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. Mesdames, Messieurs, *

A la différence des brevets dont votre commlsaun a

) r\appele, lors de l'examen du projet de loi relatif & la propriété
industrielle (1) le faible nombre de dépots d'origine nationale, les

marques connaissent en France une faveur exceptionnelle. Avec prés
de 70.000 enregistrements annuels sur environ 90 000 dépbts
produisant effet en France et 500 000 dans l'ensemble des Etats
membres de 1'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, .
notre pays se révéle en effet le premier déposant mondial. Ces 70.000
enregistrements s'inscrivent’au demeurant dans un mouvement
ascendant. En 1974, on ne relevait que 18.000 dépots environ ; en
1980, 36.000 ; aprés une pause, cette progression se poursuivait :
47,000 enregistrements en 1986, 65.000 en 1988, 67.000 en 1989. En
regard, on ne notait que 12.000 dépots de brevets d'origine nationale:
en 1989.

La marque se définit généralement comme un signe
servant & distinguer les produits, objets ou“services d'une entreprise
quelconque. Cette définition est celle que retient par exemple la loi du
31 décembre 1964 qui fonde actuellement l¢ droit frangais des
marques. On peut cependant rappeler qu'au Lﬂelé de cette fonction
d'identification, le titre apparait de maniéré croissante, dans de
nombreux domaines, comme un puissant argument de vente : nombre
de produits ne sont achetés que parce qu'ils portent une marque
renommée. Dans certains cas, il assure méme au déposant un
monopole de fait plus ou moins durable.

(1) Cf. rapport n°83(1989-1990).
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Somme toute, la marque permet au consommateur comme
au fabricant de partager, plus encore peut-étre gque dans d'autres

“domaines, un intérét commun, ceci expliquant probablement le trés

grand succés du titre (/). La matiére méme des margques connait
d'ailleurs un suceés certain. De temps a autre, des images de
destruction au pileau compresseur de montres contrefaites sont
diffusées par les principales chaines de télévision (2). La disposition de

" la gueule et de la queue de la griffe Lacoste sont connues du grand

public comme 1'un des plus beaux exemples de tentative de
contrefagon de par le monde.

Pour autant, le droit des marques.demeure un domaine
délicat. L'analyse de la contrefagon, par exemple, se révéle difficile :
cette derniére n'est, en principe, que la reproduction servile du signe
encore faut-il déterminer celle des caractéristiques du signe qui se
trouve effectivement reproduite. De plus, dans la prathue, l'identité
des signes apparait relativement peu fréquente ; il s'agit davantage
de similitudes visuelles, de consonnances voisines, etc... Dans l'un et
l'autre cas, de surcroit, le juge et le praticien doivent prendre en
compte la psychologie du consommateur, établir un profil-type de
celui-ci, déméler des situations complexes. Délicats également
apparaissent les différents motifs de rejet & l'enregistrement ou de

-nullité, comme d'autres parties d'un droit des marques

particuliérement nourri.

N

La présente proposition de la loi n°® 373 (1989-1990),
adoptée par 1'Assemblée nationale n'a pas eu cependant pour objet de
modifier ce droit, sauf sur certains points qu'elle précise ou qu'elle
compléte. En effet, pour étre délicat, le droit des marques n'en est pas
moins particuliérement cohérent. Il s'apparente de plus au droit des
dutres grands pays industriels en la matiére et participe d'un ordre
international qui a fait ses preuves.

La proposition a eu un autre objet prédominant : elle met le
droit fran¢ais en harmonie avec une récente directive de la
Communauté européenne n® 89/104/CEE du 21 décembre 1988
rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

(1} Pour certains, le nombre particulierement éleve de depdts nolé en France
proviendrait aussi de [ attachement des Frangais a idee qu'un produit ne vaut, par
wun effet de mode propre a tous les types de produits, qu assorti d'une marque. Dou le
relatif échec des «génériques» ou le succes éphémére ou limite des ventes de produits
.sans marque» de certaines grandes surfaces.

(2) Souvent, ces montres sont egalement contrefaites sur le terrain de la législation
des dessins ef modéles.
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Comme le brevet en effet, la marque, élément essentiel au
commerce, a l'industrie et aux services, appelle une protection
spécifique. Celle-ci cependant ne doit pas contrevenir aux principes de
liberté de circulation des marchandises, de libre prestition de service
et de concurrence, posés par le traité de Rome. La directive a eu pour
objet de concilier ces deux impératifs. .

La proposition de loi résulte d'un premier texte déposé par
notre colléegue Jean Foyer 4 l'automne de 1987 (AN - n® 952
1987-1988) tendant a refondre le droit francais des marques en
fonction de ce qui n'était alors qu'une proposition de directive et qui
devait devenir la directivé du 21 décembre 1988. Caduc, ce texte a été
redéposé sous la présente législature par notre colléegue Louis Mermaz
dans des termes voisins du document initial.

Lors derson examen par 'Assemblée nationale, le texte a
subi plusi.ﬁms modifications. Cependant, ces modifications n'ont pas
réellement bouleversé le texte proposé par notre ancien collégue
Foyer. .
y N =

Lo

1.LE DROIT DES MARQUES

Le droit des marques est généralement tenu pour une
partie du droit des signes distinctifs. Cependant, il se différencie du
droit des appellations d'origine, lequel obéit & une législation tout &
fait indépendante, récemment refondue par une loi n° 90-558 du
2 juillet 1990 (1), et de celui des enseignes et ”bms commerciaux.

R Simulfanéme‘nt, ce droit est aussi un droit de propriété
industrielle. Certes, il est moins un tel droit que le droit des brevets, la
marque de fabrique n'étant qu'une au sein d'un ensemble regroupant
la marque de commerce et 1a marque de service. Néanmoins, on reléve
de nombreuses similitudes entre le régime de protection accordé au
brevet et celui couvrant la marque. ‘

. Cependant, bien qu'ainsi apparenté au droit des brevets, le
droit des marques revét certaines spécificités.

Dans trois domaines, les deux droits se rejoignent :

(1) une appellation d'origine ne peut d'ailleurs jamais éire enregistree comme-
marque,
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- Une premiére similitude entre eux tient & l'intervention
d'une autorité publique, l'Institut national de la propriété
industrielle, chargée d'enregistrer la marque comme elle recoit les
demandes de brevets. Cependant, les deux droits se séparent déja a ce
stade : 1'Institut se livre en effet, en matiére de brevets, & une
recherche d'antériorité, ce qu'il ne fait pas en matiére de marques. En
effet, dans le premier cas, 1'Institut est tenu 4 une telle recherche -une
invention n'étant brevetable que si elle préseénte un caractére de
nouveauté-, alors que dans le second, la législation en vigueur
n'interdit en aucune maniére l'enregistrement de marques
antériorisées. 5

- Les deux droits en viennent néanmoins & se rejoindre a
nouveau sur un deuxiéme point : le régime des nullités. Le droit
francais des marques compte en effet un régime de nullité de la
marque qui se superpose sans le contredire au dispositif de
I'enregistrement et s'approche du régime de nullité du droit des
brevets, quoique dans le premier czs ce régime ait été défini par la
jurisprudence et dans l'autre, par la loi.

- Enfin, les deux droits s'intégrent, ainsi qu'on le verra,
dars le dispositif unioniste de la Convention de Paris du 20 mars
1883 sur la protection de la propriété industrielle.

Outre l'absence de recherche d'antériorité précédemment
citée, cinq traits dominants différencient, en revanche, le droit des
marques de celui des brevets.

- En premier 'lieu, ce droit accorde, dans des conditions
particuligres, une protection aux marques notoires, alors méme que
celles-ci n'auraient pas été déposées. Une invention notoire ne sera,
par contre, jamais protégée de droit.

- Ensuite, la sanction de la contrefagon peut étre mise
en oeuvre tant au plan civil qu'au plan pénal, alors que le droit des
brevets n'ouvre a cet égard que 1a seule voie civile (1),

- En troisiéme lieu, la durée de la protection obéit & un
schéma différent. Alors que dansle souci de faire bénéficier la
collectivité du progrés technique dont il est une piéce, le brevet ne se
voit protégé que pendant vingt ans, la marque est couverte
indéfiniment sous la réserve d'une simple procédure de

® , '
(1) Votre commission vous proposera, lors de l'examen en deuxiéme lecture du projet
de loi relatif a la propriété industrielle, de rétablir le délit de contrefagon en matiére
de brevets, supprimé en 1978.
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renouvellements successifs. Autre différence, le droit francais des
marques prévoit la déchéance du titre dans certains cas de figure ;
ainsi si la marque en vient a désigner, du fait de son propriétaire, le
produit lui-méme. Un tel régime est absent en droit des brevets.

- Ensuite, le droit fran(;als des marques. comporte un
reglme de marques collectives dont on ne trouve aucune trace dans
le droit des brevets.

- Enfin, ainsi qu'on l'a noté, le droit des marques reléve
depuis peu d'un dispositif communautaire alors que le droit du
brevet s'est trouvé refondu sur la base d'un régime européen, hors
CEE, défini par une convention spécifique signée 4 Munich, le
5 octobre 1973.

Cependant, les deux droits se rencontrent a4 nouveau quant
aux difficultés rencontrées a la mise en place d'un dispositif
exclusivement communautaire se superposant aux différents régimes
nationaux : tant le brevet communautaire que la marque
communautaire, destinés a s'appliquer dans l'ensemble des Etats
membres, n'ont pu encore entrer en v1gueur quoique pour des raisons
différentes.

Q

- Votre commission a rappelé dans son rapport n° 233
précité la création du brevet communautaire par un accord des Etats
membres de la CEE signé a4 Luxembourg le 5 décembre 1975. Cet
accord a défini les contours d'un brevet aux effets uniformisés dans
l'ensemble de la Communauté ayant vocation & remplacer les brevets
nationaux. Toutefois, I'accord de Luxembourg n'est pas encore entré
en vigueur. De nombreuses difficultés demeurent, notamment quant
au schéma général du titre de méme qu'a 1'égard du régime
contentieux susceptible de s'appliquer. De plus, de I'avis de nombreux
spécialistes, la substltutlon du brevet communautaire aux brevets
nationaux ne pourra intervenir que trés lentement.

- La marque communautaire, pour sa part, a donné lieu a
une proposition de réglement de la Commission européenne. Cette
proposition jette les bases d'une procédure de dépot unique de la
marque auprés d'un office communautaire, le titre se voyant protégé
d'une maniére uniforme dans l'ensemble des Etats membres.
Cependant, si ce schéma a regu 'accord du Conseil des ministres de la
CEE, il n'en a pas été de méme de trois points particulierement
délicats :

s le choix du siége de l'office communautaire et de la
langue de procédure se révéle un premier point d'accrochage. Le
Gouvernement francais soutient la candidature de notre pays quant
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a l’implantation de cet office, la ville de Strasbourg étant tenue a juste
raison pour le meilleur site de cette implantation. La candidature de
notre pays s'asseoitsur la grande tradition de la France en matiére de
marques et sur le premier rang qu'elle occupe en termes de dépots
enregistrés.

Cependant cette candidature n'est pas admise par
I'ensemble du Conseil. \

» la mise en place éventuelle d'une procédure de recherche
des antériorités susceptibles de s'opposer 4 l'enregistrement de la
marque constitue une deuxiéme difficulté. Cette mise en place a été
proposée par deux Etats, la Gréce et le Royaume-Uni, favorables &
'établissement d'un registre purgé de toute marque antériorisée.
Cependant, la trés grande diversité des situations d'un point a un
autre du territoire de la Communauté comme le trés grand nombre de
marques déposées dans l'ensemble des douze Etats membr.s semblent
rendre difficile 1'établissement d'une telle procédure.

Aussi, la proposition de réglement, s'abstenant de définir
un dispositif de recherche, détermine une procédure d'opposition
permettant & tout propriétaire d'une marque de faire échec au dépot.

Néanmoins, cette procédure n'aurait pas encore recu un

accueil unanime (1),

\ ¢ le schéma juridictionnel envisageable constitue pour sa

part, comme dans le cas du brevet commuriautaire, une derniére
difficulté difficile & résoudre.

Le régime francais des marques est aujourd'hui déterminé
par la loi n°® 64-1360 du 31 décembre 1964. Ce texte relativement bref
a été complété par une abondante jurisprudence. Il se fonde sur un
schéma classique protégeant le propmetaxre de la marque, dans les
conditions que l'on a rappelées, et s'inscrit, ainsi qu'on 1'a vu, dans un
cadre préalable de nature internationale, défini pafla Convention de
Paris du 20 mars 1883 sur la protection de la propriété industrieite.

<=l

La place de la norme internationale dans le droit frangais
des marques n'est pas cependant de méme nature que celle qu'elle
occupe dans le droit des brevets. En effet, 'adoption de régles
interétatiques en matiére de brevets a eu pour source la prise de
conscience -ancienne- des nations que le progrées technique contribue

{1} [l est a noter que lu présente proposition de Ini mtroduzl unv telle procedure giiunt
aux marques deposees et Krance.
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par dela les frontiéres au progrés du genre humain d«:n~ son
ensemble. Dans le cas des marques, la norme a eu pour origine le
souci des industriels de développer leurs ventes dans l'ensexgble des
pays sans que la législation applicable puxsse mettre en péril la
protection due & la marque.

Néanmoins, c'est la méme convention de Paris qui a
accordé au propriétaire d'un brevet, comme a celui d'une marque, des
facilités fondées notamment sur la mise en place d'un régime dit de
priorité permettant qu'une demande formée dans un pays soit
considérée comme une demande déposée dans le pays d'origine. Ce
régime de priorité se trouve intégré de droit dans la législation
frangaise des marques.

Différents accords ont complété ce mécanisme'd'origine :

- un premier accord, l'arrangement de Madrid du 14 avril
1891, plusieurs fois modifié, a organisé un régime d'enregistrement
international des marques !

- ensuite, un arrangement conclu a Nice en 1957 a établi
- une classification internationale des produits et services facilitant
I'enregistrement.

Par ailleurs, dans le cadre communautaire, un mécanisme
distinct du régime prévu par la directive du 21 décembre 1988 a été
défini par un réglement n°® 385286 du ler décembre 1986 fixant des
mesures en vue d'interdire la mtse en libre pratique des marchandises
- de contrefagon.

