir sous seing privé diment signé.

Il a déja été souligné que, en particulier, I'examen
de la liste des produits ou services avec l'indication
de la ou des classes correspondantes est toujours
important et parfois difficile.

Si les conditions de 'article 7 ne sont pas remplies,
I'Office refusera d'enregistrer la marque (article 11.2)).
L'enregistrement peut également &tre suspendu pour
permettre au déposant de compléter ou de reviser
sa demande mais, dans ce cas, la date effective du dépdt
sera la date 2 laquelle il recevra sa forme définitive.

En ce qui concerne I'article 8, |'Office doit examiner —
si le déposant se prévaut d'un dépdt antérieur dans
un autre pays — si la déclaration écrite exigée dans
ce cas contient toutes les indications nécessaires.
Il doit également examiner, en temps utile, si une
copie certifiée conforme du dépot antérieur a I'étran-
ger a bien été versée au dossier.

Le non respect de ces conditions n'entraine pas
un refus d'enregistrement de la marque; la seule
conséquence en est que |'Office ne mentionnera pas,
en ce qui concerne 'enregistrement de la marque, la
priorité revendiquée (voir alinéa 2) de l'article consi-
déré).

On peut aussi considérer comme une question de
forme I'examen du dépdt ultérieur donnant lieu a une
revendication de priorité, examen tendant & établir
si ce dépdt a été fait au cours du délai de priorité et
s'il concerne la méme marque et les mémes produits
ou services que le dépdt antérieur & 'étranger sur
lequel se fonde cette revendication de priorité. L'Of-
fice des marques doit donc également procéder a cet
examen. Cependant, il s'abstiendra d'examiner des
questions de fond, par exemple, celle de savoir si le
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dépdt invoqué a |'étranger est bien le premier dépot
national régulier ou si le déposant est 'ayant cause de
fa personne qui a fait le dépdt a I'étranger. En cas
de contestation, ces questions seront tranchées par
les Tribunaux. Au cas ou l'enregistrement d'une
marque ferait référence a une revendication de priorité
non valable, le Tribunal annulera cette revendication
de priorité (ce qui peut avoir pour conséquence
que la marque ne sera pius considérée comme ayant
été déposée la premiere en sorte que l'enregistrement
lui-méme pourra étre annulé en application des
articles 33 et 6.1)a); en revanche, si I'Office des marques
ne fait pas état dans l'enregistrement d'une marque
d'une revendication valable de priorité, le Tribunal
pourra ordonner que cette référence soit ajoutée
a I'enregistrement (ce qui pourra avoir pour consé-
quence que {'enregistrement sera maintenu malgré une
poursuite en nullité car il bénéficiera de la priorité).

En ce qui concerne I'article 9, I'Office doit examiner —
dans le cas ol le déposant se prévaut d'une priorité
basée sur la présentation de sa marque dans une
exposition internationale — si cette revendication de
priorité a été faite au cours du délai de priorité et si
le certificat déposé a cet effet est conforme aux dispo-
sitions de [article 9.2), c'est-a-dire s'il a été délivré
par {'autorité compétente de ce qui est déclaré étre
une exposition internationale officielle ou officielle-
ment reconnue, si ce certificat indique la date a laquelle
la marque a été, pour la premiére fois, utilisée en rela-
tion avec les produits ou services présentés dans
I'exposition et si ces produits ou services sont les
mémes que ceux pour lesquels I'enregistrement de la
marque est demandé.

Le non respect de ces dispositions n’entraine pas
un refus d’enregistrement de la marque mais seule-
ment le refus de mentionner ['usage certifié de la
marque dans une exposition internationale (voir I"ali-
néa 2 de l'article considéré).

L'Office des marques n'examinera pas les questions
de fond plus difficiles, par exemple la question de
savoir si I'affirmation que I'exposition en cause est une
exposition internationale officielle ou officiellement
reconnue est exacte ou celle de savoir si le certificat
mentionnant la date a laquelle la marque a été utilisée
pour la premiére fois dans {'exposition est bien
conforme a la réalité.

En cas de contestation, ces questions seront tran-
chées par les Tribunaux, avec, éventuellement, les
mémes conséquences que pour la revendication de
priorité sur la base de l'article 8.

En ce qui concerne I'article 10, I'Office doit vérifier
si la taxe prescrite a été payée. Au cas ol elle ne I'a
pas été, le dépdt peut étre laissé en suspens jusqu’au
jour du paiement de la taxe, faute de quoi, il sera
refusé.
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Version A

Article 12: Enregistrement de la marque sans examen du dépdt quant au fond

1) Lorsque I’examen visé 3 P'article 11
montre que le dépot satisfait aux exi-
gences des articles 7 et 10, la marque sera
enregistrée, conformément au dépét,
sans autre examen préalable, et notam-
ment sans que soit examiné si I’enregis-
trement n’est pas contraire aux articles 5
et 6.

2) Lorsque I'’examen visé a Particle 11
montre que les dispositions des articles 8
ou 9 sont observées, I’Office inscrira, en
ce qui concerne I’enregistrement, la
priorité revendiquée ou la date de I’'usage
certifié de la marque dans une exposition
internationale.

La version A de cet article correspond au systéme
dans lequel les dépdts sont uniquement examinés quant d
la forme, et non quant au fond. Dans ce systéme, la
question de savoir si un enregistrement est conforme
aux dispositions de la Loi-type quant au fond, parti-
culierement aux dispositions des articles 5 et 6, ne sera
jugée par les Tribunaux que si, aprés |'enregistrement,
son annulation est demandée (article 33) avec effet
rétroactif (article 34.1)).

L'alinéa 1) de cet article traite du dép6t proprement
dit. Si, conformément aux dispositions de l'articte 11,
il est constaté que le dépdt est en régle, la marque
est enregistrée.

L'alinéa 2) applique le méme systéme aux revendica-
tions de priorité au titre des articles 8 et 9.

Il est bien évident que, dans le cadre de ce systéme,
I'enregistrement d'une marque n'implique aucune
garantie quant a sa validité. Le Comité de la deuxiéme
Loi-type aestimé qu'il était superflu de mentionner cette
absence de garantie bien qu'une déclaration a cet effet
figure, dans des circonstances analogues, dans la Loi-
type sur les inventions (article 18.3) version A de la
premiére Loi-type).

Version B

Article 12: Enregistrement de la marque aprés examen du dépot
quant au fond et possibilité de faire opposition

1) Lorsque I'examen visé 3 'article 11
montre que le dépot satisfait aux exi-
gences des articles 7 et 10, I'Office des
marques examinera si I’enregistrement
de la marque se heurte ou non a I'un ou
plusieurs des motifs de refus mentionnés
aux articles 5 et 6.

2) Si I’Office constate que la réponse a
la question mentionnée 3 I’alinéa précé-
dent est affirmative, il en avise le dépo-
sant en lui indiquant pour quels motifs
la marque ne peut &tre enregistrée; il
Pinvite A retirer son dépét de la marque
ou 3 présenter ses observations sur les
motifs de refus, dans un délai de deux
mois. Si le déposant ne retire pas son
dépét et s’il ne présente pas d’observa-
tions dans le délai mentionné, ou si, bien
qu’il ait présenté dans ce délai ses obser-

En opposition avec la version A, la version B de cet
article correspond au systéme dans lequel les marques
ne sont enregistrées qu'apreés un examen complet des
dépdts non seulement quant a la forme (article 11) mais
également quant au fond et dans lequel les tiers ont en
outre la possibilité de s'opposer a |'enregistrement.

Dans une grande mesure, cet article s'explique de
fui-méme; seules sont donc présentées ici quelques
observations.

Il n'est pas prévu d'examen quant au fond des reven-
dications de priorité; I'examen de ces revendications
quant a la forme, prévu a |'article 11, couvre en effet
déja dans une grande mesure les questions qui pour-
raient se poser. Le soin de répondre aux autres ques-
tions qui se poseraient quant au fond au sujet de ces
revendications de priorité peut &tre laissé aux Tribu-
naux; s'il leur est demandé d’annuler un enregistre-
ment, ils étudieront également la validité des reven-
dications de priorité contestées.
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vations, I’Office continue néanmoins a
estimer que la marque déposée doit &tre
exclue de I'enregistrement, I’enregistre-
ment sera refusé. Si I’Office estime, au
contraire, que la marque peut &tre enre-
gistrée, l'alinéa 4 du présent article
s’appliquera.

3) Si POffice constate que la réponse
2 la question mentionnée 3 l'alinéa pre-
mier est affirmative seulement pour une
partie des produits ou services indiqués
dans le dépot de la marque, il appliquera
'alinéa précédent pour cette partie et
surseoira 3 I’application des alinéas sui-
vants jusqu’a ce qu’une décision soit prise
en vertu de I’alinéa précédent.

4) Si I’Office constate, le cas échéant
aprés application des alinéas 2) ou 3) du
présent article, que la réponse a la ques-
tion mentionnée 3 I'alinéa premier est
négative, il invitera le déposant a verser,
dans le délai de deux mois, la taxe de
publication du dépdt fixée par le Régle-
ment d’exécution.

5) Si la taxe de publication du dépot
n’est pas versée dans le délai indiqué,
I’enregistrement de la marque sera
refusé.

6) Sila taxe de publication du dépdt est
versée dans le délai indiqué, I"Office
procédera a la publication de la marque
déposée, en indiquant: la date du dépét;
les produits ou services auxquels s’ap-
plique la marque dont I’enregistrement
est demandé, avec I'indication de la ou
des classes correspondantes; le nom et
P’adresse du déposant ainsi que, le cas
échéant, son domicile élu; et, enfin, la
priorité revendiquée ou la date de I'usage
certifié de la marque dans une exposition
internationale.

7) Quiconque estime que I’enregistre-
ment de la marque doit étre refusé, pour
Pun ou plusieurs des motifs indiqués
aux articles 5 et 6, peut faire opposition
a cet enregistrement dans un délai de
trois mois @ compter de la date de publi-
cation du dépdt et en exposant les motifs
de son opposition. L’opposition n’est
considérée comme formée qu’aprés ver-
sement de la taxe d’opposition fixée par
ie Réglement d’exécution.

8) Si aucune opposition n’est formée
dans le délai indiqué, la marque sera
enregistrée.

Un autre élément important est que quiconque
s'oppose a l'enregistrement d'une marque (alinéa 7)
peut invoquer non seulement ses droits propres mais
également d'autres motifs énumérés dans les articles 5
et 6 qui interdisent un enregistrement valable.

Le Comité de la deuxiéme Loi-type a estimé qu'apres
I’examen complet prévu dans la version considérée, la
possibifité de demander I'annulation d'un enregistre-
ment devait étre limitée (voir I'addendum proposé a
I'alinéa 3 de I'article 33). La validité de I'enregistre-
ment d'une marque serait garantie dans la mesure de
cette limitation. Etant donné que cette garantie n’existe
pas dans le cadre de la version A, le degré de probabi-
lité de la validité d’un enregistrement serait beaucoup
plus élevé dans la version B que dans la version A.

Le Comité de la deuxieme Loi-type a également
exprimé 'opinion que les versions A et B n'étaient pas
fes seules formules susceptibles de répondre aux
besoins ou aux préférences des pays en voie de déve-
loppement et qu'il serait bon que d'autres encore soient
indiquées dans le présent commentaire.

En voici quelques-unes:

L'examen quant au fond pourrait uniquement porter
sur certains des points énumérés dans |'article 5; par
exemple, seulement sur la question de savoir si la
marque est contraire aux bonnes mceurs ou 2 |'ordre
public (article 5.1)e)).

L’examen quant au fond pourrait étre prescrit sans
que soit prévue de possibilité d'opposition ou, au con-
traire, il pourrait &tre prévu que les dépots soient
publiés pour appel aux oppositions et que seuls
soient examinés quant au fond les dépdts ayant fait
I'objet d'une opposition.

L'examen quant au fond pourrait &tre limité aux
raisons objectives d'inadmissibilité (article 5) alors que
les droits des tiers (article 6) ne seraient examinés que
s'ils étaient invoqués dans une opposition.

Selon une autre possibilité, qui a été spécialement
mentionnée au cours des débats du Comité de la deux-
ieme Loi-type, il pourrait y avoir coexistence des deux
systtmes avec ouverture de deux registres: |'un
réservé aux marques pour lesquelles un examen com-
plet a été demandé et effectué, et 'autre acelles pour
lesquelles il n'a pas été demandé d'examen quant au
fond et qui, de ce fait, ont simplement fait l'objet d'un
examen quant a la forme. Dans ce dernier cas, la taxe
prescrite serait inférieure. Le déposant pourrait choi-
sir entre les deux registres. S'il voulait obtenir un
enregistrement rapide et peu colteux, il ne demande-
rait qu'un examen quant a la forme mais I'enregistre-
ment qui en résulterait ne bénéficierait d'aucune
garantie de validité. S'il acceptait d'avoir recours a
une procédure plus lente et plus onéreuse, it demande-
rait également un examen quant au fond; I'enregistre-
ment qui en résulterait bénéficierait alors d'une
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9) En cas d’opposition, I’Office commu-
niquera au déposant les motifs de I’oppo-
sition et 'invitera & présenter ses obser-
vations sur ces motifs dans un délai de
trois mois. Aprés ce délai, I’Office sta-
tuera sur Popposition le plus rapidement
possible et enregistrera la marque ou
en refusera I’enregistrement.

10) En cas d’enregistrement de la
marque, [’Office, si I’examen visé a
I’article 11 a2 montré que les dispositions
des articles 8 ou 9 ont été observées,
inscrira, en ce qui concerne I’enregistre-
ment, la priorité revendiquée ou la date
de l'usage certifié de la marque dans une
exposition internationale.

11) L’Office pourra, sur requéte, accor-
der une prorogation raisonnable de tout
délai indiqué au présent article, parti-
culiérement lorsque le déposant réside
a P’étranger ou lorsqu’il lui est indiqué
que l'opposant et le déposant sont enga-
gés dans des négociations.

12) Le Réglement d’exécution réglera
les détails de 'application de cet article.

présomption de validité et pourrait, aprés une certaine
période et dans une certaine mesure (alinéa 3 proposé
de I'article 33), devenir incontestable.

Article 13: Enregistrement de la marque et délivrance d’un certificat

1) L'Office des marques tiendra un
registre oU seront enregistrées les
marques, numérotées dans leur ordre
d’enregistrement, et oU seront inscrits
également, en ce qui concerne chaque
marque, tous actes devant &tre inscrits
en vertu de la présente Loi.

2) L’enregistrement d’une marque
reproduira cette marque et mention-
nera: son numéro; le nom et ’adresse du
titulaire et, si ce dernier est établi hors
du pays, son domicile élu dans le pays;
les dates du dépdt et de I’enregistrement;
le cas échéant, la revendication de prio-
rité ainsi que le numéro, la date et le
pays du dépdt, base de la priorité reven-
diquée; si un certificat relatif 3 I'usage
d’une marque dans une exposition inter-
nationale a été déposé, le contenu de ce
certificat; enfin, I"’énumération des pro-
duits ou services pour lesquels I’enregis-
trement a été accordé, avec Pindication
de la ou des classes correspondantes.

3) L’Office établiraet enverra par lettre
recommandée un certificat de I’enregis-

Cet article traite des questions suivantes: |'enregis-
trement des marques et des actes qui s'y rapportent
(alinéa 1), le contenu de I'enregistrement (alinéa 2), la
remise d'un certificat d’enregistrement par |'Office des
marques (alinéa 3), linscription des changements
d'adresse ou de domicile élu (alinéa 4) et, enfin, I'adresse
ou les adresses auxquelles les communications devant
8tre faites au titulaire de la marque doivent lui é&tre
envoyées (alinéa 5).

Une fois que le dépdt a été examiné par |'Office des
marques — qu’il s'agisse seulement d'un examen quant
alaforme ou aussi d'un examen quant au fond — et que
I'enregistrement n'a pas été refusé (articles 11.2) et
12-version B.2), 5), 9)), la marque doit étre enregistrée
(article 12-version A.1) et article 12-version B.8), 9)).

L'alinéa 1) de cet article traite de I'enregistrement
de la marque et de l'inscription des actes qui s'y
rapportent. Il convient de rappeler que l'enregistre-
ment est l'acte qui crée le droit exclusif a la marque
(articles 4 et 18).

Les explications données dans |'alinéa 2 sur le con-
tenu de I'enregistrement se suffisent a elles-mémes.

L'alinéa 1) prescrit I'inscription dans le registre, en
ce qui concerne chaque marque, de tous actes devant
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trement de la marque au titulaire a son
adresse ou, si cette adresse est hors du
pays, & son domicile élu.

4) L’Office inscrira tout changement
d’adresse ou de domicile élu qui lui sera
notifié par le titulaire de la marque.

5) Sauf disposition contraire de la pré-
sente Loi, les communications devant
étre faites au titulaire de la marque en
vertu de [a présente Loi devront lui étre
envoyées 2 la fois & son adresse et 3 son
domicile élu les plus récemment inscrits.

étre inscrits en vertu de la présente Loi. Il s'agit des
actes suivants: changements d'adresse (article 13.4)),
renouvellement des enregistrements (article 17.5)),
cessions et transmissions (article 21.4)), contrats de
licence (article 22.3)), renonciation a |'enregistrement
(article 29.2)), radiation et déclaration de nullité
(article 35) et, en ce qui concerne les marques collec-
tives, le reéglement régissant I'emploi de la marque
(article 42), les modifications de ce réglement (ar-
ticle 43.2)) et les transmissions des enregistrements
(article 45.2)).

L'alinéa 3) prescrit de quelle maniére 'Office des
marques doit envoyer un certificat d'enregistrement
au titulaire de la marque.

L'alinéa 4) prescrit linscription par I'Office des
marques de tous les changements d'adresse ou de domi-
cile élu qui doivent lui étre notifiés par le titulaire de
la marque, et ['alinéa 5 traite dela maniere selon
laquelle les communications devant étre faites au titu-
laire de la marque en vertu de la Loi doivent lui étre
envoyées. De telles communications sont nécessaires
pour les demandes de radiation de la marque
(article 32.1)), les demandes d’annulation de I'enregis-
trement (article 33.1)) et les actions judiciaires entre-
prises par le bénéficiaire d'une licence (article 38.1)).

Les alinéas 3) a 5) visent a assurer que les communi-
cations importantes parviendront au titulaire de la
marque, Au cours des débats du Comité de la deuxiéme
Loi-type, la question de ce qui se passerait au cas ou le
titulaire d'une marque négligerait de notifier un chan-
gement d'adresse a été soulevée. La réponse a été que
les communications continueraient a étre envoyées
aux risques et périls du titulaire de la marque, a sa
derniére adresse connue.

Article 14: Publication des marques enregistrées; Consultation du registre

1) L’Office des marques publiera, dans
la forme et le délai prescrits par le Régle-
ment d’exécution, les marques enregis-
trées, dans leur ordre d’enregistrement,
avec mention de toutes les données
enregistrées en vertu de l'article 13.2).

2) Les marques enregistrées A I'Office
des marques peuvent y &tre consultées
~ gratuitement, et toute personne peut en
obtenir des copies 2 ses frais. Cette dis-
position est aussi applicable aux actes
inscrits concernant chaque marque.

L'alinéa 1) traite de la publication des marques
enregistrées; cette publication est indispensable et
devrait &tre effectuée aussi rapidement que possible
aprés l'enregistrement, car ['enregistrement d'une
marque confere a son titulaire le droit d'interdire
certains actes aux tiers (article 18). Les tiers doivent
donc avoir connaissance de ce droit dans les délais
les plus brefs,

La forme dans laquelle doit se faire la publication de
I'enregistrement des marques et le délai prescrit pour
cette publication seront spécifiés par le Reglement
d’exécution, compte tenu des possibilités existant dans
le pays intéressé. Normalement, cette publication se
fait dans un journal spécial publié par I'Office des
marques ou par |'Office des brevets et des marques.
S'il n'existe pas de journal de ce type, la publication
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peut se faire dans tout autre journal ou toute autre
publication édités par le gouvernement.

Cet alinéa précise que les marques sont publiées
dans leur ordre d’enregistrement. Il serait 4galement
possible de les publier dans 'ordre des dépdts mais
ce systéme pourrait induire le public en erreur car
il ne tiendrait pas compte des droits de priorité. Il
entrainerait également des complications dans les pays
ol les dépdts font I'objet d'un examen quant au fond,
cet examen pouvant, selon les cas, prendre plus ou
moins de temps.

Cet alinéa prévoit également que la publication
comprendra toutes les indications mentionnées dans
I'article 13.2), ce qui est nécessaire pour que les tiers
soient pleinement informés.

Les pays choisissant fa version B de I'article 12 devront
prévoir la publication des dépdts aux fins d'opposition
par des tiers (article 12-version B.6)). Si le dépét ne
fait I'objet d’aucune opposition ou si I'opposition est
rejetée, il ne sera pas nécessaire de publier a nouveau,
lors de I'enregistrement, les indications publiées lors
du dépét, étant donné que, pour la plupart, ce sont les
mémes qui figurent dans le dépdt et dans ['enregistre-
ment. De ce fait, ces pays peuvent prescrire que, dans
ce cas, la publication de I'enregistrement indiquera
simplement le numéro et la date de I'enregistrement
en renvoyant a la publication du dépst pour le reste.

L'alinéa 2) de cet article prévoit que toute personne
peut consulter gratuitement toutes les marques enre-
gistrées et en obtenir des copies a ses frais. La consul-
tation devrait étre gratuite car il est de I'intérét du
public que les marques enregistrées puissent étre
consultées aussi librement que possible, une taxe n'étant
percue que si des copies des marques sont deman-
dées. Les mémes dispositions s'appliquent a tous les actes
inscrits concernant chaque marque, par exemple les
changements d'adresse (article 13), les renouvellements
(article 17), les cessions et transmissions (articles 21
et 45), les contrats de licence (article 22), les renoncia-
tions (article 29), les déclarations de radiation et de
nullité (article 35) et les réglements régissant I’'emploi
des marques collectives (articles 42 et 43).
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Article 15: Recours

Toute personne désirant recourir
contre une décision finale de I’Office des
marques, prise en vertu des dispositions
de ce chapitre, pourra en appeler auprés
du Tribunal du lieu ol est établi I’Office
des marques, dans les conditions pres-
crites par Particle 54.

Ainsi qu’il a été observé pour un certain nombre de
dispositions de la Loi-type, I'examen des dépéts oblige
souvent a prendre des décisions délicates. Pour con-
férer a la procédure d'examen toutes les garanties
possibles quant a la correction du résultat, il est
souhaitable de prévoir la possibilité d'un contrdle par
une autorité judiciaire. C'est ce que fait I'article consi-
déré qui renvoie également a l'article 54 en ce qui
concerne fa compétence des Tribunaux ordinaires et les
possibilités de recours ultérieurs, de revision, etc. Il
est & noter que la possibilité de recours a une autorité
judiciaire n'exclut pas la possibilité d'un recours
administratif auprés de ['Office des marques. Clest
seulement aprés une décision finale sur un tel recours
administratif qu'un recours auprés de l'autorité judi-
ciaire devient possible. En ce qui concerne ces questions
de procédure, tout pays qui adoptera la Loi-type
devra ["harmoniser avec son systéme juridique général.

Le Comité de la deuxieme Loi-type a soulevé la
question de savair si,une fois qu'un Tribunal a approuvé
ou ordonné I'enregistrement d'une marque aux termes
des articles 5 ou 6, il devrait encore étre possible de
demander a un Tribunal — et éventuellement au
méme — d’annuler cet enregistrement au titre de
I'article 33 pour des raisons relevant de ces mémes
articles 5 ou 6. Il a estimé que cette possibilité devrait
exister car de nouveaux faits peuvent étre pris en
considération dans ['action en annulation d'un enre-
gistrement.

CHAPITRE llI: DUREE ET RENOUVELLEMENT
DES ENREGISTREMENTS DE MARQUES

Ce Chapitre renferme des dispositions relatives A la durée de I’enregistrement d’une marque (article 16)

et A son renouvellement (article 17).

Article 16: Durée de Penregistrement

L’enregistrement d’une marque pro-
duit ses effets durant dix années & comp-
ter de la date 3 laquelle il a été effectué,
sous réserve d’expiration antérieure
selon les articles 29 a 35.

Alors qu'une marque a un certain nombre d’effets
par elle-méme lorsqu'elle est seulement déposée
(article 6.1)a)) ou lorsqu’elle est simplement utilisée
dans le pays (articles 6.1)b) et 5.2)), ou encore lorsqu’elle
y est notoirement connue (article 6.1)d)), sa pleine et
entiére protection prévue par la Loi (article 18) procede
de son enregistrement. Dans presque tous les pays, il a
été estimé nécessaire de limiter la durée des enregistre-
ments, sous réserve de renouvellement. Cette limi-
tation est indispensable pour éviter que continuent
a figurer au registre des marques qui ne présentent
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plus aucun intérét légitime pour leurs titulaires et
qui, par leur simple présence dans le registre, em-
péchent |'enregistrement valable de la méme marque
ou d’autres marques par des tiers. Ce dernier effet
peut toujours se manifester bien que puissent étre
radiées du registre les marques non utilisées (article 30)
ou celles qui sont devenues des dénominations géné-
riques (article 31). C'est pour cette raison que la durée
prévue pour ['enregistrement est relativement courte
(dix ans). Avant l'expiration de chaque période de
dix ans, le titulaire doit décider s'il veut abandonner
I'enregistrement ou le renouveler pour une nouvelie
période de dix ans en acquittant la taxe de renouvelle-
ment. Ce systeme de renouvellement a été adopté a
I'unanimité par le Comité de la deuxiéme Loi-type.

