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EXPOSE DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION
1.1 Contexte général et motifs de la proposition

Les législations des Etats membres sur les margpieété partiellement harmonisées par la
directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1888ifiée par la directive 2008/95/CE
(ci-aprés dénommeée la «directive»). Parallelemartsystemes de marques nationaux, et en
liaison avec eux, le réglement (CE) n° 40/94 du <edrdu 20 décembre 1993 sur la marque
communautaire, codifie¢ par le reglement (CE) n°2009 (ci-aprés dénommé le
«réglement»), a créé un systeme autonome d’enregisht de droits unitaires qui produit les
mémes effets dans toute I'UE. C’est dans ce comteyi'a été créé ['Office de
I’'harmonisation dans le marché intérieur (OHMIjnaf’assurer I'enregistrement et la gestion
des marques communautaires.

Une marque sert a distinguer les produits et sesvitune entreprise. Ce sont les marques qui
permettent a une entreprise d’attirer et de fidéldes clients et de créer de la valeur et de la
croissance. La marque fonctionne dans ce cas cammeoteur de I'innovation: la nécessité
de lui conserver sa valeur encourage l'investissgree recherche et développement, ce qui
se traduit par un processus ininterrompu de mispoit et d’amélioration des produits. Ce
processus dynamique a aussi une incidence favasablé&emploi. Dans un environnement de
plus en plus concurrentiel, 'on observe un aceemsent constant non seulement du réle
crucial que jouent les marques en termes de swmmremercial, mais aussi de leur valeur
commerciale, comme en témoigne le nombre croissientdemandes d’enregistrement
déposées tant au niveau national qu'au niveau dE kt le nombre d'utilisateurs des
marques. Cette évolution s’est accompagnée d’urpiasement des attentes chez les parties
prenantes en ce qui concerne la rationalisatiola gualité des systemes d’enregistrement,
gu’elles souhaitent plus cohérents, accessiblgaiblic et dotés des dernieres technologies.

En 2007, lors du débat sur les perspectives figaeside 'OHM, le Conseil a souligné que
la création de 'OHMI avait été un grand succeguet I'Office avait sensiblement contribué a
renforcer la compétitivité de I'Union européennea Irappelé que le systeme de la marque
communautaire avait été congu pour coexister a@esystemes de marques nationaux, qui
restent nécessaires aux entreprises ne désirannpgzotection de leurs marques a I'échelle
de 'UE. Il a également noté I'importance de la pbémentarité des travaux des instituts
nationaux de propriété industrielle et demandéQaNI d’élargir sa coopération avec ces
instituts dans l'intérét du fonctionnement généhalsysteme de la marque communautaire.
Enfin, il a reconnu que plus de dix ans s’étaie@uées depuis la création du systeme de la
marque communautaire et souligné qu’il convenaipaeéder a une évaluation globale du
fonctionnement du systeme de la marque communauitagr invité la Commission a mettre
en route une étude sur ce theme, notamment eneviantbrcer et d’élargir les instruments de
coopération existants entre 'OHMI et les institnégionaux de la propriété industrielle.

Dans son «Small Business Act» de )08 Commission s’'est engagée a rendre le systéme
de la marque communautaire plus accessible aux HiiEoutre, dans sa communication

Conclusions du Conseil Compétitivité des 21 etr22 2007, document du Conseil n°® 9427/07.
Communication de la Commission au Conseil, aueRaht européen, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions, COM(2008) 3@ diu 26 juin 2008.
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de 2008 sur «Une stratégie dans le domaine dedsdda propriété industrielle pour
I'Europe>, la Commission a réaffirmé son engagement en faeme protection effective et
efficace des marques et d’'un systeme des marqubaude qualité. Elle a conclu qu'il était
temps de procéder a une évaluation globale, qurrgibwconstituer la base d'une future
révision du systéme des marques en Europe et diomeelle amélioration de la coopération
entre 'OHMI et les offices nationaux. En 2010, slasa communication sur la stratégie
Europe 2020, elle s’est engagée, dans le cadre’imBative phare «Une Union de
l'innovation», a moderniser la |égislation relatimax marques pour améliorer les conditions
d’innovation des entreprisksEnfin, dans la stratégie proposée en 2011 pdurdpe en
matiére de DP) elle a annoncé un réexamen du systéme des marquesrope en vue de le
moderniser, tant au niveau de 'UE gu’au niveauonal, en le rendant globalement plus
efficace, plus efficient et plus cohérent.

1.2. Objectif de la proposition

Considérées comme un tout, la présente initiativia proposition parallele de modification
du réglement ont pour principal objectif communpdemouvoir I'innovation et la croissance
économique, en faisant en sorte que les systeneesegiistrement des marques soient plus
accessibles aux entreprises dans toute 'UE etegffigents, en les rendant moins complexes
et moins colteux, mais aussi plus rapides, plusipbies et juridiquement plus sdrs. Ces
ajustements s’accompagnent d’efforts pour assar@oéxistence et la complémentarité du
systeme de I'Union et des systemes de marqueshaatio

Plus précisément, la présente proposition de refolet la directive répond aux objectifs
suivants:

* moderniser et améliorer les dispositions de lactlire actuelle. Il s’agit de modifier les
dispositions obsolétes, d’accroitre la sécuritiéjgue et de clarifier les droits conférés
par les marques en ce qui concerne tant leur pquééeurs limites;

* rapprocher davantage les législations et les proe&dnationales en matiere de
marques, en vue de les aligner davantage sur tensgsde la marque communautaire,
et ce a) en insérant de nouvelles regles de draiénmel dans la directive et b) en y
arrétant également les grandes regles de procédurde modeéele des dispositions
contenues dans le reglement;

- faciliter la coopération entre les offices nationales Etats membres et 'OHMI, en
mettant en place une base juridique pour cette @aatipn, en vue de promouvoir la
convergence des pratiques et le développementild’cotmmuns.

COM(2008) 465 final du 16 juillet 2008.

4 COM(2010) 546 final du 6 octobre 2010.

° COM(2011) 287 final du 24 mai 2011, «Vers un mérahique des droits de propriété intellectuelle —
Doper la créativité et I'innovation pour permetir&Europe de créer de la croissance économique, de
emplois de qualité et des produits et servicesremigr choix».
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2. RESULTATS DES CONSULTATIONS DESPARTIES INTERESSEESET DE
L’ANALYSE D’IMPACT

2.1. Consultation publique

La présente initiative s’appuie sur une évaluatiarfonctionnement du systeme des marques
dans I'ensemble de I'Europe et sur de vastes ctatguls menées auprés de tous les
principaux intéresseés.

L’élément central de cette évaluation est une étuael’Institut Max Planck pour le droit de
la propriété intellectuelle et de la concurrenceéaisée pour le compte de la Commission
entre novembre 2009 et février 261@utre des analyses d’experts, cette étude se faunda
consultation de diverses catégories d’acteurs, nmoént sur un sondage mené aupres
d’utilisateurs du systeme de la marque communaytairr les contributions d’organisations
représentatives d’utilisateurs de marques au nivedional, européen et international et sur
I'audition de ces organisations en juin 2010. Enfimstitut a consulté les offices nationaux
de tous Etats membres, ainsi que 'OHMI.

Son rapport final concluait que ce systeme de nesrgaposait sur des bases solides et, en
particulier, que les procédures de 'OHMI répondaigénéralement aux besoins et aux
attentes des entreprises. Un consensus s’estofaitsur le fait que, dans le domaine des
marques, la coexistence de droits communautairgs @toits nationaux était fondamentale et
indispensable au bon fonctionnement d’'un systénw rdarques en adéquation avec les
exigences d’entreprises de taille variable, pre&sergur des marchés et des territoires
différents et n'ayant pas toutes les mémes besdinsonstatait néanmoins qu'il était
nécessaire de moderniser et d’'améliorer le systdmnseulignait, en particulier, la nécessité
d’accroitre la cohérence entre le systeme de lajueacommunautaire et les systemes de
marques nationaux, en harmonisant davantage léslalifgns des Etats membres sur les
marques, a la fois dans le cadre du champ d’apigiicactuel de la directive et au-dela.

En réponse aux résultats intermédiaires de I'étleleConseil a adopté des conclusions
le 25 mai 2010 Notant les incohérences existant entre le systéee la marque
communautaire et les systemes nationaux, ces cotiinvitaient la Commission a prévoir,
dans ses propositions, des mesures visant a aeclaictohérence de la directive avec le
reglement et a contribuer ainsi a réduire encaseztmes de divergence au sein du systeme
européen des marques dans son ensemble.

A la suite de I'étude, les services de la Commissint, par ailleurs, organisé une audition
des organisations d’utilisateurs le 26 mai 2011tteCaudition a confirmé que les utilisateurs
du systéme européen des marques étaient larger@aaol pour estimer que le niveau
actuel d’harmonisation des législations national@ésles marques, ainsi qu’avec le systéeme
de la marque communautaire, était insuffisant. larganisations d’utilisateurs ont
unanimement considéré qu’'une harmonisation pluss#Eri des |égislations nationales était
nécessaire, du point de vue tant du droit matgtieldes regles de procédure.

6 La version finale de [I'étude, annexes comprisesiguré a [l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/indehtm.

Conclusions du Conseil Compétitivité du 25 mai@@dr la révision a venir du systeme des marques
dans I'Union européenne.
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2.2. Analyse d'impact

L’analyse d’'impact conduite pour la révision adesfdu réglement et de la directive a mis en
évidence deux grands problémes: premierement, iesgdnces entre les dispositions du

cadre réglementaire actuel et, deuxiemement, lidefaiiveau de coopération entre les offices
de propriété intellectuelle de 'UE. Si ce derrpeobleme doit étre résolu dans le cadre de la
révision du reglement, celui des dispositions djeetes doit I'étre dans le cadre de la

révision de la directive.

Les travaux de consultation et d’évaluation menés montré que, dans le domaine des
marques, les entreprises continuaient a évolues danenvironnement tres hétérogene, en
dépit de I'harmonisation partielle des Iégislatiomtionales engagée au début des années
1990. La directive a imposé un niveau d’harmonisatassez faible, parce qu’'on s’est
concentré sur un nombre restreint de régles de¢ chatériel, considérées a I'époque comme
ayant l'incidence la plus directe sur le fonctiomest du marché intérieur, tandis que toute
une série de domaines, en particulier ceux touchamt procédures, ont été laissés non
harmonisés. En outre, le réglement est entré areuvigplusieurs années apres la directive, ce
qui signifie qu'a I'époque ou la directive a vu jeur, il n'existait pas de «référence
commune» a l'aune de laquelle mesurer I'efficiedes procédures nationales. Toutefois, cela
fait aujourd’hui plus de quinze ans que les procéslde 'OHMI sont en place, et elles sont
généralement considérées comme répondant aux bed@nx attentes des entreprises.

En conséquence, le paysage actuel de I'Union dadsrhaine des marques reste caractérisé
par une grande divergence des régles et procédatemales, a la fois entre elles et par
rapport aux regles et procédures appliqguées patNID et aucune tentative n’'a jamais été
faite pour appliquer de bonnes pratiques en matiéqgrocédures.

Les divergences existant entre les systéemes nator@ le systeme de la marque
communautaire, qui s’expliquent par le fait quedspects de procédure ne sont pas couverts
par la directive et qu’'un certain nombre d’'aspetgsdroit matériel importants ne sont pas
encore harmonisés, sont considérées comme impestabdmbinées a la convergence limitée
des pratiques appliquées et des outils utilisédggpffices nationaux — laquelle résulte de
leur faible degré de coopération —, ces divergeramgse les législations et procédures
nationales dans le domaine des marques limitectdssibilité des systemes de protection des
marques, générent beaucoup d’insécurité juridigumenacent la complémentarité entre le
systeme de la marque communautaire et les systegtiesaux. En outre, elles empéchent les
entreprises de 'UE d’opérer dans des conditionalgcurrence équitables, ce qui a des
répercussions sur leur compétitivité et sur la ogétitipité de 'UE dans son ensemble.

Pour résoudre ce probléme, on a envisagé les gphiassibles suivantes:

e option 1: pas d’harmonisation plus poussée desl&gins et procédures nationales en
matiere de marques;

» option 2: I'harmonisation des |égislations nati@saét leur cohérence avec le systéme
de la marque communautaire seraient renforcéesaeie.pll s’agirait notamment
d’aligner sur les dispositions pertinentes du naéxglet les principales regles de
procédure, en particulier celles pour lesquellesiigergences actuelles sont sources de
problemes majeurs pour les utilisateurs, des lane get alignement est jugé
indispensable pour créer un cadre européen harmodie systémes complémentaires
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de protection des marques. De nouveaux aspectsodenthtériel seraient également
alignés sur les dispositions du réglement;

» option 3: pleine harmonisation des Iégislationprecédures nationales en matiére de
marques. Cette approche serait fondée sur l'optEnintégrerait toutes ses
composantes, mais s’étendrait aussi a tous lessaapects du droit matériel et des
procédures en matiere de marques;

« option 4: un corpus unique fixant des regles umfes a I'echelle de I'Union
(«réglement uniforme») remplacerait les législatiates Etats membres dans leur
intégralite.

Selon les conclusions de l'analyse d’impact, l'opti2 est proportionnée aux objectifs
poursuivis et la mieux a méme de permettre ledrsadeon.

3. BASE JURIDIQUE ET SUBSIDIARITE

L’article 114, paragraphe 1, du traité habilitd’kErlement européen et le Conseil a adopter les
mesures relatives au rapprochement des dispositiégsslatives, réglementaires et
administratives des Etats membres qui ont pourt ¢Bfablissement et le fonctionnement du
marché intérieur.