1. LA DIRECTIVE N° 89/104/CEE DU 21 DECEMBRE 1988
RAPPROCHANT LES LEGISLATIONS DES ETATS
MEMBRES SUR LES MARQUES

Adoptée aprés une longue négociation témoignant de la
difficulté de la matiére, la directive du 21 décembre 1988 se présente
comme une premiére étape quant au rapprochement de la législation

_des Etats membres relative aux marques. Le texte méme de la
directive insiste sur ce point.

Celui-ci rappelle ainsi, dans un premier temps, que les
législations des différents Etats membres comportent des disparités

e}

14 La Convention de Munich du 5 ovtobre 1973 u pour su part mis en pluce un
dispositif similaire en matiere de brover.



_ intérieur.

3
-12-

susceptibles d'entraver la liberté de circulation ainsi que la libre
prestation de service et de fausser la concurrence. Il observe
cependant qu'il n'apparait pas nécessaire, pour le moment, de
procéder 4 un rapprochement total de ces législations et qu'il est
suffisant de limiter le rapprochement aux dispositions nationales
ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché

Néanmoins, avant de présenter le cadre de son
intervention, la directive souligne qu'«il importe de ne pas
méconnaitre les solutions et les avantages que le régime de la marque
communautaire peut offrir aux entreprises désireuses dacquérir des
marques».

Ainsi, la directive n'apparait bien qu'une étape sur le
chemin de 1a marque communautaire.

Le texte communautaire détermine, dans un second temps,
les limites de l'intervention communautaire en matiére de marques.

- Il rappelle, en premier lieu, que la directive n'enléve pas
aux Etats membres le droit de continuer & protéger les marques
acquises par l'usage mais ne régit que leurs rapports avec les
marques acquises par l'enregistrement.

- Ensuite, il précise que les Etats membres gardent
également toute liberté pour fixer les dispositions de procédure
concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques
acquises par l'enregistrement. Il leur appartient, par exemple, de
déterminer la forme des procédures d'enregistrement et de nullité, de
décider si les droits antérieurs doivent étre invoqués dans la
procédure d'enregistrement ou dans la procédure de nullité ou dans
les deux ou encore, dans les cas ot des droits antérieurs peuvent étre
invoqués dans la procédure d'enregistrement, de prévoir une
procédure d'opposition ou un examen d'office ou les deux. Les Etats
membres conservent par ailleurs la faculté de déterminer les effets de
la déchéance ou de la nullité des marques.

- En troisiéme lieu, la directive n'exclut pas l'application
aux marques des dispositions du droit des Etats membres autres que
le droit des marques telles que les dispositions relatives a la
concurrence déloyale, 4 la responsabilité civile ou & la protection des
consommateurs.

7 - Dans un quatriéme temps, la directive indique que la
réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que
I'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soit

4
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en principe subordonnée, dans tous les Etats membres, aux mémes
conditions : la directive se propose a cette fin d'établir une liste

-exemplative des signes susceptibles de constituer une marque, s'ils

sont propres & distinguer les produits ou les services d'une entreprise
ou ceux d'autres entreprises. En revanche, elle se veut énumérer de
maniére exhaustive les motifs de refus a l'enregistrement ou de
nullité concernant la marque elle-méme, par exemple 1'absence de
caractere distinctif, ou concernant les conflits entre la marque et les
droits antérieurs, méme si certains de ces motifs sont énumérés 4 titre
facultatif pour les Etats membres qui pourront maintenir ou
introduire dans leurs législations les motifs en question.

- La directive indique ensuite que pour réduire le nombre
total des-marques enregistrées et protégées dans la Communauté et,
partant, le nombre des conflits qui surgissent entre elles, il importe
d'exiger que les marques enregistrées soient effectivement utilisées
sous peine de déchéance.

o

- Enfin, disposition particuliérement novatrice, la directive
introduit le régime dit de 1a forclusion par tolérance selon lequel le
propriétaire de la marque ne peut plus demander la nullité ou
s'opposer 4 l'usage d'une marque postérieure a la sienne dont il a
sciemment toléré l'usage durant une longue période sauf si la marque

- postérieure a été demandée de mauvaise foi.

- -La directive affirme par ailleurs la nécessité d'une
protection équivalente des marques enregistrées dans 'ensemble
des Etats membres, precmant les différents cas d'atteinte a la marque
susceptibles d'étre pris en compte.

Dlx—sept articles, dont qumze de fond et deux de forme,
illustrent ensuite ces différents principes.

- L'article premier de la directive détermine le champ
d'application de celle-ci. Celui-ci s'étend aux marques de produits ou
de services individuelles, collectives, de garantie ou de cer\‘uficatlon
qui ont fait 1'objet d'un enregistrement ou d'une demande
d'enregistrement dans un Etat membre ou auprés de l'office des
marques du Benelux ou qui ont fait 1'objet d'un enregistrement
international produisant effet dans un Etat membre (1).

(1) La directive vise dans ce ¢as les demandes formées dans le cadre de larrangement
de Madrid.

i
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- L'article 2 définit les signes susceptibles de constituer
une marque. C'est ainsi que peuvent constituer un tel signe tous les
signes susceptibles d'une représentation graphique, a condition
que ces signes soient propres a distinguer les produits ou les services
d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

- L'article 3 énumére les motifs de refus ou de nullité. Il
prevoxt que sont refiisés a l'enregistrement ou susceptlbles d'étre
déclarés nuls s'ils sont enregistrés un ensemble de signes repris du
droit commun des différents Etats membres. Ainsi qu'on 1'a vu, cette
liste se veut exhaustive, la directive ouvrant cependant aux Etats
membres une faculté quant & la définition de cas supplémentaires de
refus a 'enregistrement ou de nullité.

- L'article 4 énumeére des motifs supplémentaires de refus
4 l'enregistremént ou de nullité tendant & régler les conflits
susceptibles d'intervenir entre la marque et des droits antérieurs.

- Combiné a l'article 6 qui limite les effets du titre dans
quatre cas particuliers, l'article 5 détermine les droits conférés par
la marque. Il affirme & cet égard le droit exclusif du propriétaire de la
marque sur celle-ci.

- L'artlcle 7 introduit une disposition partlcuhere 11
prévoit que le droit conféré par la marque ne permet pas a son
titulaire, sauf motif légitime, d'interdire 1'usage de celle-ci pour des
produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous
cette marque par le titulaire ou avec son consentement (7).

- L'article 8 rappelle la faculté pour le titulaire de

consentir des hcences et détermine le cadre des rapports de celui-ci et .,

de son licencié.

- L'article 9 introduit le reglme de la forclusion par
tolérance precedemment présenté. .

- Les articles 10 & 14 jettent les bases du régime de’la
déchéance de la marque pour non usage.

- L'article 15 enfin permet aux Etats membres de définir
" un régime d'enregistrement de marques co\lﬁf Uves de garantie ou de
certification.

3]

t1) Reégle dite de ['.épuisement - du droit confere pur lu marque.

TN
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I1. LES DISPOSITIONS:DE LA PROPOSITION DE LOI

0
o

La proposition de loi soumise a notre examen comporte
trente neuf articles, repartxs sous six titres successifs (7). Elle
comporte, quant 4 la mise en conformité du droit francais des
marques avec la directive du 21 décembre 1988 d'une part, aux
adjonctions et compléments au droit en vigueur non prévus par la
directive, d'autre part, deux ensembles & peu prés équilibrés.

Quatre groupes de dispositions du texte soumis a notre
examen correspondent 4 la mise en conformité.

- Un premier groupe 'se propose de redéfinir les signes
susceptibles de constituer une marque et les motifs de refus a
I'enregistrement ou de nullité de la marque. Sur ce dernier point, la
proposition de loi supplée au silence du texte de 1964.

4

- En second lieu, la proposition de loi détermine l'étendue
des droits conferes par.la marque ainsi.que la limitation des effets de
celle-ci, comme I’ «epuxsement» du droit conféré par le titre.

- Ensuite, disposition particuliérement novatrice, la
proposition de loi introduit en droit fran¢ais le mécanisme dit de la
forclusion par tolérance prévu par la directive.

- Enfin, elle précise les conditions de la déchéance des
droits 4 la marque.
= h s

Ce sont cinq groupes de dispositions qui, & leur tour,

" modifient ou complétent le droit en vigueur sans emprunter a la

directive.
- Un’ premier groupe organise la procédure d'opposition
créée par la proposition de loi.

.~ En second lieu, la proposition de loi introduit une action
en revendication comparable & celle existant en matiére de brevets.

- Ensuite, le texte soumis & notre examen compléte le droit
des marques d'un mécanisme de reléevement des déchéances
emprunté au droit des brevets.

”(1‘) A la différence du projet de loi relatif ala prop;'iété industrielle, la proposition de

loi ne s intégre pas dans le texte en vigueur mais lui substitue un texte nouveau.
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- Au titre d'un quatrieme groupe de dispositions, il refond
par ailleurs les régles applicables aux marques collectives.

- Enfin, la proposition de loi détermine une procédure de
saisie par les douanes des marchandises présumées contrefaites,
étendant le régime déja applicable en droit francais en vertu du
réglement du ler décembre 1986 présenté plus haut.

1V. LES ORIENTATIONS DE VOTRE COMMISSION DES
LOIS

Votre commission des Lois se montre favorable a
I'économie générale de la présente proposition de loi. Elle se félicite
notamment des modifications et compléments apportés au droit en
vigueur. La mise en harmonie avec la directive du 21 décembre 1988
lui parait par ailleurs participer fort opportunément &4 la mise en .
place progressive d'un régime de la propriété industrielle plemement
en accord avec le traite de Rome.

Elle vous proposera cependant plusieurs amendements
s'articulant autour de deux orientations principales :

- Un premier groupe d’amendements se proposera de
mettre plusieurs points du texte davantage en accord avec le texte de
la directive.

b

-Un second groupe précisera quant a lui certaines des°
modifications proposées non prévues par la directive.

Votre commission vous demandera par ailleurs de mieux
affirmer les droits des collectivités territoriales quant a l'utilisation
de leur nom cu de leur image comme marque. Cette affirmation sera
la matiére d'amendements aux articles 4 et 7, ainsi que d'un
amendement avant l'article 7. Elle sera présentée dans le cadre du
commentaire de l'article 4.

e

Votre commission se félicite en tout état de cause de
I'accord des deux assemblées sur les grandes lignes de la proposition
de loi et espére qu'un texte commun pourra résulter des seules
lectures successives de la proposition de loi par les deux chambres.
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EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER
DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE

§

\ Article premier

he 3

Définition de la marque

- Empruntant a la fois a la directive du 21 décembre 1988 et
a la loi du 31 décembre 1964, l'article premier se propose de définir le
concept de marque.

Aux termes de son alinéa premier, la marque est «un signe
susceptible de représentation graphique servant & distinguer les
produits et services pouvant faire l'objet d'une activité d'une personne
physique ou morale».

L'article présente ensuite une énumération 1llustrat1ve
mais non limitative des dénominations et sxgnes susceptlbles de
constituer une marque.

C'est ainsi que peuvent étre retenus:

- «les denommatwns sous toutes les formes telles que :
mots, assemblages de mots, noms patronymiques et geographxques,
pseudonymes, lettres, chiffres, sigles.

e

- les signes sonores tels que sons, phrases musicales;

- les signes figuratifs tels que dessins, étiquettes, cachets,
lisiéres, reliefs ; les formes, notamment celles du produit ou de son
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conditionnement ; les dispositions, combinaisons ou nuances de
couleurs».

Le fexte de la proposition de loi prévoyait de viser
expressément, quant a cette derniére catégorie, «les signes figuratifs
a deux ou trois dimensionss.

L'Assemblee nationale a souhaité supprimer cette
référence, estimant a juste raison qu'elle était soujacente dans le texte
de l'article.

Y]
o

. . Aladifférence du droit actuel, l'article prévoit, on l'aura
noté, le dépot de signes sonores, a4 condition toutefpis que ceux-ci
soient susceptibles d'une représentation graphique (notes, etc... .

Votre commission se montre favorable au schéma général
retenu par l'article.

Cependant elle croit devoir vous proposer trois précisions.

En premier 11eu elle vous demande de souligner par
amendement que la marque est un signe distinctif. Cette
caractéristique est en effet essentielle et donne lieu, au demeurant, a
une abondanté jurisprudence.

Ensuite, elle vous propose par un deuxiéme amendement
de compléter I'énumération indicative figurant au c) ; elle vous
demande de préciser que pourront également étre retenus comme
marques les hologrammes, logos et images de synthése. En outre, elle
vous suggeére de prevmr également, par un troisieme amendement,
que pourront étre prises en compte les formes caractérisant un service.

Enfin, au titre d'un dernier amendement, elle vous
demande de modifier sur un point particulier la rédaction du premier
alinéa de l'article. L'alinéa fait en effet référence aux produits et
services pouvant faire lobjet de lactivité d'une personne physique ou
morale. Or cette adjonction éloigne le texte de la directive.

=4



. Article 2

Caractere distinctif de la marque

Le présent article détermine les conditions dans lesquelles
I'un des signes prévus a l'article premier pourra étre considéré comme
revétu d'un caractére distinctif, Il emprunte a cet égard au droit en
vigueur.

En premier lieu, le caractére distinctif du signe
s'appréciera a l'égard des produits ou services désignés. Cette
condition est aujourd'hui fermement établie en droit fr Kngals des
marques. C'est ainsi, par exemple qu'un signe peut etre\ distinctif
‘pour un produit ou un service et ne pas I'étre pour un autre.

\\
L'article énumére ensuite les 31gnes ou dénominations

dépourvues de_caractére distinctif. Il procéde 4 cet égard d'une toute
autre maniére que la directive : celle-ci prévoit en effet le rejet a
'enregistrement ou la nullité des signes dépourvus dé caractére
distinctif cités comme tels dans le seul b) du paragraphe 1 de
I'article 3 de la directive. La lui en revanche range parmi les signes
non distinctifs les signes cités aux c¢), d) et €) dudit paragraphe.

= i <
C'est ainsi, que pour l'article, sont dépourvus de caractére
distinctif :

- les signes ou dénominations qui, dans le langage courant
ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire,
générique ou usuelle du produit ou du service ;

- les signes pouvant servir 4 désigner une caractéristique
du produit ou du service et notamment l'espéce, la qualité, la
quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique,
I'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

- les sngnes constitués exclusivement, soit par la forme
ou la couleuri imposée par Ia nature ou la fonction du produit, soit par
la forme qui confére a ce dernier sa valeur substantielle». o

7
Ve

La Jurlsprudence abonde dexemples falsant application
des exclusions ainsi prévues, reprises, ainsi qu'on 1'a vu, du droit
actuel.