Les effets de I'enregistrement peuvent prendre fin
pour d’autres raisons que |'absence de renouvellement.
Par exemple: la renonciation (article 29), la radiation
du registre dans les cas mentionnés ci-dessus (articles
30 et 31), la déclaration de nullité (article 33). Dans ce
dernier cas, l'enregistrement sera méme considéré
comme n’ayant jamais existé (article 34). Le dernier
membre de phrase de l'article 16 se référe a ces possi-
bilités.

Article 17: Renouvellement

1) L’enregistrement d’une marque peut
étre renouvelé pour de nouvelles pé-
riodes consécutives de dix années, par
le simple paiement d’une taxe de renou-
vellement fixée par le Réglement
d’exécution.

2) A loccasion d'un renouvellement,
aucun changement ne peut étre apporté
ni & la marque ni a la liste des produits
ou services pour lesquels la marque est
enregistrée, sous réserve du droit du
titulaire de limiter cette liste.

3) Le renouvellement de la marque ne
donnera lieu 3 aucun examen nouveau
de la marque par I’Office des marques
ni 3 aucune opposition.

4) La taxe de renouvellement de la
marque doit &tre payée dans les douze
mois précédant I’expiration de la durée
de P’enregistrement. Toutefois, un délai
de grice de six mois est accordé pour le
paiement de la taxe aprés cette expira-
tion, moyennant le paiement d’une sur-
taxe fixée par le Réglement d’exécution.

5) L’Office des marques inscrira au
registre et publiera, dans la forme et le

Afin de ne pas obliger I'Office des marques aexaminer
les demandes de renouvellement ou a offrir de nouvelles
possibilités d'opposition, la Loi-type prévoit un systeme
de renouvellement automatique, c'est-3-dire un renou-
vellement par simple paiement de |a taxe de renouvelle-
ment (alinéa 1). Tout examen ou opposition lors du
renouvellement de l'enregistrement sont formellement
exclus (alinéa 3).

Dans un systéme ol le renouvellement est lié au
simple paiement d'une taxe sans nouveau dépdt, la
marque ne peut étre modifiée (alinéa 2). Cette carac-
téristique du systeme a été longuement discutée par
le Comité de la deuxiéme Loi-type. Un certain nombre
de ses membres s'y opposaient, considérant que le
titulaire d’un enregistrement pouvait fort bien et trés
légitimement désirer « moderniser» la présentation
graphique ou imagée de sa marque sans en modifier
les éléments distinctifs, ou modifier la liste des produits
ou services couverts par 'enregistrement tout en dési-
rant simultanément conserver la date de I'enregistre-
ment existant. Cependant, il a été souligné que les pays
ol les dépéts sont examinés quant a la forme et quant au
fond devraient alors, dans les cas de renouvellement,
procéder & un nouvel examen impliquant des décisions
délicates pour déterminer si une modification affecte
ou non les éléments distinctifs de la marque ou si les
produits ou services ajoutés a la liste sont fondamentale-
ment différents de ceux qui y figuraient tout d'abord.
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délai prescrits par le Réglement d’exécu-
tion, les renouvellements effectués, avec
mention de toute limitation de la liste
des produits ou services.

Dans les pays ou l'examen est [imité a la forme, les
Tribunaux se heurteraient aux méme difficultés. Le
Comité est finalement parvenu a un compromis selon
lequel, a I'occasion d'un renouvellement, aucun change-
ment ne peut étre apporté a la marque ni a la liste des
produits ou services pour lesquels elle est enregistrée,
exception faite de la limitation de la liste des produits ou
services. Cette limitation peut entrafner une diminu-
tion du nombre des classes et, par voie de conséquence,
une diminution de la taxe de renouvellement au cas ou
elle est calcuiée par classe. Cette solution a été com-
plétée par l|'introduction dans [article 30.3) d’une
disposition aux termes de laquelle une marque peut
étre utilisée dans une forme qui différe, par des éléments
n'altérant pas le caractere distinctif de la marque, de la
forme sous laquelle elle a été enregistrée, sans qu'il y
ait 1a un mouif suffisant de radiation de la marque du
registre et sans diminution de la protection dont elle
jouit. De cette maniére, une marque sera toujours
renouvelée dans la forme sous laquelle elle a été enre-
gistrée mais, dans son utilisation, elle peut étre légere-
ment « modernisée» sans que soit porté préjudice a
I'enregistrement et a la protection de fa marque.

L'alinéa 4) interdit un paiement trop anticipé de la
taxe de renouvellement (c'est-a-dire avant les 12 mois
qui précédent I'expiration de la période d'enregistre-
ment), car il en résulterait des complications inutiles
pour |'Office des marques. D'autre part, pour éviter
des sanctions trop fortes au cas ol le titulaire de la
marque n'aurait pas pris garde en temps utile a I'expi-
ration de la période d'enregistrement, le paiement de
la taxe de renouvellement sera accepté, méme s'il est
postérieur a la période de renouvellement, pendant un
délai de grice de six mois aprés cette expiration.
L'effet de cette disposition est que, a sa date d’expira-
tion, un enregistrement ne peut pas étre considéré
comme étant nécessairement abandonné si la taxe de
renouvellement n'a pas été payée. C'est seulement si
cette taxe n'a pas été payée a |'expiration du délai de
grice de six mois que |'enregistrement sera radié mais
la radiation sera alors rétroactive, c’est-a-dire qu'elle
prendra effet & la date d'expiration de |'enregistrement.
Si la taxe de renouvellement a été payée au cours du
délai de gréce, I'enregistrement sera considéré comme
ayant été renouvelé a la date d’expiration.

L'alinéa 5) prescrit I'inscription dans le registre et la
publication du renouvellement des marques. Ces deux
actions sont indispensables pour ['information du
public.
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CHAPITRE 1V: DROITS CONFERES
PAR L’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

L’enregistrement d’une marque conférant a son titulaire un droit « exclusif », c'est-a-dire le droit
d'interdire aux tiers certains actes se rapportant a cette marque, il importe de définir les limites de ce
droit avec clarté et précision. Le chapitre IV de la Loi-type a été rédigé a cette fin. Il se compose de trois
articles: P'article 18, qui définit les droits conférés par I'enregistrement, I'article 19, selon lequel ces droits
n’interdisent pas I'usage de bonne foi d’indications ressemblant a la marque si ces indications sont simple-
ment utilisées 4 des fins d’identification ou d’information et ne peuvent pas induire le public en erreur sur
la provenance des produits ou des services; I'article 20, qui fixe certaines limites aux droits conférés en
relation avec des produits licitement vendus sous la marque.

Article 18: Droits conférés par I’enregistrement

L’enregistrement de la marque confére
a son titulaire le droit d’interdire aux
tiers les actes suivants:

a) tout usage de la marque, ou d’un
signe qui lui ressemble au point de pou-
voir induire le public en erreur, pour les
produits ou services pour lesquels la
marque est enregistrée, ainsi que pour
d’autres produits ou services pour les-
quels P'usage de la marque ou du signe
pourrait induire le public en erreur;

b) tout autre usage de la marque, ou
d’un signe ou d’un nom commercial qui
lui ressemble, sans juste motif et dans
des conditions susceptibles de causer un
préjudice au titulaire de la marque.

Cet article définit la protection de la marque en-
registrée contre certains actes de tiers, de méme que
le fait 'article 6.1)a) contre I'enregistrement par des
tiers.

Selon la phrase introductive, I'enregistrement d'une
marque ne confére pas a son titulaire le droit (positif)
d'utiliser sa marque — étant donné que, méme apreés un
examen quant au fond, la marque, ou la maniére dont
elle est utilisée, peut violer les droits de tiers ou étre
contraire a |'ordre public — mais simplement le droit
(négatif) d'interdire aux tiers un certain nombre d'actes.
Cette interdiction découle des dispositions mémes de
la Loi: sa mise en ceuvre ne dépend d’aucun acte, ni
d’aucune manifestation de volonté du titulaire, tel
qu'un avertissement contre une violation éventuelle de
la marque. Si le titulaire invoque son droit, les Tribu-
naux le feront respecter conformément aux disposi-
tions des articles 36 et 37.

L'alinéa a) définit ce que l'on pourrait appeler la
protection « normale » ou « minimale » de la marque
enregistrée, alors que I'alinéa b) définit une protection
« étendue ».

L'alinéa a) traite de trois types d’actes de tiers:

i) I'usage de la marque proprement dite pour les mémes
produits ou services pour lesquels la marque est
enregistrée;

ii} I'usage d'un signe ressemblant a la marque de telle
maniére que le public puisse étre induit en erreur,
toujours pour les mémes produits ou services pour
lesquels la marque est enregistrée;

ili} 'usage de la marque proprement dite, ou d'un signe
qui lui ressemble comme indiqué sous ii) pour des
produits ou services autres que ceux pour lesquels
la marque est enregistrée, mais seulement si cet
usage risque d'induire le public en erreur.
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Le premier cas est relativement simple car il ne
nécessite qu'une simple identification de la marque et
des produits ou services en cause.

Le deuxiéme cas pose une question plus délicate,
celie du degré de ressemblance qui doit exister entre les
marques (ou entre une marque et tout autre signe qui
n'est pas nécessairement aussi une « marquex) pour
que l'usage simultané ou consécutif des deux risque
d'induire le public en erreur. La méme question de
ressemblance entre marques se pose, comme il a été
indiqué ci-dessus, au sujet de ['enregistrement d'une
marque dans le cadre de ['article 6.1)a) et, dans un con-
texte différent, dans le cadre de l'article 6.1)b), c) et d).

Pour répondre a cette question, il ne suffit pas de
mettre cSte a cSte les marques ou signes en cause et de
les comparer pour juger de leurs points de ressemblance
et de difference. Au sujet de cette ressemblance, le
point essentiel est de savoir s'il existe une possibilité
de confusion par le public qui achéte les produits ou
utilise les services offerts sous ces marques, public qui
a rarement |'occasion d'étudier et d’apprécier les res-
semblances et les différences et est encore moins enclin
alefaire. Cette possibilité de confusion existera vraisem-
blabemeni si les marques ou les signes en cause se res-
semblent de telle maniére qu'une partie du public qui
n'est pas particulierement bien informée réagira — en
voyant I'une de ces marques ou l'un de ces signes — sur
la base du souvenir parfois vague qu'elle a de I'autre et
supposera qu'il y a identité de provenance ou un rap-
port entre leur provenance. Une ressemblance assez
accusée pour tromper le public peut, dans ces cas, pro-.
venir soit d'une similitude des termes ou des signes
visuels contenus dans les marques soit d'une analogie de
prononciation ou de sens, etc.

Le troisieme cas pose une question similaire concer-
nant les produits ou services pour lesquels des marques
ou signes identiques ou similaires sont enregistrés et
utilisés et qui, méme s'ils ne sont pas les mémes,
peuvent cependant, par leur usage, induire le public
en erreur. Pour répondre a cette question, il faut tenir
compte des impressions probables du public intéressé.
Des possibilités de confusion peuvent exister méme
lorsque I'une des marques est enregistrée pour des
produits (savon, par exemple) et l'autre est utilisée
pour des services (blanchisserie, par exemple), ou vice
versa.

La similitude des marques ou signes et celle des
produits et services doit &tre appréciée dans leur
relations réciproques. Si les marques sont identiques ou
se ressemblent trés étroitement, il peut en résulter une
confusion pour le public, méme si elles sont utilisées
pour des produits ou services relativement différents;
en revanche, si leur ressemblance est moins nette, les
marques peuvent généralement coexister, sans provo-
quer de confusions, pour des produits ou services
différents.
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L'alinéa b) prévoit une protection « étendue » de la
marque enregistrée. Cette protection est nécessaire
dans plusieurs cas. Par protection «étendue », on
entend que la marque est, tout d'abord, protégée égale-
ment contre |'usage d'un nom commercial qui |ui
ressemble. Pour cette ressemblance, les mémes cri-
téres que ceux qui ont été indiqués ci-dessus sont
applicables: un nom commercial, qui ne distingue pas
des produits ou des services, mais identifie une entre-
prise, peut provoquer des confusions avec une marque
enregistrée si le public est susceptible de croire en la
réalité d'une relation pourtant inexistante entre les
deux.

De plus, la marque enregistrée doit également é&tre
protégée contre tout usage de la marque elie-méme ou
d'un signe qui lui ressemble si cet usage est fait sans
juste motif et dans des conditions susceptibles de
causer un préjudice au titulaire de la marque. Une
telle situation peut se produire, par exemple, si une
marque notoirement connue est utilisée pour des pro-

" duits ou services différents mais d’une fagon susceptible

de porter préjudice au caractére unique de la marque
et, partant, a sa force d'attraction, ou si la marque fait
manifestement {'objet d'une publicité en vue de la
vente de produits de qualité inférieure et d'autres pro-
venance, ou si, dans la publicité ou dans des publica-
tions, par exemple dans des périodiques commerciaux
ou scientifiques, ou méme dans des dictionnaires, la
marque est utilisée comme dénomination générique.

Article 19: Usage d’indications par des tiers
a des fins autres que celles de la marque

L’enregistrement de la marque ne
confére pas 3 son titulaire le droit d’in-
terdire aux tiers I'usage de bonne foi de
leur nom, de leur adresse, d’un pseudo-
nyme, d’'un nom géographique, ou d’indi-
cations exactes relatives 3 I’espéce, la
qualité, la quantité, la destination, la
valeur, le lieu d’origine ou I’époque de la
production de leurs produits ou de la
prestation de leurs services, pour autant
qu’il s’agisse d’'un usage limité a des fins
de simple identification ou d’information
et qui ne puisse pas induire le public en
erreur sur la provenance des produits ou
services.

Une marque peut seulement servir a distinguer les
produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres
entreprises et ne doit pas mettre obstacle a l'usage
normal et de bonne foi d’indications données sous forme
de mots, de symboles ou d'images et destinées a des
fins de simple identification ou information. Selon
I'articles 19, ces indications, pour ne pas violer les
droits conférés par ['enregistrement d'une marque,
doivent étre exactes et ne doivent pas étre susceptibles
d'induire le public en erreur quant a la provenance
des produits ou services en cause. Les Tribunaux
devront veiller a ce que cette disposition ne soit pas
invoquée en dehors de ses limites justifiées.
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Article 20: Limitation des droits conférés par I’enregistrement

L’enregistrement de la marque ne
confére pas au titulaire le droit d’inter-
dire 3 un tiers l'usage de la marque
en relation avec les produits qui ont été
licitement vendus sous la marque dans
le pays, sous condition que ces produits
n’aient subi aucun changement.

Cet article prévoit une autre limitation du droit
exclusif conféré par {'article 18. Selon l'article 20, une
fois que des produits portant une marque ont été lici-
tement vendus dans le pays, des tiers peuvent libre-
ment utiliser cette marque pour ces mémes produits,
sous réserve que lesdits produits n'aient subi aucune
modification.

L'expression « licitement vendus», signifie que les
produits portant la marque doivent avoir été vendus
par le titulaire de la marque ou par le bénéficiaire
d'une licence, ou, dans le cas d'une marque collective,
par un usager autorisé (articles 40 et 44), ou que la
vente ait eu lieu avant |'enregistrement de la marque.
La vente doit avoir eu lieu dans le pays: il n'est pas
pertinent que les produits portant la marque aient
été licitement vendus dans un autre pays, ce qui serait
sans rapport avec la marque telle qu'elle est enregistrée
dans le pays et avec le droit exclusif conféré par cet
enregistrement (dans un autre pays, la méme marque
peut n'étre pas enregistrée du tout ou elle peut étre
enregistrée au nom d'un autre titulaire).

Selon I'article considéré, si des produits portant la
marque ont ainsi été licitement vendus dans le pays, il
n'est pas interdit aux tiers d'utiliser cette marque en
relation avec ces produits: ils ont le droit de revendre
les produits sous cette marque ou de la présenter dans
le cadre d'une publicité appropriée pour les produits
offerts sous ladite marque.

Pourtant, tous ces actes ne sont licites que si les pro-
duits portant la marque n'ont subi aucun changement.
Si, par exemple, un tiers a placé les produits dans de
nouveaux emballages ou a mélangé ces produits avec
d'autres, ou encore si les produits ont subi une trans-
formation ou une détérioration, les tiers n'ont plus la
liberté d'utiliser la marque et les dispositions de I'ar-
ticle 18.b) deviennent applicables.

Comme il a déja été dit, la liberté pour des tiers
d'utiliser la marque ne saurait découler du fait que les
produits en cause ont été licitement vendus sous cette
marque dans un autre pays. Dans des cas exceptionnels,
qui ne se produiront vraisemblablement pas fréquem-
ment dans les pays en voie de développement, a savoir
lorsque le méme titulaire d’'une marque dans différents
pays vend dans ces pays des produits absolument iden-
tiques sous une marque exactement semblable, les Tribu-
naux détermineront si le titulaire abuse de son droit
exclusif & la marque en s'opposant a |'usage de cette
marque par des tiers dans 'un ou dans plusieurs de ces
pays en relation avec les produits qu'il a vendus sous
sa marque dans un autre de ces pays.
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CHAPITRE V: CESSION ET TRANSMISSION DES DEPOTS
ET DES ENREGISTREMENTS

Article 21: Cession et transmission des dép6ts et des enregistrements

1) Le dépét ou I'enregistrement d’une
marque peuvent, indépendamment du
transfert de tout ou partie de I’entre-
prise qui utilise la marque, étre cédés ou
transmis pour tout ou partie des produits
ou services pour lesquels la marque a été
déposée ou enregistrée.

2) La cession ou le transfert sera néan-
moins nul s’il a pour objet ou pour consé-
quence d’induire le public en erreur,
particulierement quant 3 la nature, la
provenance, le mode de fabrication, les
caractéristiques ou l’aptitude a I’emploi
des produits ou services auxquels s’ap-
plique la marque.

3) La cession du dépdt ou de I’enregis-
trement de la marque doit &tre faite par
écrit et requiert la signature des parties
contractantes. La transmission par fusion
d’entreprises ou toute autre forme de
succession peut étre faite par tout autre
document prouvant la transmission.

4) Les cessions et les transmissions des
enregistrements de marques doivent
étre inscrites a I’"Office des marques
moyennant le paiement d’une taxe fixée
par le Réglement d’exécution; les ces-
sions et les transmissions des dépots
doivent, moyennant paiement de Ila
méme taxe, &tre inscrites provisoire-
ment, et la marque, une fois enregistrée,
doit &tre inscrite au nom du cessionnaire
ou du bénéficiaire de la transmission.

5) Les cessions et les transmissions
n’auront d’effet envers les tiers qu’apreés
leur inscription au registre.

Le chapitre V contient un seul article relatif aux
changements de titulaires des marques déposées ou
déja enregistrées. Ces changements de titulaires
peuvent se faire par cession ou transmission (succession
apres déces du titulaire, fusion d’entreprises, etc.). Ces
cessions et transmissions portent le plus souvent sur
des enregistrements de marques mais, ainsi que |'a sou-
ligné le Comité de la deuxieme Loi-type, les cessions
et transmissions de dépdts doivent également étre
possibles de maniére a maintenir les droits de priorité
pour un enregistrement ultérieur.

L'alinéa 1) est tout aussi important par ce qu'il dit que
par ce qu'il ne dit pas. Il prévoit que le dépot ou
I'enregistrement d'une marque peuvent étre cédés ou
transmis: i) indépendamment du transfert de tout ou
partie de |'entreprise qui utilise la marque, et ii) pour
tout ou partie des produits ou services pour lesquels la
marque a été déposée ou enregistrée. Cette disposition
ne mentionne pas et de ce fait exclut (cf. également la
solution contraire concernant les licences a |'article 26)
la possibilité de céder ou de transmettre une marque
pour une partie seulement du territoire national. Une -
telle transmission partielle doit étre exclue car, con-
trairement a ce qui est prévu pour les licences, pour
lesquelles le titulaire doit exercer un contréle effectif
de la qualité des produits ou services du preneur de
licence (article 23), ce contrdle ne saurait se concevoir
en cas de cession ou de transmission. Dans ce dernier
cas, puisqu'on doit éviter que la méme marque ne
couvre, au détriment du public, des produits ou ser-
vices identiques mais de qualité tres différente, la
marque doit étre territorialement indivisible.

Ces considérations ne s'appliquent pas a la cession ou
a la transmission d'une marque pour une partie seule-
ment des produits ou services pour lesquels elle a été
déposée ou enregistrée car, aprés la transmission, la
personne ou l'entreprise qui est au bénéfice de la
cession ou de la transmission n’utilisera la marque
que pour cette partie des produits ou des services. De
méme, aucun obstacle essentiel ne s’oppose a la cession
ou a la transmission d'une marque indépendamment de
la transmission de tout ou partie de |'entreprise qui
utilise la marque. L'expérience montre que si I'on veut
éviter un changement de qualité des produits ou ser-
vices couverts par la marque, il n'est ni nécessaire ni
utile de créer un lien entre la transmission d'une
marque et celle d'une entreprise.

Cependant, le Comité de la deuxiéme Loi-type a
longuement étudié ces dispositions et a admis que les
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cessions et transmissions pouvaient donner lieu a
des abus. C'est pourquoi l'alinéa 2) prévoit que ces
actes seront nuls s'ils ont pour objet ou pour consé-
quence d'induire le public en erreur quant aux carac-
téristiques essentielles des produits ou services aux-
quels s'applique la marque. Cette nullité, qui doit &tre
prononcée par les Tribunaux, peut étre invoquée par un
tiers quel qu'il soit; par exemple un défendeur accusé
d'avoir violé la marque. La nullité de la cession ou du
transfert a des conséquences trés graves car le bénéfi-
ciaire prétendu de la cession ou de la transmission ne
sera pas considéré comme étant le titulaire de la
marque, tandis que le titulaire original risque d’avoir
perdu son droit a la marque pour défaut d'usage
(article 30).

Cependant, le Comité de la deuxieéme Loi-type a
convenu que la sanction de la nullité des cessions ou
transmissions susceptibles d'induire le public en erreur
ne saurait suffire & préserver la qualité des produits ou
des services auxquels s'applique la marque et que la
Loi-type ne devait pas empécher les gouvernements
de prendre toutes mesures qu'ils jugeraient utiles
quant au controle de la qualité.

L'alinéa 3) traite des conditions formelles de la
cession et de |a transmission. Pour en faciliter le con-
tréle, la cession doit se faire par écrit et requiert la
signature des parties contractantes. Les transmissions
par succession, fusion, etc., doivent étre établies par
un document authentifiant la transmission.

L'alinéa 4) prévoit que les cessions et les transmis-
sions doivent étre inscrites a ['Office des marques.
Cette inscription ne pose aucun probléme pour ce
qui est des enregistrements existants. Des directives
spéciales sont formulées pour les dépots.

L'alinéa 5) dispose que les cessions et les transmis-
sions n'auront d'effet envers les tiers qu'aprés leur
inscription au registre. C'est-a-dire que la non inscrip-
tion de ces actes n'affecte pas leur validité dans les
rapports entre le titulaire original et le nouveau titu-
laire mais les rend sans effet envers les tiers. De ce
fait, c’est seulement aprés l'inscription sur le registre
que le nouveau titulaire d'une marque peut agir en
son nom contre toute violation de sa marque ou faire
inscrire des contrats de licence en tant que titulaire
de la marque. De plus, si le cédant céde sa marque a
deux personnes ou a deux entreprises différentes
(« double cession»: généralement frauduleuse), le
cessionnaire inscrit (ou son cessionnaire ou son preneur
de licence inscrits) peut interdire |'usage de la marque
au cessionnaire non inscrit (ou au cessionnaire de ce
dernier ou a son preneur de licence), méme si la cession
au cessionnaire non inscrit a précédé dans le temps la
€ession au cessionnaire inscrit.

La Comité de la deuxiéme Loi-type n'a pas jugé
utile d’'introduire dans le texte de cette Loi une dispo-
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sition spéciale concernant la copropriété d'enregistre-
ments de marques (telle que la disposition qui figure a
I'article 27 de la Loi-type concernant les inventions)
car il a estimé que cette copropriété qui est probable-
ment rare, devait et pouvait étre régie par les disposi-
tions générales du code civil du pays intéressé concer-
nant la propriété indivise.

CHAPITRE VI: CONTRATS DE LICENCE

La Loi-type renferme des dispositions détaillées concernant les contrats de licence. Il s’agit 13 d’une
importante caractéristique de cette Loi, les contrats de licence présentant une importance particuliére
pour les pays en voie de développement. Dans le cas des marques comme dans celui des brevets, I'établisse-
ment et le développement d’entreprises industrielles et commerciales dépendent fréquemment de |'appui
que leur assurent des contrats de licence.

A cet égard, les dispositions de la présente Loi sont en grande partie identiques aux dispositions paral-
léles qui figurent dans la Loi-type concernant les inventions. Cette concordance est souhaitable, car les
contrats de licence traitent souvent en méme temps de brevets, de connaissances techniques et de marques
en sorte qu’il est tout A la fois logique et pratique qu'ils soient régis par des dispositions juridiques sem-
blables. Dans I'intérét des pays en voie de développement, ces dispositions juridiques prévoient la possibilité
pour le gouvernement d’exercer un contrdle sur les contrats de licence comportant des paiements 4 'étran-
ger (article 28) et comprennent des dispositions prévoyant 'annulation des clauses qui imposent au preneur
de licence des limitations ne résultant pas des droits conférés par I'enregistrement de la marque ou non
nécessaires pour le maintien de ces droits (article 24).

