624@8 PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL des Comimu-
nautés europssnnes du 27 décernbre 1988
(89/104/C.E.E.} rapprochant lag légisiations des Etats membiwes
sur les marques (J.0. C.E. 11 février 1989, L. 40) [Ed. G, E].

L& CoNSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu le traité insti-
tuant la Communauté économique européenne, et notamment son
article 100 A, vu la proposition de la Comsmnission (1), en coopéra-
tion avec le Parlement européen (2), vu Pavis du Comité économi-
que et social (3),

considérant que les législations qui s’appliquent actuellement aux
marques dans les Etats membres comportent des disparités qui
peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre
prestation des services et fausser les conditions de concurrence
dans le marché commun ; qu’il est donc nécessaire, en vue de
P’é1ablissement et du fonctionnement du marché intérieur, de rap-
procher les législations des Etats membres ; — considérant qu’il
importe de ne pas méconnaitre les solutions et les avantages que
le régime de la marque communautaire peut offrir aux entreprises
désireuses d’acquérir des marques ; — considérant qu’il n’apparait
pas nécessaire actueljement de procéder & un rapprochement total
des ii%slations des Etats membres en matidre de marques et qu’il
est suffisant de limiter le rapprochement aux dispositions nationales
ayant I'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché
intérieur ; — considérant que la présente directive n’enléve pes
aux Etats membres le droit de continuer 3 protéger les marques
acquises par Pusage mais ne régit que leurs rapports avec les
margues acquises par enregistrement ; —- considérant que les

Etats membres gardent également toute liberté pour fixer les dispo-
sitions de procédure concernant {’enregistrement, la déchéance ou
la nullité des marques acquises par Penregistrement ; qu’il leur
appartient, par exemple, de déterminer la forme des procédures
d’enregistrement er de nullité, de décider si les droits antérieurs
doivent étre invogqués dans la procédure d’enregistrement ou dans
ia procédure de nullité ou dans les deux, ou encore, dans ke cas
ol des droits antérieurs peuvent étre invoqués dans la procédure
denregistrement, de prévoir une procédure d’opposition cu un
examen d’office ou les deux ; que les Etats membres consecvent la
faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des
marques ; — considérant que Jz présente directive n’exclut pas
Papplication sux marques des dispositions du droit des Etats mem-
bres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions
relaiives & la concurrence déloyale, 3 la responsabilité civile on 2
la protection des consommateurs ; — considérant que la réalisation
des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que Pacqui-
sition et la comservation du droit sur la marque enregistrée soient
en principe subordonnées, dans tous les Etats membres, aux mémes
conditions ; gu’ cette fin, il convient d’établir une liste exemplative
de signes snsceptilsles de constituer une marque s’ils sont propres
& distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux
dauires entreprises ; que les motifs de refus ou de pullité concer-
nani la marque elle-méme, par exemple Pabsence de caracidre
distinctif, ou concernsnt les conflits entre la marque et des drodts
antérieurs, doivent ére énumérés de facon exhaustive, méme s
certains de ces motifs sont énumérés A tue facultatif pour les Etats
membres gui pouryont douc maintenir ou inwodwre dans leur
Igisiation les motifs en question ; que les Etats membres pourront
maintenir ou introduire dans leur égislation des motifs de refus cu
de nullizé liés 3 des conditions d’acquisition ou de conservatica du
droit sur la marque pour lesquelles il n'existe pas de dispositioas
de rapprochament et qui sont relatives, par exemple, i ls qualité
" du drulaire de la marque, au renouvellement de la marque, au
régime des taxes ou au non-respect des régles de procédure ; —
cousidérant que, pour réduire le nombre total des marques enregis-
trées et protégées dans la Communauté et, partant, le nombre des
conflits goi surgissent eatre efles, il importe d’exiger que les mar-
ques encegisteées solent effectivement udlisées sous peine de
déchéance ; qu’il est nécessaire de prévoir que la pulhté dune
marqie pe peul éire pronoscée en raison de existence d'une
marque antéricure non utilisée, tout en laissant aux Etats membres
Iz facuieé d’appliquer le méme principe en ce qui concerne Ventegis-
trement d'une marque ou de prévoir qu’upe marque ne peut &ire
valablement invoguée dans une procédure en contrefacon il est
érabli, 2 Iz suite d’une exception, que le tiulaire de la marque
pousrait ére déchu de ses droits ; que, pour tous ces cas, il appar-
tient aux Brats membres de fixer les régles de procédure apphica-
bles ; — considérant qu’il est fondamental, pour faciliter la libre
circidation des produiis et la libre prestation des services, de faire
en sorte que les marques enregistrées jouissent désorinais de la
méme protecuion daus la législation de tous les Etats membres ;
que cela, cependant, o’enldve pas aux Erats membres la faculeé
d’2ccorder une protection plus large sux margues ayant acquis une
renommée ; - considérant que la protection conférée par la marque
enregistrée, dont le but est nowamment de garantir lp foacnon
d’origine de la marque, et absolue en cas d’identité entre la margue
et le signe et entre les produits ou services ; que la protection vaut
également en cas de similitude entre la marque et le signe et eatre
les produits on services ; qu'il est indispensable d'interpréter la
potica de similitude en relation avec le risque de confusion ; que
Iz rvisgue de confusion, dont Pappréciation dépend de nombreug

