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C'est en 1965 qu'un avant-projet relatif & un droit européen
des marques a été élaboré par la Commission pour la création d'une marque
communautaire et pour le rapprochement de certains aspects du droit natio-
nal dans le Marché commun. Cet avant-projet ne fut rendu public qu'en 1973.

Depuis, colloques, articless critiques et suggestions se sont
multiptiés tandis que Ta Cour de Justice des communautés, en 1'absence de
texte communautaire sur les marques, s'efforcait par des décisions mémo-
rables, de faire triompher le principe de la libre circulation des pro-
duits sur le principe de la territorialité du droit des marques.

Bien qu'une marque communautaire n'interesse que 15 a 20%
des commercants européens & peine, ceux-ci représentent une part trés im-
portante des échanges commerciaux en Europe. Pour ces commercants une Sé-
rie de dépdts nationaux est nécessaire puisque tous les pays du Marché
commun ne sont pas adhérents & 1'Arrangement de Madrid. L'utilité d'une

marque communautaire apparait évidente.

Aussi, la Commission a continué a travailler et a publié en
1976 un "memorandum sur la création d'une marque communautaire".

Aujourd'hui, elle vient d'élaborer et de soumettre a Ta dis-
cussion générale deux documents fondamentaux que le Centre du droit de T1'

entreprise offre a ses lecteurs.

IT y a d'abord.une directive sur le rapprochement des 1&gis-
Tations des Etats membres de 1a Communauté au sujet de leur droit des mar-
ques. Sans doute, les 1égislations nationales demeureront en matiere de
marques de fabrique, mais i1 est d'un intérét évident que cdans la mesure
gu peesible elles n'engendrent pas de distorsions trop graves. L'article
3 du Traité de Rome prévoit & cet effet " le rapprochement des 1égislations
nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du Marché Commun
et les articles 100 et suivants assignent a la Communauté parmi ses objec-'
tifs 1e rapprochement des 1égislations.



Le deuxiéme document est une proposition de réglement sur la
marque communautaire. On connait les discussions qui existent actuellement
sur 1'opportunité qu'il y a & adopter en la matiére la voie du réglement
ou celle de la convention. C'est 13 un probléme politique qui ne concerne
pas le contenu des documents envisagés. Le texte méme du projet de régle-
ment est précédé d'une explication des régles qu'il contient, article par
article. Les rég]és de demandé, d'enregistrement de la marque communautaire
et de sa protéction sont ainsi définies. L'organisation et le fonctionne-
ment de 1'0ffice communautaire des marques sont prévus-avec précision sauf
bien siir le lieu ol doit se tenir 1'0ffice qui a suscité bien des espoirs

et ne manquera pas d'étre cause de bien des déceptions...

On a 1'impression, avec ces documents, de ne plus étre trop
éloignés du moment ol la marque communautaire deviendra opérationnelle.

IT ne faut pas regretter la longueur de 1'enfantement de cette institu-
tion nouvelle.

En droit plus qu'ailleurs, il faut savoir que "le temps n'épargne pas ce
que 1'on fait sans Tui".

Albert CHAVANNE

Professeur @ la Faculté de Droit de
1'Université de Lyon III

Directeur du Centre Paul ROUBIER.



PROPOSITION D'UNE PREMIERE DIRECTIVE

DU CONSEIL RAPPROCHANT LES LEGISLATIONS DES ETATS

SUR LES MARQUES.

INTRODUCTION -

La présente proposition a pour but de contribuer a assurer
aux échanges de produits de marque & 1'intérieur de 1a Communauté des
conditions analogues & celles qui existent dans un marché national. Les
obstacles que le droit des marques entraine pour la libre circulation des
produits et des services de marque ainsi que pour 1'é@tablissement d'un
régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun
doivent étre atténués tout en garantissant 1'existence des droits reconnus
par les 1égislations nationales en matiére de protection de la propriété
sur la marque. A cet effet, il convient de rapprocher dans une pramiére
phase celles des dispositions du droit des marques qui ont actuellement
1'incidence 1a plus directe et la plus forte sur 1'établissement ou le
fonctionnement du marché commun pour les produits de marque, a savoir les
régles concernant 1'étendue de la protection des marques, leur utilisation,
le réglement amiable de conflits et Tes motifs relatifs et absolus de refus
qui s'opposent & 1'enregistrement ou au maintien d'une marque.

De nombreuses voix se sont élevées en faveur du rapprochement
d'autres aspects importants des 1égislations nationales en matiére de droit



des marques, comme par exemple la définition des signes susceptibles d'étre
enregistrés, L'introduction de marques de services, de marques collectives

et de marques de garantie ainsi que le rapprochement des dispositions pro-

cédurales. NDe 1'avis de 1a Commission, toutefois, il s'agit 1a d'une démar-
che qui peut étre réservée & une directive ultérdeure. En effet, tout comme
dans les autres domaines relevant du rapprochement des 1égislations, il y a
1ieu pour le droit des marques aussi de procéder d'une maniére progressive

et de se concentrer tout d'abord sur les principaux obstacles juridiques a

la Tiberté des échanges.

Un autre motif important de ce rapprochement 1imité dans un
Premier temps est la création, proposée par voie de réglement en méme temps
qQue la présente directive, d'une marque communautaire. Ce réglement poursuit
d'une autre maniére les mémes buts que la directive. La marque communautaire
permettra de franchir un pas supplémentaire et beaucoup plus important sur la
voie de 1'étabTissement du marché commun pour les produits de marque. Les deux
projets se complétent mutuellement et doivent par conséquent étre considérés
et appréciés conjointement. C'est ce qui est exposé d'une maniére détaillée
dans 1'introduction de 1'exposé des motifs accompagnant la proposition de
réglement sur la marque communautaire. Afin d'éviter des répétitions, il est
renvoyé 3 cet exposé.

LE CONSEIL DES COMMUMAUTES EUROPEENNES.

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne et,

notamment, son article 100,

Vu 1a proposition de la Commission,

Vu 1'avis du Parlement européen,

Vu 1'avis du Comité économique et social,



Considérant ce qui suit :

Les 1égislations qui s'appliquent actuellement dux marques dans
les Etats membres comportent des disparités qui peuvent entraver la libre
circulation des marchandises ainsi quela:libre prestation des services, faus-
ser les conditions de concurrence dans Te marché commun et ont donc une inci-
dence directe sur 1'établissement et le fonctionnement de ce marché.

IT n'apparait pas nécessaire actuellement de procéder & un rap-
prochement total des T1égislations des Etats membres en matiére de marques.
I1 est suffisant de Timiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant
1'incidence 1a plus directe sur la libre circulation des produits et des ser-
vices. I1 s'ensuit que, sans priver les Etats membres de T1a faculté de pro-_
téger les marques acquises par 1'usage, la présente directive ne Tes prend
en considération que dans leurs rapports avec les marques acquises par le dé-
pot, les seules qu'eT]e régisse. I1 importe en outre de ne pas méconnaitre les
solutions et Tes avantages que le régime des marques communautaires offre aux
entreprises désireuses d'acquérir des marques. Ce régime rend inutile d'obli-
ger les Etats membres, entre autres, & prévoir le dépét de catégories supplé-
Mentaires de signes ou a reconnaitre les marques de services. Pour la méme
raison, il n'est pas justifié de renforcer la protection des marques qui jauis-
Sent d'une réputation particuliére.

La présente directive exclut 1'application aux marques d'autres
régles du droit des Etats membres, telles que les dispositions relatives a la
concurrence déloyale. Par ailleurs, comme elle ne rapproche les Législations
des Etats membres qu'en partie, L'article 36 du Traité demeure d'application.

La réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement
suppose que la validité de 1'acquisition et de la conservation du droit
sur la marque soit en principe subordonnée, dans tous les Etats membres,

aux mémes conditions.

Afin de réduire le nombre total des marques enregistrées et
protégées dans Ta Communauté et, partant, Te nombre des. conflits qui: sur-
gissent entre elles, il dmporte d'exiger que les marques soient effective-

ment utilisées.
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La présente directive a pour but de faire en sorte que les
marques jouissent désormais, dans tous les Etats membres, d'une protection
uniforme.

La protection conférée par l1a marque est rattachée aux notions
de similitude des signes, de similitude des produits ou des services et de
risque de confusion qui en résulte. Le but de cette protection est de garan-
tir la fonction d'origine de 1a marque. I1 est indispensable d'interpréter
de manigre stricte les notions précitées pour éviter d'entraver la libre cir-
culation des marchandises .et 1a Tibre prestation des services au-dela de/Ze
qui est nécessaire & la protection des marques. La Jjurisprudence actuelle de
plusieurs Etats membres reconnait & la marque une étendue de protection qui
est en partie non conforme & 1'objet spécifique du droit des margques. Cette
Jurisprudence doit donc étre révisée & la lumiére de la présente directive.
I1 importe notamment de s'assurer dans tous les cas, sur la base d'une compa-
raison simultanée des signes et des produits ou services, que Ta clientéle
risque véritablement de confondre les produits ou services identifiés par
les signes en question. Lorsqu'une marque est composée de plusieurs éléments
elle doit étre prise en considération dans son ensemble pour apprécier si le
Signe, qui est présumé la contrefaire, lui est similaire au point de préter
a confusion avec elle. I1 n'est plus possible, pour juger si, dans un Etat
membre, deux signes verbaux sont homophones ou, du moins , phenétiquement
similaires, de faire abstraction de 1'existence de Ta Communauté et du fait
que le pubTlic est de plus en plus averti de la prononciation correcte des
mots appartenant auk langues qui y sont parlées.

La fonction d'indication d'origine qué rémp]it Ta marque implique
que 1'usage de cette derniére ne péut, en principe, tre interdit ni & un tiers
pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté ou hors
de celle-ci, sous la marqué, par le titulaire ou avec son consentement, ni sur
base du droit des marques & un licencié qui fournit les produits ou les servi-

ces sous la marque hors du territoire des licences.

I1 nfest nécessaire au fonctionnement du marché commun de rappro-
.cher Tes dispositions nationales de procédure que dans la mesure ol il s'agit
de favoriser le réglement des conflits entre titulaires de marques ou entre
ceux-ci et les détenteurs d'autres droits privatifs. Dans 1'immédiat, seule une
procédure de réglement amiable est prévue. I1 pourra cependant s'avérer justifié
ultérieurement, notamment selon le degré d'intégration que la Communauté aura
atteint alors, d'envisager de nouvelles mesures permettant de résoudre plus fa-

cilement de tels conflits.
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :



- ARTICLE PREMIER -

La présente directive s'applique aux marques de produits ou
de services, individuelles, collectives ou de garantie, qui sont déposées
dans un Etat membre ou qui ont fait 1'objet d'un enregistrement internatio-
nal: produisant ses effets dans un Etat membre.

&t article régle le champ d'application de la

directive. Ses dispositions ne sont applicables
qu "aux marques déposées et par conséquent également
aux marques enregistrées. La directive ne s 'applique

" done pas aux marques nées de l'usage. Il a été renon—
cé a les inclure dans le champ d'application de la
directive parce que cela aurait entrainé des diffi-
cultés de définition par rapport a d'autres idroits
non enregistrés qui conférent une protection analogue
d celle aont bénéficient les marques (par exernple les
" Mustattungsrecht' en Allemagne). Un rapprochement qui
engloberait tous ces droits aurait fait éclater le cadre

de la présente directive.

Ia directive s'applique également aux marques de ser—
vices ainst qu'aux marques collectives et de garantie
dans la mesure ol les Etats membres protégent ces
catégories de marques. In directive n'ohlige toutefors
pas les Etats membres 4 tntroduire une protection pour

ces marques.
- ARTICLE 2 -

(1) Sont refusées & 1'enregistrement ou invalidées Tes marques
qui, a4 la date de leur dép6t, sont composées de signes ne pouvant, selon la
1égislation de 1'Etat membre concerné, ni constituer une marque ni étre dé-
tenus comme telle par le déposant, ainsi que les~marques qui, & la méme date,
sont dépourvues:de caractére distinctif dans un Etat membre, notamment

a) celles qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant
étre requis dans le commerce, pour désigner 1'espéce, la qualité, la quantite,
la destination, la valeur, la provenance géographique, 1'époque de la produc-
tion du produit ou de la prestation du service ou d'autres caractéristiques



de ceux-ci, @ moins que ces marques n'aient acquis un caractére distinctif
d la suite de 1'usage qui en a été fait ;

b) Celles qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications qui,
dans Te langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du com-
merce, sont la désignation usuelle du produit ou du service.

(2) Sont en outre refusées a 1'enregistrement ou invalidées
les marques qui, @ la date de leur dépot,

a) Sont composées de la forme imposée par la nature du produit, d'une forme
qui a un résultat technique ou enzore de Ta forme du produit qui affecte la
valeur intrinséque de celui-ci, pour autant que, dans 1'Etat membre concerné,
une forme est susceptible de constituer une marque;

b) Comportent des signes ou indications propres & induire le public en erreur,

notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit
ou du seryice ;

c) Sont contraires & 1'ordre public ou aux bonnes moeurs ou sont visées &
T'article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle, ci-aprés dénommée " la Convention de Paris".

(3) Une marque est également invalidée lorsque le produit pour
Tequel elle est enregistrée dans 1'Etat membre concerné a &té mis dans le
commerce dans un autre Etat membre, sous une autre merque, par le titulaire
ou avec son consentement, d moins que des motifs 1égitimes ne justifient
1'utilisation, pour ce produit, de marques différentes dans ces Etats membres;
toutefois, Ta présente disposition n'est pas applicable si le titulaire déci-
de de renoncer, pour le produit en cause, @ la marque existant dans 1'autre
Etat membre et apporte la preuve, dans Te délai imparti par 1'autorité saisie
de la demande d'inva]idation, que Ta renonciation a été effectuée en bonne et

due forme.

(4) Les marques déposées ou enregistrées avant la date fixée a
1'article 18 paragraphe 1 sont invalidées si elle sont frappées d'une des

causes visées au paragraphe 1 a 3.



Ies motifs absolus de refus mentionnés dans les
paragraphes 1 et 2 correspondent aux dispositions de
l'article 6 de la proposition de réglement 11 est par

conséquent renvoyé d l'eaposé des motifs de cet article.

Ies motifs absolus de refus, dont 1'énumération est
exhautive, dotvent €tre examinés dans le cadre de la pro-
cédure d'opposition ou, lorsque 1'Etat membre concerné
ne prévoit pas une telle procédure, dans le cadre de la
procédure d'invalidation. Tout comme & 1'article 6 de
la proposition de vréglement, qui renvoit 4 L'article 4
de la méme proposition, le non-respect des dispositions
nationales relatives aux.personnes habilitées d déposer

71,

une marque {"me pouvant... étre détenus comme telle par

le déposant”) constitue un motif absolu.de refus.

Ie 1ibellé du paragraphe 1 indique clairement que les
étabs membres ne sont pas tenus d'examiner si un signe
peut ou non Etre enregistré dans un autre Etat membre.
Oz méme, la directive n'oblige pas les Etats membres d

modifier la procédure d'enregistrement.

Ie paragraphe 3 contient un motif absolu de refus. sup—
plémentaire qu'tl y a liteu de faire valoir dans la pro-
cédure d'invalidation. Cette disposition a pour but d'
éliminer les obstacles d la libre circulation des mar—
bchandises qui résultent du fait qu'ne entreprise fait
enregistrer et utilise dans différents Etats membres

des marques différentes pour les mémes produits,sans

qQue des motifs légitimes Justifient une telle conduite.
Il semble plus Judicieux dans de tels cas de permettre
d'invalider une ou plusieurs de ces marques que de don—
ner 4 un tiers la possibilité de remplacer de sa propre
initiative par une autre marque, la marque apposée sur

le produit. En vue de préserver le principe de la propor—
tionnalité des interventions, 11 est prévu que le titu-—
latre peut décider quelles sont les marques qu'il souhai-
te maintenir. @tte disposition n'exclut pas qu'une en—
treprise utilise dans un Etat membre des marques diffé-

rentes pour les mémes produits.



Les dispositions du paragraphe 3 dotvent &tre vues
en liatson avec le chiffre 4 de la proposition de di-
rective du Conseill portant modification des directives
65/65/CEE et 75/5319/CEE concermnant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et adminis-—
tratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques (J0
n® €143 /8 du 12 Juin 1980).

- ARTICLE 3 -

(1) La marque confére & son titulaire un droit exclusif. Ce droit
permet d'interdire & tout tiers 1'usage, dans la vie des affaires, auquel il
n'a pas consenti, d'un signe identique ou sihi]aire a la marque pour des pro-
duits ou des services identiques ou similaires a ceux pour lesquels celle-ci
est déposée, lorsqu'un tel usage crée un risque sérieux de confusion dans 1'
esprit du public;

(2) Peuvent notamment étre interdits, si Tes conditions énoncées
au paragraphe 1 sont remplies, les types d'usages suivants

a) L'apposition du signe sur les produits ou sur Teur conditionnement

b) La mise des produits dans le commerce ou la fourniture des services sous
le signe;

c) L'usage du signe dans les lettres d'affaires et les factures.

(3) Les Etats membres déterminent les conditions dans Tesquelles
il peut étre obtenu réparation du préjudice causé par les faits visés au para-
graphe 1 ainsi que les régles de procédure applicables.

Gtte disposition, complétée par les articles 4 4 7
sutvants, fraxe l'étendue de la protection des marques
en conformité avec les dispositions correspondantes de
la proposition de réglement (voir exposé des motifs de
1'article 8 de la proposition de réglement). ILes marques
commumantaires et les marques nationales bénéficiteront
atnst de la méme étendue de protection. Il convient de
reconnaitre une importance toute particuliére 4 la dé-
Ffinition de 1'étendue de la protection conférée par les
marques nationales. En effet, les principes qui ont été
développés dans les législations des Etats membres a ce

sujet, notamment en ce qui concerne les notions de '"ris—



que de confusion entre des signes' et de "similitude
entre des produtts" ont des incidences directes sur
la libre ciruculation des marchandises : si ces no—
tions sont interprétées dans un sens large, cela ris-
que d'entrainer dans les échanges entre les Etats mem-
bres un nombre considérable de conflits opposant des
marques obtenues indépendamment les unes des autres
dans les différents Etats membres.

Aussi un des principaux obgectifs de la présente direc—
tive est—1l de rapprocher lesrrégles nationales dont
l'application entraine une protection différente et
parfois trés entendue, et ce d'ume maniére telle que
les marques natimnales bénéficient dans tous les Etats
membres de la méme protection. Cette protection doit
Etre déterminée en fonction de 1'obdet spéeifique du
drott des marques. Lors de Llétablissement de leurs
critéres d'apprécration, en particulier, les tribunaux
nationaux dotvent tenir compte des dispositions des
articles 30 et sutvants du traité CEE telles qu'elles
ont été interprétées A leur intention par la cour de
Justice. Les obstacles 4 la 1libre circulation des
marchandises ne sont admissibles que lorsqu'il y a un
risque sérieux de confusion entre deux signes et que le
besoin effedtif de protection du titulaire de la marque
et du consommateur rend une exception au principe de la

libre circulation des marchandises absolument bécessaire.

Lq présente directive exclut une protection qui va
au deld du domaine de la similitude des produtts pour
les marques de haute renommée. Ainsi qu'tl ressort des
considérants, une telle protection me peut Etre conférée
ni en vertu du droit des marques ni en vertu d'autres
dispositions légales des Etats membres, comme par exenm—
ple la législation contre la concurrence déloyale. Ie
titulaire d'une marque de haute renommée a, conformément
g 1'article & paragraphe 1 b) de la proposition de réglé-
ment et pour autant que soient remplies les conditions
qui y sont énoncées, la possibilité d'obtenir pour une
marque communautaire une protection qui va au deld de la

sitmilitude des produtts.
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- ARTICLE 4 -

(1) L'editeur d'un dictionnaire, d'une encyclopédie ou d'un
ouvrage similaire veille a ce que la reproduction d'une marque soit accom-
pagnée de 1'indication qu'il s'agit d'une marque déposée.

(2) Si 1'éditeur ne se conforme pas aux dispositions du para-
graphe 1, il est tenu, a 1a demande du titulaire de 1a marque, de rectifier
1'ouvrage a ses frais, lors de la réédition de celui-ci.

- ARTICLE 5 -

Le droit conféré par la marque ne permet pas d'interdire & un
tiers 1'usage, dans la vie des affaires,

a) de son nom patronymique et de son adresse;

b) d'indications relatives & 1'espéce, & la qualité, & la quantité, a la
destination, & la valeur, & la provenance géographique, a 1'époque de la
production du produit ou de la prestation du: service ou a d'autres caracté-

ristiques de ceux-ci;

c) de la marque pour indiquer la destination d'accessoires ou de piéces
détachées,

pour autant que cet usage n'est pas fait & titre de marque.

- ARTICLE 6 -

(1) Le droit conféré par la marque ne permet pas d'interdire
1'usage de celle-ci pour des produits qui ont &té mis dans le commerce sous
cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

(2) Le paragraphe 1 n'est pas applicable

a) Lorsque des motifs 1égitimes s'opposent & 1'impertation dans Ta communau-
té de produits mis dans le commerce hors de celle-ci;

b) Lorsque 1'état des produits est modifié ou altéré aprés leur mise dans le
commerce;
c) Lorsque les produits sont pourvus d'un nouvel emballage par un tiers.

- ARTICLE 7 -

Le droit conféré par la marque ne peut étre invoqué a'1'engontre

d'un Ticencié que si celui-ci enfreint Ta limitation de sa Ticence dans Tec
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temps ou a& une partie des produits ou des services pour lesquels la marque
est déposée ou contrevient aux instructions du titulaire relatives & 1la

qualité des produits ou des services.

Ces dispositions correspondent aux articles 9,10,
11 et 21 paragraphe 2 de la proposition de réglement,
11 est par conséquent renvoyé d l'exposé des motifs
de ces articles. Au-.sujet de 1'article 6, 71 convient
de remarquer en outre que pour l'application du para—
graphe 2¢), 11 y a lieu d'observer le droit communau—
taire en vigueur (voir arrét de la Gur européenne de
Justice du 2 mai 197 8 dans 1'affaire 102/77 " Hoffmann
la Roche/Centrafarm, Recueil 1978, page 113 9).

- ARTICLE 8 -

Une marque est refusée a 1'enregistrement ou invalidée.

a) En raison de 1'existence d'une marque antérieure, si ces marques risquent
de préter & confusion au sens de 1'article 3 paragraphe 1;

b) En raison de 1'existence d'un autre droit exclusif antérieur, s'il exis-
te un risque sérieux de confusion dans 1'esprit du public entre la marque et
ce droit, @ moins que ce dernier ne soit un portrait, un nom patronyme ou une

oeuvre protégée parle droit d'auteur ou par un dessin ou un modéle industriels.

Le paragraphe 1 (b) est éga]emeht applicable a 1'interdic-

tion de 1'usage d'une marque, fondée sur 1'existence d'un autre droit exclusif

antérieur.

Ies dispositions de cet article assurent que lorsque
des marques antérieures ou d'autres droits antérieurs
sont. tnvoqués contre une marque déposée, que ce soit
au cours d'une procédure d'opposition ou d'une procédu—
re d'invalidation, les mémes critéres concernant le ris—
que de confusion de signes ou la similitude de produits
sont appliqués que ceux qui sont applicables en vertu
de l'article 3 paragraphe 1 dans une procédure de contre—
fagon engagée par le titulaire d'une marque déposée. I

Iorsqu'tl s'agit des droits antérieurs qui sont mention—

nés dans le paragraphe 1 b deuxiéme membre de la phra-
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se, l'existence d'un risque de confusion n'est pas né-

cessaire.

D'aprés le paragraphe 2, il wn'est pas non plus permis
d'interdire, en se fondant sur un droit antérieur au
sens du paragraphe 1 b premier membre de la phrase, 1 'u-
sage d'une marque déposée lorsque les conditions qui y
sont énoncées pour refuser l'enregistrement d'une marque

ou pour invalider une marque ne sont pas remplies.

Il s'ensuit que dans le cadre d'une action en concur-
rence déloyale ou en passingroff, L'usage d'une marque
déposée ne peut Etre interdit en se fondantisur un droit
antérieur que lorsqu'il existe un risque sérieux de con—

fusion au sens de la présente directive.

En revanche, conformément d son champ d'application
fixé a l'article premier, la directive ne s'applique pas
aux cas ou des conflits n'egistent qu'entrend'autres

droits antérieurs.
- ARTICLE 9 -

(1) Lorsqu'au cours d'une progédure d'opposition & 1'enregis-
trement d'invalidation ou d'interdiction de 1'usage d'une marque, 1'autorité
saisie juge que le 1itige opposant cette marque d'une part et une autremmar-
que ou un autre droit d'autre part peut étre résolu par un réglement amiable
elle soumet aux parties des propositions visant a subordonner 1'usage de la
marque ou de 1'autre droit & des conditions qui sont susceptibles d'exclure
un risque sérieux de confusion dans 1'esprit du public.

(2) Si le titulaire de Ta marque ou de 1'autre droit n'est pas
partie 3 la procédure, 1'autorité saisie peut ordonner sa msse en cause.

Dans tous les cas od 1l y a litige entre une marque
d'une part, et un autre marque ou uneautre droit
d'autre part, les autorités ou les tribunaux saisis
doivent examiner si ce litige peut étre résolu par
wne réglement amiable. Les parties ne sont toutefois
pas liées par les propositions de réglement. Les dis—
positions du paragraphe 1 sont également applicables

lorsque le litige est circonscrit 4 un seul Etat

membre,
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Afin de permettre un réglement amiable également
dons les cas oii la partie d la procédure n'est pas
le titulaire d'une marque ou d'un autre droit, mais
celut qui importe les produits d'un autre Etat mem=
bre par exemple, la mise en cause du titulaire de
cette marque ou de ce droit peut étre ordonnée en

vertu du paragraphe 2.
- ARTICLE 10 -

(1) Le titulaire d'une marque ou~d'un autre droit exclusif
qui a pendant trois années consécutives, toléré, dans un Etat membre,
1'usage d'une marque postérieure risquant de préter confusion avec sa mar-
que ou avec son droit, ne peut plus demander 1'invalidation de la marque
Postérieure ni-en faire interdire 1'usage dans cet Etat membre ni dans un
autre Etat membre, 3 moins QUe le dépot de 1a marque postérieure n'ait été
effectué de mauvaise foi.

(2) Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit du titu-
laire d'une marque notoirement connue dans un Etat membre au sens de 1'ar-
ticle 6 bis de Ta Convention de Paris de demander 1'invalidation ou de
faire interdire 1'usage, dans cet Etat, d'une marque postérteure dans un
délai de cing ans aprés la date de 1'enregistrement de cette derniére.

A 1'instar de la procédure de réglement (article
44) 1a présente divective introduit elle aussi pour
des»motifs de sécurité du droit le principe de la
prescription par tolérance. Celui qui a, pendant
trois anndes consécutives, Btilisé une marque dons
un Etat membre sans rencontrer d'opposition, ne doit
plus, une fois ce délail écoulé, Eétre exposé au risque
de perdre 8a marque en raison de l'existence d'un mar—
que antérieure ou d'un autre droit antérieur. ette
disposition ne porte pas atteinte de maniére inéqui-
table aux droits du titulaire de la marque antérieure
ou de l'autre droit antérieur. En effet, l'ewercice de
ses droits n'est pas limité par la seule eapiration
d'un délat : la déchéance n'intervient que st le titu—
latre dc la marque antérieure ou de 1l'autre droit anté—

rieur-a toléré pendant une longue période 1'usage de la

marque postérieure.
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Une telle tolérance suppose qu'il avait comnaissance
de l'existence de la marque postérieure. Afin de preve-
nir des obstacles & la libre circulation des marchan-
dises, 1l est en outre prévu que la prescription par
tolérance des droits dans un Etat membre entraine éga-
lement la prescription par tolérance de ces droits
dans un autre Etat membre dans lequel le droit antérieur

est opposé a4 la méme marque postérieure.

Les dispositions du paragraphe 2 sont nécessaires
afin de tenir compte de 1'obligation de protection des
marques notoirement connues, qui découle pour les
Etats membres de l'artiele 6 bis paragraphe 2 de la
Convention de Paris.

)

- ARTICLE 11 -

(1) Sauf excuse 1égitime, Ta marque doit, dans les conditions
prévues par la présente directive, faire 1'objet d'un usage sérieux dans
1'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle

est enregistrée.

(2) Seules des circonstances indépendantes de la volonté du
titulaire de 1a marque sont considérées comme une excuse 1&gitime.

(3) L'usage de Ta marque fait par un licencié, par une person=-
ne &conomiquement 1iée au titulaire de la marque ou par une personne habili-
tée 3 utiliser une marque collective ou une marque de garantie est considéré

Comme fait par ce titulaire.

(4) La présente disposition n'est applicable aux marques dé-
posées, dans 1'Etat membre concerné, avant la date fixée a 1'article 18 para-
graphe 1 qu'a compter de ce’ le-ci.

- ARTICLE 12 -

Lorsque la 1égislation d'un Etat membre prévoit que 1'existence
d'une marque peut &tre opposée & 1'enregistrement d'une marque postérieure,
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elle exige que, sur requéte du déposant ou de 1'autorité compétente, 1'oppo-
sant apporte la preuve que 1a marque antérieure a été utilisée conformément

a 1'article 11 au cours des cing années qui précédent la publication de

Ta demande de marque postérieure, pour autant qu'd cette date la marque an-
térieure était enregistrée depuis cing ans au moins. A défaut d'une telle
preuve, 1'opposition est rejetée. Si la marque antérieure n'a été utilisée
que pour une partie des produits ou des services pour Tesquels elle est
enregistrée, elle n'est réputée enregistrée que pour les produits ou les ser-
vices concernés, aux fins de 1'examen de 1'opposition.

- ARTICLE 13 -

(1) Le renouvellement de 1'enregistrement d'une marque est
subordonné & la production d'une déclaration d'usage, indiquant les pro-
duits ou les services pour lesquels la marque a été utilisée conformément
a 1'article 11 au cours des cing années qui précédent 1'expiration de son
enregistrement.

(2) Si la déclaration d'usage n'est produite que pour une
partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée
1'enregistrement n'est renouvelé que pour Tles produits ou les services con-
cernés.

(3) Les 1égislations des Etats membres déterminent 1la procé-
dure de présentation de Ta déclaration d'usage et les sanctions applicables
a Ta présentation d'une fausse déclaration.

L'introduction dans les législationd des Etats membres
de l'obligation d'un usage sérieux contribue 4 réduire
le nombre total de marques protégées existant aur le
territoire des neuf Etats membres et, par conséquent,

le nombre des conflits qui en dévoulent.

L'article 11 contient, en conformité avec l'article
B de la proposition de réglement, les dispositions
générales conéernant l'obligation d'usage. L'article
11 paragraphe 4 précise que les délais mentionnés par
exemple dans les articles 12, 13 et 14 paragraphe 1 ne
commengent A courir qu'd compter de la date fixée a

L'article 18 paragraphe 1.

L'article 12 qui correspond & 1'article 35 paragraphe

2 de la proposition de réglement, ne s'applique qu'aux
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Etats membres qui connaissent une procédure d'oppositions
Une disposition correspondentd 1l'article 47 paragraphe 4
de la proposition de réglement n'est pas prévue dans la
divective ; en effet, dans tous les Etats membres la va—
lidité d'une marque peut étre attaquée devant les tribu—
naux et celui dont la marque est attaquée peut invoquer

© L'exception d'invalidité de la marque antérieure pour
non usage de celle-ci ou déposer pour le méme motif une
demande veconventionmelie en invalidation de la marque

antérieure.

A L'instar de 1'article 3 7 de la proposition de régle—
ment, L'article I3 subordonne le renouvellement de la
marque d'un Etat membre & la production d'une déclara-
tion d'usage. Le "mettoyage" ainsi réalisé du registre
national des marques contrihue Q& réduire le nombre de
conflits entre marques nationales et 4 éliminer ainsti
leurs incidences défavorables sur la libre circulation
des marchandises. En outre, cela permet au déposant
d'une marque communautaire de déterminer plus facile-
ment dans quelle mesure des marques antérieures effec—
tivement utilisées s 'opposent & l'enregistrement de

cette marque.
- ARTICLE 14 -

(1) Est invalidée la marque qui n'a pas été utilisée confor-
mément & 1'article 11 au cours d'une bériode ininterrompue de cinq ans;
toutefois, la marque ne peut plus étre invalidée lorsque, entre 1'expira-
tion de cette période et la date & laquelle la validité de Ta marque est
contestée, elle a été utilisée conformément & 1'article 11 et que cet usa-
ge a été effectué de bonne foi.