Contrairement 2 la Loi-type concernant les inventions, la présente loi ne prévoit pas de licences obliga-
toires et ce pour de bonnes raisons. Dans le cas des brevets, des licences obligatoires peuvent étre néces-
saires pour permettre |'exploitation d’inventions dans le pays méme. Cette nécessité n’existe pas pour les
marques, les mé&mes produits ou les mémes services pouvant toujours &tre présentés sous une autre marque.
Dans le cas des marques, des licences obligatoires risqueraient mé&me d’étre nuisibles, le public courant
le risque d’acquérir ou d'obtenir des produits ou des services de qualités différentes sous la méme marque.

De ce fait, le Chapitre VI de la présente Loi-type contient seulement des dispositions concernant les
licences contractuelles. Ces dispositions se divisent entre sept articles: F'article 22 établit la possibilité
d’accorder des licences par contrat et régit leur entrée en vigueur et leurs effets; les articles 23 et 24 traitent
des cas de nullité du contrat de licence ou de certaines de ses clauses; les articles 25 et 26 spécifient les droits
du donneur et du preneur de licence sauf dispositions contraires du contrat ou pour le cas oll le contrat ne
serait pas suffisamment complet; I'article 27 fixe les conditions de cessibilité des licences et, pour terminer,
P’article 28 prévoit la possibilité d'un contrdle gouvernemental sur les contrats de licence comportant des
paiements de redevances a I'étranger.

Ces sept articles ne traitent pas de tous les aspects juridiques des contrats de licence. Ces contrats
sont, naturellement, régis également par d’autres dispositions des lois propres a chaque pays, particuliére-
ment les régles générales du droit des contrats. D’autres lois, par exemple les lois sur les pratiques com-
merciales restrictives (législation antitrust), peuvent également s’appliquer. La Loi-type ne contient que des
dispositions particuliéres aux contrats concernant les licences de marques.

Article 22: Contrats de licence

1) Le titulaire d’une marque peut, par L'alinéa 1) établit le droit du titulaire de I'enregistre-
contrat, donner 3 une autre personne ou ment d'une marque de concéder des licences par
entreprise licence d’utiliser la marque contrat. Ces licences peuvent étre totales ou limitées
pour tout ou partie des produits ou ser- sous certains rapports (article 26); en particulier, elles
vices pour lesquels la marque a été enre- peuvent &tre limitées a une partie des produits ou

gistrée. L'utilisation de la marque faite services pour lesquels la marque est enregistrée.
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par le preneur de licence sera considérée
comme étant faite par le titulaire de la
marque.

2) Le contrat de licence doit &tre établi
par écrit et requiert la signature des par-
ties contractantes.

3) Le contrat de licence ou un extrait
adéquat dudit contrat doit &tre inscrit
a POffice des marques moyennant le
paiement d’une taxe fixée par le Régle-
ment d’exécution; la licence n’aura
d’effet envers les tiers qu’aprés cette
inscription.

4) Llinscription d’une licence sera
radiée sur requéte du titulaire de la
marque ou du preneur de licence, sur
présentation de la preuve de ’expiration
de la licence.

Le Comité de {a deuxiéme Loi-type s'est opposé a
['idée que des licences concernant des marques pulssent
&tre données non seulement par le titulaire de 'enre-
gistrement mais aussi par le déposant. La possibilité
de donner des licences concernant des marques non
enregistrées, y compris des marques qui sont simple-
ment utilisées, doit dépendre de la législation civile
ou commerciale du pays considéré.

L'alinéa considéré prévoit que toute utilisation de la
marque par le preneur de licence seraconsidérée comme
étant faite par le titulaire de la marque. Cette dispo-
sition permet d'éviter que la marque soit radiée du
registre pour défaut d’usage (article 30). Gréce a elle, le
preneur de licence est également mis dans l'impos-
sibilité de prétendre que son usage de la marque
lui donne quelque droit sur elle.

L'alinéa 2) précise la forme des contrats de licence.
Pour en faciliter la preuve, il est prescrit que les
contrats de licence doivent étre établis par écrit et
requiérent la signature des parties contractantes. De
ce fait, les conditions formelles sont les mémes que
pour les cessions de dépdts et d'enregistrements
(article 21.3)).

L'alinéa 3) prévoit linscription obligatoire des
licences a I'Office des marques. Il n'est pas nécessaire de
déposer pour inscription la totalité du contrat de
licence; il suffit d'un extrait approprié contenant les
clauses qui déterminent I'étendue de la licence et qui
spécifient le contréle a effectuer par le titulaire de la
marque. Il incombe a I'Office des marques de s'assurer
quel’extrait de contrat de licence présenté pour inscrip-
tion est un extrait approprié.

L'inscription des licences a I'Office des marques est
souhaitable pour permettre au gouvernement et aux
tiers de s'assurer que les dispositions des articles 23
et 24 et de toute ordonnance promulguée en vertu de
I'article 28 sont respectées, La non inscription n'affecte
pas la validité du contrat passé entre le donneur et le
preneur de licence mais rend la licence sans effet envers
les tiers. Si la licence est inscrite et que, de ce fait, elle
soit opposable aux tiers, I'inscription peut avoir,
notamment, les conséquences suivantes:

i) la licence inscrite demeure valide, méme si le don-
neur de licence céde |'enregistrement de la marque
4 une autre personne ou a une autre entreprise;

ii) si la licence inscrite est exclusive (article 25.2)),
d’autres licences postérieures sont nulles;

i) le titulaire d'une marque ne peut renoncer a l'en-
registrement sans le consentement du preneur
d'une licence inscrite (article 29.3));

iv) dans certains cas, le preneur de licence inscrite peut
introduire en son propre nom des actions judiciaires
contre ceux qui violent la marque (article 38.2)).
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L'alinéa 4) prévoit la radiation de |'inscription d'une
licence apres son expiration et sur présentation de la
preuve de son expiration. De méme, la licence expire
si expire l'enregistrement de la marque car, en I'ab-
sence d'enregistrement, il n'y a pas de droit a la marque
et une licence est sans objet.

Article 23: Nullité des contrats de licence *

Le contrat de licence sera nul s’il
n’existe pas, entre le titulaire de la
marque et le preneur de licence, des rap-
ports ou des dispositions assurant un
contrdle effectif, par le titulaire, de la
qualité des produits ou services du pre-
neur de licence pour lesquels la marque
est utilisée.

* Les pays qui désirent permettre & I’Office
des marques de contrdler I'application de cet
article devraient ajouter la disposition suivante
en tant qu’alinéa 2):

«2) L’Office des marques refusera d'ins-
crire les contrats de licence n’indiquant
pas les rapports ou ne prévoyant pas les
dispositions, visées A {’alinéa 1) du pré-
sent article.»

Article 24: Clauses nulles

1) Sont nulles les clauses contenues
dans les contrats de licence ou convenues
en relation avec ces contrats pour autant
qu’elles imposent au preneur de licence,
sur le plan industriel ou commercial, des
limitations ne résultant pas des droits
conférés par [I’enregistrement de la
marque ou non nécessaires pour le main-
tien de ces droits.

Cet article a pour but d'éviter que le preneur de
licence n'abaisse la qualité des produits ou services
auxquels s'applique la marque. En conséquence, un
contrat de licence est nul s'il n'existe pas entre fes
parties des rapports (par exemple, sous la forme de la
possession de la majorité des actions) ou des disposi-
tions (par exemple des dispositions incorporées au
contrat de licence) assurant un contréle effectif, par le
titulaire, de ladite qualité des produits ou services.
L'effet de la nullité d'un contrat de licence peut étre
trés grave car 'usage de la marque par le preneur de
licence, au titre d'un contrat atteint de nullité ne
saurait tre imputé au titulaire de la marque, en sorte
que ce dernier peut perdre son droit a la marque pour
défaut d'usage (article 30). Normalement, les Tribunaux
auront a décider, a la demande de tout tiers intéressé
ou d'une autorité compétente, si les contrats de licence
respectent les dispositions de |'article 23. Pourtant, un
certain nombre de pays peuvent désirer qu'un premier
contréle soit effectué par I'Office des marques au
moment ol un contrat de licence est déposé aux fins
d'inscription. Ces pays devraient adopter l'alinéa 2)
qui est proposé et figure dans la note de bas de page
concernant l'article considéré,

Toutefois, le Comité de la deuxiéme Loi-type a
reconnu que cet article pouvait ne pas suffire a garantir
dans tous les cas un controle effectif de la qualité, parti-
culigrement s'il y a collusion entre le donneur et le
preneur de licence. De ce fait, il a été entendu que cet
article ne saurait enlever a 'autorité publique le droit
d'agir, en vertu d'autres dispositions du systeme juri-
dique en vigueur, en vue de vérifier la qualité des pro-
duits ou services et d"éviter que le public ne soit induit
en erreur.

dans les contrats de licence

Le présent article a pour objet d'éviter que le don-
neur de licence n'impose au preneur de licence, sur
le plan industriel ou commercial, des limitations qui
ne sont pas basées sur les droits exclusifs conférés par
I'enregistrement de la marque.

Par essence, cet article est une disposition de légis-
lation antitrust ou antimonopole. Les pays dont fa
législation générale antitrust ou antimonopole suffit
a écarter ou a supprimer des contrats de licence les
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2) Notamment ne sont pas considérées
comme de telles limitations:

a) des limitations concernant la me-
sure, I’étendue, le territoire ou la durée
d’usage de la marque ou la qualité ou la
quantité des produits ou services pour
lesquels la marque peut &tre utilisée;

b) des limitations justifiées par les
nécessités du contrdle effectif prévu a
Particle 23;

¢) P'obligation imposée au preneur de
licence de s’abstenir de tous actes sus-
ceptibles de porter atteinte a la validité
de I'enregistrement de la marque.

clauses restrictives susceptibles d'étre dangereuses
pour la libre concurrence concernant les marques
peuvent éliminer cet article, qui est pour eux superflu.
Cependant, les autres pays ont intérét a le conserver,

En ce qui concerne cet article, il convientde distin-
guer ce que peuvent et ce que ne peuvent pas stipuler
les clauses d'un contrat de licence.

En principe, le donneur de licence peut fixer n'im-
porte quelles limites a une licence qu'il concéde par
contrat. En tant que titulaire d’'une marque, il n'est
nullement obligé d'accorder des licences et, chaque fois
qu'il le fait, il doit pouvoir en limiter la portée dans la
mesure qu'il juge souhaitable. Ces limitations n’en-
tralnent aucune restriction injustifiée de la concurrence
car, en I'absence de licence, il ne saurait y avoir de
concurrence sous la méme marque.

Cependant, il importe que le donneur de licence
n'abuse pas de sa position pour imposer dans les
contrats de licence ou en relation avec ces contrats,
des limitations supplémentaires, dans le domaine indus-
triel ou commercial, qui ne résultent pas de son droit
exclusif a la marque et qui ne sont pas nécessaires au
maintien de ce droit.

De telles restrictions illicites sont généralement des
clauses stipulant que le preneur de licence ne peut
acheter ou vendre des produits ou rendre des services
sous des marques absolument différentes, ou encore
acheter ou vendre des produits ou rendre des services
n'ayant rien a voir avec les produits ou services pour
lesquels la licence a été accordée.

L'alinéa 1) renferme une disposition générale inter-
disant les restrictions de cet ordre. |l s’ensuit a contrario
que les restrictions résultant des droits conférés par
I'enregistrement de la marque — par exemple au sujet
du territoire ou de la durée pour lesquels la licence
est octroyée — sont licites. |l en est de méme en ce qui
concerne les restrictions nécessaires pour le maintien
de ces droits. Par exemple, le titulaire d'une marque
doit pouvoir interdire au preneur de licence et pendant
la durée du contrat, I'usage de marques ressemblant
3 la marque dont I'usage fait I'objet de la licence afin
d'éviter tout affaiblissement du caractere distinctif de
la marque.

L'alinéa 2) donne des exemples de restrictions
licites. |l s’agit des restrictions licites les plus courantes.
Il convient d’'observer que la fixation des prix n'est pas
mentionnée dans ces exemples, car la question des prix
ne reléve pas de la législation sur fes marques et doit
relever de la législation générale sur la concurrence
et les prix.

Le Comité de la deuxieme Loi-type a reconnu que
les Offices des marques ne seraient vraisemblablement
pas en mesure de se prononcer sur les questions diffi-
ciles qui se rattachent a la législation antitrust et que
pose l'application de l'article considéré. De ce fait,



TEXTE ET COMMENTAIRE 59

Article 25: Droit du donneur de

1) Sauf dispositions contraires conte-
nues dans le contrat de licence, I'octroi
d’une licence n’exclut, pour le donneur
de licence, ni la possibilité d’accorder des
licences & d’autres personnes pour I'uti-
lisation de la méme marque, ni celle
d’utiliser lui-méme la mé&me marque.

2) L’octroi d’une licence exclusive
exclut que le donneur de licence accorde
des licences 3 d’autres personnes pour
Putilisation de la méme marque et, en
Pabsence de dispositions contraires
contenues dans le contrat de licence, qu’il
utilise la marque lui-méme.

ces questions devraient relever de la compétence des
Tribunaux.

Selon ['article considéré, les clauses d'un contrat qui
constituent des limitations prohibées sont nulles.
Cependant, en reégle générale, la nullité de ces clauses
ne saurait rendre nulles les autres clauses du contrat.
Les clauses a annuler peuvent toutefois présenter une
telle importance que le contrat ne saurait subsister en
leur absence. Dans ces cas, le contrat peut étre déclaré
nul dans sa totalité sur la base des régles générales du
droit des contrats. Il convient, néanmoins, de tenir
compte du fait qu'il est de |'intérét de la sécurité des
relations commerciales du pays intéressé de ne pas
annuler trop légérement les contrats mais de les main-
tenir en vigueur chaque fois que cela est possible et
dans toute la mesure du possible.

licence d’accorder d’autres licences

Il importe de définir certains aspects essentiels des
droits du donneur de licence. Cet article a été rédigé a
cette fin. Toutefois, ses dispositions ne sont applicables
que dans la mesure ou le contrat de licence ne contient
pas de dispositions contraires.

L'alinéa 1) prévoit que, sauf dispositions contraires
dans le contrat de licence, une licence est considérée
comme non exclusive et n'interdit au donneur de
licence ni d'accorder d'autres licences a des tiers ni
d’'utiliser la marque lui-méme. Au contraire, le contrat
de licence peut limiter par exemple le nombre ou la
portée des autres licences que le donneur peut
octroyer a des tiers ou déclarer que la licence est
« exclusive ».

Ce dernier cas est traité dans 'alinéa 2) selon lequel
['octroi d’une licence exclusive interdit au donneur de
licence d'accorder d’autres licences a des tiers. Si la
licence exclusive est inscrite, elle prend effet contre les
tiers (article 22.3)) et les autres licences postérieures
seront nulles; si la licence exclusive n'est pas inscrite,
elle n'a aucun effet contre des tiers (ibid.) et les autres
licences sont valides mais le bénéficiaire de la licence
exclusive peut attaquer le donneur de licence pour
rupture de contrat. Dans le cas d'une licence exclusive,
le donneur de licence lui-méme ne saurait utiliser la
marque sauf si le contrat contient une disposition con-
traire,

Une licence est dite partiellement exclusive si elle
n'est exclusive que pour une partie de la durée de
I'enregistrement de la marque, pour une partie du
territoire national, ou pour une partie seulement des
produits ou services pour lesquels la marque est en-
registrée. Dans ces cas, les dispositions de I'alinéa 2)
s'appliquent a tout ce que le contrat qualifie d’exclusif,
I’alinéa 1) s’appliquant pour le reste.
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Article 26: Droits du preneur de licence

Sauf dispositions contraires contenues
dans le contrat de licence, le preneur de
la licence a le droit d’utiliser la marque
pendant toute la durée de I’enregistre-
ment, compte tenu des renouvellements,
sur tout le territoire du pays et pour tous
les produits ou services pour lesquels la
marque a été enregistrée.

Alors que 1'article 25 traite des droits du donneur de
licence, l'article 26 traite des droits du preneur de
licence. Comme dans le cas de ['article 25, les disposi-
tions du présent article ne s’appliquent qu’en I'absence
de dispositions contraires dans le contrat de licence.

Selon cet article, sauf dispositions contraires dans le
contrat de licence, la licence est considérée comme
autorisant le preneur de licence a utiliser la marque
pendant toute la durée de |'enregistrement (compte
tenu de la durée des renouvellements) sur tout le terri-
toire du pays et pour tous les produits ou services
pour lesquels la marque est enregistrée. Le contrat de
licence peut limiter les droits du preneur de licence a
tous ces points de vue ainsi qu'a d'autres égards
(article 24.2)), sous réserve que les limites énoncées
par l'article 24.1) soient respectées.

Article 27: Incessibilité des licences

1) Sauf dispositions contraires conte-
nues dans le contrat de licence, la licence
n’est pas cessible 4 des tiers, et le preneur
de licence n’est pas autorisé a accorder
des sous-licences.

2) Lorsque le preneur de licence est
autorisé par contrat 3 céder sa licence
ou 3 accorder des sous-licences, les
articles 22 A 26 et 28 seront applicables.

Cet article traite de la question de savoir si et dans
quelles conditions le preneur de licence peut céder sa
licence a des tiers.

L'alinéa 1) prévoit qu'en l'absence de dispositions
contraires dans le contrat, le preneur de licence n’est
pas autorisé a céder sa licence ou a accorder d’autres
licences (généralement appelées « sous-licences»).
Toutefois, il résulte des premiers mots de cet alinéa
que le contrat de licence peut autoriser le preneur de
licence a accomplir I'un ou |'autre de ces actes, ou bien
les deux. Dans les limites énoncées a l'article 24.1),
ces autorisations peuvent étre soumises a certaines
limitations, par exemple a celles qui sont mentionnées
en liaison avec 'article 26, ou a 'obligation de ne céder
la licence qu’avec I'entreprise du preneur de licence.

L'alinéa 2) prévoit que, si le preneur de licence est
autorisé par contrat a céder salicence ou a accorder des
sous-licences, les articles 22 a 26 et 28 seront applicables.
Il en résulte, par exemple, que 'usage de la marque par
celui auquel la licence a été cédée ou par le sous-preneur
de licence sera considéré comme étant fait par le titu-
laire de la marque (article 22.1)). Il en résulte encore
que le controle effectif de la qualité des produits ou
services pour lesquels la marque est utilisée par celui
auquel la licence a été cédée ou par le sous-preneur de
licence, doit étre assuré par le titulaire de la marque
(article 23). Le Comité de la deuxiéme Loi-type a
observé que ce dernier systéme était indispensable
afin que fle contréle de la qualité soit assuré par la
méme personne et soit ainsi aussi efficace que possible.
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Article 28: Contrats de licence comportant des paiements a I’étranger

Par voie d’ordonnance, le Ministre
responsable ou toute autre autorité
compétente peut statuer que, sous peine
de nullité, les contrats de licence ou cer-
taines catégories d’entre eux, et ies modi-
fications ou renouvellements de tels
contrats, qui comportent le paiement
de redevances a I’étranger, doivent étre
approuvés par ..., en tenant compte des
besoins du pays et de son développement
économique.

Cet article réserve au gouvernement du pays qui
adoptera la Loi-type la possibilité d'exiger un contréle
et une approbation, par une autorité gouvernementale
de tous les contrats de licence comportant des paie-
ments a I'étranger. Ce controle doit étre fait et cette
approbation doit étre donnée compte tenu des besoins
du pays et de son développement économique. Ainsi,
I'autorité intéressée pourra protéger 'intérét national
contre une influence étrangére excessive et protéger
la balance des paiements du pays.

Dans un certain nombre de pays, cet article est
superflu. Tel est le cas si les lois du pays sur les investis-
sements ou le contréle des changes permettent déja
d’'exercer un centréle général sur tous les contrats et
autres transactions {égales comportant des paiements a
I'étranger ou prévoient le contrdle de la fabrication ou
de l'importation de certains articles. Cependant, pour
d'autres pays qui n'ont pas de telles dispositions
générales, il serait probablement avantageux d'intro-
duire un tel article dans la Loi.

CHAPITRE VIlI: RENONCIATION, RADIATION, NULLITE

Ce Chapitre se compose de sept articles qui traitent des trois fagons — renonciation, radiation et
nullité — selon lesquelles il peut &tre mis fin a Penregistrement d’'une marque avant I’expiration de sa
premiére période de validité (article 16) ou de I'une quelconque des périodes de renouvellement (article 17).

L’article 29 traite de la renonciation & I’enregistrement. Cette reconciation peut &tre totale ou limitée a
une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

Les articles 30 3 32 traitent de la radiation de la marque du registre: I'article 30 de la radiation pour
défaut d’usage, V'article 31 de la radiation d’une marque devenue dénomination générique, et I'article 32 de

la procédure et des effets de la radiation.

Les articles 33 et 34 traitent de la déclaration de nullité de I’enregistrement: I'article 33 traitant des
motifs et 'article 34 des effets de cette déclaration de nullicé.

Enfin, I'article 35 contient des dispositions concernant la notification, I'inscription et la publication des

décisions de radiation et de nullité.

Article 29: Renonciation a I’enregistrement

1) Le titulaire d’'une marque peut
renoncer 3 ['enregistrement, pour la
totalité ou pour une partie seulement
des produits ou services pour lesquels la
marque a été enregistrée.

2) La renonciation doit &tre notifiée
par déclaration écrite a I’Office des
marques, qui Pinscrira dans le registre
et la publiera le plus rapidement possible.
La renonciation ne deviendra effective
qu’aprés son inscription.

Plusieurs possibilités s'ouvrent au titulaire d’une
marque désirant que son enregistrement cesse de pro-
duire effet. Il peut attendre |'expiration de la durée
de I'enregistrement (article 16) et ne pas le renouveler.
En cas de renouvellement, il peut encore limiter la liste
des produits ou services pour lesquels la margque est
enregistrée (article 17.2)). Toutefois, ces possibilités
peuvent ne pas suffire car, par exemple, pour éviter
des litiges, le titulaire peut désirer mettre fin a son
enregistrement en totalité ou pour une partie des
produits ou services pour lesquels la marque est enre-
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3) Si une licence d’utilisation de Ia
marque est inscrite & [I’Office des
marques, la renonciation & P’enregistre-
ment ne sera inscrite que sur présenta-
tion d’une déclaration par laquelle le
preneur de la licence consent 3 cette
renonciation, 3 moins que ce dernier
n’ait expressément renoncé i ce droit
dans le contrat de licence.

gistrée sans attendre |'expiration de la durée d'enre-
gistrement,

L'alinéa 1) lui permet de le faire par voie de renoncia-
tion totale ou partielle a I'enregistrement.

L'alinéa 2) précise la forme de la renonciation et
oblige I'Office des marques a inscrire et a publier cette
rencnciation le plus rapidement possible. Cette inscrip-
tion et cette publication sont nécessaires pour que les
tiers soient informés de {'extinction totale ou partielle
des droits exclusifs conférés par I'enregistrement de la
marque.

La renonciation a un enregistrement peut porter
préjudice au nreneur de licence qui a effectué des

investissements — en publicité, impression d’éti-
quettes, fabrication d'emballages, engagement de
représentants, etc. — sur la base d'une utilisation

prolongée de la marque. C'est pourquoi l'alinéa 3)
prévoit que le titulaire ne peut renoncer a sa marque
qu'avec l'assentiment de tous les preneurs de licence
dont les contrats sont inscrits a I'Office des marques,
exception faite des preneurs de licence qui ont renoncé
a ce droit dans le contrat de licence ainsi inscrit. Il en
résulte qu'un preneur de licence peut refuser son
consentement. Dans un tel cas, il peut convenir avec
le titulaire que l'enregistrement lui soit cédé pour
tout ou partie seulement des produits ou services
auxquels s'applique la marque (article 21.1)).

[l convient d'observer qu’en ne procédant pas au
renouvellement de I'enregistrement, le titulaire de la
marque ne saurait causer au preneur de licence le
préjudice décrit ci-dessus, étant donné que ce dernier
peut acquitter lui-méme la taxe de renouvellement
(éventuellement au cours du délai de grice prévu par
I'article 17.4)) et maintenir ainsi la validité de |'enregis-
trement. A cet égard, il faut observer que l'article 17.1)
n'exige pas que la taxe de renouvellement soit payée
par le titulaire de la marque: elle peut étre payée par le
preneur de licence ou par tout autre tiers.

Article 30: Radiation de la marque pour défaut d’usage

1) Sous réserve des dispositions des
alinéas 3) et 4), une marque sera radiée
du registre si son titulaire, sauf excuse
légitime, ne I'a pas utilisée dans le pays
ou ne I’y a pas fait utiliser en vertu d’une
licence, aprés P'enregistrement, durant
les cinq années consécutives qui ont pré-
cédé I'allégation de non-usage.

2) Seules des circonstances indépen-
dantes de la volonté du titulaire de la
marque peuvent &tre considérées comme
des excuses légitimes de non-usage. L'in-

Pour éviter que le registre ne soit encombré de
marques inutilisées dans le pays et qui, de ce fait, ne
présentent aucun intérét légitime pour leur titulaire
mais qui, selon le sous-alinéa 1)a) de l'article 6,em-
péchent que d'autres marques soient valablement
enregistrées, il faut prévoir des dispositions permet-
tant la radiation du registre des marques qui, sauf
excuse légitime, n‘ont pas été utilisées pendant une

durée déterminée. L'article 30 a été élaboré a cette
fin.

