
PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL d e s C o m m u 

n a u t é * e y r o p é e n n e » du 21 d é c e m b î t 1 Ж 8 
(89/104/C.E.E.) rapprochant lea l«gisUtk>n* d&t É t a t s m e m b f e e 
s u r Ш m a r q u e s IJ .O . C E . 11 février 1989, L. 401 [Éd. G, Kl. 

L E CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES , V U le traité insu

ruant la C o m m u n a u t é éconotnique européenne, et notamment son 
art icle 100 A, vu la proposit ion de la Commission f l ) , en coopéra

t ion avec le Par lement européen (2), vu l'avis du Comité économi

q u e et social (3), 
cons idéran t que les législations qui s'appliquent actuellement aux 

m a r q u e s dans les États membres componen t de.s disparités qui 
peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre 
prestation des services et fausser les conditions de concurrence 
d a n s le marché с о т ш ш з ; qu'il est donc nécessaire, en vue de 
l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, de rap

procher les législations des États membres ; — considérant qu'il 
i m p o r t e de ne pas méconnaî t re les solutions et les avantages que 
te r ég ime d e la m a r q u e communau ta i re peut offrir йш entreprises 
dés i reuses d'acqisérir des marques ; — considérant qu ' i l n'apparaît 
pas nécessaire ac tueyemen t de procéder к m rapprochement total 
d e s législations d e s Etats membres en matière d® nsarques et qu'il 
est suffisant de limiter le rapprochement s u s dispositions nationales 
ayan t r i n d d e n c e la plus directe sur le íonct ionaement d u marc tó 
i n t é r i eu r ; —• coas idéran t que la présente directive n'enlève { » 
aux Éta t s m e m b r e s le droit de cont inuer à protéger les marques 
acquises par l 'usage mais ne régit que leurs rappor ts avec tes 
m a r q u e s acquises piî l 'enregistrement ; — considérant que ks 

États membres gardent également toute liberté pour fixer les dispo

sitions de procédure concernant l 'enregistrement, la déchéance ou 
la null i té des marques acquises par l 'enregistrement ; qu'i l leur 
appa r t i en t , par exemple, de déterminer la forme des procédures 
d 'enregis t rement et de nullité, de décider si les droits antérieurs 
doivent être invoqués dans la procédure d'enregistrement ou dans 
la procédure de nullité ou dans les deux, ou encore , dans le cas 
où des droits antérieurs peuvent être invoqués dans la procédure 
d 'enreg i s t rement , de prévoir une procédure d'opposi t ion ou ua 
examen d'office ou les deux ; que les États membres conservent la 
faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des 
m a r q u e s ; — considérant que Is présente directive n'exclut 
l'application aux marques des dispositions du droit des États mem

bres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions 
relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à 
la protection des consommateurs ; — considérant que la réalisatk» 
d « objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que l 'wqtii

sition et U conservation du droit sur la marque enregistrée soient 
en principe subordonnées , dans tous les Etats membres, aux asêmes 
condi t ions ; q u ' à cette fin, il convient d'établir une liste exemplative 
de signes susceptibles de constituer une marque s'ils sont propres 
à dist ingtier les prwîui ts ou les services d 'une entrepr ise de свеж 
d'autres entreprises ; que les motifs de refus ou de nulli té concer

nant la nuarque eilemêsne, par exemple l'absence de caractère 
distiiKtif, ou concernant les conflits entre la marque et des droits 
antérieurs, doivent être enumeres de façon exhaustive, теще я 
certains de ces motifs sont enumeres à titre facultatif pour les Etats 
m e m b r e s qui pourront donc maintenir ou in t roduire dans k u r 
législation les motifs en question ; que les États membres pourront 
maintenir ou in t rodui re dans leur législation des motifs de refus ou 
de nullité liés à des conditions d'acquisition ou de conservation du 
droit sur la marque pour lesquelles il n'existe pas de disporiiioos 
de rapprochement et qui sont relatives, par exemple, à la qualité 

• du titulaire de la marque, au renouvellement de la marque, t u 
régime des ïmes ou au aonrespect des r ^ l e s de procédure ; — 
c o n a d é r a n t q u e , pmit réduire le n o m b r e total des marques enregis

trées et protégées dans la C o m m u n a u t é et, par tant , te й о т Ы е efes 
owiflits qui surgissent entre elles, il importe d 'exigw que les ямг

quís « a r ^ i s t f é e s soient effectivement utilisées sous p e i » de 
d é c M s a c e ; qu'il est nécessaire de prévoir que la nullité d ' a r e 
тащж ж рем être prononcée en raison de l ' e ^ s t e n c e а'иж 
шшщж antéríciure non utilisée, tout en laissant aux Etats membres 
la faculté d'appliquer le même principe en ce qui concerne l'enrege