(2) Est également invalidée la marque qui, aprés la date de
son enregistrement,

a) est devenue, par le fait de son titulaire, Ta désignation usuelle d'un
produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée ;

b) est propre, par suite de T'usage qui en est fait pour les produits ou
tes services pour lesquels elle est enregistrée, a8 induire le public en +
erreur notamment sur la nature, Ta qualité ou Ta provenance géographique
de ces produits ou de ces services.
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Cette disposition régle, en conformité avec l'article
39 de la proposition de réglement, les cas dans lesquels
se produisent aprés l'enregistrement d'une marque des
circonstances spéetales qui entrainent 1 'invalidation
de celle—ci. @s cas correspondent aux causes de déché-
ance énoncées 4 l'article précité de la proposition
de réglement. Il est par conséquent renvoyé d 1'exposé

des motifs de cet article.

- ARTICLE 15 -

Si une cause de refus d'enregistrement ou d'invalidatdon d'une
marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels
cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de 1'enregistrement ou
1'invalidation ne s'étend qu'aux produits ou aux serwices concernés.

87 les conditions des articles 2,8 et 14 ne sont pas
remplies pour tous les produits ou services pour lesquels
la marque est déposée, la marque n'est pas vefusée a 1’
enregistrement ou invalidée dans son ensemble : Ie refus
d'enregistrement ou 1'invalidation ne s'étend qu'aux
produits ou services pour lesquels les conditions pré—

citées ne sont pas remplies.
- ARTICLE 16 -

Sans préjudice de T'article 8, les Etats membres dont la 1égis-
lTation autorise le dépot de marques collectives ou de marques de garantie
peuvent prévoir que ces marques sont refusées & 1'enregistrement ou invali-
dées pour des causes autres que celles visées aux articles 2 et 14, dans
la mesure ol Ta fonction de.ces marques 1'exige.

Etant donné que les législations relatives au dépdt de
marques collectives ou de marques de garantie différent sensi-
blement d'un Etat membre & l'autre, les Etats membres sont li-
bres, conformément aux exigences de leur droit national, de
grévoir d'autres motifs absolus de refus et d'autres causes
d'invalidation, comme c'est par exemple le cas pour la marque
communautaire dans les articles 91, 96 et 97 de la proposition
de réglement. Ces motifs et causes supplémentaires doivent tou-
tefois étre indispensables pour pouvoir préserver le caractére

particulier de cette catégorie de marques.
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- ARTICLE 17 =

Les Tégislations des Etats membres déterminent la procédure d'
enregistrement et d'invalidation des marques ainsi que les effets de cette
fnvalidation. Elles peuvent en outre prévoir qu'une marque, frappée d'une
cause d'invalidation visée par la présente directive, n'est pas opposable
aux tiers.

La présente premiére directive n'affecte pas les pro-
cédures nationales d'enregistrement ou d'inmvalidation
d'une marque. En outre, le soin de déterminer le moment
auquel la marque doit &tre considérée comme invalidée

demeure de la compétence des Etats membres.

— ARTICLE 18 -

(1) Les Etats membres mettent en oeuvre Tes dispositions 1é&gis-
latives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
d la présente directive au plus tard le...

I1s en informent immédiatement Ta Commission.
(2) Les Etats membres communiquent & Ta Commission le texte

des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.

- ARTICLE 19 -

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
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PROPOSITION
D'UN REGLEMENT DU CONSEIL

SUR LA MARQUE COMMUNAUTAIRE

INTRODUCTION

L'initiative de 1a Commission dans le domaine des marques s'expli-
que de Ta maniére suivante. Le marché commun des articles de marque accuse un
retard considérable par rapport aux marchés intérieurs pour les autres produits.
Aujourd'hui encore, i1 n'existe que des marques nationales. Leur protection
est régie par le droit national du pays concerné et ne produit des effets qu'a
1'intérieur de ce pays. La protection nationale des marques est inopérante
dans les autres Etats membres et, inversement, la protection étrangére 1'est
" sur le territoire national. Des marqués idéntiques ou similaires sont donc sus’-
ceptibles d'étre protégées dans divers Etats membres, méme au nom de titulaires
différents. I1 enrésulte inévitablement des conflits aux frontiéres intérieures
de la communauté. Chaque titulaire bénéficie d'un droit exclusif. Les consom-
mateurs du pays voisin peuvént étre induits en erreur sur 1'origine .de 1a mar-
chandise. En effet, la protection de Ta marque n'est pas une fin en soi : la
marque sert a distinguer des produits et des services. Leur importation et,
par conséquént, les échanges et la concurrence au niveau international peuvent
donc €tre entravés par les marques.

C'est pourquoi 1'on s'intérroge, depuis 1'entrée en vigueur du
Traité CEE,sur les moyens d'éliminer les barriéres nationales en matiérede
protection. Entre temps, la Cour de Justice des Communautés européennes a
aboli, par sa jurisprudence, qué]ques unes des régles qui’faisaient obstacle
aux échanges. Ainsi, la marqué ne confére plus & son titulaire le droit d'in
terdire & un tiers d'utiliser la marque pour des produits qui ont été commer-
cialisés sous cette marque par le titulaire lui-méme ou avec son consentement
dans un autre Etat membre. En 1'absence d'une 1égislation communautaire, la
Cour de Jjustice a été amenée a prendre d'autres décisions encore en faveur de
la Tibre circulation des articles de marque. Dans la perspective de la protec-
tion de 1a marque, une telle situation présente aussi des rigques pour 1'avenir

si 1a Communauté n'établit pas, & bref délai, des critéres 1égislatifs.
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L'essentiel des entraves & la libre circulation des marchandises
qui sont imputables au droit des marques subsistent toujours. On en voit une
illustration dans les cas ol des marques identiques ou similaires, nées indé-
pendamment les unes des autres, sont détenues dans divers Etats membres par
des entreprises n'ayant entre elles aucun lien économique. Selon les estima-
tions, les conflits de marques pourraient représenter approximativement un
quart de 1'ensemble des marques (1,8 million environ) enregistrées dans 1la
Communauté, mais en tout cas plusieurs centaines de milliers.

C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'harmoniser
les dispssitions des 1égislations nationales sur les marques qui ont une in-
cidence directe sur Ta 1ibre circulation des produits et des services, ainsi
que sur la concurrence au sein de la Communauté. I1 s'agit principalement des
régles concernant 1'étendue de la protection, 1'usage de la marque, le régle-
ment amiable des conflits entre marques et les motifs de nullité. Le rappro-
chement des T1égislations sur les marques fait 1'objet d'un projet d'une pre-
miére directive.

Sans doute le rapprochement des 1égislations nationales est-il
de nature a diminuer le nombre de conflits qui affectent le marché commun,
mais i1 n'est pas en mesure d'en &liminer la cause. En effet, 1'harmonisation
des régimes nationaux de protéction des marqués ne peut exercer aucune action
sur Tes restrictions 8 la libre circulation qui sont imputables & 1'autonomie
des ordres juridiques nationaux et au principe de territorialité sur lequel
se fonde dés lors le droit des Etats membres. Tant qu'il existe des droits
‘nationaux des marques, leur champ d'application géographique demeure limité
a chacun des Etats membres en cause, de.sorte que, méme en cas d'harmonisation
de nombreuses sources de conflits subsistent ou apparaissent entre des marques
identiques ou similaires régies par des 1é&gislations nationalesdifférentes.
Malgré le rapprochement des 1égisiations nationales sur les Marques, plusieurs
personnes pourront , indépendamment les unes des autres, faire protéger dans
divers Etats membres. la méme marque ou des marques similaires et empécher
ainsi 1'importation des articles de marque en question dans leur pays.

Pour 8liminer aussi ces conflits qui affectent lalibre circulation
des marchandises, la concurrence, les titulaires de marques et les consommateurs
il ne resteaucune autre solution que de faire coincider 1'étendue de validité
de 1a marque avec le marché commun. I1.s'agit de permettre 1'acquisition d'une
marque essentiellement indépendante des dispositions nationales et produisant
ses effets sur 1'ensemble du territoire de la Communauté.
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Comme la protection nationale des marques ne peut étre ni abolie ni convertie
obligatoirement en protection communautaire, la coexistence de la marque com-
munautaire et des droits nationaux représente la seule voie conduisant a la
réalisation active du marché commun des produits de marque. A mesure qu'aug-
menteront le nombre des marques nationales existantes converties en marques
communautaires et celui des marques nouvelles directement enregistrées sous
forme de marques communautaires , on assistera & une régression des conflits et
par conséquent, des obstacles & la libre circulation des marchandises et

des services ainsi qu'a Ta concurrence. Les objectifs de Ta Communauté pourront
ainsi étre atteints dans des proportions beaucoup plus vastes que par le rap-
prochement des 1égislations nationales. L'harmonisation des 1égislations natio-
nales sur les marques ne permet donc précisément pas de réaliser les aspects
des objets précités de Ta Communauté que la création d'un droit communautaire
des marques est de nature & promouvoir activement. Le rapprochement des Lé&gis-
lations nationales ‘des marques et la création d'un droit communautaire des
marques directement applicable sont donc daux moyens qui se complétent pour
atteindre les mémes objectifs.

Ce n'est pas tout. Le projet de réglement sur Ta marque commu-
nautaire vise non seulement & une ouverture réciproque des marchés nationaux,
mais aussi @ la création de conditions correspondant a celles d'un marché
intérieur européen pour les produits de marque. A 1'heure actué]]e, on ne peut
acquérir une marque que pour une partie du territoire communautaire ; on doit
donc déposer Ta méme marque auprés de plusieurs offices des marques selon des
procédures et des Tégislations différentes. L'harmonisation des 1é&gislations
nationales ne modifie en rien une telle situation. En revanche, le régime
communautaire des marques permet d'obtenir une marque valable dans un terri-
toire englobant tous les Etats membres de la Communauté en déposant une de-
mande auprés d'un office des marques selon une procédure et une 1égislation
uniques. Le résultat ainsi atteint est que, par rapport @ la concurrence natio-
nales 1'activité économique et la concurrence internationale au sein de la
Communauté ne sont plus génées ni faussées par la pluralité des demandes,
offices, procédures, lois et protections territoriales limitées ainsi que par
la multiplication par sept des interventions administratives, avec tous les
cofits et frais que cela entraine. On crée ainsi, au niveau de Ta Communauté,
des conditions Jjuridiques, administratives et financiéres qui correspondent
d celles qui existent dans Tes divers Etats membres. En 1'absence d'un tel
régime communautaire, le marché commun des sroduits de marque n'est pas réa-
lisable, c'est & dire qu'il n'est pas en mesure de fonctionner progressivement
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comme un marché intérieur. Sans lui, i1 est impossible d'éviter le cloisonnement
intracommunautaire du droit des marques, avec tout ce qu'il implique sur le plan
juridique, administratif et financier.

Enfin, le régime communautaire des marques contribue & promouvoir
. 1'expansion économique. En effet, 1'introduction de la marque au niveau de
Ta Communauté ouvre & 1'économie des perspectives nouvelles et supplémentaires
d'activité. Elle permet aux entreprises industrielles et commerciales de vendre
leurs produits et services dans 1'ensemble de 1a Communauté sous une seule et
méme marque bénéficiant d'une protection unitaire sur tout le territoire
communautaire. A cela s'ajoute qu'un tel systéme présente aussi un intérét
pour le consommateur. La marque communautaire constitue donc un moyen nou-
veau et supplémentaire d'ouvrir de nouveaux marchés européens & de nouveaux
produits et services et de transformer les marchés nationaux existants en
marchés européens. En ce sens, la marque communautaire est un instrument
exceptionnel d'intégration économique. En méme temps, elle facilite 1'ex-
ploitation des avantages que présente la production de masse. Les échanges
intracommunautaires s'en trouvent simplifiés, élargis et rationaliseés.

En effet, partout dans le monde, le droit national des marques
a fait ses preuves comme facteur capital de promotion industrielle et commer-
ciale. Tout porte a croire que 1'instauration d'un régime communautaire des
marques se traduira par des impulsions et des résultats analogues. L'indus-
trie et le commerce des produits de marque représentent une part essentielle de
1'économie de la Communauté. Leur rentabilité, leurs investissements, leur -
croissance et leur compétitivité internationale déterminent dans une large me-
sure le développement des activités économiques, 1'expansion et le niveau de

vie des consommateurs.

Par ailleurs, la Commission renvoie & ses principes généraux ex-
posés dans son "Mémorandum sur la création d'une marque communautaire" (1).
Dans ce méme document (2) et dans un autre document (3) l1a Commission justifie

(1) Bulletin des €ommunautés européennes, Supplément 8/1976, points 8 a 35.

(2) Points 44 a 48.

(3) Commission des CE "De la compétence de Ta Communauté pour instaurer un
régime européen des marques et la nécessité de cette action". Document de
travail I1I/D/1294/79, octobre 1979, 63 pages.
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le choix des bases juridiques (articles 235 et 100) et des instruments juri-
diques (réglement et directive). I1 sera fait & nouveau référence & ces textes

plus loin .

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et

notamment, son article 235,
Yu la proposition de la Commission,

Vu 1'avis du Parlement européen,

Vu 1'avis du Comité économique et social,

Considérant ce qui suits

IT convient de promouvoir un développement harmonieux des
activités économiques dans 1'ensemble de la Communauté et une expansion
continue et équilibrée par 1'établissement et le bon fonctionnement
d'un marché commun offrant des conditions analogues & celles qui existent
dans un marché national. La réalisation d'un tel marché et le renforce-
ment de son unité impliquent non seulement 1'é@limination des obstacles &
la 1ibre circulation des marchandises et @ la libre prestation des servi-
ces ainsi que 1'etablissement d'un régime assurant que la concurrence n'est
pas faussée, mais également, 1'instauration de conditions juridiques qui
permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activitéds de fabrication
et de distribution de biens ou de fourniture de services aux dimensions de
la Communauté. Parmi les instruments juridiques dont les entreprises doivent
disposer & ces fins, des marques leur permettant d'identifier leursproduits
ou leursservices de maniére identique dans 1'ensemble de T1a Communauté,
sans considération de frontiéres, sont particuliérement appropriées.

Une action de 1a Communauté apparait nécessaire pour réaliser
les objets précités de 1a Communauté. Cette action consiste dans 1'établisse-
ment d'un régime communautaire des marques conférant aux entreprises le droit
d'acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui Jjouis-
sent. d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoi-

re de Ta Communauté.
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Le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action requis pour la créa-
tjon-d'un instrument juridique tel que les marques communautaires.Le rappro-
chement des 1égislations nationales est impuissant 3 lever 1'obstacle de la
territorialité des droits que les 1égislations des Etats membres conférent
aux titulaires de marques. Dans ces conditions, la seule solution de nature
a permettre aux entreprises d'exercer sans entrave une activité é&conomique
dans 1'ensemble du marché commun est donc d'instaurer des marques régies
par un droit communautaire unique, directement applicable dans tous les
-Etats membres.

Le droit communautaire des marques ne se substitue toutefois
pas aux droits des marques des Etats membresg car, au stade actuel de la
réalisation du marché commun, 1 n'apparait pas Just1f1e d'obliger Tes
entrepr1ses a deposer Teurs marques comme marques communautaires ; les
marques nationales demeurent en effet nécessaires aux entreprises dont
activité est telle qu'une protectfon de leurs marques a 1'échelle de la
Communauté ne leur est pas utile.

Sous peine de mettre en cause 1'unité du régime des marques
communautaires et Ta prlmaute du droit communauta1re qui les gouverne,
il 1mporte que ces marques ne so1ent soum1ses aux droits des Etats mem-
bres que 1orsque le present reg]ement Te prévoit expressement

Le droit sur Ta marque communautaire ne peut s'acquérir que par
1'enregistrement et celui-ci est refusé si la marque est dépourvue de
caractére distinctif, est illicite ou n'est pas disponible. Dans ce dernier
cas, i1 convient cependant que 1'office ne refuse T'enregistrement de la
marque communautaire que si le droit antérieur.acquel celle-ci se heurte
est une marque enregistrée et exploitée dans le marché commun, Si son
titulaire a formé opposition contre 1'enregistrement de la marque «communau-
taire et si toute tentative de conciliation a échoué entre les parties.

Les titulaires de droits privatifs antérieurs non enregistrés,
quels qu'ils soient, ne sont pas 1ésés puisqu'il est Toisible & tout ti-
tulaire d'un droit antérieur, enregistré ou non, de faire valoir la nullité
d'une marque communautaire aprés son enregistrement. I1 pourra s'avérer
justifié ultérieurement, notamment selon le degré d'intégration que 1a Com-
munauté aura atteint alors, d'envisager de nouvelles mesures permettant de
résoudre plus facilement les conflits opposant les marques communautaires
3 des droits nationaux antérieurs.



25

La protection conférée par la marque communautaire est rattachée
aux notions de similitude des signes, de similitude des produits ou des
services et de risque de confusion qui en résulte. Le but de cette pro-
tection est de garantir T1a fonction d'origine de la marque. I1 est indis-
pensable d'interprétér de maniére stricte les notions précitées afin d'évi-
ter que 1a liberté d'action des concurrents ne soit restreinte inutilement
I importe notamment de s'assurer dans tous les cas, sur la base d'une
comparaison simultanée des signes et des produits ou services que la clien-
téle risque véritablement de confondre les produits ou les sercies identifiés
par les signes enqquéstion.Lorsqu'une marque est composée de plusieurs élé-
ments, elle doit étre prise en considération dans son ensemble pour appré-
cier si le signe, que est présumé la contre faire, lui est similaire au
point de préter & confusion avec elle. I1 n'est pas possible, pour juger
si la marque communatutaire et un autre signe verbal sont homophones ou, du
moins, phonétiquément similaires, de faire abstraction de 1'existence de la
Communauté et du fait que le public est de plus en plus averti de la pro-
nonciation correcte des mots appartenant aux langues qui y sont parlées.

La fonction d'indication d'origine que remplit la marque commu-
nautaire implique que son titulaire ne peut, en principe, en interdire
T'usage ni & un tiers podr des produits qui ont été mis dans le commerce
dans la Communauté ou hors de celle-ci, sous la marque, par lui-méme ou
avec son consentement, ni sur base du droit de marque & un licencié qui
fournit les produits ou les services sous la marque hors du territoire

de licence.

IT n'est justifié de protéger les marques communautaires et,
contre celle-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure que dans
1a mesure ol ces marques sont effectivement utilisées.

La marque communaéitaire doit étre traitée comme un objet de pro-
priété indépendant de 1'entreprise dont elle désigne les produits ou les
services. Elle doit pouvoir étre transférée ou donnée en gage a un tiers
ou faire 1'objet de 1icences. Les conditions de la déchéance et de 1a nul-
1ité de la marque communautaire doivent également faire 1'objet d'une ré-
glementatinon uniforme.

IT est indispensable que les décisions sur Ta validité des marques
communautaires aient un effet absolu et s'étendent & 1'ensemble du marché
commun, seul moyen d'éviter des décisions contradictoires des tribunaux et
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de 1'office et des atteintes au caractére unitaire des marques communautaires.
Ce sont les régles de la Convention concernant la compétence judiciaire et
1'exécution des 'décisions en matiére civile et commerciale qui s'appliquent

a toutes les actions en justice relatives aux marques communautaires, sauf

s1 le présent réglement y déroge.

Le droit des marques crée par le présent réglement requiert, pour
chaque marque, des mesures administratives d'exécution au niveau de Ta Commu-
nauté. Il est par conséquént indispensable, tout en conservant la structure
institutionnelle existante de Ta Communauté et 1'équilibre des pouvoirs, d'
instituer un office communautaire des marques indépendant sur le plan
technique et doté d'une autonomie juridique, administrative et financiére
suffisante. A cet effét, i1 est nécessaire et approprié de Tui donner la
forme d'un organisme de 1a communauté ayant la personnalité juridique et
exercant les pouvoirs d'exécution exactement délimités que Tui confére le
présent réglement, dans le cadre du droit communautaire et sans porter at-
teinte aux attributions des institutions de 1a Communauté.

I1 convient de garantir aux partiés concernées par les.décisdons
de 1'0ffice une protéctfon juridiqué_parfaitémént adaptée a la particularité
du droit des marques. Par conséquént, il y a lieu d'instituer, au sein de
1'office, dés chambres de récours composéés de trois membres juristes in-
dépendants, compétents pour examiner les décisions des divisions de 1'0ffice
sous 1'an91é matériel et juridique.

En vue d'assurer le respect du droit dans 1'interprétation et 1'
application du présent réglement, les décisions-‘des chambres de recours
doivent étre susceptibles d'un pourvoi en cassation devant Ta Cour de justice
Ce contréle judiciaire doit étre garanti méme dans les cas ol aucune des
parties ne se pourvoit en cassation contre la décision irréguliére d'une
chambre de recours. La commission doit donc pouvoir former un tel pourvoi
dans 1'intérét du droit devant la Cour de Justice.

La structure institutionnelle de 1a Communauté, 1%équilibre des
pouvoirs et le contrdle démocratique du budget de 1'office ne peuvent étre
maintenus que si 1'Assemblée et le Conseil arrétent le budget de 1'Office
conformément aux dispositions du Traité relatives & 1'adoption du budget
général.des Communautés et, de méme que la Cour des-comptes, exercent les
pouvoirs de contrdle qui leur sont conférés par le Traité en ce qui concer-

ne les recettes et dépénses de 1'0ffice,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT
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- TITRE I -

DISPOSITIONS GENERALES

Marque communautaire

(1) Les marques de produits ou de services enregistrées dans
les conditions et selon Tes modalités prévues par le présent réglement
sont dénommées marques communautaires.

(2) La marque communautaire produit les mémes effets sur 1'
ensemble du territoire de la Communauté. Elle ne peut étre enregistrée,
transférée, faire 1'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéan-
ce ou de nullité et son usage ne peut étre interdit que pour 1'ensemble
de ce territoire.

Le réglement s'applique aux marques de pro—
dutts et aux marques de services. A l'instar
des législations les plus récentes, 11 soumet
ces deux catégories de marques 4 un régime

Juridique identique.

Le caractére unitaive de la marque commu—
nautaire est la condition essentielle de la
réalisation d'un marché commun des produits et
des services de marque. Cela signifie gue les
effets de la marque comminautaire s' étendent
a l'ensemble du marché commun. Il doit en aller
de méme de leur cessation, quelle qu'en soit la
cause, sous peine de battre en bréche ce principe
Fondamental du réglement. Ce n'est donc qu'excep-—
tionnellement qu'il peut y étre dérogé. La seule
exception au caractére unitaire de la marque com—

munautaire est réglée d 1'article 45.
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- ARTICLE 2 -

0ffice commun

autaire des marques

Pour 1'application du présent réglement, i1 est institué un

Office communautaire de

s marques, ci-aprés dénommé " 1'0Office".

Il serait impossible de mettre en oeuvre le
régime des marques communautaires et d'en assurer
L'unité et l'efficacaité sans instituer un office
comminautaire des marques. Les services chargés,
dans les Etats membres, d'effectuer 1'enregistre-—
ment des marques ne sont pas en mesure, en effet,
de vérifier si une marque communautaire peut, entre
autres, étre valablement enrvegistrée dans 1'ensem~
ble de la Communauté ét le demeurer. L'accomplis=—
sement de ces tdches doit étre confié 4 un organisme
central dont le statut est régi par le titre XIT

du réglement.



- TITRE II -

DROIT DES MARQUES

PREMIERE SECTION

ARTICLE 3

Peuvent constituer des marques communautaires les mots, y com-
pris les noms patronymiques, les dessins, les lettres, les chiffres, les
combinaisons de couleurs, la forme du produit ou de son conditionnement
et tous autres signés proprés a distinguer les produits ou les services
d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Cette disposition définit les catégories de si-
gnes aptes ad constituer des marques communautaires.
Elle met 1'accent sur la capacité d'un signe 4 rem
plir la fonction primordiale Je la marque. Sur les
plans tant économique que Jjuridique, cette fonction
est d'indiquer 1'origine d'un produit ou d'un ser—
vice et de le distinguer ainsi des produits ou des

services provenant d'entreprises tierces.

Aucune catégorie de signes n'est d priort exclue
de 1'enregistrement comme marque communautaire. La
liste qui figure 4 l'article 3 comporte les types
de signes auxquels les entreprises recourent le plus
fréquemment pour identifier leurs produtits ou leurs
services, mais cette énumération n'est pas limitative,
ce qui facilitera 1'adaptation de la pratique adminis=
trative et de la jurisprudence aux nécessités de la
vie des affaires et devrait inciter les entreprises

d déposer des marques communautaires.
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Il appartiendra done selon les cas d 1'offices
aux Juridictions natitonales et finalement d la
Cour de Justice, d'apprécier si, par exemple, les
couleurs unies ou les nuances de couleur, les signes
auditifs, offactifs ou méme gustatifs sont suscepti-—

bles de constituer des marques communautaires.

- ARTICLE 4 -

w8 £ e ot et M el e e e B e e e e Em e e e om

(1) Peuvent étre titulaires de marques communautaires

a) Les ressortissants des Etats membres ainsi que les ressortis-
sants d'Etats tiers qui sont comiciliés ou cnt un &tablisse-
ment industriel ou commercial effectif et sérieux dans la
communauté ;

b) Les ressortissants des Etats parties & la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle, ci-aprés
dénommé " la Convention de Paris"..ainsi que les personnes
qui Teur sont assimilées en vertu de 1'article 3 de cette con-
vention;

c) Les ressortissant d'autres Etats qui accordent aux ressor-
tissantsde tous les Etats membres, en ce qui concerne les
marques, la protection qu'ils accordent aux nationaux.

(2) Les personnes morales ainsi que les sociétés assimilées a des
personnes morales en vertu du droit dont elles-relévent sont assimilées aux
ressortissants visés au paragraphe 1.

Le dépdt et la détention de marques commmautaires

sont accessibles au plus grand nombre.

D'une part, en effet, ils ne sont pas réservés
aux ressortissants des Etats membres. Le cercle des
personmnes qui sont autorisées d étre propridtaires de
marques conmmunautaires est trés vaste‘au contrarre et
e les ressortissants de nombreux Etats tiers,

soilt par le jeu de l'assimilation aux ressortissants
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de la communauté, soilt en vertu de la convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle

ou en application de la régle de réciprocité.

X D'autre part, les personnes physiques ne sont pas
les seulas & pouvoir Stre titulairves de marques com—
munautaires. Le réglement habilite expressément les
personnes morales 4 l'étre également ainsi que les
soctétés qui n'ont pas la personnalité juridique,
mats, telle la "Offene Handelsgesellschaft" du drott

allemand, leur sont assimilées.

On notera par atlleurs qu'hormis la condition de
la nationalité, aucune autre condition concernant direc-
tement le titulaire ne doit &Etre remplie. Ainsi, Tl
n'est nullement exigé qu'il posséde une entreprise
nt s il en posséde une, que la marque communautaire
sott destinée d identifier ses produits ou ses ser—
vices. Cecl résulte déjad du libellé de 1'article 3.
Rien n'empéche donc, tout au moins en droit communau=
taitre des marques, une société de participation finan-
citére d'8tre propriétaire d'une marque communautaire,
ni plus généralement, L'wun des membres d'un groupe de
soctétés de déteni? une marque comminautaire pour

Liensemble de celles—ct.

- ARTICLE 5 -

Le droit sur la marque communautaire s'acquiert par 1'enregistre-

ment.

Seul 1lenregistrement de la marque communautaire
est constitutif du droit sur celle-ci. Pour des rai-
sons de séecurité juridique d'autant plus évidentes
qu'il s'agit d'un titre de propriété valable sur bout
le territoire de la Communauté, ce droit ne peut s'ac—
quérir par 1'usage, 4 la différence de ce qui est admis

dans certains Etats membres.
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- ARTICLE 6 -

Motifs absolus de refus

(1) Sont refusées & 1'enregistrement les marques qui ne sont
pas conformes aux articles 3 ou 4 ainsi que Tes marques qui sont dépourvues
de caractére distinctif, notamment

a) Celles qui sont composées exclusivement de signes ou d'in-
dications pouvant Btre requis, dans le commerce, pour dési-
gner 1'espéce, la qualité, la quantité, la destination, la
valeur, la provenance géographihue, 1'époque de la production
du produit ou de l1a praestation du service ou d'autres carac-
téristiques de ceux-ci;

b) Celles qui sont composées exclusivement de signes ou d'indi-
cations qui, dansg le Tangage courant ou dans les habitudes
loyales et constantes du commerce, sont la‘désignation

usuelle du produit ou du service.

(2) Sont, en outre, refusées a 1'enregistrement :

a) La forme qui est imposée par la nature méme du produit ou qui
a un résultat technique ainsi que Ta forme du produit qui
affecte la valeur intrinséque de celui-ci;

B) Les marques qui comportent des signes ou indications
propres & induire le public en erreur, notamment sur
la nature, la qualité, ou la provenance géographique
du produit ou du service;

c) Les marques qui sont contraires & 1'ordre public ou aux
bonnes moeurs ou qui sont visées a 1'article 6 ter de
la Convention de Paris.

(3) Les paragraphés 1 et 2 sont applicables méme si les motifs

de refus n'existent que dans une partie du marché commun.

(4) Le paragraphe 1 a) n'est pas applicable si la marque a acquis

un caractére distinctif a la suite de 1'usage qui en a é&té fait.
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Outre la méconmnaissance des conditions de validité
énoncées aux articles 3 et 4, des motifs d'intérét
pubZic peuvent s'opposer 4 1'enregistrement d'un si-—
gne comme marque commmnautaire ; ce sont le défaut
de caractére distinctif, du signe ou son caractére
trompeur par rapport aux produits ou aux services qu'il
désigne, le fait que le signe est contraire & 1'ordre
du publie ou auw bonnes moeurs ou qu'tl comporte 1'
emhléme d'un Etat, un signe officiel de contrdle ou
lémﬁléme/ d'une organisation internationale auquel
s'applique 1'article 6 ter de la Convention de Paris.
Par atlleurs, la forme d'un produit n'est refusée ad.
L'enregistrement que si un tel enregistrement permet -
tait 4 une entreprise de monopoliser cette forme au

détriment de ses concurrents et des consommateurs.

La liste des motifs absolus de refus s'imspire dans
une large mesure de l'article 6 quinquies de la Conven-—
tion de Paris pour la protection de la propriété indus-—
trielle ou des législations en vigueur dans les Etats
membres. Ce n'est qu'd titre exceptionnel et pour plus
de commodité qu'il est renvoyé directement au texte

de la Comvention de Partis.

Une dérogation vient tempérer la rigueur de 1'ap-—
plication de l'article 6. L'office ne peut refuser
l'enregistrement d'une marque qui est devenue, d la
longue, distinetive des produits ou des services
du déposant, quand bien méme, elle est, en soi,
descriptive d'une caractéristique quelconque de
ceux—ct. On congoit atsément que l'application de
cette régle soit limitée aqux marques descriptives,
L'usage d'une marque ne pouvant effacer des causes
d'illicéité telles que le caractére trompeur de la

marque.

Il suffit que L'un des motifs absolus existe dans
une partie de la Communauté, celle—ci pouvant &tre
plus ou moins vaste qu'un Etat membre, pour que l'en-
registrement communautaire soit refusé. Lors de l'exa-
men de la demande de marque, 11 incombera & 1'Office de
veiller & ce que 1'application de ce principe ne com—
plique pas exggérement 1'enregistrement de marques

communautaires.
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- ARTICLE 7 -

Motifs relatifs de refus

(1) Une marque est refusée & 1'enregistrement Jorsqu'elle est
identique ou similaire & une marque antérieure, que les produits ou les

services que ces marques désignent sont identiques ou similaires et

qu'il en résulte un risque sérieux de confusion dans 1'esprit du public
du territoire dans lequel 1a marque antérieure produit ses effets.