facteurs et notamment de la connsissance de la marque sur le
marché, de I'association qui peut en due faite avec le signe utilisé
ot enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe
¢t entre les produits ou services désignés, constitue la condition
spécifique de la protection ; que les moyens par lesquels le risque
de confusicn peut étre constaté, et en particulier la charge de ls
preuve, relévent des régles nationales de procédure auxqueiles la
présente directive ne porte pas préjudice ; — considérant qu'il
importe, pour des reisons de sécurité juridique et sams porter
atteinte de manidre inéquitable aux intéréis du titulaire d’une mar:
que antérieure, de prévoir que ce dernier ne peut plus demander
la nullité ou s’opposer & Pusage d’une marque postérieure 2 la sienne
dout il a sciemment toléré 'usage pendant une longue période, sauf
o la marque postérieure o é1é demandée de mauvaise foi ; —
considérani que tous les Etats membres de la Communauté sont
liés par la convention de Paris pour la protection de la propeiéeé
industrielle ; qu’il est nécessaire que les dispositions de la présente
directive soient en harmonie compléte avec celles de la conveation
de Paris ; que les obligations des Etats membres découlant de cette -
convention ne sont pas affectées par la présente directive ; que, ke
cas échéant, Particle 234 deuxitme slinéa du traité s’applique.

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

Ariicle premier
Chamyp d’application

La présente directive s’applique aux marques de produits ou de
services individuelles, collectives, de garantie ou de certification,
qui ont fsit Pobjet d’'un enregistrement ou d’une demande d’enre-
gistrement dans un Kiar membre ou aupres de POffice des marques
du Benelux ou qui ont feit Pobjet d'un enregistrement international
peoduisant ses effers dans un Etat membre.

Aricle 2
Signes susceplibles de constituer une marque

Peavent constituer des marques tous les signes susceptibles d*une
représentation graphique, notamiment les mots, y compris les noms
de personnes, les dessing, les letives, les chiffres, la forme du:
peoduit ou de son conditionnement, 4 condition que de tels signes
sodent propres & distinguer les produits ou les services d’une eatre-
peise de ceuxn d’sutres entreprises.