L'article prevmt par ailleurs que le caractere distinctif du
signe peut étre acquis par I'usage.
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Votre commission se montre favorable au présent article.
Cependant elle croit devoir apporter une précision quant a
I'acquisition du caractére distinctif par 1'usage. En effet, 'article
semble aller au-dela de ce que prévoit la directive en' la matiére.
Celle-ci permet en effet une telle acquisition, aux termes de son
article 3, paragraphe 3. Cependant, elle ne donne pas au principe la
portée absolue que lui confere le premier alinéa de l'article 2 de la
proposition de loi.

Aussi, votre commission vous propose l'adoption de deux
amendements précisant les conditions de cette acquisition.

Ensuite, par un deuxiéme amendement, elle croit devoir
vous suggérer de rédiger le ¢) de 1'article d'une maniére plus fidéle au
e) du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive, en écartant
notamment toute référence aux signes constitués exclusivement par
la couleur imposée par la nature ou la fonction du produit. En effet,
une telle référence ne figure pas au e) précité. Cette modification ne
fera cependant pas obstacle au rejet 4 I'enregistrement ou a la nullité
dans le cas d'un dépot d'une couleur servant exclusivement 4 désigner
une caractéristique du produit ou du service. Dans ce dernier cas
toutefois, il se fera application a cet effet du b) du présent article. ‘

Enfin, votre commission vous demande d'adopter a ce
méme b), par un amendement, une précision rédactionnelle.

Article 3

Signes ne pouvant étre adoptés comme marques

4

Empruntant 4 son tour 2 la fois au droit en vigueur et a la
directive, le présent article énumeére les signes ne pouvant étre
retenus comme marques ou élément de marques.

L'article exclut ainsi
7 - les signes visés & l'article 6 ter de la Convention de Paris
du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle

-¢'est-a-dire pour J'essentiel les emblémes nationaux et officiels-,

- ceux contraires a l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou
dont l'utilisation est 1également interdite,
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- ceux enfin de nature a tromper le public notamment sur
la nature, la Quahte ou la provenance géographique du produit ou du
service.

L'article énumére de la sorte ce qu'il est convenu d'appeler
les motifs absolus de rejet 4 1'enregistrement ou de nullité de la
marque, c'est-a-dire ceux qui conduisent obligatoirement a rejet par le
directeur général de 1'INPI. Il se différencie ainsi de l'article 4,
présentant les seuls motifs relatifs de nullité de marque, c'est-a-dire
ceux qui ne peuvent étre pris en compte que dans le seul cadre de la
procédure d'opposition prévue a l'article 7, ou dans celui d'une action
en nullité. Le directeur général de I'INPI n'est pas en effet autorisé 4
rejeter proprio motu une demande d'enregistrement sur la base d'un
tel motif. Il ne peut, par exemple, rejeter de sa propre initiative une
marque antériorisée.

~~ Comme dans les cas précédents; la jurisprudence abonde
d'exemples de signes rejetés sur la base de ces différents motifs.

L'Assemblée nationale a apporté au présent article une
précision d'ordre rédactionnel.

: Votre commission vous demande d'adopter l'article ainsi
modifié dans le texte de I'"Assemblée nationale,

Article 4

Protection des droits antérieurs

G

Complétant le dispositif prévu a 1'article 3, le présent
article interdit 'emploi comme marque de signes sur lesquels existent
des droits antérieurs. Comme on 1'a vu, il se différencie toutefois de
l'article 3 dans la mesure oti celui-ci énumérait les signes devant étre
rejetés par eux-mémes A l'enregistrement. La mise en jeu des
dispositions du présent article reléve en revanche de la seule
initiative du titulaire de ces droits, soit au titre d'une opposition, soit
a celui d'une instance en nullité.

L'article présente ensuite & titre indicatif, mais non
limitatif, les signes susceptibles de porter une telle atteinte. Il prévoit
ainsi que ne peuvent étre retenus les signes portant atteinte :
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- & une marque antérieure enregistrée ou notoirement
connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle ;

- 4 une dénomination ou raison sociale, s'il existe un
risque de confusion dans l'esprit du public ;
» - & un nom commercial ou 4 une enseigne connus sur
I'ensempble du territoire national, s'il existe un méme risque ;

- a une appellation d'origine protégée ;

-aux droits d'auteur
- aux droits résultant d'un dessin ou modéle protégé ;

- au droit de la personnalité d'un tiers, notamment & son
nom patronymique, a son pseudonyme, ou 4 son image, cette derniére
précision ayant été apportée par I'Assemblée nationale.

La proposition de loi, en réservant l'ensemble des droits
antérieurs, adopte ainsi un schéma différent du texte de la directive,
laquelle, aiz"7 qu'on 1'a vu dans l'exposé général du présent rapport,
établit une liste limitative des motifs de nullité. Elle avait en
revanche retenu le méme schéma, a l'article 3, quant aux motifs
absolus de rejet ou de nullité, énumérés restrictivement.

Outre la précision qu'elle y a apportée, comme vu plus
haut, I'Assemblée nationale a modifié le présent article sur trois
points d'ordre rédactionnel et a complété 'énumération indicative
présentée ci-dessus d'une protection spécifique du droit 4 I'image.

Votre commission se montre favorable & l'article ainsi
soumis a notre examen.

Elle vous propose cependant de le compléter d'une
précision particuliére tendant & régler une difficulté signalée a votre
rapporteur par notre collegue Christian-Bonnet en sa qualité de
Président de 1'Association nationale des Maires des stations classées
et des communes touristiques.

~ En effet, il apparait que le nom de ces communes constitue
une frequente tentation en matiére de marque. Le prestige ou la
renommeée associés a4 des noms tels Deauville, Cannes, St Tropez, etc,
conduit en effet nombre de déposants & souhaiter adjoindre le nom de

&

P
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ces communes & leur produit. Or, malheureusement, la qualité de ces
produits n'est que rarement en rapport avec 'image de la commune.

Face & cette situation, la commune peut étre certes
protégée a trois titres ;

- si le nom de la commune est protégé dans le cadre de la
législation des appellations d'origine, par le jeu des dispositions du d)
du présent article qui interdit l'enreglstrement comme marque d'une
telle appellation ;

- si la commune a depose la marque, au tltre du droit
général de la protection générale prévue par la loi ; :

- si la marque est susceptible de trofnper le public, par le
jeudu c) de l'article 3 interdisant l'enregistrement dans un tel cas.

Cependant, la commune n€ parait que faiblement protégée
lorsque le dépdt porte atteinte par lui-méme, sans que 1'on se trouve
dans l'un des trois cas précédents, au nom et 4 l'image de la
collectivité.

Aussi, il importe de prévoir une solution a ce probléeme.
Certes le present article 4 prévoit que ne peut étre retenu comine
marque un signe portant atteinte au droit de la personnalité d'un
tiers. Cependant, pour certains, tune collectivité territoriale ne
disposerait pas d'un droit de la personnalité aussi étendu qu'une
personne morale ou physique. Dans ces conditions, la commune
pourrait se voir déboutée en pare11 cas d'une action tendant a la
protection de son nom ou de son image.

Aussi, votre commission vous propose par amendement
de compléter 1'énumération prévue au présent article d'une
disposition interdisant 'adoption comme marque d'un signe portant
atteinte au nom ou a l'image d'une collectivité territoriale.
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A TITRE II
'DE L'ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE

Article 5

Acquisition de la propriété de la marque

Clarifiant le droit en vigueur, le présent article définit les
conditions dans lesquelles s'acquiert la propriété dé la marque. Dans
le droit actuel, cette propriété est réputée naitre «par le premier dépét,
valablemerit effectue conformément aux dlsposmons de la présente loi

_et des décrets pris pour son applwatzon qui déterminent les modalités
et conditivns dudit dépét ainsi que les actes ou paiements de taxe qui en
perpétuent l'existence».

Cependant, de 1'avis des praticiens, la regle manque par
elle-méme de clarté. Certes, la Junsprudence en a précisé la portee
c'est ainsi que l'action en contrefacon n'est ouverte, en fait, qu'a

-compter de l’enreglstrement Une nouvelle rédaction est apparue
cependant nécessaire.

Aussi, la proposition de loi dispose que «la propriété de la
marque s ‘acqitiert par lenregistremerit> étant éntendu qu'aux termes

du deuxiéme alinéa de l'article, «l'enregistrement produit ses effets &

compter de la date de dépét de la demande».

L'article rappelle par ailleurs le caractére perpétuel de la
protection, dans des formes cependant différentes du droit actuel. La
loi du 31 décembre 1964 prévoit en effet que «le dépét de la marque
produit ses effets pendant dix ans. La propriété de la marque peut étre
conservée indéfiniment par dépéts successifs soumis au palement d'une
taxe». La proposition de loi prévoit quant 4 elle dans le texte qui nous
est transmis, que «l‘enregistrement produit ses effets & compter de la
date de dépét pour une période de dix ans renouvelable».

La disparition de la procédure de dépédts successifs
résultant de cette nouvelle rédaction ouvre la voie a la procédure
sxmphfiee d'enregistrement prévue a l'article 10 de la proposition de
loi.

W
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: - Il est & noter que I'article 5 employait l'expression : «pour
une période de dix ans indéfiniment renouvelable». L'Assemblée
nationale a souhiaité supprimer l'adverbe indéfiniment.

o

Votre commission se montre favorable a l'article soumis a
notre examen. Craignant cependant que la suppression décidée par
'Assemblée nationale conduise a débat, elle vous propose de rétablir
I'adverbe supprimé par la Premiére chambre,

Article 6
Modalités du dépot

Le présent article détermine les modalités du dépét. Il
prévoit que la demande d'enregistrement est présentée et publiée
dans des formes et conditions fixées par le présent projet et précisées
par décret en Conseil d'Etat. Il dispose cependant que la demande doit
comporter au minimum le modéle de la marque et 1'énumération de
produits et services auxquels elle s'applique. L'article prévoit par
ailleurs que le déposant domicilié a I'étranger doit faire élection de
domicile en France.

Ces différentes dispositions sont la simple reprise du droit

“actuel. En leur qualité de régles de procédure, elles échappent a la

directive, aux termes mémes de celles-ci, comme rappelé dans
I'exposé général du présent rapport.

Votre commission vous demande d'adopter le présent
article sans modification.

Article additionnel avant Larticle 7

Observations formulées auprés du directeur de
I'Institut national de l1a propriété industrielle

it

Avant l'article 7, votre commission vous demande
d'adopter un amendement tendant & l'insertion d'un article
additionnel reprenant les dispositions du paragraphe I de l'article 7
du texte soumis & notre examen.
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Ce paragraphe a été ajouté par la Premiére chambre au
texte de la proposition de loi. Il a pour objet de permettre a toute
personne intéressée de formuler des observations auprés du directeur
de I'INPI pendant le délai de deux mois suivant la publication de la
demande d'enregistrement.

Votre commission se montre favorable & cette initiative,
bien qu'une telle faculté soit dépourvue de tout effet en droit. Il
apparait cependant utile de suggérer la formation de telles
observations, celles-ci pouvant compléter les différents éléments
d'information détenus par I'INPIL.

Elle vous proposera cependant de compléter le dispositif.
Dans le but en effet de permettre aux collectivités territoriales d'user
utilement d'une telle faculté, elle vous demandera de prévoir que la
collectivité intéressée soit informée de toute demande
d'enregistrement d'un signe ou d'une dénomination incluant son nom.

/7
Article 7

Procédure d'opposition

L'article 7 de la proposition de loi introduit dans le droit
francais des marques, comme indiqué dans l'exposé général du
présent rapport, une innovation particuliérement intéressante : il
crée une procédure d'opposition 4 'enregistrement des marques. Plus
précisément, l'article ouvre la faculté au propriétaire d'une marque
enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de
priorité antérieure, au propriétaire d'une marque antérieure
notoirement connue ou au bénéficiaire d'un droit exclusif
d'exploitation de s'opposer dans un délai de deux mois &
I'enregistrement.

Ainsi qu ‘on 1'a vu dans l'exposé général, la proposition de
loi emprunte & ce§/ égard 4 la proposition de réglement en cours
d'élaboration relstive 4 la marque communautaire. On a noté en effet
que devant la difficulté de mettre en place un dispositif de recherche
des antérioritéy, la Commission européenne a proposé la mise en
place d'une teJle procédure destinée a éviter préventivement la
multiplication de contentieux ultérieurs en nullité résultant de
l'enregistrement probable de marques antériorisées.

Cette procédure, en 'revgnch‘e, n'a pas été envisagée par la
directive du 21 décembre 1988.

)
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Il est cependant apparu opportun devant le nombre trés
important de demandes d'enregistfements observées en France, de
recourir & une méme technique, largement employée a I'étranger.

Votre commission se montre favorable dans ses grandes
hgnes & la procédure prévue par le présent article. Celle-ci devrait en
effet sensiblement réduire les contentieux en nullité susceptibles
d'intervenir dans une matiére dont on a souligné le caractére délicat.
De surcroit, cette procédure témoigne du souci d'inciter les
entreprises 4 une «veille» procédant de 1a méme vigilance que celle
que votre commission réclamait des mémes entreprises en matiére de
brevets lorsqu'elle vous proposait, lors de l'examen du projet de loi
relatif 4 la propriété industrielle en premiére lecture, la réduction de
la prescription de 'action en nullité. Votre commission avait en effet
insisté sur la nécessité de développer une «veille technologique»
nouvelle des entreprises, espérant conduire ces entreprises a anticiper
davantage dans un domaine particuliérement évolutif.

La proposition de loi prévoyait que l'oppoéition serait

réputée retirée faute d'une décision dans un délai fixé par décret en

Conseil dEtat. L'Assemblée nationale a medifié ce dispositif et a
prévu que l'opposition serait seulement réputée rejetée faute d'une
décision dans un délai de six mous.

Votre commission se montre également favorable au souci
qu'a eu la Premiére chambre de fixer le délai de réponse dans le texte
méme de la proposition. Cependant, elle pense que 1'application du
droit commun aux termes duquel le silence de I'Administration vaut
rejet, le délai eut-il été porté de quatre 4 six mois a cet égard, ne peut
étre retenu dans une matiére ot une décision _apparait absolument
““indispensable.

Aussi, elle vous demandée par amendement de prévoir que
l'autorité statuera sur la demande dans le délai de six mois.