Les dispositions de cet article ont fait |'objet de
longues discussions au sein du Comité de la deuxiéme
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suffisance de ressources n’est pas consi-
dérée comme une telle excuse. Le Tribu-
nal décidera, selon les circonstances de
la cause, de [a partie 3 qui incombera la
charge de la preuve du non-usage de la
marque.

3) L'utilisation de la marque dans une
forme qui differe, par des éléments
n’altérant pas le caractére distinctif de
la marque, de la forme sous laquelle
la marque a été enregistrée, ne sera pas
un motif suffisant de radiation de la
marque et ne diminuera pas la protec-
tion accordée 3 la marque.

4) L'utilisation de la marque pour un
seul ou plusieurs des produits ou services
appartenant 3 une classe donnée pour
lesquels 1a marque a été enregistrée sera
suffisante pour écarter la radiation aussi
pour tous les autres produits ou services
de la méme classe.

Loi-type. Par «usage» de la marque et aux fins du
présent article, e Comité a entendu la vente de pro-
duits ou la prestation de services dans le pays, sous la
marque considérée. Une simple utilisation de la marque
dans de la publicité faite dans le pays ne saurait suffire.
Le Comité a également entendu que ['article considéré
n'exclue pas entierement les marques dites «de
réserve» ou « défensivesy; toutefois, la personne ou
'entreprise qui désire pouvoir disposer de telles
marques doit en faire au moins un usage réel — non pas
seulement un usage symbolique. Le Comité a également
convenu que cet article ne devait pas géner la protection
de marques notoirement connues qui, méme non utili-
sées dans le pays, doivent continuer a étre protégées
contre les enregistrements qui leur porteraient atteinte
aux termes du sous-alinéa 1)d) de l'article 6. Une telle
protection est nécessaire pour éviter d'induire le public
en erreur.

Quant au probléme du contréle de {'usage ou du
défaut d'usage d'une marque, le Comité de la deuxiéme
Loi-type n’a pas voulu imposer a |'Office des marques
de tiches nouvelles a cet égard. Seuls les Tribunaux
devraient avoir compétence (article 32.1)) pour ordon-
ner qu'une marque soit radiée du registre pour défaut
d’usage.

L'alinéa 1) définit dans quels cas une marque peut
étre radiée du registre. Une marque pourra étre radiée
si, sauf excuse |égitime, elle n’a pas été utilisée dans le
pays aprés son enregistrement durant au moins les
cing années consécutives qui ont précédé |'allégation
de non-usage. If n'est pas nécessaire que cette alléga-
tion soit faite pour le premiére fois devant un Tribunal:
si elle a été faite par écrit et si elle est suivie d'une action
en justice demandant la radiation de la marque, toute
reprise de |'usage de la marque dans l'intervalle qui
sépare |'allégation et I'introduction de [l'action en
justice peut étre négligée.

L'alinéa 2) prévoit que seules des circonstances
indépendantes de la volonté du titulaire de la marque
peuvent é&tre considérées comme des excuses légitimes
de non-usage. De telles circonstances peuvent exister,
par exemple, s'il y a guerre ou si l'importation des
produits en cause est soumise a des interdictions ou
— ¢'il s'agit de produits ou de services de grande
valeur — si la demande est temporairement inexistante
dans le pays.

En ce qui concerne la charge de la preuve relative a
I'allégation de non-usage, le Comité de la deuxieme Loi-
type a adopté une solution de compromis. D'une part,
il est certainement beaucoup plus facile au titulaire de la
marque de prouver qu'il I'a utilisée qu'a un tiers de
prouver le fait négatif que représente le non-usage.
D'autre part, cependant, si la charge de la preuve
relative a I'usage de la marque incombait incondition-
nellement a son titulaire, il risquerait d’étre assailli
d'allégations de non-usage injustifiées dont il devrait
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toujours prouver la fausseté — parfois a grands frais.
En conséquence, le Comité de la deuxieéme Loi-type
a préféré laisser aux Tribunaux le soin de décider,
selon les circonstances de la cause, de la partie a qui
incombera la charge de la preuve. Dans la pratique,
les Tribunaux exigeront vraisemblablement une preuve
« prima facie» du non-usage de la marque et demande-
ront ensuite au titulaire de prouver son utilisation.

L'alinéa 3) de I'article considéré a déja été signalé a
propos du renouvellement des enregistrements. La
marque enregistrée ne saurait étre modifiée a l'occa-
sion de ce renouvellement. Toutefois, |'alinéa en ques-
tion autorise certaines modifications dans la forme de
la marque au cours de son utilisation, dans la mesure
ol ces changements n'altérent pas le caractére distinc-
tif de la marque.

Selon I'alinéa 4), il ne faut pas appliquer avec trop de
rigueur la condition d’utilisation de la marque en
liaison avec les produits ou services pour lesquels elle
a été enregistrée: si la marque est utilisée au moins
pour un des produits ou services appartenant a une
classe donnée, cette utilisation suffit pour écarter la
radiation pour tous les autres produits ou services de
la méme classe pour lesquels la marque a été enregis-
trée conformément a I'article 13.2).

Article 31: Radiation de la marque devenue dénomination générique

Une marque sera radiée du registre
si son titulaire a provoqué ou toléré sa
transformation en dénomination géné-
rique pour un ou plusieurs des produits
ou services pour lesquels la marque a été
enregistrée, de telle sorte que la marque
ait, dans les milieux commerciaux et aux
yeux du public, perdu sa signification en
tant que marque.

Cet article prévoit une autre cause de radiation. Une
marque sera radiée du registre si, par ta faute de son
titulaire, elle a perdu entierement sa signification de
marque et si elle est devenue une dénomination
générique pour un ou plusieurs des produits ou ser-
vices pour lesquels la marque a été enregistrée,

Le Comité de la deuxieme Loi-type a considéré que
cette disposition devait étre strictement appliquée:
elle ne doit pas sanctionner le succes d'une marque
devenue si notoire qu'elle est parfois également
utilisée comme dénomination générique, mais seulement
la négligence du titulaire par la faute duquel un signe a
entierement perdu sa signification de marque pour
devenir une simple dénomination générique.

Aussi, la radiation d’'une telle marque du registre
ne sera-t-elle possible que si trois conditions sont
remplies.

Tout d’abord, le titulaire doit étre responsable de la
transformation de sa marque en dénomination géné-
rique soit par son activité (par exemple, s'il a donné &
la marque une signification générique dans sa publicité)
soit par sa passivité (par exemple, s'il n'a pas profité
du droit que lui confére I'article 18, c'est-a-dire s'il ne
s'est pas opposé a l'utilisation de sa marque par des
tiers soit en tant que marque ou signe, soit en tant que
dénomination générique; voir a cet égard le commen-
taire sur l'article 18).
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En second lieu, la marque doit avoir perdu sa signi-
fication de marque — c'est-a-dire sa capacité de
distinguer les produits ou services d'une entreprise de
ceux d’autres entreprises — aussi bien dans les milieux
commerciaux qu'aux yeux du public. Si le public seul
considére la marque comme une dénomination géné-
rique — situation sur laquelle le titulaire ne peut
généralement exercer aucun contréle — il n'y a pas
la motif suffisant a radiation, pour autant que le titu-
laire de fa marque ait pu résister avec succés a un méme
usage de sa marque dans les milieux commerciaux et
qu'il ait donc veillé a ce que ces milieux connaissent
toujours la signification du signe en tant que marque.
Et vice versa, si les milieux commerciaux ne respectent
plus le caractére d'une marque mais que ce caractére
subsiste aux yeux du public, il n'y a pas de raison suffi-
sante pour orconner la radiation de la marque.

Enfin, la marque doit étre devenue, pour les milieux
commerciaux, comme pour le public, une dénomina-
tion générique pour un ou plusieurs des produits ou
services pour lesquels elle a été enregistrée. Cela sup-
pose que la marque est utilisée pour les produits ou
services de plus d'une entreprise. En fait, si le signe
est utilisé comme dénomination mais seulement pour
les produits ou services d'une seule entreprise et si
cette entreprise est celle du titulaire de la marque, il
n'y a aucure différence entre la marque et la dénomi-
nation car la dénomination n’a pas pris un caractere
générique.

Une marque qui est devenue une dénomination géné-
rique pour un ou plusieurs des produits ou services pour
lesquels elle a été enregistrée doit étre radiée du
registre dans sa totalité car, dans ces cas extrémement
rares, c'est la situation complete de la marque qu'il
faudrait réexaminer. Un nouveau dépot de la méme
marque peut toujours étre présenté aux fins d'enregis-
trement pour les produits ou services pour lesquels
a pu subsister son caractére distinctif.

Article 32: Procédure et effet de la radiation

1) La radiation d'une marque du
registre, telle qu’elle est prévue aux
articles 30 et 31, sera prononcée par le
Tribunal, sur requéte de toute personne
justifiant d’un intérét légitime ou de
toute autorité compétente, et aprés que
le Tribunal aura donné au titulaire I’occa-
sion d’&tre entendu.

2) Lorsque la décision de radiation,
totale ou partielle, d’'une marque est
devenue définitive, I’enregistrement est
considéré, dans les limites de la décision,
comme ne déployant plus ses effets juri-

L'alinéa 1) traite de la procédure a suivre pour radier
une marque du registre. Voici I'essentiel de ses dispo-
sitions.

i} Seuls les Tribunaux ont compétence pour ordon-
ner la radiation. Cependant, dans les pays ou I'Office des
marques est en mesure de remplir cette tiche et si
une procédure plus simple en premiére instance est
préférée, la décision de radiation peut étre confiée a
['Office des marques. Cependant, compte tenu de la
difficulté et de 'importance de’ces décisions, il faut,
méme dans ces pays, prévoir des dispositions permet-
tant de recourir devant les Tribunaux contre les
décisions de I'Office des marques. Dans un certain
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diques depuis I’accomplissement de I’évé-
nement qui a provoqué la radiation.

nombre de pays, existe encore une autre possibilité,
celle de donner a la partie qui demande la radiation
d'une marque le choix de déposer sa demande soit
aupres de 1'Office des marques — avec possibilité de
recours devant les Tribunaux — soit directement
aupres du Tribunal compétent.

ii} Les Tribunaux (ou I'Office des marques s'il est
compétent en la matiére) peuvent prononcer la radia-
tion d'une marque du registre sur requéte de toute
personne justifiant d'un intérét légitime, ou de toute
autorité compétente. Le Comité de la deuxieme
Loi-type a estimé que la personne (ou I'entreprise) qui
demande qu'une marque soit radiée du registre
devait justifier d'un «intérét légitime», cela afin
d’éviter le dépot de requétes vexatoires. Un concurrent
du titulaire de la marque ou une association d'entre-
prises traitant des produits ou services pour lesquels
la marque est enregistrée peuvent normalement
posséder un intérét légitime a la radiation d'une
marque. Etant donné que la radiation des marques pour
non-usage ou des marques qui sont devenues des
dénominations génériques peut également étre con-
sidérée comme une question d'intérét public, toute
autorité publique compétente devrait également étre
habilitée a demander une telle radiation: cette autorité
peut étre soit le Procureur général agissant au nom de
['Etat, soit une Chambre de commerce organisée con-
formément a la loi.

iii) La radiation d'une marque du registre ne peut
étre prononcée qu'apres que le Tribunal a donné au
titulaire de la marque |'occasion d'étre entendu et de
défendre son enregistrement. Il s’ensuit que le Tribu-
nal (ou I'"Office des marques, s'il est compétent en
premiére instance), doit inviter le titulaire a com-
paraltre ou a se faire représenter a une audience au
cours de laquelle sera examinée I'affaire avant que soit
prise une décision. Cette invitation doit étre adressée
au titulaire de la marque conformément a I'article 13.5)
et il sera donné au défendeur un délai suffisant pour
préparer son dossier. Si, en dépit de cette invitation,
le titulaire ne se présente pas ou ne se fait pas repré-
senter & l'audience, la loi du pays intéressé concernant
les jugements par défaut sera applicable.

L'alinéa 2) traite de I'effet d'une décision pronongant
la radiation totale ou partielle d’'une marque du regis-
tre. Par radiation partielle, on entend la radiation pour
une partie seulement des produits ou services pour
lesquels la marque a été enregistrée, possibilité prévue
pour les cas de non-usage (article 30.4) mais non pour
les cas de dénominations génériques (article 31). Etant
donné qu’une décision de radiation se fonde toujours
sur des événements survenus dans le passé (non-usage
de lamarque pendant une période déterminée ou trans-
formation de la marque en dénomination générique),
la décision doit indiquer la date a compter de laquelle
{'événement qui donne lieu a la radiation a été accompli.
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Cette indication est nécessaire car |'effet juridique de
la radiation commence rétroactivement a partir de
cette date et non a compter de la date de la décision
ou de l'inscription de la décision par |'Office des
marques. Les tiers seront informés de la radiation et de
sa date d'application effective par l'inscription de la
décision a I'Office des marques et par sa publication
par ledit Office (article 35).

Article 33: Nullité de I’enregistrement *

1) Le Tribunal doit, 3 la demande de
toute personne justifiant d’un intérét
légitime ou de toute autorité compé-
tente et aprés avoir donné au titulaire
de [I’enregistrement ['occasion d’étre
entendu, déclarer nul I’enregistrement
d’une marque, si cette derniére n’aurait
pas dO étre enregistrée en raison des
dispositions des articles 5 ou 6 de la pré-
sente loi, étant entendu que ne doit étre
pris en considération aucun motif n’exis-
tant plus au moment de la décision du
Tribunal.

2) Lorsque les motifs de nullité de I’en-
registrement de la marque n’existent que
pour une partie des produits ou services
pour lesquels la marque est enregistrée,
la nullité de P’enregistrement ne sera
prononcée que pour cette partie des pro-
duits ou services.

* Les pays qui procédent 2 un examen des
demandes d’enregistrement de marques quant
au fond — par exemple, selon la version B
de {’article 12 — pourront désirer ajouter la
disposition suivante en tant qu’'alinéa 3):

« 3) Toute action en nullité fondée sur {’un ou
plusieurs des motifs prévus a Particle §,
alinéa 1) doit &tre engagée dans un délai

de cinq années 32 compter de la date de
I’enregistrement.»

Il est indispensable de prévoir dans la Loi-type que
les enregistrements de marques contraires aux dis-
positions de la Loi, particulierement aux dispositions
des articles 5 et 6, doivent, sur demande, étre déclarés
nuls. Une telle disposition est particulierement néces-
saire si la Loi ne prévoit pas I'examen des dépéts quant
au fond (article 12, version A) car, dans ce systéme,
il n'y a aucune protection contre des enregistrements
qui ne respectent pas les articles 5 et 6 de la Loi (voir
le commentaire sur le chapitre Il et sur les articles 5
et 6). Méme dans un systéme qui prévoit I'examen des
dépdts quant au fond (article 12, version B), il faut
prévoir la possibilité d'annuler les enregistrements
acceptés a tort afin de rectifier les erreurs éventuelles
de I'Office des marques. Cette possibilité doit méme
exister si |'enregistrement est fondé sur la décision
d'un Tribunal saisi d'un appel contre une décision de
{'Office des marques car des faits nouveaux peuvent
imposer une décision nouvelle (voir le commentaire
sur 'article 15).

L'alinéa 1) régle la procédure a suivre pour une
déclaration de nullité de la méme maniére que l'ar-
ticle 32 fixe la procédure relative aux radiations:
les Tribunaux ont compétence pour prononcer la nul-
lité; ils peuvent le faire sur requéte de toute personne
justifiant d'un intérét légitime ou de toute autorité
compétente; ils doivent, avant de rendre leur décision,
donner au titulaire |'occasion d'étre entendu (voir le
commentaire sur |'article 32).

Quant aux motifs d'une déclaration de nullité d'un
enregistrement, cet alinéa prévoit que le Tribunal doit
juger sil'enregistrement était inadmissible (« la marque
n‘aurait pas di étre enregistrée») en raison des dis-
positions des articles 5 ou 6 de la Loi, étant entendu
que ne doit étre pris en considération aucun motif
d'inadmissibilité n'existant plus a I'époque ol le Tri-
bunal prend sa décision. En d'autres termes, la nullité
ne sera prononcée que si les motifs existaient au
moment de |'enregistrement et existent toujours au
moment de la décision, qu'il s'agisse de «raisons
objectives» (article 5: absence de caractére distinctif,
marques contraires aux bonnes mceurs ou a |'ordre
public, caractére trompeur, reproduction ou imitation
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d'emblémes publics, etc.) ou de raisons fondées sur les
«droits de tiers» (article 6: dépsts ou enregistre-
ments antérieurs, usurpation de marques ou de noms
commerciaux utilisés antérieurement, reproduction
d'une marque ou d'un nom commercial notoirement
connus, violation d'autres droits de tiers ou des régles
relatives a la prévention de la concurrence déloyale,
etc.). Si ces raisons existaient au moment de I'enregis-
trement mais n'existent plus au moment de la décision
— par exemple, si I'enregistrement antérieur a été
abandonné ou a été radié du registre, si l'usage d'une
marque plus ancienne a été abandonné, si la marque
dont I'annulation est demandée a acquis un caractére
distinctif («signification secondaire») qui fui manquait
a l'origine — I'annulation ne peut &tre prononcée.

Dans les cas o I'admissibilité de la marque dépend
des droits de tiers et ou le demandeur a invoqué une
priorité (article 6.1) a)), le Tribuna! peut avoir a décider
si cette priorité (articles 8 ou 9) a été valablement
invoquée. Il devra alors examiner si les formalités
prévues aux articles 8 et 9 ont été remplies et si le
droit de priorité est justifié quant au fond (voir le
commentaire relatif a 'article 11 en liaison avec les
articles 8 et 9).

Il convient d’'observer que |'annulation sur la base
des raisons mentionnées dans l'article 6 en cas de
violation de marques plus anciennes peut étre demandée
en invoquant non seulement, ou non nécessairement,
des marques antérieures de la partie qui demande
I'annulation, mais n'importe quelle autre marque plus
ancienne. Ce qui est important, ce ne sont pas seule-
ment les droits des parties intéressées, c'est aussi le
fait que le registre doit étre débarrassé des marques
qui, aux termes de la Loi, ne doivent pas y figurer.

L'alinéa 2) traite des cas d’annulation partielle d'un
enregistrement, c'est-a-dire de la nullité de I'enregis-
trement pour une partie seulement des produits ou
services pour lesquels la marque a été enregistrée.
Cette nullité partielle peut étre prononcée si l'inad-
missibilité de la marque pour des raisons objectives
(par exemple, absence de caractére distinctif) ou en
raison de droits de tiers (par exemple, existence d'un
dépdt ou d'un enregistrement antérieur) s'applique
seulement a une partie des produits ou des services
pour lesquels la marque est enregistrée. |l ny a aucune
raison pour que 'enregistrement portant sur les autres
produits ou services soit frappé par cette nullité.

Le Comité de la deuxiéme Loi-type a consacré de
longs débats a la question de savoir si l'on pouvait
admettre sans limitation de temps le dép6t de requétes
en nullité ou s'il ne fallait le faire que durant une cer-
taine période aprés |'enregistrement. |l est parvenu
aux conclusions suivantes. Dans les pays ol les dépdts
ne sont examinés que quant & la forme (article 12,
version A), le délai de présentation des requétes en
nutlité d’un enregistrement ne devrait pas étre limité.
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Dans les pays ot les dépdts font également I'objet d'un
examen quant au fond (article 12, version B ou toute
autre forme d'examen quant au fond), il serait judicieux
de renforcer la position du titulaire d'un enregistre-
ment déja examiné en prévoyant que les actions en
annulation fondées sur I'article 6 (inadmissibilité en
ralson de droits de tiers) devraient étre intentées dans
un délai de cinq ans a compter de la date d'enregistre-
ment. Ce délai paralt raisonnable, car des tiers qui
peuvent avoir connaissance des nouveaux enregistre-
ments de marques par leur publication (article 14.1))
et qui ont éventuellement eu la possibilité de faire
opposition a ces enregistrements (article 12.7), ver-
sion B) doivent pouvoir se faire une opinion — et
devraient y étre obligés — au cours des cinq ans qui
suivent |'enregistrement et savoir s'ils veulent ou non
attaquer cet enregistrement sur la base des droits de
tiers. D'autre part, le Comité n'a pas estimé que ce
délai dat étre limité si I'inadmissibilité se fonde sur des
raisons objectives. Ces raisons, si elles ne se rapportent
pas directement aux bonnes mceurs ou a |'ordre public
(article 5.1) e)), affectent généralement le commerce
ou méme le public dans son ensemble, de sorte qu'il
devrait &tre possible de les invoquer sans limitation
de temps.

Article 34: Effets de la déclaration de nullité

1) Lorsque la décision déclarant Ila
nullité totale ou partielle d’un enregis-
trement est devenue définitive, I’enregis-
trement est considéré, dans les limites
de la décision, comme nul dés la date de
cet enregistrement.

2) Toutefois, si des licences ont été
concédées, le Tribunal peut déclarer que
la nullité de I’enregistrement n’entrai-
nera pas le remboursement des rede-
vances payées par le bénéficaire de la
licence pour autant qu’il ait effective-
ment profité de la licence.

Le présent article traite des effets de la décision d'un
Tribunal pronongant la nullité de I'enregistrement
d'une marque.

L'alinéa 1) prévoit que cette déclaration a un effet
rétroactif, car tout enregistrement contraire a la Loi
ne devrait jamais avoir existé. Les effets de cette décla-
ration de nullité rétroactive sont régis par les regles
générales de la législation du pays concernant la nullité.

Toutefois, |'alinéa 2) prévoit un assouplissement
éventuel des conséquences de la rétroactivité dans
certaines circonstances. Lorsqu'une licence a existé
durant la période de validité apparente de {'enregistre-
ment et que des redevances ont été versées au titulaire
conformément au contrat de licence, le preneur de
licence ne devrait pas normalement, malgré la nullité
rétroactive de l'enregistrement, avoir le droit de
demander le remboursement de ces redevances pour
autant qu'il ait effectivement profité de la licence.
Dans un tel cas, le remboursement des redevances
acquittées par le preneur de licence constituerait pour
lui un enrichissement injuste. Les Tribunaux auront la
latitude d'évaluer les circonstances de chaque cas et
pourront ou non ordonner le remboursement des rede-
vances pergues.
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Article 35: Notification, inscription et publication
des décisions de radiation et de nullité

Lorsque la décision déclarant la radia-
tion totale ou partielle d’une marque ou
la nullité d’un enregistrement est deve-
nue définitive, le Greffier du Tribunal la
notifie 3 I’Office des marques, qui I'ins-
crit dans le registre et la publie le plus
rapidement possible.

Ainsi qu'il a été souligné au sujet de la renonciation
a l'enregistrement d’une marque (voir le commentaire
sur ['article 29.2)), les tiers doivent étre informés des
que pussible de toute suppression de I'enregistrement
d'une marque avant sa date normale d'expiration.
L'article 35 prévoit la procédure qu'il faut suivre a
cette fin lorsqu'une marque a été radiée du registre,
comme dans les cas ol un enregistrement a fait |'objet
d’une déclaration de nullité.

CHAPITRE VIli: VIOLATION DES DROITS A LA MARQUE

Ce Chapitre contient des dispositions concernant les violations (menaces de violation ou violations

effectives) des droits conférés au titulaire d’une marque (article 18). Ces violations doivent faire I'objet de
sanctions car il serait inutile de prévoir des droits si ’on ne prévoyait en mé&me temps les moyens de les
faire respecter. Cependant, la Loi-type ne saurait préciser en détail les sanctions civiles et pénales & prévoir
ces sanctions devant s'intégrer naturellement dans le systéme général de sanctions et de réparations exis-

tant dans le pays qui adopte {a Loi-type.

Pour ce qui est de la procédure d’application des sanctions, elle doit étre régie dans sa totalité par les

codes ou les lois de procédure du pays intéressé.

De ce fait, la Loi-type ne contient que quelques régles générales sur les sanctions, du type usuel, et
laisse a chacun des pays qui adoptera la Loi le soin d’adapter et de compléter ces régles selon son systéme

juridique.

Les régles proposées sont analogues a celles qui figurent dans la Loi-type concernant les inventions. |l
est souhaitable, en effet, que, chaque fois que des violations de brevets et de marques sont en cause entre
les mémes parties et au méme moment, il soit possible de les traiter dans un méme procés en requérant

et en appliquant des sanctions similaires.

Ce Chapitre se divise en trois articles, concernant 'un les sanctions civiles (article 36), I'autre les
sanctions pénales (article 37) et le troisiéme les actions que peut entreprendre le bénéficiaire d'une licence

(article 38).

Article 36

1) Le titulaire d’'une marque, dont les
droits découlant de Particle 18 sont
menacés de violation ou sont violés,
peut intenter une action judiciaire des-
tinée 3 prévenir cette violation ou 3 en
interdire la continuation.

2) En cas de violation de ces droits, le
titulaire de la marque peut également
demander des dommages-intéréts et
I’'application de toute autre sanction
prévue par le droit civil.

Sanctions civiles

Les droits conférés au titulaire d'une marque sont
définis a l'article 18. Chacun des actes décrits dans cet
article, accompli par une personne sans l'autorisation
du titulaire de la marque — particulierement sans
qu'elle ait obtenu une licence — et ne rentrant pas
dans la catégorie de ceux qui sont visés par les
articles 19 et 20, constitue une violation des droits a
fa marque.