Arsicle 3
Motifs de refus ou de nullité

1. Sont refusés i 'enregistrement ou susceptibles d’étre déclarés
nuls ¢'ils sont enregistrés :

a) les signes qui ne peuvent constituer une mMarque ;

b)Y les marques gui sont dépousvues de caractére distinctif ;

¢} les marques qui soat composées exclusivement de signes ou
d’indications pouvent servir, dans le commerce, pour ]
Pespéce, la qualité, la quantité, la destnation, la valeur, la prove-
nance géographique ou U'époque de la production du produit ou
de la prestation du service, ou d’autres caracténistiques de ceux-
a;

d) les margues qui somt composées exclusivement de signes ou
d'indications devenus usuvels dans le langage courant ou dans les
habitudes loyales et constantes du commerce ;

e} les signes constitués exclusivement :

—- par la forme imposée par la nature méme du produit,

-~ par la forme du produit nécessaire 2 'obtention d’un résultat

“'e’

— par la forme qui donpe une valenr substantielle au produit ;

f) kes marques qui sont contraires & I'ordre public ou sux bonnes
EBOLULS ;

%) les margues gqui sont de nature & womper le public, par
ezeimple sur la pature, Ia qualité ou la provenance géographique
da produit ou du service ;

h) les marques qui, 3 défaut d’autorisation des pouveirs compé-
tents, sont & refuser ou 2 invalider en vertu de I'article 6 zer de la
convention de Paris pour la protection de s propnéié industnelle,
ci-aprés dénommée « convention de Paris ».

2. Chaque Etat membre peut prévoir qu’une marque est refusée
a Penregistrernent ou, si elle est enregistrée, est suscepuble d’étre
déclarée nulle lorsque et dans la mesure ol :

8) P'usage de cetie marque peut &tre interdit en vertu de la
Kgidation autre que celle en matidre de droit des marques de 'Ewt
membre concerné o de la Communauté

b) la marque comporte un signe de haute valeur symbolique, et .
poismiment un symbole religieux ; :
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Arncie 8

Moufs de refus, de dechéance oy de nullité pour une partie
seulement des produits ou des services

Siun mouf de refus d'enregistrement. de decheance ou d'invali-
daton d'une marque n'existe que pour une parue Jde< produits ou
des services pour lesquels cette marque est deposee ou ;nrezxst‘ree
le retus de Venregistrement. la decheance ou la nullite ne S'e(end
Qu duX produils vu aux services concernes.

Artcle 14

Constatation @ posteriort de la nullité d’'une marque oy de la
déchéance des droits du titulaire de celle-ci

Lorsque Pancienneté d’une marque antérieure, qui a fait objet
d’une renonciation ou qui s’est éteinte, est invoquée pour une
marque communautaire, la nullité de la marque antérieure ou la
déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut étre constatée a
posterion.

Arncle 15

Dispositions particuliéres concernant les marques
collectives, les marques de garantie
et les marques de certification

1. Sams préjudice de P'article 4, les Etats membres dont la législa-
tion autorise !'enregistrement de marques collectives ou de marques
de garantie ou de certification peuvent prévoir que ces marques
sont refusées a2 enregistrement, que leur titulaire est déchu de ses
droits ou qu’elles sont déclarées nulles pour d’autres motifs que
ceux visés aux articles 3 et 12, dans ia mesure ou la fonction de ces
marques 'exige.

2. Par dérogation 2 Iarticle 3 paragraphe 1 point ¢), les Etats
membres peuvent prévoir que les signes ou indications susceptibles
de servir, dans le commerce, a désigner la provenance géographique
des produits ou des services peuvent constituer des marques collec-
tives ou des marques de garantic ou de certification. Une telle
marque n’autorise pas le titulaire A interdire 3 un ters d’utiliser
dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet
usage soit fait conformément aux usages honnétes en matiere indus-
trielle ou commerciale, en particulier, une telle marque ne peut
érre opposée 2 un ters habilité 2 uuliser une dénomination géo-

grapluque.
Arnicle 16

Dispositions nationales 3 adopter par suite
de la présente directive

1. Les Etats membres mettent en ceuvre les dispositions législati-
ves, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
A la présente directive au plus tard le 28 décembre 1991. lls en
informent immédiatement la Commuission.