Cette obligation aura une sanction : I'auteur d'une
demande qui n'aurait pas re¢u réponse dans le délai prévu pourra
ehgager la responsabilité de I'Etat en application du droit général.

Votre commission se montre enfin en accord .avec une
adjonction preposée par 1'Assemblée nationale & la fin de l'article.
Dans le but de favoriser le réglement négocié de certaines affaires, la
Premiére chambre a en effet souhaité que le délai puisse étre
suspendu sur demande conjointe des parties dans le cas d'une
opposition fondée sur une demande d'enregistrement de marques
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&
ainsi que dans celui d'une action en nullité, en déchéance ou en
revendication de propriété.

Elle vous propose cependant par un dernier amendement
de fixer une échéance maximrim a la suspensmn proposée.

Article 8

Action en revendication

- Le présent article constitue, ainsi qu'on 1'a vu dans
l'exposé général du présent rappert,une seconde innovation, non
prévue, elle aussi, par la directive. II introduit en droit des marques
une action en revendication empruntant au droit des brevets.
L'article prévoit en effet que toute personne estimant avoir un droit
sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice si un
enregistrement a été demandé, soit en fraude de ses droits, soit en
violation d'une obligation légale ou conventionnelle. Cette action
s'apparente ainsi a celle qui permet & l'inventeur frauduleusement

dépossédé de son mventlon d'en réclamer de la méme maniére la

proprlete

L artlcle prevoxt par axheurs 3 e l'action en revendication
se prescmt par trois ans a compter de 13) pubhcatlon de la demande
d'enregistrement.

Votre commission se montre favorable a l'introduction de

cette procédure spécifique se substituant aux procédures de droit
commun plus complexes quant a la reconnaissance de la propriété de
I'intéressé en la matigre,

Ellefvous demande d'adopter l'article sans modification.

N

Article 9

Motifs de rejet de la demande d'enregistrement

Le présent article détermine les motifs de rejet de la
demande d'enregistrement.

11 prévoit le rejet dans trois hypothéses:
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- si la demande né¢ satisfait pas aux conditions de forme

-prévues i l'article 6 de la proposition de loi ;

, -sile signce ne peut constituer une marque en application
des articles premier et 2 de la proposition de loi -c'est-a-dire s'il n'est
pas un signe distinctif- ou s'il ne peut étre adopté comme marque en

_ application del'article 3 ;

7 - si une opposition évernituelle 4 'enregistrement, formée en
application de I'article 7, est reconnué justifiée.

- L'article prévoit par ailleurs que lorsque les motifs de rejet
n aﬁ’ectent la demande qu'en partie, il n'est procede qu'a son rejet
partiel.

I'article confére ainsi & I'Institut national de la propriété
industrielle, comme dans le droit actuel, une mission d'examen de la
demande d'enregistrement. Sur la base de cet examen, l'Institut
dlspose de deux catégories de motifs de rejet : "

: - des motifs de rejet d'ordre absolu résultant des articles
premier, 2 et 3 de la proposition de loi ;

- des motifs relatifs de rejet résultant de l'examen d'une
eventuelle opposition formee en apphcatlon de l'article 7.

L'Institut enfin peut rejeter 1a demande pour un motif de
forme.

Q

Votre commission vous demande d'adopter le présent
article sans modification.

Article additionnel aprés larticle 9

Enregistrement provisoire

Apreés l'article 9, votre commission vous demande
d'adopter un amendement tendant & l'insertion d'un article
additionnel prévoyant une procédure d'enregistrement provisoire
nonobstdant 1'opposition formée en application de I'article 7.

En effet, il apparait que la protection des marques 2
1'étranger impose fréquemment ufh enregistrement rapide de la
marque en France. Or, six mois sont prévus quant & la décision de
T'autorité sur la demande d'opposition. Certes, celle-ci peut statuer



dans un délai plus bref. Néanmoins, dans le cas contraire, I'absence
d'enregistrement peuit empécher une telle protection.

I1 est donc proposé de prévoir une procédure
d'enregistrement provisoire dans le cas oli le déposant justifie que
cette formalité est indispensable a cette protection, ["enregistrement
étant toutefois rapporté en tout ou partie dans le cas d'une opposition

"reconnue ultérieurement fondée.

Article 10

Renouvellement de I'enregistrement

Le présent article détermine les conditions pratiques du
renouvellement de 'enregistrement prévu a I'article 5. Ainsi qu'on 1'a
vu, ce dernier article a supprimé la procédure actuelle de dépdts
successifs. Cependant, une formahte subsistera : l'enregistrement
renouvelé.

| D'aprés les informations réunies par votre rapporteur, cet
enregistrement sera réduit au minimum, selon des modalités et dans
des délais fixés en Conseil /{'Etat. Il ne sera soumis ni a la vérification
de conformité aux dispos/ tions des articles premier, 2 et 3 de la
proposition de loi, prévu%é:?;l'}}ticle 9, ni a la procédure d'opposition
prévue & l'article 7. Re=—="

D
I

s Il 1mp0rte cependant d'observer que cet enreglstrement
sxmphﬁe ne pourra jouer que dans le cas ol le signe ne sera ni modifé,
ni étendu a 1a désignation de produits ou services nouveaux.

Votre commission vous demande d'adopter le présént
article sans modification,

Article 11

Relévement des déchéances

Introduisant dans le droit des marques, une disposition du
droit actuel des brevets, le présent article permet au demandeur qui
n'a pas respecté les délais prévus en matiére d'enregistrement ou en
matiére d'enregistrement renouvelé qui justifie d'un empéchement
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qui n'est imputable ni & sa volonté, ni 4 sa faute, ni 4 sa négligence,
d'étre relevé des déchéances encourues.

Cette procédure de relévement a fait ses preuves en droit
des brevets. Son extension au droit des marques parait donc
opportune.

Votre commission vous demande d'adopter le présent
article sans modification.

TITRE I :
DES DROITS CONFERES PAR L'ENREGISTREMENT

Article 12
Propriété de la marque

Contrefagon

v L'article 12 compléte les dispositions de l'article 5§ de la
proposition de loi. Il prévoit que l'enregistrement de la marque
confére & son titulaire un droit de propriété de cette marque pour les
produits et services désignés. Comme l'article 5, cependant, il recourt
4 un concept différent de celui de la’directive, laquelle s'abstient de se
référer a la notion de propriété pour retenir celle de droit exclusif (1).
Cette différence de terminologie répond cependant au poids des
traditions : le droit francais des marques, comme celui des brevets,
recourt a une telle notion de propriété ; néanmoins, c'est bien de droit
exclusif qu'il entend parler. Ainsi, la directive et la proposition de loi
apparaissaient-elles en concordance. o

L'article indique ensuite que l'atteinte portée a ce droit
constitue une contrefagon engageant la responsabilité civile de son
auteur, disposition non explicitement prévue par la loi du
31 décembre 1964 mais affirmée par une jurisprudence constante.

11 prévoit enfin que constitue une atteinte au droit sur la
margue la violation des interdictions prévues par l'article 13.

(1) De la méme maniére, la directive n'emploie jamais-le mot de propriétaire auquel
elle préfére celui de titulaire.
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L'article ouvre ainsi l'une des ‘deux voies
traditionnellement offertes a la victime de la contrefagon, la voie
civile. Il doit cependant étre relié i I'article 34 de la proposition de loi
déterminant en paralléle une voie pénale,

Votre commission vous demande d'adopter le present
article sans modification.

Article 13
Protection de la marque,

7

4

Le présent article énumeére les interdictions relatives a la
marque. Il emprunte au droit en vigueur, mais se conforme également
a la directive —~largement reprise sur ce point de celui-ci~, notamment
a son antépénultiéme considérant distinguant les cas d'identité et
ceux de simple similitude et tenant pour indispensable «d‘interpréter
la notion de similitude en relation avec le risque de confusion», C'est
ainsi qu'il prévoit que sont prohibées, sauf autorisation du
propriétaire :

- la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque/’,
méme avec l'adjonction de mots tels que : «formule, fagon, systéme,
imitation, genre», pour des produits ou services identiques a ceux
désignés dans 'enregistrement ;

- la suppression ou la modification d'une marque,
réguliérement apposée.

Dans un second temps, il prohibe, sauf autorisation du
propriétaire, 4 condition toutefois qu'un risque de confusion dans
I'egprit du public puisse naitre :

- la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque
ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou
services similaires & ceux désignés dans l'enregistrement ;

- limitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée,
pour des produits ou services identiques ou similaires & ceux désignés
dans l'enregistrement.

, L'article réserve ensuite un cas particulier, imposé par le
traité de Rome. Il prévoit en effet que ces différ‘entjes interdictions ne
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s'étendent pas a 1'usage fait d'une marque pour des produits mis dans
le commerce sous cette derniére, par son propriétaire ou avec son
consentement, dans la Communauté économique européenne.
Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer a
tout nouvel acte de commercialisation, s'il justifie de justes motifs
tenant, notamment, 4 la modification ou & 'altération ultérieurement
intervenue de 1'état des produits.

Cette réserve résulte de l’apphcatxon de l'article 7 de la
directive, présenté dans le cadre de l'exposé général du présent
rapport. Elle est connue sous le nom d'épuisement du droit conféré par
la marque. Le souci de la directive, reprenant sur ce point une
jurisprudence antérieure de la Cour de Justice, a été d'éviter que par
le dépdt de marques n'apparaissent des phénoménes de répartition et
de cloisonnement.des marchés contraires & l'article 85 du traité de
Rome.

L'Assemblée nationale a adopté le présentarticle sous une
réserve rédactionnelle. o

Votre commission vous demande de retenir le texte ainsi
adopté par 'Assemblée nationale, modifié toutefois par deux
amendements’:

- un premier amendement complétant la liste des mots
dont l'apposition auprés de la marque constitue également une
atteinte a celle-ci ;

- un second amendement rapprochant davantage le
dernier alinéa de l'article des termes de la directive.

Article 14

Protection de la marque notoirement connue

La reconnaissance de marques notoirement conrnues par
le droit des marques est une spécificité de celui-ci, rappelée dans
l'exposé général du présent rapport. Elle part de 1'idée que certaines
marques ont acquis une telle renommée qu'une protection de la
marqte apparait indispensable alors méme que cette renommée est
apparue sans que le signe it été déposé. De nombreux exemples de

.marques ainsi protégées peuvent étre relevés. Ilest 4 noter cependant
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que certains fabriquants ont tenu 4 déposer une telle marque en dépit
de la protection de droit qui leur était accordée,

L'article prévoit que I'emploi d'une telle marque pour des
produits ou services non similaires 4 ceux désignés dans
'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est
de nature & porter préjudice au propriétaire de la marque ou que cet
emploi constitue une exploitation injustifiée de la notoriété de cette
derniére.

) On note que l'article ne va pas jusqu'a assimiler un tel

, emploi 4 une contrefacon, au sens de l'article 12 de la proposition de

loi. Cependant, il prévoit la mise en cause de la responsabilité du
fautif dans les mémes termes que cet article.

Votre commission se montre favorable 4 1'économie
générale de l'article. Toutefois, elle croit devoir vous proposer une
rédaction plus en rapport avec la directive, L'eéxpression «notoirement
connue» est en effet réservée par celle-ci aux marques devant étre
protégées en application de l'article 6 bis de la convention de Paris

_pour la protection de la propriété industrielle. La directive se propose
néanmoins de couvrir les marques ayant acquis une renommée, qui

" ne seraient pas nécessairement des marques notoirement connues au
sens de la convention. Ainsi, celles ayant acquis une notoriété
circonscrite 4 une région ou a une certaine catégorie de
consommateurs, lesquelles ne sont pas prises en compte par la
convention.

A cet effet, votre commission vous propose par
amendement de substituer 4 l'expression «notoirement connue»
I'expression «jouissant d'une renommée- et de prévoir l'application du
dispositif aux marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis
de la convention de Paris.

Article 15

i)

Limitation des droits conférés par I'enregistrement

Le présent article se propose de limiter les droits conférés -
par l'enregistrement dans deux cas de figure, Il prévoit en effet que
l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle a l'utilisation du
méme signe ou d'un signe similaire comme :
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- dénomination sociale, nom commercial ou enseigne,
lorsque cette utilisation est soit antérieure 4 l'enregistrement soit le
fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;

- référence nécessaire pour indiquer la destination d'un
produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou piéce
détachée, a condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.

L'article déroge ainsi sensiblement au régime de
protection prévu par la proposition de loi. Certes, s'agissant-du cas
particulier de l'emploi par un tiers de bonne foi de son nom
patronymique, il reprend les solutions proposées par le droit en
vigueur reprises par la directive S'agissant ensuite du cas des
accessoires et pieces déi\m:h’ées, il est conforme a l'article 6 de la
directive. Cependant, pour le reste, il Va au-dela de celui-ci, lequel se
limite & prévoir que le titulaire de la marque ne peut s'opposer a
I'usage d'un droit antérieur de portée locale.

- Néanmoins, cette exception se veut régler la difficile
coexistente de la marque, d'une part, de la dénomination sociale, du
nom commercial ou de l'enseigne, d'autre part. De plus, elle est
assortie d'un garde-fou : le dernier alinéa de l'article prévoit que le
titulaire de 'enregistrement peut demander que cette utilisation soit
limitée ou interdite si elle porte atteinte a ses droits.

L'Assemblée nationale a adopté l'article sous la réserve
d'une modification purement formelle.

Votre commission vous demande de retenir le texte du
présent article proposé par la Premiére chambre. \

Article 16

Protection de la marque dans la période
précédant son enregistrement

Le présent article se propose de protéger la marque dans
la période précédant son enregistrement’ Il prévoit a cet effet que les
faits antérieurs a la publication de la demande d'enregistrement ne
peuvent étre considérés commnie ayant porté atteinte aux droits
attachés a la demande. Cependant, l'article dispose que pourront étre
constatés et poursuivis les faits postérieurs a la notification faite au
présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement.

-d
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Ainsi, l'article subordonne la protection de la marque,
dans la période précédant son enregistrement, 2 l'initiative du
demandeur. Ce régime de protection est apparu indispensable alors
méme que la marque est protégée dés son dépot. En effet, la mise en
jeu rétroactive des droits conférés par I'enregistrement n'est pas dans
tous les cas de figure une solution pleinement satisfaisante.

Il est & noter toutefois que le tribunal ne statue pas sur le
champ. En effet, l'article prévoit que celui-ci surseoit & statuer
jusqu'a la publication de I'enregistrement.