L’alinéa 1) autorise le titulaire de la marque a intenter
une action judiciaire non seulement quand ses droits
ont déja été violés mais aussi quand ils sont menacés de
I'étre. Cette derniére mesure vise a empécher la vio-
lation avant qu'elle soit devenue effective et qu'elle
cause un dommage difficile ou impossible a évaluer et
a réparer.
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L'alinéa 2) dispose qu'une fois la violation commise,
le titulaire de la marque peut également demander des
dommages-intéréts et l[application de toute autre
sanction prévue par le droit civil général du pays (par
exemple, la saisie de toutes les étiquettes et emballages
portant la marque incriminée, la publication de la
décision aux dépens de I'auteur de la violation).

Une action civile peut étre intentée méme si la
violation n'était pas intentionnelle ou si, de bonne foi
mais sans base juridique, le défendeur a prétendu avoir
le droit d'utiliser la marque. Dans ce cas, le Tribunal
doit lui interdire toute nouvelle violation mais il peut
considérer que sa bonne foi constitue une circonstance
atténuante et peut, de ce fait, diminuer le montant des
dommages-intéréts ou autres sanctions si la législation
du pays le permet.

Article 37: Sanctions pénales

1) Toute violation intentionnelle des
droits du titulaire de la marque décou-
lant de P’article 18 a) constitue un délit.

2) Ce délit sera puni d’'une amende ne
dépassant pas ... ou d’'un emprisonne-
ment ne dépassant pas..., ou de ces deux
peines.

3) En cas de récidive, les peines maxima
seront doublées.

4) Ul y a récidive lorsqu’il a été rendu
contre le prévenu, dans les cing années
antérieures, une autres condamnation
pour le délit de violation des droits
conférés par I’article 18 a)

En discutant cet article, le Comité de la deuxiéme
Loi-type s'est demandé si ta présente Loi devait prévoir
des sanctions pénales en cas de violation des droits a
une marque enregistrée et, dans ['affirmative, dans
quelle mesure. Le Comité a estimé que certaines sanc-
tions pénales étaient nécessaires car la violation d'une
marque affecte non seulement son titulaire mais aussi
le public qui peut étre trompé par les actes du défen-
deur. De plus, dans certains cas — par exemple lorsque
des produits portant les marques incriminées sont im-
portés ou vendus par des commergants financiérement
incapables de payer des dommages-intéréts — une
sanction pénale peut étre le seul moyen pratiquement
efficace d'arréter la violation.

Toutefois, le Comité de la deuxiéme Loi-type a
estimé que les sanctions pénales ne devraient étre
utilisées qu'en relation avec la protection « normale »
ou « minimale» d’une margue telle que prévue par
I'alinéa a) de I'article 18, mais non pour la protection
« élargie» prévue par l'alinéa b) de I'article 18 (voir.
le commentaire sur |'article 18).

La majorité des membres du Comité de la deuxiéme
Loi-type a également estimé que des sanctions pénales
ne devaient pouvoir é&tre appliquées que si la violation
était intentionnelle.

L'article considéré ne contient que quelques regles
fondamentales et ne propose pas de montants pour les
amendes ou de durée pour l'emprisonnement. Ces
questions devront étre réglées par chaque pays selon
les principes de son propre code pénal. Certains pays
pourront aussi vouloir préciser davantage la définition
des actes de violation pouvant faire I'objet de sanctions
pénales. lls peuvent également prévoir des sanctions
pénales pour d'autres actes tels que I'usage injustifié
d’une indication donnant a penser qu'une marque est
enregistrée dans le pays.
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Article 38: Exercice des actions judiciaires par le bénéficiaire d’une licence

1) Tout bénéficiaire d’une licence peut,
par lettre recommandée, sommer le
titulaire de la marque d’introduire les
actions judiciaires nécessaires a ’obten-
tion des sanctions civiles ou pénales pour
toute violation de la marque, signalée
par le bénéficiaire.

2) Saufdispositions contraires contenues
dans le contrat de licence, le bénéficiaire
d’une licence inscrite au registre peut, si
le titulaire de la marque refuse ou néglige
d’introduire ces actions dans les trois
mois suivant la sommation qui lui aura
été adressée 3 cet effet, soit obtenir des
dommages-intéréts du titulaire si le
Tribunal considére que la violation de
la marque était évidente, soit introduire
ces actions en son propre nom, aprés en
avoir averti le titulaire de la marque
et sans préjudice, pour ce dernier, de
son droit d’intervenir dans ces actions.
Le bénéficiaire de la licence sera respon-
sable envers le titulaire de la marque de
tout dommage subi par ce dernier du
fait de toute action injustifiée dudit
bénéficiaire.

Cet article donne effet a un certain nombre de
veeux exprimés par le Comité de la deuxiéme Loi-
type. Le Comité a estimé que les bénéficiaires de
licences devraient avoir une position forte contre les
tiers, spécialement dans les pays en voie de développe-
ment ol les progrés de l'industrie et du commerce
dépendent, dans une certaine mesure, du bon fonction-
nement des accords de licence. Tout preneur de licence
devrait, en particulier, avoir le droit d'obliger le
donneur de licence a intenter des actions contre la
violation de la marque, étant donné que ces viola-
tions peuvent gravement menacer les investissements
effectués par le preneur de licence en vue d'exploiter
la marque dans le pays. En cas de besoin, et a moins que
le contrat de licence n'exclue cette possibilité, le
preneur de licence devrait également é&tre habilité a
introduire les actions judiciaires en son propre nom
contre ceux qui violent la marque.

D'autre part, les droits du bénéficiaire de la licence
a cet égard doivent étre mesurés avec soin car toute
action injustifiée de sa part peut causer des dommages
importants aux intéréts du titulaire de la marque et
méme mettre en danger la position juridique de la
marque elle-méme.

L'alinéa 1) prévoit que, dans tous les cas, le bénéfi-
ciaire d'une licence peut sommer le titulaire de la
marque d'introduire une action judiciaire pour toute
violation de Ja marque qu’il lui aura signalée. La Loi-
type prévoit que cette sommation doit étre faite par
lettre recommandée, mais toute autre procédure
également valable pourrait étre prévue a cet effet par
le pays qui le désirerait. Les notifications ainsi adres-
sées au titulaire de la marque doivent I'étre conformé-
ment aux dispositions de ['article 13.5).

L'alinéa 2) contient des dispositions visant le cas ol
le titulaire de la marque, en dépit de la sommation qui
lui a été faite, refuserait ou négligerait d'introduire des
actions judiciaires dans les trois mois suivant la som-
mation. En ce cas, sauf stipulation contraire du contrat
de licence, le bénéficiaire de la licence peut soit obtenir
des dommages-intéréts du titulaire de la marque pour
les dommages qu’il a subis du fait de I'inaction de ce
dernier, soit introduire ces actions en son propre nom,
sans préjudice du droit du titulaire de la marque d'in-
tervenir dans ces actions. Si le bénéficiaire de la licence
choisit fa premiére solution, il n'obtiendra des dom-
mages-intéréts du titulaire que si le tribunal déclare
que la violation de lamarque par des tiers était évidente.
Le titulaire de la marque ne saurait en effet étre obligé
a agir ou étre rendu responsable de dommages en cas
d'inaction si la violation alléguée est douteuse. Si le
bénéficiaire de la licence choisit d'avoir recours a la
deuxiéme solution, c'est-a-dire s'il introduit en son
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propre nom des actions contre |'auteur de la violation,
il sera responsable envers le titulaire de la marque de
tout dommage que pourraient lui causer des actions
injustifiées.

Le systeme prévu dans l'alinéa 2) est plus élaboré que
celui prévu dans les dispositions correspondantes de
la Loi-type concernant les inventions (article 52.2)).
Les pays qui désireraient adopter ces Lois-types
devront naturellement déterminer lequel de ces
systémes leur convient le mieux.






TROISIEME PARTIE: MARQUES COLLECTIVES

La troisiéme Partie de la Loi-type traite des marques collectives. La notion de « marque collective » est
définie a I'article 1.1). Comme les « marques individuelles » (marques de produits et de services étudiées
dans la deuxiéme Partie de la présente Loi), les marques collectives sont des signes visibles mais, alors que
les marques individuelles servent 4 distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d'autres
entreprises, les marques collectives servent & distinguer |'origine ou toute autre caractéristique commune
des produits ou services d’entreprises différentes qui utilisent la marque sous le contrdle de son titulaire.
Les marques collectives doivent toujours étre désignées comme telles dans le dépét (voir également le
commentaire sur I'article 1.1)c)).

Les marques collectives peuvent étre fort précieuses pour les pays en voie de développement dans
lesquels un grand nombre d'entreprises ne pourront acquérir immédiatement une importance économique
suffisante pour tirer tout |'avantage possible de I'emploi de marques individuelles. Dans ces cas, il peut
étre trés intéressant d'indiquer, 4 I'aide de marques collectives, que certains produits ont été fabriqués dans
le pays méme, ou qu’il s’agit de produits naturels du pays, ou qu’ils répondent i certaines normes de qualité,
Ou encore que certains services — par exemple, des services concernant les assurances ou les transports —
sont rendus dans le pays par différentes entreprises, sous le contrdle de I'Etat ou d’une institution publique.

La troisi¢me Partie de la Loi-type se divise en huit articles. Le premier (article 39) précise que, sous
réserve des exceptions et adjonctions indiquées dans les articles suivants, la plupart des dispositions con-
cernant les marques individuelles contenues dans la deuxiéme Partie s’appliquent également aux marques
collectives. Les sept autres articles renferment des dispositions qui tiennent compte de la nature particu-
ligre des marques collectives. Ils concernent les conditions du dépdt (article 40), I'examen du dépdt
(article 41), I'enregistrement et la publication (article 42), la procédure i suivre pour les changements
apportés au réglement régissant ’emploi de la marque collective (article 43), 'usage de la marque collec-
tive (article 44), la transmission de I'enregistrement (article 45) et la nullité de ’enregistrement (article 46).

Article 39: Applicabilité d’autres dispositions

Les articles 4 3 20, 29, 31, 32, et 34 4 37 Cet article prévoit que toutes les dispositions de la
de la présente Loi sont également appli- Loi-type concernant les marques individuelles s’ap-
cables aux marques collectives sous pliquent également aux marques collectives, exception
réserve des exceptions et adjonctions faite des articles 21 a 28, 30, 33 et 38 et sous réserve
indiquées dans les articles suivants. des exceptions et additions indiquées dans les articles

qui suivent immédiatement (articles 40 a 46).

Ainsi qu'il a déja été souligné (voir le commentaire
introductif au chapitre | de la deuxiéme Partie), I'appli-
cation des mémes dispositions de la présente Loi aux
marques individuelles et aux marques collectives
n'aboutit pas toujours aux mémes résuitats. Par exem-
ple, selon I'article 5.1)b), un nom géographique ne sera
pas admissible comme marque individuelle s'il désigne
le lieu d'origine des produits ou services en cause;
en revanche, par sa définition méme (article 1.1)c), une
marque collective peut servir a distinguer I'origine des
produits ou services et peut, de ce fait, consister en une
indication géographique telle que «fabriqué en... »
(«made in... ») sauf si l'indication géographique en
elle-méme est si courante ou si largement utilisée a
d'autres fins qu'elle ne permette pas de distinguer
méme une origine commune des produits ou services
de diverses entreprises.
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Hl a déja été observé que les articies 21 a 28, 30, 33
et 38 de la deuxiéme Partie de la présente Loi ne sont
pas applicables aux marques collectives: |'un de ces
articles, l'articie 21, traite des cessions et transmissions
qui font |'objet de dispositions spéciales pour les
marques collectives (article 45); les articles 22 a 28
et |'article 38, qui concernent les licences, ne sauraient
s'appliquer aux marques collectives qui, par leur nature,
sont utilisées par des tiers; I'article 30, qui prévoit la
radiation d'une marque individuelle pour défaut
d’usage, a été exclu dans le cas des marques coilectives
pour les raisons qui seront précisées plus loin (voir le
commentaire sur l'article 46); 'article 33 concerne la
nullité de I'enregistrement d'une marque individuelle
et cette question fait l'objet de dispositions particu-
lieres pour les marques collectives (article 46).

Article 40: Dépot d’une marque collective

1) Le dépot d’une marque collective
n’est valable que si, dans la demande d’en-
registrement, la marque est désignée
comme marque collective et si le dép6t
est accompagné d’une copie du régle-
ment régissant 'emploi de 1a marque,
dOment certifiée par le déposant. Cette
certification est dispensée de légalisation.

2) Le réglement mentionné a I'alinéa 1)
doit préciser les caractéristiques com-
munes ou les qualités des produits ou
services que la marque doit désigner et
les conditions dans lesquelles la marque
peut &tre utilisée ainsi que les personnes
autorisées A I'utiliser; il doit assurer
I’exercice d’'un contréle effectif de I’em-
ploi de la marque conformément au
réglement; il doit enfin établir des sanc-
tions adéquates pour tout usage contraire
audit réglement.

Il a déja été rappelé qu'une marque collective sert
a distinguer la provenance ou toute autre caractéris-
tique commune de produits ou de services d'entre-
prises différentes utilisant la marque sous [e contréle de
son titulaire, De ce fait, la marque collective a pour but
de donner a ceux qui acheétent les produits ou qui
utifisent les services une garantie quant a la provenance,
la qualité ou l'authenticité des produits ou services en
cause.

[l est donc nécessaire que l'usage de la marque
collective fasse l'objet d'un réglement et soit contrdlé
par son titulaire (ou, sinon directement par ce dernier,
du moins a sa demande, par un organisme public tel
qu'un service national d'inspection). En conséquence,
une marque collective ne peut exister que si un régle-
ment régit son emploi, précise les caractéristiques que
doivent posséder les produits ou services pour pouvoir
porter cette marque, fixe les conditions dans lesquelles
la marque peut &tre utilisée, désigne les personnes
autorisées a I'utiliser, précise les procédures a appli-
quer pour assurer le controle et fixe les sanctions
adéquates pour tout usage contraire au reglement
régissant I'emploi de la marque.

C'est en ce sens que ['article considéré régit le dépot
des marques collectives aux fins d'enregistrement.
Selon I'article 39, ce dépdt doit également remplir les
autres conditions énoncées par la présente Loi, parti-
culierement dans les articles 5, 6, 7 et 10 et, le cas
échéant, dans les articles 8 et 9.

L'alinéa 1) prévoit que le dép6t d'une marque collec-
tive doit expressément la désigner comme telle et doit
8tre accompagné d'une copie du réglement régissant
I'emploi de fa marque dGment certifiée par ie déposant.

L'alinéa 2) précise quel doit étre le contenu de ce
réglement.
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Article 41: Examen du dépét de la marque collective

L’examen du dépét, prévu 3 I’article 11,
portera également sur I'observation de
Particle 40.

Etant donné qu'en vertu de I'article 39, les disposi-
tions de l'article 11 s'appliquent également aux marques
collectives, le dépdt aux fins d'enregistrement des
marques collectives est soumis a un examen quant a la
forme. | - présent article dispose que I'examen quant
a la forme doit aussi permettre de déterminer si le
reglement ragissant I'emploi de la marque collective
remplit les conditions énoncées a I'article 40. S'il n'en
est pas ainsi, la margue collective ne peut étre inscrite
dans le registre. L'examen de cette question est,
manifestement, I'une des tiches pour lesquelles |'Of-
fice des margques doit disposer d’un personnel haute-
ment qualifié (voir le commentaire sur le chapitre II).

Article 42: Enregistrement et publication de la marque collective

1) Les marques collectives seront enre-
gistrées dans une section spéciale du
registre visé & l'article 13, et une copie
du réglement régissant I’emploi de la
marque sera jointe 3 l’enregistrement.

2) La publication de la marque confor-
mément a I’article 14 comprendra, pour
les marques collectives, un résumé du
réglement joint 3 I’enregistrement.

3) La disposition de I'article 14.2) est
aussi applicable au réglement joint 3
Penregistrement.

L'enregistrement et la publication des marques
collectives sont régis par les articles 13 et 14 ainsi que
par les dispositions additionnelles contenues dans I'ar-
ticle considéré.

Selon |'alinéa 1), pour qu'une marque coliective soit
immédiatement reconnue comme telle, elle doit étre
enregistrée dans une section spéciale du registre visé a
I'article 13 et une copie du réglement régissant I'emploi
de la marque collective doit étre jointe a 'enregistre-
ment.

L'alinéa 2) dispose que la publication de la marque
conformément a |'article 14 doit comprendre, pour les
marques collectives, un résumé du reglement régissant
I'emploi de la marque. Ce résumé doit évidemment
donner les éléments essentiels de ce réglement, en
particulier ceux que mentionne |'article 40.2). Le Reégle-
ment d'exécution, qui doit étre élaboré conformément
a la présente Loi et qui en régiera les détails d'appli-
cation (article 55), peut prévoir que ce résumé sera
rédigé par le déposant. Cependant, la précision et
I'exactitude de ce résumé doivent étre vérifiés par
I'Office des marques par comparaison avec le texte
complet du reglement déposé conformément & I'ar-
ticle 40.1).

L'alinéa 3) de cet articie assure que, bien que le
public puisse déja connaitre les éléments essentiels du
reglement régissant |'emploi de la marque collective
par la publication d'un résumé, il pourra avoir libre-
ment acces au texte complet de ce réglement et pourra
en obtenir des copies contre paiement des frais corres-
pondants (article 14.2)).
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Article 43: Changements au réglement régissant I’emploi
de la marque collective

1) Le titulaire de la marque collective
communiquera 3 I’Office des marques
tout changement apporté au réglement
régissant I’emploi de la marque.

2) Toute communication de tels chan-
gements sera inscrite au registre, moyen-
nant le paiement d’une taxe fixée par le
Réglement d’exécution; ces changements
n'auront effet qu'aprés cette inscription.
Un résumé des changements inscrits au
registre sera publié conformément a
Particle 42.2).

Cette article tient compte du fait que, durant la
période d'enregistrement d'une marque collective ou
durant sa ou ses périodes de renouvellement, il peut
devenir 1 ¢cessaire ou souhaitable de modifier le régle-
ment régi=sant 'emploi de la marque. Etant donné que
le résumé de ce texte a été publié et que le texte
complet est a la disposition du public, le public doit
&tre également avisé des changements apportés a ce
réglement.

L'alinéa 1) prescrit que le titulaire de la marque
collective doit communiquer a I'Office des marques
tout changement apporté au réglement régissant |'em-
ploi de la marque.

L'alinéa 2) précise que ces communications doivent
étre inscrites au registre, les changements restant sans
effet tant qu'ils n'ont pas été ainsi inscrits. L'Office des
marques doit publier un résumé de ces changements.

Article 44: Usage de la marque collective

Le titulaire d’'une marque collective
peut lui-méme utiliser cette marque,
pourvu qu’elle soit également utilisée par
des tiers autorisés, conformément au
réglement régissant [I’emploi; ['usage
par ces tiers sera considéré comme étant
fait par le titulaire.

En ce qui concerne ['usage d’'une marque collective,
les débats du Comité de la deuxieme Loi-type ont
porté sur un certain nombre de principes importants.
Trois questions ont surtout été examinées au cours de
cette discussion: i) Quels sont les types de marques que
couvre la notion de marque collective? ii) Qui est
habilité a utiliser une marque collective? iii) Le titu-
faire d'une marque collective est-il également habilité
a l'utiliser lui-méme?

Le Comité a donné a ces questions les réponses
suivantes:

i) Les marques collectives sont distinctes de ce que
I'on appelle couramment les « marques de normalisa-
tion » et, de ce fait, ne sauraient les englober. En fait,
ces derniéres ne sont méme pas des marques, étant
donné qu'elles sont simplement prescrites comme
dénominations génériques pour certains produits (par
exemple produits chimiques ou pharmaceutiques).
D'autre part, les marques collectives pourraient étre
identifiées avec ce que I'on appelle dans certains pays
les « marques de certification » ou pourraient les
englober, étant donné que ces derniéres servent a
distinguer, dans le commerce, des produits dont la
provenance, la composition, le mode de fabrication, la
qualité, la précision ou toute autre caractéristique sont
certifiés par quelqu'un. (Cependant, le Comité a estimé
que les regles régissant l'enregistrement de telles
marques de certification au nom de celui qui les utilise
pourraient &tre différentes de celles que I'on applique
dans les pays en cause.)
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i) Le Comité a estimé que des institutions publiques
aussi bien que des entreprises privées ou des particu-
liers devaient pouvoir utiliser une marque collective
conformément aux dispositions qui régissent cet usage
(article 40.2)).

i) Quant a la possibilité pour le titulaire de la
marque collective d’utiliser lui-méme cette marque,
la majorité des membres du Comité n'y a vu aucune
objection. Plusieurs possibilités ont été indiquées a
cet égard. La marque peut &tre enregistrée au nom
d'une institution publique ou d'une collectivité ou
association de commergants, ou méme d'une entre-
prise privée (par exemple, un laboratoire d'essais).
Ces titulaires autoriseraient |'usage de la marque par
des tiers (entreprises ou particuliers) aux conditions
spécifiées dans le réglement régissant I'emploi, mais
devraient également pouvoir utiliser eux-mémes la
marque collective — sous réserve que le réglement
le permette et conformément a ce réglement. Compte
tenu de cet avis du Comité, l'article considéré prévoit
que le titulaire d'une marque collective peut utiliser
cette marque lui-méme, pourvu qu'elle soit également
utilisée par des tiers autorisés, conformément au
réglement régissant cet emploi. Cette derniére condi-
tion est indispensable, sans quoi la marque en question
ne serait pas une marque collective mais une marque
individuelle.

Comme dans le cas des marques individuelles, tout
usage autorisé de la marque par un tiers sera toujours
considéré comme étant fait par le titulaire et par lui
seul.

Article 45: Transmission de I'enregistrement de la marque collective

1) Le Ministre responsable ou toute
autre autorité compétente peut, par voie
d’ordonnance, approuver la transmission
de IP’enregistrement d’une marque col-
lective, si le bénéficiaire de la transmis-
sion se charge du contrdle effectif de
I’lemploi de la marque conformément au
réglement régissant ’emploi.

2) La transmission doit &tre inscrite
au registre, moyennant le paiement d’une
taxe fixée par le Réglement d’exécution;
elle n’aura d’effet qu’aprés cette inscrip-
tion.

Le Comité de la deuxieéme Loi-type a estimé que la
transmission de 'enregistrement d’une marque collec-
tive devait étre autorisée moins facilement que celle
d’une marque individuelle car, plus que les marques
individuelles, les marques collectives impliquent une
garantie d'origine, de qualité ou d'autres caractéris-
tiques. En revanche, l'interdiction totale de la trans-
mission des enregistrements de marques collectives
n'a pas été considérée comme souhaitable car, dans
certaines conditions, il peut étre nécessaire de trans-
mettre ces enregistrements d'une institution ou d'une
organisation a une autre; par exemple lorsque les
taches de ces organismes sont modifiées.

De ce fait, |'alinéa 1) prévoit que la transmission de
I'enregistrement d'une marque collective n'est pos-
sible qu'avec |'approbation de l|'autorité gouverne-
mentale compétente et sous réserve que le bénéficiaire
de la transmission se charge du controle effectif de
I'emploi de la marque conformément au réglement
régissant 'emploi.
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L'alinéa 2) dispose que l'enregistrement de cette
transmission est obligatoire; méme entre les parties
intéressées, cette transmission sera sans effet tant
qu'elle n'aura pas été inscrite au registre, contraire-
ment a ce qui est prévu pour les marques individuelles
(article 21.5)). Avant d'inscrire la transmission au
registre, I'Office des marques doit, évidemment, s'as-
surer que les dispositions de |'article 45.1) ont été
respectées.

Article 46: Nullité de I’enregistrement de la marque collective *

1) Le Tribunal doit, 3 la demande de
toute personne justifiant d’un intérét
légitime ou de toute autorité compé-
tente et aprés avoir donné au titulaire
P’occasion d’étre entendu, déclarer nul
’enregistrement d’une marque collec-
tive:

a) si la marque n’aurait pas di étre
enregistrée en raison des dispositions
des articles 5, 6 ou 40, étant entendu que
ne doit &tre pris en considération aucun
motif n’existant plus au moment de la
décision du Tribunal;

b) si le réglement régissant ’emploi
de la marque est contraire aux bonnes
meeurs ou 3 I’ordre public;

<) si le titulaire seul utilise la marque,
ou s’il I'utilise ou permet une utilisation
de la marque contraire au réglement
régissant I’emploi, ou s’il effectue ou per-
met une utilisation de la marque suscep-
tible de tromper les milieux commer-
ciaux ou le public sur I'origine ou toute
autre caractéristique commune des pro-
duits ou services pour lesquels la marque
est utilisée, ces dispositions étant appli-
cables également si le titulaire tolére
une telle utilisation bien qu’il en ait
connaissance, ou lignore faute d’un
contrdle suffisant.

2) Lorsque les motifs de nullité de
P’enregistrement de la marque collective
prévus a Palinéa 1) a) précédent n’exis-
tent que pour une partie des produits ou
services pour lesquels la marque collec-
tive est enregistrée, la nullité de I’enre-
gistrement ne sera prononcée que pour
cette partie des produits ou services.

* Cf. note de bas de page relative a I’article 33.