Le probléme des incohérences importantes constai#es le cadre réglementaire actuel
fausse fortement les conditions de concurrence tkstielles operent les entreprises de
'UE, quand il ne les empéche pas de faire jeu égal leurs concurrentes, ce qui a des
répercussions sur leur compétitivité et sur la o@titipité de 'UE dans son ensemble. Il est

donc souhaitable d’adopter des mesures propreshoaen les conditions de fonctionnement

du marché intérieur. Des mesures visant a releveriveau actuel d’harmonisation via la

directive ne peuvent étre prises qu’au niveau daitn. En outre, une action au niveau de
'Union est le seul moyen d'assurer la cohérencecaye systeme de la marque

communautaire.

Dans ce contexte, il faut rappeler que le systemdadmarque communautaire fait partie
intégrante du systeme européen des marques — kegposle sur le principe d’'une coexistence
et d'une complémentarité entre protection des nemqguationales au niveau national et
protection des marques communautaires a I'éechald’WE. Si le reglement prévoit un
systéme complet couvrant tous les aspects du draiériel et procédural, I'hnarmonisation
législative actuellement prévue par la directivaagne uniquement certains aspects choisis
du droit matériel. Pour pouvoir garantir une cotxise et une complémentarité effectives et
durables entre les différentes composantes dumsgstguropéen des marques, il est donc
nécessaire de créer un cadre global harmonieuysiénses de protection des marques dans
I'Union qui prévoie des regles de droit matériehdamentalement similaires et des régles de
procédure compatibles, au moins pour les princgpdlentre elles.

4. INCIDENCE BUDGETAIRE
La proposition naura pas d’incidence sur le budiget’'Union européenne et n’est donc pas

accompagnée de la fiche financiére requise pardiar31l du réglement financier [réglement
(UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européatuefonseil du 25 octobre 2012 relatif
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aux regles financieres applicables au budget gédérd’Union et abrogeant le réglement
(CE, Euratom) n°® 1605/2002 du Conseil].
5. EXPLICATION DETAILLEE DE LA PROPOSITION

Les modifications qu’il est proposé d’apporter adleective sont présentées conformément
aux objectifs poursuivis par sa refonte, tels gésentés a la section 1.2 ci-dessus.

5.1. Moderniser et améliorer les dispositions existantes

- Définition d’'une marque (article 3)

A T'heure actuelle, les signes doivent pouvoir éteprésentés graphiquement pour étre
protégés en tant que marque. Cette exigence desiBpioé de représentation graphique» est

obsolete. Elle est une source de grande inséguritkque pour certaines marques atypiques

consistant, par exemple, en un simple son. Dandecrier cas, une représentation non

graphique (par exemple, au moyen d'un fichier soo)rrait méme étre préférable a une

représentation graphique, si elle permet d'idestifilus précisément la marque et sert ainsi
I'objectif d’'une sécurité juridique renforcée. Lauvelle définition proposée ne restreint pas

les modes de représentation admissibles aux repatieas graphiques ou visuelles, mais

laisse la porte ouverte a I'enregistrement d’objeisvant étre représentés par des moyens
technologiques offrant des garanties satisfaisahteie n’est pas d’étendre sans limites les

modes de représentation admissibles d’'un signes d&ipermettre plus de souplesse en la
matiere, tout en renforcant la sécurité juridique.

- Droits conférés par la marque (articles 10 et 11)

1. Droits conférés sans préjudice des droits auesi

Ni la directive, ni le reglement ne contiennentdigposition claire indiquant que le titulaire
d’'une marque ne peut valablement invoquer son gmifr s’opposer a l'usage d’un signe
identique ou similaire qui fait déja I'objet d’unait antérieur. Conformément a l'article 16,
paragraphe 1, de I’Accord sur les aspects dessdieipropriété intellectuelle qui touchent au
commerce (accord ADPI&)la présente directive stipule que les actionsamrefacon sont
sans préjudice des droits antérieurs.

2. Cas de double identité

Le fait d'accorder de nouvelles fonctions a la margn vertu de l'article 5, paragraphe 1,
point a) de la directive a engendré une situatiorsécurité juridique. Le lien entre les cas de
double identité et la protection étendue conféderaarques jouissant d'une renommeée par
l'article 5, paragraphe 2, de la directive, notaminest devenu moins cldirPour des raisons
de sécurité juridique et de cohérence, il est gmacisé que dans les cas relevant a la fois de
la double identité, visée a l'article 5, paragraphpoint a), et de la similitude, visée a l'adicl

5, paragraphe 1, point b), seule compte la fonatlodication de Il'origine.

3. Usage en tant que nom commercial ou dénominatioiale

JO L 336 du 23.12.1994, p. 213.
Conclusions de l'avocat général Jadaskinen ddferkaC-323/09]nterflora, point 9.
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Selon la Cour de justit® I'article 5, paragraphe 1, de la directive espliable lorsque le
public considére l'usage d'une dénomination societenme se rapportant (aussi) aux
produits ou services de la société en questignaltonc lieu de considérer comme un acte de
contrefagon l'usage, en tant que nhom commerciain@’'marque protégeée, si les conditions
d’'usage prévues pour les produits ou servicesrsomplies.

4. Usage dans des publicités comparatives

La directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 eriemeatle publicité trompeuse et de
publicité comparative régit les conditions dans lesquelles sont conéeécomme licites les
publicités qui, explicitement ou implicitement, ididient un concurrent ou des produits ou
services offerts par un concurrent. Des doutes ® fait jour en ce qui concerne
I'articulation entre cette directive et la Iégistat sur les marques. |l y a donc lieu de préciser
que le titulaire d’'une marque peut empécher l'usdgesa marque dans la publicité
comparative lorsque cette publicité ne satisfais paix exigences de larticle 4 de la
directive 2006/114/CE.

5. Expéditions de fournisseurs commerciaux

Il convient de préciser que I'importation de prdduilans 'UE peut étre interdite méme si
seul I'expéditeur agit a des fins commercialesteCtterdiction vise a garantir au titulaire

d’'une marque le droit d’empécher des entreprisa®l{gs soient situées ou non dans I'UE)
d’'importer dans I'UE des produits qui ont fait ljebde ventes, d'offres, de publicités ou qui
ont été expédiés a des consommateurs prives etaurd@er la commande et la vente de
produits de contrefacon, en particulier sur I'intst

6. Produits introduits sur le territoire douanier

Selon I'arrét Philips et Nokia rendu par la Courjasticé?, I'introduction, la présence et la
circulation sur le territoire douanier de 'UE, soun régime suspensif, de marchandises non
originaires de 'UE ne constituent pas, si I'onréére a I'acquis existant, une atteinte aux
droits de propriété intellectuelle conférés pardieit matériel de I'Union et de ses Etats
membres. Ces marchandises ne peuvent, en effetc@tsidérées comme des contrefagons
que s'’il est prouvé qu’elles font I'objet d’'un aatemmercial visant les consommateurs de
'UE, tel qu’'une vente, une offre a la vente ou yngblicité. Les parties prenantes ont
vivement critiqué les implications de l'arrét Ppsliet Nokia, considérant que celui-ci fait
peser sur les titulaires de droits une charge dedave disproportionnée et entrave la lutte
contre la contrefacon. Il est évident qu'il esteurtgde disposer d'un cadre juridique européen
permettant de lutter plus efficacement contre aattavité en plein essor qu'est la contrefagon.
Il est donc proposé de combler le vide existantpemnmettant aux titulaires de droits
d'empécher des tiers d'introduire sur le territdioeanier de I'Union des produits, qu'ils aient
ou non été mis en libre pratique, provenant de pigys et portant sans autorisation une
marque pratiguement identique a la marque déjayestrée pour ces produits.

7. Actes préparatoires

10 Arrét du 11 septembre 2007 dans I'affaire C-17@éljne, Rec. 2007, p. I-7041.

1 JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.

12 Arrét du £'décembre 2011 dans les affaires jointes C-44&0bBips, et C-495/09, Nokia.
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Ni la directive, ni le reglement ne contiennentdipositions autorisant des poursuites contre
la distribution et la vente d’étiquettes et d’entdgds, ou d’éléments similaires, pouvant
ensuite étre combinés avec des produits illiciBzEstaines législations nationales comportent
des dispositions explicites concernant cette détivi convient d’inclure une telle disposition
dans la directive et le reglement pour contribuendaniére pratique, adaptée et efficace a la
lutte contre la contrefacon.

- Limitation des effets de la marque (article 14)

La limitation prévue a larticle 14, paragraphe doint a), de la présente directive est
restreinte a l'usage des noms de personnes unigquemenformément aux déclarations

conjointes du Conseil et de la CommisdforPour des raisons de cohérence, la limitation
prévue a l'article 14, paragraphe 1, point b),&shdue a I'usage de signes ou d’indications
non distinctifs. Il est également jugé appropriépdévoir, a I'article 14, paragraphe 1, point

c), une limitation explicite visant de maniere gahe 'usage de la marque a titre de mention.
Enfin, un paragraphe distinct précise les condstidans lesquelles l'usage d’'une marque
n'est pas considéré comme conforme aux usages tesniés entreprises.

5.2. Harmoniser davantage les dispositions de droit mate|

- Protection des indications géographiques et dattions traditionnelles (articles 4 et 5)

Contrairement a ce qui est prévu dans le reglenhemtnotifs de refus actuellement prévus
dans la directive n’incluent pas les situationscdeflit avec des indications géographiques
protégées, des mentions traditionnelles pour les et des spécialités traditionnelles
garanties. Par conséquent, rien ne garantit quedtection offerte par ces titres en vertu
d’autres instruments du droit de I'Uni8rfait I'objet d’une application pleine et uniforme
dans I'ensemble de I'Union lors de I'examen des alethes d’enregistrement d’'une marque
et, en particulier, lors de l'application des m®tébsolus de refus. Aussi est-il proposé
d’'insérer dans la directive des dispositions reéatiaux indications géographiques protégées,
aux mentions traditionnelles pour le vin et aux ciuéés traditionnelles garanties,
correspondant aux dispositions du réeglement.

- Protection des margues jouissant d’'une renomanéelés 5 et 10)

Les articles 5 et 10 convertissent la protectioandtie en dispositions de caractere
contraignant, afin de garantir que, dans tous legsEmembres, les marques nationales
jouissant d’'une renommée bénéficient du méme nideaprotection que celui accordé aux
marques communautaires.

- Les marques en tant qu’objets de propriété (agi22 a 27)

Hormis quelques régles de base concernant lescieeret contrairement au reglement, la
directive actuelle ne contient pas de dispositi@tatives aux marques en tant qu’objets de
propriété (concernant, par exemple, leur transfaries droits réels). En conséquence, des

13 Déclarations conjointes du Conseil et de la Comimis des Communautés européennes inscrites au

proces-verbal du Conseil lors de I'adoption derlenpére directive du Conseil, du 21 décembre 1988,
rapprochant les Iégislations des Etats membrefesumarques.

14 Notamment le réglement (CE) n° 510/2006 (prodaigsicoles), JO L 93 du 31.3.2006, p. 12; le
reglement (CE) n°® 479/2008 (vins), JO L 148 du R68, p. 1; et le réglement (CE) n° 110/2008
(spiritueux), JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.
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aspects essentiels de I'exploitation commerciale oh@arques sont mal réglementés dans
I'Union, ou réglementés différemment d’'un Etat meenh l'autre. Il est donc proposé de
compléter la directive par un ensemble de reglesespondant a celles contenues dans le
reglement, relatives aux marques en tant qu’objetsropriéte.

- Marques collectives (articles 28, 30, 31, 32,38,35, 36 et 37)

Afin d'aligner la directive sur le reglement, lesodifications apportées a ces articles

instaurent un ensemble de régles spécifiques pearebistrement et la protection des

marques collectives. Protégées dans un certain mordliEtats membres, les marques

collectives se sont révélées particulierement affis comme instrument commercial de

protection de la valeur économique. Bien qu'au aivee 'UE et dans la plupart des Etats

membres, les marques collectives doivent avoirituaire, (normalement une association

dont les membres utilisent la marque), tel n'est jpacas dans d’autres Etats membres, en
conséquence de quoi il est difficile de leur comseun caractere clairement distinct des

marques de certification.

5.3. Aligner les principales regles de procédure

- Désignation et classification des produits etises (article 40)

Comme cela est fait dans la proposition de reglénw article fixe des regles communes
pour la désignation et la classification des prtedei services. Ces regles suivent les principes
établis par la Cour de justiCe qui veulent que les produits ou les services pesguels la
protection est demandée soient désignés par lerdaaavec suffisamment de clarté et de
précision pour permettre aux autorités compétegttesix entreprises de déterminer I'étendue
de la protection conférée par la marque. Les inidica générales de l'intitulé de classe de la
classification de Nice peuvent étre utilisées pdésigner ces produits ou ces services, a
condition que cette désignation soit suffisammeaire et précise. L’article 40 précise en
outre que l'utilisation de termes généraux doike étiterprétée comme incluant tous les
produits ou services qui relevent clairement dis digééral de ces termes.