Votre commission vous demande d'adopter le présent
article sans modification.

Article 17
Auteur de l'action en contréfagon

Prescription

Le présent article réserve au propriétaire de la marque le
droit d'engager l'action civile en contrefagon. Il prévoit cependant
d'ouvrir ce méme droit au bénéficaire d'un droit exclusif
d'exploitation & moins que celui-ci n'y soit pas autorisé par le contrat
qui le lie au propriétaire de la marque et sous la réserve que celui-ci
n'ait pas exercé ce droit aprés.mise en demeure. L'article prévoit
ensuite l'intervention, dans I'instance en contrefagon de toute partie
a un contrat de licence, dans le seul but toutefois d'obtenir la -
. réparation du préjudice subi par celle-ci. Il limite enfin la prescription
de l'action en contrefagon i trois ans, harmonisation a cet égard de
'action civile, seule concernée par le présent article, et de l'action
pénale définie a l'article 34. :

Votre commission se montre favorable au présent article,

‘dont le contenu se révéle classique. Elle vous demande .donc de
'adopter sous la réserve toutefois d'un amendement de coordination

avec le dispositif prévu par la proposition de loi en matiére de nullité

a l'article 22. Cette coordination présente un caractére obligatoire aux

termes de la directive. L'article 22 a en effet introduit une disposition

‘essentielle du texte européen, la forclusion par tolérance. 11 prévoit
que le titulaire du droit d'aglr en nullité perd ce droit s'il a toléré

I'usage de la‘marque pendant cing ans en toute connaissance, & moins
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que le dépbt n'ait été effectué de mauvaise foi. Or, la directive propose
un paralléle semblable.en matiére de contrefacon.

Dans ces conditions, votre commission vous demande de
prévoir l'irrecevabilité de toute action en contrefacon d'une marque
postérieure enregistrée dont 1'usage aura été toléré pendant cihq ans,
a moins que le dépdt n'ait été effectué de mauvaise foi. Elle vous
propose néanmoins de renoncer 4 vous référer 4 la notion de
«connaissance» prévue par la directive, comme elle vous le proposera
également 4 l'article 22, une telie tolérance lui paraissant ne pouvoir
étre possible que lorsque l'intéressé est informé de la situation.

Article additionnel aprés l'article 17

Interdiction provisoire

o

Aprés l'article 17, vq\cy’? commission vous demande
l'adoption d'un amendement @gxidant a I'insertion d'un article
additionnel introduisant, en matiére de marques, la procédure
d'interdiction provisoire du droit des brevets.

Cette procédure a constitué une innovation significative
introduite par la loi du 27 juin 1984, Elle permet au président du
tribunal statuant en la forme des référés, lorsque le tribunal est saisi
d'une action en contrefagon sur le fondement d'un brevet faisant
I'objet en France d'une exploitation industrielle effective et sérieuse
(1) d'interdire a titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes
argués de contrefagon, dés lors-que ceux-ci entraineraient un
préjudice difficilement réparable (2) et a condition que l'action au fond
apparaisse sérieuse.

Elle permet également au président du tribunal de se
limiter & subordonner cette poursuite & la constatation de garanties
destinées & assurer I'indemnisation du propriétaire du brevet.

Il est apparu opportun d'introduire en droit des marques
une méme procédure.

{1) Cette condition a été supprimée lors du récent examen en premiére lecture au
Sénat du projet de loi relatif & la propriété industrielle.

(2) Cette deuxiéme condition a également été supprimée lors de cet examen.
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Aussi; votre commission vous propose de reproduire le
texte prévu en matiére de droxt des brevets en l'adaptant au droit des
marques.

Article 18

Saisie-contrefacon

A l'image de ce que prévoit le droit des brevets, le droit des
marques compte une procédure dite de saisie-contrefagon permettant
au titulaire d'une demande d'enregistrement, au propriétaire d'une
marque enregistrée ou au bénéficiaire d'un droit exclusif
d'exploitation de faire procéder en tous lieux, par-huissier, en vertu
d'unie ordonnance du président du tribunal de grande instance, soit a
la descmptlon de produits ou services prétendus contrefaits, soit a leur
saisie réelle,

~ Cette procédure se révéle d'une particuliére utilité tant en
droit des brevets qu'en droit des marques. La proposition de loi en
prévoit dornc la reprise.

Il est & noter que I'Assemblée nationale a modifié le texte
initial de la proposition de loi dans le but d'harmoniser la procédure
ainsi définie avec les propositions que la commission de la production
et des échanges de la Premiére chambre a présentées lors de l'examen
en premiére lecture du projet relatif a 1a propriété industrielle.

Ces propositions ont eu pour objet principal de rompre le
lien existant jusqu'alors entre la procédure de description et
l'engagement simultané d'une action au fond. Dans le droit en
vigueur, la description était nulle, faute pour le requérant de s'étre
pourvu au fond dans le délai de quinze jours. La commission de la
production et des échanges a souhaité réserver cette nullité 4 la seule
procedure de saisie. L'Assemblée nationale, sur la proposition de sa
comimission des Lois, a repris en matiére de marques, le dispositif
ainsi défini en matiére de brevets.

Votre commission se montre favorable au texte ainsi
proposé comme elle s'est montrée en accord avec le texte présenté en
matiére de brevets. Elle vous demande d'adopter 1'article sous la
réserveé de deux amerdements d'’harmonisation de la procédure avee
le dispositif finalement retenu en matiére de brevets au cours de
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I'examen en deuxiéme lecture au Sénat du projet de loi relatif & la
propriété industrielle.

Article19

Intervention des douanes

Comme indiqué dans l'exposé général du présent rapport,
le présent article constitue une adjonction significative au droit des
marques prévu par la proposition de loi soumise 4 notre examen.
Cette adjonction n'est pas commandée par la directive du 21 décembre
1988. En revanche, elle élargit la portée du réglement n° 3852/86 du
ler décembre 1986, présenté dans l'exposé général du présent
rapport, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique
des marchandises de contrefagon. L'article prévoit en effet
l'intervention des douanes quant 4 la rétention, dans le cadre de leurs
contréles, de marchandises réputés contrefaites. Le réglement du
ler décembre, pour sa part, limitait une telle intervention au seul cas
de la mise en libre pratique. L'article étend la compétence des services
de contréle dans le cas d'autres régimes douaniers que ce dernier
régime, soit plus spécialement les différents régimes suspensifs :
mission temporaire, entrepot, transit, etc...

Aux termes de l'article, I'Administration ne peut
cependant intervenir que sur la demande du propriétaire de la
marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif
d'exploitation.

Le régime ainsi défini présente une utilité certaine, qui
justifiait déja pleinement le mécanisme défini par le réglement. De
trés nombreuses marchandises contrefaites sont en effet fabriquées a
1'étranger pour étre distribuées sur le territoire national. On ne peut
donc que se montrer favorable 4 1'économie générale de l'article.

L'Assemblée nationale s'est ainsi montrée en accord avec
le dispositif prévu sous la réserve d'une précision quant aux formes de
la demande du propriétaire-de la marque ou du bénéficiaire du droit
exclusif : celle-ci devra étre écrite. La Premiére chambre a cependant
teriu & compléter l'article d'une disposition permettant aux douanes
d'informer le demandeur de l'identité de 'importateur, de facon a ce
que le demandeur puisse engager sans délai les différentes procédures
en contrefagon lui étant offertes par la loi.

Il est & noter que l'article prévoit enfin que la mesure de
retenue est levée de plein droit & défaut, pour le demandeur, dans le



délai de dix jours ouvrables a compter de la date de retenue des
marchandises, de justifier auprés des services douaniers :

_ - soit de mesures conservatoires décidées par le président
du tribunal de grax?&ﬁnstance ;

- soit de slétré pourvu par la voie civile ou la voie
correctionnelle et d'avo\r constitué la garantie requise pour couvrir sa

responsabilité éventuelle au cas ol la contrefagon ne serait pas

ultérieurement reconnue.

Votre commission vous demande d'adopter le présent
article dans le texte de I’Assemblée nationale, sous la réserve de deux
amendements ayant pour objet, dans le but de permettre la
poursuite des actes de contrefagon au plan pénal & l'initiative du
ministére public, de réaffirmer, d'une part, l'obligation pour
I'Administration, prévue. par I'article 40, alinéa 2 du code de
procédure pénale, de saisir le procureur de la République des faits et,
d'autre part, de prévoir la communication au procureur de la
République de toute proéédure de retenue.

TITRE IV

LA TRANSMISSION ET LA PERTE DU DROIT
SUR LA MARQUE

Artige 20

Cession des droits

Empruntant au droit en vigueur, le présent article
détermine les conditions dans lesquelles les droits attachés a une
marque peuvent étre transmis.

11 prévoit en premier lieu que ceux-ci peuvent I'étre en
totalité ou en partie, indépendamment de 'entreprise qui les exploite
ou les fait exploiter, réaffirmant de la sorte la régle classique dite de
l'indépendance de la marque. 11 dispose ensuite que la cession, méme
partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.

L'article prévoit par ailleurs que les droits attachés 4 une
madrque peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession de
licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive, ainsi que d'une
mise en gage. Il précise que la concession non exclusive peut résulter
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d'un réglement d'usage. Il rappelle enfin que les droits conférés pdr la
demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent étre
invoqués a l'encontre d'un licencié qui enfreint I'une des lmntes de sa
hcence.

- Le dernier alinéa de l'article prévoit, quant a lui, que le
transfert de propriété ou la mise en gage est constaté par écrit 4 peine
de nullité.

Ces différentes dispositions font l'objet d‘une application
courante par la jurisprudence. On relévera toutefois plus
spécialement l'interdiction d'assortir la cession d'une limitation -
territoriale, laquelle se veut a la fois respecter les caractéres propres
de la marque, reconnue sur l'ensemble du territoire, et prohiber toute
distribution géographique des produits protégés contraire au droit
général de la concurrence.

Votre commission vous demande d'adopter le présent
article sans modification.

Article?l

Renoncement au droit sur la marque

('.!'I

Reprenant a son tour le droit en vigueur, le présent article
permet i 'auteur d'une demande d'enregistrement ou au propriétaire
d'une marque enregistrée de renoncer aux effets de cette demande ou
de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services
auxquels s'applique la marque.

L'article répond ainsi & une situation pratique,’
'entreprise pouvant souhaiter cesser d'engager des frais de protection
pour certains produits ou services qu'elle estime ne plus devoir
commercialiser.

Votre commission vous demande d'adopter le présent
article sans modification.
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o Article 22

Action en nullité

Empruntant a la directive et au droit en vigueur, quoique
celui-ci soit seulement sous-jacent dans la loi du 81 décembre 1964 et
ait été défini par la seule jurisprudence, le présent article détermine
les conditions de l'action en nullité ouverte en matzere de marque. ‘

Au titre d'un premier paragraphe, il prévoit qu 'est
déclareé nul I'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux
" dispositions des articles premier 4 4 de la proposition de loi, c'est-a-
dire des articles énumérant les signes susceptibles d’'étre retenus
comme marques, précisant les conditions dans lesquelles ce signe peut
étre tenu pour distinctif, définissant les motifs absolus de rejet de
I'enregistrement ainsi que les s.g&nes insusceptibles d'étre retenus
parce que portant atteinte a des dfoits antérieurement acquis. :

Au titred'un de uxiéme paragraphe, l'artlcle détermine les
personnes habilitées a aglr en nullité. C'est ainsi que le ministére
public sé voit autorisé a agir d'office en vertu des articles premier, 2 et
3. En revanche, seul le titulaire d'un droit antérieur est autorisé a
agir en nullité sur le fondement de l'article 4.

L'article introduit ensuite, le régime de la forclusion par
tolérance, innovation spécifique, comme on 1'a vu, de la directive, 11
prévoit a ce titre que l'action en nullité du titulaire du droit n'est pas
recevable si la marque a été déposée de bonne foi et si le demandeur
en a, en toute connaissance, toléré l'usage pendant cing ans. Ce
faisant, l'article ne se limite au cas de forclusion imposé par la
directive, celui ol le titulaire de la marque s'est abstenu d'agir, mais
fait aussi application d'un cas facultatif laissé par la directive a la
décision des Etats membres, celui olt le titulaire d'un autre droit s'est
lui aussi abstenu. En d'autres termes, le titulaire d'un droit de dessins
et modéles, par exemple, ou celui d'un droit d'auteur se voit
susceptible de perdre également, en pareil cas, toute possibilité d'agir.

L'article dispose enfin que la décision d'annulation a un
effet absolu. II applique ainsi au droit des marques les dispositions
prévues en matiére de brevets quant 4 I'annulation du titre. Comme
dans ce dernier droit, la décision revétira un tel caractére, alors méme
que 'action aurait été engagée pour un motif relatif (dans le cas de la
présente proposition, pour un motif prévu a l'article 4).

Le régime de la forclusion par tolérance ainsi prévu regoit
de la part de votre commission un accueil favorable. Il participe, ainsi
qu'on 1'a dit, du souci d'inciter les titulaires de droits sur le titre & une
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sveille» indispensable. A ce titre, il doit étre approuvé, Cependant,
votre commission vous demande, comme indiqué dans le cadre du
commentaire de l'article 17, de supprimer toute référence a la
«connaissance» des faits par l'intéressé, la tolérance d'une telle
situation ne pouvant se concevoir sans que celle-ci soit connue.

Article23

Prescription de l'action en nullité ouverte
au propriétaire d'une marque notoirement connue

Le pres /t article établit une prescription particuliére,
prévue par la dlrectwe, pour l'action en nullité ouverte au
propriétaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6
bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle. Il limite cette action aux cing années suivant la date
d'enregistrement de la marque prétendue déposée en violation des
droits dudit propnetalre, a4 moins que lenreglstrement n'ait été
demandé de mauvaise foi.

Ce faisant, l'article réaffirme la protection particuliére
accordée aux marques notoirement connues, alors méme que celles-ci
n'ont pas été déposées, trait caractéristique, ainsi qu'on l'a vu, du
droit de marque. La limitation prévue de l'action souligne toutefois
les limites de cette protection imposées par la nature méme de la
marque.

Votre commission vous demande d'adopter le présent
article sans modification.

Articte 24

Déchéance de la marque pour défaut d'exploitation

Reprenant a la fois les dispositions du droit en vigueur, en
les précisant toutefois, et celles de la directive, le présent article
détermine les conditions dans lesquelles le propriétaire de la marque
peut étre déchu de ses droits pour défaut d'exploitation.