Comme permet de le constater une comparaison du
sous-alinéa 1) a) de cet article avec {'article 33, I'en-
registremen. d'une marque collective peut étre
déclaré nul pour les mémes raisons et dans ies mémes
conditions que celui d'une marque individuelle. Cepen-
dant, cet alinéa ajoute des motifs de nullité qui sont
propres seulement aux marques collectives. Etant
donné que ces marques impliquent une certaine garan-
tie quant a |'origine, la qualité ou d'autres caractéris-
tiques, |'enregistrement n'est pas justifié si cette
garantie n'est pas correctement assurée par le régle-
ment régissant I'emploi (sous-alinéa a)), ou si la marque
n'est pas utilisée conformément a ce réglement ou si
cette utilisation est susceptible de tromper le public
(sous-alinéa c)). L'enregistrement est également injus-
tifié si le réglement régissant 'emploi est contraire
aux bonnes mceurs ou a 'ordre public (sous-alinéa b)),
ou si le titulaire est seul a utiliser la marque (sous-
alinéa ¢)). Dans ce dernier cas — tout au moins si
I'usage de la marque par son titulaire seul se prolonge
pendant une durée appréciable — la marque perd son
caractére de marque collective et son enregistrement
doit étre annulé.

Par analogie avec l'article 33.2), I'alinéa 2 du présent
article indique que la nullité de I'enregistrement d'une
marque collective peut, dans certaines circonstances,
ne s’appliquer qu'a une partie des produits ou services
pour lesquels la marque est enregistrée.

Lorsqu'il a discuté les motifs éventuels de nullité
d’enregistrement des marques collectives, le Comité de
la deuxiéme Loi-type s'est également demandé si les
autres motifs permettant de mettre fin a I'enregistre-
ment des marques individuelles avant leur expiration
normale (articles 29, 30 et 31) devaient aussi s'appli-
quer aux marques collectives. Aucune objection n'est
apparue pour appliquer aux marques collectives les
dispositions relatives a la renonciation a |'enregistre-
ment (article 29) et a la radiation de la marque du
registre si la marque est devenue une dénomination
générique (article 31). Cependant, le Comité a estimé
que la radiation d’'une marque pour défaut d'usage
(article 30) ne devait pas étre possible dans le cas des
marques collectives. La raison de cet avis a été que
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['usage ou le non-usage d'une marque collective dépend
de considérations différentes de celles qui s'appliquent
a l'usage des marques individuelles. De plus, si une
marque collective utilisée dans plusieurs pays était,
pour une raison quelconque, inutilisée ou n'était plus
utilisée dans un ou plusieurs autres pays et si, pour
cette raison, cette marque pouvait étre ou était radiée
du registre de ces pays, le public risquerait d’étre induit
en erreur. Ceci serait possible malgré les dispositions
du sous-alinéa 1)h) de l'article 5 qui protégent les
marques collectives durant un certain temps, méme
aprés |'expiration de leur enregistrement. Enfin, les
marques collectives sont infiniment moins nombreuses
que les marques individuelles en sorte que le maintien
de ces derniéres dans le registre, méme si elles ne sont
pas utilisées, n'empéche pas 'enregistrement d'autres
marques dans une mesure notable.






QUATRIEME PARTIE: NOMS COMMERCIAUX,
ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE,
INDICATIONS DE PROVENANCE,
APPELLATIONS D’ORIGINE

La quatri¢me Partie de la Loi-type comprend un certain nombre de matidres de caractéres différents
mais qui ont en commun qu’elles intéressent la concurrence entre entreprises et cherchent & garantir que
cette concurrence soit loyale et s’exerce conformément  I’intérét du public. Il s’agit des noms commerciaux
(articles 47 4 49) et des actes de concurrence déloyale (articles 50 4 52) et en particulier de I'utilisation
illicite des indications de provenance et des appellations d’origine (article 51) et d'autres actes de concur-
rence considérés comme déloyaux (article 52). A ces dispositions s’en ajoute une relative aux poursuites
judiciaires (article 53).

Dans les Iégislations existantes, la réglementation détaillée de ces matiéres fait parfois défaut ou figure
dans des textes iégislatifs distincts. Cependant, il y a intérét 4 énoncer et 3 combiner dans fa méme loi
les dispositions concernant ces mati¢res en raison de leur affinité et du fait qu’elles sont nécessairement
liées les unes aux autres. Il convient par exemple de protéger une marque contre un nom commercial
étroitement ressemblant (article 18.b)) et inversement (article 6.1)c) et d) et article 48.2)). De méme,
I'enregistrement d'une marque ne saurait &tre considéré comme valable s'il enfreint les régles de préven-
tion de la concurrence déloyale (article 6.1)e)) comme, par exemple, dans les cas ol [a marque est suscep-
tible d’induire en erreur les milieux commerciaux ou le public (article 5.1)e) et article 52.c)) ou si la marque
crée une confusion avec I’établissement, les produits ou les activités d’un concurrent (article 52.a)).

La Loi-type contient pour ces cas des dispositions succinctes mais qui apparaissent pourtant suffisantes.
If va de soi que les pays qui le désirent peuvent adopter des dispositions plus détaillées.

Au sujet des diverses questions traitées dans cette quatriéme Partie de la Loi-type, les remarques
introductives suivantes peuvent &tre formulées:

La réglementation applicable aux noms commerciaux différe nécessairement de celle des marques car
leur objet n’est pas le méme. Selon les définitions de I'article 1.1), une marque sert & distinguer les produits
ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises: elle doit donc nécessairement &tre distinctive
mais peut, en principe, consister en un signe quelconque répondant a cette condition. D’autre part, un
nom commercial doit identifier I'entreprise proprement dite: ce peut &tre un nom ou une désignation non
distinctive et consistant en une description de ’entreprise, par exemple « Banque générale». C'est pour-
quoi la présente Loi ne peut créer un droit exclusif & un nom commercial interdisant absolument aux tiers
d'utiliser la mé&me description d’une entreprise, voire le m&me nom patronymique. Ce qui seul importe,
c’est que le public ne soit pas induit en erreur. Par exemple, le public ne sera pas induit en erreur, méme
lorsque les entreprises portent le méme nom commercial, si elles sont éloignées et ne sont connues que
localement en sorte qu’une confusion soit impossible, ou si un élément suffisamment distinctif est ajouté 4
une description ou a un nom qui, sans lui, seraient identiques.

Une autre différence entre une marque et un nom commercial réside en ceci qu’alors que I'usage
d’une marque est facultatif — étant donné qu’il est parfaitement possible de vendre des produits ou de
rendre des services sans utiliser de marque — ['usage d’'un nom commercial ne saurait étre évité: toute
personne morale ou physique qui se livre 4 des transactions commerciales le fait sous un nom, qu’il s’agisse
de son nom propre ou de tout autre nom, désignation ou description. De plus, I'usage d’'une marque peut
étre un acte éphémére, difficile & prouver, alors que I'usage d’'un nom commercial par une entreprise est
un fait plus stable, généralement facile 4 établir. C'est pourquoi la pleine protection d’une marque, occa-
sionnellement éphémére, doit dépendre de son enregistrement (article 4) tandis qu'un nom commercial,
qui est utilisé nécessairement et de fagon plus durable, doit &tre protégé contre la confusion sur la base
de la simple utilisation. Si, dans certains pays, |'enregistrement des noms commerciaux est obligatoire,
c’est essentiellement pour des raisons de contréle et pour des raisons fiscales, I'obligation d’enregistrement
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étant fréquemment limitée aux sociétés et ne s’étendant pas aux commerces peu importants ou tempo-
raires. Néanmoins, les noms commerciaux de ces derniers doivent également étre protégés contre la confu-
sion et doivent, de ce fait, étre protégés sur la base de la simple utilisation.

En ce qui concerne la concurrence déloyale, la Loi-type établit le principe important selon lequel tout
acte de concurrence contraire aux usages honnétes en matiére industrielle ou commerciale est illicite
(article 50) et spécifie certains actes qui, en particulier, doivent &tre réputés illicites. Il s’agit de I'utilisation
abusive des indications de provenance et des appellations d’origine (article 51, voir les définitions de I'ar-
ticle 1.1)e) et f)) et de quelques autres actes dont le caractére illicite ne fait aucun doute (article 52). Les
actes mentionnés ici comme illicites ne le sont qu'a titre d’exemples, et beaucoup d'autres encore peuvent
8tre contraires aux usages honnétes en matiére industrielle ou commerciale et doivent &tre déclarés illi-
cites par les Tribunaux. La législation de certains pays contient a ce sujet des dispositions détaillées. Parmi
les actes illicites on peut, par exemple, citer |'un des actes suivants:

i) corrompre des acheteurs d’un concurrent en vue d'obtenir leur clientéle ou de la conserver;

ii) obtenir des secrets d’affaires ou des secrets commerciaux d’un concurrent, par espionnage ou par
corruption de ses employés;

iii) utiliser ou révéler sans autorisation des connaissances techniques secrétes d'un concurrent (voir
la Loi-type concernant les inventions, articles 53 a 57);

iv) inciter des employés d’un concurrent a violer leurs contrats d’engagement et a quitter leur
employeur;

v) menacer des concurrents de poursuites pour violation de brevets ou de marques si cette menace
est faite de mauvaise foi et vise 3 diminuer leurs affaires et 4 entraver la concurrence;

vi) se livrer & un boycott commercial tendant a écarter ou géner la concurrence;

vii) pratiquer le dumping, c’est-a-dire vendre au-dessous du prix de revient dans |'intention d’entraver
ou de supprimer la concurrence;

viii) faire croire que le client peut faire un achat dans des conditions particuli¢rement favorables,
alors que tel n’est pas le cas;

ix) reproduire servilement des produits, services, publicité ou autres caractéristiques des affaires
d’un concurrent;

x) encourager ou utiliser des ruptures de contrat d’un concurrent;
xi) faire, dans sa publicité, des comparaisons avec les produits ou services d'un concurrent;

xii) violer des dispositions juridiques ne concernant pas directement la concurrence de maniére a
obtenir, grice i cette violation, un avantage injuste sur d’autres concurrents.

Il est difficile d’insérer dans la Loi des dispositions s’étendant & tous ces cas, car, selon les circonstances,
I'un de ces actes peut ou non &tre considéré comme un acte de concurrence déloyale.

A la demande du Comité de la seconde Loi-type, une note figurant en bas de page ! suggére une méthode
législative différente pour la réglementation de certaines des matiéres objets de cette Partie de la Loi-type.

1 Proposition intitulée « Indications commerciales» présentée par I'expert de la République arabe unie au cours de lo réunion du
Comité de la deuxiéme Loi-type:
« 1) Aux fins de la présente Loi, par désignation commerciale, il faut entendre une indication directe ou indirecte concernant:

a) le nombre, la quantité, le volume, la capacité ou le poids des produits;

b) la place ou le pays ol ils ont été fabriqués ou produits;

¢) leur mode de fabrication ou de production;

d) leurs éléments constitutifs;

) le nom ou I'occupation de leurs producteurs ou fabricants;

f) Pexistence de brevets ou de tous autres droits de propriété industrielle ou de tous priviléges ou de récompenses ou

distinctions commerciales ou industrielles;

g) le nom ou la forme sous lesquels des produits spécifiques sont généralement connus et appréciés.

2) Toute désignation commerciale figurant soit directement sur les produits, sur ou dans les magasins, entrepéts, signes,
caisses d’emballage, emballages, factures, papier i lettres, matériel publicitaire, etc. dans laquelle ou par laquelle les produits
sont présentés au public, doit correspondre complétement et absolument i la nature réelle des produits en cause.

3) Le nom et I'adresse du vendeur peuvent ne pas &tre indiqués sur les produits provenant d'un pays autre que celui dans
lequel la vente intervient s'ils ne sont pas accompagnés d'une indication claire en caractéres lisibles du pays ou du lieu de
fabrication ou de production.



TEXTE ET COMMENTAIRE 85

Article 47: Noms commerciaux inadmissibles

Ne peut étre nom commercial un nom Selon la définition de I'article 1.1)d), un nom com-
ou une désignation qui, par sa nature ou mercial est un nom ou une désignation identifiant
par l'usage qui peut en &tre fait, est I'entreprise d'une personne physique ou morale, |
contraire aux bonnes moeurs ou a I’'ordre peut s’agir du nom du propriétaire de I'entreprise, d'un
public et qui, notamment, pourrait trom- pseudonyme, d'un nom inventé, d'une abréviation,
per les milieux commerciaux ou le public d'une description de ['entreprise ou de toute autre
sur la nature de I'entreprise désignée désignation. Une entreprise peut également utiliser
par ce nom. plusieurs noms commerciaux, par exemple son nom

4

5)

entier et une abréviation ou un nom commercial dis-
tinct pour une partie de 'entreprise. Dans ces cas,
si les deux noms sont utilisés indépendamment {'un de
f"autre, ils sont tous protégés par la Loi.

Le choix d'ur nom commercial est plus limité que
celui d'une marque: bien des marques citées en
exemples dans |'alinéa 2) de l'article 1 comme les
dessins, reliefs, étiquettes, ne sauraient étre utilisées
comme noms commerciaux car le nom commercial
doit étre un nom ou une désignation.

Le présent article impose encore d'autres limites au
choix d'un nom commercial. Tout d'abord, ce nom et
I'usage qui peut en étre fait ne doivent pas &tre con-
traires aux bonnes mceurs ou a l'ordre public. Une
expression obscéne ou un nom identique ou similaire
a celui d'une autorité publique ou d'un parti politique
interdit seraient des exemples de cette situation (voir
le commentaire relatif a I'article 5.1)e) concernant les
marques). De plus, un nom commercial ne doit pas
étre susceptible de tromper les milieux commerciaux
ou le public sur la nature de 'entreprise désignée par
ce nom: par exemple, il ne devrait pas comporter un
caractére national s'il s'applique a une entreprise qui,
en fait, est une entreprise étrangére, ou donner a
penser que |'entreprise qu'il identifie a une envergure
ou une forme juridique différentes des siennes propres.
Pour ne pas tromper les milieux commerciaux ou le
public, un nom commercial ne doit pas non plus étre
semblable ou similaire a un autre nom commercial qui
n'est plus utilisé mais qui demeure notoirement connu
dans le public.

Les personnes qui résident dans un lieu notoirement connu pour la production ou la fabrication de produits déter-
minés et qui traitent des produits similaires mais d'une autre provenance ne peuvent utiliser leur marque sur ces
derniers produits si cette marque, mé&me si elle n’indique ni leur nom ni leur adresse, est de nature telle qu’elle trompe le
public quant 4 la provenance des produits, 4 moins qu’ils ne prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter cette
confusion.

L’usage du nom de la localité ol un fabricant a son établissement industriel principal ne sera admis pour des produits fabri-
qués en un autre lieu pour son compte que si cette derniére particularité est clairement indiquée.

La mention de médailles, dipldmes, récompenses ou distinctions regus dans des expositions ou des concours ou octroyés
par un souverain, un Etat, une administration publique, une société savante ou une société scientifique ne sera autorisée
que pour les produits auxquels ces distinctions s’appliquent et pour les personnes et entreprises commerciales qui les ont
regues ou pour leurs successeurs. Cette mention doit contenir |’indication exacte de leur date et de leur nature ainsi
que des expositions ou concours auxquels ces distinctions ont été obtenues.

Nul participant & une exposition collective ne peut faire usage sur ses produits d’une distinction accordée 3 ladite
exposition sans en indiquer clairement I'origine et la nature.»
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Article 48: Protection du nom commercial

1) Nonobstant toute disposition légis-
lative ou réglementaire prévoyant I’obli-
gation d’enregistrer le nom commercial,
celui-ci est protégé, méme avant ou sans
I’enregistrement, contre tout acte illicite
commis par des tiers.

2) Est notamment considéré comme
illicite tout usage ultérieur du nom com-
mercial par un tiers, que ce soit sous
forme de nom commercial ou de marque
de commerce, de service ou collective,
ainsi que d’un nom commercial similaire
ou d’une marque similaire, susceptibles
d’induire le public en erreur.

3) L’article 19 de la présente Loi est
applicable par analogie au nom com-
mercial.

Le présent article régle la protection du nom com-
mercial. Le Comité de la deuxiéme Loi-type a longue-
ment discuté de cette question. La majorité s'est ex-
primée en faveur de 'adoption du principe selon lequel
la protection d'un nom commercial devrait étre fondée
sur la priorité d'utilisation. L'alinéa 1) du présent
article traduit cette conception et prévoit la protection
du nom commercial indépendamment de son enregis-
trement, nonobstant toute disposition législative ou
réglementaire du pays prévoyant l'obligation d’enre-
gistrer le nom commercial. Ces dispositions Iégislatives
ou réglementaires prescriront probablement des sanc-
tions pour défaut d’enregistrement d'un nom commer-
cial. Cependant, ces sanctions ne sauraient consister
en un refus de protection du nom commercial non
enregistré contre des actes susceptibles de provoquer
des confusions, protection que prévoit la Loi-type.
Une telle protection répond manifestement a l'intérét
du public.

L'objet de la protection définie dans cet article est le
nom —ou |'un quelconque des noms — ou la dési-
gnation de I'entreprise elle-méme, ou d'une partie de
I'entreprise désignée par un nom distinct, et non
I'enseigne ou le nom du batiment dans lequel elle est
installée. Une confusion avec ces derniers éléments
peut étre réprimée en faisant appel a |'alinéa a) de
I'article 52.

Le Comité de la deuxieme Loi-type s'est demandé si
la Loi-type devait prévoir la possibilité d’accorder des
licences a des tiers pour I'utilisation du nom commer-
cial. Compte tenu du fait que ces licences sont relati-
vement rares, le Comité a estimé que les contrats de
licence concernant les noms commerciaux devrajent
étre régis par le droit civil ou commercial du pays
intéressé plutdt que par la Loi-type.

L'alinéa 2) précise la portée de la protection d'un
nom commercial: tout usage ultérieur du nom com-
mercial par un tiers, que ce soit sous forme de nom
commercial ou de marque, ainsi que d'un nom com-
mercial similaire ou d’'une marque similaire, susceptibles
d'induire le public en erreur, est considéré comme
illicite. Ainsi qu'il a déja été observé, la protection
assurée aux noms commerciaux par la Loi-type est
moins absolue que celle qu'elle prévoit pour les
marques dans |'article 18, particulierement dans la pre-
miére partie de son alinéa a).

La raison de cette différence est qu'un nom com-
mercial ne doit pas nécessairement avoir un caractere
distinctif: il peut consister en un patronyme trés cou-
rant ou en une description de I'entreprise. Dans ces
cas, le méme patronyme ou la méme description
peuvent étre utilisés par d'autres a la condition qu'il
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n'y ait pas de possibilité de confusion pour le public.
Une telle confusion est peu vraisemblable si les entre-
prises sont installées en des points éloignés les uns des
autres, par exemple dans des régions différentes du
pays et si chacune d’elles n'est connue que sur le plan
local. En revanche, la proximité géographique des
siéges des entreprises ou leur importance peuvent
rendre cette confusion possible. Dans ces cas, et si, par
exemple, un nom commercial est constitué par un
patronyme, un tiers ayant le méme patronyme ne sera
pas habilité a {'utiliser comme nom commercial a
moins qu'il n'y ajoute des éléments distinctifs qui
excluent la possibilité de confusion. Ces considérations
s'appliquent également forsque le nom commercial est
constitué par une description de |'entreprise.

Les noms commerciaux des entreprises établies a
I'étranger sont également protégés par la Loi-type
contre l'usage d'un nom commercial identique ou
similaire dans le pays si cet usage risque d'induire le
public en erreur. Normalement, ces cas ne se présen-
teront que si le nom commercial étranger est déja
utilisé dans le commerce ou dans la publicité du pays
intéressé ou si le nom commercial étranger, méme s'il
n'est pas encore utilisé dans le pays, y est déja notoire-
ment connu (voir I'article 6.1) ¢) et d) ol la méme situa-
tion est prévue en ce qui concerne !'enregistrement
des marques).

Aux termes de ['alinéa 3) du présent article, I'article
19 de la présente Loi est applicable par analogie au nom
commercial. il s'ensuit que la protection du nom
commercial ne fait pas obstacle a |'usage de bonne foi
d'indications exactes (c’est-a-dire véridiques) a des fins
de simple identification ou d'information sous réserve
que ces indications ne puissent pas induire le public en
erreur sur l'identité de I'entreprise.

Article 49: Cession et transmission du nom commercial

1) Le nom commercial peut étre cédé
ou transmis, mais seulement en combi-
naison avec le transfert de I’entreprise
ou de [a partie de P’entreprise désignée
par ce nom.

2) La cession du nom commercial doit
étre faite par écrit et requiert la signa-
ture des parties contractantes. La trans-
mission par fusion d’entreprises ou toute
autre forme de succession peut &tre faite
par tout autre document prouvant la
transmission.

Comme dans le cas des marques (article 21), il faut
prévoir les possibilités de cession et de transmission des
noms commerciaux. Si la propriété d'une entreprise
fait I'objet d'une cession, le cessionnaire doit avoir égale-
ment la possibilité d'acquérir le nom commercial, c'est-
a-dire le nom commercial en tant que tel, méme s'il
s'agit du patronyme du cédant, avec la priorité d'usage
qui sy attache. |l en est de méme en cas de transmis-
sion d'une partie de {'entreprise si cette partie est
identifiée par un nom commercial distinct.

Néanmoins, étant donné que le nom commercial
(2 I'encontre d'une marque) identifie l'entreprise,
ou une partie de I'entreprise, la cession ou fa trans-
mission du nom commercial ne sont admises que si
elles ont lieu en combinaison avec le transfert de
I'entreprise ou de la partie de l'entreprise désignées
par ce nom.
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Article 50: Actes

Est illicite tout acte de concurrence
contraire aux usages honnétes en matiére
industrielle ou commerciale.

L'alinéa 1) régle en ce sens la cession et la trans-
mission du nom commercial.

L'alinéa 2) traite des conditions formelles de la
cession et de la transmission du nom commercial. Ces
dispositions sont analogues a celles qui régissent la
cession et la transmission des marques (article 21.3)).

Au cours de ses débats, le Comité de la deuxiéme Loi-
type s’est demandé si la Loi-type devait contenir des
dispositions concernant |'extinction de la protection
du nom commercial. Il s’agit |a d'un probleme délicat
car si, dans la plupart des cas, une protection du nom
commercial n’est plus nécessaire lorsque son usage est
définitivement abandonné, dans d’'autres cas ot le nom
commercial a acquis une réelle notoriété, son usurpa-
tion par un tiers aprés qu'il a cessé d'étre utilisé est
susceptible de tromper les milieux commerciaux ou
le public, tout au moins pendant un certain temps, en
sorte que sa protection continue ademeurer nécessaire.
Dans ce cas, cette protection peut toujours étre assurée
au titre de l'article 47. Des concurrents ou une auto-
rité compétente ont la faculté de recourir a cet article
devant les Tribunaux.

de concurrence déloyale

Concernant la concurrence déloyale, la Loi-type
renferme une disposition trés générale et trés impor-
tante aux termes de laquelle est illicite tout acte de
concurrence contraire aux usages honnétes en matiére
industrielle ou commerciale. Les Tribunaux devront
appliquer cette disposition a tous les actes de concur-
rence déloyale, mé&me s'ils ne sont pas liés aux
exemples d'actes de concurrence déloyale énumérés
dans les articles 51 et 52. Par exemple, les Tribunaux
devront décider, pour chaque cas qui leur sera soumis
si, compte tenu des circonstances, I'un quelconque des
actes indiqués ci-dessus dans l'introduction a la qua-
trieme Partie de la Loi-type constitue un acte de
concurrence déloyale. Dans un grand nombre de pays,
une jurisprudence s'est créée a cet égard, — juris-
prudence qui pourra é&tre consultée avec profit dans
d'autres pays.
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Article 51: Utilisation illicite des indications
de provenance et des appellations d’origine

1) Est illicite, notamment:

a) l'utilisation directe ou indirecte
d’une indication fausse ou fallacieuse
concernant [a provenance d’un produit
ou d’un service, ou I'identité du produc-
teur, fabricant ou commerg¢ant;

b) l'utilisation directe ou indirecte
d’une appellation d’origine fausse ou fal-
lacieuse, ou I'imitation d’une appellation
d’origine, mé&me si l'origine véritable du
produit est indiquée ou si I’appellation
est employée en traduction ou accompa-
gnée d’expressions telles que « genre»,
« type», « fagon», « imitation» ou simi-
laires.

2) Une action visant & prévenir ou a
réprimer les actes illicites visés a I’ali-
néa précédent peut &tre introduite par
toute autorité compétente ou par toute
personne, association ou syndicat inté-
ressé, notamment par les producteurs,
fabricants ou commergants qui peuvent
correctement identifier leurs produits
ou services avec I’indication ou I'appella-
tion en cause, ou par les syndicats ou
associations les représentant a cet effet.

L'alinéa 1) de cet article indique, comme exemples
d'actes de concurrence déloyale, I'utilisation illicite
des indications de provenance et des appellations d’ori-
gine. Selon les définitions données a l'article 1.1) e)
et f), il faut distinguer ces deux définitions. Une indi-
cation de provenance est une expression ou signe
utilisé pour indiquer qu'un produit ou service provient
d’un pays ou d'un groupe de pays, d'une région ou d’un
lieu déterminé. Les appellations d'origine forment une
catégorie spéciale de ces indications; elles servent a
désigner un procuit provenant d'un pays, d'une région
ou d'un lieu déterminé lorsque la qualité ou certaines
caractéristiques de ce produit sont dues exclusivement
ou essentiellement au milieu géographique, comprenant
les facteurs naturels et les facteurs humains. De ce fait,
cette deuxiéme catégorie n'indique pas simplement
I'origine géographique d’un produit mais implique une
certaines qualité, ou certaines caractéristiques, dues a
cette origine. Comme exemples d'appellations d’ori-
gine, on peut citer des noms de vins ou de produits
distillés tels que « Cognac», mais également la « laine
de Cachemire», la «soie thailandaise», le «thé de
Ceylan» et bien d’autres.