(2)Sont considérées comme marques antérieures les marques dont
la date de dépdt esti:antérieure & celle de la demande de marque commu-
nautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué
a 1'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes

a) Les marques communautaires;

b) Les marques enregistrées dans un Etat membre, y compris les marques
enregistrées en territoire Benelux;

c) Les marques qui ont fait 1'objet d'un enregistrement international
ayant effet dans un Etat membre;

ainsi que les marques qui, d la date du dépdt de la demande de marque
communautaire, sont notoirement connues dans un Etat membre au sens de
1'article 6 bis de 1a Convention de Paris.

(3) Une marque est également refusée & 1'enregistrement lorsqu’
elle est demandée par 1'agent ou le représentant du titulaire 1égitime,
en son propre nom et sans le consentement du titulaire, @ moins que cet
agent ou ce représéntant ne justifie de ses agissements.

(4) Le présent article n'est applicable que si Te titulaire de
la marqué antérieure ou de 1a marque visée au paragraphe 3 'a formé
opposition avec succés, conformément aux dispositions du présent régle-
ment, contre 1'énregistrement de la marque communautaire.

Autre condition de validité d'une marque communau—
taire, sa disponibilité : La marque ne doit pas se
heurter a 1'existence d'un motif relatif de refus
c'est Q4 dire d'un droit antérieur appartenant d un

tiers.
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Au stade de 1'enregistrement, plusieurs conditions
dotvent étre réunies pour qu'une demande de marque
communautaire soit rejetée emraison de l'existence d'un
droit antérieur. La Commission s'est déja expliquée,

dans le mémorandum sur la création d'une marque com—

munautaire, sur la raison d'étre de ces conditions

" { points 77 a4 79 et 94 4 98).

En premier lieu, le droit antérieur doit Etre une
marque enregistrée dans la communauté ou dont 1'en—
registrement Yy produtt ses effets. Rien n'empéche
le titulaire d'une demande de marque de former oppo-
sition contre 1'enregistrement d'une marque communau-—
taire postérieure, mais L'Office devra attendre, pour
statuer sur cette opposition, que la premiére marque

ailt été enregistrée.

Devix dérogations seulement sont admises. La prer
miére concerne les marques notoirement connues dans
un Etat memEre, au sens de 1'article 6 bis de la
Convention de Paris pour la protection de la proprré-
té_industxielle. Ce sont des marques dont la réputa—
tion s'étend au territoire d'un Etat ol elles ne
sont nt déposées ou enregistrées, ni utilisées.
Cette exception présente un intérét pour deux ca-
tégories de marques : La marque acquise par 1'usage
dans un Etat membre, 4 condition qu'elle soit no-—
totrement connue dans un autre Etat membre ; La
Marque qui existe dans un Etat tiers et dont la no—
toriété a franchi les frontiéres de la Communauté.
Cette disposition ne s'applique pas, en revanche,
aux marques acquises par lL'usage dans un Etat mem—
bre et qui Jouissent d'une notoriété dans cet Etat

seulement.

La seconde dérogation est prévue au paragraphe 5 .
Elle a pour modéle 1'article 6 septies de la Conven—
tion de Paris. Son but est de protéger les titulaires
de marques, Yy compris ceux qui sont établis dans des
pays tiers, contre le dépdt frauduleux de ces marques,

par leurs agents ou leurs représentants.
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En deuxiéme lieu, la marque antérieure et la marque
déposée dotvent risquer réellement de préter & confu-
ston. La notion de risque sérieux de confusion est une
notion de droit communautaire. Les.critéres applicables
sont les mémes que ceux qui doitvent permettre de dé—
perminer si une action en contrefagon, intentée par le

titulaire de la marque communautaire conformément 4

l'article 8, est fondée. Dans le cas présent toutefois
le risque de confusion doit Etre apprécié en ne tenant
compte que du public du territoire dans lequel la mar—
que antérieure produit ses effets. Par 1d, 711 s'agit
d'éviter de reconnaitre au titulaire de la marque anr
térieure des droits plus étendus qu'il n'en posséde

en réalité. Ainsi, lorsque la marque antérieure n'est
enregistrée que dans un Etat membre et que la clientéle
de cet état ne risque pas véritablement de la confondre
avee la marque communautaire demandée, 1l importe peu

qu'll en aille différemment dans un autre Etat membre.

En troisiéme lieu, le titulairve de la marque anté-
rieure doit former opposition contre 1'enregistrement
de la marque communautaire devant 1'0ffice. En aucun
cas, celui—ci ne peut rejeter d'office la demande de
marque communatitaire en se fondant sur l'existence
d'un motif relatif de refus, si aucune oppesition
n'a été formée par le titulaire de la marque antérieure

ou 81 celuisetl a retiré son opposition.

D'autres cbnditions de forme et de fond, en partt-
culier l'usage effectif de la marque antérieuré, doi-
vent étre réunies pour que L'opposition aboutisse .
Elles sont examindes sous les articles relatifs ad la

procédure d'enregistrement.



- DEUXIEME SECTION -

ARTICLE 8

(1) La marque communautaire confére a son titulaire un droit
exclusif. Ce droit permet au titulaire d'interdire & tout tiers 1'usage
dans la vie des affaires, auquel il n'a pas consenti,

a) d'un signe identique ou similaire a la marque communautaire pour des
produits ou des services identiques ou similaires a ceux pour lesquels
celle-ci est enregistrée, lorsqu'un tel usagc crée un risque sérieux

de confusion dans 1'esprit du public ;

b) d'un signe identiques ou similaire a 1a marque communautaire pour
des produits ou des eervices non similaires a ceux pour lesquels celle
ci est enregistrée, 10rsgue 1a marque communautaire jouit d'une haute
renommée dans 1'ensemble de la communauté au moins et que 1'usage du

signe porte préjudice a cette réputation.

(2) Peuvent notamment étre interdits, si les conditions énoncées

au paragraphe 1 sont remplies, les types d'usage suivants :

a) 1'apposition du signe sur lesproduits ou sur leur conditionnement;
b) La mise des produits dans le commerce ou la fourniture des services
sous le signe ;

c) 1'usage du signe dans les lettres d'affaires et les factures.

(3) Le droit conféré par 1a marque communautaire n'est opposable

aux tiers qu'a compter de la publication de 1'enregistrement de la marque.

Toutefois, une indemnité raisonnable peut étre exigée pour des
faits postérieurs & la publication d'une demande de marque communautaire
qui, aprés la publication de 1'enregistrement de 1a marque, seraient in-

terdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi sursoit a statuer Jjusqu'a
la publication de 1'enregistrement.
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Cette disposition définit 1'étendue de la protec—
tion reconnue aux marques communautaires. Elle forme,
avec les articles 9 d 11 qui édictent plusieurs excep-
tions a l'article du droit conféré par la marque commu—
nautarre, la pierre angulaive du réglement. Pas plus
que les rapports entre une marque communautaire et
un droit antérieur, les relations antre cette marque
et un signe postérieur ne sont pas régies par le droit
national. Sinon,le principe du caractére unitairve de
la marque communautaire demeurerait lettre morte puis—
que cette marque ne produirait pas des effets identi-

ques sur tout le territoire de la Communauté.

Le droit exclusif conféré par la marque comminau=
taire dane la vie des affaires est défini comme un
droit d'exclusion que le titulaire peut opposer aux
tiers. Encore faut-il que plusieurs-conditions sotent

réunies. Quant au principe, 11 est nécessaire que la
marque et le signe utilisé par un tiers soient iden-—
tiques ou au moins similaires et que les produits ou
les -services qu'itls désignent sotent identiques ou
sitmilaires et concurrents. Mais cette condition n'est
pas suffisante. L'essentiel est en effet que la co-
existence de la marque et du stgne crée un risque sé=

rieux de confusion dans 1'esprit du public.

C'est 4 dessein que la commission 8'est tenue, dans
le corps de la proposition de réglement, d ce critére
géndral, tant les cas d'espéce sont variés. Des indi—
cations sont downées, dens les considérants, sur les .
orientations qu'il appartiendra aux Jjuridictions natio—
nales de suivre lorsqu'elles devront apprécier le bien
fondé d'actions en contrefagon intentées par les ti-
tulaires de marques communautaires. Leur attention
est ainsi attirée sur la néecessité de se départir d'une
interprétatton trop large de la portée du droit sur
la marque et , dans l'intérét des titulaires de marques
tour & tour demandeurs et défendeurs d 1'action en con—
trefagon, de leurs concurrents et des consommateurs, de
ne pas se contenter d'un risque hypothétique de confus

ston entre une marque communautaire et un aulre signe.
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Par atlleurs, 1l'article 3 domne des précisions
sur la fonction de la marque communautaire que
L'on ne peut ignorer lorsqu'il s'agit de se pro-
noncer sur l'existence d'un risque sérieux de

confuston.

Ce n'est qu'en faveur des marques qui jouissent
d'une haute venommée dand tout le marché commun
que le réglement autorise 1'extension de la pro-
tection des marques communautaires aux produits
non concurrents. Autant dirve que cette dérogation
ne concermne que des cas exceptionnels qu?il serait
erroné de confondre avec les marques communautaires
notoires. Celles—ci ne jourssent pas d'une protec—
tion plus étendue que les autres marques communau—
taires contre les contrefagons, ce qui est d'aill-
leurs conforme d 1'article 6 bis de la Convention
de Paris pour la protection de la propriété indus—

trielle.

L'octroi de cette protection particuliére, dont
la raison d'Stre est la célébrité d'une marque,
suppose logiquement qu'un dommage a été causé, non
au titulaire de la marque, mais 4 la réputation de ¢
celle—ci. Cette démonstration suppose 4 son tour que
l'usage véel de la marque et celui du signe soient
conyrontés. Aussi est—il compréhensible que le ti—
tulatre d'une marque communautaire de haute renommée
ne bénéficie pas d'une telle protection lorsqu'il
g'dppose a 1'enregistrement d'une marque communau—
taitre postérieure ou demonde 1'annulation de celle-

et

La nature du signe présumé contrefaire la marque
comminaiataire est sans importance. Il peut s'agi#
d'une marque, communautaire ou nationale, ou encore
par exemple, d'un nom commercial, d'une enseigne

ou d'un:titre de journal.
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, quant aux types d'usage qui peuvent étre in—
terdits, le paragraphe 2 n'en donne qu'une liste
indicative. On retiendra que la marque communau—
taire peut étre protégée avant méme 1'offre en .
vente d'un produit revétu d'un 8igne contrefai-
sant. Elle peut 1'étre également, bien que ce

cas ne soilt pas cité, contre l'usage qu'en ferait
un tiers dans la publicité, sauf s'il s'agit d'une
publicité comparative conforme d la directive
relative 4 la publicité trompeuse et déloyale
présentée, par la Commission au Conseil, le 10
Juillet 1973.

Le Droit sur la marque communautaire s'acquérant
par l'enregistrement, 11 est légitime que ce droit
ne puisse, en principe, étre invoqué contre les
tiers qu'une fois cet enregistrement pubiié. L 'ap-
plication rigide de ce principe risquerait de
latsser les titulalres de marques communautaires
sans défense pendant la procédure d'enregistrement.
Ausei ast~il possible d'obtenir, 4 titre rétroactif
un dédommagement pour des faits visés par le para-

graphe 1; mais survenus pendant cette période.

Quant 4 l'effet territorial de la décision
d'interdiction, 11 est précisé d 1'a ticle 74 para-

graphe 3.

- ARTICLE 9 -

(1) L'éditeur d'un dictionnaire, d'une encyclopédie ou d'un ou-
vrage similaire veille & ce que la reproduction de la marque communau-
taire soit accompagnée de 1'indication qu'il s'agit d'une marque enre-
gistrée.

(2) Si 1'éditeur ne se conforme pas aux dispositions du para-
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graphe 1, il est tenu, d la demande du titulaire de Ta marque commu-
nautaire, de rectifier 1'ouvrage, & ses frais, lors de la réédition

de celui=ci.

Le droit traditiomnellement conféré par la
marque dans la vie des affairves est complété par
la faculté, reconnue au titulaire de la marque
comminautarire, d'intervenir contre l'utilisation
de celle~ci, comme dénomination générique d'‘un
produit, dans des dictionnaires ou bien dans des

ouvrages analogues.

Le risque est grand, en effet, qu'un tel usage
n'entraine irrémédiablement la dégénérescence de
la marque, d'autant plus qu'il aura la caution
d'un ouvrage scientifique. Sans doute ne s'agirait-—
711 pas d'une dégénérescence duc d une action ou d
une omission du titulaire. Celui-ci n'encourerait
done pas la déchéance de ses droits aux termes de
1L'article 39, paragraphe 1b). Cect ne rend pas
pour autant superflue la protection conférée au

titulaire par L'article 9.

De tous les modes de véparation possibles la
rectification de l'ouvrage,uniquement lors -de la
réédition de celui~ci, est apparu comme le plus

Tndiqué.
- ARTICLE 10 -

Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas a son
titulaire d'interdire & un tiers 1'usage, dans la vie des affaires,

a) de son nom patronymique et de son adresse;

b) d'indications relatives & 1'espéce, 4 Ta qualité, & la quantité
a la destination, @ la valeur, & la provenance géographique,
& 1'époque de la production du produit ou de la prestation du
service ou a& d'autres caractéristiques de ceux-ci;
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c) de la marque pour {ndiquer la destination d'accessoires et de piéces
détachées,
pour autant que cet usage n'est pas fait & titre de marque.

Les exceptions apportées par 1'article 14 a4
1'exercice du droit exclusif conféré par la marque
commnautaire se retrouvent dans les droits en vi-

gueur dans bon nombre de pays.

Le titulaire de la marque communautaire ne peut
pas se fonder sur celle—ci pour priver un tiers du
drott d'utilieer son propre nom ou méme son adresse,
de décrire ses produits ou ses services ou d'in-—
diquer les produits de marque, téls des véhicules
automobiles, auxquels les acessoires ou les piéces

détachées qu'tl fourmit sont destinés.

L'article 8 redevient applicable si le tiers dé-
tourne ces indications de leur but et les utilise

pour indiquer 1'ovrigine de produits ou de services.

Il n'est pas exclu que, sans utiliser ces indi-
cations 4 titre de marque, un tiers peu scrupuleux
leur donne intentionnellement un aspect proche de
la marque communautaire et tirve indument profit

de la réputation de.celle—ci.

87 le droit national de la responsabilité civile
ou de la concurrence déloyale permet d'agir contre
de tels agissements parasitaires, l'article 10
n'empéche pas le titulaire de la marque communau-

taire d'intenter une telle action.

- ARTICLE 11 -

(1) Le droit conféré par T1a marque communautaire ne permet pas
a son titulaire d'interdire 1'usage de celle-ci pour des produjts qui ont
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été mis dans le commerce sous cette marque par ce titulaire ou avec
son consentement.

(2) Le paragraphe 1 n'est pas applicable

a) Lorsque des motifs Tégitimes justifient que le titulaire s'oppose a
1"importation dans la communauté des produits mis dans le commerce hors
de celle-ci;

b) Lorsque 1'état des produits est modifié ou altéré aprés leur mise dans
le commerce;

c) Lorsque les produits sont pourvus d'un nouvel emballage par un tiers;
toutefois, la présente disposition n'est pas applicable si le tiers éta-
blit que 1'utiiisation du droit de marque par le titulaire, compte tenu
du systéme de commercialisation appliqué par celui-ci, contribue a& cloi-
sonner artificiellement les marchés et que le reconditionnement ne sau-
rait affecter 1'état originaire des produits, s'il avertit préalablement
Te titulaire de la mise en vente des. produits reconditionnés et indique
sur le nouvel emballage qué les produits ont été reconditionnés par lui.

La seconde catégorie d'exceptions apportées
par le réglement & 1'exercice du droit sur la
marque communqutaire est connue, elle aussi de
la législation ou de la jurisprudence de la plu-
part des pays. La régle selon laquelle le droit
sur la marque s'épuise par la premiére utilisation
de celle~ct, effectude ou autorisée par le titulaire,
est la conséquence directe de la fonction d'indi-
cation d'origine que remplit la marque. Le lieu ou
le produit de marque est mis en circulation importe
peu ad cet égard. C'est pourquail le principe énoncé
a l'article 11 s'applique indifféremment, que le
produtt pourvu de la marque communautaire ait été
mis dans le commerce dans la communauté ou hors de

celle—ct.

L'application du principe de 1'épuisement du -
droit sur la marque se confond en outre avec la
réalisation de deux tdches que le Tralté a confiées
d la Communauté : éliminer les obstacles 4 la libre

eirculatdon des marchandises et A la libre presta-

tion des services entre les Etats membres d'une part,
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établir un régime assurant que la concurrence

n'est pas faussée. dans le marché commn d'autre
part. Il est clair que cette derniére obligation

ne pourrait étre respectée si la commission pro—
posalt une réglementation posant en principe que

les titulaires de marques communautaires sont en
droit d'utiliser celles—ci pour cloisonner le marché
mondial. Le risque est grand de voir des entreprises
dont le principal établissement se trouve peut—étre
dans des pays tiers, empécher que leurs produits
sotent importés, d des prix plus favorables, dans

la communauté, ce qui Jjouerait au détriment des

consommateurs de la communauté.

Ce n'est donc que dans des cas préeis que le

principe de 1'épuisement du droit sur la marque

- communautaire doit Etre écarté. L'énumération en
est donnée au paragraphe 2. Parmi les motifs
légitimes que le titulaire peut invoquer, confor-
mément 4 la lettre a, pour s8'opposer 4 l'importa-
tion dans le marché commun des produits qui ont
été mis dans le commerce dans un pays tiers avec
son consentement, on peut songer notamment a l'in-
terdiction qui lut a été faite, par les autorités
du pays d'exportation, de contrdler la qualité des

produits qu'y fabrique son licencié.

La lettre b) visant expressément 1'état du pro-
dutt, 71 s'ensuit que cette disposition ne s'appli-
que pas lorsque c'est le conditiommement du produit

qui est modifié ou altéré.

Le cas du réemballage du produit par un tiers
est réglé exclusivement par la lettre c). Il en
résulte que le titulaire de la marque comminautaire
ne peut s'opposer au réconditionnement de ses pro—

dutits par un tiers lorsque celui—cti remplit plu—
steurs conditions qui ont été formulées dans 1'ar—
rét rendu par la Cour de Justice le 23 mai 1978,

Hoffmann—La Roche/ Centrafarm, aff . n° 102/77
Rec, 1978 p. 1139.
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- ARTICLE 12 -

(1) Les effets de 1a marque communautaire sont exclusivement
déterminés par les dispositions du présent réglement. A moins que celui-
ci n'en dispose autrement, les sanctions civiles applicables a Ta contre-
facon d'une marque communautaire sont ¥égies par le droit de 1'Etat mem-
bre du tribunal saisi, relatif aux sanstions civiles applicables a 1la

contrefacon de marques nationales.

(2) Les régles de procédure applicables sont déterminées en vertu

des articles 76 et suivants.

Le droit national ne 8'applique aux marques
communautaires qu'd titre subsidiaire. Le réglement
définissant intégralement les effets de la marque
communautaire, il est clatP que ceux—ci ne sont pas
régis par le droit national. L'application concur—
rente du réglement et du droit.national dans un tel
cas rvemettrait en.cause la primauté du droit com-
munautaire. Pour éviter toute incertitude quant au
champ d'application du droit des Etats membres,

11 a toutefois paru utile d'indiquer expressément
que l'étendue de la protection de la marque com—
munautdire est gouvernée par le réglement exclusi<

vement.

Ce n'est que pour les sanctions de la contre—
fagon des marques communautaires qu'il est renvoyé
au droit national, en 1'occurence celuil du tribunal
saistl de l'action en contrefagon conformément aux

articles 74 et 75.

Le droit de 1'Etat membre du tribunal saist
englobe évidemment le droit intermational privé

de cet état.
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Se référant expressément aux+sanctions civiles
applicables dans les Ftats membres, 1'article 12
exclut que la contrefagon des marques evommunautaires
solt réprimée pénalement, quand bien méme la contre=—
fagon des marques nationales le serart dans 1'Etat

membre concermé.

Certains Etats membres ne protégent que les
marques de produits. La contrefagon des marques
communautatres de services n'y restera pas impunie
pour autant. Lut seront applicables les sanctions ct
viles qui le sont d la contrefagon des marques
nattonales de produtts. Cette solution ne comporte
aucun tneonvénient puisque le réglement eoumet les
marques de produtts et les marques de services au

méme régime Juridique.

" 'TROISTEME SECTION

- "ARTICLE 13 -

(1) ‘Sauf excuse 1égitime, la marque communautaire doit, dans
conditions prévués par le présent réglement, faire 1'objet d'un usage
sérieux dans le marché commun pour les produits du les services pour
lesquels ¢11e est énrégistrée.

(2) Seules des circonstances indépendantes de 1la volonté du titu-
laire de Ta marque communautaire sont considérées comme une excuse 1égi-
time.
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(3) L'usage de la marque communautaire fait par un licencié ou
par une personne économiquement 1iée au titulaire de Ta marque communau-
taire est considéré comme fait par ce titulaire.

L'une des idées maitresses du droit communautaire
des marques est que la propriété des marques ne peut
se conserver que par l'usage. L'obligation d'usage
est la rangon du droit d'acquérir une marque com-—
munautaire par le seul enregistrement. Rien ne Jus—
tifie en effet qu'd une époque ol il est de plus
en plus diffictle de trouver une marque attrayante
l'on réserve 4 un titulaire le monopole d'une mar-—
que qu'il n'eaplotte pas ou ne fait pas exploiter
par d'autres. A ce propos, les termes du paragraphe
3 corroborent le commentaire de 1'article 4 : il
est légitime que le titulaire de la marque commu—
nautaire, n'étant pas tenu de la posséder pour
ses propres besoing, puisse se prévaloir de 1'u-
sage qui en a été fait par certains tiers, en parti-
culier par les autres membres du groupe de sociétés
auquel 11 appartient. Si la marque communautaire est
utilisée par un licenciéd, le titulaire de.la marque
peuf le faire valoir, méme si le contrat de licence
n'a pas été enregistré et n'est donc pas, selon

L'article 21 paragraphe 4, opposable aux tiers.

Encore faut-il que cet usage soit sérieux,
notion qu'tl appartiendra aux autorités compétentes
communautatres ou nationales selon la procédure,
d'appliquer au regard des circonstances propres

a chaque cas d'espéce.

De méme <1 leur incombera d'apprécier si 1'usage
d'une marque communautaire pour un produit fabriqué
dans la communauté, mais destiné exclustvement d
1'exportation hors de celle—ci, a lteu dans le
marché commun. Au demeurant, rien ne Justifierait
une interprétation sévére de L'article 13 d cet
égard. En tout cas, c'est intentionnellement qu'il

n'est pas exigé que la marque communautaire Soit



48

‘utilisée sur le territoire d'un ou de plusieurs
Stats membres. D'une part, l'étendue de ces terri-—
toires varie considérablement ; d'autre part, Zl
serait paradoxal de faire des frontiéres nationales
le critére d'application d'une disposition essen-—
tielle d'un réglement dont le but est de surmonter

1'obstacle aux échanges qu'elles constituent.

Il serait également illusoire de vouloir énumérer
toutes les justifications que le.titulaire d'une
marque communautaire peut invoquer 4 L'appui du
défau? d'usage de celle-ci. Dés l'abord, il est
cependant indiqué sans ambiguité que seules des
eirconstances indépendantes de la volonté du titu-
laire entrent en ligne de compte, ce qui Ote 4
celui-ct la faculté de prétendre avec succés qu'il
n'a pu exploiter sa marque en raison, par exemple;
de 1'insuffisance de ses ressources. En revanche,
on congoit qu'un fabricant de produits pharma-
ceutiques n'alt pas pu exploiter la marque commu—
nautaire qu'il a fait enregistrer 11 y a plusieurs
années pour L'un d'entre eux en raison des contrain-—
tes auxquelles est soumise la mise sur le marché
d'un tel produtt, et qu'il ne subisse done aucune
des conséquences qui s'attachent au défaut d'usage

des marques communautaires.

Les sanctions du défaut d'usage sont la déché-
ance des drdits du titulaire de la marque commi—
nautarre, le rejet de 1'opposition ou de la demande
en nullité qu'il a formée contre 1'enregistrement
d'une marque comminautaire postérieure ou encore le
non renouve llement de 1'enregistrement de sa marque.
Les conditions de leur mise en oceuvre sont exposées
dans les articles relatifs d ces diverses procédu-

res.
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QUATRIEME SECTION

e e e e e e P R et e et e e e e o oy i e > - A -

La durée de 1'enregistrement de T1a marque communautaire est
de dix années a compter de la date du dépot de l1a demande. Sans pré-
judice de 1'article 37, 1'enregistrement peut étre .renouvelé pour des

périodes de dix années.

Pour fizxer la durée de 1'enragistrement et
son point de départ, la Commission s'est rallide a
la régle commine 4 de nombreux Etats :@: dix armées

a compter de la date de dépdt.

Le renouvellement est subordonné 4 des conditions
flxées a4 1'article 37. En bout état de cause, il
n'équivaut pas 4 un nowveau dépdt ; 1l ne donne
done pas lieu 4 un réexamen de la marque au regard
notamment de l'article € concernant les motifs

absolus de refus de 1'enregistrement.

= ARTICLE 15 -

Modification

——

(1) 1a marque communautaire ne peut pas €tre modifiée pendant
la durée de 1'enregistrement ni & 1'occasion du renouvellement de celui-

ci.

(2) Toutefois, si la marque communautaire comporte le nom et
1'adresse du titulaire, ceux-ci peuvent étre modifiés, a condition que
cette modification n'affecte pas substantiellement la marque. La modifi-
cation est enregistree.
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En principe, le titulaire d'une marque communau—
-taire qui désire modifier celle—ci doit entamer la
procédure d'enregistrement d'une nouvelle marque.
Cette régle se justifie par les risques d'abus et
les difficultés que comporte, pour les tiers, notam—
ment les propriétaires de droits antérieurs, et

pour L'office, tout changement de cet ordre.

La seule exception admise concerne le nom et
l'adresse du titulaire, qui figurent parfois parmi

les éléments dont se compose une marque complexe.

Il serait sane doute trop draconien d'exiger du
titulaire qu'il dépose une nouvelle demande de
marque communautaire lorsqu'il change de nom ou,
plus vraisemblablement, d'adresse. A 1'inverse,
la modification du nom ou de 1'adresse du titulaire
peut comporter des risques aussi grands que la
modification de tout autre élément de la marque.
C'est notamment le cas lorsque celle-ci est compo-
sée exclusivement de ce nom ou que ce dernier en

est 1l'élément dominant.

Clest pourquoi la dérogation prévue par le para-
gaphe 2 ne goue que st la modification n'affecte
pas substmntiellement la marque, réserve qui doit

étre interprétée strictement.

"CINQUIEME SECTION

e v o o e et ey o o e NV ot s PR e o B P s o e o e B ot o e o e e b -

o Tt S o tha A o e s o O o o o N e S e e S AR e e O -
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(1) Sauf disposition contraire des articles 17 & 22, 1a marque
communautaire en tant qu'objet de propriété est considérée en sa tota-
1ité et pour 1'ensemble du territoire de Ta communauté comme une marque
de 1'Etat membre sur le territoire duquel, d'aprés le registre des mar-
ques communautaires, le demandeur avait son domicile ou son siége ou,

a défaut, un établissement 3@ la date du dép6ét de la demande de marque
communautaire.

(2) Dans lescas non couverts par le paragraphe 1, 1'Etat mem-
bre visé au paragraphe 1 est 1'Etat du siége de 1'Office.

Le caractére unitaire de la marque commnautalre
ne peut étre préservé que si le régime juridique
auquel elle est soumise en tant qu'objet de pro-
priété est identique dans 1'ensemble de la commu—
nauté. Ceci ne Justifie pas cependant 1'élaboration
d'une réglementation commmautaire 4 ce sujet. C'
est pourquoi ce régime juridique est déterminé par
renvol au droit d'un Etat membre déterminé. La lot
nationale applicable est désignée conformément aux
régles de conflit prescrites par les paragraphes
1 et 2. Le choix de ces régles a été dicté par le
souet de garantir que, quelles que sotent les cir—
constances, la marque communautaire sera régie, tout

au long de sa vie, par la méme loi nationale.

Il n'a cependant pas été possible de faire 1'
économie de certaines régles mabérielles uniformes.
Dans plusieurs Etats membres, en effet, la marque
n'est pas considérée comme un bien indépendant de
l'entreprise dont elle désigne les produits ou les
sermvices. On ne peut done y céder une marque, lLa
donner en gage ou la faire saisir dans le fonds
de commerce. La marque communautaire-est au contrai=
re un objet de propriété indépendant de 1'entreprise
comme le sont les marques régies par de nombreuses
législations nationales récentes. Le chotx de ce
statut s'eaxplique par des considérations propres

aux néecesattés de la vie des affaires.
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Au surplus, 11 serait paradoxal de ne pas
‘traiterla marque comminautaire comme un bien in—
dépendant alors qu'tl n'est nullement exigé de
son titulaive, on L'a vu, qu'il posséde une en—
treprise ou utilise la.marque pour Ses propres
besoins. Aussi, fallait—-il éviter que dans les
Etats membres précités, le régime Juridique
applicable & la marque communautaire en tant qu'
objet de propriété comporte des lacunes. C'est la

raison d'étre -des avrticles 17 4 22.

ARTICLE 17 -

(1) La marque communautaire peut, indépendamment du transfert de
1'entreprise, étre transférée pour tout ou partie des produits ou des
services pour lesquels elle est enregistrée.

(2) Sauf manifestation contraire de volonté, le transfert de
1'entreprise dans sa totalité implique Te transfert de 1a marque commu-

nautaire.

(3) Sans préjudicé du paragraphe 2, la cession de la marque
communaiitaire est constatée par écrit a peine de nullité.

(4) S'i1 résulte de fagon manifeste des piéces établissant le
transfert:qu'en raison de celui-ci, la marqué communautaire sera propre
d induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la
provenancé géographiqué des produits ou des services pour lesquels elle
est enregistrée, 1'0ffice pefuse d'enregistrer le transfert.

(5) Un transfert ne porte pas atteinte aux droits acquis par des

tiers avant la date du transfert.
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(6) Un transfert n'a d'effet & 1'égard de 1'0ffice et n'est oppo-
sable aux tiers qu'aprés son enregistrement et.dans les 1imites qui ré-
sultent des piéces qui 1'établissent. Toutefois, avant son enregistreament
le transfert est opposable aux tiers qui ont acquis des droits aprés la
date du transfert, mais qui avaient connaissance de celui-ci Tors de 1'

acquisition de ces droits.

Cette disposition ne vise pas exclusivement
la cession entre vifs du droit sur la marque, mais
concerne tout mode de transmission de ce droit d un

tiers.

Pour les raisons indiquées sous l'article 16
11 est essentiel de poser en principe que la marque

communautaire peut-étre transférée isolément.

Cé principe est complété par quelques régles
destindes, les unes d Ster aux parties toute in—
certitude sur le propriétaire véritable de la
marque, les autres 4 éviter que le transfert se
fasse qu détriment des tiers, en particulier des

comnsommateurs.

Cl'est ainsi que dans le stilence de l'acte de
transfert de 1'entreprise, ausujet de la propriété
de la marque, celle—ci est considérée comme trans—
férée également. Cette régle ne s'applique pas
lorsque seule une partie de l'entreprise est trans—
férée, ni lorsque le titulaire de la marque commi=
nautaire est juridiquement distinct de 1'entreprise

qui utilise celle—ct.

De méme, la séeurité juridique des parties Jjus—
tifte que, en principe, la cesston de la marque
sotent au moins constatée par écrit et que cette
Fformalité sott une condition de la validité de
la cesston entre les parties et non pas uniquement

de son opposabilité aux tiers.

Quant 4 1'intérét des tiers, il est pris en
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considération aux paragraphes 4 et suivants. I1
s'agit en premier lieu d'empécher, dans toute la
mesure du possible, le transfert d'une marque
communautaire effectué sans 1'entreprise et dans des
eitrconstances telles qu'il rend la marque objecti-
vement trompeuse. A titre d'exemple, cette situa-—
tion se produira vraisemblablement si la marque
comminautaire comporte des élémwents qui donnent
une indication sur la provenance géographique du
produit, puis est cédée Q& une entreprise qui ne
dispose d'aucune installation de production

dans la région considérée et utilisera cette mar-—

que pour des produits provenant d'une autre contrée.