- Examen d'office (article 41)

A Tinstar du réglement, cet article prévoit quexamen d’office visant a déterminer si une
marque peut étre enregistrée doit se limiter dieétiabsence de motifs de refus concernant
la marque elle-méme. L'examen d'office de l'absemt= motifs relatifs de refus crée
plusieurs obstacles inutiles a I'enregistrementrdasques. Les entreprises doivent supporter
des dépenses et des retards superflus et se mtawouvent victimes d’extorsion. La marque
antérieure sur laquelle se fonde 'objection nfgatfois pas utilisée par son titulaire — ce qui
signifie que I'office de propriété intellectuell®rmpétent souléve une objection fondée sur
I'existence d’'une marque dont le titulaire n'aurait valablement se prévaloir pour empécher
I'enregistrement ou l'usage d’'une marque postéeieue systéme de I'examen d'office est
ainsi source de litiges artificiels et fausse laaorence en érigeant des barriéres injustifiées
a I'entrée sur le marché.

Enfin, le systéeme de I'examen d’office crée ded&aurité juridique, des lors que les offices
de propriété intellectuelle ne soulévent d’objetsio- dans la mesure ou des marques
antérieures sont concernées — que sur la base rdgi@saantérieures qui ont été enregistrées

15 Arrét du 19 juin 2012 dans l'affaire C-307/10, dIRanslator».
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pour des produits identiqgues ou similaires. Parséquoent, rien ne garantit gu’'une demande
qui franchit avec succes I'étape de I'examen déeffne fera pas, par la suite, I'objet d'une
objection fondée sur I'existence d’une marque jeang d’'une renommée sur le marché et/ou
d’'une marque antérieure notoirement connue quipda été enregistrée. Cette situation
conduit & une multiplication inacceptable de pratcéd a la fois consommatrices de temps et
inefficaces.

- Taxes (article 44)

Afin de réduire le risque de désorganisation dgsnees, cet article tend a aligner la structure
des taxes prélevées par les offices, en soumdgantgistrement et le renouvellement d’'une
marque au paiement d’'une taxe (par classe) supptéire a ajouter a la taxe initiale (de
dépobt/d’enregistrement), pour chaque nouvelle eldssproduits et services apres la premiére
classe.

- Procédure d’opposition (article 45)

Cet article impose aux Etats membres de prévoirpmoeédure administrative efficiente et
rapide permettant de s’opposer a l'enregistremenhed marque devant leurs offices
nationaux, au motif de I'existence d’'une marqueéaetire. Une procédure administrative
d’opposition existe déja en vertu du réglementsiaine dans la plupart des Etats membres.

- Non-usage comme moyen de défense dans une prea®dpposition (article 46)

A linstar du réglement, cet article permet a lasp@ne qui demande I'enregistrement d’une
marque d’invoquer le non-usage comme moyen de géfeontre une opposition formée par
le titulaire d’'une marque antérieure, lorsqu’a edde dépbt ou de priorité de la marque
postérieure, cela fait au moins cing ans que lajoe@antérieure a été enregistrée.

- Procédure de déchéance ou de nullité (article 47)

Cet article impose aux Etats membres de prévoirpnoeédure administrative permettant de
contester la validité d’'une marque devant leurdcedf nationaux. Dans certains Etats
membres, les personnes qui demandent I'enregistitedigne marque et les titulaires d’'une
margue ne peuvent contester la validité de margogsieures invoquée a I'encontre de leur
marque dans le cadre de la méme procédure, maisrdde faire en justice, ce qui ralentit les
procédures et implique généralement la désignakiom juriste qualifié pour mener l'affaire.
Ce systeme est excessivement long, lourd et codteak comparaison, les procédures
administratives d’annulation appliqguées par 'OH#tldes offices nationaux sont beaucoup
plus simples, puisqu’elles permettent de contektevalidité de marques antérieures en
défense dans le cadre de la méme procédure et ggaihssoit nécessaire de se faire
représenter par un professionnel. Dans la pratige& signifie que les personnes qui
demandent I'enregistrement d’une marque commurnaugguvent se défendre avec succes
contre une opposition et obtenir I'enregistremeat ldur marque des années avant une
personne demandant I'enregistrement d’'une marqgtienage, et & un prix bien moins élevé.

- Non-usage comme moyen de défense dans une preadelnullité (article 48)

A l'instar du réglement, cet article permet a lasp@ne au nom de laquelle une marque a été
enregistrée d’'invoquer le non-usage comme moyetéfense dans une procédure de nullité

fondée sur I'existence d’une marque antérieursgwa la date de la demande en nullité, cela
fait au moins cing ans que la marque antérieuté ar@egistrée.
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5.4. Faciliter la coopération entre les offices (articlé?2)

En complément au cadre juridique de coopératiopgs® dans le cadre de la révision du
reglement, I'article 52 offre une base juridiquaupéaciliter la coopération entre 'OHMI et
les offices de propriété intellectuelle des Etatsnores, I'objectif étant de promouvoir la
convergence des pratiques et le développementild’cotmmuns.
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[¥°2008/95/CE (adapté) |
2013/0089 (COD)

Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
rapprochant les législations des Etats membres sigs marques
(Refonte)

(Texte présentant de l'intérét pour 'EEE)

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EURFEENNE,

vu le traité aefesur le fonctionnement de ['Union
européenngX] , et notamment son arude% 1141,

vu la proposition de la Commission européenne,

aprés transmission du projet d'acte |égislatif parkements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social europgen

statuant conformément a la procédure |égislatidanaire,

considérant ce qui suit:

W°2008/95/CE  considérant |1
(adapté)
= nouveau

(1) =Un certain nombre de modlflcatlons doivent étre cafges &= Lla directive

: 1988 2008BOBHTC Parlement européen et
du Consell du 22 octobre 2008 rapprochant les|&gss des Etats membres sur les
marques &nll convient, par souci de clarté—et de
ratiopalité, de proceder a4%eed=|#ea=tle’nrefonte<:I dedaditelX> cette<X] directive.

! JOCI[..]du[..]l,p. [...]
2 JO L49 299 du=11-02-1989 8.11.2008s p. 1 25.
3 . .

MoirannexelpartieA.
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)

WV 2008/95/CE  considérant |2
(adapté)

X> La directive 2008/95/CE a harmonlse les dlspcmtlcbondamentales du droit
materlel desX] marque :

moment de son adoptlon etalent conS|derees conymet #es incidences Ies plus

directes sur le fonctionnement du marché intérgance qu'elles entravaiefd la

libre C|rculat|on des produits et la libre preslatlde service®> dans |'Uniornkx] et
BB =H=et=a|%eﬁ%ﬁ%%alre

WV 2008/95/CE  considérant |3
(adapté)

(3)

(4)

| & nouveau |

La protection des marques dans les Etats membesgst® avec la protection offerte,

au niveau de I'Union, pour les marques européemuessont des droits de propriété
intellectuelle a caractére unitaire valides dangtetd'Union, comme prévu par le

réglement (CE) n® 207/2009 du Conseil du 26 fé\##09 sur la marque européefine

La coexistence des régimes nationaux et européematiare de marques constitue en
fait une pierre angulaire de la politique de I'Unien matiere de protection de la
propriété intellectuelle.

A la suite de sa communication du 16 juillet 2008 sne stratégie dans le domaine
des droits de propriété industrielle pour 'Eurgple Commission a procédé a une
évaluation exhaustive du fonctionnement global gstesne des marques dans toute
I'Europe, concernant tant le niveau de I'Union buaiveau national et les relations
entre eux.

JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.
COM(2008) 465.
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(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur la révisigenir du systéme des marques
dans I'Union européenhele Conseil a invité la Commission a présenter des
propositions pour la révision du reglement (CE)2@7/2009 et de la directive
2008/95/CE. Il y a lieu, dans le cadre de la révisile cette derniere, de prendre des
mesures pour qu'elle soit davantage en cohéremelaveglement (CE) n° 207/2009,
ce qui contribuerait a réduire les points de digag au sein du systeme des marques
dans I'ensemble de I'Europe.

Dans sa communication «Vers un marché unique destsdrde propriété
intellectuelle’® du 24 mai 2011, la Commission a constaté que,avuldmande
croissante, chez les parties intéressées, de sstdenregistrement plus rapides, de
meilleure qualité et davantage harmonisés, quinsoj@us cohérents et plus
conviviaux, publiguement accessibles et dotés dmsi@res technologies, il était
nécessaire que le systtme des marques de I'ensdmibldnion soit modernisé et
adapté au monde de l'internet.

Les consultations et évaluations menées en prépardé la présente directive ont
révélé que, malgré ['harmonisation partielle desgislations nationales,
I'environnement des entreprises en Europe restéhé@&rogene, ce qui limite l'acces a
la protection des marques en général, avec dds ekéastes sur la compétitivité et la
croissance.

Deés lors, il est nécessaire, afin de soutenir laemgn place d'un marché unique
performant et de faciliter I'acquisition et la @ation de marques dans I'Union, d'aller
au-dela du rapprochement limité réalisé au moyenaddirective 2008/95/CE et
d'étendre le champ d'application de ce rapprochemeious les aspects du droit
matériel des marques qui régissent les marquegg@es par I'enregistrement au titre
du reglement (CE) n° 207/2009.

Pour rendre 'enregistrement des marques et seg@dis aisés dans toute I'Union, il
est essentiel de rapprocher non seulement lesdiligps de droit matériel, mais aussi
les regles de procédure. Il convient donc d'aligesprincipales regles de procédure
des Etats membres et celles du régime de la magnapéenne, notamment lorsque
leurs divergences causent d'importants problémas lpofonctionnement du marché
intérieur. En ce qui concerne les procédures di dational, il est suffisant d'établir
des principes généraux en laissant les Etats mentibres de fixer des régles plus
précises.

Il est fondamental que les marques enregistréassg@nt de la méme protection dans
la législation de tous les Etats membres et quardéection des marques a l'échelle
nationale soit équivalente a la protection des mesaguropéennes. De méme que pour
les marques européennes qui jouissent d'une renerdarés I'Union, une protection
étendue devrait étre accordée, au niveau natianaljtes les marques enregistrées qui
jouissent d'une renommée dans I'Etat membre cofcern

JO C 140 du 29.5.2010, p. 22.
COM(2011) 287.
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| ¥ 2008/95/CE considérant 5

(11) La présente directive ne devrait pas enlever aassEhembres le droit de continuer a
protéger les marques acquises par l'usage, madeweit régir que leurs rapports
avec les marques acquises par I'enregistrement.

| ¥ 2008/95/CE considérant 6

WV 2008/95/CE  considérant |8
(adapté)
= nouveau

(12) La réalisation des objectifs poursuivis par le rappement> des IégislationsX]
suppose que l'acquisition et la conservation dutdur la marque enregistrée soient
en principe subordonnées aux mémes conditionstdasdes Etats membres.

(13) A cette fin, il convient d’établir une liste indibze exemplative de signes susceptibles
de constituer une marque s'’ils sont propres angjgér les produits ou les services
d’'une entreprise de ceux d’autres entreprisgBour que le systeme d'enregistrement
des marques remplisse ses obijectifs, qui consistgatrantir la sécurité juridique et
une bonne administration, il est également esdafiggiger que le signe puisse étre
représenté d'une maniere qui permette de détermideisément |'objet bénéficiant de
la protection. Il devrait donc étre permis, des lgue la représentation d'un signe offre
des garanties satisfaisantes a cette fin, quelléte toute forme appropriée, donc pas
nécessairement une forme graphigae.

(14) B> En outre, <Xl £es motifs de refus ou de nullité concernant kargque elle-méme,
par—exemplel> notammenkX] I'absence de caractere distinctif, ou concernast |
conflits entre la marque et des droits antériedeyraient étre énumérés de facon
exhaustive, méme si certains de ces motifs sontnéras a titre facultatif pour les
Etats membres qui peuvent donc malntenlr ou mireddans leur Ieglslatlon les
motlfs en questlo — g
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| ¥ 2008/95/CE considérant 9

(15)

| 8 nouveau |

Afin de garantir que la protection octroyée auxiéatons géographiques par d'autres
instruments du droit de I'Union soit appliquée deoh uniforme et exhaustive dans
toute I'Union lors de l'examen des motifs absolusetatifs de refus, la présente
directive devrait comprendre les mémes dispositioetives aux indications
géographiques que le reglement (CE) n® 207/2009.

(16)

| ¥ 2008/95/CE considérant 11

La protection conférée par la marque enregistréamt de but est notamment de
garantir la fonction d’origine de la marque, devé&re absolue en cas d’identité entre
la marque et le signe et entre les produits ouicEsyvLa protection devrait valoir
également en cas de similitude entre la marque signe et entre les produits ou
services. Il est indispensable d’interpréter laiarotde similitude en relation avec le
risque de confusion. Le risque de confusion, dappréciation dépend de nombreux
facteurs et notamment de la connaissance de laumarq le marché, de I'association
qui peut en étre faite avec le signe utilisé owegistré, du degré de similitude entre la
marque et le signe et entre les produits ou servilésignés, devrait constituer la
condition spécifique de la protection. Les moyeas|psquels le risque de confusion
peut étre constaté, et en particulier la chargk geeuve, devraient relever des régles
nationales de procédure auxquelles la présentectidiee ne devrait pas porter
préjudice.
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(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

| & nouveau |

Afin de garantir la sécurité juridique et une camee totale avec le principe de
priorité, selon lequel une marque enregistrée muéMent prime sur les marques
enregistrées postérieurement, il est nécessaitispeser que les droits conférés par
une marque s'exercent sans préjudice des droitgutlres acquis avant la date de
dépdt ou de priorité de ladite marque. Cette diposest conforme a l'article 16,
paragraphe 1, de l'accord du 15 avril 1994 surakgsects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ci-apréaccord ADPIC>)

Il est approprié de prévoir que la contrefacon &'mmarque ne peut étre établie que s'il
est constaté qu'il est fait usage de la marquewsighe en cause dans la vie des
affaires pour distinguer des produits ou serviagt|a leur origine commerciale. Les

usages a d'autres fins devraient relever des digpmsdu droit national.