Les indications de provenance et les appellations
d’origine sont toutes deux des indications géographi-
ques. Il faut les distinguer d’'une part des indications
apparemment géographiques qui ne sont en fait que des
dénominations génériques de produits, telles que «Eau -
de Cologne », et d'autre part des marques qui contien-
nent une indication géographique. Une marque indivi-
duelle — marque de produit ou marque de service —
ne peut contenir une indication géographique que dans
les rares cas ol, avec cette indication, elle permet de
distinguer les produits ou services d'une entreprise de
ceux d'autres entreprises (article 5.1)d)). Dans une
marque, ces indications ne doivent pas avoir un carac-
tere trompeur (article 5.1)e)). Une marque collective
peut plus facilement contenir un nom géographique
qui peut alors se référer a la qualité ou a d'autres
caractéristiques des produits ou services en cause.
L'enregistrement d'une telle marque collective assu-
rera généralement une protection trés efficace de
I'indication géographique. Néanmoins, dans le cas d'une
marque collective, son usage doit étre organisé par un
réglement (article 40) et doit étre contrélé par le titu-
laire de la marque (article 46). Une telle organisation
n'est pas toujours possible ou peut faire défaut pour
des raisons diverses. C'est 'une des raisons pour les-
quelles il importe de prévoir une protection des indi-
cations de provenance et des appellations d'origine en
tant que telles par des dispositions particuliéres.

Ces indications et appellations peuvent présenter une
grande importance pour les pays en voie de développe-
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ment. En fait, dans les pays ol I'industrialisation n’a pas
encore fait les progrés nécessaires, on trouve fréquem-
ment des produits naturels, ou des produits de |'arti-
sanat, de haute qualité, provenant de régions particu-
lieres (le pays entier ou un ou plusieurs de ses districts,
villes ou villages). La méme situation peut se présenter
pour des services de qualité particuliere. Dans ce cas,
il importe que les indications de provenance ou les
appellations d’origine ne soient utilisées gue pour les
produits ou services pour lesquels cette utilisation
est justifiée et non pour d'autres d’origine différente et
éventuellement de qualité inférieure car, dans le der-
nier cas, cette utilisation détruirait la réputation des
produits et services originaux et leur valeur écono-
mique.

Le sous-alinéa 1)a) traite des indications d'origine et
prévoit qu'il est illicite d'utiliser directement ou
indirectement une indication fausse ou fallacieuse
concernant la provenance d'un produit ou d'un service.
Une telle indication fausse ou fallacieuse peut étre
directe, par désignation d'une provenance géographi-
que, ou indirecte, par utilisation d'une langue étran-
gére ou d'une image qui indique ou suggére faussement
une provenance particuliére. Cette disposition s’étend
a I'indication fausse ou fallacieuse de I'identité du pro-
ducteur, fabricant ou commergant.

Le sous-alinéa 1)b) traite des appellations d'origine.
Il contient, en premier lieu, une disposition similaire a
celle du sous-alinéa 1)a) concernant les indications de
provenance. Néanmoins, étant donné que les appella-
tions d'origine n'indiquent pas seulement une origine
géographique mais comportent également une signi-
fication quant a la qualité ou a d'autres caractéristiques
dues a I'origine, il est interdit non seulement d’en faire
usage, mais également d’imiter ces appellations, méme
si I'origine vraie du produit est indiquée (par exemple
« Champagne espagnol » ou « Cognac hollandais ») ou
méme si {'appellation est simplement utilisée comme
référence, par exemple « thé du type Ceylan ».

L’alinéa 2) tient compte du fait que les indications de
provenance et les appellations d'origine (en tant
qu'elles sont distinctes des marques) n'ont pas de
titulaires susceptibles d'assurer leur protection contre
une utilisation illicite. De ce fait, le pouvoir de pré-
venir ou de réprimer une telle utilisation illicite est
donné a l'autorité compétente du pays intéressé et a
toute personne intéressée, généralement un con-
current, ainsi qu'aux organisations qui peuvent sur-
veiller I'usage correct de ces indications ou appellations.
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Article 52: Autres actes de concurrence déloyale

Constituent également des actes de
concurrence déloyale:

a) tous faits quelconques de nature a
créer une confusion par n’importe quel
moyen avec I’établissement, les produits
ou l'activité industrielle ou commerciale
d’un concurrent;

b) les allégations fausses,dans I’exerci-
ce du commerce, de nature a discréditer
Pétablissement, les produits ou 'activité
industrielle ou commerciale d’'un concur-
rent;

©) les indications ou allégations dont
I'usage, dans ’exercice du commerce, est
susceptible d’induire le public en erreur
sur la nature, le mode de fabrication, les
caractéristiques, I’aptitude & ’emploi ou
la quantité des marchandises.

Un certain nombre d'actes de concurrence doivent
toujours étre considérés comme déloyaux. Le présent
article cite trois types d'actes de ce genre. |l traduit
les dispositions de I'article 10bis de la Convention de
Paris, dispositions auxquelles ont adhéré un trés grand
nombre de pays et qui, de ce fait, peuvent étre con-
sidérées comme représentant ['opinion généralement
admise a ce sujet.

Article 53: Poursuites judiciaires

1) Les sanctions civiles prévues a I’ar-
ticle 36 s’appliquent également aux actes
illicites visés aux articles 48.1) et 2), 50,
51 et 52.

2) Toute commission intentionnelle de
I'un des actes illicites visés aux articles 51
et 52 constitue un délit punissable selon
les dispositions de I’article 37.2).

Cet article précise les moyens d'ordre judiciaire dis-
ponibles pour assurer la protection des noms commer-
ciaux et la prévention ou la répression des actes de
concurrence déloyale.

L'alinéa 1) stipule que les sanctions civiles prévues
au sujet des marques a l'article 36 s'appliquent égale- -
ment aux actes illicites commis en ce qui concerne les
noms commerciaux (article 48.1) et 2)), aux actes de
concurrence déloyale en général (article 50), a I'utilisa-
tion illicite des indications de provenance et des appel-
lations d’origine (article 51) et aux autres actes de
concurrence déloyale spécifiés dans la présente Loi
(article 52).

Selon I'alinéa 2), des sanctions pénales ne peuvent
étre requises que dans les deux derniers cas et seule-
ment si les actes illicites sont commis intentionnelle-
ment.






CINQUIEME PARTIE: DISPOSITIONS
DE PROCEDURE ET REGLEMENT D’EXECUTION

Cette cinquiéme et derniére Partie de la Loi-type comprend deux articles, I'un concernant la compé-
tence des Tribunaux (article 54) et 'autre contenant des dispositions relatives a I'élaboration du Réglement
d’exécution de la présente Loi (article 55). Ces dispositions sont réunies i la fin de la Loi-type, car elles
concernent toutes les questions dont traite cette Loi, 4 savoir les marques individuelles, les marques collec-
tives, les noms commerciaux et les actes de concurrence déloyale.

Article 54: Compétence des Tribunaux

1) Les Tribunauxordinairessont compé-
tents pour connaitre de tout litige
concernant [’application de la présente
Loi, particuliérement en ce qui concerne
les recours contre des décisions de I’Of-
fice des marques, les contrats de licence,
la radiation et la nullité des marques,
la violation des droits a la marque et les
actes illicites visés aux articles 48, 50,
51 et 52.

2) Sera compétent, sous réserve de
Particle 15, le Tribunal du domicile du
défendeur ou, si ce dernier est domicilié
a Pétranger, le Tribunal du lieu ol est
établi 'Office des marques.

3) Les jugements du Tribunal sont sus-
ceptibles d’appel, de cassation ou de revi-
sion, selon les régles générales de procé-
dure.

Cet article traite des questions relatives a la com-
pétence et a la juridiction des Tribunaux. Etant donné
que les systémes judiciaires varient considérablement
selon les pays, la Loi-type se borne a indiquer a cet
égard des solutions possibles que chaque pays devra
adapter a son systéme propre.

L'alinéa 1) attribue la compétence aux Tribunaux
ordinaires du pays pour tous les litiges concernant
['application de la présente Loi.

L’alinéa 2) traite de la compétence territoriale de ces
Tribunaux dans le pays. Cette compétence ne modifie
pas la compétence des Tribunaux étrangers qui est
régie par la législation du pays étranger intéressé. La
regle fondamentale de cet alinéa est que, si le défendeur
est domicilié dans le pays, le Tribunal de son domicile
est compétent. S'il est domicilié a 'étranger, le Tribunal
du lieu ol est établi I'Office des marques est le Tribunal
compétent. L'indication d'un domicile élu dans le pays
conformément aux articles 7.1)b} et 13.2) ne modifie
pas ces dispositions, cette indication n’étant prescrite
que pour faciliter la remise des notifications (ar-
ticle 13.5)). En ce qui concerne les litiges liés a 'en-
registrement des marques (article 15), le Tribunal du
lieu ot est établi I'Office des marques sera toujours le
seul Tribunal compétent. Ce Tribunal peut ainsi acqué-
rir I'expérience la plus grande en ces matiéres et un
certain degré de spécialisation.

L’alinéa 3) rappelle que les jugements d'un Tribunal
sont susceptibles d’appel, de cassation ou de revision,
sauf dispositions contraires de la législation du pays
intéressé.
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Article 55: Réglement d’exécution

Le Réglement d’exécution réglera les Cet article s'explique de lui-méme.
détails d’application de la présente loi,
spécialement en ce qui concerne les
articles 7.3), 10, 12 (version B), 4),7) et 12),
14.1), 17.1), 4) et 5), 21.4), 22.3), 43.2) et
45.2).
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LOI-TYPE POUR LES PAYS EN VOIE
DE DEVELOPPEMENT CONCERNANT
LES MARQUES, LES NOMS
COMMERCIAUX ET LES ACTES DE
CONCURRENCE DELOYALE

PREMIERE PARTIE: DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Définitions

1) Au sens de cette loi, on entend par:

a) «marques de produits»: tout signe visible servant a
distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres
entreprises;

b) « marques de services »: tout signe visible servant a
distinguer les services d’une entreprise de ceux d’autres
entreprises;

c) « marques collectives »: tout signe visible désigné en
tant que tel et servant a distinguer P'origine ou toute
autre caractéristique commune de produits ou de services
d’entreprises différentes qui utilisent la marque sous le
contrdle du titulaire;

d) « nom commercial »: le nom ou la désignation identifiant
’entreprise d’'une personne physique ou morale;

e) «indication de provenance»: ’expression ou signe utilisé
pour indiquer qu’un produit ou service provient d’un
pays ou d’un groupe de pays, d’'une région ou d’un lieu,
déterminés;

f) « appellation d’origine »: la dénomination géographique
d’'un pays, d’'une région ou d’une localité servant a dési-
gner un produit qui en est originaire et dont la qualité
ou les caractéres sont dus exclusivement ou essentielle-
ment au milieu géographique, comprenant les facteurs
naturels et les facteurs humains.
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2) Pour autant qu’elles ne soient pas inadmissibles selon les
articles 5 et 6, les marques peuvent étre constituées, notamment,
par des dénominations arbitraires ou de fantaisie, des noms,
pseudonymes, noms géographiques, slogans, dessins, reliefs,
lettres, chiffres, étiquettes, enveloppes, emblémes, empreintes,
timbres, cachets, vignettes, lisiéres, liserés, combinaisons ou
dispositions de couleurs, formes de produits ou conditionnements.

Article 2: Applicabilité des conventions internationales

Seront applicables en vertu de la présente loi les dispositions
en la matiére des conventions internationales bilatérales ou
muiltilatérales auxquelles [le pays] est ou sera partie, qui
réglent les droits des ressortissants des Etats parties a ces
conventions et des personnes assimilées a ces ressortissants.

Article 3: Droits des étrangers

Les étrangers non visés par I’article précédent auront, au
titre de la présente loi, les mémes droits que les nationaux.

DEUXIEME PARTIE: MARQUES DE PRODUITS ET
DE SERVICES

CHAPITRE |: DROIT A LA MARQUE

Article 4: Enregistrement de la marque

1) Le droit exclusif 3 une marque, conféré par la présente loi,
s’acquiert par I’enregistrement sous réserve des dispositions
suivantes.

2) L’enregistrement d’'une marque ne peut étre valablement
accordé qu’a celui qui a le premier rempli les conditions exigées
pour la validité du dép6t ou qui a, le premier, valablement
invoqué la priorité la plus ancienne pour son dépot.

Article 5: Marques inadmissibles pour des raisons objectives

1) Ne peuvent étre valablement enregistrées les marques

a) qui consistent en des formes imposées par la nature
méme du produit ou du service ou par leur fonction
industrielle;
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b) qui consistent exclusivement en un signe ou une indica-
tion pouvant servir, dans le commerce, pour désigner
’espéce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur,
le lieu d’origine ou I’époque de ia production des produits
ou de la prestation des services;

¢) qui consistent exclusivement en un signe ou une indica-
tion qui, dans le langage courant ou les habitudes loyales
et constantes du commerce dans le pays, est devenu une
désignation usuelle des produits ou services considérés;

d) qui, pour d’autres raisons, ne peuvent pas distinguer les
produits ou services d’'une entreprise de ceux d’autres
entreprises;

e) qui sont contraires aux bonnes mceurs ou a I’ordre public
et qui, notamment, pourraient tromper les milieux com-
merciaux ou le public sur la nature, la provenance, le
mode de fabrication, les caractéristiques ou I'aptitude a
I’emploi, des produits ou services considérés;

f) qui reproduisent ou imitent les armoiries, drapeaux et
autres emblémes, sigles, dénominations ou abréviations
de dénominations de tout Etat ou de toute organisation
internationale intergouvernementale ou créée par une
convention internationale, sauf autorisation de Pautorité
compétente de I’Etat ou de I’organisation internationale
en cause;

g) qui reproduisent ou imitent des signes ou poingons offi-
ciels de contréle et de garantie adoptés par un Etat, sauf
autorisation de I'autorité compétente de cet Etat;

h) qui ressemblent, de fagon a pouvoir induire le public en
erreur, 3 une marque collective dont I’enregistrement
est expiré et n’a pas été renouvelé ou qui a fait I’objet
d’une renonciation ou d’une décision de radiation ou
nullité inscrite dans le registre, dans les trois ans

précédant le dépot des marques en question.

2) Pour apprécier si une marque peut étre valablement enre-
gistrée eu égard aux dispositions b) a d) de I’alinéa précédent, il
sera tenu compte de toutes les circonstances de fait, notamment
de la durée d’usage de la marque dans le pays méme ou dans
d’autres pays, et du fait que la marque est considérée comme
distinctive dans d’autres pays ou dans les milieux commerciaux.

Article 6: Marques inadmissibles en raison de droits de tiers

1) Ne peuvent étre valablement enregistrées les marques

~ N

a) qui ressemblent, de fagon a pouvoir induire le public en
erreur, 3 une marque déposée antérieurement et vala-
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b)

blement par un tiers, ou enregistrée antérieurement et
valablement au profit d’un tiers, ou déposée postérieu-
rement par un tiers invoquant valablement la priorité,
pour les mémes produits ou services, ou pour d’autres
produits ou services pour lesquels I’'usage de ces marques
pourrait induire le public en erreur;

~

qui ressemblent, de fagon a pouvoir induire le public en
erreur, a une marque non enregistrée utilisée antérieure-
ment dans le pays par un tiers pour des produits ou ser-
vices identiques ou similaires, si le déposant de la marque
a connu ou n’a pas pu ignorer cet usage;

qui ressemblent, de fagon a pouvoir induire le public en
erreur, a un nom commercial utilisé antérieurement
dans le pays par un tiers, si le déposant de la marque
a connu ou n’a pas pu ignorer cet usage;

d) qui constituent la reproduction totale ou partielle, I'imi-

e)

f)

a)

tation, la traduction ou la transcription, susceptibles
d’induire le public en erreur, d’'une marque ou d’'un nom
commercial notoirement connus dans le pays et appar-
tenant a un tiers;

qui violent d’autres droits de tiers ou qui sont contraires
aux régles relatives a la prévention de la concurrence
déloyale;

qui sont déposées par I’agent ou le représentant d’un tiers
titulaire de ces marques dans un autre pays, sans I’auto-
risation de ce titulaire, a moins que cet agent ou repré-
sentant ne justifie de ses agissements.

2) Le consentement des tiers indiqués sous a) a e) dans I’alinéa
précédent peut étre pris en considération dans Pappréciation
de I'admissibilité de la marque.

CHAPITRE Il: PROCEDURE D’ENREGISTREMENT

Article 7: Conditions du dépét

1) Le dép6t d’une marque valant demande d’enregistrement
doit étre effectué aupreés de I’Office des marques et doit contenir:

une demande d’enregistrement de la marque;

b) le nom et 'adresse complets du déposant, ainsi que, si

le déposant a son adresse en dehors du pays, le domicile
élu par celui-ci dans le pays;
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c) une reproduction de la marque en quatre exemplaires;

d) une énumération claire et compléte des produits ou ser-
vices pour lesquels I’enregistrement de la marque est
demandé, avec indication de la ou des classes correspon-
dantes de la classification visée par I’Arrangement de
Nice du 15 juin 1957 concernant la classification interna-
tionale des produits et des services auxquels s’appliquent
les marques de fabrique ou de commerce.

2) Si le dépot de la marque est fait par I'intermédiaire d’un
mandataire, il sera accompagné d’un pouvoir sous seing privé,
signé du déposant, et pour lequel aucune législation ni certifi-
cation ne sera nécessaire.

3) Le détail des conditions sus-indiquées auxquelles doit satis-
faire le dépot d’'une marque sera fixé par le Réglement d’exé-
cution.

Article 8: Droit de priorité

Le déposant d’'une marque qui désire se prévaloir de la prio-
rité d’'un dépot antérieur dans un autre pays est tenu de joindre
a sa demande une déclaration écrite indiquant la date et le
numéro de ce dépot antérieur, le pays dans lequel lui-mé&me ou
son prédécesseur de droit I’a effectué et le nom du déposant,
ainsi que, dans un délai de trois mois a compter de la date du
dépot ultérieur, une copie du dépot antérieur certifiée conforme
par P’Office de la propriété industrielle ou I’Office des marques
du pays ol ce dépot a été effectué.

Article 9: Protection temporaire des marques figurant
dans une exposition internationale

1) Le déposant d’une marque qui, dans une exposition inter-
nationale officielle ou officiellement reconnue, a présenté des
produits munis de cette marque ou des services rendus sous
cette marque, et qui demande I’enregistrement de la marque
dans les six mois a compter du jour ou lesdits produits ou ser-
vices ont été présentés pour la premiére fois sous cette marque
dans I'exposition, sera considéré, sur sa demande, comme ayant
demandé P’enregistrement ledit jour.

2) La preuve de la présentation a I’exposition des produits
munis de la marque ou des services rendus sous la marque sera
établie par un certificat délivré par I’autorité compétente de
I’exposition; ce certificat mentionnera la date a laquelie la
marque a été, pour la premiére fois, utilisée en relation avec les

produits ou services, présentés a I’exposition.
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3) La protection temporaire accordée par le présent article
ne prolongera pas les autres délais de priorité invoqués par le
déposant.

Article 10: Paiement de la taxe

Le dépot d’'une marque n’est acceptable que si la taxe fixée
par le Réglement d’exécution a été payée.

Article 11: Examen du dépot quant a la forme

1) L’Office des marques examinera si le dép6t de la marque
est conforme aux articles 7, 8, 9 et 10.

2) En cas de non-observation des articles 7 ou 10, ’Office refu-
sera I’enregistrement de la marque; si les conditions des articles 8
ou 9 ne sont pas respectées, I'Office ne mentionnera pas, en ce
qui concerne I’enregistrement de la marque, la priorité reven-
diquée ou l'usage certifié de la marque dans une exposition inter-
nationale.

Version A

Article 12: Enregistrement de la marque sans examen
du dépot quant au fond

1) Lorsque I’examen visé a Particle 11 montre que le dépot
satisfait aux exigences des articles 7 et 10, la marque sera enre-
gistrée, conformément au dépot, sans autre examen préalable,
et notamment sans que soit examiné si P’enregistrement n’est
pas contraire aux articles 5 et 6.

2) Lorsque I’examen visé a I’article 11 montre que les disposi-
tions des articles 8 ou 9 sont observées, I’Office inscrira, en ce
qui concerne I’enregistrement, la priorité revendiquée ou la
date de l'usage certifié de la marque dans une exposition inter-
nationale.

Version B

Article 12: Enregistrement de la marque aprés examen
du dépdt quant au fond et possibilité d’opposition

1) Lorsque P’examen visé a Particle 11 montre que le dépét
satisfait aux exigences des articles 7 et 10, ’Office des marques
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examinera si I’enregistrement de la marque se heurte ou nona
I’un ou plusieurs des motifs de refus mentionnésauxarticles5 et é.

2) Si I'Office constate que la réponse a la question mentionnée
a Palinéa précédent est affirmative, il en avise le déposant en lui
indiquant pour quels motifs la marque ne peut étre enregistrée;
il invite a retirer son dépot de la marque ou a présenter ses
observations sur les motifs de refus, dans un délai de deux mois.
Si le déposant ne retire pas son dépét et s’il ne présente pas
d’observations dans le délai mentionné, ou si, bien qu’il ait pré-
senté dans ce délai ses observations, I’Office continue néanmoins
a estimer que la marque déposée doit étre exclue de Penregis-
trement, I’enregistrement sera refusé. Si I’Office estime, au
contraire, que la marque peut étre enregistrée, I'alinéa 4 du
présent article s’appliquera.

3) Si I’Office constate que la réponse a la question mentionnée
a lalinéa premier est affirmative seulement pour une partie
des produits ou services indiqués dans le dép6t de la marque,
il appliquera l’alinéa précédent pour cette partie et surseoira
a l’application des alinéas suivants jusqu’a ce qu’une décision
soit prise en vertu de P’alinéa précédent.

4) Si I’Office constate, le cas échéant aprés application des
alinéas 2) ou 3) du présent article, que la réponse a la question
mentionnée a I’alinéa premier est négative, il invitera le déposant
a verser, dans le délai de deux mois, la taxe de publication du
dépot fixée par le Réglement d’exécution.

5) Si la taxe de publication du dépo6t n’est pas versée dans le
délai indiqué, I’enregistrement de la marque sera refusé.

6) Si la taxe de publication du dépot est versée dans le délai
indiqué, I’Office procédera a la publication de la marque déposée,
en indiquant: la date du dépat; les produits ou services auxquels
s’applique la marque dont I’enregistrement est demandé, avec
Pindication de la ou des classes correspondantes; le nom et
I’adresse du déposant ainsi que, le cas échéant, son domicile élu;
et, enfin, la priorité revendiquée ou la date de l'usage certifié
de la marque dans une exposition internationale.

7) Quiconque estime que I’enregistrement de la marque doit
étre refusé, pour P'un ou plusieurs des motifs indiqués aux
articles 5 et 6, peut faire opposition a cet enregistrement dans
un délai de trois mois a compter de la date de publication du
dépdt et en exposant les motifs de son opposition. L’opposition
n’est considérée comme formée qu’aprés versement de la taxe
d’opposition fixée par le Réglement d’exécution.

8) Si aucune opposition n’est formée dans le délai indiqué,
la marque sera enregistrée.
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9) En cas d’opposition, I’Office communiquera au déposant les
motifs de I'opposition et I’invitera a présenter ses observations
sur ces motifs dans un délai de trois mois. Aprés ce délai, I’Office
statuera sur l'opposition le plus rapidement possible et enre-
gistrera la marque ou en refusera I’enregistrement.

10) En cas d’enregistrement de la marque, I’Office, si ’examen
visé A I'article 11 a montré que les dispositions des articles 8
ou 9 ont été observées, inscrira, en ce qui concerne I’enregistre-
ment, la priorité revendiquée ou la date de I'usage certifié de
la marque dans une exposition internationale.

11) L’Office pourra, sur requéte, accorder une prorogation
raisonnable de tout délai indiqué au présent article, particulié-
rement lorsque le déposant réside a I’étranger ou lorsqu’il lui
est indiqué que I'opposant et le déposant sont engagés dans
des négociations.

12) Le Réglement d’exécution réglera les détails de I’applica-
tion de cet article.

Article 13 : Enregistrement de la marque et délivrance
d’un certificat

1) L’Office des marques tiendra un registre ol seront enregis-
trées les marques, numérotées dans leur ordre d’enregistre-
ment, et ol seront inscrits également, en ce qui concerne chaque
marque, tous actes devant &tre inscrits en vertu de la présente
Loi.

2) L’enregistrement d’une marque reproduira cette marque
et mentionnera: son numéro; le nom et I’adresse du titulaire
et, si ce dernier est établi hors du pays, son domicile élu dans le
pays; les dates du dépot et de I’enregistrement; le cas échéant,
la revendication de priorité ainsi que le numéro, la date et le
pays du dépot, base de la priorité revendiquée; si un certificat
relatif a ’'usage d’une marque dans une exposition internationale
a été déposé, le contenu de ce certificat; enfin, I'énumération
des produits ou services pour lesquels I’enregistrement a été
accordé, avec l'indication de la ou des classes correspondantes.

3) L’Office établira et enverra par lettre recommandée un
certificat de I’enregistrement de la marque au titulaire a son
adresse ou, si cette adresse est hors du pays, a son domicile élu.

4) L’'Office inscrira tout changement d’adresse ou de domicile
élu qui lui sera notifié par le titulaire de la marque.

5) Sauf disposition contraire de la présente Loi, les communi-
cations devant étre faites au titulaire de la marque en vertu
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de la présente Loi devront lui &tre envoyées a la fois a son adresse
et a son domicile élu les plus récemment inscrits.