Le moyen le plus adéquat pour dissuader les
titulaires de marques communautaires de transmettire
leurs droits au détriment des consommateurs est
de confier & L'office le pouvoir de contrdler tout
transfert dont 1'enregistrement est demandé et
de refuser celui—ci, si le caractére trompeur de
la marque est patent. L'exercice de ce pouvoir ne
se solde pas pour les parties ni pour l'office par
un alourdissement de la procédure administrative,
car seuls sont sanctionnés les cas ol la tropperie
“est évidente et certaine 4 la lecture de 1'acte
de transfert. Au tdemeurarit, il ne serait pas con-—
forme & la mission de service public de 1'office de
le contraindre & enregistrer de tels transferts,
alors qu'il est tenu de refuser d'office 1'enregis—
trement des marques qui induisent le public en er—

reur.

ST 1l'enregistrement du transfert est refusé, ce
dernier sera inopposable aux tiers mais demeurera
valable entre les parties. La validité de la marque
méme pourra de toute fagon Etre mise en cause par .
la voie d'une demande en déchéance, si 1'usage qu'
en fait le nouveau titulaire la rend propre 4 in-

duire le public en erreur.
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En second 1lieu, la séecurité juridique des tiers
commande que le maintien des droits qu'ils ont ac+ -
quts avant la date du transfert leur soit expres=
sément garanti. C'est 1l'objet du paragraphe & qui
concerne, entre autres, les droits qui déconlent
de contrats de licence. Elle exige également que
1'opposabilité des transferts aux tiers dépende
en principe de leur enregistrement. La méme régle
s'applique vis 4 vis de L'office, afin de simpli-
filer et de clarifier les procédures qui se déroulent
devant lut. En revanche 1'omission de 1'enregistre=
ment n'a aucune incidence sur la validité du trans-—

fert entre les parties.

- ARTICLE 18 -

Droit réels

(1) La marque communautaire peut, indépendamment de 1'entre-
prise, étre donnée en gage ou faire 1'objet d'un autre droit réel.

(2) La constitution ou le transfert d'un droit réel sur une
marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'aprés son enregis-
trement.

- ARTICLE 19 -

Exécution forcée.

(1) La marque communautaire peut étre saisie indépendamment de
1'entreprise et faire 1'objet de mesures consécutives d'exécution.

(2) En matiére de procédure d'exécution sur une marque commun-
nautaire, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités
de 1'état membre déterminé en application de 1'article 16.
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- ARTICLE 20 ~

—— - - . 1 - 0 b A o S o e om0 B

Jusqu 5.1' entree en v1gueur, entre les Etats membres de dispo-
sttions communes en la matfere, une marque communautaire ne peut étre com-
prfse dans une procedure de fa111fte ou une procedure analogue que dans
1'Etat membre ol une telle procedure a 6té ouverte en premier lieu.

Le paragraphe premier des articles 18 et 19,
tire également les conséquences, en ce qui concer—
ne la constitution de droits réels sur une marque

 communautatre et la saisie de celle=-ci, du fait
que cette marque est un obget de propriété dis =

tinet de 1'entreprise du titulaire.

A l'tnstar du_transfért de la marque communau—
taire, et pour les mémes raisons, la constitution
ou le transfert d'un droit réel sur cette marque
dott étre enregistré pour Ztre opposable aux tiers
quelle que sott la régle prévue a cet égard par
le droit national applicable en vertu de l'arti-

" cle 18. Comme tous les autres enregistrements
prévus par le réglement, 1'inscription prévue
par l'article 18 paragraphe 2 est portée au

registre des marques communautaires.

Les articles 19 paragraphe & et 20 poursuivent
le méme objectif : éviter que la marque commureni~
taire fasse 1l'objet d'une saisie et de mesures
conséeutives d'exdcution ou, dans 1'état actuel
du droit, soit comprise dans uneprocédure de fail-
lite dans plusteurs Etats membres, ce qui ne se-
rait pas compatible avec le caractére unitaire de
cette marque. Nt 1'article 16 du réglement, ni la
disposition de la convention concernant la com—
pétence judiciaire et 1'exécution des décistons
en matiére civile et commerciale (1) n'interdisent
la survenance de ces situations. Dans le premier

" cas, L'article 16 5° de la convention précitée

(1) J.0.C.E n® L 304 du 30 Octobre 1978, P. 1.
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n'empéche pas des procédures de saisie multiples,
car il n'attribue nécessairement compétence ex-—
clusive aux tribunaux d'un Etat contractant qu'
en matiére d'exéecution des décisions. Quant d la
fatllite et aux procédures analogues, elles sont
exclues du charmp d'application de cette conventiou
Sans l'article 20, les autorités d'un Etat membre
ne serarent donc pas tenues de veconnaitre, une
procédure de fatllite dans laquelle serait com—
prise une marque communautaire, et qui aurait

été ouverte dans un autre état membre.

- ARTICLE 21 -

Licence

(1) La marque communautaire peut faire 1'objet de Ticences pour
tout ou partie des produits ou des services pour lesquels. elle est enregis-
trée.

(2) Le droit conféré par la marque communautaire ne peut &tre
invoqué a T'encontre d'un Ticencié que si celui-ci enfreint la limitation
de sa Jicence dans le temps ou a une partie des produits ou des services
pour’lesqué1s Ta marque est enregistrée ou contrevient aux instructions
du titulaire relatives a 1a qualité des produits ou des services.

(3) Le titulaire de Ta marque communautaire yeille a ce que le
licencié fabrique des produits ou fournisse des services d'une gqualité
égale a celle des produits ou des services qu'il fabrique ou fournit lui-
méme ,

(4) Les paragraphes 5 et 6 de 1'article 17 sont applicables aux
licences.

En autorisant l'octroil de licences sur les
marques communautaires, le paragraphe 1 part
des considérations analogues d celles qui jus—
tifient L'admission de la cession libre de cette

marque, de sa mise en gage ou de sa saisie.

Le paragraphe 8 énumére les obligations que
le titulaire d'une marque communautairre est en

droit d'imposer au licencié envertu du droit ex—
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clusif qu'il détient sur cette marque. Elles

ont trait a4 la durée du contrat, aux produits
ou aux Services pour lesquels le licencié est
autorisé a uttliser la marque, et d la qualité
de ces produits ou de ces services. Ce sont les
seules obligations qui relévent de 1'objet spé—
- eilfique du droit sur la marque et dont la vio-=
lation peut done dowmer lieu d une action en

contrefagon & 1'encontre du licencié.

L'article 21 ne restreint pas le champ de la
liberté contractuelle. En conséquence, il est
loisible aux parties d'inclure dans le contrat
d'autres clauses restreignant la portée territo-
riale de la licence ou conférant a4 la licence un
caractére exclusif. Ce ne sont ld que des exem=-
ples. Il appartiendra aux parties d'assurer le
respect de ces obligations, au besoin en agissant
en Justice pour inexécution du contrat. Il est
exclu en revanche que le titulaire de la marque
obtienne 1'exécution de ces stipulations en in=
tentant une action en contrefagon contre le li=
cencié, leur violation ne mettant pas en cause
la fonction de la marque, qui est d'indiquer 1'-

origine du produit ou du service.

Encore faut—il que ces clauses ne violent pas
les régles de concurrence nationales ou commu—
nautaifes. En aucun cas, ces conventions n'échap—
pent a l'application des régles de concurrence,
puisque leur contenu ne reléve pas de l'objet

spéeifique du droit sur la marque.

Le propriétaire d'une marque communautaire
a non seulement le droit d'imposer au titulaire
d'une 1licence dans la communauté le respect
d'une qualité déterminée, mais 11 en a méme 1'obli:
gation selon le paragraphe 3, s'il fabrique ou
fournit les mémes produits ou services que ee
licencié. Cette disposition contribue 4 protéger

les consommateurs en évitant que, dans la commu—
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nauté, sotent fabriqués des pyoduits ou fournis
des services de qualité inférieure 4 ceux qui Y
sont déjda proposés légitimement sous la méme mar-—
que. Une action en responsabilité civile peut
étre intentée contre le titulaire de la marque
qut manque 4 L'obligation queé lui impose Le
paragraphe 3, dans 1'hypothése ou le licencié
fabrique des produits ou fournit des services de
qualité inférieure et ou un tiers subit de ce

fait un préjudice.

Le paragraphe 3 ne prive pas le titulaire de
la marque de varier la composition des produits,
afin de les adapter aux habitudes locales de

consommation.

Quant aux effets de la licence vis—d-vis des
tiers, 1ls sont identiques 4 ceux que produit
le transfert de la marque. Bien que le titulaire
de celle—ci ne puisse donmer en licence plus de
droits qu'il n'en posséde, 711 n'est pas tnutile
de garantir aux tiers le maintien des droits
qu'ils ont acquis avant 1'octroi d'une licence.
Ainst le titulaire d'une marque, qui a:conclu
un accord de délimitation avec le titulaire de la
marque communautaire, a la certitude que le 1li-—
cencié se conformera aux conditions dont 1'usage

de la marque communautaire est assorti.

L'enregistrement des licences poursuit le
méme but que celui des transferts. Il résulte de
L'article 17 paragraphe 6, auquel 1'article 21
renvoie, que seules les licences constatées par
éerit pourront étre enragistrées et seront done

opposables aux tiers.

A la différence des transferts, les licences
verbales sont toutefois valables entre les parties.
Le titulaire d'une marque communautaire peut en
outre se prévaloir de l'usage de la marque fait
par le titulaire d'une licence verbale conformé-—

ment a l'article 18 du paragpaphe 3, et lui recon—
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nattre le droit d'agir en contrefagon confor-—

mément a l'article 77 paragraphe 1.

- ARTICLE 22 -

Les articles 16 a 21 sont applicables aux demandes de marques

communautaires.

Afin que 1l'unité de la marque communautaire
sotlt garantie des son dépdt, l'application des
dispositions concernant la marque en tant qu'
objet de propriété est étendue a4 la demande |

de marque.
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TITRE TIII

LA DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE.

Premiére section

- ARTICLE 23 -

La demande de marque communautaire est déposée auprés de 1'0Office

Il convient de simplifier autant que possible
la procédure d'enregistrement d'une marque commi—
nautaire dans 1'intéréet de 1l'office et, surtout,

dans celui des déposants.

Clest ainsi que, comme dans toute procédure
qui se déroule devant une institution de la commu—
nauté, 11 est plus rationnel d'exiger que +e dépdt
des demandes de marques communautaires soit effec-—
tué dirvectement auprés de l'office communautaire
des marques, étant dommé que la procédure d'en—
registrement se déroulera exclusivement devant
cet organisme et que les taxes seront acquittées

directement auprés de celui—ct.

Cette solution ne peut que contribuer 4 rédui-
re la durée de la procédure d'enregistrement et
ses aléas, tels que la perte de documents ou leur
transmission tardive A l'office et le » pport de
la date de dépdt que cela entrainera inévitablement
au dam des déposants. Enfin, on évite les difficul-

tés qui surgiraient immanquablement s1 €8 entye-—
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prises pouvatent déposer déposer des marques
communautaires auprés des autorités nationales
et e1 l'une d'elles choisissait de le faire

aupres des autorités d'un Etat membre qutre que

celut dans lequel elle est établie.

- ARTICLE 24 -

(1) La demande de marque communautaire comporte notamment :

a) L'identification du demandeur;

)

b) La liste des produits ou des services;

c) La reproduction de la marque

d) Le pouvoir du mandataire dans le cas visé a 1'article 72, pa-
ragraphe 2.

(2) Le dépbt de la demande donne lieu au paiement de taxes.

- ARTICLE 25 -

La date de dép6t de 1a demande de marque communautaire est
celle de la réception des piéces visées & 1'article 24, & condition qu'a
cette date le montant minimum des taxes soit parvenu & 1'office.

L'attribution par 1'office d'une date de dé-
pdt & une demande de marque communautaire dépend
de 1'accomplissement par le demandeur ou, le
cas éehdéant, son mandataire, de deux types de
conditions : la fourniture de certains renseigne-

ments ou piéces, le paiement de taxes.

Seuls les remseignements cités d l'article 24
paragraphe 1 doivent &tre obligatoirement fournis

pour qu'une date de dépdt soit accordée A lgide-
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mande. Le réglement d'exécution complétera, si
besoin est, cette liste et apportera des préci-
stons sur la maniére dont la demande doit étre
remplie. Sans doute exigera t—-il, par exemple,
que les produits et les services, pour lesquels
la demande est déposée, sotent regroupds par clas—
ses. Mais cette présentation des produits et

des services n'étant pas prévue par 1'article 24
elle ne figure pas, aux termes de L'article 25,
parmi les conditions dont dépend 1'octror d'une
date de dépdt.

Autre formalité essentielle a4 cet égard, le -
patement de taxes. Les principes qui le régissent
sont prévus par le réglement. La nature des taxes
qui devront Stre acquittées au plus tard lors du
dépdt de la demande seront définies dans le ré-
glement d'exécution, leur montant et leur mode
de perception seront fixés par le réglement

relattf aux taxes.

De l'article 25, 11 ressort clairement que
le patement du montant total des taxes n'est pas
extgé pour l'obtention d'une date de dépdt, mais
que celui d'un montant minimum, qui sera fixé par
le véglement relatif aux taxes, suffit. Les de-
mandeurs ont donc toute latitude pour compléter
le monaaﬁt des taxes qu'ils ont déjd acquitté, ne :
serait ce que pour tenir compte des corrections ap-
portées par l'office au elassement des produtts ou
des services pour lesquels la'demande est déposée.
En cette matiére, on a cherché a4 éviter de trop
grandes divergences entre la proposition de régle—
ment et les régles prévues par le Traité concermant

l'enregistrement des marques.
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DEUXIEME SECTION

Priorité

- ARTICLE 26 -

Droit de Priorité

(1) Celui qui a réguliérement déposé une marque dans ou pour
1'un des Etats parties a 1a convention de Paris ou son ayant cause jouit,
pour effectuer le dépot d'une demande de marque communautaire pour la
méme marque et pour des produits ou des services 1dent1ques a ceux pour
lesquels cette marque est deposee, d'un droit de priorité pendant un dé-
compter de Ta date du premfer dépbt. '

~

Tai de six mois

(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité
tout dépdt ayant la valeur d'un dépdt national regu]fer en vertu de la
1égislation nationale de 1'Etat dans 1eque1 M- -a été effectue ou d'ac-
cords bilatéraux ou multilatéraux. ‘

(3) Par dépdt national régu1fér, on entend tout dépdt qui
suffit a établir la date a daquelle i1 a été effectué, quel que soit
le sort ultérieur de ce dépdt.

(4) Est c0ns1dere comme premfer dépdt un deth ultérieur
effectud pour Tla méme marque, pour des produits ou des services 1den-
tiques et dans ou pour le méme Etat qu'un prem1er dépot antérieur, a
Ta condition que ce dépdt antérieur, & Ta date du dépdét ultérieur,
ait été retiré, abandonné ou refusé, sans Taisser subsister de droits;
et qu'il n'ait pas encore servi de base pour 1la revendication du droit
de priorité. Le dépot antérieur ne péut plus alors servir de base pour
la revendication du droit de priorité.

(5) Si le premier dépét a été effectué dans un Etat qui n'est
pas partie @ Ta Convention de Par1s, 1es dlspos1t1ons des paragraphes
1 3 4 ne s'applique que dans la mesure ol cet Etat accorde, sur la base
d'un premier dépdt effectué auprés de 1'0ffice, un droit de priorité
soumis @ des conditions et ayant des effets équiva1énts i ceux prévus
‘par la Convention de Paris.
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Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépét
antérieur produit une déclaration de priorité. L'office peut exiger une
copie de ce dépot accompagnée, le cas échéant, de sa traduction dans la
langue de procéduré de 1'0ffice.

- ARTICLE 28 -

Par 1'effet du droit de priorité, la date du premier dépét
est considérée comme celle du déeplt de Ta demande de marque communau-

taire, sauf paur 1'application de 1'article 14.

- ARTICLE 29 -

e - pan L T B B T e G et e W e T P T

Pour 1'application de 1'article 4 de la Convention de Paris,la
demande de marque communautaire a laquelle une date de dépét a été
accordée a, dans les Etats membres, la valeur d'un dépdt national régu-

Tier.

Le dépdt régulrer d'une marque dans un Etat

de 1'Union de Paris confére au déposant, pendant
six mois, un droit de priorité pour le dépdt d'
une marque communautaire en tous points identique
4 la premiére. Le bénéfice de cette disposition
est étendu aux dépdts effectués dans d'autres pays

tiers, sous condition de réeiprocité.

Le contenu et la rédaction des dispositions
qui régissent le droit de priorité s'inspirvent
largement de 1l'article 4 de la Convention de Paris.
Rien ne Justifie en effet, en l'état actuel des

choses, que la proposition de réglement s'écarte
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des régles de la Convention de Paris.

Bien que la comvention de Paris autorise les
pays de L'Union 4 exiger de celui qui fait une
déclaration de priorité la production d'une copie
du dépdt antérieur, cette formalité n'est pas
requise systématiquement par la proposition de
réglement. La nécessité de fournir une copie du
dépot antérieur et une traduction dans la langue
de procédure de 1'0ffice est laissée 4 1 'appré-

ctation de ce dernier.

La reeonnaissance du droit de priorité a pour
conséquence que la date du premier dépdt de la
marque est considérée comme celle du dépdt de la
demande de marque communautaire. Cette régle
comporte une exception en ce qui concerne la du-
rée de 1'enregistrement de la marque communautaire.
Celle—ci est en effet toujours calculée & partir
de la date du dépdt de la demande de marque commu—

nautaire auprés de l'office.

Enfin 11 convient d'assurer que celuti qui a
déposé une marque eommunautaire Jjouira, lui aussi,
~du droit de priorité dans les Etats parties d la
Convention de Paris, en particulier dans les Etats
tiers. C'est le but de l'article 29. L'article 4 A
2 de la Convention de Paris étend en effet le
bénéfice du droit de priorité aux dépdts qui ont
la valeur d'un dépdt national régulier, en vertu
des traités multilatéraux conclus entre des pays de

L'Unzon.

La création de la marque communautaire est,
sans conteste, fondée sur un tel traité, puisque
la présente proposition de réglement, qui la pré-
voit, a pour base Jjuridique ite tratté CEE. Il
suffit done, pour que 1l'article 4 de la Convention
de Paris Joue également en faveur des dépdts de
marques communautaires, que le réglement reconnais—

se d.ces dépdts la valeur de dépdts nationaux ré-
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gulters, effectués dans les Etats membres de la

communaute.

TITRE IV

PROCEDURE D'ENREGISTREMENT

Premiére Section

Examen de 1a demande

- ARTICLE 30 -

Examen des conditions formelles

" e W o o S (o8

(1) Si 1a demande de marque communautaire ne remplit pas
les conditions pour qu'il Tui soit accordé une date de depdt, elle

est irrecevable.

(2) Si la demande de marque communautaire comporte des irré-
gularités matérielles ou si le montant des taxes acquittés atteint le
montant minimum mais est inférieur au montant prescrit, la demande est
rejetée. L'inobservation des dispositions du présent réglement concer-
nant la revendication de priorité entraine 1a perte du droit de prio-

rité pour la demande.

(3) Le paragraphe 2 n'est applicable qu'aprés que le demandeur
a été invité a corriger les irrégularités ou a acquitter le montant pres-

crit des raxes.

Cette disposition opére ume distinction entre
L'irrecevabilité et 1'irrégularité de la demande

de marque communautaire selon la nature des condi-
tions auxquelles, le cas échéant, cette demande ne
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satisfait pas.

La demande est irrecevable si 1'une des condi-
tions indispensables pour 1'attribution d'une date
officielle de dépdt fait défaut, soit que la de-
mande ne comporte pas l'un des remseigmements
prescrits par L'article 24, soit qu'd la date ol
L'office regoit cette demande le montant minmimum
des taxes ne lui ait pas été versé. Le réglement
d'exdécution prévorra nécessairement que le déposant
est informé de 1l'irrecevabilité de sa demande. I1
appartient alovs 4 celui—ci, s'il désire maintenir
sa demande, de faive le nécessaire pour que 1'offi-
ce putsse appliquer 1'article 25, c'est d dire de
luil transmettre une demande compléte ou d'acquitter
les taxes requises. L'office n'accorde:aucun délat
au déposant pour ce faire, n'étant pas censé,

officitellement, avoir regu la demande.

L'trrécevabilité de la demande n'est pas une
mesure aussi draconienmne qu'on pourrait le croire
" @ premiére vue, car elle n'intervient que st le
demandeur ne remplit pas les obligations minimales
que 1'on est en droit d'attendre d'un déposant sé-
rieux. Elles.concernent en effet d'une part son
identité et celle de la marque qu'il dépose,
d'autre part la cowverture des premiers frais

de la procédure.

Dés qu'une date de dépdt peut Etre accordée
ad la demande, 1'office examine s8i celle—ci est
établie conformément aux dispositions du réglement
d'éxécution, si le montant des taxes acquitté par
le demandeur est suffisant et si la priorité d'un
dépdt antérieur revendiqué par celui ci l'est dans

les formes prescrites.

Comme 11 est normal dans une procédure adminis-—
trative qui peut conduire 4 une décision faisant
grief a@ un Justiciable, la possibilité doit étre

dovnée au déposant, st un manquement est constaté



69

de régulariser sa situation, dans le délai que
l'office lut impartira. Il risque en effet soit
de voir sa demande rejetéey soit de perdre le droit
de priorité que luil confére un premier dépdt
81 ce droit n'a pas été revendiqué de maniére

réguliére.

- ARTICLE 31 -

Examen relatif aux mofifs absolus de refus

(1) Si la marque est exclue de 1'enregistrement en vertu de
1'article 6 pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels
la marque communautaire est demandée, la demande est rejetée pour les pro-
duits ou les services concernés.

- (2) Lorsque 1a marque comporte un élément qui est dépourvu de
caractére distinctif, 1'enregistrement de cette marque peut étre subordon-
né a la condition que Tle demandeur déclare, sur demande de 1'office, renon-
cer au droit exclusif sur cet &lément.

(3) La demande ne peut étre rejetée qu'aprés que le demandeur
‘a @té mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter
ses observations.

(4) La demande est publiée pour les produits ou les services
-pour lesquels elle n'est pas exclue de 1'enregistrement.

(5) Si aprés avoir été publiée la demande est rejetée confor-
-mément aux paragraphes 1 ou 2, la décision de rejet est publiée lorsqu'

elle est définitive.

L'ordre dans lequel les différentes phases

de 1'examen d'une demande de marque communautaire
apparatssent dans le texte du réglement n'a pas
d'ncidence sur la maniére dont la proeédure se
déroulera devant 1l'office. Celle—ci dépendra del’
organisation interme de cet organisme et des con-—
ceptions que le président de 1l'office appliquera
en la matiére. Ainsi, on peut imaginer qu'afin

de ne pas ralentir la procédure d'enregistrement,
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L'examen relatif aux motifs absolus de refus soit
entrepris parallélement 4 celui de la régularité
matérielle de la demande. Le réglement doit en

tout cas demeurer Flexible d cet égard.

Dans le méme ordre d'idées, on remarquera que
l'article 31 est congu de maniére 4 ce qu'il s'
applique tout au long de la procédure d'enregistre-—
ment, et pas seulement avant la publication de la
demande de marque comminautaire. Ceci ressort du
paragraphe 5 qui traite expressément le cas ou un
motif absolu de refus est découvert, ce qui entrai-
né nécessairement 1'obligation de publier également

la décision de rejet.

Il convient d'ajouter que ce n'est pas seulement
a l'inttiative des tievrs que L'office pourra
continuer de vérifier, aprés la pubilication de la
demande, st wn motif absolu de refus s'oppose 4
1 'enregistrement de la marque ; 11 est en droit

de le faire d'office d ce stade également.

L'examen de la marque, auquel 1'office se livre
au titre de 1'article 31, porte sur la conformité
de celle—ct aux régles énoncées a 1'article 6
ainst qu'auxr articles 3 et 4 auxquels 1'article 6

paragraphe 1 renvoie.

Les particularités de la procédure prévue d
L'article 31, résident en premier lieu, dans le
fait que si l'office constate l'existence d'un
motif absolu de refus, 11 doit lalsser au déposant
le choix entre la présentation d'observations,
la modification de la demande ou méme le retrait
de celle-ct.

En deuxiéme lieu, le déposant peut renoncer 4
son droit exclusif sur les éléments dépourvus de
caractére distinctif d'ume marque qui est distinc—
tive dans son ensemble et de ce fait digne de pro-

tection, pour éviter un rejet de la demande par
1L'office.
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L'application souple de cette disposition con—
tribuera d clarifier la portée du droit exclusif

conféré par une marque communautarre.

En-troisiéme lieu,1l sera certainement utile
a l'office, pour qu'tl puisse mener d bien ses
investigations au titre de l'article 31, de pouvorr
recuetllir toutes les informations nécessaires, en
particulier de consulter les autorités des Etats
membres ainsi que des groupements professtonnels,
nattonaux ou internationaux. Il ne faut pas perdre
de vue que cet office devra constamment appréciter
les langues et les usages commerciaux en VLGueur

oucconnus dans la communauté.

- ARTICLE 32 -

Modification de la demande

La demande de marque communautaire peut, sur requéte, €tre
modifiée pour Timiter la liste des produits ou des services ou pour
rectifier Te nom et 1'adresse du demandeur, des fautes d'expression
ou de transcription ou des erreurs manifestes, pour autant qu'une telle
rectification n'affecte pas substantiellement la marque.

Alors que 1'article 15 concerme la modification
dlune marque enregistrée, la présente disposition
détermine sous quelle condition la demande de
marque communautaire peut Etre modifide sans que

cela entraine une perte de priorité.
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Deuxiéme Section

- o - - =GR v En b —— -

~ ARTICLE 33 -

Observations des tiers

- - G v TR - -

Toute personne physique ou morale ainsi que les groupements
représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires
de services, des commercants ou des consommateurs peuvent, aprés
la publication de Ta demande de marque communautaire, adresser 3
1'0ffice des observations écrites, fondées sur le motif selon

lequel Ta marque est exclue de 1'enregistrement en vertu de 1°
article 6.

Tout tiers y compris les groupements mentionnés
dans la présente disposition ont la possibilité
de signaler 4 l'office 1'existence de motifs
absolus de refus et d'aider ainsi l'office d détermi-

ner par exemple si une marque déposée contient des
indications qui, d'aprés les habitudes du commerce,
sont la désignation usuelle du produit (article 6
paragraphe 1 b), ou st la marque déposée risque
d'induire le public en erreur sur la qualité ou la
provenance géographique du produit (article 6 para-
graphe 2 b). De telles observations ne sont pas sou-
mises & un délai, mais peuvent étre présentées pen-
dant toute la durée de la procédure d'enregistrement
Stant domméd que jusqu'a 1'enregistrement l'office peut
a  tout moment tenir compte de motifs absolus de
refus. Le fait de présenter de telles observations

n'entraine aueun frais pour le tiers.

St L'office passe outre & ces observations et

décide 1'enregistrement, aucun recours n'est possible
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Le tiers est toutefois libre de saisir l'office

d'une demande en nullité de la marque.

(1) Les titulaires de marques visées a T'article 7 peuvent,
dans un délai de trois mois a cumpter de Ta publication de la demande de
marque communautaire, former opposition contre 1'enregistrement de cette
marque. L'opposition ne peut étre fondée que sur le motif selon lequel la
marqhe est exclue de 1'enregistrement en vertu de 1'article 7.

(2) L'opposition est formée par écrit et motivée, Elle n'est
réputée formée qu'aprés paiement de la taxe d'opposition.

(3) Si 1'opposant n'a ni domicile ni siége dans la communauté,
i1 fournit, & la requéte du demandeur, un cautionnement pour les frais de
procédure. L'office fixe le montant du cautionnement et Te délai dans léquei
i1 doit étre déposé. Si le cautionnement n'est pas déposé dans le délai
imparti, 1'opposition est réputée retirée.

Seuls les titulaires de marques antérieures visées
a L'article 7 paragraphe 2 ainsi que 1'ayant dpott
visé & 1l'article 7 Paragraphe 3 pewvent former opposi—
tion contre l'enregistrement de la marque communaii—
taire. Le licencié n'est pas autorisé 4 former oppo-
sition, sauf s'il y est expressément habilité par le
titulaire de la marque. Le titulaire de la marque doit
congerver un plein pouvoir de disposition et la pro—
cédure prévue & l'article 36 paragraphe 3 ne doit pas

étre rendue plus difficile.

- ARTICLE 35 -

(1) Au cours de 1'examen de 1'opposition, 1'0ffice invite les
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parties & présenter leurs observations.

(2) Sur requéte du demandeur ou sur demande de 1'office,
le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui a formé opposi-
tion, apporte la preuve que cette marque a été utilisée conformément
d 1'article 13 au cours des cinq années qui précédent 1a publication de
la demande de marque communautaire, pour autant qu'd cette date la marque
communautaire antérieure était enregistrée depuis ¢ing ans au moins. A
défaut d'une telle preuve, 1'opposition est rejetée. Si Ta marque commu-
nautaire antérieure n'a été utilisée que pourune partie des produits ou
des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enre-
gistrée que pour ceux-ci, aux fins de 1'examen de 1'opposition. La présente
disposition est applicable aux marques antérieures visées a 1'article 7

paragraphe 2 b ou c).

(3) S'{1 1e juge utile, T'office inyite les parties a se
concilier. A cet effet, il Teur soumet des propositions s!i] estime que
1'usage de la marque déposée ou de la marque antérieure péut étre subor-
donné @ des conditions qui sont susceptibles d'exclure un risqué Sérieux
de confusion dans 1'esprit du public.

(4) S'i1 résulte de 1'examen de 1'opposition que la marqué
est exclue de 1'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des
services pour lesquels 1a marque communautaire est demandée, la demande
est rejetée pour les produits ou les services concernés. Dans le cas con-
traire, 1'opposition est rejetée.

(5) Lorsque la décision de rejet de la demande est définitive,
elle est publiée.

Cette disposition se borne d réglementer les
éléments essentiels de la procédure d'opposition.
Il appartiendra au réglement d'exécution de fixer
les régles détaillées nécessaires (par exemple no-—
tification de 1'opposition au demandeur, modalités
concernant la preuve & apporter aqu sens du paragraphe
2).
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Le paragraphe 2 établit le principe que 1'oppo-
sition 4 l'enregistrement de la marque communautaire
peut étre fondée uniquement sur des marques utilisées.
L'acquisition d'une marque comminautaire est ainsi
considérablement facilitde. Simultandment, on évite
des litiges au niveau national en cas de rejet de
la demande.

La prewe de 1'usage de la marque antérieure ne
doit &tre apportée par le titulaire de celle-ci que
sur requéte. En régle générale, une telle requéte

sera présentée par le demandeur.

Afin notamment d'étre en mesure de s'opposer 4 ce
que des entrepreneurs s'accordent pour ne pas invoquer
l'exception de non-usage, L'office a lui aussi &té
habilité & demander d'office la production de la preu-
ve d'usage. L'opposition du titulaire d'une marque
antérieure ne sera rejetée pour faute d'usage que st
cette mayque était enregistréedepuis 5 ans au moins
ad la date de la publication de la marque communautaire
et n'a jamais été utilisée conformément & 1l'article
13 au cours des cing anndes qui précédent la date de
la publication préeitée. Le paragraphe 2 n'est pas
applicable aux marques notoirement connues au Sens

de 1l'article 6bis de la Convention de Paris.

La section de concilration ayant été supprimée
en raison du renchérissement et de l'allongement de
la procédure qu'entrainerait 1'intervention d'un tel
organe, c¢'est a4 L'office qu'il appartient conformément
au paragraphe 3 d'examiner si un litige entre les par
ties peut étre résolu par un réglement amiable. Il
peut soumettre aux parties des propositions de régle-
ment. Celles—cil ne lient toutefois pas les parties.
Bien que la réglementation proposde ne permette pas
d'exercer une contrainte sur les parties, on peut
g'attendre & ce que dans de nombreux cas celles—ci,
avee la collaboration de 1'office, s'accordent sur
des conditions d'usage qui excluent un risque sérieux

de confusion dans l'esprit du public.
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Une réglementation analogue d celle du paragra-
phe 3 est prévue dans les articles concernant la
procédure de déchéance et de nullité (article 47
paragraphe &5 ; article 78 paragraphe 3, dans la
mesure ou des Juridictions nationales ont été
satsies d'une demande reconventionnelle en déché-

ance ou en nullité).
Lors de la conclusion d'accords, les parties

dotvent observer les régles de concurrence du

Traité.