Pour des raisons de sécurité juridique et de clhest nécessaire de préciser que, non
seulement en cas de similitude, mais aussi en ‘caisdtion d'un signe identique
pour des produits ou services identiques, la ptiotleme devrait étre accordée a une
marque que dans le cas et dans la mesure ou tApaie fonction de cette marque, a
savoir garantir I'origine commerciale des prodattservices, est compromise.

La contrefagon d'une marque devrait également cemadpe 'usage du signe comme
nom commercial ou comme désignation similaire dés due cet usage a pour but de
distinguer des produits ou services du point dedaikeur origine commerciale.

Pour des raisons de sécurité juridique et de partaihérence avec la législation de
I'Union, il y a lieu de disposer que le titulaireie marque peut interdire a un tiers
d'utiliser un signe dans une publicité comparasiveelle-ci est contraire a la directive
2006/114/CE du Parlement européen et du Consell2ddécembre 2006 en matiere
de publicité trompeuse et de publicité comparative

Pour renforcer la protection conférée par la mamgjulaitter plus efficacement contre
la contrefacon, il convient de permettre au tigad'une marque enregistrée
d'empécher des tiers d'introduire sur le territal@uanier de I'Etat membre des
produits qui n'y sont pas mis en libre pratiquesdoe ces produits viennent d'un pays
tiers et portent sans autorisation une marque quatnent identique a la marque
enregistrée pour ces produits.

Afin d'empécher plus efficacement l'introductioar de territoire de produits de
contrefagcon, notamment dans le cadre de vented'istarnet, le titulaire devrait

pouvoir interdire I'importation de tels produitsndd'Union méme si seul l'expéditeur
agit a des fins commerciales.

Afin que les titulaires de marques enregistréesgaunit lutter plus efficacement contre
la contrefacon, il convient de leur permettre @lidire I'apposition d'une marque

contrefaite sur des produits, ainsi que les act&pgpatoires préalables a cette
apposition.

JO L 336 du 23.12.1994, p. 213.
JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.
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(25)

(26)

Les droits exclusifs conférés par une marque neatlvt pas permettre a son titulaire
a interdire l'usage de signes ou d'indicationsgieescelui-ci est loyal et se fait
conformément aux usages honnétes en matiére ireiesbu commerciale. Afin de
créer des conditions égales pour les noms comnereides marques, sachant que les
noms commerciaux se voient régulierement accorder protection illimitée contre
des marques postérieures, un tel usage devrai@eadu comme incluant l'usage des
noms des personnes concernées et, de maniéere lgénérsage de signes ou
d'indications descriptifs ou non distinctifs. Erntrey le titulaire ne devrait pas pouvoir
empécher l'usage courant, loyal et honnéte de tguagour désigner ou mentionner
des produits ou des services comme étant les siens.

Il découle du principe de libre circulation des afendises que le titulaire d'une
marque ne peut en interdire I'usage a un tiers gesirproduits qui ont été mis sur le
marché dans I'Union sous cette marque, par lui-m@mavec son consentement, sauf
si ce titulaire a des motifs Iégitimes de s'opp@skr poursuite de la commercialisation
des produits.

(27)

\ WV 2008/95/CE considérant 12

Il importe, pour des raisons de sécurité juridigiesans porter atteinte de maniéere
inéquitable aux intéréts du titulaire d’'une marquéérieure, de prévoir que ce dernier
ne peut plus demander la nullité ou s’opposer satye d’'une marque postérieure a la
sienne dont il a sciemment toléré l'usage pendam longue période, sauf si la
marque postérieure a été demandée de mauvaise foi.

(28)

(29)

(30)

{ nouveau

Afin de garantir la sécurité juridique et de pra&ébps droits liés aux marques acquises
légitimement, il est approprié et nécessaire deqgirésans porter atteinte au principe

selon lequel la marque postérieure ne peut pasogpesee a la marque antérieure,
que les titulaires de marques antérieures ne dsrpas pouvoir obtenir le refus ou la

nullité d'une marque postérieure, ni s'opposemausage, lorsque cette derniere a éte
acquise a un moment ou la marque antérieure éisieptible d'étre déclarée nulle ou

gue son titulaire était susceptible d'étre déchgededroits, par exemple parce qu'elle
n‘avait pas encore acquis de caractére distinatif'psage, ou bien ne pouvait pas étre
opposée a la marque postérieure faute de remgircémditions nécessaires, par

exemple faut d'avoir déja acquis une renommeée.

Les marques ne remplissent leur fonction consiséamtistinguer les produits ou
services et a permettre aux consommateurs dedesgehoix éclairés que lorsqu'elles
sont effectivement utilisées sur le marché. Unegenge d'usage est par ailleurs
nécessaire pour réduire le nombre total de marguesgistrées et protégées dans
I'Union et, partant, le nombre de conflits entres cearques. Il est donc essentiel
d'imposer que les marques soient effectivemeriséis pour les produits ou services
pour lesquels elles ont été enregistrées, sous peiméchéance.

Par conséquent, une marque enregistrée ne detvegjirétégée que dans la mesure ou
elle est effectivement utilisée, et I'existencend'umarque enregistrée antérieure ne
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(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

devrait pas permettre a son titulaire de s'oppasene marque postérieure ou d'en
demander la nullité s'il n‘a pas fait un usageesérde sa propre marque. En outre, les
Etats membres devraient prévoir qu'une marque risseupas étre valablement

invoquée dans une procédure en contrefacon s'dtabti, a la suite d'une exception,

que le titulaire de la marque pourrait étre déchseks droits ou, lorsque la procédure
concerne un droit postérieur, aurait pu en étrévaé moment ou ce droit postérieur

a été acquis.

Il est approprié de prévoir que, lorsque l'anciédr@une marque nationale a été
invoquée aux fins de l'obtention d'une marque etgppe, mais que la marque
nationale a ensuite fait I'objet d'une renonciations'est éteinte, la validité de cette
marque nationale puisse encore étre contestée Qegsibilité de contestation devrait
étre limitée aux situations ou la marque natioraigit pu étre déclarée nulle, ou son
titulaire déclaré déchu de ses droits, au momemdleta été supprimée du registre.

Pour des raisons de cohérence, et afin de facilggploitation commerciale des
marques dans I'Union, les regles applicables augumea en tant qu'objets de propriété
devraient étre alignées sur celles qui sont déjalare pour la marque européenne et
devraient régir la cession et le transfert, larl@® les droits réels, I'exécution forcée et
les procédures d'insolvabilite.

Les marques collectives se sont révélées étregtrument utile pour la promotion de
produits ou services ayant des propriétés spéediqgommunes. Il est donc approprié
de soumettre les marques collectives nationaleses rdgles similaires a celles
applicables aux marques collectives européennes.

Afin d'améliorer et de faciliter I'acces a la puiien de la marque et d'accroitre la
sécurité et la prévisibilité juridiques, la procésld'enregistrement des marques dans
les Etats membres devrait étre efficiente et traresge et suivre des régles similaires
a celles applicables aux marques européennesniliead donc, afin de mettre en
place un systeme des marques cohérent et équitdomé,au niveau national qu'au
niveau de I'UE, que tous les offices centraux dertapriété industrielle des Etats
membres limitent leur examen d’office visant a déieer si une marque peut étre
enregistrée a la vérification de I'absence des fsafdsolus de refus. Cela ne devrait
toutefois pas préjuger du droit de ces servicesrédiser, a la demande des
demandeurs, des recherches de droits antérie@s find purement informatives, sans
préjudice de la suite de la procédure d'enregigtnemy compris de procédures
d'opposition ultérieures, et sans effet contraig@acet égard.

Afin de garantir la sécurité juridique quant adiéue des droits que confere la marque
et de faciliter I'accés a la protection de la marda désignation et la classification des
produits et services faisant l'objet d'une dematelmarque devraient obéir, dans tous
les Etats membres, a des régles identiques, aghéecelles applicables a la marque
européenne. Afin de permettre aux autorités compede et aux opérateurs
economiques de déterminer, sur la seule basedirande, I'étendue de la protection
demandée, la désignation des produits et des esrdievrait étre suffisamment claire
et précise. Si des termes généraux sont utilis@slevraient étre interprétés comme
n'incluant que les produits et services qu'ilsglésit clairement au sens littéral.

Afin de garantir une protection effective des masjules Etats membres devraient
mettre en place une procédure administrative efitei permettant aux titulaires de
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(37)

droits antérieurs de s'opposer a l'enregistrememedmnarque. En outre, afin de se
doter d'un systéme efficace de déclaration de @éceéou de nullité, les Etats
membres devraient prévoir une procédure administrate déchéance ou de nullité
similaire a celle applicable aux marques européeaneiiveau de I'Union.

Les services centraux de la propriété industrieless Etats membres devraient

coopérer entre eux et avec I'Agence de I'Union mdenne pour les marques et les
dessins et modéles (ci-aprés «l'Agence») danslésudomaines de I'enregistrement et
de lI'administration des marques afin de promoulmiconvergence des pratiques et

des outils, notamment par la création et la miggiade bases de données communes
ou connectées et de portails de consultation eedeerche. Les services des Etats
membres et I'Agence devraient aussi coopérer dans keurs autres domaines

d'activité qui sont pertinents pour la protecti@s dgnarques dans I'Union.

(38)

| ¥ 2008/95/CE considérant 7

La présente directive ne devrait pas exclure I'mpibn aux marques des dispositions
du droit des Etats membres, autres que le droitrdegues, telles que les dispositions
relatives a la concurrence déloyale, a la respdlitéabivile ou a la protection des
consommateurs.

(39)

WV 2008/95/CE  considérant 13
(adapté)

Tous les Etats membres sont liés par la convemt@oRaris pour la protection de la
propriété industrielle > (ci-apres, la «convention de Paris») et par l'atco
ADPIC <XI. Il est nécessaire que les dispositions de laeptésdirective soient en
parfaite cohérence avec celles de ladite convenBdret dudit accordXl. Les
obligations des Etats membres découlant de cetteeation® et de cet accor¢Xl

ne devraient pas étre affectées par la présereetidie. Le cas échéant, I'article=307
X> 351<Xl, deuxieme alinéa, du traité devrait s’appliquer.

(40)

| 8 nouveau

L’obligation de transposer la présente directivedenit national devrait étre limitée

aux dispositions qui constituent une modificatian fdnd par rapport a la directive
précédente. L'obligation de transposer les dismost inchangées résulte de la
directive précédente.

(41)

WV 2008/95/CE  considérant 14
(adapté)

La présente directive ne devrait pas porter atiedix obligations des Etats membres
concernant le délai de transposition en droit maficde la directive=89H404/CEE,
indiqué a I'annexe |, partie B, de la directive 2@5/CE,
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[¥ 2008/95/CE (adapté) |

ONT ADOPTE LA PRESENTE DIRECTIVE:

Chapitre 1

[X>Dispositions généralesX]

| 2008/95/CE

Article premier
Champ d’application

La présente directive s’applique aux marques deyit® ou de services individuelles,
collectives, de garantie ou de certification, got €ait I'objet d’'un enregistrement ou d’'une
demande d’enregistrement dans un Etat membre a@sadp 'Office Benelux de la propriété
intellectuelle ou qui ont fait I'objet d’'un enregisment international produisant ses effets
dans un Etat membre.

¢ nouveau
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «office», le service central de la propriétéustdelle d'un Etat membre, ou I'Office

Benelux de la propriété intellectuelle, chargé'deregistrement des marques;

b) «Agence», I'Agence de I'Union européenne posr rfearques et les dessins et
modeles instituée en application de l'article 2alylement (CE) n°® 207/2009;

C) «registre», le registre des marques tenu paffige.

21 FR



FR

[¥ 2008/95/CE (adapté) |

Chapitre 2
X> Le droit des marques<x]
SECTION 1

X> SGNES SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UNE MARQUE <XI

Article 23

Signes susceptibles de constituer une marque

Peuvent constituer des marques tous les si 5!
notamment les mots, y compris les noms de persoﬂm&asiessms les Iettres Ies chlffres
X> les couleurs en tant que tell€x] la forme=d4 d'un produit ou de son conditionnement
> ou les sonsX] a condition que=ge=tels ces signes soient propres

a) a distinguer les produits ou les services demteeprise de ceux d'autres entrepeses.;

¥ nouveau \

b) & étre représentés d'une maniere qui permexteatorites compétentes et au public de
déterminer I'object exact bénéficiant de la pravectonférée au titulaire.