2. Le Conseil, staruant a la majorité qualifiée sur proposition de
la Commission, peut reporter la date visée au paragraphe | jusqu’au
3] décembre 1992 au plus tard.

3. Les Etats membres communiquent 4 la Commission le texte
des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans
le domatne régi par la présente directive.

Aruicle 17
Destipataires
Les Frats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait 2 Bruxelles, le 21 décembre 1988. ,
ait 3 Bruxelles, le embre Par le Conseil

Le président
V. PAPANDREOU

(1) #.0. o° C 351 du 31-12-1980, p. 1 et .0. n° C 351 du
31-12-1985, p. 4.

{2) 7.0. n° C 307 du 14-11-1983, p. 66 et ¥.0. n° C 309 du
5-12-1988.

3) 7.0. 0° C 310 du 30-11-1981, p. 22.




Arncie (3

Motifs de refus. de déchéance ou de nullité pour une partie
seulement des produits ou des services

Siun mout de refus d'enregistrement. de decheance ou d'inval-
daton d'une marque n'existe Jque pour une partie des produits ou
des services pour lesquels cette marque est deposee ou r;nremst\ree
le retus de |'enregistrement. la decheance ou la nullite ne ‘S\elcnd‘
qu aux produwils vu AUX Services concernes.

Arncle 14

Constatation a posteriori de la nullité d’une marque ou de la
déchéance des droits du titulaire de celle-ci

Lorsque Pancienneté d'une marque antérieure, qui a fait Pobjet
d’une renonciation ou qui s’est éteinte, est invoquée pour une
marque communautaire, la nullit¢ de la marque antérieure ou la
déchéance des droits du utulaire de celle-ci peut étre constatée a
posteriors,

Arncle 1S

Dispositions particuliéres concernant les marques
collectives, les marques de garantie
et les marques de certification

1. Sans préjudice de Particle 4, les Etats membres dont la législa-
tion autorise 'enregistrement de marques collectives ou de marques
de garande ou de certification peuvent prévoir que ces marques
sont refusées 3 enregistrement, que leur titulaire est déchu de ses
droits ou qu’elles sont déclarées nulles pour d’autres moufs que
ceux visés aux articles 3 et 12, dans la mesure ou la fonction de ces
marques Pexige.

2. Par dérogation 2 I'article 3 paragraphe | point ¢), les Etats
membres peuvent prévoir que les signes ou indicauons suscepubles
de servir. dans le commerce, a désigner ia provenance geéographique
des produits ou des services peuvent consttuer des marques collec-
tives ou des marques de garantie ou de certification. Une telle
marque n’autorise pas le utulaire 2 interdire 3 un uers d’utiliser
dans le commerce ces signes ou indications. pour autant que cet
usage soit fait conformément aux usages honnétes en maueére indus-
trielle ou commerciale, en particulier, une telle marque ne peut
étre opposée A un tiers habilité 2 utiliser une dénominauon géo-

graphique.
Arncle 16

Dispositions nationales 2 adopter par suite
de la présente directive

1. Les Etats membres mettent en ceuvre les disposiuons législat-
ves, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
A la présente directive au plus tard le 28 décembre 1991. Ils en
informent immédiatement la Commussion.

2. Le Conseil, statuant a la majorité qualifiée sur proposition de
la Commission, peut reporter la date visée au paragraphe 1 jusqu’au
31 décembre 1992 au plus tard.

3. Les Etats membres communiquent 3 la Commission le texte
des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans
le domaine régi par la présente directive.

Arnicle 17
Destinataires
Les Erats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait 2 Bruxelles, le 21 décembre 1988. .
al elles, le cembre Par le Conseil

Le président
V. PAPANDREOU

(1) 7.0. u° C 351 du 31-12-1980. p. 1 et J.0. n° C 351 du
31.12-1985, p. 4.

{2y 7.0. o° C 307 du 14-11-1983, p. 66 et 7.0. n° C 309 du
5-12-1988.
(3) 7.0. 0° C 310 du 30-11-1981, p. 22.