TROISIEME SECTION

-ARTICLE 36 -

Lorsque la demande satisfait aux dispositions du présent
réglement et que la taxe d'enregistrement est acquittée en temps utile,
la marque communautaire est enregistrée. A défaut du paiement de 1la
‘taxe dans le temps préscrit, la demande est réputée retirée.

S'1 vésulte de 1'examen de la demande qu'il
n'existe pas de motifs absolus ou relatifs de refus,
la marque communautaire est enregistrée aprés acquit—
tement de la taxe prescrite et publiée conformément

ad 1l'article 68 au Bulletin des marques communautaires.
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TITRE V

RENOUVELLEMENT

- ARTICLE 37 -

(1) Le renouvellement de 1'enregistrement de 1a marque
communautaire fait 1'objet d'une demande. I1 est subordonné & la pro-
duction d'une déclaration d'usage et au paiement de taxes.

(2) La déclaration d'usage indique les produits ou les
services pour lesquels la marque communautaire a été utilisée conformément
a 1'article 13 au cours des cing années qui précédent 1'expiration de 1'
enregistrement.

(3) La demande présentée, la déclaration d'usage produite
et les taxes acquittées au plus tot six mois avant 1'expiration de
1'enregistrement. A défaut, elles peuvent encore 1'étre valablement dans

un délai de six mois a compter de 1'expiration de 1'enregistrement, sous
réserve du paiement simultané d'une surtaxe.

(4) Si 1a demande n'est présentée, la déclaration d'usage
produite ou les taxes acquittées que pour une partie des produits ou
des services pour lesquels Ta marque communautaire est enregistrée, 1
enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services

concernés.

(5) Le renouvellement prend effet 3 1a date d'expiration

de 1'enregistrement. I1 est enregistré.
Le renouvellement de la marque commnautaire pour '

des périodes de dix années prévu 4 L'article 14 doit *
Faire 1'objet d'une demande. Le droit de présenter
une telle demande n'est pas limite au titulaire de
la marque. Le renouvellement est en outre subordonné
a4 la production d'une déclaration d'usage et au

patement d'une taxe de renouvellement.
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La demande de renouvellement peut etre présentée

dans un délat allant de six mois avant 1'expiratdon
de 1'enregistrement & six mois aprés expiration

de celui-ci; dans ce dernier cas, toutefois, le
paiement d'une surtaxe est exigé. L'enregistrement
n'est rerouwvelé que pour les produits ou les services
mentionnds dans la déclaration d'usage. Cela doit
permettre de limiter les listes souvent trés longues

de produits et de services.

St la déclaration d'usage produite est inexacte,
la marque communautaire peut étre déclarde déchue

en totalité ou en partie.
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TITRE VI

RENONCIATION, DECHEANCE ET NULLITE

Premiére section

Renonciation

-ARTICLE 38 -

(1) La marque communautaire peut faire 1'objet d'une renon-
ciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle
est enregistrée.

(2) La renonciation est déclarée par écrit a 1'office par le
titulaire de 1a marque. Elle n'a d'effet qu'aprés son enregistrement.

(3) La renonciation n'est enregistrée qu'avec 1'accord de
la personne qui bénéficie d'un droit réel inscrit au registre. Si une
licence a été enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre
que si le titulaire de 1a marque justifie qu'il a préalablement informé
le Ticencié de son intention de renoncer .

Le principe édicté a l'article premier paragraphe 2
deuxiéme phrase selon lequel la marque communautaire
ne peut faire l'obget d'une venonciation que pour
l'ensemble du territoire de la communauté, s'applique
également & la renonciation pour partie des produits
ou des services pour lesquels la marque est enregis—
trée. La renowmciation ne prend effet qu'aprés son
inscription au registre des marques communautaires.

(article 66).

En vue de protéger les droits réels de tiers, 1l
est prévu que sans l'accord de ceux—ci une renoncia-
tion ne peut étre inscrite au registre et, par consé

quent, prendre effet. Il est tenu compte de 1'inbérét
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du titulaire de la licence enregistrée au maintien
de la marque communautaire par 1'obligation du ti-—
tulatre de la marque d'informer préalablement son

licencié.

DEUXTEME SECTION

Causes et effets de la déchéance

- ARTICLE 39 -

Causes de déchéance

(1) Le titulaire de la marque communautaire est déchu de

sestdroits .

a) Lorsque larmarque n'a pas &té utilisée conformément & 1'article 13,

c)

cau cours d'une période ininterrompue de cing ans ; toutefois, nul ne

peut faire valoir la déch@ance d'une marque communautaire lorsque,entre
1'expiration de cette période et la présentation de la demande en
dechiéance, la marque a &té utilisée conformément & ]'article 13 et que
cet usage a été effectué de bonne foi ;

Lorsque Ta marque est devenue, par le fait de son titulaire, Ta dé-
signation usuelle d'un produit ou d'un service pour leguel elle est
enregistrée;

Lorsque, par suite de 1'usage qui en est fait pour les produits ou
les services pour lesquels elle est enregistrée, Ta marque est propre
3 induire le public en erreur notamment sur la nature, Ta qualité ou
la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

(2) Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie

des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est

enregistrée, le titulaire n'est déchu de ses droits que pour les produits

ou les services concernés.

Cette disposition énonce les causes qui, en

raison de circonstances survenues aprés L'enregis =

—
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trement de la marque communautaire, entrainent la

perte de celle-ct.

La principale cause de déchéance, le non—usage ,

est réglée au paragraphe 1 littera a). Les condi-
tions pour la déchéance de la mafque communantarre
sont remplies lorsque la marque n'a pas été utilisée
pendant une période ininterrompue de cing ans. Cette
période commence au plus tét d la date de 1'enregis—
trement, mais peut commencer & courir 4 wn'importe
quel moment aprés cette date. Un seul usage, qui doit
toutefors remplir les conditions de 1'article 13,
suffit pour faire commence? yne nowvelle période de
eing ans. Cette période est interrompue aussi Long—"
tepPs que le non—usage est justifié par des motifs

légitimes.

La déchéance de la marque communautaire ne peut
toutefois plus Etre invoquée lorsque Bon titulaire
a de bonne foi commencé 1l'usage avant la présentation
de la demande en déchéance. S1 par exemple, un tiers
a notifié son intention de demander la déchéance de
la marque communautaire pour non-usage pendant une
période de cing ans, 1'usage n'est pas réputé étre
effectué de bonne for s'il n'a commencé qu'aprés une

telle notification.

En vertu du littera b), la marque est également
déchue lorsqu'elle est devenue par le fait de son
titulaire, une désignation usuelle, Dans l'intérét
du titulaire de la marque, la déchéance n'itntervient
pas aussi longtemps qu'il s'y oppose au motif que
sa marque est utilisée comme désignation usuelle par

Hes tiers.

Une autre cause de déchéance existe en vertu
du littera c¢) lorsque, par suite de 1'usage qui en
est fait, la marque est propre & induire le public
en erreur. Alors que 1l'article 6 Paragraphe 2 littera

b) porte sur le moment de 1'enregistrement, il s'agit
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au littera c¢) de cas ou surviewmnent, aprés l'enregis—
trement, des circonstances particuliéres & la suite
desquelles la marque doit étre considérdée comme pro-~

pre 4 induire en erreur.

- ARTICLE 40 -

Effets de la déchéance

(1) La déchéance doit avoir été constatée par une décision
dans les conditions prévues par le présent réglement.

(2) La marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, dans
les Timites de la décision de déchéance, les effets prévus au présent
réglement dés qu'est survenue 1'une des causes de déchéance.

(3) Sous réserve des dispositions du droit des Etats membres,
relatives soit aux actions en réparation du préjudice causé par la faute
ou Ta mauvaise foi du titulaire de la marque, soit a 1'enrichissement sans
cause, 1'effet rétroactif de la déchéance n'affecte pas

a) Les décisions en contrefagon passées en force de chose jugée et
exécutées antérieurement a la décision de déchéance;

b)Les contrats conclus antérieurement & la décision de déchéance, dans
Ta mesure oll ils ont été exécutés antérieurement a cette décision ;
toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat peut,
dans la mesure oll les circonstances le justifient, étre réclamée pour
des raisons d'équité:

Le paragraphe 1 indique clairement que la déchéance
n'est pas automatique, mais doit Etre constatée par
une décision de 1'0ffice (article 47) ou d'ure '

Jurtdiction nationale (article 78).

En vertu du pavagrophe 2, la déchéance est réputée
avoir pris effet dés qu'est survenue l'une des causes
de déchéance. Cela n'exclut pas qu'un tiers demande
que la marque soit déclarée déchue a la date de la

présentation de sa demande ou de la décigion.
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L'application intégrale du principe de la rétroac—
tivité de la déchéance pourrait toutefois avoir dans
la pratique des effets inacceptables du point de vue
de la sécurité du droit. C'est la raiscn pour laquelle
le paragraphe 3 prévoit aux littéras a) et c¢) deux

exceptions qui limitent l'effet rétroactif.

Troisiéme Section

" Causes et effets de Ta nulliteé

- ARTICLE 41 -

Causes de nullité absolue

(1) La marque communautaire est nulle lorsqu'elle a été
enregistrée contrairement aux dispositions de 1'article 6.

(2) En cas d'inobservation de 1'article 6 paragraphe la,
1a marque communautaire ne peut toutefois étre déclarée nulle si elle
a acquis un caractére distinctif aprés son enregistrement.

(3) Si Ta-cause de nullité n'existe que pour une partie des
produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enre-
gistrée, la nullité de la marque ne s'étend qu'aux produits ou aux ser-
vices concernés.

Lorqu 'une marque communautaire a été enregistrée
contrairement aux dispositions de l'article 6 relatif
aux motifs absolus de refus, elle peut Etre déclarée
nulle. En vertu du paragraphe 2, la dérogation prévue
a 1'article 6 paragraphe 4 est dgalement applicable
lorsque la marque n'a acquis un caractére distinctif

qu'aprés son enregistrement.
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Causes de nullite relative

(1) La marque communautaire est nulle

a) Lorsqu'une marque visée & 1'article 7 s'oppose d& celle-ci et que Tes
conditions énoncées aux paragraphes 1 ou 3 de cet article sont remplies;

b) Lorsqu'un autre droit antérieur s'oppose a la marque communautaire

et qu'il existe un risque sérieux de confusion dans 1'esprit du public
entre la marque et ce droit, sauf si celui-ci n'a qu'une portée locale.
Par autre droit antérieur on entend tout signe utilisé dans la vie des
affaires avant le dépét de la demande de marque communautaire, qui, selon
le droit de 1'Etat membre qui le régit, confére a son titulaire le droit
d'interdire 1'usage d'une marque postérieure.

(2) La marque communautaire est nulle en outre si elle contient
a) Une oeuvre protégée par le droit d'auteur ou par un dessin ou un modéle
industriels;

b) Un portrait ;

c) un nom patronymique, si 1'usage de 1a marque pour les produits ou

les services pour lesquels elle est enregistrée risque de porter une
atteinte sérieuse & 1'honneur, a la réputation ou au crédit de la personne
qui porte ce nom.

(3) La marque communautaire ne peut pas étre déclarée nulle
lorsque le.titulaire d'un droit vis@ aux paragraphes 1 ou 2 a donné son
consentement & 1'enregistrement de cette marque.

(4) Le titulaire de 1'un des droits visés aux paragraphesl ou
2, qui a demandé la nullité de la marque communautaire, ne peut présenter
une nouvelle demande en nullité .fondée sur un autre de ces droits qu‘il
aurait pu invoquer a 1'appui de la premiére demande en nullité.

(5) L'article 41 paragraphe 3 est applicable.
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Sont consgidéréss comme causes de nullité relatives,
toutes les marques antérieures qui conférent le
drott de former opposition ainsi que tous les autres
droits antérieurs, 4 1'exception des droits n'ayant
qu'une portée locale pour lesquels l'article 45 con—
tient une réglementation spéeciale. Il résulte de la
définition des droits antérieurs domnée au paragraphe
1 littéra b) que leur titulaire se trouve vVIS—A-Vis
d'une marque eommunavtaire antérieure dans la méme
position Juridique que vis—d—vis d'une marque nationa=

le antérieure.

Les droits cités au paragraphe 2 sont énumérés
séparément, étant donné qu'ils peuvent Etre invoqués
indépendamment de tout risque de confusion. Le parag
graphe 4 oblige lg titulaire de plusieurs droits anté-

rieurs 4 les imvoquer tous en méme temps.

- ARTICLE 43 -

Effets de 1a nullité

(1) La marque communautaire est réputée n'avoir pas eu .dés

1'origine, dans les

limites de la décision de nullité, les effets prévus

au présent réglement.

(2) L'article 40 paragraphesl et 3 est applicable & 1a nulli-
té de la marque communatitaire.

Comme la déchéance, la nullité de la marque commu—
nautaire doilt étre constatée par une décision. La
déclaration de nullité produit ses effets ex tunc.
L'effet rétroactif de la nullité est soumis

aux restrictions prévues d l'article 40 paragraphe 3.

- ARTICLE 44 -
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(1) Le titulaire d'un droit visé & 1'article 42 paragraphes
ou 2, qui, pendant trois années consécutives, a toléré 1'usage de la
marque communautaire, ne peut plus demander la nullité de cette marque
sur la base de ce droit ou d'un autre droit, & moins que le dépét de
la marque communautaire n'ait été effectué de mauvaise foi.

(2) Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit du ti-
tulaire d'une marque notoire visée & 1'article 7 Paragraphe 2 de de-

mander 1a nullité de la marque communautaire dans un délai de cing ans
aprés 1'enregistrement de celle-ci.

(3) Le titulaire de la marque communautaire ne peut pas
s'opposer & 1'usage du droit visé au paragraphe 1, méme si le titulaire
de ce droit ne peut plus demander la nullité de la marque communautaire.

Cette disposition tient compte des objections for—
mulées 4 1'encontre de la réglementation envisagée
d L'origine, selon laquelle la~marque comminautaire
devait devenir incontestable vis-d-vis de tous les
titulaires de droits antérieurs aprés un certain dé—
loil, méme s'ils n'avaient pas connaissance de cette
marque. Par contfe, 11 est néecessaire, pour des rai-
sons de sécurité Juridique, de garantir au titulaire
de la marque communautaire que le titulaire d'un
droit antérieur ne pourrait pas demander la nullité
de sa marque alors qu'il 1'a utilisé depuis plusieurs
années. C'est pourquoi L'article 44 énonce le prin—
cipe selon lequel celui qui, pendant trois mnnées
aonsécutives, a toléré 1'usage d'une marque communau=
taire postérieure..ce qui suppose qu'il availt connais-
sance de 1'existence de cette marque.. perd le droit
de demander la nullité de cette marque postérieure.
Le paragraphe 1 prévoit uniquement la prescription
du droit de demander la nullité, étant donné qu'en
vertu de l'article 82, les titulaires de droits natio-—
naux antérieurs ne sont pas habilités 4 interdire

1'usage de la marque communautaire sur la base
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de dispositions nationales.

La prescription s'étend d tous les droits
antérieurs de la persomne qui a toléré 1 'usage
de la marque communautaire. Elle ne joue @ependant
pas lorsque le titulaire de cette marque a effectué

le dépdt de mauvaise fot.

La régle~ relative 4 la prescription aboutdit
en vertu du paragraphe 3, a la coexistence de la mar-

que communautaire posrérieure et du droit antérieur.

- ARTICLE 45 -

¢

(1) Le titulaire d'un autre droit antérieur de portée locale
peut s'opposer & 1'usage de la marque communautaire dans le territoire
ot ce droit est valable .

(2) Le paragraphe 1 cesse d'étre applicable si le titulaire
du droit antérieur a, pendant trois années consécutives, toléré 1'usage
de Ta marque communautaire, & moins que le dépét de cette derniére n'ait
gté effectué de mauvaise foi.

(3) Si le titulaire de 1a marque communautaire ne peut
pas s'opposer & 1'usage du droit visé au paragraphe 1, méme si cette
disposition a cessé d'étre applicable.

Le paragraphe 1 prévoit une dérogation au principe
de 1'effet uniforme de la marque communautaire énoncé
a l'article premier paragraphe 2. Le titulaire d'un
drott antérieur ayant uniquement une portée locale
peut interdire ['usage de la marque communautaire Sur
le territoire ou son droit est valable. On peut
accepter cette dérogation, étant dommé qu'elle n'affec-
te que dans une faible mesure le caractére unitaire de

la marque communautaire et que L'acquisition d'une mar

que communautaipe serait rendue considéprqblement plus
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difficile st le trtulatre d'un tel droit local
avart luil aussi le pouvoir de demander LIarmulation

de la marque communautarre.

Il est précisé au paregraphe 2 que les droits
locaux sont soumis d la régie de prescription
énoncé 4 l'article 44 tout comme les autres droits

antérieurs.

Quatriéme Section

Procédure de déchéance et de nullité devant 1'office

- ARTICLE 46 -

Demande en déchéance ou en nullité

- B S T W O T e e S ST O M e o

(1) Une demande en déchéance ou en nullité de la marque
communautaire peut étre présentée auprés de 1'office:
a) Dans les cas définis aux articles 39 et 41, par toute personne
physique ou morale ainsi que par les groupements ayant la capacité
d'ester en justice pour la représentation des intéréts de fabricants,
de producteurs, de prestataires de services, de commercants ou de
consommateurs;

b) Dans les cas définis a 1'article 42 paragraphe 1, par le titulaire
de 1a marque ou de 1'autre droit antérieur;

c) Dans les cas définis & 1'article 42 paragraphe 2, par le titulaire
du droit d'auteur, par celui du dessin ou du modéle industriels, par
le porteur du nom patronymique, par la personne objet du portrait ou
par les personnes habilitées en vertu du droit des Etats membres a
faire valoir ces droits. '

(2) La demande est présentée par écrit et motivée. Elle
n'est réputée présentée qu'aprés paiement de la taxe.
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(3) L'article 34 paragraphe 3 est applicable.

(4) La demande en déchéance ou en nullité est irrecevable
si une demande ayant le méme objet et la méme cause a été tranchée
entre les'mémes parties par une juridiction d'un Etat membre.

Toute personne peut invoquer les causes de déché-—
ance et de nullité absolue en présentant a4 1'office
une demande en déchéance ou en nullité de la marque
communautaire. Compte tenu de 1'intérét que présente
pour le public la constatation de la déchéance de la
marque communautaire ou de sa nullité résultant
d'une cause de nulilité absolue, le demandeur ne doit
pas Justifier d'un intdrét légitime en la matiére.
Toutefoils, en dérogation & 1'article 33, seuls les
groupements ayant la capacité d'ester en justice peu~
vent introduire une demande en déchéance ou en nullité
En revanche, une cause de nullité velative ne peut
étre invoquée que par le titulaire d'une marque ou
d'un autre droitt antérieur, et dans le cas des
droits vigés au paragraphe 1 littera C, par les per-—
sonnes habilitées en vertu du droit des Etats membres

a faire valoir ces droits.

Afin d'éviter des décisions contradictoires de l'of
fice et des Juridictions des Etats membres (voir artic
cle 78)s une demande en déchéance ou en nullitéd est
irrecevable lorsque les conditions énoncées au para—

graphe 4 sont réunies.

- ARTICLE 47 -

Examen de la demande

(1) L'office peut, d'office ou sur requéte d'une des parties,

-

surseoir & statuer, lorsqu'une juridiction d'un Etat membre a &té
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saisie, conformément & 1'article 78 paragraphe 1, d'une demande
reconventionnelle en déchéance des droits du titulaire de la marque
communautaire ou en nullité de celle=-ci.

(2) Lorsque 1'office examine Ta demande en déchéance ou en
nullité, i1 invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire,
d présenter leurs observations sur les notifications qu'il leur a
adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

(3) L'office peut relever d'office 1a nullité de la marque
communattaire enregistrée contrairement aux articles 3,4, ou 6
paragraphe 2, b) et c).

(4) Sur requéte du titulaire de 1a marque communautaire ou
sur demande de 1'0Office, le titulaire d'une marque communautaire
antérieure, partie a la procédure de nullité, apporte la preuve que
cette marque a é&té utilisée conformément 3 1'article 13 au cours
des cing années qui précédent la date de la demande en nullite,
pour autant qu'a cette date la marque communautaire antérieure
était enregistrée depuis cing ans au moins. En outre, si cette
derniére était enregistrée depuis cinq ans d@ Ta date de publi-
cation de Ta demande de marqué communautaire , le titulaire de Ta
marque communautairé antérieure apporte également Ta preuve que
les conditions énoncées a 1'article 35 paragraphe 2 étaient
remplies & cette date. A défaut d'une telle preuve, la demande
en nullité est rejetée. Si la marque communautaire antérieure
n'a été utilisée qué pour uné partie des produits ou des ser-
vices pour 1ésqué1s elle est énregistréé, elle n'est réputée
énregistréé gue pour les produits ou les services concernés,
aux fins de 1'examen de la demande en nullité. La présente
disposition est applicable aux marques antérieures visées a

1'article 7 paragraphe 2b) ou c).

(5) Au cours de 1la procédure de nullité, 1'office invite
les parties & se concilier, s'il le Jjuge utile. A cet effet, il
Teur soumet des propositions s'il estime que 1'usage de Ta mar-
que communautaire de la marque antérieure ou de 1'autre droit anté-

rieur peut étre subordonné a des conditions qui sont susceptibles
d'exclure un risque sérieux de confusion dans 1'esprit du public.
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(6) Lorsque la décision constatant 1la déchéance des droits
du titulaire de Ta marque communautaire ou la nullité de celle-ci
est définitive, la marque communautaire est radiée du registre.

Cette disposition contient les régles essentielles
relatives 4 la procédure devant la division d'annu~-
lation, régles qui seront complétées par le réglement

d'exécution.

En vertu du paragraphe 1, l'office peut surseoir
a statuer lorsqu'une demande reconventionnelle en
déchéance ou en nullité de la méme marque communau-

tatre est pendante devant une Jjuridiction nationale.

Le paragraphe 3 habilite la division d'annulation
a relever d'office la nullité dans des cas particu—
liérement graves. Ainsil lorsqu'une cause de nuliité
relative est invoquée, la division d'ammulation peut
d'office déclarer nulle une marque qui est contraire

a 1'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Le paragraphe 4 prévoit que dans le cadre de la
procédure devant la division d'annulation, comme
clest le cas également dans la procédure d'oppost—
tion, le titulaire d'une marque antérieure peut étre
invité 4 apporter la preuve qu'il a utilisé sa marque
conformément 4 1'article 13 au cours des cing années
qui précédent la dale de la demande en déchéance ou
en nullité, pour autant qu'd cette date la marque
était enregistrde depuis cing ans au moins. La deuxié-
me phrase de ce paragraphe exclut la posstibilité que
le titulaire d'une marque antérieure qui n'a pas
formé opposition contre l'enwegistrement de la marque
eomminautaire postérieure parce qu'il n'utilisarit
pas sa marque, ne commence d L'utiliser qu'aprés
coup et puisse ainsi demander l'anmulation de la
marque enregistrée entre tenps. Cette réglementa
tion n'est pas en contradiction avec 1'article 39
‘Yaragraphe 1 Littera al) , étant domné que cette dis—
position prévoit simplement que la déchéance d'une
marque ne peut pas étre demandée lorsque cette mar—

que a recommencé d étre utilisée.
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Le titulaive de la marque antérieure doit done appor—
ter une double preuve lorsque sa marque était enre-—
gistrée depuis au moins cing ans d la date de publi-

cation de la demande deﬁarque communautarre.
Le paragraphe 5 contient la méme réglementation
que l'article 35 paragraphe 3. Le paragraphe 6 pré-

voit la radiation du registre de la marque qui a

fait l'objet d'une décision de déchéance ou de nullité

TITRE VII

PROCEDURE DE RECOURS

- ARTICLE 48 -

(1) Les décisions de 1'office sont susceptibles de recours.
Le recours a un effet suspensif.

(2) Une décision qui ne met pas fin & une procédure a 1'égard
d'une des parties ne peut faire 1'objet d'un recours qu'avec Ta dé-
cision finale, & moins que cette décision ne prévoie un recours
indépendant.

Les décisions de l'office susceptibles de recours
sont les décisions des services citds 4 l'article

112 littéras a) 4 d). Il s'agit non seulement de
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décisions relatives 4 l'enregistrement de marques
communautaires, mats aussi par exemple de décisions
relatives 4 l'inspection publique (article 67).

Afin d'éviter que les procédures puissent étre retar—
dées, 11 est prévu que les décisions dites provisoires
ne peuvent en principe faire 1'objet d'un recours

qu'avec la décision finale.

- ARTICLE 49 -

Personnes admises i former le recours

Toute partie a Ta procédure ayant conduit a une décision
peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'a pas

fait droit @ ses prétentions. Les autres parties a cette procédure
sont de droit parties & 1a procédure de recours.

Toutes les parties d la procédure de premiére
instance sont réputées Etre également parties d
la procédure de recours, méme si elles n'y parti-
cipent pas effectivement. Il en résulte que les
décisions de 1'instance de resours, par exemple
en ce qui concerne les frais, lient toutes les
parties. Une partie ne peut toutefois former un
recours que s'il n'a pas été fait.droit d ses pré-

tentions en premiére instance.

- ARTICLE 50 -

Délai et forme

———— o —— -

Le recours est formé par écrit auprés de 1'office dans un

délai de deux mois & compter de la signification de 1a décision. I1
n'‘est réputé formé qu'aprés paiement de la taxe de recours. Un mémoire



94

exposant les moyens invoqués est déposé par écrit dans un délai
de quatre moi:. @ compter de la signification de la décision.

- ARTICLE 51 -

(1) Si Te service dont 1a décision est attaquée considére
le recours comme recevable et fondé, i1 y fait droit. Cette disposi-
tion ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a intro-
duit Te recours & une autre partie.

(2) S'i1 n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un
mois aprés réception du mém01r¢I1e recours est immédiatement déféré
d Ta chambre de recours, sans avis sur le fond.

Afin de réduire autant que possible le nombre de
procédures de recours, la premiére instunce a la
posstbilité de revoir sa décision et de la corriger
au cas par exemple ou elle a commis une erreur. Si
elle ne le fait pas, elle est tenue de déférer le
recours & la chambre de recours dans un délai d'un
motis. La révision n'est pas autorisée lorsque outre
la personne qui a introduit le recours, un tiers
était également partie 4 la procédure en premiére
instance ; cela vaut en particulier pour la procédure
d'opposition et pour la procddure en nullitd ou

en déchéance.

- ARTICLE 52 -

Examen du recours

Si le recours est recevable, 1a chambre de recours invite les
parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, & présenter leurs obser-
vations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur Tes
communications qui émanent d'autres parties.

Les . détails de la procédure devant la chambre de-

recours sont arrétés dans le réglement de procédure
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de celle-ci (article 125 paragraphe 2).

- ARTICLE 53 -

Décision>sur le recours

L orsque la chambre de recours statue sur le recours, elle
peut, soit exercer les compétences du service qui a pris la décision
attaquée , soit renvoyer 1'affaire a ce service pour suite a donner.
Dans ce dernier cas, le service est 1ié par les motifs et le disposi-
tif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les
faits de Ta cause sont les mémes:

La chambre de recours peut soit prendre une déci-
sion elle~méme dans 1'affaire & la place du service de
premiére instance compétent, soit renvoyer L'affaire

4 ce service pour suite 4 donner.

- ARTICLE 54 -

(1) Les décisions des chambres de recours sont susceptibles
d'un pourvoi en cassation devant la cour de justice. Le pourvoi a
un effet suspensif.

(2) Le pourvoi est ouvert pour incompétence, violation des
formes substantielles, violation du Traité, du présent régiement
ou de toute régle de droit relative & leur application, dans la
mesure ol il ne s'agit pas d'une régle de droit national, ou dé-
tournement de pouvoir. L'examen de la Cour de justice ne porte pas
sur Ta constatation des faits contenue dans la décision de Ta cham-
bre de recours.



96

(3) Le pourvoi est ouvert & toute partie & la procédure
devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci
n'a pas fait droit @ ses prétentions.

(4) Le pourvoi est introduit devant la Cour de justice dans
un délai de deux mois d& compter de la signification de 1a décision
de Ta chambre de recours.

(5) Si la cour de justice renvoie 1'affaire pour suite &
donner @ la chambre de recours, ce service est 1ié par les motifs
et le dispositif de 1a décision de la cour pour autant que les
faits de la cause sont les mémes.

Afin d'assurer le respect du droit lors de 1'ap-—
plication et de l'interprétation du présent réglement
les décistions des chambres de recours sont suscepti—
bles d'un pourvoi en cassation devant la cour de
Justice. Les motifs sur lesquels le pourvol en cassa—
tion peut Etre fondé sont énumérés au paragraphe 2
premiére phrase ; : ils correspondantAmot pour mot
au texte de l'article 173 paragraphe 1 du Traité.

La cour de justice ne peut €tre salstle qué de ques-
tions Juridiques, et non pas du réexamen des failts
constatés par la chambre de recours en tant que
derniére instance chargée d'examiner les faits. Les
compétences de la cour de justice sont donc compara=
bles a celles d'une juridiction de cassation. Des
notions comme le risque de confusion entre signes
et la similitude de produtts au sens du présent
réglement constituant des notions juridiques, elles
peuvent étre soumises A 1'examen de la cour de Jus—

tice.

L'article 54 paragraphe 4 prescrit simplement Le
délat dans lequel le pourvoi en cassation doit Etre
ntroduit devant la cour de Justice. La procédure
devant la cour de Justice est régie par son réglement

de procédure.
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~ ARTICLE 55 -

Pourvoi en cassation dans 1'intérét du droit

(1) La Commission peut former un pourvoi en cassation dans
1'intérét du droit devant Tla cour de justice contre une décision de
la chambre de recours. Ce pourvoi est ouvert pour incompétence,
violation des formes substantielles, violation du Traité, du présent
réglement ou de toute régle de droit reTative a Teur application,
dans la mesure ol il ne s'agit pas d'une régle de droit national, ou
détournement de pouvoir. Les-dispositions du présent paragraphe ne
s'appliqaent qu'aux décisions définitives.

(2) Si 1a cassation intervient, les parties ne peuvent s'en
prévaloir.

(3) Le greffier de la cour de Jjustice notifie le pourvoi aux
Etats membres et au Conseil qui, dans un délai de deux mois & compter
de cette notificaticr, ont le droit de déposer devant la cour des
mémoires ou des observations écrites.

(4) La procédure prévue au présent article ne donne lieu ni
a la perception ni au remboursement des frais et dépens.

Cette disposition vise 4 assurer le respect du
droit également dans les cas ol uucune des parties
n'a formé un pourvoi en cassation contre une décision
illicite de la chambre de recours. Le pourvoi en cas-
sation dans 1'intérét du droit existe dans la plupart
des Etats membres et a été prévu également dans le
protocole annexé & la convention sur la compétence
Judictaire et 1'exdocution des décisions en matiére

etvile et commerciale.

La formation de ce pourvoi est réservée d la ‘
Commission, étant donné que c'est d elle qu'il incombe
de veiller 4 1'application du Traité et des disposi--
tions prises en vertu de célui-ci (article 155 premier
alinéa du Traité). Les motifs sur lesquels le pourvotr

en cassation peut Etre fondé,qui sont énumérés au

paragraphe 1 deuxiéme phrase , sont les mémes que
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ceux énoncés 4 l'article 54 paragraphe 2 premiére

phrase.

En raison de son caractére particulier, le pourvoi
en cassation dans 1'intérét du droit n'est ouvert que
contre des décisions définitives des chambres de re-—
cours. Elle n'a aucun effet sur la déeision rendue et
ne donmne pas le droit aux parties de recommencer la
procédure devant la chambre de recours. Les parties

ad la procédure de recours n'ont donc aucun intérét

a4 participer & la procédure devant la cour de justice.

L'importance des décisions renduss par la Cour de
Justice dans le cadre de la procédure prévue a 1'ar-—
ticle 55 réside donc uniquement dans le fait qu'elles
constituent des décistons de principe importantes

pour 1'avenir.
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TITRE VIII

DISPOSITIONS DE PROCEDURE

Premiére Section

Dispositions générales

- ARTICLE 56 -

Notivation des décisions

Les décisions de 1'office sont motivées. Elles ne peuvent
étre fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont
pu prendre position.