[V 2008/95/CE (adapté) |

SECTION 2

X> MOTIFS DE REFUS OU DE NULLITE ]

Article 34
Motifs > absolus<&Xl de refus ou de nullité
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| ¥ 2008/95/CE

1. Sont refusés a l'enregistrement ou sont sudieptid’étre déclarés nuls s'ils sont
enregistres:

a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b) les marques qui sont dépourvues de caracteredatiis

C) les marques qui sont composées exclusivemestges ou d’indications pouvant
servir, dans le commerce, pour désigner l'espéaegualité, la quantite, la
destination, la valeur, la provenance géographmu&éépoque de la production du
produit ou de la prestation du service, ou d’autaactéristiques de ceux-ci;

d) les marques qui sont composées exclusivemestgdes ou d’indications devenus
usuels dans le langage courant ou dans les habitiogales et constantes du
commerce;

e) les signes constitués exclusivement:

) par la forme imposée par la nature méme du ptodu
i)  par la forme du produit nécessaire a I'obtemtibun résultat technique,
iii) par la forme qui donne une valeur substargielll produit;

f) les marques qui sont contraires a I'ordre publicaux bonnes maeurs;

Q) les marques qui sont de nature a tromper leiQupar exemple sur la nature, la
qualité ou la provenance géographique du produdwservice;

h) les marques qui, a défaut d’autorisation desrdaés compétentes, sont a refuser ou a
invalider en vertu de l'article &r de la convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, ci-apres dénommée «convantie Paris».;

| 8 nouveau (adapté) |
) les marques exclues de l'enregistrement et nevgsa plus étre utilisées en

)

application d'actes législatifs de I'Union, ou d@ds internationaux auxquels
I'Union est partie, qui prévoient la protection dmgpellations d'origine et des
indications géographiques;

les marques exclues de l'enregistrement en cgifmin d'actes |égislatifs de I'Union,
ou d'accords internationaux auxquels I'Union estiggaqui prévoient la protection
des mentions traditionnelles pour les vins et pEsmlités traditionnelles garanties.

2. Le paragraphe 1 s'appligue méme si les motifefis existent:

a) dans d'autres Etats membres que ceux ou la densenregistrement a été déposée;
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b) uniqguement lorsqu'une marque en langue étranggréraduite ou transcrite dans une
langue officielle ou dans des caracteres en usage lds Etats membres.

3. Une marque est susceptible d'étre declaree siudla demande d'enregistrement a éeté faite
de mauvaise foi par le demandeur. Un Etat memhue quessi prévoir que de telles marques
sont refusées a I'enregistrement.

| ¥ 2008/95/CE

24. Chaque Etat membre peut prévoir qu’'une marguestusée a I'enregistrement ou, si elle
est enregistrée, est susceptible d’étre déclaréeIntsque et dans la mesure ou:

[¥ 2008/95/CE (adapté) |

a) I'usage de cette marque peut étre interdit etu\de la |égislation autre que celle en
matiere de droit des marques de I'Etat membre goéceu deX> I'Union <X] {a
Communauié;

| 2008/95/CE

b) la marque comporte un signe de haute valeur slyquie, et notamment un symbole
religieux;
C) la marque comporte des badges, emblemes etoésuasitres que ceux visés par

I'article 6ter de la convention de Paris et présentant un inprglic, a moins que
leur enregistrement n’ait été autorisé conforménadatlégislation de I'Etat membre
par I'autorité compétente;.

WV 2008/95/CE (adapté)
= nouveau

35. Une marque n’est pas refusée a l'enregistreroentsi elle est enregistrée, n’est pas
susceptible d’étre déclarée nulle en applicatiopaiagraphe 1, points b), ¢) ou d), si, avant
la date de la demande d’enregistrenentou apres la date d'enregistreméntet apres a la
suite de l'usage qui en a été fait, elle a acgnisaractere distinctif.

6. Ea-sutre; ILes Etats membres peuvent prévoirase

#idR> le paragraphe

5 <Xl s’applique également lorsque le caractére distirctété acquis aprés la demande
d’enregistremert-ed=apres et avank= I'enregistrement.
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Article 45

Motifs supplémentairelO relatifs <X1 de refus ou de nullité-e
e oS

| ¥ 2008/95/CE

1. Une marque est refusée a I'enregistrement oel]esiest enregistrée, est susceptible d’étre
déclarée nulle:

a) lorsqu’elle est identique a une marque antéiet que les produits ou services
pour lesquels la marque a été demandée ou a @gignge sont identiques a ceux
pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa girdié avec la marque antérieure et en
raison de l'identité ou de la similitude des praduwu des services que les deux
marques désignent, il existe, dans I'esprit du ipuhin risque de confusion qui
comprend le risque d’association avec la marquériaotre.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «margogEsieures»:

a) les marques dont la date de dépoét est antéréeuelle de la demande de marque,
compte tenu, le cas échéant, du droit de priantédqué a I'appui de ces marques, et
qui appartiennent aux catégories suivantes:

| ¥ 2008/95/CE (adapté) |
i) les marques-eemmuradtailEs européennesx] ,

| ¥ 2008/95/CE

i) les marques enregistrées dans I'Etat membrepour ce qui concerne la
Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, aupresQféice Benelux de la
propriété intellectuelle,

iii) les marques qui ont fait 'objet d’'un enregsment international ayant effet
dans I'Etat membre;
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[¥ 2008/95/CE (adapté) |

b) les marque&> européennesX] cemmunRadtaires qU| revendlquent valablement
I'ancienneté, conformement au reglement (
ire 207/2009, parora@pune marque visée au
pomt a@s ||)Eet ou a) |||) méme si cetteni@re marque a fait I'objet d’'une
renonciation ou s’est éteinte;

| ¥ 2008/95/CE

c) les demandes de marques visées aux points &), etous réserve de leur
enregistrement;

d) les marques qui, a la date de dépot de la déend@ marque, ou, le cas échéant, a
la date de la priorité invoquee a I'appui de la éade de marque, sont «notoirement
connues» dans I'Etat membre au sens de l'artitlis 8e la convention de Paris.

WV 2008/95/CE (adapté)
= nouveau

3. Une marque est=également refusée a l'enregistrerau, si elle est enregistrée, est
susceptible d'étre déclarée nulle:

a)

si elle est identique ou similaire a une margeesmsradtake antérieure ,
indépendamment du fait que les produns ou Iesmmvpour Iesquels eIIe est
demandée o« : e
été enregist Ades qont |dent|ques ou S|m|Ia|res,
OU< ne sont pas similaires, a ceux pour lesquels laquea-cemmmunadtaire
antérieure est enregistrée, lorsque la margue—carmutaie antérieure jouit d'une
renommée dans—a—Cemmunautéun Etat membre ou, dans le cas d'une marque
européenne, d'une renommée dans I'Ukioet que l'usage de la marque postérieure
sans juste motif tirerait indment profit du caeaetdistinctif ou de la renommée de
la marque-eerargRagtaire antérieure ou qu'il leutgrait préjudice.;

b)

| & nouveau |

lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le septant du titulaire de la marque, en
son propre nom et sans l'autorisation du titularemnoins que cet agent ou ce
représentant ne justifie sa démarche;

lorsqu'elle peut étre confondue avec une maequérieure protégée en dehors de
I'Union, a condition qu'a la date de la demandendaque fasse encore I'objet d'un
usage sérieux et que le demandeur soit de mauegise

10
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d) lorsqu'elle est exclue de I'enregistrement epegt plus étre utilisée en application
d'actes législatifs de I'Union qui prévoient la f@ction des appellations d'origine et
des indications géographiques.

[V 2008/95/CE (adapté) |

4. Un Etat membre peuten-sutre prévoir qu'une meuest refusée a I'enregistrement ou, si
elle est enregistrée, est susceptible d’étre dé&elanlle lorsque et dans la mesure ou:

| ¥ 2008/95/CE

(ba) des droits a une marque non enregistrée oautne signe utilisé dans la vie des
affaires ont été acquis avant la date de dépodadieinande de marque postérieure
ou, le cas échéant, avant la date de la priornitégnée a I'appui de la demande de
margue postérieure, et que cette marque non etrégisu cet autre signe donne a
son titulaire le droit d’interdire I'utilisation dhe marque postérieure;

(eb) 'usage de la marque peut étre interdit ertuveiun droit antérieur autre que les
droits mentionnés au paragraphe 2 et au peint ba)prsent paragraphe, et
notamment:

i)  d’un droit au nom,
i) d'un droit a I'image,
iii) d’un droit d’auteur,

iv)  d’un droit de propriété industrielle;.
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5. Les Etats membres peuvent permettre que, dansirdenstances appropriées, une marque
ne doive pas obligatoirement étre refusée a I'asmegnent ou déclarée nulle lorsque le
titulaire de la marque antérieure ou du droit aatérconsent a I'enregistrement de la marque
postérieure.

6. Un Etat membre peut prévoir que, par dérogationparagraphes 1 a 5, les motifs de refus
ou de nullité qui étaient applicables dans cet Btaint la date d’entrée en vigueur des
dispositions nécessaires pour se conformer a lectdie 89/104/CEE s’appliquent aux
marques dont la demande a été déposée avant attte d

WV 2008/95/CE (adapté)
= nouveau

Article 246

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

Lorsque l'ancienneté d’'une marque—antérel@enationalex] , qui a fait I'objet d’'une
renonciation ou qui Ss’'est éteinte, est invogquée rpome marque —eerrdRadtaire
> européennégX] , la nullité de la marque—antéretlk® nationale<X] ou la déchéance des
droits du titulaire de celle-ci peut étre constaageosteriorie> , @ condition que la nullité ou
la déchéance des droits ait aussi pu étre décharéeoment ou la marque a fait I'objet d'une
renonciation ou s'est éteinte. Dans ce cas, I'aneté cesse de produire ses effets

Article 7

X> Motifs de refus ou de nullité pour une partie sement des produits ou des
services<x]

> Si un motif de refus d’enregistrement ou de réilitiavalidation d’'une marque n’existe
que pour une partie des produits ou des services Ipsquels cette marque est déposée ou
enregistrée, le refus de I'enregistrement ou ldithuhe s’étend qu’aux produits ou aux
services concernésxl

{ nouveau

Article 8

Absence de caractere distinctif ou de renommeée d'ermarque antérieure empéchant de
déclarer nulle une marque enregistrée
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Une marque enregistrée n'est pas déclarée nulla $iase d'une marque antérieure dans les
cas suivants:

a) la marque antérieure, susceptible d'étre déclawdle en vertu de larticle 4,
paragraphe 1, point b), ¢) ou d), n'avait pas acguicaractere distinctif au sens de
l'article 4, paragraphe 5, a la date de dépdét ¢a @date de priorité de la marque
enregistrée;

b) la demande en nullité est fondée sur l'artiglpdsagraphe 1, point b), et la marque
antérieure n'avait pas acquis un caractere suffreamh distinctif pour justifier la
constatation d'un risque de confusion au sensadéele 5, paragraphe 1, point b), a
la date de dépot ou a la date de priorité de |ajueenregistrée;

C) la demande en nullité est fondée sur l'articlpaagraphe 3, et la marque antérieure
ne jouissait pas d'une renommée au sens de EaBjcparagraphe 3, a la date de
dépodt ou a la date de priorité de la marque ertrégis

WV 2008/95/CE (adapté)
= nouveau

Article 9
Forclusion B> du demandeur en nullité<X] gaspour tolérance

1. Le titulaire d’'une marque antérieure telle qisge a I'article-45, paragraphes?2et 3< ,

qui a toléré, dans un Etat membre, 'usage d’ungjueapostérieure enregistrée dans cet Etat
membre pendant une perlode de cing années congcgin connaissance de cet usage ne
peut plus demander la nullite-r-s‘eppeseratesdgla—rrargue—posten feure sur la base de
cette marque antérieure pour les produits ou Ilemes pour lesquels la marque postérieure a

éte utilisée, a moins que le dépbt de la marquiepesre n’'ait été effectué de mauvaise foi.

2. Tout Etat membre peut prev0|r que le paragralpbeppllque au titulaire=e-ere—raargue
X> de toutXl autre droit

anterleur visé a I artlcle 45 paragraphe 4, pab)tou bC).

| ¥ 2008/95/CE

3. Dans les cas visés au paragraphe 1 ou 2, l&rital’'une marque postérieure enregistrée ne
peut pas s'opposer a l'usage du droit antérieun bige ce droit ne puisse plus étre invoquée
contre la marque postérieure.
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WV 2008/95/CE (adapté)
= nouveau

SECTION 3

[X> DROITS CONFERES ET LIMITATIONS <XI]

Article 510

Droits conférés par la marque
1. La'®> enregistrement d'un&l marque-enregistrée confere a son titulaire urt dsailusif.

[X> 2. Sans préjudice des droits acquis par desitigglavant la date de dépdt ou la date de
priorité de la marque enregistré&] e titulaire X> d'une marque enregistrée est habilité

a interdire a tout tiers, en l'absence de son cweswnt, de faire usage dans la vie des
affairesB> d'un signe pour des produits ou services lorsgflie

a) e O e X1 signe®> est<X] identique a la marquied> et est utilis&Xl pour des
produits ou des services identiques a ceux poquéds celle-ci est enregistréeet
gue cet usage porte atteinte ou est susceptibfder atteinte a la fonction de la
marque consistant a garantir aux consommateursgitier des produits ou des
services®;

b) € DO e X signe :

IZ> est |dent|que ou S|m|Ia|re® la marque e@ est utlllse pouKX] eﬁ=|ea4%eﬁ=ele
de des produits ou desvices-eeuversp&O identiques
ou S|m|Ia|res aux produits ou services pour lessdl la marque X> est
enregistréaX] %%gﬁe,lE s' <ZI |I eX|ste dans Iesprlt du publlc un risque de
confusion; ::

o
lo

éuﬁ x> Ie<ZI S|gneIZ> est<XI |dent|que ou S|m|Ia|re a Ia marqd@ qU|I 30|t
utilisé ou nonX] pour des produits ou des servicesqui sont identiques ou
similaires, o= qui ne sont pas similaires, a ceux pour lesquelsnarque est
enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renomuigies I'Etat membre et que l'usage
du signe sans juste motif tire indiment profit daractere distinctif ou de la
renommée de la marque ou leur porte préjudice.