L'article prévoit ainsi qu'encourt la déchéance de ses
droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas
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fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans
I'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Il assimile &4 un tel usage :

- 'usage fait avec le consentement du propriétaire de la
marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du
réglement ;

- I'usage de la marque sous une forme modlfiee n'en
altérant pas le caractére distinctif;

- 'apposition de la marque sur des produits ou leur
conditionnement, exclusivement en vue de l'exportation.

L'article détermine ensuite le conditions dans lesquelles
la déchéance peut étre demandée en justice et la portée de la décision
de la juridiction. La déchéance peut étre demandée par toute personne
intéressée. La portée de la décision s'étend, quant a elle, aux seuls
produits ou services concernés. En tout état de cause, la déchéance a
un effet absolu. Elle prend effet a la date d'expiration du delal de cing
ans précité. . “

L'article établit ensuite les conditions dans lesquelles la

preuve de 'exploitation est apportée : celle-ci incombe au propriétaire
de la marque dont la déchéance est demandée et peut étre attestée par
tout moyen.

Il prévoit enfin que l'usage sérieux de la marque,

commencé ou repris postérieurement a la période de cinq ans précitée,

ne fait pas obstacle & la demande s'il a été seulement entrepris depuis
trois mois aprés que leur propriétaire a eu connaissance de
I'éventualité de 1a demande de déchéance.

Le texte de la proposition de loi initiale disposait que.

~lexploitation et les préparatifs ne sont pas pris en considération s'ils

sont_intervenus aprés une notification du demandeur en déchéance
“suivie, dans le délai prescrit par décret, de l'introduction de laction. »

¥ . ope s . “
L'Assemblée nationale a modifié cette rédaction dans le
souci de se conformer davantage a la directive évoquant une seule
référence a 1'éventualité d'une demande de déchéance et non 4 une

quelconque notification. Elle a souhaité par ailleurs precxser les deldll“

dans la loi. R
Votre commission se montre favorable & Ieconomxe
generale du present article et -approuve le souci rédactionnel qul a
animé la premigre Chambre.
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Elle vous demande d'adopter le présent article sans
modification.

Article 25

Déchéance de la marque devenue générique ou trompeuse

Reprenant a son tour le droit en vigueur et les
prescriptions de la directive, le présent article prévoit la déchéance de
la marque lorsque celle-ci devient la désignation dans le commerce du
produit ou du service ou qu'elle apparait, a4 I'usage, propre a induire le
public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la
provenance géographique du produit ou du service.

Q

On reléve de nombreux exemples de marques devenues la
désignation générique d'un produit ou d'un service. Il est 4 noter
cependant que le propriétaire n'est déchu de son titre dans ce cas que
si cette évolution résulte de sa propre attitude. Dés lors apparait un
délicat probléme de preuve, réglé au cas par cas.

Votre commission vous demande d'adopter le présent
article sans modification.

Article 26

Registre national de marques

Reproduisant le droit actuel, le présent article prévoit que
toute transmission ou modification des droits attachés & unemarque
enregistrée doit, pour étre opposable aux tiers, étre inscrite au
Registre national des marques.

Ce registre est tenu par 1'Institut national de la propriété
industrielle, lequel tient également un Registre national des brevéts
et tiendra pareillement, si vous retenez les propositions de votre
commission présentées dans le cadre de 'examen en seconde lecture
du projet de loi relatif & la propriété industrielle, un Registre national
des dessins et modéles.

Votre commission vous demande d'adopter le présent
article sans modification.
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TITREV
DES MARQUES COLLECTIVES

]

Article 27

Définition de la marque collective

Premier des trois articles du-présent titre, lequel s'efforce
de clarifier le droit en vigueur, l'article 27 de la proposition de loi
propose une définition de la marque collective. Il revét ainsi une
portée significative dans la mesure oll ce type de marque recoit
aujourd'hui de multiples applications. Les marques collectives, en
effet, répondent fréquemment & un souci d'information du
consommateur. Elles peuvent étre simplement collectives, stricto
sensu, ou dites collectives de certification (1J. Dans le premier cas, elles
sont les marques exploitées par une ensemble de personnes respectant
un réglement d'usage établi par le titulaire de 1'enregistrement. Dans
le second cas, elles s'appliquent 4 un produit ou service présentant
notamment quant & sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des
caractéres précisés dans son- réglement. Parmi elles, on reléve plus
spécialement les labels. Il convient cependant de distinguer ces
marques des appellations d'origine qui relévent d'une législation
séparée,

Le présent article souligne la distinction ainsi rappelée,
insuffisamment affirmée par le droit actuel, entre les marques
collectives simples et les marques collectives de certification.

Votre commission vous demande d'adopter 'article sans
modification. ) [i\

(1) La directive fait également référence a la notion de marque collective de garantie.
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Article 28

Régimes respectifs des marques collectives simples
et des marques collectives de certification

Le présent article prévoit 'application des dispositions de
la proposition & l'ensemble des marques collectives, sous réserve de
deux dispositions particuliéres énumérées par l'article propres aux.
marques collectives de certification, complétées de dispositions.
figurant & I'article suivant,

L'article énumére ainsi six conditions ;

!
- une marque collective de certification ne peut étre
déposée que par une personne morale qui n'est ni fabricant, ni
importateur, ni vendeur, des produits ou services ;

- le dépot d'une marque collective de certification doit
comprendre un réglement déterminant les conditions auxquelles est
subordonné l'usage de la marque ;

- l'usage de 1a marque collective de certification est ouvert
4 toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des
produits ou des services répondant aux conditions imposées par le
réglement ;

- la marque collective de certification ne peut faire l'objet
ni de cession, ni de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée ;
toutefois, en cas de dissolution dela personne morale qui en est
titulaire, elle peut étre transmise 4 une autre personne morale dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

- la demande d'enregistrement est rejetée lorsqu'elle ne
satisfait pas aux conditions fixées par la législation applicable a la
certification ;

- lorsqu'une marque de certification a été utilisée et qu'elle
a cessé d'étre protégée par la loi, elle ne peut, sous réserve des
dispositions de l'article 11 ci-dessus, étre ni déposée, ni utilisée 4 un
titre quelconque avant un délai de dix ans.

Le régime -ainsi prévu se veut donner un caractére
indiscutable & la marque, en subordonnant notamment
l'enregistrement au respect de la législation applicable & la
certification.
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Il est &2 nater que cette législation est deJa fort étendue : on
reléve ainsi :

- les articles 28-1 et s. de la loi n° 60-808 du 5 aolit 1960
d'orientation agricole traitant des labels agricoles ;

- les articles 22 et s. de la loi n® 78-23 du 10 janvier 1978
sur la protection et l'information des consommateurs, relatif aux
certificats de qualification des produits industriels;

- 'article 26 de la méme loi, quant aux prestations de
services ;

- les articles L 413-1 et s. du code du travail, relatifs aux
marques ou labels des syndicats.

 Les autres conditions enumérées par l'article complétent
quant 4 elles utilement le dispositif

Votre commission vous demande d'adopter le présent
article sans modification.

Article 29
Nullité de 1a marque collective de certification

Complétant le régime particulier des marques collectives
de certification défini & l'article précédent, le présent article établit
un régime spécifique de nullité de ce type de marque. Il élargit dans
leur cas le dispositif de nullité des marques en général établi par
l'article 22 de la proposition de loi. C'est ainsi que, comme dans le
droit commun, la nullité peut étre prononcée sur reguéte du ministére
public, mais qu'une telle nullité peut étre également alleguee par tout
intéressé. Les causes d'une telle nullité sont elles aussi étendues :
l'invalidation de 1a marque peut étre prononcée dans les différents cas
du droit commun, mais aussi lorsque la marque ne répond pas a 'une
~ des prescriptions du présent titre, et plus specxalement celles de
~ l'article 28, :

- L'article rejoint cependant le droit commun quant a l'effet
absolu de 1a décision d'annulation.

Q
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Votre commission vous demande d'adopter le présent
article sans modification.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVE/RSES
y

Article 30 -

= Décisioné du directeur de I'lnstitut national
de la propriété industrielle

: Reformulant une solution du droit actuel des marques, le
présent article confie au directeur de l'Institut national de la
propriété industrielle mission de prendre les décisions prévues par la
proposition de, loi en matiére de demande d'enregistrement, de
demande de relevé de déchéance et d'inscription au Registre national
des mdrques. Il prévoit par ailleurs, complétant a ce titre le régime de

3

la procédure d'opposition défini par la proposition, que le directeur de -

I'Institut statue sur les oppositions. L'article rappelle enfin une autre
solution tradltlonnelle selon laquelle, dans l'exercice de ces fonctions,
il n'est pas soumis & 'autorité de tutelle.

Dans un deuxiéme paragraphe, l'article détermire les
conditions dans lesquelles il est statué sur l'opposition,~complétant a
cet égard le régime prévu a l'article 7. Il indique qu'il est statué sur
I'opposition aprés une procédure contradictoire définie par décret en
Conseil d'Etat.

Enfin, dans un dernier paragraphe, il établit les.

conditions dans lesquelles les décisions du directeur de I'INPI doivent
étre motivées. Il prévoit ainsi que toute décision doit étre motivée
lorsqu'elle emporte :

- rejet d'une demande d'enregistrement de marque ou
d'inscription au registre national ;

- acceptation ou rejet d'une opposition ou d'une demande
de relevé de déchéance.

11 est & noter que l'article emprunte de la sorte au droit
commun quant aux différentes décisions de rejet prévues, celui-ci
prevoyank la motivation obligatoire des décisions individuelles

f
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défavorables. En revanche, il ajoute a ce droit quant & la motivation
des décisions éventuelles d'acceptation.

Le texte initial de la proposition de loi rappelait enfin la
compétence, déja prévue par le droit actuel, des cours d'appel 4 'égard
des recours formés contre les décisions du directeur de 1'Institut et a la
procédure suivie devant ces cours. Il réaffirmait par ailleurs la
faculté d'un pourvoi a la disposition des parties et dit directeur de
'Institut tout en étendant le dispositif au ministére public, ce dernier
n'étant habilité jusqu'alors qu'au seul pourvoi restrictif formé le cas
échéant dans l'intérét de la loi. L'Assemblée nationale a estimé
souhaitable de supprimer ces dispositions faisant observer que la
premiére d'entre elles figurait déja dans la loi n°® 51-444 du 19 avril
1951 portant création de I'INPI, quand d'ailleurs 4 l'ensemble des
titres de propriété industrielle, et que la seconde se révélait déja
largement satisfaite par le droit en vigueur.

Votre commission vous demande d'adopter le présent
article sous la réserve d'un amendement de forme.

Article 31
Actions civiles relatives aux marques

Compétence

Le présent article s'est proposé de modifier les régles
actuelles de compétence en matiére d'action civile relative aux
margques. ;

La loi du 31 décembre 1964 prévoyait la compétence de
l'autorité judiciaire. Ce n'était que dans le seul cas d'une action civile
relative & la marque stricto sensu qu'elle établissait la compétence des
tribunauxde grande‘ins‘ténce

La proposition de 101 a élargi la competence de ces
tribunaux, étendant celle-ci aux actions remettant en jeu a la fois une
question de marque et une question de dessins ou modéles ou de
concurrence déloyale connexes. Dans le droit actuel, ces questions
relevaient des régles traditionnelles de la connexité et se voyaient
renvoyées devant la juridiction saisie du litige principal. La loi
accordant compétence & l'autorité judiciaire en général, elles
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pouvaient par exemple se voir portées devant un tribunal de
commerce.

Votre commission comprend le souci des auteurs de la
proposition de loi d'unifier davantage le contentieux devant une seule
juridiction. Cependant, elle pense que e souci conduit & une
conception trop restrictive de la compétence. Il peut en effet étre utile
dans certains cas que l'affaire, lorsque celle-ci est connexe a un litige
principal, soit examinée par la juridiction chargée de ce litige, fut-elle
autre que le TGL.

Auusi, elle vous demande d'adoptér un amendement
rétablissant sous une réserve ponctuelle le droit en vigueur sur ce
point. v

Article additionnel aprés larticle 31

Arbitrage

Aprés l'article. 81, votre commission vous’ demande
d'adopter un amendement tendant & l'ingertion d'un article
additionnel affirmant, comme dans le droit des brevets, l'ouverture
d'une faculté d'arbltrage en matiére de marque, sous la réserve des
matiéres intéressant l'ordre public.

La loi du 2 janvier 1968 relative aux brevets d'invention
. avait en effet réaffirmé une telle faculté, simple application du droit
commun, dans le but toutefois d'éviter tolite contestation sur ce point.
Renvoyant au drqﬁ,,geri.a‘ég elle réservait cependant le cas de ces
matiéres, excluant a ce e tout recours a l'arbitrage quant a la

validité du brevet ou 4 la contrefacon.

_ Votre commission vous propose ainsi une méme
réaffirmation, réduite a l'identique, dans le cas des marques.

Article 32

Application de la loi aux étrangers

Le présent article détermine les conditions d'application
des dispositions de la proposition de loi aux étrangers.
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Dans un premier temps, il renvoit 4 la Convention de
Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle
relativement aux étrangers ressortissant des Etats signataires de la
Convention.

Ensuite, il prévoit 1'application de 1a proposition de loi aux
étrangers n'étant ni établis, ni domiciliés sur le territoire national.

11 est & noter que les ressortissants des Etats signataires
de la Convention se voient ainsi relever 15 fois des dispositions de la
Convention et de celles de la proposition de loi. Ce double dispositif

n'est cependant que de faible portée, celle-ci intégrant les dispositions
de celle-la.

, Il dispose enfin que les autres éytrangers peuvent invoquer
le bénéfice des dispositions de la proposition de loi.

Cependant, l'article comporte une réserve sur ce dernier
point. Il prévoit que ce bénéfice est subordonné aux conditions que
'étranger justifie avoir réguliérement déposé la marque ou obtenu
son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son
établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection
aux marques francaises. L'article écarte cependant cette condition
dans le cas ol des conventions internationales spécifiques couvrant
les intéressés définiraient un dispositif différent.

Votre commission vous demande d'adopter le présent
article sans modification.

Article 33

Droit de priorité

| Le présent article se propose de définir les conditions
d'application de ce qu'il est convenu d'appeler le droit de priorité.