Cet:article relatif & la motivation des décisions
de 1l'office est similaive au paragraphe 1 de 1'article
113 de la CBE (1), mais 71 dispose en plus — suivant
en cela la régle communautaive énoncée a l'article

190 du Traitéd..que les décisions doivent étre motivées.

- ARTICLE 57 -

Examen d'office des faits

Au-cours de la procédure, 1'office procéde a 1'examen d'office
des faits. I1 peut ne pas tenir compte des faits que Tes parties n'ont
pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps uti-
le.

Cet article, qui autorise l'office d procéder &

1'examen d'office des faits, est similaire & l'article

(1) Convention sur le brevet européen.
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114 de la CBE, d la différence que contrairement

d ce dernier, 1l ne mentionne pas le droit de L'office
de tenir compte de moyens qui n'ont pas été invoqués
et de demandes qui wn'ont pas été présentées par les
parties. La commission considére que 1'article 47 pa-
ragraphe 3 constitue un contrepoids suffisant en ce
qui concerne les motifs absolus de refus et qu'il
appartient qux parties d'invoquer les moyens et de
présenter les demandes nécessaires en ce qui concerve

les motifs relatifs.

- ARTICLE 58 -

Procédure orale

(1) L'office recourt a la procédure orale, soit d'office
soit sur requéte d'une partie a la procédure, 3 condition qu'il Tle
juge utile.

(2) La procédure orale.’'devant la division d'examen, la divi-
sion d'opposition et 1a division d'administration des marques n'est
pas publique.

(3) La procédure orale, y compris le prononcé de la décision,
est publique devant la division d'annulation et 1a chambre de recours
sauf décision contraire du service saisi au cas ou la publicité
pourrait présenter, notamment pour une partie a la procédure, des
inconvénients graves et injustifiés. Par dérogation au paragraphe 2,
la présente disposition s'applique & la procédure orale devant 1a
division d'opposition dans le cas prévu a 1'article 91.

Cet article régle la question de savoir dans quelle
mesure la procédure devant l'office doit étre orale
et dans quelle mesure cette procédure orale doit
étre publique. Le paragraphe 1, qui répond & la pre-—
miére de ces questions, donmne en fatt d l'office
le powoir de rejeter une requéte tendant A recourir
a la procédure orale lorsqu'il estime qu'elle ne

serait pas utile ; en conséquence, une disposition
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correspondant 4 celle contenue dans 1'article 116
de la CBE prévoyant le rejet des requites tendant
a recourir a nouwveau d la procédure orale devant

une méme instance lorsque les parties et les faits

de la cause sont les mémes, devient superflue.

Les paragraphes 2 et3 déterminent les cas dans
lesquels la procédure orale n'est pas publique'et
ceux dans lesquels elle 1'est, avec une dérogation
importante d la régle énoncée au paragraphe 2 dans
les cas ou l'enregistrement d'une marque communautail—
re de garantie fait l'objet d'une opposition pour

motife absolus de refus.

- ARTICLE 59 -

Instruction

(1) Dans toute procédure devant 1'office, les mesures d'ins-
truction suivantes peuvent notamment étre prises :

a) L'audition des parties;
b) La demande de renseignements;
c) La production de documents et d'échantillons;
d) 1'audition des témoins;
e) 1'expertise;
)
)

.f.‘
g

La descente sur les Tlieux;
Les déclarations écrites faites sous la foi du serment.

(2)Le service saisi . peut charger un de ses membres de procé-
der aux mesures d'instruction.

(3) Si 1'office estime nécessaire qu'une partie, un témoin,
ou un expert dépose oralement, '

a) IT.cite devant Tui la personne concernée ou

b) i1 demande, conformément aux dispositions de 1'article 70 paragra-
phe 3, aux autorités judiciaires compétentes de 1'Etat sur le terri-
toire duquel réside cette personne, de recueillir sa déposition.

(4) Une partie, un témoin, ou un expert cité devant 1'office
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peut Tui demander 1'autorisation d'étre entendu par les auterités
judiciaires compétentes de 1'Etat sur le territoire duquel i1 réside.
Aprés avoir recu cette requéte ou si aucune suite n' été donnée a

la citation, 1'office peut, conformément aux dispositions de 1'article
70 paragraphe 3, demander aux autorités judiciaires compétentes de
recueillir la déposition de la personne concernée.

(5) Si une partie, un témoin au un expert dépose devant 1'of-
fice, ce dernier peut, s'il estime souhaitable que Ta déposition
soit recueillie sous une forme contraignante, demander aux autorités
judiciaires compétentes de 1'Etat sur le territoire duquel réside~la
personne concernée de 1'entendre & nouveau dans ces derniéres condi-

tions.

(6) Lorque 1'office demande & une autorité judiciaire compé-
tente de recueillir une déposition, i1 peut Tui demander de recueil-
Tir la déposition sous une forme contraignante et d'auteriser un des
membres du service intéressé a assister & 1'audition de la partie,
du témoin, ou de 1'expert et & 1'interroger, soit par 1'entremise
de cette auterité, soit directement.

Cet article définit les régles qui régissent L'
instruction dans toute procédure devant L'office. Il
sutt étrottement les dispositions correspondantes de
l'article 117 de la CBE. Une petite variante, Spé-
etalement adaptée aux procédures de marques, est la
mention, au paragraphe 1 c), des échantillons en plus
des documents. Il convient d'observer que la liste
des mesures d'instruction pouvant étre prise , qui

figure au paragraphe 1, n'est pas exhautive.

- ARTICLE 60 -

L'office signifie toutes les décisions et citations ainsi que
les notifications qui font courir un délai eu dont la signification
est prévuépar d'autres dispositions du présent réglement ou prescrite
par le président de 1'office.
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Cet article impose 4 L'office 1l'obligation de
notifier ses décisions et est inspiré de l'article
119 de la CBE (le terme "d'office" a été supprimé
parze qu'il ne paralt pas nécessaire) ; toutefois,
21l ne prévoit pas que les significations peuvent
étre faites par l'intermédiaire des services centraux
de la propriété industrielle, étant dommé que cela
ne serailt pas approprié dans le contexte du systéme

de la marque communautaire.

- ARTICLE 61 -

Restitution en entier

- - o - T - -

(1) Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire
ou toute autre partie @ une procédure devant 1'office qui, bien
qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les cir-
constances, n'a pas été en mesure d'observer un délaj & 1'égard
de 1'office est, sur requéte rétabli dans ses droits si 1'empéchement
a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent
réglement, la perte d'un droit ou celle d'un moyen de recours.

(2) La requéte est présentée par écrit dans un délai de
deux mois & compter de la-cessation de 1'empéchement. L'acte non
accompli 1'est dans ce délai. La requéte n'est recevable que dans
un délai d'un an & conmpter de 1'expiration du délai non observé.
Dans e cas ol les formaiités de renouvellement n'ont pas été
accomplies, le délai prévu & 1'article 37 paragraphe 3 est déduit
‘de 1a période d'une année.

(3) La requéte est motivée et indique les faits et les jus-
tifications invoqués & son appui. E1le n'est réputée présentée qu'
aprés paiement de la taxe de restitution en entier.

(4) Le service gui est compétent pour statuer sur 1'acte non
accompli décide sur la requéte.

(5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux délais prévus au paragraphe 2 ainsi qu'a 1'article 26 paragraphel.
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(6) Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire

ne peut s'opposer a 1'usage d'un signe effectue de bonne foi par

un tiers au cours de la période comprise entre la perte du droit sur
la demande ou sur la marque communautaire et le rétablissement de ce
droit.

Cet article, qui régit le rétablissement de droits
perdus a la suite de la non observation de certains
délais, est directement inspiré des dispositions
correspondantes de 1'article 122 de la CBE. Toute
fois, le paragraphe 7 de ce dernier n'est pas appli-=
cable dans le systéme de la marque communautaire et
n'a done pas été repris dans le texte du présent ar-
ticle, et son paragraphe 6 a été adapté au systéme
de la marque commmautaire de maniére 4 garantir
que si le demandeur ou le titulaire d’'une marque
comminautaire ne peut s'opposer & 1'usage d'un signe
effectué de bonme foi par un tiers au cours de la
période comprise entre la perte du droit et sonm
rétablissement, il peut en revanche le faire lorsque
ce droit a été rétabli. Cette disposition vise d

éviter la coexistence ultérieure de signes similaires.

- ARTICLE 62 -

En 1'absence d'une disposition de procédure dans le présent
réglement, 1'office prend en considération les principes généralement
admis en la matiére dans les Etats memhres.

Cet article impose & l'office 1'obligation de
se référer aux principes généraux de procédure lorsque
cela est nécessaire ; 1l suit ainsi les dispositions

correspondantes de 1'article 125 de la CBE.
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- ARTICLE 63 -

(1) Le droit de 1'office d'exiger le paiement.de taxes se
prescrit par quatre ans & compter de la fin de 1'année civile au
cours de laquelle Ta taxe est devenue exigible.

(2) Les droits & 1'encontre de 1'office en matiére de rembour-
sement de taxes ou de trop-percu par celui-ci Tors du paiement de
taxes se prescrivent par quatre ans & compter de la fin de 1'année

civile au cours de laquelle le droit a pris naissance.

(3) Le délai est interrompu dans le cas visé au paragraphe 1
par une invitation & acquitter 1a taxe et dans le cas visé au para-
graphe 2 par une requéte écrite en vue de faire valoir le droit. Ce
délai recommence & courir d compter de la date de son interruption ;
i1 expire au plus tard au terme d'une période de six ans a compter
de la fin de 1'année civile au cours de Taquelle i1 a commencé a
courir initialement, & moins qu'une action en justice n'ait été in-
tentéepour faire valoir le droit ; en pareil cas, le délai expire
au plus tot au terme d'une période d'une année & compter de la date
d laquelle Ta décision est passée en force de chose jugée.

Cet article, qui limite certaines obligations de
et envers L'office en matiére de taxes et de trop=—
pergu et qui arréte les régles régissant l'interrup-
tion du délail qui doit Etre arrivé 4 expiration pour
que cette limitation soit applicable, est directement
inspiré des dispositions correspondantes de L'article
126 de la CBE. (L'office peut ester et étre attrait
en Justice selon la procédure normale en vertu de sa

personnalité juridique conformément & 1'article 102).
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Frais

- ARTICLE 64 -

(1) Chacune des parties & la procédure d'opposition, de dé-
chéance ou de nullité, supporte les frais qu'elle a exposés, sauf
décision de la division d'opposition ou de la division d'annulation
prescrivant, dans la mesure ou 1'équité 1'exige, une répartition
différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une me-
sure d'instruction. Une décision relative a la répartition des frais
peut également étre prise sur requéte lorsque la demande de marque
communautaire, 1'opposition, la demande €n déchéance ou en nullité
est retirée, lorsque 1'enregistrement de la marque communautaire
n'est pas renouvelé ou que le titulaire a renoncé & celle-ci.

(2) Le paragraphe 1 s'applique aux frais exposés par chagune
des parties & la procédure de recours. La décisjon relative @ la
répartition des frais prise par la chambre de recours peut toutefois
porter sur 1'ensemble des frais indispensables, notamment les frais
de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil

ou avocat.

(3) Sur requéte, le greffe de la division d'opposition ou de
la division d'annulation fixe le montant des frais d rembourser en
vertu d'une décision de répartition. Ce montant peut, sur requéte
étre réformé par une décision de la division d'opposition ou de la

division d'annulation.

Dang cet article régissant le paiement des frais
de procédure devant l'office, urne distinction est
fatte entre la procédure de premiére instance et la
procédure de recours. Dans le premier cas, la régle
générale est que chacune des parties supporte uni-—
quement les frais qu'elle a exposés elle~méne, :sauf
déeiston spéciale prescrivant, dans la mesure ou
l'équité 1'exige, une répartition différente des
frais occastonnés par une procédure orale ou une me-
sure d'instruction. Toute régle qui irait plus loin
pourrait, de 1'avis de la commission, constituer une
charge potentielle trop lourde pour les petites et

moyennes entreprises. Dans le second cas, bien que la
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procédure d'appel soit soumise 4 la méme régle géné-—
rale, une décision prescrivant une répartition diffé-
rente des fraits peut prendre en considération 1'en—

semble des frais indispensables.

Le paragrophe 1 de cet article est inspiré de
l'article 61 paragraphe 1 de la CBC (1), et son
paragraphe 3 de l'article 104 paragraphe 2 de la
CBE et de l'article 61 paragraphe 2 de .la CBC.
Contrairement aux conventions sur les brevets, le
paragraphel prévoit une régle distincte pour les
frats exposés au cours de la procédure de recours;
son texte est i1nspiré de celuil de 1'article 73 des

Régles de procédure de la cour de justice.

- ARTICLE 65 -

Exécution des décisions fixant le montant des frais

- " - T S = R = B et e e e v R e M S = - e e S e e

(1) Toute décision définitive de 1'office qui fixe Te montant
des frais forme titre exécutoire.

(2) L'exécution forcée est régie par les régles de la procé-
dure civile en vigueur dans 1'état sur le territoire duquel elle a
lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrdle que celui
de Ta vérification de 1'authenticité du titre, par 1'autorité natio==
nale que le gouvernement de chacun des Etats membres désignera
a cet effet et dont il donnera connaissance a 1'office et a Ta cour
de justice.

(3) Aprés 1'accomplissement de ces formalités a la demande
de 1'intéressé, celui-ci peut poursuivre 1'exécution forcée en sai-
sissant directement 1'organe compétent, suivant la 1égislation natio-

nale.

(1) Convention sur le brevet communautaire .
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(4) L'exécution forcée ne peut--étre suspendue qu'en vertu
d'une décision de la cour de justice. Toutefois, le contrdle de
Ta régularité des mesures d'exécution reléve de la compétence des
juridictions nationales.

Au lieu de reprendre les termes de 1'article
104 paragraphe 3 de la CBE et de l'article 61 para-
graphe 3 de la CBC en ce qui concerme 1'exéocution
de décisions fixant le montant des frais, la commis—
ston congidére qu'il est préférable d'arréter une
nouvelle régle fondée sur la pratique commnautaire ;
a cet effet, elle a adapté mutatis mutandis le texte
de 1'article 192 du Traité aux besoins du systéme de

la marque communautaire dans le présent article.

Troisiéme Section

Information du public et des autorités des

Etats membres

- ARTICLE 66 -

L'office tiént un registre, dénommé registre des marques
communautaires, ol sont pertées les indications dont 1'enregistrement
est prévu par le présent réglement. Le registre est ouwert a 1'ins-
pection publique.

Cet article qui prévoit pour l'office 1'obliga—
tion de tewir un registre des marques communautalres
et de 1L'ouvrir & l'inspection publique, est directe-—
ment inspiré de l'article 127 de la CBE, mis a part
le fait qu'il n'interdit pas explicitement toute
inscription dans le registre avant publication.
(L'article 36 indique 4 quel moment la marque peut

Stre enregistrée).
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- ARTICLE 67 -

(1) Les dossiers relatifs & des demandes de marques communau-

taires qui n'ont pas encore &té publiées, ne peuvent étre ouverts a

1'inspection publique qu'avec 1'accord du demandeur.

(2) Quiconque prouve que le demandeur d'une marque communautai-
re a affirmé directement ou indirectement qu'aprés 1'enregistrement

de la marque i1

se prévaudra de celle-ci @ son encontre, peut consul-

ter le dossier avant la publication de la demande et sans 1'accord

du demandeur.

(3) Aprés la publication de la demande de marque communautaire
les dossiers de cette demande et de la marque communautaire sont ,
sur requéte, ouverts & 1'inspection publique. Des piéces du dossier

peuvent toutefois en étre exclues.

Cet article qui est largement inspivé de l'article
128 de la CBE, dispose ce qui suit : premiérement,
dans le cas de demandes de marques communautaires
qut n'ont pas encore été publides, les dossiers ne
peuvent étre ouwverts a 1l'inspection publique qu'avec
1'accord du demandeur ou s'il peut Etre prouvé que
le demandeur entend, aprés 1'enregistrement de la
marque, se prévaloir de celle—ci contre la personne
qui souhaite consulter le dossier ; et deuxiémement,
dans le cas de demandes qui ont effectivement &té
publides, les dossiers peuwvent &tre owverts 4 L'ins—
pection sur requéte, mais certaines piéces peuvent en

Etre exclues.

- ARTICLE 68 -

——— o e - ————

L'office publie périodiquement un Bulletin des marques commu-
nautaires contenant les inscriptions portées au registre des marques
communautaires ainsi que toutes les autres indications dont la publi-
cation est prescrite par le présent réglement.
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Tout comme l'article 129a) de la CBE prévoit la
publication d'un Bulletin européen des brevets et
L'article 66 de la CBC la publication d'un Bulletin
des brevets communautaires, cet article prévoit la
pablication d'un Bulletin des marques communautaires.
Il ne contient pas de disposition correspondant 4
L'article 129b) de la CBE prévoyant la publication
d'un Journal officiel, étant donné qu'il existe déja

un Journal officiel des Communautés européernes.

-ARTICLE 69 -

Classification

Les produits et les services pour lesquels des marques
communautaires sont déposées sont classés selon la classification
établie par 1'office.

Cet article a pour objet de prescrire l'utilisation
d'une classification standard des produits et des
services pour lesquels des marques communautaires
pewvent étre enregistrées. En pratique, 1l s'agira
probablement de la classification de Nice, mats
1L'inclusion dans le texte d'une référence spéeifique
a 1'arrangement de Nice, méme sous une forme simi-—
laire 4 celle de l'article 2 (XXIII) du TEM (1),
souléve certdines objections techniques. Cette ques-—
tion a donc été laissée 4 1l'appréciation de 1l'office,
ce qui constitue, de L'avis de la Commission, une

solution plus souple.

- ARTICLE 70 -

(1) Sauf disposition contraire du présent réglement, 1'office
et Tes juridictions ou autres autorités compétentes des Etats membres
s'assistent mutuellement,,sur demande, en se communiquant des informa-

(1) Traité concernant 1'enregistrement des marques.
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tions ou des dossiers. Lorsque 1'office communique les dossiers
aux juridictions, aux ministéres publics ou aux services centraux
de Ta propriété industrielle, la communication n'est pas soumise
aux restrictions prévues a 1'article 67.

(2) Les renseignements recueillis en application du para-
graphe 1 ne peuvent étre utilisés que dans le but dans lequel ils
ont été demandés.
L'office et les juridictions ou autres autorités compétentes des
Etats membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont
tenus de ne pas divulguer les renseignements qu'ils ent recueillis
en application du paragraphe 1 et qui, par leur nature, sont couverts
par le secret professionnel.

(3) Sur Commissions rogatoires émanant de 1'office, les juri-
dictions ou autres autorités compétentes des Etats membres procédent
pour 1'office, et dans les limites de leur compétence, aux mesures
d'instruction ou aux autres actes juridictionnels.

Tout comme 1'article 131 de la CBE dont ses para-
graphes 1 et 3 sont inspiréds, l'article 70 prévoit
que L'office et les juridictions ou autres autprités
compétentes des Etats membres s'assistent mutuellement
en se communiquant des informations. Toutefois, afin
de garantir le bon usage de ces informations, le
paragraphe 2 ajoute deux restryictions : premiérement,
les informations ne peuvent étre utilisées dans un
but autre que celur dans lequel elles ont été deman-—
dées ; et deuxiémement, elles ne peuvent pas étre
divulguées par les foncttomnaires concernés lorsqu'

elles sont couvertes par le secret profesgionnel.

- ARTICLE 71 -

L'office et les services centraux de Ta propriété industrielle
des Etats membres échangent, sur requéte, pour leurs propres besoins
et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications
respectives.
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Cet article qui prévoit un échange de publications
entre L'office communautaire des marques et lLes
services centraux de la propriété industrielle des
Etats membres, est directement inspiré de 1'article
132 paragraphe 1 de la CBE. Une disposition (corres—
pondant a 1'article 132 paragraphe 2 de la CBE).,
habilitant 1l'office 4 conclure des accords portant sur
L'échange ou l'envoi de publications n'est pas stric—

tement nécessaire.

Quatriéme Section

Représentation

ARTICLE 72

(1) Nul n'est tenu de se faire représenter devant 1'office.

(2) Toutefois, les personnes physiques et morales qui n'ont
ni:'domicile ni siége dans la Communauté sont représentées dans toute

procédure devant 1'office.

(3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile
ou leur siége dans la Communauté peuvent agir, devant 1'office, par
1'entremise d'un employé ; celui-ci doit disposer d'un pouvoir. Par
dérogation, le cas échéant, au paragraphe 2, 1'employé d'une personne
morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres
personnes morales qui sont économiquement 1iées & cette personne.

Le premier principe général velatif 4 la représen-—
tation fqui s'inspive partiellement, mais avec cere-
taines différences importantes, des dispositions cor-
respondantes de 1'article 133 de la CBE.) est que la
représentatipy devant l'office est facultative, sauf



113

pour les personnes qui n'ont ni domicile ni siége
dans la communauté. Dans le cas ol la représentation
est obligatoire, les procédures devant 1'office in-—
cluent le dépdt de demandes de marques communautaires.
Conpte tenu des dispositions de L'article 19 Paragra-—
phe 7 du TEM, l'application del'article 72 paragraphe
2 nécessitera certains arvrangements dans le cadre de

1 "harmonisation du systéme communautaire et du TEM.

Le second principe général velatif d la représen-
tation est qu'un employé diment mandaté d'une person-—
ne ayant son domicile ou son siége dans la communauté
peut représenter cette personmme devant 1'office ; elle
peut aussi représenter toute autre personne morale
avec laquelle son employeur est économiquement L1é,
méme 81 cette autre persomne morale n'a ni domicile

nt sitége dans la communauté.

- ARTICLE 73 -

(1) La représentation des personnes physiques et morales
devant 1'office peut étre assurée
a) par tout avocat habilité & exercer sur le territoire de 1'un des
Etats membres et possédant son domicile professionnel dans la commu-
nauté, dans la mesure ol i1 peut agir dans cet Etat en qualité de
mandataire en matiére de marques, ou

b) par les mandataires agrées inscrits sur une liste tenue 3 cel
effet par 1'0ffice.

(2) Peut étre inscrite sur la liste des mandataires agrées
toute personne physique qui

a) posséde la nationalité de 1'un des Etats membres;
b) a son domicile professionnel ou le lieurde son emploi dans la
communauté,
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c) est habilitée a représenter, en matiére de marques, des personnes
physiques ou morales devant les services compétents de 1'Etat membre
sur le territoire duquel elle exerce ou est employée. Lorsque, dans
cet Etat, 1'habilitation n'est pas subordonnée a 1'exigence d'une
qualification profiessionnelle spéciale, toute personne qui agit en
matiére de marques devant les services compétents de cet Etat et qui
demande son inscription sur la liste doit avoir exercé a titre habi-
tuel pendant cing ans au moins.

(3) L'inscription est faite sur requéte accompagnée d'une
attestation fournie par le service central de la propriété industriel-
le indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.

En vertu de cet article, deux catégories de manda-
taires professionnels peuvent se présenter devant
1l'office : les avocats habilités 4 agir en matiére
de marques dans un Etat membre, 4 condition qu'ils
atent leur domicile professionnel dans la communauté,
et les mandataires agrées inscrits sur une liste tenue
par 1'office. La principale qualification nécessaire
pour figurer sur cette liste est de pouvoir agir en
qualité de mandataire en matiére de marques devant

les autorités compétentes d'un Etat membre.

Cet article est donc fondé sur le principe qu”
étant domné qu'il n'existe pas d'unanimité pour pré-
voir officiellement au niveau communautaire une qua-
lification professionnelle déterminéde pour les man-—
dataires en matiére de marques, les critéres doivent,
en tout cas pour L'instant, Eétre essentiellement ceux
qui sont appliqués par les Etats membres. L'expérience
montrera s'il y a lieu, dans 1l'avenir, de prévoir
officiellement une telle qualification au niveau

CommMuUNaUtarre.
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TITRE IX

COMPETENCE ET PROCEDURE CONCERNANT LES ACTIONS EN JUSTICE
RELATIVES AUX MARQUES COMMUNAUTAIRES

Premiére Section

e e e e B e D T e P e e W e . b -
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(1) L'action en contrefagon d'une marque communautaire est
portée devant une Jjuridiction de 1'Etat membre sur le territoire duquel
le défendeur a son domicile ou, a défaut, un établissement. Si le défen-
deur n'a ni son domicile ni un établissement sur le territoire d'un
Etat membre, cette action est portée devant la juridiction de 1'Etat
membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, a défaut,
un établissement. Si ni le défendeur ni le demandeur n'ont un tel domici-
le ou un tel &tablissement, cette action est portée devant une juridiction
de T'Etat sur le territoire duquel 1'office a son siége. La juridiction
saisie est compétente pour connaitre destfaits en contrefagon présumés
commiis sur le territoire, de tout Etat membre.

(2) L'action en contrefacon d'une marque communautaire peut
également étre pertée devant une juridiction de 1'Etat membre sur Te
territoire duquel un fait de contrefagon a é&té commis. La juridiction
saisie n'est compétente que pour connaitre des faits de contrefagon
présumés commis sur le territoire de cet Etat.

(3) Si la Jjuridiction saisie constate que Ta marque communau-
taire est contrefaite par une autre marque communautaire, elle interdit
1'usage de celle-ci sur 1'ensemble du territoire de 1a Communauté ; dans
les autres cas, la décision d'interdiction ne sort ses effets que dans
1'Etat membre sur le territoire duquel un fait de contrefagon a été com-

mis.
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Pour les actions en contrefagon de marques commi—
nautaires les tribunaux nationaux sont compétents.
L'article 74 régle en détail la compétence Judiciaire
et compléte la convention concernant la compétence
Judiciaire et 1'exéocution des déecisions en matiére
~ctvile et commerciale, dénommée ci-aprés "eonvention
d'exécution”. L'article 57 paragraphe 2 de la conven-
tion d'exécution prévort cette possibilité. Néanmoins
ladite convention 8'applique dans les cas ol le régle-

ment ne prévoit aucune disposition.

Le paragrgphe 1 indique, dans 1'ordre, les juri-
dictions devant lesquelles le demandeur peut intenter
des poursuites pour tous les faits de contrefagon
quel que soit l'endroit de la communauté ou ils ont
été commis. En principe, la compétence uppartient
au tribunal du domicile du défendeur. Selon l'article
" 53 paragraphe 1 de la Convention d'exécution,le ter-
me domicile comprend également le siége d'une socié-

té.

A défaut de domicile ou de siége dans la Communau—
té, est compétent le tribunal de 1'Etat membre dans
lequel le défendeur a un établissement. Si, en ce qui
concerne le défendeur, 11 n'existe aucun de ces élé-
ments pour déterminer la compétence d'un tribunal 4
1 '"intérieur de la Communauté, le demandeur peut sai—
sir les trihunaux compétents en se fondant sur son
domicile ou sonm stége et, 4 titre subsidiaire, sur son
établissement. Cette action permettra de Poursuivre
uniformément tous les faits de contrefagon. Dans le
seul cas ou le demandeur et le défendeur sont étran—
get a4 la communauté, les tritwnaux de 1'Etat membre
dans lequel 1l'office des marques a son siége disposent
de la compétence pour connattre des faits de contre-—
fagon commis sur le-territoirve de tout Etat membre.
Cette réglementation trés détaillée de la compétence
Judiciaire contribuera & une exéecution efficace des

droits conférés par la marque commmautaire.



Le paragraphe 2 prévoit la possibilité d'opter
pour la compétence du tribunal du lieu ou un fait
de contrefagon a été commis. Mais le trtbunal
satst ne peut prendre la contrefagon en considération
que dans la mesure ou elle est intervenue sur lLe
territoire de 1'Etat membre concerné. Cette disposi-

tion a pour but d'éviter le "forum shopping.

L'effet wniforme de la marque communautaire
est assuré par le texte du paragraphe 3. Dans le
cas ou une marque communautaire est contrefaite
par une autre marque communautaire, le tribunal
saisi interdit 1'usage de celle-ci sur 1'ensemble
du territoire de la Communauté. La régle vaut égale-
ment dans le cas ou un tribunal compétent en vertu
du paragraphe 2 constate une contrefagon mais ce
tribunal n'est pas habilité 4 se prononcer sur la
réparation du dommage résultant de faits de contre—

fagon commis dans un autre Etat membre.

- ARTICLE 75 -

Les Etats membres réservent les actions en contrefagon de
marques communautaires intentées en premiére instance & une juridiction
pour 1'ensemble de leur territoire ou pour plusieurs circonscriptions
judiciaires.

Les tribunaux des Etats membres sont non seulement
compétents pour les actimns en contrefagon d'une
marque communautaire mai& 1ls peuvent également, se—
lon L'article 78, annuler une marque communautaire
avec effet erga ommes.

Dans ces conditions, une centralisation des juridic-
tions est prévue dans chaque Etat membre. Cette
centralisation favorise 1'unité de la Jjurisprudence.

Elle permettra de garantir que des juges expérimentés
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dans le domaine des marques soilent saisis de ces
actions qui mettent en cause des intéréts considé~

rables.

Deuxiéme Section

Procédure

- ARTICLE 76 -

A moins que le présent réglement n'en dispose autrement,
les actions en contrefagcon de marques communautaires sont soumises aux
régles de procédure du droit des Etats membres applicables aux mémes

-~

actions relatives & une marque nationale.

Les actions en contrefagon d'une marque commu—
nautaire sont soumises aux régles de procédure na-
tionales applicables aux mémes actions relatives
a une marque nationale. Des exceptions d ce principe

figurent dans les articles suivants.

- ARTICLE 77 -

M e A b e e e A e G A S e R S e O B e e e A e

(1) L'action en contrefacon est exercée par le titulaire de
1a marque communautaire. Un Tlicencié ne peut exercer 1'action en contre-
fagon qu'avec le consentement du titulaire.

(2) Tout licencié est recevable & intervenir dans 1'instance
en contrefacon engégée par le titulaire de la marque communautaire, afin
d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

La question de savoir qui peut intenter une action
en contrefagon est réglée différemment dans les Etats
membres. En ce qui concerme la marque communautaire ,

L'article 77 prévoit une solution uniforme selon
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laquelle le licencié ne peut exercer une telle

action qu'avec le consentement du titulaire de la
marque. L'intérét du licencié d'obtenir réparation
des dommages subis est garanti par le fart qu'il

est habilité A intervenir dans 1'instance en contre-—
fagon engagée par le titulaire de la marque communau—

tatre.

- ARTICLE 78 -

Demandes reconventionnellies en déchéance ou en nullité

(1) la juridiction saisie d'une action en contrefacon d'une
marque communautaire est compétente pour statuer sur la demande reconven-
tionnelle en déchéance des droits du titulaire de la marque ou en nullité
de celle-ci, présentée par le défendeur originaire.

(2) La demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité
est irrecevable si une demande ayant le méme objet et la méme cause a été
tranchée par 1'office entre les mémes parties.

(3) L'article 47, paragraphe 2 d@ 5 est applicable.

(4) Si la juridiction déclare le titulaire déchu de ses
droits ou la marque communautaire nulle, elle ordonne d'office la radiation
de cette marque. La radiation est effectuée par 1'office & la demande de
la partie la plus diligente, dés que la décision est passée en force de
chose Jjugée.

Selon le paragraphe premier, le défendeur dans un
procés de contrefagon peut revendiquer 1'annulation
de la marque commmautaire par une demande reconven—
tiommelle. Cette faculté présente un intérét parti-
culier pour les titulaires des droits antérieurs qui
ne peuvent pas faire valoilr leurs droits dans la
procédure d'opposition. Ils ne sont pas obligés d'in-
troduire auprés de l'office une demande en nullité

mate ils peuvent devant leur juge national se défen-—
dre contre le titulaire de la marque communautaire.
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Selon le paragraphe 2, une demande reconvention-—
nelle est irrecevable st l'office a déja pris une
71

décigion (voir 1'article 46 paragraphe 4 qui régle

le cas tnverse).

Le paragraphe 3 prévoit que le tribunal saist
peut velever d'office la nullité de la marque commu—
nautaire dans les cas prévus 4 l'article 47 paragra-
phe 3. En outre, la preuve de 1'usage peut &tre exi-
gée si les conditions de l'article 47 paragraphe 4
sont réunies. Enfin, le tribunal doit observer
les dispositions sur la conciliation entre les parties

prévues a 1'article 47 paragraphe 5.