trement d'une m a r q u e ou de prévoir qu'une marque ne peut être 
v a l a b k m e n t invoquée dans une procédure en contrefaçon s'il an 
établ i , à la suite d'une exception, que le titulaire de la marque 
pourrait être déchu de ses droits ; que , pour tous ces cas, il appar

t ient aux États membres de fixer lès règles de procédure appÙca

bies ; — considérant qu'il est fondamental, pour faciliter ta libre 
circulation des produits et la l ibre prestation des services, de feire 
en s o n e que les marques enregistrées jouissent Résonnais de la 
nuéme protection dans la législation de tous les États membres ; 
qiK cela , cependan t , n'enlève pas aux États metnbres la ûiCMÎté 
d ' a c c o r t e r ш е protection plus large aux marques ayant кцш шж 
г е в ш м в е е ; — cmisidérant que la protect ion conférfc par к тащж 
e ! i r eg i .5ÜRÉS, don t le but est nota imneat de garantir la fmctkm 
d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité en t re la marque 
«t le signe et en t re les produits ou services ; que la protec t ic» viut 
éga lement en cas de siîniiitude ent re la marque et le signe et a i t r e 
les predwits oti services ; qu'il est indispensable d ' in te rp ré i t r la 
шзат d e similittide en relatitm avec 1« risque de conf i s i»» ; <рж 
le risqiK de coofissioa, dont l'appréciation dépend de nomlxeex 

faaeurs et notamment de la connaissance de la marque stir le 
marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé 
ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le sgoe 
et entre les produits ou services désignés, consti tue la conditioii 
spécifique de la protection ; que les moyens par lesquels le risque 
de confusion peut être constaté, et en particuher la charge de la 
preuve, relèvent des règles nationales de procédure auxquelles la 
présente directive ne p o n e pas préjudice ; — considérant qu'il 
in j i» r te , pour des raisons de sécurité juridique et sans porter 
atteinte de manière inéqui tabk aux intérêts du titulaire d'ime mar

que antérieure, de prévoir que ce dernier ne peut plus demander 
la nullité ou s'opposer à l'usage d 'une marque postérieure à la skmte 
dont il a sciemment toléré l'usage pendan t une longue période, sauf 
si ta marque postérieure ,a été demandée de mauvaise foé ; —• 
considérant que tous les États m e m b r e de la Ctmununauté sont 
liés par b convention de Paris pour te protection d e la propriété 
industrielle ; qu' i l est nécessaire que les dispositions de la présente 
directive soient en harmonie complète avec celles de U conveatioo 
de Paris ; q\x les obligations des Etats membres découlant de cette 
convention rte sont jm affectées jm la présente directive ; que, k 
cas échéant, l'article 234 deuxième alinéa du traité s'applique. 

A ARRÊTÉ LA PRÉ.SENTE DIRECTIVE : 

Artick premier 

Champ d'application 

La présente directive s'applique aux marques de produits ou de 
services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, 
qui « t fait l'objet (f un enregistrement ou d'une demande d'enre

gistrement dans tm État m e m b r e ou auprès de l'Office des marques 
de Bénélux ou qui ont ftit l'objet d'xm enregistrement international 
р ж 1 ш ш н ses effets d i n s un État tnembre. 

Araek 2 

S ^ e e s SHscepiibfca d e coestiti ier аве тящие 

fmvmt constittser «ks marqtKs tous te signes susceptibles d'une 
t^theautioa graphique, no tamment k s mots, y compra les noms ; 
de personnes, les dessiiu, les lettres, les chiffres, la forme du i 
prodtíit ou de son cotidirionnement, à conditioe que de tds signes 
тжяя propres à distinguer les produi ts ou les services d'ime entre

ртж de ceux d ' a u t r e e a t r e p r i m . 

Amele 3 

Motifs de refus ou de nullité 

1. Sont refusés à l ' e f e g i s t r e m e a t ou susceptibles d'être déclarés 
nuls s'ils sont enregistrés : 

a) tes signes qui ne peuvent consàtuer une marque ; 
b) k s marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; 
c) k s marqtses qui soat c o m p o s é » exclusivement de signes ou 

d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner 
l'espèce, la qualité, la quantité, la destitution, la valeur, la prove

maa géographique ou l'époque de la production du produit ou 
de ta prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux

ci ; 
d) k s marques qui « m t composées exclusivement de signes ou 

d'indications devenus usuels dans le langage cotirant ou dans les 
habitudes loyales et constantes du commerce ; 

e) les signes ctmstiniés exclusivement : 
— par la forme imp<^e p t r la nature même du prodtiit, 
— |мг la forme du j sw lu i t nécessaire à l'obtention d'un réstiltat 

— ¡W la forme qui donne une vakur substantielle au produit ; 
0 les m a r q u e qui soat confraires à l'ordre pubhc ou sus bonnes 

ш и ш ; 
g) k s marques qui mit de nattire à tromper к public, par 

e«fflíáe sur le nature, к qualité ou la provenance gtegraphique 
du produit ou du service ; 

h) k s marques qu i , i défaut d'autorisation deî pouvdrs corapé

leats , sont à reñiser ou I invalider ea vertu de l'artick 6 t«f de la 
onwent ion de Paris pour la protection de la propriété iodustrieUe, 
c i  a p ^ dénotamée « CMventioa de Paris ». 