Ce droit se définit comme le droit accordé a4 un déposant,
lorsque celui-ci a déposé son titre dans un pays déterminé, pendant un
délai défini, de réclamer la priorité dans un autre pays. Il est une
piéce essentielle de la Convention de Paris du 20 mars 1883, tant en
matiére de brevets qu'en matiére de marques. La Convention en
aménage les conditions d'application dans le cas de dépots effectués
par des ressortissants des Etats signataires.
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Les auteurs de la proposition de loi ont jugé utile d’étendre
le mécanisme aux pays autres que ceux de la Con\g?i;ﬁﬁ»ion, ala
condition que le pays étranger accorde un méme droit ad‘ééposant de
marque francaise. Il prévoit ainsi que «le droit de priorité prévu a
larticle 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle est étendu & toute marque préalablement déposée dans un
pays étranger.. L'article ajoute cependant que «lorsque le demiandeur
ne peut prétendre au bénéfice de cette convention, le droit de priorité est
subordonné a la reconnaissance par ledit pays du méme droit lors du
dépot des marques frangaises».

De la sorte, l'article se veut une sorte d'incitation a ce que
les rares pays non signataires de la Convention de Paris accordent un
tel droit aux ressortissants francais.

7 Votre commission vous demande d'adopter le présent
article sans modification.

Article 34

Sanctions pénales

| Le présent. article se propose de refondre sensiblement le
régime pénal applicable en matiére de droit des marques.

Votre commission a rappelé dans le cadre de l'exposé
général du présent rapport que l'existence d'un droit pénal des
marques se révélait une caractéristique de la matiére distinguant
celle-ci du droit des brevets (15 Ce régime pénal figure actuellement
aux article 422 4 423-4 du code pénal. Il se propose de couvrir un
grand nombre de cas de figure allant de la contrefacon proprement
dite 4 l'imitation fauduleuse de la marque, au délit d'usage, a la
substitution de produits, au délit d'apposition d'une marque
appartenant & autrui et au recel de produits contrefaits.

‘ Cependant, pour les auteurs de la proposition de loi, ce
régime se révéle par trop complexe. Ainsi, par exemple la distinction
entre la coptrefacon et l'imitation frauduleuse de la marque suscite
des débatséxagérément difficiles. Notre collégue Frangois Colcombet,

{1} Votre commission vous a propose lors de l'examen du projet de loi relatif é la
proprieté industrielle en seconde lecture le rétublissement du delit de contrefagon en
matiere de brevet. Aussi, si vous la suivez, le droit des brevets rejoindra sur ce point le
droil des marques. 0
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dans son rapport fait au nom de la commission des Lois de 1'Assemblée
nationale sur la proposition de loi, rappelle ainsi un intéressant cas de
figure emprunté a la jurisprudence : 'affaire de la Vache sérieuse.
S'agissait-il en l'occurrence d'une contrefacon ou d'une imitation
frauduleuse ? Le tribunal trancha en définitive pour la contrefagon
car 1'élément caractéristique de la marque était de donner un
sentiment humain & une vache,

Le degré de complexité ainsi atteint en arrivait
néanmoins, semble-t-il, 4 nuire & 'efficacité du dispositif répressif,

, Aussi, le présent article s'est proposé une réécriture des
articles 422 a 423-2 et abroge les articles 423-3 et 423-4.

L'article 422 nouveau unifie les actuels délits de
contrefacon et d'imitation frauduleuse présentés ci-dessus. Il reprend
a cet effet les caractéristiques de la contrefagon énumérées aux
articles 12 et 13 de la proposition de loi quant & la contrefagon
appr }*endee au plan civil, et applique & ce nouveau délit de
conteg f‘/ acon des peines legerement modifiées par rapport au droit en
vxgueur Cette umﬁcatlon parait ainsi une utile simplification.

L'article 422-1 se propose quant a lui de sanctionner dans
des termes proches du droit actuel les délits d'usage, de substitution
de produit, et de recel

L'article 422-2 sanctionne l'utilisation d'une marque
collective de certification en violation du réglement accompagnant le
dépot, I'usage d'une telle marque ainsi irregulierement employée ou
I'usage, la reproduction, l'imitation, la vente, la mise en vente, la
fournitude ou l'offre de fourniture de produits ou services revétus
d'une telle marque dans un délai de dix ans & compter de la date a
laquelle a pris fin la protection de 1a marque.

L'article 423 prévoit, pour sa part, par reprise du droit
commun, qu'en cas de récidive les peines encourues sont portées au
double.

L'article 423-1 détermine la faculté pour le tribunal
d'ordonner l'affichage du jugement ou sa publication intégrale.

Enfin, l'article 423-2 permet & la juridiction de prononcer
la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant
servi & commettre le délit. Celle-ci peut également ordonner que les
produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque sans
prejudlce des dommages-intéréts dus. Enfin, elle peut egalement
prescrire leur destructlon



L'Assemblée nationale a adopté le présent article sous la
réserve d'une modification ponctuelle a4 l'article 422-1 limitant la
sanction prévue au a) de cet article & quiconque ayant «sans motif
légitime détenu; vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des
produits ou des services sous une margue qu'il sait contrefaite».

Votre commission craint que cette limitation ne suscite
quelques difficultés. Aussi, elle vous propose une rédaction différente
du a) sur ce point.

Sous la réserve de cet amendement, et d'un second
amendement d'ordre rédactionnel a l'article 422 nouveau, elle vous
demande d'adopter le présent article dans le texte proposé par
I'Assemblée nationale.

Article 35

Abrogations

Le présent article complétant la refonte du régime pénal
des marques se propose l'abrogation des artlcles 423-3 et 423-4 du
code pénal. 5

L'article 423-3 faisait obligation au tribunal de prescrire
que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les
produits y étant assujettis lorsque le tribunal était saisi d'un délit
d'imitation ou d'un délit d'usage. Il définissait par ailleurs un régime
de confiscation, absorbé par le nouveau mécanisme prévu en la
matiére par l'article 423-2,

L'article 423-4 etablissait un régime de répression en
matiére de marques collectives, refondu par le nouvel article 422-2,

Les auteurs de la proposition de loi ont souhaité
I'abrogation de ces deux articles :

- dans les deux derniers cas, dans un simple souci de
coordination ;

- dans le premier, dans un but de simplification du régime
penal applicable.



Votre commission vous demande d'adopter le présent
article sans modification.

= Article 36

Décret d'application

DlSposxtxon classique, le-présent article prévoit que des
décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les
conditions d'application de la présente loi.

On relévera que cette voie a été jugée préférable a celle du
décret simple, compte tenu du caractére essentiel des dispositions
d'application d'un texte lui-méme d'une portée significative.

Votre commission se montre favorable a ce choix.

1

Elle vous demande d'adopter le présent article sans
modification.

Article 37
Entrée en vigueur

Le présent article détermine les conditions dans lesquelles
ld proposition de loi recevra application. Dans un premier temps, il
prévoit que celle-ci entrera en vigueur «a une date fixée par décret et
au plus tard aprés sa publication». Il dispose ensuite que l'article 7,
fixant la procédure d'application sera mis en veuvre «selon un
calendrier a établir par décrét et au plus tard cing ans aprés lentrée en
vigueur de la présente loi»11;. : :

. D'aprés les information réunies par votre rapporteur,
cette derniére condition procéde du souci des auteurs de la proposition
de loi d'éviter un engorgement de I'INPI, lequel pourrait étre conduit,
selon certaines estimations, 4 devoir examiner plusieurs milliers de
demandes d'opposition lorsque la procédure sera mise en oeuvre. Or,

e Llurticle prevoit par ailleurs que les demandes deposees unterieurement a lentree
en vigueur de lu presente loi seront examinees et enregistrees selon la procedure
instituee par la loi du 31 decembre 1964



4 I'évidence, I'Inistitut ne serait-pas en mesure de faire face 4 un tel
afflux dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi (1.

Votre commission partage pleinement ce souci. Elle pense

) neanmom&que le renvoi envisagé a un calendrier établi par décret

réduit éxagérement l'intervention du législateur. D'aprés I'LN.P.L,
I'entrée en vigueur du dispositif aurait été reliée par le décret prévu,

+ & la classification internationale de produits et services établis en

application de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957. Aussi, votre
commission vous propose de prévoir ce renvoi dans le texte méme du
present article. Une référence semblable avait d'ailleurs été retenue

- quant a I'entrée en vigueur des chsposxtlons de la loi du 2 janvier 1968

sur les brevets d'invention. \ li

Votre commission g")ense par ailleurs qu'il n'est pas
possible de subordonner 1'entrr1e en vigueur des autres dispositions de
la loi & l'intervention d'un decret malgré la fixation d'une date butoir
par la loi. —

a

7
Aussi, elle vous propose, par amendement, de refondre
les dispositions du premier alinéa du présent article sur ces deux
points. .

Article 38
Application outre-mzer
——
Le présent article prévoit 'application des dispositions de

la proposition de loi & la collectivité territoriale de Mayotte et aux
territoires d'outre-mer, sous la réserve dune précision d'ordre

procédural.

Il regoit 'accord de votre commission qui vous demande de
l'adopter sans modification.

(1) Le directeur de [Tnstitut doit ~rappelons-le~ statuer sur les oppositions, en vertu
de llarticle 7 de la proposition de loi, dans les six mois.



Article 39

Abrogation de la loi du 31 décem,ﬁ?ﬁfe 1964

Ainsi qu'on 1'a vu dans l'exposé général du présent
rapport le projet de loi relatif & la-propriété industrielle que vous avez
examiné en premiére lecture a la derniére session et que vous
examinerez en deuxiéme lecture dans le méme temps que la’ présente
proposition, s'était limité 4 compléter ou modifier la loi du 2 janvier
1968 précitée.

En revanche, la mise en conformité du droit frangais des
marques avec la directive du 21 décembre 1988, ainsi que les
modifications et compléments prévus par la proposition, ont rendu
impossible 1a simple refonte du texte en vigueur.

»

\ Aussi, le présent ‘article prévoit-il que la loi du
31 décembre 1964 cessera de produire effet a4 la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.

Votre commission vous demande d'adopter l'article sans
modification. .

Sous le bénéfice de ces différentes observations et sous la
réserve des amendements qu'elle vous a présentés, votre commission
des Lois vous demande d'adopter la présente proposition de loi.



Texte en vigueur

, Lot o° 64-1360 du-31 décembre
1964, sur lés marques de fa-
brigue, de commerce ou de
service,

Article premier. — Sont consi-
déres comme marques de fabri-
que, de comiierce ou de service
les noms patronymiques, les
pseudonymeés, les noms géogtns
phiques, les dénominations arbi-
traires ou de fantaisie, 1a forine
caractéristique du produit ou de
son conditionfiement, les &ti-
quettes, enveldppes, emblémes,
emprelintes, timbres, cachets, vi-
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TABLEAU COMPARATIF

Texte de la
proposition de loi

——

TITRE PREMIER

DES ELEMENTS
CONSTITUTIFS
DE LA MARQUE

Article premier,

La marque de fabrique, de
commierce ou de service est un
signe stsceptible de représenta-
tion graphique servant & distin-
guer les produits ou services pou-
vant faire ['objet de lactivité
d'une personne physique ou
morale,

Peuvent notamment constituer
une marque :

a) les dénominations sous
toutes les formes telles que :°
mots, assemblages de mots,
homs patronymiques et géogra-
phiques, pseudonymes, lettres,
chiffres, sigles ;

bj les signes s6nores tels que :
sonis, phrases musicales ¢

Texte adoptée par
I’Assemblée nationale

TITRE PREMIER
DES ELEMENTS

CONSTITUTIFS
- DE LA MARQUE
Atticle premier,

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

a) Sans modificatiofi.

b) Sans modification.

o

@

Propositions
de la Commission

TITRE PREMIER

DES ELEMENTS
CONSTITUTIFS
DE LA MARQUE:

" Atticle premier.

La marque.,.
signe distinctif susceptible,..
.. Sefvant & identi-
Jer les produits ou services d'une
personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer
uii tel signe :

a) Sans‘modiﬁcation.
«

b

b) Sans modification.



Texte en vigueur

gnettes, lisiéres, liserés, combi-

naisons ou dispositions de cou- .

feurs, dessins, reliefs, lettres,
chiffres, devises et, en général,
tous signes matériels servant 4
distinguer les produits, objets ou
services d'une entreprise quel~.
conque,

La marque de fabrique, de
commerce ou de service est fa-
cuitative, Toutefois, des décrels
en Conseil d'Etat peuvent, ex-
ceptionnellement, la déclarer
aoiigatoire pour les produits ou
services qu'ils déterminent.

Y Art 3. — Ne peuvent ére
chnsidérés comme une marque
ni‘en faire partie les signes dont

"-\_\_ i
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Texte de la
progosition de lof -

¢) les signes figuratifs a deux
ou trois dimensions tels que

dessins, étiquettes, cachets, lisiéyj;

res, reliefs ; les formes, notam-
mient celles du produit ou de son
conditionnément ; les disposi-
tions, combinaisons out nuances
de couleurs,

Art, 2.

Le caractére distinctif d’un

signe de nature a constituer urie
marque §'apprécie 4 I'égard des
produits ou services désigneés, //
peut étre acquis par l'usage,

Sont dépourvus de caractére
distinctif & :

a) les signes ou dénomings

tions qui, dans le langage courant

ou professionnel, sont exclusi-
vement la désignation nécessaire,
générique ou usuelle du produit
oti du service ;

b) les signes servant exclusi-
vemient & désigner une caractéris-
tique du produit ou du service et
notamment |'éspéce, la qualité, la
quantité, la destination, 1a valeur,
la provenance géographique,
I'époque de la production du
bien ou de la prestation de ser-
vice

¢} les signes constitués exclu-
sivement, soit par la forme ou la.
couleur imposéé par la nature ou
la fonction du produit, soit par Ja
forme qui confére a ce dernier sa
valeur substantielle.

Art. 3.

Indépendamment des signes
dont l'usage est légalement in-
terdit, ne peut étre adopté

]

_ Texte adopté par
I?’Assemblée nationale

c) Les signes figuratifs tels
que dessins...

de couleurs,

Art, 2,

Sans modification.

Art, 3,

Ne peut étre adopté comme
marque ou élément de marque
un signe

3y

¢) ..

..., teliefs, hologramines, logos,
images de synthése ; les formes...
....conditionnement ou celles ca-,
ractérisant uin service ; les dispo-
sitions...

.. couleurs.

Art. 2,

Le caractére...
... désignés,

Aliriéa sans modification.

a) Sans. modification.

b) les signes ou dénominations
servant...