Si le tribunal constate la déchéance ou la nullité
de la marque communautaire, sa décision a un effet
erga ommes. Il ordomme la radiation de la marque.
Celle—ci sera effectuée par l'office sur demande
d'une des parties aprés que la déeision pronongant
la déchéance ou la nullité soit passée en force de

chose Jugée.

- ARTICLE 79 -

o o i e e e m  — e =

(1) La juridiction saisie, conformément & 1'article 78 para-
graphe 1, d'une demande reconventionnelle en déchéance des droits du titu-
laire d'une marque communautaire ou en nullité de celle-ci peut, d'office
ou sur requéte d'une des parties, surseoir @ statuer et inviter le défen-
deur originaire & présenter une demande en déchéance ou en nullité aupreés

de 1'office dans le délai qu'elle lui impartit.

(2) La juridiction sajsie de toute action relative a une mar-
que communautaire peut également, d'office ou sur requéte d'une des parties
suseoir a statuer lorsqu'une demande en déchéance des droits du titulaire
d'une marque communautaire ou en nullité de celle-ci a été présentée auprés
de 1'office.
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Le paragraphe 1 permet que la question de la
validité de la marque communavtaire puisse étre
portée devant l'office. Cette faculté est prévue
en cas de litiges soulevant des questions de prin-
cipe par exemple quand 71 s'agit de 1'interprétation
des questions Juridiques concernant les motifs de

nullité absolue.

Les dispositions du paragraphe 2 sont notamment
applicables lorsqu'au cours d'une procédure devant
un tribunal, un tiers introduit auprés de 1l'office
une demande en nullité. Dans de tels cas, le tribunal
n'est pas obligé de surseoir 4 statuer mais peut
décider proprio motu si un sursis 4 statuer est indi-

P

qué.
- ARTICLE 80 -

Défenses au fond

La déchéance des droits du titulaire de la marque communautaire
ni la nullité de celle-ci ne peuvent étre invoquées & titre de défenses au

fond dans une procédure relative a une telle marque:

Cette disposition a pour but d'éviter que la
nullité n'alt qu'un effet inter partes. Dans la plu-
part des Etats membres, en effet, non seulement le
dispositif du Jugement mais encore les motifs sont

coulés en force de chose jugée.
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TITRE X

INCIDENCES SUR LE DROIT DES ETATS MEMBRES

Premiére Section

Interdiction des protections cumulées

- ARTICLE 81 -

(1) Si le titulaire de la marque communautaire est également
titulaire, dans un Etat membre, d'une marque nationale, identique ou simi-
laire & 1a marque communautaire, pour des produits ou des services identi-
ques ou similaires a ceux pour lesquels la marque communautaire est enre-
gistréé, les effets de cette marque sont suspendus dés que 1'enregistrement
de 1a marque communautaire est publié et aussi longtemps que cette derniére

produit ses effets.

(2) Tautefois, le titulaire de la marque communautaire peut
se prévaloir, au profit de celle-ci, de la date d'acquisition de la marque
nationale, en ce qui concerne 1'Etat membre ol la marque nationale existait

ou demeure enregistrée.

(3) Par dérogation au paragraphe 1, la marque nationale ne
recouvre pas ses effets lorsque la marque communautaire a €té radiée aprés
que son titulaire a été déclaré déchu de ses droits pour défaut d'usage de

la marque.

Pour interdirve la double protection par une marque
commmautaire et wme marque nationale, le paragraphe
1 prévott que la marque nationale n'a pas d'effet
Q partir de la publication de 1'enregistrement de la
marque commnautaire et aussi longtemps que cette
derniére produit ses effets. Aimsti la marque nationale
recouvrera automatiquement ses effets dés que la mar-—

que communautaire disparaitra 4 moins que les condi-—

tions du paragraphe 3 solent remplies.
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En revanche, le paragraphe 1 n'exclut pas de
déposer en méme temps une demande de marque nationale

et de marque commnautaire.

L'interdiction de la double protection vise-non
seulement les marques identiques mais aussi les
marques similaires. $'2l en était autrement, on
pourrait facilement tourner cette disposition dont
le but est d'interdire, pour des raisons de sécuritéd
Juridique, des actions paralléles ou alternatives

ou 1'octrot des licences sur les deux marques.

Le paragraphe 2 prévoit que la date d'acquisition
de la marque nationale, compte tenu, le cas échéant
du droit de priorité vrevendiqué pour celle—ci, est
considéré gomme  date d'acquisition de la marque
commnautaire pour ce qui concerne l'Etat membre
dans lequel la marque nationale existe. Le titulaire
de la marque communautaire peut donc se prévaloir
dans cet Etat membre de la priorité de la marque
nattonale contre un tiers qui a acquis une marque
avant que la demande de marque communautaire n'ait

été déposée.

Deuxiéme Section

Interdiction de 1'application du droit des Etats membres

aux marques communautaires

- ARTICLE 82 -

Sans préjudice de 1'article 45, 1a validité de la marque
communautaire ou de son usage est soustraite a 1'application du droit
des Etats menmbres.

Pour assurer l'effet uniforme de la marque commu—
nautaire, il ne faut pas que le titulaire d'un droit
national puisse interdire sur lag base de ce droit
l'usage de la marque communautaire. En effet, une tel-

le interdiction ne serait valable que dans 1'Etat mem
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bre ol le droit antdrieur existe. Le titulaire d'un
tel droit national peut, par contre, faire valoir
son droit soit par une action reconventiomnelle soit

par une demande en nullité.

Troisiéme Section

Transformation en demande de marque nationale

- ARTICLE 83 -

(1) Les services centraux de la propriété industrielle des
Etats membres ne peuvent engager la procédure d'enregistrement d'une mar-
que nationale, fondée sur une demande de marque communautaire ou sur une
marque communautaire, que sur requéte du demandeur ou du titulaire de la
marque et dans les cas suivants :

a) Si la demande de marque communautaire est, soit rejetée, soit retirée
ou réputée retirée;

b) Si Ta marque communautaire cesse de produire ses effets, sauf si cette
marque a été radiée aprés que son titulaire a été déclaré déchu de ses
droits pour défaut d'usage de la marque.

(2) Le paragraphe 1 n'est applicable que dans les Etats membres
ol il n'a pas été constaté, par 1'office ou par une juridiction nationale,
que la demande ou la marque communautaire est frappée d'un motif de refus
d'enregistrement ou d'une cause de nullité en vertu du présent réglement.

(3) La requéte en transformation est présentée dans un délai
de trois mois & compter du rejet ou du-retrait de 1a demande ou de la date
d laquelle la marque communautaire cesse de produire ses effets. Le deman-
deur ou le titulaire qui n'observe pas ce délai perd le droit de se préva-
loir, au profit de la marque nationale, de la date de dépdét de la demande
ou de Ta marque communautaire.
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- ARTICLE 84 -

(1) Les Etats membres déterminent les conditions de présenta-
tion de Ta requéte en transformation.

(2) Sur requéte et aprés le paiement de la taxe, 1'office met
d Ta disposition du demandeur ou du titulaire une copie du dossier de la
demande de marque communautaire ou de la marque communautaire.

- ARTICLE 85 -

(1) Les services centraux de la propriété industrielle des
Etats membres informent 1'office de la réception d'une requéte en trans-
formation.

(2) Mention de Ta réception de cette requéte est inscrite au
registre des marques communautaires. Elle est i publiée si la demande de
marque communautaire 1'a été.

L'article 83 permet la transformation de la
demande de marque communautaire en demande de marque
nattonale, dans tous les cas od la demande de marque
‘sommunautaire n'aboutit pras 4 1'enregistrement ou
lorsque la marque communautaire fait 1'obdet d'une
renonciation ou d'une déeision de déchéance ou de
nullité, & l'exception de la déchéance pour non usage.
La demande en transformation doit &étre présentée
dans un délai de trois mois. L'inobservation de ce
délat a pour conséquence que la priorité de la deman—
de de marque communautaire ne peut plus &tre revendi-

quée en faveur de la demande de marque nationale.

La transformation en demande nationale n'est pas
admise dans les Etats membres dans lesquels existe
un motif absolu de refus & la suite de la constatation

de 1l'office ou d'un tribunal national. Les législa—
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tions nationalzs peuvent prévoir d'autres motifs

qui excluent la transformation.

dux termes de 1'article 84, 71 appartient aux
Etats membres de fixer les conditions que la présen-—
tation de la demande en transformation doit remplir
L'artiele 85 prévoit notamment dans quelles conditions
la mention de la véeception d'une telle demande est

publiée au Bulletin des marques comminautaires.

TITRE XI

MARQUES COMMUNAUTAIRES DE GARANTIE ET
MARQUES COMMUNAUTAIRES COLLECTIVES

ARTICLE 86

(1) Peuvent constituer des marques communautaires de garantie
tous signes ainsi désignés lors du dépot et destinés a garantir la qualité,
le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits

ou de services provenant d'entreprises différentes, qui utilisent la marque
sous le contrdle du titulaire.

(2) La marque communautaire de garantie ne peut étre utilisée
pour les produits ou les services que, le cas é&chéant, le titulaire ou une
personne qui lui est économiquement 1iée fabrique ou fournit.
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- ARTICLE 87 -~

Les groupements de fabricants, de producteurs, de prestataires
de services ou de commercants, dotés de la capacité juridique, peuvent
déposer des marques communautaires collectives, désignées comme telles
lors du dépot et propres a distinguer les produits ou les services de
leurs membres de ceux d'autres entreprises.

De nombreuses législations modernes sur les mar—
ques contiennent des dispositions relatives d 1'en-
registrement de marques collectives ou de marques
de certification, ou de ces deux fypes de marques;
de plus, les pays de 1'Unton de Paris se sont enga—
gés 4 admettre au dépdt et & protéger les marques
collectives appartenant 4 des collectivités (article
7 bis paragraphe 1 de la convention de Pawis pour la
protection de la propriété industrielle). La Commis—
sion considére donc que des dispositions correspondan—
tes ont une place Justifiée dans le systéme de la

marque communautaire.

Il existe toutefois, dans les législations moder—
nes sur les marques trois notions similaires mais
distinctes : celle de "marque collective simple”,
celle de marque désignant des produits ou des services
dont les caractéristiques communes sont garanties,

et celle de marque de certification.

L'article 86 ne prévoit pas 1'enregistrement de
marques de certification dans le sens ou ce terme est
compris dans certains Etats membres. Il permet toute-
fois @ une personne physique ou morale de déposer
une marque dans certaines conditions (par exemple
sous réserve des dispositions de 1l'article 89 para-
graphe 2 pour les produits ou services provenant
d'entreprises différentes). Les conditions prévues d
l'article 86 lui-méme sont qu'au moment du dépdt,
la marque doit Etre désignée comme marque communautai=
re de garantie, que la qualité, le mode de fabrication
ou d'autres caractéristiques communes des produits

ou des services solent bien entendu garantie, que



l'usage de la marque soit contrdlé par son titulaire
et que la marque ne puisse étre utilisée ni par son
titulaire lui-méme, ni par une personne qui Lui

est économiquement lide. Les "autres caractéristiques
communes" des produits ou des services pewvent com—
prendre 1'origine géographique, mais la protection
garantie par ces dispositions n'est pas la méme que
celle qui est garantie aux appellations d'origine
par la législation communautaire ou par les législa-
tions nationales et elle n'est pas destinée 4 la

remplacer d'une maniére générale.

L'article 87 permet 1'enregistrement des "marques
collectives simples" en tant que marques communau-
taires collectives. Bien que ces marques puissent
impliquer une certaine garantie pour le consommateur
11 n'existe aucune obligation formelle de garantie ;
cette marque a pour objet de distinguer les produits
ou services des membres de l'association titulaire de
la marque de ceux d'autres entreprises. Les marques
collectives visées A I 'article 87 ne sont pas des
marques détenues collectivement ;5 c'est l'associa—
tion ou le groupement d'entreprises qui utilise la

marque qui en est le titulaire.

- ARTICLE 88 -

Les dispositions du présent réglement s'appliquent aux marques
communautaires de garantie et aux marques communautaires collectives, sauf
disposition contraire prévue aux articles 86 a 99.

D'une maniére générale, les régles de fond et de for-
me qui régissent les marques communautaires s'appli-—
quent mutatis mutandis aux marques de garantie et

aux marqueszcollectives.
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- ARTICLE 89 -

(1) La demande de marque communautaire de garantie ou de mar-
que communautaire collective doit comporter un réglement.

(2) Le réglement de la marque communautaire de garantie indi-
que les caractéristiques communes des produits ou des services que la mar-
que est destinée d garantir et détermine les modalités d'un contréle sérieux
et efficace de 1'usage de 1a marque, assorti de sanctions adéquates.

Le réglement peut régir plusiteurs questions qui
dotvent faire 1'objget d'un accord commun entre le
titulaire et les utiilisateurs de la marque de garan—
tie et de la marque collective et L'article 89 prévoit
qu'une demande de marque communautaire de garantie ou
de marque communautaire collective doit comporter un
tel réglement. Deux questions au moins doivent y étre
réglées : d'une part, dans le cas de la marque de ga-
rantie, les conditions que doivent rvemplir les person-—
nes souhaitant utiliser la marque, et d'autre part,
dans le cas de la marque collective, les conditions
a remplir pour Etre membre de 1'association ou du grou-
pement ; en ce qui concerne la morque de garantie, le
réglement doit obligatoirement contenir les disposi-—

tions indiquées A L'article 89 paragraphe 2.

Rien dans le réglement actuel ne permet & un accord
conclu entre le titulaire et les utilisateurs de la
marque de garantie ou de la marque collective de res—
treindre la concurrence au sens de l'article 85 du
Traité. En conséquence, les conditions que doivent
remplir les personnes souhaltant utiliser la marque
de garantie et les conditions A remplir pour Etre
membre de 1'association titulaire de la marque collec—
tive doivent étre objectives et 1'association doit,
d'une maniére générale, Etre ouverte d toutes les
personnes qui souhaitent en deveniyr membres et qui

remplissent les conditions.
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- ARTICLE 90 -

(1) La demande de marque communautaire de garantie ou de
marque communautaire collective est rejetée lorsqu'il n'est pas satisfait
aux prescriptions des articles 86, 87, ou 89 ou que le réglement est con -
traire a 1'ordre public ou aux bonnes moeurs. -

(2) La demande de marque communautaire de garantie est rejetée
en outre lorsque le public risque d'étre induit en erreur sur la nature
de cette marque.

e demande de marque communautaire de garantie
ou &e marque communautaire collective peut étre reje-—
tée pour des motifs absolus en vertu de 1'article 31
paragraphe 1 ou, éventuellement, pour des motifs rela-
tifs, en vertu de l'article 35 paragraphe 4 ; toute-
fois, l'article 90 prévoit d'autres cas dans lesquels
wne demande de ce type de marque peut Etre rejetée d'
emblée. Il convient de noter qu'alors que l'article 6
paragraphe 2¢) exclut de l'enregistrement "les marques
qui sont contraires & 1'ordre public et aux bonnes
moeurs", l'article 20 prévoit une régle similaire
pour le réglement qui doit accompagner la demande de
marque communautaire de garantie ou de marque commu=

nautaire collective.

- ARTICLE 91 -

e e B D e e e R e e e e e 6 A e e e e e e o e =

(1) Toute personne physique ou morale ainsi que les groupements
ayant la capacité d'ester en justice pour la représentation des intéréts
de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commercants,
ou de consommateurs peuvent, dans un délai de trois mois & compter de la
publication de la demande de marque communautaire de garantie, former oppo-
sition auprés de 1'@ffice contre 1'enregistrement de cette marque pour les
motifs selon lesquels

a) La marque est exclue de 1'enregistrement en vertu des articles 6 oy
6

0]

b) Le réglement ne satisfait pas aux prescriptions de 1'article 89 para-
graphe 2 ou est contraire a 1'ordre public ou aux bonnes moeurs;



131

c) Le public risque d'étre induit en erreur sur 1a nature de la marque.

(2) L'opposition est formée par écrit et motivée.
E1le n'est réputée formée qu'aprés paiement de la taxe d'opposition.

Compte tenu de 1'intérét que présentent les
marques comrunautaires de garantie pour le puhlic
cet article permet aux tilers intdréssés de former
opposition pour motifs absolus de refus contre 1'en-
registrement de ces marques. Il va donc plus loin,
que l'article 33 qui, dans le cas d'autres types de
marques comminautaires, donne aux tiers le droit de
présenter des observations écrites fondées sur des

motifs absolus de refus d'envegistrement.

Etant donné que la procédure d'opposition contre
l'enregistrement d'une marque communautaire engage
le tiers intéressé dans une forme de quasi—action
Judiciaire, 1'article 91 définit le statut Juridique
des associations habilitées 4 former opposition :

elles dotvent quotr la capacité d'ester en Justice.

L'article 91 allonge également, en ce qui concerne
spéeifiquement les marques communautaires de garantie,
la liste des motifs absolus de refus en ajoutant aux
critéres visés 4 l'article 6 ceux visés aux articles
86, 89 paragraphe 2, 90 paragraphe 1 (en partie) et
90 paragraphe 2.

- ARTICLE 92 -

Observations des tiers

L'article 33 s'applique dans les cas visés a 1'article 90.

Bien que, comme on l'a dit dans le commentaire
précédent, l'article 33 soit repris d certains égards
par l'article 91, la procédure qui permet aux tiers
de présenter leurs observations reste utile dans le

présent contexte, en particulier
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a) Dans le cas de marques communautaires de garantie,
lorsque le tiers intéressé ne satisfait pas 4 la
condition énoncée A& L'article 91 concernant le statut

Juridique et,

b) d'wne maniére générale, lovsque la demande de
marque tombe sous le coup des dispositions de 1'ar-

tzele 90.

L'article 92 élargit le champ d'application de
L'article 32 ; 71 ne limite pas son propre champ

d'application aux critéres visés d L'article 90.

- ARTICLE 93 -

L'usage de 1a marque communautaire de garantie ou de la marque
communautaire collective fait par toute personne habilitée a utiliser cette
marque satisfait aux dispesitions du présent réglement, pour autant que les
autres conditions auxque]]és celui-ci soumet 1'usage de la marque communau-
taire sont rémp]ies.

Cet article a pour objet d'indiquer claivement que,
toutes choses étant égales, les obligations d’usage'
(prévues par exemple par l'article 13) sont satisfar-
tes dans le cas des marques communautaires de garantie
et des-marqueé communautaires collectives lorsqu'une
des personnes habilitées a utiliser la marque 1'utili-

se effectivement.

- ARTICLE 94 -

(1) Le titulaire de la marque communautaire de garantie ou de
la marque communautaire collective notifie & 1'office toute modification du

réglement.

(2) Sont rejetées les modifications qui ne satisfont pas aux
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pres:riptions de 1'article 89, qui sont contraire a 1'ordre public ou aux

bonnes moeurs ou qui, dans le cas des marques communautaires de garantie,

risquent d'induire le public en erreur sur la nature de la marque ou sur

les garanties offertes par le réglement.

(3) Loffice publie les modifications du réglement de Ta

marque communautaire de garantie et de 1a marque communautaire collective

ou Ta mention de ces modifications. En cas de publication, les articles

91 et 92 sont applicables.

(4) La modification du réglement ne prend effet qu'a compter

de son enregistrement.

St le titulaire d'une marque comminautaire de
garantie ou d'une marque communautaire collective
souhaite modifier le réglement de la marque, 11 peut
le faire, mats uniquement sous certaines conditions
trés strictes de notification et de publication. La
modification est soumise 4 des procédures de regjet
et d'opposition plus ou moins similaires d celles
applicables & la demande originale. La modification
du réglement n'affecte pas la régle générale concer-—
nant la modification de la marque elle—méme (prévue

a L'article 15).

- ARTICLE 95 -

(1) Les dispositions de 1'article 77 relatives aux droits

des licenciés s'appliquent & toute personne habilitée a utiliser une marque

communautaire de garantie ou une marque communautaire collective.

(2) Le titulaire d'une marque communautaire de garantie ou

d'une marque communautaire collective peut également réclamer réparation

du dommage subi par les personnes habilitées a utiliser la marque, du fait

de 1'usage non autorisé de celle-ci.

Dans la mesure ou les droits d/une personme habi-
litée 4 utiliser une marque communautaire de garantie

ou une marque communautaire collective sont d'une
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certaine maniére analogues d ceug d'un licencid,

11 semble normal que des principes similaires soient
applicables au droit d'engager une action en contre-
fagon 5 ainsi, les personnes habilitées & utiliser

la marque he peuvent engager une telle detion qu'avec
le consentement du titulaire, mais elles ont le
droit d'intervenir dans une action engagée par celui-—

.

- ARTICLE 96 ~

Causes de déchéance

-—— e e o B A - —

Le titulaire de la marque communautaire de garantie ou de
la marque communautaire collective est déchu de ses droits lorsque:

a) IT1 utilise Ta marque contrairement aux dispositions de 1'article 86

paragraphe 2, ou

b) I1 autorise ou tolére 1'usage de 1a marque dans des conditions autres

que celles prescrites par le réglement.

Les dispositions de cet article ne remplacent pas

celles de l'article 39 mais s'y afoutent.
- ARTICLE 97 -

‘Causes et effets de la nullité

(1) La marque communautaire de garantie ou la marque communau-~
taire collective est nulle lorsqu'elle a été enregistrée contrairement aux
dispositions de 1'article 90 ou que la modification du réglement a été
enregistrée contrairement aux dispositions de 1'article 94 paragraphe 2,
sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du réglement,
aux exigences fixées par ces articles. |

(2) Lorsque Ta nullité de la marque communautaire de garantie
ou de la marque communautaire collective a pour cause Ta modification du
réglement, la marque est réputée n'avoir pas eu les effets prévus au pré-
senf réglement & compter de 1'enregistrement de la modification.
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Les dispositions du paragraphe 1 de cet article
s'ajoutent dscelles des articles 41 et 42 et les
dispositions du paragraphe 2 4 celles de 1'article
43

- ARTICLE 98 -

S M o A D e A e hae A o . e e =
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(1) La marque communautaire de garantie et la marque communau-
taire collective ne peuvent pas faire 1'objet d'un nouveau dépét ni étre
utilisées a un titre quelconque pour des produits ou des services similaires
a ceux pour lesquels elles étaient enregistrées, pendant un délai de trois
ans a compter du non-renouvellement de 1'enregistrement, de 1a déchéance
des droits du titulaire, de Ta nullité de 1a marque ou de la renonciation

a celle-ci.

(2) Sans préjudice de 1'article 83 paragraphe 1b), le paragra-
phe 1 ne s'applique pas & 1'ancien titulaire de la marque ni & son ayant
droit.

Tout bien considéré, la commission estime que
compte tenu de la nature de la marque communautaire
de garantie et de la marque communautaire collective,
11 est de 1'intérét du public qu'une fois radiées du
registre, de telles marques ne soient plus utilisées
ni enregistrées pendant un délai de trois ans d comp—
ter de leur non~renowvellement, de lq déchéance des
drotts du titulaire, de la nullité de la marque ou de
la renonciation 4 celle—ct, 4 moins que les personnes
qui les réutilisent ou qui effectuent un nouveau dé—
pdt soient les anciens titulaires ou leurs ayants
droits.
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TITRE XII

L'OFFICE COMMUNAUTAIRE DES MARQUES

Premiére Sectien

La mise en oeuvre du droit des marques exige une
action administrative complexe obéissant & des procé
dures bien définies, ainsi qu'ume protection Judi-
claire des itntéressés, La marque doit faire 1'objet
d'un dépdt, diun examen, d'un enregistrement,
d'une protection et d'une surveillance selon des

procédures administratives appropriées.

Les offices nationaux des marques ne seratent
pas en mesure d'appliquer le droilt communautaire des
marques de fagon efficace, uniforme et économique.
Sans doute la Communauté pourratt—elle leur attribuer
pour la marque commmnautaire, des pouvoirs nauveaus
et supplémentaires que chacun d'entre eux exercerait
pour tout le territoire de la Communauté. Mais, étant
donné que de telles attributions devratent &tre con—
férées dés 1981 4 huit, puis, plus tard, 4 dix offi-
ces, l'on se heurterait dans la pratique 4 des che—
vauchements de compétences, & des problémes de coor-—
dination et dvdes difficultés techniques insurmonta-
bles. La mise en ceuwvre d'effectifs et de moyens
administratifs considérables serait inévitable. En
ce sens, la stituation ne différe guére de celle que

1'on observe pour le droit des brevets.

On peut dés lors se demander si 1'exécution du
droit communautaire des marques doit E€tre confiée
a la Commission ou 4 un organisme spéctalement crée
ad cet effet. St l'on examine la maniére dont les
Etats membres ont réglé l'exdcution du droit des
marques, on constate que, dans chacun d'eux, la mise
en place d'une administration particuliére s'est

révélée aussi nécessaire qu'utile et a fait ses
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preuves.

C'est pourquot la Commission estime que la
création d'un Office communautaire des marques doté
d'une large autonomie technique constitue le moyen
le plus approprié pour mettre en oceuvre le droit
commmautaire des marques et réaliser les objets

précités de la Communauté :

- Un tel offtce répond au caractére exécutif et

tout & fait technique des décisions a prendre;

- Il assure l'objectivivé et l'efficacité des procé-—
dures en matiére de marque et, par conséquent, la

sécurité juridique ;

- Il peut étre organisé de fagon ratiovmelle, trans-—
parente et souple et étre doté d'un persovmmel spéei-—

118é;

- Il garantit ainsi un réglement adéquat et économi-—
que de milliers de cas d'espéce dans les délais vou—

lusg

- Il évite d'encombrer la Commission d'un surcrotit
de tdches administratives et d'innombrables décisions

techniques d'exécution.

L'office des marques ne se présente pas comme une
nouvelle iwstitution, maits comme un organisme de la
Communauté placé sous le contrdle Juridique de la
Commission. La structure institutionnelle de la
Communauté et l'équilibre entre les quatre institu—
tions demeurent inchangés. Il n'y a aucune pondéra=—
tion nouvelle entre le Conseil et la Commission. La
structure itnstitutionnelle de la Communauté se
trouve certes complétée, mais sans modification du
systéme, sans réorganisation, réforme ou changement

du rapport de forces entre les institutions.

L'office des marques ne se voit pas attribuer des
pouvoirs qui appartiennent actuellement au Consetl,
a la Commission, d la Cour de justice (ou aux Etats

membres). Il n'y a ni abandon ni délégation d'un
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Pouvolr extstant. L'Office des marques ne se voit pas
confiér de pouvoirs législatifs : ceux—ci demeurent
réservés au Conseil. De méﬁe, 1'0ffice des marques

ne regoit aucune compétence pour adresser des déci-
stons aux Etats membres. Le seul pouwvoir qui Lut

solt conféré est un pouvoir nouveau, sans titulaire
antérieur, d'adresser des décisions en matiére de

marque comminautaire aux intéressés.

L'office des marques est appelé a Stre contrdls
sous divers aspects, par la Commission : 1l doit lui
soumettre, chaque année, un rapport d'activités ;
son personnel supérieur est nommé et révoqué par elle
et reléve de son pouvolr dis&iplinaire;la dirvection
de 1'0ffice est soumise au contrdle Juridique de la
commissioﬁ; celle—cil est tenue d'agir contre toute
violation du droit commmautaire ; tout Etat membre
ou tout tiers directement et individuellement con—
cerné peut réclamer le contrdle de la légalité des
aates du président de l'office ; la commission peut
former un pourvoi en cassation dans 1'intérét du
droit, contre les décisions des chambres de recours

de 1'0ff%Zce.
4 son tour, la Commisston elle—-méme et, par consé—

quent, 1'office des marques sont en outre contrdlés
par la Cour de Justice quant 4 la légalité de leurs
actes : 8t la commission manque 4 son obligation de
contrdle, prend une décision irréguliére ou s'abstient
de statuer; un recours peut étre formé contre elle
par tout FEtat membre ou par toute personne directe-
ment et individuellement concernée (articles 173 et
175 du traité CEE). La proposition de réglement pré-
voit donec, en corrélation avec le Traité, un systeme
complet permettant d'assurer le respect du droit
communautaire et des droits des particuliers par da

direction de L'office.

Enfin, 1'0ffice des marques est assujetti aux
régles budgétaires de la Communauté, puisque L'ap—

plication des dispositions correspondantes du Traité



139

(articles 203,204, 206Bis et 206 ter) est étendue

au budget de l'office. Ceci permet au conseil et

a l'assemblée d'exercer, d 1'égard du budget de
1'office, les mémes pouvoirs que vis — A vis du bud-
get de la communauté. De méme, la cour des comptes

contrblera la gestion financiére de 1'office.

La création d'un office des marques en tant
qu'organisme de la communauté ne viole donc pas
les positions respectives des quatre. institutions
de la communauté, telles qu'elles ont été établies
par le Traité. L'offrce peut s'intégrer harmonieuse—
ment dans la structure tnstitutionnelle de la Commu—
nauté sans compromettre son autonomie technique

et administrative ni l'indépendance de son personnel.

- ARTICLE 99 -

(1) L'office est un organisme de la communauté. I1 a la per-

sonnalité juridique.

(2) Dans chacun des Etats membres, i1 posséde la capacité
juridique Ta plus large reconnue aux personnes morales par les Tégislations
nationales; i1 peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et
mobiliers et ester en justice. A cet effet, il gst peprésenté par son pré-
deni.

(3) L'office a son siége a...

Ni la personnalité juridique ni la reconnaissance
de la capacité Jjuridique en droit interme n'impliquent
cependant 1'attribution d L'office de la capacité
d'agir en droit international. Il ressort, au contrai=
re, de l'énoncé de sa mission et de ses pouvoirs qu'
71 n'est pas un sujet de droit international. En
particulier, 11 n'est pas habilité d conclure des
accords internationaux. De méme, 1l n'obtéent pas

de priviléges et tmmunités propres : ce sont ceux
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des Communautés européennes qui lui sont déclarés

applicables (article 101).

Le pouvoir de créer des organismes, qui se fonde
sur l'article 235 du Traité, s'étend & la détermina—
tion de leur siége. L'exercice de ce pouvoir ne
revient donc pas aux gouvermements des Etats membres
(article 216 du Traité), comme c'est le cas pour le
chotx du siége des imstitutions de la Communauté

mats au conseil, sur proposition de la Commission et
aprés consultation du Parlement eurcpéern (article 2SQ.

Il parait cependant prématuré & la Commiséion de
formuler, au stade actuel des travaux une proposi-
tion quant au lieu du siége. Jusqu'd présent,
quabre Etats membres ont posé leur candtdature :
la Belgique (Bruxelles), La France (Strasbourg),
les Pays~Bas (La Hayel), le Royaume Uni (Londres).

Il n'est pas exctu que d'autres Etats membres encore
expriment le désir d'accueillir 1'office sur leur
territoire. En choisissant le lieu 4 proposer, la
Commission devra prendre en considération un certain
nombre d'autres facteurs. Il lui faudra notamment
tenir compte de la vépartition des organismes commu—
nautaires crées dans le passé. A cela s'ajoute qu'il
Y a une certaine relation entre le probléme du siége
et celui-.des langues: Enfin, 11 ne semble pas indiqué
de compliquer les discussions sur le réglement en
soulevant prématurément le probléme politique du siée-
ge. C'est pourquoi la Commission & l'intenbion de

présenter sa proposition d ce sujet en temps opportun.

- ARTICLE 100 -

Personnel
(1) Sous réserve.de 1'application de 1'article 118 aux membres
des chambres de recours, le statut des fonctionnaires des Communautés
européennes: le régime applicable aux autres agents et les réglementations

d'exécution de ces dispositions arrétées de commun accord par les insti-
tutions, s'appliquent au personnel de .1'0ffice.
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(2) Les pouvoirs dévolus @ chaque institution par le statut
et par le régime applicable aux autres agents sont exercés par 1'office
d 1'égard de son personnel, sans préjudice de 1'article 105.