2. Chaque État membre fKUt prévoir qu'une marque est refusée 
s i 'mregis t rement ou, si elle est enregistrée, est suscepcibk d'être 
& c k n ^ nulle lorsque et d s a s la mesure où : 

i ) l 'usage de cette marque peut être interdit en vertu de la 
Ыфамаоп aut re que ceik en maàtte de droit des marques de l 'État 
пжшЬге concerné ou de la Cmnmunau té ; 

b) la marque comporte un signe de haute valeur symbdique, et 
ю ш т ш с т un symbote religieux ; 
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i , 1 r s =í> H) ) t < ! l ' e la prestation du service 
I î i l i I il « l ! f i i l r i , 

C CÍC la marque loîsqu'eîle es t oécessaire pour indiquer la desti

nation d'un prodiut OS! íV\i:íi s e m c e , noîammeHi en tant qu'acces

soires ou pi.eces diHischécis, 
pour •àwinTA que cet usage soii fait confomiérnem aux Uiages honnê

tes en B i r i U è r e iijdustHciie ou comïnerciale. 

2 , Ij: droit conféré par ia marque rss permet pas à so« utiüaíje 
d'interdiK: â uo ocra i 'ussge, dans is ñ e d e s affaires, d * u a d p i t 
aniéneuf (fe porîéc Icici'ie si at éttm. est recosMJU par !a îos de l'Esaî 
membre concerné et dsns k limice d a tcrritoffe on il est rcconna. 

2. Soat égiiicmem consideres comine usaje dxix fins (lu para

g f í i o h e 1 : 

a) í'usagí; efe la marque s o u s une f o r m e qui difiere par des 
éjérneiits n'alténsm' pas S O Í I caneciere drstjncuf daos la forme sous 
isqueile celkc. a etc enregisiree ; 

b) r a p p  o s u i o n de L? rnanrue sur les prodmts ou sur leur condi

tionnement (iaris í'Htaí meítihrc conceroe d a n s le s c u l but de l'ex

portatiori. 
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Алиск 9 

ForciiiisioB par toléraaice 

Il u i u î D i t t J K t u c t . l k que visée à l 'arti
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Mottfe de déchénnce 
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AriKit 

Motifs de refus, de déchéance ou de nuUite pour une part ie 
seulement des produi ts ou des services 

Si un motif de refus d'enregistrettient. de déchéance ou d ' invah-
dauon d une marque n existe que pour une parue des produits ou 
des services pour lesquels cette marque est déposée ou --nregistree 
le refus de l 'enregistrement, la déchéance ou la nullité ne s e t e n d 
qu aux priKlmts ou au i services concernes. 

Article 14 

CoHStatatioB « posteriori de la nullité d'une marque ou de la 
d é c h é a n c e des droits du titulaire de celle-ci 

Lorsque l 'ancienneté d ' une marque antérieure, qui a fait l'objet 
d 'une renonciat ion ou qui s'est éteinte, est invoquée pour une 
marque cormnunauta i i e , la nuUité de la marque antérieure ou la 
déchéance des droits du t imiaire de celle-ci peut être constatée a 
postmon. 

Amcle ¡5 

Dispos i t i ons pa r t i cu l i è res concernan t les m a r q u e s 
col lect ives , les marques de garantie 

et les m a r q u e s de certification 

1. Sans préjudice de l 'article 4, les États membres dont la législa
tion autorise l 'enregistrement de marques collectives ou de marques 
de garantie ou de certification peuvent prévoir que ces marques 
sont refusées à l ' enregis t rement , que leur titulaire est déchu de ses 
droits ou qu 'e l les sont déclarées nulles pour d 'autres motifs que 
ceux visés aux articles 3 et 12, dans la mesure où la fonction de ces 
marques l 'exige. 

2. Par dérogat ion à l 'article 3 paragraphe 1 point c), les États 
membres peuvent prévoir que les signes ou indications susceptibles 
de servir, dans le commerce , à désigner la provenance géographique 
des produi ts ou des services peuvent constituer des marques collec
tives ou des marques de garantie ou de certification. Une telle 
marque n 'autor ise pas le tittilaire à mterdire à im tiers d 'u t ihser 
dans le commerce ces signes ou mdications, pour autant que cet 
usage soit fait conformément aux usages hotmêtes en matière indus
trielle ou commerciale , en par t icuher , une telle marque ne peut 
être opposée à un tiers habihté à utiliser tme dénomination géo
graphique. 