[¥ 2008/95/CE (adapté) |

3. Si les conditions énoncées=aux paragraghes2lsent remplies, il peut=astamment étre
interdit > en particuliekX] :
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[¥ 2008/95/CE (adapté) |

a) d’apposer le signe sur les produits ou surdenditionnement;

b) d’offrir les produits, de les mettre-dansle-gaeree sur le marché ou de les détenir a
ces fins_sous le signe, ou d’offrir ou de fourresdervices;

C) d’'importer ou d’exporter les produits sous gns;;

| & nouveau |

d) de faire usage du signe comme nom commercidéoomination sociale ou comme partie
d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;

| ¥ 2008/95/CE

de) d’utiliser le signe dans les papiers d’affageka publicité.;
| & nouveau
f) de faire usage du signe dans des publicités aomtipes d'une maniére contraire a la

directive 2006/114/CE.

4. Le titulaire d'une marque enregistrée est emeohabilité a empécher l'importation de
produits visés au paragraphe 3, point c), mémeusilexpéditeur des produits agit & des fins
commerciales.

5. Le titulaire d’'une marque enregistrée est enedodbilité & empécher tout tiers d'introduire,

dans le contexte d'une activité commerciale, deslyits sur le territoire douanier de I'Etat

membre sans qu'ils y soient mis en libre pratiquaesque ces produits, conditionnement

inclus, proviennent de pays tiers et portent samhgrigation une marque qui est identique a la
marque enregistrée pour ces produits ou qui ne Ppaet distinguée, dans ses aspects
essentiels, de cette marque.

[V 2008/95/CE (adapté) |

46. Lorsque, antérieurement a la date d’entréeigareur > , dans un Etat membr&l des
dispositions nécessaires pour se conformer a éxtdie 89/104/CEE, le droit de cet Etat ne
permettait pas d’interdire I'usage d’'un signe déass conditions visées au paragraphe 21,
point b}, ou c)=au—paragraphe 2, le droit conféaé l|p marque n’est pas opposable a la
poursuite de l'usage de ce signe.

57. Les paragraphes 1, 2, 3 et6 a 4 n'affectestigmdispositions applicables dans un Etat
membre et relatives a la protection contre I'usaigjeest fait d’'un signe a des fins autres que
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celle de distinguer des produits ou services, loediusage de ce signe sans juste motif tire
inddment profit du caractere distinctif ou de lamoemmée de la marque ou leur porte
préjudice.

{ nouveau

Avrticle 11

Atteinte portée aux droits du titulaire par le biais de la présentation, du
conditionnement ou d'autres moyens

Lorsqu'il est probable qu'il sera fait usage, pa@s produits ou des services, d'une
présentation, d'un conditionnement ou de tout aupport ou est apposée la marque, et que
cet usage pour ces produits ou services portettainte aux droits conférés au titulaire par
I'article 10, paragraphes 2 et 3, ce titulaire drtet d'interdire:

a) I'apposition, dans la vie des affaires, d'umeiglentique ou similaire a la marque
européenne sur la présentation, le conditionnemeribut autre support sur lequel
peut étre apposée la marque;

b) I'offre, la mise sur le marché ou la détentiarea fins, 'importation ou I'exportation
de présentations, de conditionnements ou d'autigsosts sur lesquels la marque est
apposeée.

Article 12

Reproduction de la marque dans des dictionnaires

Si la reproduction d'une marque dans un dictioenaine encyclopédie ou un ouvrage de
référence similaire donne l'impression qu'elle tituwes le terme générique deésignant les
produits ou services pour lesquels la marque esigatrée, I'éditeur veille, sur demande du
titulaire de la marque, a ce que la reproductiotadearque soit, au plus tard lors de I'édition
suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indicafitihs'agit d'une marque enregistrée.
Article 13
Interdiction d'utiliser une marque enregistrée au rom d'un agent ou d'un représentant

1. Si une marque a été enregistrée au nom de f'agedu représentant de celui qui est
titulaire de cette marque, sans l'autorisationitdiatre, celui-ci a le droit:

a) de s'opposer a l'utilisation de sa marque paagent ou représentant;
b) de réclamer la cession de cette marque a sdit pro

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si I'ageld mprésentant justifie sa démarche.
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Article 814

Limitation des effets de la marque

1. Le droit conféré par la marque ne permet pasnatitulaire d’interdire a un tiers l'usage,
dans la vie des affaires:

WV 2008/95/CE (adapté)
= nouveau

a) de son nox> de personnéx] et de son adresse;

b) = de signes ok d’indications= qui sont depourvus de caractere distinctif ou
gui < felatives se rapportent a I'espéce, a la qualilé, quantité, a la destination, a
la valeur, a la provenance géographique, a I'épague production du produit ou de

la prestation du service ou a d’autres caractguiss de ceux-ci;

c) de la marque> pour désigner ou mentionner des produits ou desces comme
étant ceux du titulaire de la marque, en particuhidessguelle(O lorsque cet usage
de la marqueX] est nécessaire pour indiquer la destination d’rodyit ou d’un
service, notamment en tant qu’'accessoires ou pdteshées,;

ittt Le premier alinéa ne s'applique que lorsque &gy
le tiers est falKZI conformement aux usages honnétes en matiére iedi@gsbu commerciale.

| & nouveau

2. L'usage par un tiers est considéré comme comtaax usages honnétes, en particulier dans
les cas suivants:

a) il s'agit d'un usage qui donne l'impressionl gaxiste un lien commercial entre le
tiers et le titulaire de la marque;

b) il s'agit d'un usage sans juste motif qui tireiment profit du caracteére distinctif ou
de la renommée de la marque, ou leur porte prégudic

| ¥ 2008/95/CE

23. Le droit conféré par la marque ne permet psanatitulaire d’interdire a un tiers I'usage,
dans la vie des affaires, d’'un droit antérieur dage locale si ce droit est reconnu par la loi
de 'Etat membre concerné et dans la limite duttére ou il est reconnu.
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Article #15

Epuisement du droit conféré par la marque

[¥ 2008/95/CE (adapté) |

1. Le droit conféré par la marque ne permet pamnaitulaire d’'interdire 'usage de celle-ci
pour des produits qui ont été mE> sur le marché&x] dars—te—cemmerce dans la
Cemmupaut® ['Union <X sous cette marque par le titulaire ou avec sosardement.

[¥ 2008/95/CE (adapté) |

2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsqueraess Iégitimes justifient que le titulaire
s’oppose a la commercialisation ultérieure des gitednotamment lorsque I'état des produits
est modifié ou altéré apres leur mise sur le madels-le-commerce.

[V 2008/95/CE (adapté) |

Article 4016

Usage de la marque

1. Si, dans un délai de cing ans a compter detta-akae sere d’enregistrement
esttemminée, la marque n'a pas fait I'objet partlﬂelalre d'un usage sérieux dans I'Etat
membre concerné pour les produits ou les servigas Ipsquels elle est enregistrée, ou si un
tel usage a été suspendu pendant un délai inimiprrale cing ans, la marque est soumise aux
X> limites et<X] sanctions prévud®> a l'article 17, a l'article 19, paragraphe la#itle 46,

paragraphe 1, et a l'article 48, paragraphes 3<& dans-ta—présente-directive, sauf juste
motif pour le non-usage.

| & nouveau |

2. Lorsqu'un Etat membre prévoit des procédurgspdsition aprés l'enregistrement, le délai

de cing ans indiqué au paragraphe 1 est calcudété ge la date a laquelle la marque ne peut
plus faire I'objet d'une opposition ou, si une apfion a été formée et n'‘a pas été retirée, a
partir de la date a laquelle la décision cloturntprocédure d'opposition est devenue

définitive.

3. En ce qui concerne les marques qui ont faifjdtotbun enregistrement international ayant
effet dans I'Etat membre, le délai de cing ansgnéiau paragraphe 1 est calculé a partir de la
date a laquelle la marque ne peut plus faire ltothjen rejet ou d'une opposition. Si une
opposition a été formée et n'a pas été retirédelb est calculé a partir de la date a laquelle la
décision cléturant la procédure d'opposition esedeae définitive.
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4. Sont également considérés comme usage auxuipseerieralinéa paragraphe 1:

WV 2008/95/CE (adapté)
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a) l'usage de la marque sous une forme qui diffaredes éléments n'altérant pas son
caractere distinctif dans la forme sous laquelleea® a été enregistrée , que la
marque soit ou non enregistrée au nom du titutaes la forme utilisée;

b) I'apposition de la marque sur les produits oulsur conditionnement dans I'Etat
membre concerné dans le seul but de I'exportation.

{ nouveau

Article 17
Non-usage comme moyen de défense dans une procédemecontrefagon
Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usdige signe que dans la mesure ou il n‘est pas
susceptible d'étre déchu de ses droits conformémdéatticle 19 au moment ou l'action en
contrefacon est intentée.

Article 18

Protection du droit du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement dans une
procédure en contrefacon
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1. Lors d'une procédure en contrefacon, le titelailune marque ne peut interdire l'usage
d'une marque enregistrée postérieurement si cetteu®a postérieure ne peut pas étre déclarée
nulle en vertu de l'article 8, de l'article 9, maephe 1 ou 2, ou de l'article 48, paragraphe 3.

2. Lors d'une procédure en contrefacon, le titaelailune marque ne peut interdire l'usage
d'une marque européenne enregistrée postérieuramestte marque postérieure ne peut pas
étre déclarée nulle en vertu de l'article 53, paalle 3 ou 4, de l'article 54, paragraphe 1 ou
2, ou de l'article 57, paragraphe 2, du réglem€it)(n°® 207/2009.

3. Lorsque le titulaire d'une marque ne peut interden vertu des paragraphes 1 ou 2, l'usage
d'une marque enregistrée postérieurement, leitiutle cette marque postérieure ne peut pas
interdire I'usage de la marque antérieure dansaatien en contrefacon, bien que le droit
conféré par cette marque ne puisse plus étre ivogntre la marque postérieure.

| ¥ 2008/95/CE
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SECTION 4

X> DECHEANCE DES DROITS CONFERES PAR LA MARQUE <X]

Article £219

X> Absence d’'usage sérieux comm&] Mmotifs de déchéance

| ¥ 2008/95/CE

1. Le titulaire d'une marque peut étre déchu de dests si, pendant une période
ininterrompue de cing ans, la marque n'a pas falijét d’'un usage sérieux dans I'Etat
membre concerné pour les produits ou les servioas lpsquels elle est enregistrée et qu'il
n'existe pas de justes motifs pour le non-usage.

[V 2008/95/CE (adapté) |

2. Feutefeis =nNul ne peut faire valoir que lelaite d’'une marque est déchu de ses droits si,
entre I'expiration de cette période et la présémtate la demande en déchéance, la marque a
fait 'objet d’'un commencement ou d’une reprises#ige sérieux.

| ¥ 2008/95/CE

3. Le commencement ou la reprise d’'usage qui adems un délai de trois mois avant la

présentation de la demande en déchéance, ce d#fanencant a courir au plus tét a

'expiration de la période ininterrompue de cingsade non-usage, n'est pas pris en

considération lorsque les préparatifs pour le cormuament ou la reprise de l'usage

interviennent seulement aprés que le titulaire @iamue la demande en déchéance pourrait
étre présentée.

[V 2008/95/CE (adapté) |

Article 20

%> Evolution en une désignation usuelle ou en une indition trompeuse comme motif de
déchéanceX]
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e 1, ILe titulaitend’marque peut étre déchu de ses droits
Iorsque apres la date de son enregistrement, iguaa

| ¥ 2008/95/CE

a) est devenue, par le fait de l'activité ou deddtivité de son titulaire, la désignation
usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un servpour lequel elle est
enregistrée;

b) est propre, par suite de l'usage qui en est fjait le titulaire ou avec son
consentement pour les produits ou les services lgsguels elle est enregistrée, a
induire le public en erreur notamment sur la natlaequalité ou la provenance
géographique de ces produits ou de ces services.

Article 4321

[V 2008/95/CE (adapté) |

Moetifs-derefus—de-dDéchéance-su-de-nuilité poume partie seulement des produits ou
des services

Si un motif-de+efus-dlenregistrement, de déchéam d’'une marque n’existe

gue pour une partie des produits ou des servicas Ipsquels cette marque estdépesée ou

enregistrée—te+refus-detenregistrement, la décbé-euta—auiiié ne s’étend qu’aux produits
OU aux services concernes.

| & nouveau

SECTION 5

L A MARQUE EN TANT QU 'OBJET DE PROPRIETE

Article 22
Transfert d’'une marque enregistrée

1. Une marque peut, indépendamment du transfdiémkeeprise, étre transférée pour tout ou
partie des produits ou des services pour lesglleles enregistrée.

2. Le transfert de I'entreprise dans sa totalitpligue le transfert de la marque, sauf s'il
existe une convention contraire ou si cela resstairement des circonstances. Cette
disposition s’applique a I'obligation contractuetle transférer I'entreprise.
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3. Sans préjudice du paragraphe 2, la cession deigue est faite par écrit et requiert la
signature des parties au contrat, sauf si ellelteeslun jugement; a défaut, la cession est
nulle.

4. Sur requéte d’'une des patrties, le transferhsstit au registre et publie.

5. Tant que le transfert n'a pas été inscrit austegy 'ayant cause ne peut pas se prévaloir
des droits découlant de I'enregistrement de la o&rq

6. Lorsque des délais doivent étre observés vis-ale I'office, 'ayant cause peut faire a

I'office les déclarations prévues a cet effet dése gcelui-ci a recu la demande
d’enregistrement du transfert.