Article 14: Publication des marques enregistrées;
Consultation du registre

1) L’Office des marques publiera, dans la forme et le délai
prescrits par le Réglement d’exécution, les marques enregistrées,
dans leur ordre d’enregistrement, avec mention de toutes les
données enregistrées en vertu de I'article 13.2).

2) Les marques enregistrées a I’Office des marques peuvent
y étre consultées gratuitement, et toute personne peut en obte-
nir des copies a ses frais. Cette disposition est aussi applicable
aux actes inscrits concernant chaque marque.

Article 15: Recours

Toute personne désirant recourir contre une décision finale
de I’Office des marques, prise en vertu des dispositions de ce
Chapitre,pourra en appeler auprés du Tribunal du lieu ou est
établi I’'Office des marques, dans les conditions prescrites par
I’article 54.

CHAPITRE Ili: DUREE ET RENOUVELLEMENT DES
ENREGISTREMENTS DE MARQUES

Article 16: Durée de I’enregistrement

L’enregistrement d’une marque produit ses effets durant
dix années a compter de la date a laquelle il a été effectué, sous
réserve d’expiration antérieure selon les articles 29 a 35.

Article 17 : Renouvellement

1) L’enregistrement d’une marque peut &tre renouvelé pour
de nouvelles périodes consécutives de dix années, par le simple
paiement d’une taxe de renouvellement fixée par le Réglement
d’exécution.

2) A lPoccasion d’un renouvellement, aucun changement ne
peut étre apporté ni a la marque ni a la liste des produits ou
services pour lesquels la marque est enregistrée, sous réserve
du droit du titulaire de limiter cette liste.
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3) Le renouvellement de la marque ne donnera lieu a aucun
examen nouveau de la marque par I’"Office des marques ni a
aucune opposition.

4) La taxe de renouvellement de la marque doit &tre payée
dans les douze mois précédant I’expiration de la durée de I’en-
registrement. Toutefois, un délai de grace de six mois est accordé
pour le paiement de la taxe aprés cette expiration, moyennant
le paiement d’une surtaxe fixée par le Réglement d’exécution.

5) L’Office des marques inscrira au registre et publiera, dans
la forme et le délai prescrits par le Réglement d’exécution, les
renouvellements effectués, avec mention de toute limitation de
la liste des produits ou services.

CHAPITRE IV: DROITS CONFERES PAR
L’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

Article 18: Droits conférés par I’enregistrement

L’enregistrement de la marque confére a son titulaire le
droit d’interdire aux tiers les actes suivants:

a) tout usage de la marque, ou d’un signe qui lui ressemble
au point de pouvoir induire le public en erreur, pour les
produits ou services pour lesquels la marque est enregis-
trée, ainsi que pour d’autres produits ou services pour
lesquels I'usage de la marque ou du signe pourrait induire
le public en erreur;

b) toutautre usage de la marque, ou d’un signe ou d’un nom
commercial qui lui ressemble, sans juste motif et dans
des conditions susceptibles de causer un préjudice au
titulaire de la marque.

Article 19: Usage d’indications par des tiers a des fins
autres que celles de la marque

L’enregistrement de la marque ne confére pas a son titulaire
le droit d’interdire aux tiers 'usage de bonne foi de leur nom,
de leur adresse, d’'un pseudonyme, d’'un nom géographique, ou
d’indications exactes relatives a I’espéce, la qualité, la quantité,
la destination, la valeur, le lieu d’origine ou I’époque de la pro-
duction de leurs produits ou de la prestation de leurs services,
pour autant qu’il s’agisse d’un usage limité a des fins de simple
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identification ou d’information et qui ne puisse pas induire le
public en erreur sur la provenance des produits ou services.

Article 20: Limitation des droits conférés par
Penregistrement

L’enregistrement de la marque ne confére pas au titulaire
le droit d’interdire a un tiers 'usage de la marque en relation
avec les produits qui ont été licitement vendus sous la marque
dans le pays, sous condition que ces produits n’aient subi aucun
changement.

CHAPITRE V: CESSION ET TRANSMISSION DES
DEPOTS ET DES ENREGISTREMENTS

Article 21: Cession et transmission des dépots
et des enregistrements

1) Le dépot ou I’enregistrement d’'une marque peuvent, indé-
pendamment du transfert de tout ou partie de I'’entreprise qui
utilise la marque, étre cédés ou transmis pour tout ou partie
des produits ou services pour lesquels la marque a été déposée
ou enregistrée.

2) La cession ou le transfert sera néanmoins nul s’il a pour objet
ou pour conséquence d’induire le public en erreur, particulié-
rement quant a la nature, la provenance, le mode de fabrication,
les caractéristiques ou I'aptitude a I’emploi des produits ou ser-
vices auxquels s’applique la marque.

3) La cession du dépot ou de ’enregistrement de la marque doit
étre faite par écrit et requiert la signature des parties contrac-
tantes. La transmission par fusion d’entreprises ou toute autre
forme de succession peut étre faite par tout autre document
prouvant la transmission.

4) Les cessions et les transmissions des enregistrements de
marques doivent étre inscrites a I’Office des marques moyennant
le paiement d’une taxe fixée par le Réglement d’exécution; les
cessions et les transmissions des dépots doivent, moyennant
paiement de la méme taxe, €tre inscrites provisoirement et la
marque, une fois enregistrée, doit étre inscrite au nom du ces-
sionnaire ou du bénéficiaire de la transmission.

5) Les cessions et les transmissions n’auront d’effet envers les
tiers qu’apreés leur inscription au registre.
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CHAPITRE VI: CONTRATS DE LICENCE

Article 22: Contrats de licence

1) Le titulaire d’une marque peut, par contrat, donner i une
autre personne ou entreprise licence d’utiliser la marque pour
tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque
a été enregistrée. L'utilisation de la marque faite par le preneur
de licence sera considérée comme étant faite par le titulaire de
la marque.

2) Le contrat de licence doit étre établi par écrit et requiert
la signature des parties contractantes.

3) Le contrat de licence ou un extrait adéquat dudit contrat
doit étre inscrit 2 I’Office des marques moyennant le paiement
d’une taxe fixée par le Réglement d’exécution; la licence n’aura
d’effet envers les tiers qu’aprés cette inscription.

4) L’inscription d’une licence sera radiée sur requéte du titu-
laire de la marque ou du preneur de licence, sur présentation de
la preuve de I’expiration de la licence.

Article 23: Nullité des contrats de licence *

Le contrat de licence sera nul s’il n’existe pas, entre le titu-
laire de la marque et le preneur de licence, des rapports ou des
dispositions assurant un contréle effectif, par le titulaire, de la
qualité des produits ou services du preneur de licence pour
lesquels la marque est utilisée.

Article 24: Clauses nulles dans les contrats de licence

1) Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence
ou convenues en relation avec ces contrats pour autant qu’elles
imposent au preneur de licence, sur le plan industriel ou commer-
cial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par
I’enregistrement de la marque ou non nécessaires pour le main-
tien de ces droits.

2) Notamment ne sont pas considérées comme de telles limi-
tations:

* Les pays qui désirent permettre i ’Office des marques de contrdler I’application
de cet article devraient ajouter la disposition suivante en tant qu’alinéa 2):

«2) L’Office des marques refusera d’inscrire les contrats de licence n’indiquant pas
les rapports ou ne prévoyant pas les dispositions, visées a I’alinéa 1) du présent
article.»
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a) des limitations concernant la mesure, I’étendue, le terri-
toire ou la durée d’usage de la marque ou la qualité ou
la quantité des produits ou services pour lesquels la
marque peut étre utilisée;

b) des limitations justifiées par les nécessités du contrdle
effectif prévu a Particle 23;

c) lobligation imposée au preneur de licence de s’abstenir
de tous actes susceptibles de porter atteinte a la validité
de P’enregistrement de la marque.

Article 25: Droit du donneur de licence d’accorder
d’autres licences

1) Sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de
licence, I’octroi d’une licence n’exclut, pour le donneur de licence,
ni la possibilité d’accorder des licences a d’autres personnes pour
I'utilisation de la mé&me marque, ni celle d’utiliser lui-méme la
méme marque.

2) L’octroi d’une licence exclusive exclut que le donneur de
licence accorde des licences a d’autres personnes pour [utili-
sation de la méme marque et, en I'absence de dispositions
contraires contenues dans le contrat de licence, qu’il utilise la
marque lui-méme.

Article 26: Droits du preneur de licence

Sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de
licence, le preneur de la licence a le droit d’utiliser la marque
pendant toute la durée de I'enregistrement, compte tenu des
renouvellements, sur tout le territoire du pays et pour tous les
produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

Article 27: Incessibilité des licences

1) Sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de
licence, la licence n’est pas cessible a des tiers, et le preneur de
licence n’est pas autorisé a accorder des sous-licences.

2) Lorsque le preneur de licence est autorisé par contrat a
céder sa licence ou 3 accorder des sous-licences, les articles 22
a 26 et 28 seront applicables.
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Article 28: Contrats de licence comportant
des paiements 2 I’étranger

Par voie d’ordonnance, le Ministre responsable ou toute
autre autorité compétente peut statuer que, sous peine de nullité,
les contrats de licence ou certaines catégories d’entre eux, et
les modifications ou renouvellements de tels contrats, qui com-
portent le paiement de redevances a I’étranger, doivent &tre
approuvés par ..., en tenant compte des besoins du pays et de son
développement économique.

CHAPITRE VII: RENONCIATION, RADIATION,
NULLITE

Article 29: Renonciation a I’enregistrement

1) Le titulaire d’une marque peut renoncer a I’enregistrement
pour la totalité ou pour une partie seulement des produits ou
services pour lesquels la marque a été enregistrée.

2) La renonciation doit étre notifiée par déclaration écrite a
I’Office des marques, qui Pinscrira dans le registre et la publiera
le plus rapidement possible. La renonciation ne deviendra effec-
tive qu’apreés son inscription.

3) Siune licence d’utilisation de la marque est inscrite a I’Office
des marques, la renonciation a ’enregistrement ne sera inscrite
que sur présentation d’une déclaration par laquelle le preneur
de la licence consent a cette renonciation, 3 moins que ce dernier
n’ait expressément renoncé a ce droit dans le contrat de licence.

Article 30: Radiation de la marque pour défaut d’usage

1) Sous réserve des dispositions des alinéas 3) et 4), une marque
sera radiée du registre si son titulaire, sauf excuse légitime,
ne I’a pas utilisée dans le pays ou ne I'y a pas fait utiliser en vertu
d’une licence, aprés I’enregistrement, durant les cinq années
consécutives qui ont précédé I’allégation de non-usage.

2) Seules des circonstances indépendantes de la volonté du
titulaire de la marque peuvent &tre considérées comme des
excuses légitimes de non-usage. L’insuffisance de ressources
n’est pas considérée comme une telle excuse. Le Tribunal décidera
selon les circonstances de la cause, de la partie 2 qui incombera
la charge de la preuve du non-usage de la marque.
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3) L'utilisation de la marque dans une forme qui différe, par
des éléments n’altérant pas le caractére distinctif de la marque,
de la forme sous laquelle la marque a été enregistrée, ne sera
pas un motif suffisant de radiation de la marque et ne diminuera
pas la protection accordée a la marque.

4) L’utilisation de la marque pour un seul ou plusieurs des
produits ou services appartenant a une classe donnée pour
lesquels la marque a été enregistrée sera suffisante pour écarter
la radiation aussi pour tous les autres produits ou services de la
méme classe.

Article 31: Radiation de la marque devenue
dénomination générique

Une marque sera radiée du registre si son titulaire a provo-
qué ou toléré sa transformation en dénomination générique
pour un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels la
marque a été enregistrée, de telle sorte que la marque ait, dans
les milieux commerciaux et aux yeux du public, perdu sa signi-
fication en tant que marque.

Article 32: Procédure et effet de la radiation

1) La radiation d’une marque du registre, telle qu’elle est pré-
vue aux articles 30 et 31, sera prononcée par le Tribunal, sur
requéte de toute personne justifiant d’'un intérét légitime ou
de toute autorité compétente, et aprés que le Tribunal aura
donné au titulaire 'occasion d’étre entendu.

2) Lorsque la décision de radiation, totale ou partielle, d’'une
marque est devenue définitive, I’enregistrement est considéré,
dans les limites de la décision, comme ne déployant plus ses
effets juridiques depuis I'accomplissement de I’événement qui
a provoqué la radiation.

Article 33: Nullité de I’enregistrement *

1) Le Tribunal doit, a la demande de toute personne justifiant
d’un intérét légitime ou de toute autorité compétente et aprés
avoir donné au titulaire de I’enregistrement I'occasion d’étre

* Les pays qui procédent 2 un examen des demandes d’enregistrement de marques
quant au fond — par exemple, selon la version B de I’article 12 — pourront désirer ajouter
la disposition suivante en tant qu’alinéa 3):

« 3) Toute action en nullité fondée sur Pun ou plusieurs des motifs prévus a Particle 6,

alinéa 1), doit &tre engagée dans un délai de cinq années 2 compter de la date
de ’enregistrement.»
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entendu, déclarer nul P’enregistrement d’une marque, si cette
derniére n’aurait pas dii étre enregistrée en raison des disposi-
tions des articles 5 ou 6 de la présente loi, étant entendu que ne
doit &tre pris en considération aucun motif n’existant plus au
moment de la décision du Tribunal.

2) Lorsque les motifs de nullité de I'enregistrement de la
marque n’existent que pour une partie des produits ou services
pour lesquels la marque est enregistrée, la nullité de I’enregis-
trement ne sera prononcée que pour cette partie des produits
ou services.

Article 34: Effets de la déclaration de nullité

1) Lorsque la décision déclarant la nullité totale ou partielle
d’un enregistrement est devenue définitive, I’enregistrement est
considéré, dans les limites de la décision, comme nul dés la date
de cet enregistrement.

2) Toutefois, si des licences ont été concédées, le Tribunal peut
déclarer que la nullité de I’enregistrement n’entrainera pas le
remboursement des redevances payées par le bénéficiaire de la
licence pour autant qu’il ait effectivement profité de la licence.

Article 35: Notification, inscription et publication
des décisions de radiation et de nullité

Lorsque la décision déclarant la radiation totale ou partielle
d’'une marque ou la nullité d’un enregistrement est devenue
définitive, le Greffier du Tribunal la notifie a I'Office des marques,
qui Pinscrit dans le registre et la publie le plus rapidement
possible.

CHAPITRE VIll: VIOLATION DES DROITS
A LA MARQUE

Article 36: Sanctions civiles

1) Le titulaire d’une marque, dont les droits découlant de
I’article 18 sont menacés de violation ou sont violés, peut inten-
ter une action judiciaire destinée a prévenir cette violation ou a
en interdire la continuation.

2) En cas de violation de ces droits, le titulaire de la marque

peut également demander des dommages-intéréts et I’applica-
tion de toute autre sanction prévue par le droit civil.
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Article 37: Sanctions pénales

1) Toute violation intentionnelle des droits du titulaire de la
marque découlant de I’article 18a) constitue un délit.

2) Ce délit sera puni d’une amende ne dépassant pas ... ou d’un
emprisonnement ne dépassant pas ..., ou de ces deux peines.

3) En cas de récidive, les peines maxima seront doublées.

4) 1l y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans
les cinq années antérieures, une autre condamnation pour le
délit de violation des droits conférés par I'article 18 a).

Article 38: Exercice des actions judiciaires
par le bénéficiaire d’une licence

1) Tout bénéficiaire d’une licence peut, par lettre recom-
mandée, sommer le titulaire de la marque d’introduire les
actions judiciaires nécessaires a I’obtention des sanctions civiles
ou pénales pour toute violation de la marque, signalée par le
bénéficiaire.

2) Sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de
licence, le bénéficiaire d’une licence inscrite au registre peut, si
le titulaire de la marque refuse ou néglige d’introduire ces
actions dans les trois mois suivant la sommation qui lui aura été
adressée a cet effet, soit obtenir des dommages-intéréts du titu-
laire si le Tribunal considére que la violation de la marque était
évidente, soit introduire ces actions en son propre nom, aprés en
avoir averti le titulaire de la marque et sans préjudice, pour ce
dernier, de son droit d’intervenir dans ces actions. Le bénéficiaire
de la licence sera responsable envers le titulaire de la marque
de tout dommage subi par ce dernier du fait de toute action
injustifiée dudit bénéficiaire.

TROISIEME PARTIE: MARQUES COLLECTIVES

Article 39: Applicabilité d’autres dispositions

Les articles 4 4 20, 29, 31, 32, et 34 A 37 de la présente Loi sont
également applicables aux marques collectives sous réserve des
exceptions et adjonctions indiquées dans les articles suivants.
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Article 40: Dépot d’une marque collective

1) Le dépét d’une marque collective n’est valable que si, dans
la demande d’enregistrement, la marque est désignée comme
marque collective et si le dépot est accompagné d’une copie
du réglement régissant ’emploi de la marque diiment certifiée
par le déposant. Cette certification est dispensée de légalisation.

2) Le réglement mentionné a I’alinéa 1) doit préciser les carac-
téristiques communes ou les qualités des produits ou services
que la marque doit désigner et les conditions dans lesquelles la
marque peut &tre utilisée ainsi que les personnes autorisées
a lutiliser; il doit assurer I’exercice d’'un contrdle effectif de
Pemploi de la marque conformément au réglement; il doit enfin
établir des sanctions adéquates pour tout usage contraire audit
réglement.

Article 41: Examen du dépot de la marque collective

L’examen du dépét, prévu a Particle 11, portera également
sur I’observation de I’article 40.

Article 42: Enregistrement et publication de la
marque collective

1) Les marques collectives seront enregistrées dans une sec-
tion spéciale du registre visé a I’article 13, et une copie du régle-
ment régissant ’emploi de la marque sera jointe a I’enregistre-
ment.

2) La publication de la marque conformément a Particle 14
comprendra, pour les marques collectives, un résumé du régle-
ment joint A I’enregistrement.

3) La disposition de Particle 14.2) est aussi applicable au régle-
ment joint 3 I’enregistrement.

Article 43: Changements au réglement régissant
I’emploi de la marque collective

1) Le titulaire de la marque collective communiquera a I’Office
des marques tout changement apporté au réglement régissant
I’emploi de la marque.
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2) Toute communication de tels changements sera inscrite au
registre, moyennant le paiement d’une taxe fixée par le Régle-
ment d’exécution; ces changements n’auront effet qu’aprés cette
inscription. Un résumé des changements inscrits au registre
sera publié conformément a Particle 42.2).

Article 44: Usage de la marque collective

Le titulaire d’'une marque collective peut lui-mé&me utiliser
cette marque, pourvu qu’elle soit également utilisée par des
tiers autorisés, conformément au réglement régissant I’emploi;
'usage par ces tiers sera considéré comme étant fait par le
titulaire.

Article 45: Transmission de I’enregistrement
de la marque collective

1) Le Ministre responsable ou toute autre autorité compétente
peut, par voie d’ordonnance, approuver la transmission de I’en-
registrement d’une marque collective, si le bénéficiaire de la
transmission se charge du contréle effectif de I’emploi de la
marque conformément au réglement régissant I’emploi.

2) La transmission doit &tre inscrite au registre, moyennant
le paiement d’une taxe fixée par le Réglement d’exécution; elle
n’aura d’effet qu’aprés cette inscription.

Article 46: Nullité de I’enregistrement de la
marque collective *

1) Le Tribunal doit, a2 la demande de toute personne justifiant
d’un intérét légitime ou de toute autorité compétente et aprés
avoir donné au titulaire ’occasion d’étre entendu, déclarer nul
I’enregistrement d’une marque collective:

a) si la marque n’aurait pas dii étre enregistrée en raison des
dispositions des articles 5, 6 ou 40, étant entendu que ne
doit &tre pris en considération aucun motif n’existant
plus au moment de la décision du Tribunal;

b) si le réglement régissant I’emploi de la marque est
contraire aux bonnes mceurs ou a I’ordre public;

* Cf. note de bas de page relative a ['article 33.
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c) si le titulaire seul utilise la marque, ou s’il 'utilise ou
permet une utilisation de la marque contraire au regle-
ment régissant I’emploi, ou s’il effectue ou permet une
utilisation de la marque susceptible de tromper les
milieux commerciaux ou le public sur P'origine ou toute
autre caractéristique commune des produits ou services
pour lesquels la marque est utilisée, ces dispositions étant
applicables également si le titulaire tolére une telle utili-
sation bien qu’il en ait connaissance, ou lignore faute
d’un contrdle suffisant.

2) Lorsque les motifs de nullité de I’enregistrement de la
marque collective prévus a 'alinéa 1) a) précédent n’existent
que pour une partie des produits ou services pour lesquels la
marque collective est enregistrée, la nullité de I’enregistrement
ne sera prononcée que pour cette partie des produits ou services.

QUATRIEME PARTIE: NOMS COMMERCIAUX,
ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE,
INDICATIONS DE PROVENANCE,
APPELLATIONS D’ORIGINE

Article 47 : Noms commerciaux inadmissibles

Ne peut é&tre nom commercial un nom ou une désignation
qui, par sa nature ou par I'usage qui peut en étre fait, est contraire
aux bonnes mceurs ou a l'ordre public et qui, notamment, pour-
rait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature
de I’entreprise désignée par ce nom.

Article 48 : Protection du nom commercial

1) Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire
prévoyant I'obligation d’enregistrer le nom commercial, celui-ci
est protégé, méme avant ou sans I’enregistrement, contre tout
acte illicite commis par des tiers.

2) Est notamment considéré comme illicite tout usage ultérieur
du nom commercial par un tiers, que ce soit sous forme de nom
commercial ou de marque de commerce, de service ou collec-
tive, ainsi que d’un nom commercial similaire ou d’'une marque
similaire, susceptibles d’induire le public en erreur.

3) L’article 19 de la présente Loi est applicable par analogie au
nom commercial.
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Article 49 : Cession et transmission du nom commercial

1) Le nom commercial peut &tre cédé ou transmis, mais seu-
lement en combinaison avec le transfert de I’entreprise ou de la
partie de I’entreprise désignée par ce nom.

2) La cession du nom commercial doit &tre faite par écrit et
requiert la signature des parties contractantes. La transmission
par fusion d’entreprises ou toute autre forme de succession
peut étre faite par tout autre document prouvant la trans-
mission.

Article 50: Actes de concurrence déloyale

Est illicite tout acte de concurrence contraire aux usages
honnétes en matiére industrielle ou commerciale.

Article 51: Utilisation illicite des indications
de provenance et des appellations d’origine

1) Est illicite, notamment:

a) l'dutilisation directe ou indirecte d’une indication fausse
ou fallacieuse concernant la provenance d’un produit ou
d’un service, ou l’identité du producteur, fabricant ou
commergant;

b) Putilisation directe ou indirecte d’une appellation d’ori-
gine fausse ou fallacieuse, ou I’'imitation d’une appella-
tion d’origine, méme si I'origine véritable du produit
est indiquée ou si I’appellation est employée en traduction
ou accompagnée d’expressions telles que «genre», «type»,
«fagon», «imitation» ou similaires.

2) Une action visant a prévenir ou a réprimer les actes illicites
visés a I’alinéa précédent peut étre introduite par toute autorité
compétente ou par toute personne, association ou syndicat
intéressé, notamment par les producteurs, fabricants ou com-
mergants qui peuvent correctement identifier leurs produits ou
services avec l’indication ou P'appellation en cause, ou par les
syndicats ou associations les représentant a cet effet.

Article 52: Autres actes de concurrence déloyale

Constituent également des actes de concurrence déloyale:

a) tous faits quelconques de nature a créer une confusion
par n’importe quel moyen avec I'établissement, les pro-
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duits ou [Pactivité industrielle ou commerciale d’un
concurrent;

b) les allégations fausses, dans I’exercice du commerce, de
nature a discréditer I’établissement, les produits ou I’ac-
tivité industrielle ou commerciale d’un concurrent;

c) les indications ou allégations dont I’usage, dans I’exercice
du commerce, est susceptible d’induire le public en erreur
sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques,
I’aptitude a I'emploi ou la quantité des marchandises.

Article 53 : Poursuites judiciaires

1) Les sanctions civiles prévues a Particle 36 s’appliquent éga-
lement aux actes illicites visés aux articles 48.1) et 2), 50, 51 et 52.

2) Toute commission intentionnelle de 'un des actes illicites
visés aux articles 51 et 52 constitue un délit punissable selon les
dispositions de ’article 37.2).

CINQUIEME PARTIE: DISPOSITIONS DE
PROCEDURE ET REGLEMENT D'EXECUTION

Article 54: Compétence des Tribunaux

1) Les Tribunaux ordinaires sont compétents pour connaitre
de tout litige concernant P’application de la présente Loi, parti-
culiérement en ce qui concerne les recours contre des décisions
de ’Office des marques, les contrats de licence, la radiation et
la nullité des marques, la violation des droits & la marque et
les actes illicites visés aux articles 48, 50, 51 et 52.

2) Sera compétent, sous réserve de I’article 15, le Tribunal du
domicile du défendeur ou, si ce dernier est domicilié A I’étranger,
le Tribunal du lieu ou est établi I’Office des marques.

3) Les jugements du Tribunal sont susceptibles d’appel, de cas-
sation ou de revision, selon les régles générales de procédure.

Article 55: Réglement d’exécution

Le Réglement d’exécution réglera les détails d’application
de la présente Loi, spécialement en ce qui concerne les
articles 7.3), 10, 12 (version B), 4), 7) et 12), 14.1), 17.1 4) et
5), 21.4), 22.3), 43.2) et 45.2).
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