Amck 16 

Dispos i t i ons na t iona le s à adop te r pa r suite 
d e ta p r é s e n t e directive 

1. Les États membres met ten t en œuvre les dispositions législati
ves, réglementaires et administrat ives nécessaires pour se conformer 
à la présente directive au plus tard le 28 décembre 1991. Ils en 
informent immédia tement la Commission. 

2. Le Consei l , s tatuant à la majonté qualifiée sur proposition de 
la Commiss ion, peut repor ter la date visée au paragraphe 1 jusqu 'au 
31 décembre 1992 au plus tard. 

3. Les États membres communiquen t à la Commission le texte 
des dispositions essentielles de droit m t e m e qu' i ls adoptent dans 
le domaine régi par la présente directive. 

Article 17 

Dcst i ï ia ta i res 

Les États membres sont destinataires de la présente directive. 

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988. „ , ^ ., 
Par le Conseil 

Le présidera 
V . PAPANDREOU 

(1) J.O. n ' C 351 d u 31-12-1980, p . l tiJ.O. n° C 351 du 
3 1 - 1 2 - 1 9 8 5 , p . 4 . 

(2) J.O. n" C 307 d u 14-11-1983, p . 66 e t 7 - 0 . C 309 du 
5-12-1988. 

;3) J.O. a" C 310 du 30-11-1981 , p . 22. 



ArncU 

Motifs de refus, de d é c h é a n c e ou de nuUité pour une part ie 
seulement des produi ts ou des services 

SI un motif de refus d'enregistrement, de déchéance ou d'invali

dation d une marque n existe que pour une pajue des nroduit^ ou 
des seiTices pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée 
le .etus de I enrepstremem, la déchéance ou la nulhte ne setend 
qu лих produits ou jux services concernes. 

Article 14 

Coas ta ta t ioB a posteriori de la nullité d 'une marque ou de la 
déchéance des droits du titulaire de celleci 

I j j r sque l 'ancienneté d 'une marque antérieure, qui a fait l'objet 
d 'une renonciat ion ou qui s'est éteinte, est invoquée pour une 
marque commimauta i r e , la nuUité de la marque antérieiue ou la 
déch&nce des droits du titulaire de celleci peut être constatée a 
posteriori. 

Article IS 

Dispos i t i ons par t i cu l i è res concernan t les marques 
col lect ives , les m a r q u e s de garantie 

et les marques de certification 

1. Sans préjudice de l 'article 4, les Etats membres dont la législa

tion autorise l ' e i u ^ s t r e m e n t de marques collectives ou de marques 
de garantie ou de certification peuvent prévoir que ces marques 
sont refusées à l ' enregis t rement , que leur titulaire est déchu de ses 
droits ou qu'el les sont déclarées nulles pour d'autres motifs que 
ceux visés aux articles 3 et 12, dans la mesure où la fonction de ces 
marques l 'exige. 

2. Par dérogat ion à l 'article 3 paragraphe 1 point c), les États 
membres peuvent prévoir que les signes ou indications susceptibles 
de s e m r , dans le commerce , à désigner ia provenance géographique 
des produi ts ou des services peuvent constituer des marques collec

tives ou des marques de garantie ou de certification. Une telle 
marque n 'autor ise pas le titulaire à interdire à im tiers d'ut ihser 
dans le commerce ces signes ou mdications, poiu autant que cet 
usage soit fait conformément aux usages hoimêtes en matière mdus

trielle ou commerciale , en part icuher , une telle marque ne peut 
être opposée à im tiers habihté à utiüser tme dénomination géo

graphique. 

Article 16 

Dispos i t i ons na t iona le s à adopte r pa r suite 
d e la p r é s e n t e directive 

1. Les États membres met ten t en œuvre les dispositions législati

ves, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer 
à la présente directive au plus tard le 28 décembre 1991. Ils en 
informent immédia tement ia Commission. 

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

3. Les États membres communiquen t à la Commission le texte 
des dispositioos essentielles de droit m t e m e qu'Us adoptent dans 
le domaine régi fiar la présente directive. 

Article 17 

Des t ina ta i r e s 

Les États membres sont destinataires de la présente directive. 

Fait à BruxeUes, le 21 décembre 1988. „ , ^ 
Par le Conseil 

Le présidera 
V . PAPANDREOU 

(1) J.O. n" С 351 d u 31121980, p . 1 et J . O . n" С 351 du 
3 M 2  1 9 8 5 , p . 4 . 

(2) J.O. n° С 307 d u 14111983, p. 66 e t J . O . n" С 309 du 
5121988 . 

;3) J.O. a° С 310 d u 30111981 , p . 22. 