Article 23

Droits réels

1. La marque peut, indépendamment de I'entrepéise,donnée en gage ou faire I'objet d’'un
autre droit réel.

2. Sur requéte d’'une des parties, les droits \aseparagraphe 1 sont inscrits au registre et
publiés.
Article 24
Exécution forcée
1. La marque peut faire I'objet de mesures d’exéaubrcée.

2. Sur requéte d’'une des parties, I'exécution st inscrite au registre et publiée.

Avrticle 25
Procédure d’insolvabilité

Lorsqu’'une marque est incluse dans une procédumsaivabilité, une inscription en ce sens
est portée au registre et publiée a la demandauwterité compétente.

| ¥ 2008/95/CE

Article 826

Licence

1. La marque peut faire I'objet de licences powt tou partie des produits ou des services
pour lesquels elle est enregistrée et pour toupartie du territoire d'un Etat membre. Les
licences peuvent étre exclusives ou non exclusives.
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2. Le titulaire de la marque peut invoquer les tdrabnférés par cette marque a I'encontre
d’un licencié qui enfreint 'une des clauses dutcatrde licence en ce qui concerne:

a) sa durée;

b) la forme couverte par I'enregistrement sousiddlg la marque peut étre utilisée;
c) la nature des produits ou des services poguéds la licence est octroyée;

d) le territoire sur lequel la marque peut étrpagee; ou

e) la qualité des produits fabriqués ou des sesviournis par le licencié.

| & nouveau |

3. Sans préjudice des stipulations du contrat dentie, le licencié ne peut engager une
procédure relative a la contrefagcon d’'une marquavge le consentement du titulaire de
celle-ci. Toutefois, le titulaire d’'une licence éxsive peut engager une telle procédure si,
aprés mise en demeure, le titulaire de la margagitnpas lui-méme en contrefagon dans un
délai approprié.

4. Tout licencié est recevable a intervenir danprlacédure en contrefacon engagée par le
titulaire de la marque afin d’obtenir réparationgigjudice qui lui est propre.

5. Sur requéte d’'une des parties, I'octroi ou dmsfert d'une licence de marque est inscrit au
registre et publié.
Article 27
Demande de marque comme objet de propriété

Les articles 22 & 26 sont applicables aux dematel@sarque.

SECTION 6

M ARQUES DE GARANTIE , MARQUES DE CERTIFICATION ET MARQUES
COLLECTIVES

Article 28
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend patr:
1) «marque de garantie ou de certification» uneqoeminsi désignée lors du dépoét de la

demande et propre a distinguer les produits ouséesices pour lesquels la provenance
géographique, la matiére, le mode de fabricatianpteduits ou de prestation des services, la
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qualité, la précision ou d’autres caractéristigs@st certifiés par le titulaire de la marque des
produits et des services qui ne sont pas certigda sorte;

2) «marque collective» une marque ainsi désignéeda dépbt de la demande et propre a
distinguer les produits ou les services des memibed&association qui en est le titulaire de
ceux d'autres entreprises.

[V 2008/95/CE (adapté) |

Article 4529

Marques de garantie

etdes marques de certlflcatlon

> 1. Les Etats membres peuvent prévoir I'enregistrgnde marques de garantie ou de
certification.<x]

se
Hieation peuvent

prévoir que =cles marque@ de garantle ou de certn‘lcatlc@ sont refusées a
I'enregistrement, que leur titulaire est déchu dg droits ou qu’elles sont déclarées nulles
pour d’autres motifs que ceux visés aux articld®3 19<X] et 2220, dans la mesure ou la
fonction de ces marques I'exige.

¥ que
s
susceptibles de servie=dansdle-—eemmerce danselaies affalres a deS|gner Ia provenance
' £ 4 des
degue n autorlse pas le tltulalre a |nterd|re
a un tiers d utiliser dans Ie commerce ces S|grmemmcat|ons pour autant que cet usage soit
fait conformément aux usages honnétes en matiétastnelle ou commerciale;= _eEn
particulier, une telle marque ne peut étre oppoaéen tiers habilité a utiliser une
dénomination géographique.

geographlque des prodwts ou des ser

Article 30

X> Marques collectives<XI

| 8 nouveau

1. Les Etats membres prévoient I'enregistrememhaegues collectives.

2. Peuvent déposer une marque collective les aggnts de fabricants, de producteurs, de
prestataires de services ou de commercgants quiteames de la Iégislation qui leur est
applicable, ont la capacité, en leur propre noréird’titulaires de droits et d’obligations de
toute nature, de passer des contrats ou d’accomplitres actes juridiques et d'ester en
justice, de méme que les personnes morales relduaitoit public.
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3. Par dérogation a l'article 4, paragraphe 1, tpan peuvent constituer des marques
collectives des signes ou indications pouvant sedans la vie des affaires, a désigner la
provenance géographique des produits ou des service

[V 2008/95/CE (adapté) |

X> Une marque collective n’autorise pas le titularénterdire a un tiers d'utiliser dams le
commerce la vie des affaires ces signes ou inditgitipour autant que cet usage soit fait
conformément aux usages honnétes en matiere ireiegswu commerciale. En particulier,
une telle marque ne peut étre opposée a un tidrdithaa utiliser une dénomination
géographiquesX]

{ nouveau

Article 31
Reglement d’'usage de la marque collective
1. Le demandeur d’'une marque collective présentegéglement d’usage.

2. Le reglement d'usage indique les personnes iag&x a utiliser la marque, les conditions
d’affiliation a I'association ainsi que les condits d’'usage de la marque, y compris les
sanctions. Le réglement d’'usage d’'une marque \séarticle 30, paragraphe 3, autorise
toute personne dont les produits ou les servicewigmnent de la zone géographique
concernée a devenir membre de I'association quitekdtire de la marque.

Avrticle 32

Rejet de la demande

1. Outre les motifs de rejet d'une demande de neapyévus aux articles 4 et 5, la demande
de marque collective est rejetée lorsqu’il n’ess patisfait aux dispositions de I'article 28,
point 2), de l'article 30 ou de l'article 31 ou gleereglement d’'usage est contraire a I'ordre
public ou aux bonnes meceurs.

2. La demande de marque collective est égalemgetéeelorsque le public risque d’étre
induit en erreur sur le caractéere ou la signifmatde la marque, notamment lorsqu’elle est
susceptible d’apparaitre comme étant autre chds@egumarque collective.

3. La demande n’est pas rejetée si le demandeungngamodification du réglement d’'usage,
répond aux exigences énoncees aux paragraphexs 1 et

Article 33

Usage de la marque collective
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Il est satisfait aux exigences de l'article 16 ¢prsine personne habilitée a utiliser la marque
collective en fait un usage sérieux conformémeditaauticle.
Article 34
Modification du réglement d’usage de la marque codictive
1. Le titulaire de la marque collective soumetddfice tout reglement d’usage modifié.

2. La modification est mentionnée au registre, amque le reglement d’'usage modifié ne
satisfasse pas aux prescriptions de I'article 3tauaporte un motif de rejet visé a l'article
32.

3. L'article 42, paragraphe 2, s’applique au regletrd’'usage modifié.
4. Aux fins de la présente directive, la modifioatidu réglement d’'usage ne prend effet qu'a
la date d’inscription au registre de la mentiorladmodification.
Article 35
Exercice de l'action en contrefagon

1. Les dispositions de l'article 26, paragraphes 8, s’appliquent a toute personne habilitée a
utiliser une marque collective.

2. Le titulaire d’'une marque collective peut réctmau nom des personnes habilitées a
utiliser la marque, réparation du dommage subicplies-ci du fait de 'usage non autorisé de
la marque.

Article 36
Motifs de déchéance supplémentaires

Outre les motifs de déchéance prévus aux artidest 20, le titulaire de la marque collective
est déclaré déchu de ses droits, sur demande awwesoffice ou sur demande
reconventionnelle dans une action en contrefagoun, lgs motifs suivants:

a) le titulaire ne prend pas de mesures raisonsasievue de prévenir un usage de la
marque qui ne serait pas compatible avec les donditd’'usage prévues par le
reglement d’'usage, dont la modification a été ae @chéant, mentionnée au registre;

b) la maniére dont la marque a été utilisée par mpsonnes habilitées a eu pour
conséquence de la rendre susceptible d’'induireitdiqoen erreur au sens de I'article
32, paragraphe 2;

C) la modification du réglement d’'usage a été noemie au registre en infraction aux
dispositions de l'article 34, paragraphe 2, saué situlaire de la marque répond, par
une nouvelle modification du reglement d'usage, @&xgences fixées par ces
dispositions.
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Article 37
Motifs de nullité supplémentaires

Outre les motifs de nullité prévus aux articlestb,ela marque collective est déclarée nulle
lorsqu’elle a été enregistrée en infraction auypaitions de I'article 32, sauf si le titulaire de

la marque répond, par une modification du reglendugage, aux exigences fixées par ces
dispositions.

Chapitre 3
Procédures

SECTION 1

DEMANDE ET ENREGISTREMENT

Article 38
Conditions auxquelles la demande doit satisfaire

1. Une demande de marque contient:

a) une demande d’enregistrement,

b) des informations permettant d’identifier le demeur,

C) une liste des produits ou des services pouutsd’enregistrement est demande,
d) une reproduction de la marque.

2. La demande de marque donne lieu au paiemene daxe de dépot et, s'il y a lieu, d’'une
ou de plusieurs taxes par classe.
Article 39
Date de dépot

1. La date de dépét de la demande de marque é&sidelquelle les documents contenant les
informations visées a I'article 38 sont déposédgdemandeur aupres de l'office.

2. Les Etats membres peuvent, en outre, prévoirlgualidation de la date de dép6t est
subordonnée au paiement de la taxe de dépdt otedistrement de base.
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Article 40
Désignation et classification des produits et semsés

1. Les produits et les services pour lesquels ¢gistrement d’'une marque est demandé sont
classés conformément au systeme de classificatiabli épar I’Arrangement de Nice
concernant la classification internationale desdpits et des services aux fins de
I'enregistrement des marques du 15 juin 1957 (oeeapdénommeé la «classification de Nice»).

2. Les produits et les services pour lesquels déeption est demandée sont désignés par le
demandeur avec suffisamment de clarté et de poécipour permettre aux autorités
compétentes et aux opérateurs économiques de diidersur cette seule base, I'étendue de
la protection demandée. La liste des produits gtseevices permet de classer chaque élément
dans une classe de la classification de Nice.

3. Aux fins du paragraphe 2, les indications gdeériigurant dans les intitulés de classe de la
classification de Nice, ou d’autres termes généraexvent étre utilisés, sous réserve qu'ils
satisfassent aux normes requises en matiere dé etage précision.

4. L'office rejette la demande pour manque de élasti imprécision des termes si le
demandeur ne propose pas de formulation acceptabhkeun délai fixé a cet effet par l'office.
Dans un souci de clarté et de sécurité juridige® offices établissent, en coopération les uns
avec les autres, une liste reflétant leurs prasgaéministratives respectives en ce qui
concerne la classification des produits et descsesyv

5. Lorsque des termes généraux, y compris lesatidits générales figurant dans les intitulés
de classe de la classification de Nice, sont @slifls sont interprétés comme incluant tous les
produits ou services qu’ils désignent clairementsans littéral. lls ne sont pas interprétés
comme incluant une demande pour des produits ogatgkes ne pouvant étre ainsi compris.

6. Lorsque le demandeur sollicite I'enregistremaoudir plus d’'une classe, les produits et les
services sont groupés selon les classes de laficiassn de Nice, chaque groupe de produits
ou de services étant précédé du numeéro de la alsgdl releve, et les différents groupes
étant présentés dans I'ordre des classes.

7. La classification des produits et des serviees exclusivement des fins administratives.
Des produits ou des services ne sont pas considém@sne similaires au motif qu'ils
apparaissent dans la méme classe de la classificdéd Nice; inversement, ils ne sont pas
considérés comme différents au motif gu’ils apssent dans des classes différentes de la
classification de Nice.

Article 41
Examen d’office

Les offices limitent leur examen d'office visantd&terminer si une marque peut étre
enregistrée a la vérification de I'absence desfmabsolus de refus prévus a l'article 4.
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Article 42
Observations de tiers

1. Avant I'enregistrement d’une marque, toute pemngophysique ou morale, ainsi que les
groupements ou organes représentant des fabricdedsproducteurs, des prestataires de
services, des commercants ou des consommateursemeprésenter a l'office des
observations écrites précisant pour lequel desfsnétioncés a l'article 4 la marque devrait
étre refusée d'office a [I'enregistrement. Ces pmies et groupements ou organes
n'acquierent pas la qualité de parties a la pro@davant ['office.

2. Outre les motifs visés au paragraphe 1, toutsopee physique ou morale, ainsi que les
groupements ou organes représentant des fabricdessproducteurs, des prestataires de
services, des commercants ou des consommateurserpeprésenter a l'office des
observations écrites fondées sur les motifs pdieisupour lesquels une demande de marque
collective devrait étre rejetée en vertu de I'4eti82, paragraphes 1 et 2.

Article 43

Division des demandes et des enregistrements

Le demandeur ou le titulaire d’'une marque peut séivisa demande de marque ou
I'enregistrement de la marque en un(e) ou plusidansandes ou enregistrements distincts, en
soumettant a I'office une déclaration a cet effet.