Etant donné que l'office est un organisme de la
Communauté, que ses agents ont pour mission d'appli-—
quer le droit communautaire crée par le présent
réglement, qu'il y a lieu, 4 cet effet, de nommer
des fonctiomnaires 4 vie comme dans les Etats membres
et qu'il s'agit d'assurer que les agents de cet orga-
nisme de la Communauté fassent partie de 1'adminis—
tration unique des Communautés (article 24 du traité
ingtituant un Conseil unique et une commigsion unique
des Communautés européennes), 11 est ndcessaire de ¢
leur appliquer le statut des fonctionnaires des
comminautés européennes et le régime applicable aux
autres agents de ces communautés. Comme ce statut
ne comporte aucune prescription garantissant 1'in—
dépendance de membres des chambres de reeours, qui
exercent des fonctions quasi Judiciaires, 71 a fallu
prévoir, a U'article 118, des dispositions particulié-

res auxquelles 1l est fart référence a 1'article 100.

- ARTICLE 101 -

Le protocole sur les priviléges et immunités des Communautés
européennes est applicable & 1'office.

Comme L'office est un organisme de la communauté
doté de la persommalité Juridique, 11 est nécessaire
de prévoir que les dispositions du protocole sur les
priviléges et immunités des Communautés éuropéennes

lut sotent applicables.
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- ARTICLE 102 -

_——— e - ————

(1) La responsabilité contractuelle de 1'office est régie par
1a loi applicable au contrat en cause.

(2) La cour de justice est compétente pour statuer en vertu
d'une clause eompromissoire contenue dans un contrat passé par 1'0ffice.

(3) En matiére de responsabilité non contractuelle, 1'0ffice
doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des
Etats membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents
dans 1'exercice de leurs fonctions.

(4) La cour de justice est compétente pour connaitre des 1i-
tiges relatifs @ la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

(5) La responsabilité personnelle des agents envers 1'office
est réglée dans les dispositions fixant Teur statut ou le régime qui Teur
est applicable.

Etant donné que 1l'Office a la persomnalité juridi-
que, 11 a fallu prévoir des dispositions concernant
sa responsabilité. Ces dispositions correspondent g
celles des articles 215 et 178 du Traité.

- ARTICLE 103 -

La Tangue de procédure de 1'office est......

Cet article prévoit la limitation 4 une seule
langue de procédure. La création d'un Office commu—
nautaire des marques place la Communauté devant un
probléme entiérement nouveau de régime linguistique.
En effet, L'office sera le premier organisme de la
Commmnauté 4 prendre des actes administratifs obéis—
sant 4 des vrégles strictes dans le cadre d'une procé-
dure formelle en plusieurs étapes. C'est pourquoti

l'activité de l'office ne saurait &tre comparée avec
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ceZZe d'une administration normale comme les services
de la commission ou avec celle des organismes précé—
dermment instaurés par le comseil sur laq base de 1'ar-—
ticle 235 du Traité CEE ( le Fonds européen de coo—

pération monétaire, par exemple).

A cela s'ajoute que le nombre des demandes de
marques communautaires qui, selon les estimations,
pourrairt atteindre 10.000 par an pose un probléme en
sot. Au total, 1'activité annuelle de 1'Office pour—

rait se présenter comme suit :

10.000 procédures devant la division d'examen, qui

prend 1.500 décisions de rejet ;

4,000 procédures devant la division d'opposition,

qui prend 2.500 décisions sur le fond;
300 procédures devant la division d'mnnulation;

1. 000 procédures devant les chambres de recours.

Pour garantir le succés de la marque communautaire,
11 est indispensable de trouver une procédure moins
coutelise que les sept procédures nationales d'enregis-—
trement existantes. Si l'on choisissait le régime lin—
guistique de la communouté, 1'examen de plus de 5.000
procédures par an devant les inmstances collégiales
de l'office entrainerait des frais de traduction et
d'interprétation que 1'on peut évaluer d 100 millions
de FB (ce montant correspond au cout annuel du service
linguistique de la Cour de Justice.) Il faudrailt Yy
ajouter les traitements des fonctionnaires de cabégo-
ries B et C, ainsi que les frais de matériel. Ceci
signifie que chaque demande de marque entrainerait
au moins 10.000 FB de dépenses de traduction, sans
compter les frais supplémentaires qu'occasionnerait

1'adhésion de ¥¥Oi8 nouveauxr pays d la Communauté.

Les taxes qui devraient étre pergues auprés des
intéressés seraient alors tellement élevées que la

marque communautaire en perdrait tout attrait et ne
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serait pas utilisée. L'objectif du réglement, qui est
de promouvoir le 1libre échange des produits de marque
ne pourrait donc étre atteint que par un prélévement
constant et constdérable sur les autres ressources

de la communauté. La Commission a estimé qu'une telle
solution étart 4 exclure d'emblée. De plus, la pré-
sence de sept langues (d partir de 1981), puis de
huit et de neuf, ne permettrait pas & 1'office de
mener 4 bien de milliers de procédures dans les dé+

lais nécessaires.

Pour toutes ces raisons, la Commission est d'avis
qu'il est nécessaire de se limiter 4 une seule lan-—
gue de procédure, d'autant plus que cette solution
untlingue a déja fait ses preuves au niveau.interna~
dans Z’bppiication de 1'arrangement de Madrid concer—

nant L'envegistrement international des marques.

Un argument supplémentaire en faveur de la formu—
le unilingue est que les déposants ne sont pas des
particuliers, mais des entreprises. Lorsque celles-ci
et, plus spéeialement, les grandes entreprises ne se
font pas représenter par leurs propres employés, ce
sont des conseils en marques et brevets qui agissent
pour elles devant les offices nationaux des marques.
Ainsi le pourcentage des demandes traitées par des
consetls en marques et brevets atteint 60 & 70% en
Allemagne et en France, 80 a4 90% aqu Bénélux et au
Danemark, 92% environ en Italie et 98 d99% en Irlan—
de et au Royaume Uni. Il faut s'attendre d ce que ces
chiffres soient encore plus élevés lorsqu'il s'agira
de la marque commmautaire. Le fait de ne pouvoir
se servir que d'une seule langue ne posera tle pro-—
bléme ni Q& ces conseils ni aux employés de la grande
Industrie. On pourrait d'atlleurs prévoir certaines
dérogations au principe de L'unilinguisme, notamment
lorsqu'une action doit avoir lieu dans un délai dé-
terminé. Le réglement d'exécution (article 125) fixe-—
ra les conditions dans lesquelles de telles déroga—

tions sont admises.
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La Commission estime qu'tl est prématuré de for-—
muler dés maintenant une proposition quant au.choila
de l'anglais ou du frangais comme langue de procédure
La commission a l'intention de présenter sa proposi—
tion au sujet de la langue de procédure en temps

opportun.

Deuxieme Section

Direction de 1'0ffice

- ARTICLE 104 -

(1) La direction de 1'0ffice est assurée par un président.

(2) A cet effet, le président a notamment les pouvoirs ci-
aprés :

a) I1 prend toutes mesures utiles, notamment 1'adoption d'instructions ad-
ministratives internes et la publication de communications, en vue d'assu-
rer le fonctionnement de 1'Office.

b) I1 peut, le comité consultatif entendu, soumettre a Ta Commission tout
projet de modification du présent réglement, du réglement d'exécution, du
réglement de procédure des chambres de recours, du-:réglement relatif aux
taxes et des dispositions financiéres;

c) IT arréte 1'état prévisionnel des recettes et dépenses de 1'office et
exécute le budget;

d) I1 soumet, chaque année, un rapport d'activités & la Commission et au
Comité consultatif;

e) I1 exerce, a8 1'égard du personnel, les pouvoirs prévus & 1'article 100
paragraphe 2.

(3) Le président est assisté de plusieurs vice-présidents. En
cas d'empéchement du président, un des vice-présidents assume ses fonctions
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‘L’attribution, au président, des pouvoirs énumérés
dans cet article confére & 1l'office une large autono-—
mie dans toutes les questions administratives, person—
nelles et techniques. Sur le plan technique, le Pré-
sident n’est pas soumis au contrdle de la Commission,
qui n'emerce aucune influence sur les décisions maté-—
rielles de L'Office, méme sous forme d'imstructions d
caractére général. Le président prend au contraire,
en toute autonomie, toutes les mesures qui sont utiles
au fonctimmmement de 1'0ffice. Il est assisté dans

cette tdche par le comité consultatif.

En ce qui concerme le budget de 1'0ffice, 1l arré-
te l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.
Dans 1'exécution de ce budget, 1l se conforme aux
dispositions du réglement financier applicable au

budget général des Communautés europdennes.

- ARTICLE 105 -

(1) Le président de 1'0ffice est élu sur une liste de trois
candidats, que le comité consultatif a dressée et nommé par la Commission;
il est révoqué par celle-ci le comité consultatif entendu.

(2) Les vice -présidents de 1'office et les membres des
chambres de recours sont nommés et révoqués selon la procédure prévue au
paragraphe 1.

(3) Sans préjudice de 1'article 118 paragraphe 1, la Commission
exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés auxparagraphesl et 2.

Afin d'assurer.la qualification technique du person
nel supérieur de l'Office, i1l parait adéquat d'associ-—
er le comité consultatif A la procédure de nomination
de ce pérsonnel par la Commission, cette derwniére
n'exergant elle -méme aucun contrdle technique sur

l'office.
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- ARTICLE 106 -

(1) La commission contréle la 1égalité des actes du président .

(2) E1le demande la modification ou le retrait de tout acte
il1égal du président.

(3) Tout acte du président, implicite ou explicite, est sus-
ceptible d'étve déféré devant la Commission par tout Etat membre ou tout
tiers directement et individuellement concerné, en vue d'un contréle de
sa 1égalité.

Le contrdle de légalité exercé par la Commission
ne s'étend pas aux décisions prises par les services
de 1'0ffice en application des procédures prescrites
par le présent réglement. De telles décisions ne
peuvent étre attaquées que devant les chambres de
recours ; quant aux décisions de celles—ci, elles ne
peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation

devant la cour de Justice.

Le contrdle de 1égalité ne vise donec pas les déci-
sions individuelles de 1'Office, mais uniquement les
actes du président dans le cadre de la direction de
1L'0ffrce, c'est 4 dive des décisions en matiére d'or-
ganisation, d'administration et de budget, ainsi que
la conclusion de contrats. Le contrdole ainsi exercé
par la Commission ne revét aucun caractére technique,
mais consiste exclusivement a veiller d ce que le
président de 1'Office respecte les dispositions en
vigueur. ST par exemple, commettant un abus de pou-
voilr, le président concluailt un accord international,
la Commission serait habilitée, dans 1'exercice du
contrdle de légalité, 4 ordommer le retrait d'un tel
acte. En revanche, ce contrdle ne s'étend pas aux
décisions prises par le président dans les questions
de personmel. Comme 1'article 100 prévoit que le

statut s'applique au personnel de 1'0ffice et que le

président exerce les pouvoirs dévolus 4 1'autorité
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investie du pouvoir de nomination, un recours peut
étre formé dirvectement devant la Cour de Justice, en
vertu de L'article 91 du statut, contre les décisions

du préstdent.

La Commission contrdle, d'office ou & la demande
d'un Etat membre ou d'un tiers, la légalité des actes
du présidenf. En ¥ertu des articles 173 et 175 du
traité CEE, un recours peut étre formé devant la Cour
de Justice contre les décistons de la Commission ou

lorsque celle—ci s'abstient de statuer.

Troisiéme Section

Comité Consultatif

- ARTICLE 107 -

(1) Un comité consultatif, ci-aprés dénommé " le comité", est
institué auprés.de 1'office. ‘

(2) I1 dresse les listes de candidats prévues & 1'article 105.

(3) I1 conseille le président sur les matiéres relevant de la
compétence de 1'0ffice. '

(4) I1 est consulté dans les cas prévus au présent réglement.

(5) I1 peut présenter des avis & la Commission et au président,
s'il 1'estime nécessaire.

- ARTICLE 108 -

(1) Le comité se compose d'un représentant du gouvernement
de chaque Etat membre etrd'un représentant de l1a Commission ainsi que de
leurs suppléants.
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(2) La chambre de recours se compose de trois membres juristes.

Ces dispositions définissent les compdtences et
la composition des divers services de L'office. On
Yy trouwve tout d'abord une énumération des services
qui sont mécessaires A& l'application des procédures
prescrites et qui prenmnent des déecisions vis—d—vis
des intéressés. Dans le cadre de son pouvoir d'or-
ganisation, le président peut en outre créer d'autres
services (par exemple, une division Jjuridique) parais-—
sant mnécessaires aqu fonctiommement de 1'0Office et

chargés de taches internes.

- ARTICLE 118 -

(1) Les membres des chambres de recours sont nommés pour une
période de ‘cing ans et ne peuvent étre relevés de leurs fonctions pendant
cette période sauf pour motifs graves et si 1a Cour de Justice, saisie
par la Commission prend une décision a cet effet.

(2) Les membres des chambres sont indépendants. Dans leurs
décisions, ils ne sont 1iés par aucune instruction.

(3) Les membres des chambres ne peuvent €tre membres de la
division d'examen, de la division d'opposition, de 1a division d'adminis-
tration des marques ni de la division d'annulation.

Comme 11 faut d'attendre & ce que 1.000 recours
par an soient formés contre les décisions de premiére
instance de L'Office, 1l a paru nécessaire, pour
éviter de surcharger la cour de justice, de créer
au sein méme de 1'Office une deuxiéme instance, d
savoiyr les chambres de recours, qui examinent en
fait et en droit les décisions des divisions d'exa—
men, d'opposition, d'annulation et d'administration
des marques, avant que la Cour de Justice puisse

etre sailsie sous forme d'un pourvoi en cassation.
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Conpte tenu du eqractdre ' quasi judictaire de leur
fonction, les membres de ces chambres devaient se
voir conférér une large indépendance. Cette indépen—
dance est assurée, d'une part, par la procédure de
nomination réglée d 1'article 105 et d'autre part,
par le fait que, pendant la durée de leur mandat,
les membres des chambres ne sont 1iés dans leurs
décisions par aucune instruction et ne peuvent &tre
relevés de leur fonction que pour motifs graves.
Cette indépendance exclut également que des mesures
diseiplinaires puissent Etre prises contre eux au

titre de leur activité officielle.

- ARTICLE 119 -

Récusation

(1) Les membres de la division d'annulation et des chambres
de recours ne peuvent participer au réglement d'une affaire s'ils y
possédent un intérét personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus
en qualité de représentants d'une des parties ou's’ils ont participé
d la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure
d'enregistrement. Les membres des chambres de recours ne peuvent, en
outre, prendre part & une procédure de recours s'ils ont pris part & la
décision qui fait 1'objet du recours.

(2) Si, pour 1'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou
pour tout autre motif, un membre de la division d'annulation ou d'une
chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au réglement d'une
affaire, i1 en avertit la division ou la chambre.

(3) Les membres de la division d'annulation ou d'une chambre
de recours peuvent étre récusés par toute partie pour 1'une des raisons
mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent étre suspectés de partialité.
La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des
actes de procédure, bien qu'elle ait déja eu connaissance du motif de ré-
cusation. Aucune récusation ne peut étre fondée sur la nationalité des

membres.
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(4) La division d'annulation et les chambres de recours
statuent, dans les cas visés au paragraphe 2 et 3, sans la participation
du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre récusé est
remplacé, au sein de la division ou de la chambre, par son suppléant.

Les dispositions de cet article ont pour objet

de garantir 1'impartialité des membres de la division

d'annulation et des chambres de recours.

Cinquiéme Section

Budget et contrdle financier

- ARTICLE 120 -

(1) Toutes les recettes et les dépenses de 1'0ffice doivent
faire 1'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci
coincidant avec 1'année civile, et étre inscrites au budget de 1'office.

(2) Le budget doit étre équilibré en recettes et en dépenses.

(3) Les recettes du"budget comprennent sans préjudice d'autres
recettes, le-produit des taxes dues en vertu du réglement relatif aux
taxes et en tant Que de besoinune subvention inscrite au budget général
des Communautés européennes, section commission, sous une Tigne budgétaire

spécifique. , '

Cet article énonce les dispositions générales en
matiére de budget, qui correspondent d la teneur
des articles 199 et 200 du Traité. La subvention
mentiommée au paragraphe 3 ne sera versée que pendant
la phage de démarrage de 1'0ffice, dont la durée

approximative sera de dix ans.

- ARTICLE 121 -

=t o o s S S mn W A — o

(1) Le président dresse, chaque année, un état prévisionnel
des recettes et des .dépenses de 1'office pour 1'exercice suivant et le
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transmet a la Commissién, accompagné d'un tableau des effectifs et d'un
avis du comité T1e 31 mars au plus tard.

(2) La commission incorpore cet état prévisionnel, sous forme
d'annexe, dans 1'avant-projet de budget général. Elle peut joindre &
celui-ci un avis comportant des prévisions divergentes. Si une subvention
visée & 1'article 120 paragraphe 3 est nécessaire, Ta commission. peut
apporter a 1'état prévisionnel Tes modifications qu'elle juge utiles.

(3) Le budget de 1'0ffice est arrété par 1'autorité pudgétaire

selon la méme procéddre que le budget général.

Les paragraphes 1 et 2 décrivent la procédure
Jusqu'd la présentation de 1'avant proget du budget
général par la Commission au conseil. Pour que 1'ap-—
partenance de 1'0ffice aux Communautés s'exprime
ausst sur le plan budgétaire, i1l est proposé d'in—
corporer le budget de l'office, sous forme d'annexe,

dans le budget général des Commmautés européennes.

La suite de la procédure devant le Conseil et
1'4ssemblée est réglée par les dispositions de 1'
artiele 203 du Traité. Seule wune telle formule est
de nature d garantir le gontrdle démocratique du
budget de 1l'office. La solution proposée devait tenir
compte du fait qu'd 1'issue d'une phase de démarrage
1'0ffice serait financiérement autonome. Dés lors,
une formule dans laquelle, par exemple, le président
de 1'0ffice établirait le budget n'édtait pas envisa—
geable. Dans un tel cas, en effet, le Conseill et
1'Assemblée ne pourraient exercer leur contrdle que
pendant la période ou des subventions sont nécessarires
En ce sens, 1'0ffZce ne peut se comparer a d'autres
organismes, dont les dépenses sont financées en per-—
manence par le budget communautaire, de sorte que le
CbnseiZ et L'Assemblée ont au moins une possibilité

de conprdle indirect.
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(2) Les membres représentant les gouvernements des Etats mem-
bres et Teurs suppléants sont nommés par le Conseil. Le membre représentant
la Commission et son suppléant sont nommés par celle-ci.

(3) La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est
de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

= ARTICLE 109 -

Présidence

Le comité &1t parmi ses membres un président et un vice-
président. En cas d'empéchement du président, le vice-président assume
ses fonctions.

-ARTICLE 110 -

Sessions

(1) Le comité se réunit sur convocation de son président.

(2) Le président de 1'0ffice est habilité a prendre part
aux délibérations.

(3) Le comité tient une session ordinaire une fois par an;
en outre, i1 se réunit @ 1'initiative de son président ou & Ta demande
de Ta Commission ou du tiers de ses membres.

(4) 11 arréte son réglement intérieur.

(5) Ses décisions sont prises & la majorité simple des votants.
Toutefois, Tes décisions que le comité est compétent pour prendre en vertu
des articles 105 paragraphe 1 et 2 et 121 paragraphe 1 requiérent la ma-
Jorité des trois quarts des votants.

- ARTICLE 111 -

Devoirs de la fonction

e . e - . . ——

Les membres du comité sont tenus, méme aprés la. cessation de
leurs fonctions, de ne pas divulguer ni utiliser les informations qui, par
lTeur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
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En vue de permettre la réalisation des taches
énoncées d l'article 107, 1l parait nécessaire d'ins-
tituer, auprés de 1'Office, un comité consultatif.
Les articles 108 a 111 réglent sa composition, Son

fonetionnement et ses devoirs.

Quatriéme Section

Organisation des services

- ARTICLE 112 -

Pour 1'application des procédures prescrites par®le présent
réglement, i1 est institué au sein de 1'0ffice :

a) Une division d'examen;

b) Une division d'opposition;

c) Une division d'administration des marques;
d) Une division d'annulation;

e) Des chambres de recours.

- ARTICLE 113 -

Division d'examen

(1) La division d'examen est compétente pour examiner les
demandes de marques communautaires et pour décider de 1'enregistrement

de ces marques.

(2) Les décisions de Ta division d'examen sont prises par un

de ses membres.

- ARTICLE 114 -

(1) La division d'opposition est compétente pour décider de
1'enregistrement de 1a marque communautaire lorsque des observations ont

été présentées ou qu'une gpposition a &té formee.
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(2) Les décisions de la division d'opposition sont prises
par trois membres dont deux ne doivent pas avoir participé a 1'examen
de Ta demande. L'un des membres a une formation juridique.

(3) L'instruction de 1'opposition peut étre confiée a 1'un
des trois membres.

- ARTICLE 115 -

(1) La division d'administration des marques est compétente
pour tous les actes de 1'office qui concernent les marques communautaires,
dans la mesure ol ces actes ne relévent pas de la compétence d'autres ser-
vices de 1'0ffice. E1le est notamment compétente pour toute décision  re-
lative aux mentions @ porter sur le registre des marques communautaires.

(2) Les décisions de l1a division d'administration des marques
sont prises par un de ses membres.

- ARTICLE 116 -

Division d'Annulation

- T~

(1) La division d'annulation est compétente pour examiner les
demandes en déchéance et en nullité de toute marque communautaire.

(2) Les* décisions de la division d'annulation sont prises par

trois membres juristes.

(3) L'instruction de 1a demande peut étre confiée & 1'un des

trois membres.

- ARTICLE 117 -

Chambres de recours

- e e -

(1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les
recours formés contre les décisions de 1a division d'‘'examen, de la divi-
sion d'opposition, de la division d'annulation et de T1a division d'adminis-

tration des marques.
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- ARTICLE 122 -

Contrdle

(1) Le 31 mars de chaque année au plus tard, le président
adresse 8 la Commission et & la Cour des comptes les comptes de la totalité
des recettes et dépenses de 1'Office pour 1'exercice écoulé. La cour des
comptes les examine conformément & 1'article 206 bis du Traité.

(2) L'Assemblée donne décharge au président de 1'0ffice selon
la procédure prévue a 1'article 206 Ter du Traité.

(3) Le contrdole de 1'engagement et du paiement de toutes les
dépenses et le contrdle de la constatation et du recouvremeént de toutes les
recettes de 1'0ffice sont exercés par le contrdleur financier de la
Commission.

Cette disposition précise que les recettes et
dépenses de 1L'Office sont soumises au contrdle a
postérieri de la Cour des comptes. A cet effet,
L'application des articles 206 Bis et 206 ter du
Traité est étendue & 1'0ffice.

- ARTICLE 123 -

Le réglement financier applicable au budget général des
Communautés européenness'applique & 1'0ffice sans préjudice des dis-
positions du présent réglement et des dispositions particuliéres fi-
x&es dans un réglement arrété par le Conseil dans les conditions
prévues a 1'article 209 du Traité.

Etant domné que les dispositions correspon—
dantes du Traité sont applicables a 1'établis-
sement du budget de 1'0ffice, 11 est logique
de lui appliquer le réglement financier du
budget général des Communautés européennes
sous réserve des dispositions particuliéres
tenant compte de la vpéeificité de 1'0ffice

et qui seront arrétées selon les conditions
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prévues 4 l'article 209 du Traité.

- ARTICLE 124 -

Réglement relatif aux taxes

(1) Le réglement relatif aux taxes fixe notamment le montant
des taxes et Teur mode de perception.

(2) Le montant des taxes doit étre fixé de telle fagon que
les recettes de 1'0ffice couvrent ses dépenses.

(3) Le réglement relatif aux taxes est adopté par le Con-
seil, statuant & la majorité qualifiée sur proposition de Ta Commission
et aprés consultation de 1'Assemblée.

Le prinecipe énoncé d cet article, qui veut que
L'office se finance sur ses propres recettes et
fixe les taxes en conséquence, ne peut encore

étre mis en oceuvre pendant la phase de démarra-—

ge.

Etant donné que le montant des recettes découle
de la fixation des taxes, 1l est nécessaire d
l'exercice des pouvoirs budgétaires de 1'Assem—
blée que le réglement rvelatif aux taxes sort
adopté par le Conseill aprés consultation de 1'

Assemblée.

TITRE XIII

DISPOSITIONS FINALES

- ARTICLE 125 -

Dispositions communautaires d'ex&cution

(1) Les modalités d'application du présent réglement,
notamment 1a computation des délais et les conditions de leur pro-
rogation, sont fixées par un réglement d'exécution.



158

(2) Le réglement d'exécution et le ré&glement de procédure
des chambres de recours sont arrétés par le Conseil, statuant a la
majorité qualifiée sur proposition de 1a Commission.

- ARTICLE 126 -

Dispositions_nationales_d'exécution

e aR AT M TS s o e e A e A

Les Etats membres mettent en vigueur les mesures requises
en vertu des articles 75 et 84 dans un délai de douze mois & compter
de 1'adoption du présent réglement et en informent immédiatement la
Commission.

- ARTICLE 127 -

A 1'exception des articles 75 et 84, le présent réglement
entre en vigueur douze mois aprés sa publication au Journal officiel
des Communautés européennes.

Le présent réglement est obligatoire dans tous ses é&léments
et directement applicable dans tout Etat membre.
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FICHE FINANCIERE

Objet : Réglement du Consei] sur la marque communautaire.

1. Ligne budgétaire concernée

La proposition d'un réglement du Conseil sur la marque
communautaire, sur laquelle celui-ci pourra décider en 1984, prévoit
la création d'un 0ffice communautaire des marques. Cet Office établi-
ra un état prévisionnel des recettes et des dépenses proprej qui sera
joint au budget général des Communautés européennes. Les détails de la
procédure sont définis dans les articles 120 et suivants de la propo-
sitton de réglement. Une nouvelle Tigne budgétaire doit étre créee.

2. Base juridique

La proposition d'un réglement est basée sur 1'article
235 du traité CEE. '

3. Description de 1'action

Sur Te plan du droit des marques, la proposition de régle-
ment prévoit principalement la création de marques communautaires pro-
duisant leurs effets sur 1'ensemble du territoire de 1a Communauté
(articles 1 et 6 de 1a propesition).

Pour 1'application du droit des marques. une série de pro-
cédures administratives sont prévues : enregistrement (titre IV,) re-
nouvellement, renonciation, déchéance, nullité (titre V).

Pour 1'application des procédures administratives, la pro-
position de réglement crée un Office communautaire des marques dont il
définit 1a fonction, le statut juridique, 1'organisation et les rapports
avec les institutions de la communauté (articles 2,99,106,104,107,112
a 117).

4. Justification de 1'action

La commission a justifié son action dans un "Mémorandum
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sur la création d'une marque communautaire (1). La compétence de la
Communauté pour instaurer un régime européen des marques et la néces-
sité de cette action sont précisées dans un document de travail (III
D/1294/79) ainsi que dans les considérants et 1'exposé des motifs.

5. Incidence financiére

L'incidence financiére sera équilibrée car la proposition
de réglement prévoit que les dépenses de 1'0ffice seront couvertes par
les recettes, notamment des taxes. Néanmoins, pour la période de démar-
rage, & partir du début du fonctionnement de 1'0ffice, une subvention
de 1a Commission serait 1ndispensab1e. Cette subvention s'élévera &
400,000 UCE pour la premiére année, 3,1 millions UCE pour Ta deuxiéme
et & partir de la troisiéme année jusqu'a Ta dixiéme 3,7 millions UCE.

Les recettes de 1'0Office sont estimées & 8.525.000 UCE, dont

~ Enregistrement des marques 3.065.000 UCE
- Prolongation des marques 3.450.000 UCE
- Taxes de procédures et autres 2.010.000 UCE
Les dépenses de 1'0Office sont estimées & 8.797.076 UCE, dont
~ Personnel 6.741.976 UCE
- Matériel . 2.055.100 UCE

Cette estimation se base sur la situation au 31 décembre
1979 et devrait étre adaptée au moment ol 1'0Office ouvrira.

6. Personnel

Le nombre du personnel de 1'0ffice est estimé a 204 per-

sonnes, dont

Catégorie A : 40

it B : 73
" C: 66
. D : 25

204

(1) Bulletin des Communautés européennes, supplément 8/76.
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(Pour 1a.premiére année 103 personnes, pour la deuxiéme
année 186 et a partir de la troisiéme année 204 ).

7. Financement des dépenses d'interventions

Les dépenses de 1'0ffice seront couvertes par les re-
cettes. Les crédits concernant les subventions temporaires seront:
d inscrire dans les budgets futurs & partir de 1985.

8. Incidence sur les ressources

Les recettes de 1'office seront des recettes spécifiques
de 1'0ffice et n'auront aucune incidence sur les recettes des Commu-
nautés européennes.

9. Régime de contrdle

Le contrdle financier sera assuré par la Commission et
la Cour des comptes des communautés européennes (article 122 de la
proposition de réglement).






OUVRAGES DIFFUSES
PAR LE CENTRE DE DROIT
DE L’ENTREPRISE

DANS LA COLLECTION

Actualités de Droit de I’Entreprise :

- Les ordonnances de septembre 1967 et le droit commercial . .......... e e e 29, 00 franco
- Actualités de droit de ’entreprise 1968 . . . .. . . ... ... .. . e 36, 00 franco
-Nouvelles techniques contractuelles . . ... ......... ... ... ... . .. .. . 44, 00 franco
-Nouvelles techniques de concentration (épuisé)

- Les services communs d’entreprises ... .. ... ... ... e e 73, 00 franco
-L’exercice en groupe des professionslibérales . . .. ................ ... ... .. .... 73, 00 franco
e KNOW oW . . . . e e e e e e e e 73, 00 franco
-L’avenir de la Publicité et le Droit ........ . 73, 00 franco
- Garanties de résultat et transfert detechniques . ... ......... .. ... ... .. ... L. 88,00 franco
- Droit Social et modifications de structuresde entreprise . . . ... .................... 98, 00 franco
-Lesinventions d’employés . . ... . ... ... e 98, 00 franco

Bibliothéque du Droit de I’'Entreprise :

- Le groupement d’intérét économique par Ch. LAVABRE (épuisé)

-La responsabilité du banquierpar J.VEZIAN . . . . .. ........ ... ... . .. ... 96, 00 franco
- La société civile professionnelle par A.LAMBOLEY ............................. 65,00 franco
- Le droit de la distribution par J M. MOUSSERON et autres auteurs (épuisé)

- Le controle de la gestion des sociétés anonymes par R.CONTIN . ................... 120, 00 franco
-Lesréserves latentes par R.ABELARD . . . ... ... .. . ... i 114, 00 franco
-Le contrat de sous-traitance par G.VALENTIN ". . . ........... ... ... ............ 150, 00 franco
-Dix ans de droit de ’entreprise 1968-1978 (48 études-1080pages) . . .. ............... 200, 00 franco
- L’entente prohibée par V.SELINSKY . .. ... .. it e 158, 00 franco
- Les causes d’extinction du cautionnement par Ch . MOULY ....................... 158, 00 franco
- L’entreprise et le contrat par D.LEDOQUBLE . . ... ........... ... ... ... ... ... 158, 00 franco

Cahiers de Droit de I’Entreprise :

- Supplément de la Semaine Juridique 2d. C.I. Renseignements sur demande au Centre du Droit de
L’entreprise.

Bibliothéque de Propriété industrielle (C.E.1.P.1.)

-L’invention protégée aprés la loi du 2 janvier 1968 par J.SCHMIDT . . ................. 74, 00 franco
- Le know how : sa réservation en droit communpar R.FABRE ...................... 90, 00 franco
-L’acte de contrefagon par Ch. LESTANC ... ... ... ... . . i 91, 00 franco
-Jugeetloidubrevet par M. VIVANT . . ... ... . . i es 131, 00 franco
- Les contrats de recherche par Y. REBOUL . ... ... ... ... ... iiirunrnnnn . 158, 00 franco

- Le droit franqais nouveau des brevets d’invention par J M. MOUSSERON et A. SONNIER . . . .88,00 franco
Bibliothéque L.G.D .J.

-L’affrétement aérien par JP.TOSI . . . . . ... . it it 148,00 franco
-Les groupes de contrats par B.TEYSSIE . .. .. .. ... ..t ieiio e 87,00 franco

Dossiers Brevets

-Abonnementannuel . ............. . .. .. . ... N 400, 00 franco

Centre de Droit de I'Entreprise - Faculté de Droit
39, rue de I’Université - Tél. 60-50-66, poste 41 - 34060 Montpellier Cedex