Article 44

Taxes

L’enregistrement et le renouvellement d’'une margoanent lieu au paiement d’'une taxe
supplémentaire pour chaque nouvelle classe de psagiservices apres la premiére classe.

SECTION 2

PROCEDURES D OPPOSITION, DE DECHEANCE ET DE NULLITE

Article 45
Procédure d’opposition
1. Les Etats membres prévoient une procédure astmative rapide et efficace permettant de

s’opposer, devant leurs offices, a I'enregistrem@nohe marque pour les motifs prévus a
I'article 5.

2. La procédure administrative visée au paragrdppeévoit qu’au moins le titulaire d'une
marque antérieure au sens de l'article 5, paragsaplet 3, peut former opposition.
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3. La partie formant opposition et le demandewaent accorder un délai d’au moins deux
mois avant I'ouverture de la procédure d’opposiponr avoir la possibilité de négocier entre
elles un réglement amiable.

Article 46
Non-usage comme moyen de défense dans une procéddimposition

1. Dans une procédure administrative d’oppositiorsque, a la date de dép6t ou a la date de
priorité de la marque postérieure, la période dg a@ns durant laquelle la marque antérieure
devait faire I'objet d’'un usage sérieux, tel quévar a l'article 16, a expiré, le titulaire de la
marque antérieure qui a formé opposition doit, reguéte du demandeur, fournir la preuve
que la marque antérieure a fait I'objet d’'un uss@eeux, tel que prévu a l'article 16, durant
la période de cing ans ayant précédeé la date dét agpla date de priorité de la marque
postérieure ou qu’il existait de justes motifs pson non-usage. En I'absence d’'une telle
preuve, I'opposition est rejetée.

2. Si la marque antérieure n'a été utilisée quer pme partie des produits ou des services
pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est té&penregistrée, aux fins de I'examen de
I'opposition prévu au paragraphe 1, que pour qetée des produits ou des services.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables lortguearque antérieure est une marque
européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux de laumarqopéenne est établi conformément a
I'article 15 du reglement (CE) n° 207/2009.

Article 47

Procédure de déchéance ou de nullité

1. Les Etats membres prévoient une procédure asimitive permettant de demander la
déchéance des droits conférés par une marquenuliité d’'une marque devant leurs offices.

2. La procédure administrative de déchéance préueitle titulaire de la marque est déchu de
ses droits pour les motifs prévus aux articlestl@e

3. La procédure administrative de nullité prévaieda marque est déclarée nulle pour les
motifs de nullité suivants au moins:

a) la marque aurait di étre refusée a l'enregisgremparce qu’elle ne satisfait pas aux
exigences de l'article 4;

b) la marque aurait di étre refusée a I'enregistrémdu fait de I'existence d’'une marque
antérieure au sens de l'article 5, paragraphes32 et

4. La procédure administrative prévoit que les gangs et les entités suivantes au moins
peuvent déposer une demande en déchéance ou iégt null

a) dans le cas du paragraphe 2 et du paragrapheirg, a), toute personne physique ou
morale, ainsi que tout groupement ou organe coiesfibur la représentation des intéréts de
fabricants, de producteurs, de prestataires décespvde commercants ou de consommateurs
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qui, aux termes de la Iégislation qui leur est mpple, ont la capacité, en leur propre nom,
d’ester en justice;

b) dans le cas du paragraphe 3, point b), le tiuld'une marque antérieure au sens de
I'article 5, paragraphes 2 et 3.

Article 48
Non-usage comme moyen de défense dans une procédideenullité

1. Dans une procédure administrative de nullitédéan sur l'existence d'une marque
enregistrée dont la date de dépdt ou la date deitpriest antérieure, le titulaire de cette
marque antérieure doit, sur requéte du titulairdadearque postérieure, fournir la preuve
que, durant la période de cing ans ayant précédattade sa demande en nullité, la marque
antérieure a fait I'objet d’un usage sérieux, tg grévu a I'article 16, pour les produits ou les
services pour lesquels elle est enregistrée, qwibque a I'appui de sa demande, ou qu'il
existait de justes motifs pour son non-usage, sésesrve que la période de cing ans durant
laquelle la marque antérieure devait faire I'olgjein usage sérieux ait expiré a la date de la
demande en nullité.

2. Lorsque, a la date de dép6t ou a la date deitgrie la marque postérieure, la période de
cing ans durant laquelle la marque antérieure tiéame I'objet d'un usage sérieux, tel que
prévu a l'article 16, a expiré, le titulaire denferque antérieure doit, outre la preuve requise
au paragraphe 1, fournir la preuve que la margtérianre a fait I'objet d’'un usage sérieux
durant la période de cing ans ayant précédé laddatkepot ou la date de priorité de la marque
postérieure ou qu'il existait de justes motifs psan non-usage.

3. En I'absence des preuves visées aux paragrdpbeg, la demande en nullité fondée sur
I'existence d’une marque antérieure est rejetée.

4. Si la marque antérieure n’a fait 'objet d’'urage conforme a l'article 16 que pour une
partie des produits ou des services pour lesquidsest enregistrée, elle n'est réputée
enregistrée, aux fins de I'examen de la demandsuéité, que pour cette partie des produits
ou des services.

5. Les paragraphes 1 et 4 sont applicables loréguearque antérieure est une marque
européenne. Dans ce cas, I'usage sérieux de laumarqopéenne est établi conformément a
I'article 15 du réglement (CE) n° 207/2009.

Article 49

Effets de la déchéance et de la nullité

1. Une marque enregistrée est réputée n’avoir paa eompter de la date de la demande en
déchéance, les effets prévus dans la présentetidiredans la mesure ou le titulaire est
déclaré déchu de ses droits. Une date antérielaguéalle est survenu un motif de déchéance,
peut étre fixée dans la décision, sur requéte dhamge.

2. Une marque enregistrée est réputée n’'avoir pades l'origine, les effets prévus dans la
présente directive, dans la mesure ou elle a élaréé nulle.
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SECTION 3

DUREE ET RENOUVELLEMENT DE L 'ENREGISTREMENT

Article 50
Durée de I'enregistrement

1. La durée de I'enregistrement d’'une marque estixdlannées a partir de la date du dép6t de
la demande.

2. L'enregistrement peut étre renouvelé, confornrérad’article 51, pour des périodes de dix
années.
Article 51
Renouvellement

1. L’enregistrement d’'une marque est renouvelédsanande du titulaire de la marque ou de
toute personne autorisée par lui, pour autant egiealkes de renouvellement aient été payées.

2. L'office informe le titulaire de la marque eutditulaire d’'un droit enregistré sur la marque
de l'expiration de l'enregistrement, en temps utdeant ladite expiration. L'absence
d’'information n’engage pas la responsabilité déite.

3. La demande de renouvellement est a présentdeseixes de renouvellement sont a
acquitter, dans un délai de six mois expirant lenige jour du mois au cours duquel la
protection prend fin. A défaut, la demande peutoemcétre présentée dans un délai
supplémentaire de six mois prenant cours le lendethajour visé dans la premiere phrase.
Les taxes de renouvellement et une surtaxe sorgt alpayer dans ce délai supplémentaire.

4. Si la demande n’est présentée ou si les taxeomieacquittées que pour une partie des
produits ou des services pour lesquels la marquecm®gistrée, I'enregistrement n’est
renouvelé que pour les produits ou les servicesarogs.

5. Le renouvellement prend effet le jour suivarddde d’expiration de I'enregistrement. Il est
enregistré et publie.

Chapitre 4

Coopération administrative

Article 52

Coopération dans le domaine de I'enregistrement ete 'administration des marques
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Les Etats membres veillent & ce que leurs offiaaspérent mutuellement, ainsi qu’avec
’Agence, en vue de promouvoir la convergence desl@ratiques et de leurs outils et de
parvenir a des résultats cohérents dans I'examen diemandes d’enregistrement et
I'enregistrement des marques.

Article 53

Coopération dans d’autres domaines

Les Etats membres veillent & ce que leurs offiaespérent avec I'Agence dans tous les
domaines de leur activité, autres que celui visaricle 52, qui intéressent la protection des
marques dans I'Union.

Chapitre 5

Dispositions finales

K

Article 54
Transposition

1. Les Etats membres mettent en vigueur les diSposilégislatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer dickea 2 a 6, 8 a 14, 16, 17, 18, 22 a 28 et
30 a 53 au plus tard 24 mois apres l'entrée eneuiguwe la présente directivdls
communiquent immédiatement a la Commission le té&tees dispositions.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositetiss-ci contiennent une référence a la
présente directive ou sont accompagnées d'une téflrence lors de leur publication
officielle. Elles contiennent également une mengwécisant que les références faites, dans
les dispositions législatives, réglementaires ahiastratives en vigueur, a la directive
abrogée par la présente directive s’entendent corfambes a la présente directive. Les
modalités de cette référence et la formulation etecmention sont arrétées par les Etats
membres.

[¥ 2008/95/CE (adapté) |

Article-16
o

2. Les Etats membres communiquent & la Commissitexte des dispositions essentielles de
droit interne qu’ils adoptent dans le domaine coupar la présente directive.
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Article 455

Abrogation

La directive -884084/CEHX> 2008/95/CKX]
Fannexe-l—partie-A, est abrogée avec effet aul@ndemaln de Ia date prevue al artlcle 54,
paragraphe 1, premier alinéa, de la présente divett<X] , sans préjudice des obligations
des Etats membres en ce qui concerne le délaiadepmsition en droit national de—adite
B> la <X directive, indiqué a I'annexe |, partie B, de ieedtive 2008/95/CE.

| ¥ 2008/95/CE

Les références faites a la directive abrogée S¥elatet comme faites a la présente directive et
sont a lire selon le tableau de correspondancedig@s’ en annexe Il.

Article 4856

Entrée en vigueur

| ¥ 2008/95/CE

La présente directive entre en vigueur le vingtigme suivant celui de sa publication au
Journal officiel de I'Union européenne

K

Les articles 1, 7, 15, 19, 20, 21 et 54 a 57 sigppht a compter dudgndemain de la date
prévue a l'article 54, paragraphe 1, premier alinéke la présente directijie

| ¥ 2008/95/CE

Article 2957

Destinataires
Les Etats membres sont destinataires de la prédeattive.

Fait a Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
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| ¥ 2008/95/CE (adapté)

dification
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| ¥ 2008/95/CE (adapté)
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(A

ANNEXE

TABLEAU DE COR

RESPONDANCE

Directive 2008/95/CE

Présente directive

Article premier
Article 2

Article 3, paragraphe 1, points a) a h)

Article 3, paragraphe 2, points a) a c)
Article 3, paragraphe 2, point d)

Article 3, paragraphe 3, premiére phrase
Article 3, paragraphe 3, deuxieme phrase
Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 3 et paragraphe 4, pp.
a)

Article 4, paragraphe 4, point g)
Article 4, paragraphe 4, points b) et c)
Article 4, paragraphe 4, points d) a f)

Article 4, paragraphes 5 et 6

Article premier
Article 2
Article 3
Articlgpdragraphe 1, points a) a h)

Article 4, paragraphe 1, points i) et j)

Article 4, paragraphe 2 et paragraphe 3,

premiere phrase
Articlgpdragraphe 4, points a) a c)
Article 4, paiggne 3, deuxieme phrase
Artiglpatagraphe 5
Articleatagraphe 6
Article 5, paragraphet 2

Mitticle 5, paragraphe 3, point a)

Article 5, paragraphe 3, point b)
Article 5, paggte 3, point ¢)

Article 5, paragraphe 3, point d)
Articleparagraphe 4, points a) et b)
Article 5, paragraphet 6

Article 8

Article 5, paragraphe 1, premiere phrageticle 10, paragraphe 1

introductive
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Article 5, paragraphe 1, deuxiéme phri
introductive

Article 5, paragraphe 1, points a) et b)
Article 5, paragraphe 2
Article 5, paragraphe 3, points a) a c)

Article 5, paragraphe 3, point d)

Article 6, paragraphe 1, points a) a c)
Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 9

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa
Article 10, paragraphe 1, deuxieme alinéa
Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

ageticle 10, paragraphe 2, phrase introductive

Article f@ragraphe 2, points a) et b)
Article 10, paragraphe 2
Article fp@ragraphe 3, points a) a c)
Article 10, paragraphe 3, point d)
Article 10, paegzhe 3, point e)
Article 10, paragraphe 3, point f)
Article 10, paragraphes 4 et 5
Article 10, paragesph et 7
Article 11
Article 12
Article 13
Article fpdragraphe 1, points a) a c)
Article 14, paragraphe 2
Article 14, paragraphe 3
Article 15
Article 26, paragesph et 2
Article 26, paragraphes 3 a 5
Article 9
Article péragraphe 1
Article 16, paragraphes 2 et 3
Artidde daragraphe 4
Article 10, paragraphe 5
Article 48, paragrapheés3l

Article 46, paragraphe 1

5
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Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa
Article 12, paragraphe 1, deuxieme alinéa
Article 12, paragraphe 1, troisieme alinéa

Article 12, paragraphe 2

Article 13

Article 14

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 16
Article 17
Article 18

Article 19

Article 17

Article 17, article 46, paragraphe 2, et article

48, paragraphe 4

Article 18

Article g@ragraphe 1

Artidedaragraphe 2

Artit® paragraphe 3
Article 20

Articles 7 et 21

Article 6

Articles 22 a 25

Article 27

Article 28

Article 29, paragraphes 2
Article 29, paragraphe 3
Article 30 a article 54, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 2

Article 55
Article 56

Article 57

57

FR