.. de ser-
vice ;

¢) les signes coristitués exclu-
sivement par ld foriie imposée
par fa nature ou la fonctioii du
produit, ou cornférant & ce dernier
sa valeur substantielle,

Le caractére distinctif pewt,
sauf dans le cas prévu a l'alinéa
précédent (c), étre dcquis par
l'usage.

Art. 3.

Sans modification.

9
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Texte en vigueur

{'utilisation serait contraire a
I'ordre public ou aux bonnes
miceurs, ainsi que les signes ex-
clus par Particle 6 fer de la
convention de Paris pour la pro-

tection de la propriété indus-

trielle du 20 mars 1883 révisée,

Ne' peuvent, en outre, étre
considérées comime marques :

Celles qui sont constituées
exclusivement de la désignation
nécessaire ou générique du pro-
duit et du service ou qui compor-
tent des indications propres a
tromper le publics

Celles qui sont composées
exclusivement de¢ termes indi-
quant la gualité essentielle du
produit ou du seivice, ou la
composition du produit,

- 61 —

Texte de la
proposition de loi

. comme marque ou élément de

marque un signe :

a) exclu par 'article 6 rer de
la Convention de Paris en date
du 20 mare 1883, révisée, pour
la protection de la propriété in-
dustrielle ;

b} dont I'utilisation serait
contraire 4 I'ordre public ou aux
boitnes moeurs

¢) de nature a tromper le
public, notamment siir la nature,
la qualité ou la provenance géo-
graphique du produit ou du ser-
vice,

Art, 4.

> Ne peut étre adopté comme
marque, un signe sur lequel exis-
tent des droits antérieurement
acquis, et notamment un signe
portant atteinte :

a) & une marque antérieure
valablement enregistrée ou no-
{oirement connue au sens’de
{"article 6 bis de 1a Copvention
de Paris pour la protection de la

- propricté industrielle ;

b) & uné dénomination ou
raison sociale, & un nom com-
mercial ou & une énseigiie ayant
un rayonnement fational, s'il

- existe un risqué de confusion

dans 'esprit du public;

¢) & une appellation d'origine

| valablemient protégee ;

d) dux droits résuitant d'une
cuvre littéraire ou artistique ou

- d'un dessin ou modéle valable-
fient protége ;

e} au droit de la personnalité
d'un tiers, notamment 4 son nom

Texte adopté par
PAssemblée nationa!e

a} Sans modification.

b) contraire & Fordre public
ou aux bonnes mceurs, ou dont
'utilisation est légalement inter-
dite ;

¢) Sans modification.

Art, 4,

Alinéa sans modification,

a) @ uné marqué antérieure
enregistrée ou...

b) a uneé dénomiination ou
raison sociale, s'il existe un ris-
que de confusion dans 'ésprit du
public

¢) 4 un rom commercial ou &

une enseigne connus sur ['en-
semble du territoire national, s'il
existe un risque de confusion
dans I'esprit du public

d) & une appeliation d'origine
protegee ;

¢) aux droits d'auteur ;
J) aux droits résultant d'un
dessii ou miodéle protéegé ;

g) au droit de la personnalité
d‘un tiers, notamment i son fiom

Propositions
de la Commission

Ar. 4.

Alinéa sans modification.

a) Sans modification.

b) Sans modification.

¢) Sans modification.

d) Sans modification,

¢) Sans modification.

/) Sans modification.

gl Sans modification.



Texte en yvigueur

Art. 4. ~ La propriété de la
muirque s'acquiert par fe premier
dépot,  valablement  effectue
conformeément aux dispositions
de la presente loi et des décrets
pris pour son application, qui
déterminent les modalités et
conditions dudit depdt, ainsi que
les dctes ou paiements de taxes
qui en perpetuent I'existence.

Toutefols, le titulaire d'une
mirque notoirement connue au
sens de l'aricle 6 bis de fa
Convention de Paris pour la
protection de la prapriete indus-
trielle peut réclamer I'annulation
du. depot d’une marque suscepti-
ble de creer une confusion avec
la sienne. Cette action ne peut
plus étre Intentée aprés I'expira-
tion d'un détai de cing ans 4
compter de la date du depol
lorsque celui-ci a eté effectue de
bonne foi.

Sous reserve des dispositions
-{ransitoires prévues aux ari-
cles 35 ¢t 36, le seul usage a titre
de marque de 'un des signes
prevus a Particle premier ne
confere aucun droit & I'usager,

Art. 9. — Le dépot de la
marque produit ses effets pen-
dant dix ans, La propricie de la
marque pett étre conservee inde-
finiment par dépdts successifs
soumis au palement d'une taxe,

Art. 3 = Quiconque veut de-
poser une marque doit remettre
 l'lnstitut national de Ia pro-

7
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Texte de Ja
proposition de lol

patronymique ou a son pseudo- |
| nyme.

TITRE II

DE L’ACQUISITION
DU DROIT
SUR LA MARQUE

Art. 5.

La propriété de la marque
s'acquiert par 1'enregistrement.
La marque peut étre acquise en
copropriéte.

“L'enregistrément produit ses

- effets a compter de la date de
- déep6t de la derhande pour uie

periode de dix anis indéfiniment
refiouvelable,

Art. 6.

La demande d'enregistrement

- est presentee et publiee dans les

forries et conditions fixees par la

~ Texte adopté par
I’Assemblée nationale

patronymique, a son pseudo-
nyme, ou @ son image.

TITRE 1l

DE L'ACQUISITION
DU DROIT
SUR LA MARQUE

Art. 5.

Alinea sans modification.

L'enregistrement...

, . UNE
periode de dix ans renouvelable,

Art. 6.

Sans modification.

Propositions
de la Comniission

k) au nom ou @ l'image d'une
collectivité territoriale.

TITRE 11

DE L’ACQUISITION
DU DROIT
SUR LA MARQUE

Ar. 5.

Alinéa sans modification,

L'enregistrement...

« dix ans indéfiniment
fenouvelable,

Art. 6.

Sans modification.



Texte en vigueur

priété industrielle ou au greffe du
tribunal de commerce de son
domicile le modele de la marque
comportant P'énumeération des
produifs ou seérvices auxquels
s’applique la marque et les clas-
ses correspondantes.

Art. 6. - Le deposant domici-
lié & V'etranger doit faire élection
de domicile en France.

Le dépat de sa marque sera
obligatoirement effectue auprés
de institut nationat de la pro-
prieté industrielle. Le droit de
priorité attache 4 un dépot etran-
ger antérieur doit, 4 peine de
décheance, étre fevendiqué au
moment du depdt de la marque,
Toutefois, il peut étre reveridiqué
aupres de I'institut national de la
propriéte industrielle dans les six
mois qui suivent le depot
moyerinant le palement préatable
d‘une taxe,

Texte de Ia
proposition de Joi

——

‘présente {oi ef précisées par de-
cret en Conseil d’Etat. Elie doit
comporter notamment le modéle
de la marque et J'énumération
° des produits ou services auxquels
elle s'applique.

Le déposant domicilie a
I'etranger doit faire élection de
domicite en France,

Ar. 7.

Dans un delaf fixé par decret
en Conscil d'Etat, opposition
peut étre faite a la demande
d'enregistrement sur le fonde-
ment de 1"article 4 -

Texte¢ adopté par
PAssemblée nationale

Ar. 7.

1. = Pendant le délai de deux
mois suivant la publication de la

demande d’enregistrement (oute |
personne intéressée peut formu-

fer ‘des observations auprés du
directeur de ['Institut national de
Ia propriété industrielle,

I, — Pendant le méme délai.
opposition a la demande d'enre-
gistrément, peut étre faite aupres
du directeur de I'Institut nationat
de {a propriété industrielle par le

Propositions
de la Cominission

Art, additionnel
avant lart. 7.

Pendant le délai de deux mois
suivant la publication de la de-
mande d'enregistrement, toute
personhe intéressée peut formuler
des gbservations auprés du direc-
teur de l'lnstitut national de la
propriété industrielle.

Lorsqui‘un signe ou une déno-
mination itcluant le nom d'une
collectivité tertitoriale fait l'objet
d'une demande d'enregisirenient,
la collectivité intéressée en est
informée par ledit Institt.

Art. 7.

1. — Supprimeé.

Pendant...



Texte en vigueur

-~ 64 —

3

Texte de la
proposition de loi

e

N

a) par le propriétaire d'une
marque enregistrée ou déposée
antérieurement ou bénéficiant
d'une date de priorité anté-
rieure ;

b) par le propriétaire d’une
marque antérieure notoirement
connue-au sens de P'article 6 bis®
de la Convention de Paris pour
la protection de la propriété in-

- dustrielle,

L'opposition est réputée reti-
rée §'il n'est pas statué dans un
deélai fixé par décret en Conseil
d'Etat,

Ant. 8.

Si un enregistrement a été
demandé, soit en fraude des
droits d'un tiers, soit en violation
d'une obligation légdle ou
conventionnelle, la personnie qui
estime gavoir un droit sur la
marque peut revendiquer sa pro-
prieté en justice, ,

A mioins que le déposant ne
soit de mauvaise foi, I'action en
revendication sé prescrit par
trois ans 4 compter de la publica-
tion dé la demandeé d'enregis-
tremént,

Arl. 9.

La demande d'enregistrement
est rejetée :

a) si elle rie satisfait pas aux
conditions previes 4 l'article 6 :

Texte adopté par
I’Assemblée nationale

propriétaire d'une marque enre-
gisirée ou déposée antérieure-
ment ou bénéficiant d'une date
de priorité antérieure, ou par le
propriétaire d'uné marque ante-
rieure notoirernent connue.

Le béneficiaire d'un droit ex-
clusif’ d’exploitation dispose du
méme droit,

L'opposition est réputée reje-
tée s'il n'est pas statué dans un
deélai de six mois suivanit {'eéxpira-
tion du délai prévi au paragra-
phe premier.

Toutefois, cé délal peut étre
suspendu sur demande conjointe
des parties; lorsque I'opposition
est fondée siir une demande
d'enregistrement de marque ainsi
qu'en cas d’action en nullité, en
dechéance ou en revendication
dé propriété.

7

An, 8.

Sans modification.

Art. 9.

Alinea sans modification.

a) Sans modiﬁcalion.

Propositions
de Ia Commission

... COnNnue,

Alinéa sans miodification.

1 en est de méme, pour l'appli-
calion des dispositions du dernier
alinéa (h) de larticle 4, de la
collectivité intéressée.

Le directeur de ['Institut natio-
nal de la propriéié industrielle
statue sur 'opposition dans un
délai de six mois suivant l'expira-
tion du délai prévu au premier
alinéa du présent article.

Toutefois, sur  demande
conjointe des parties, ce délai
peut étre suspendu au plus tavd :

— jusqu'd la décision définitive
prise sur urie demande d'enregis-
tremient de marque lorsque 1'op-
position est fondée sur cette de-
mande ;

— jusqu'd la décision définitive
en cas d'dction eri nullité, en
déchéance ou en revéndication
de propriéte.

Art. 8.

Sans modification.

Art. 9.

Sans modification.
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b) si le signe ne peut consti-

. tuer une marque par application

des articles premiers et 2, ou étre
adopté comme marque par ap-
plication deé l'article 3;

¢) si I'opposition dont elle fait
{'objet au titre de Varticle 7 est
reconnue justifiée,

Lorsque les motifs de rejet |

n'affectent la demande qu'en
partie, il n’est procédé qu'a son
rejet partiel.

Art. 10.

L'enregistrement d'une mar-

| que peut étre fenouvelé s'if e

comporte ni modification du si-
gne, ni extension de la liste des

- produits ou services, Le renou-

vellement est opéré et publié
selon des modalités et dans des
délais fixées par décret en

| Conseil d’Etat.

11 n'est soumis ni 4 la vérifica-

" tion de conformité aux disposi-

tions des articles premier, 2 et 3,
ni 4 la procédure d'opposition

- prévue a Particle 7.

La nouvelle période de dix ans
court 4 compler de l'expiration
de la précédente.

Toute modification dit signe

. ou extension de la liste des pro-

duits ou services deésignés doit

| faire I'objet d’un nouveau dépdt.

N

Texte adopté par
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b) si...

«. COmme une marque...

... larticle 3;

¢) Saiis modification,

Alinéa sans modification.

Ad, 10.

- Sans modification.

Propositions
de la Commission

Art. additionnel
aprés l'art. 9.

Le déposant peut demander
qu'une murgue soit enregistrée’
nonobstant l'opposition dont elle
Jait l'objet, s'il justifie que cet
enregistrement est indispensable
d la protection de la marque d
l'étranger.

Si l'opposition est ultérieure-
ment reconntie fondée, la décisioli
d'enregistreiitent est rapportée en
tout ou partie,

Art. 10.

Sans modification.
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Art. 1L,

Le demandeur qui n'a pas
respecté les délais fixés par les
décrets en Conseil d'Etat prévus
pour 'applicytion de la présente
loi, et gui justilie d'urie excuse
légitipié, peut, dans des condi-
tioiis fixées par décret en Conseil
d’Etat, étre releve des déchéan-
cés qu'il a pu encourir.

TITRE M1

DES DROITS CONFERES
PAR L'ENREGISTREMENT

Art. 12,

L'enregistrement de 14 marque
conféreé  son titulaire un droit de
propriété sur cette marque pour
les produits et services qu'il a
désignes.

L'atteinte portée a ce droit
constitue {the contrefacon enga-
geant ld responsabilité civile de
son gauteur. Constitue notam-
ment tne atteinte aux droits sur
la marque la violation des inter-
dictions prévues par I'article 13.

Art. 13.
Sont i;lerdils. sauf accord du
propriétaire ¢

a) la reproduction d'une mar-
que, ou sori imitation de nature

1 4 ¢réer un risque de confiision

dans I'esprit du public ;

h) l'usage ou l'apposition
d'uné marqite, féme avec l'ad-
jonction de mots tels que : « for-

‘mule, fagon, systéme, imitation,

genre », et 'usage d'une marque
reproduite ou imitee, pour des

| produits ou services identiques
1 ot similaires ;

Texte adopté par
1*Assemblée nationale

—

Art. 11,

Le demandeur qui n'a pas
respecté les deélais mentionnés
aux articles 6 et 10, et qui justifie
d'un empéchement qui n’est im-
putable ni a sa volonté, ni & sa
faute, ni & sa négligence, peut,
dans des conditions...

w. ERICOUrir,

TITRE il

DES DROITS CONFERES
PAR L’ENREGISTREMENT

An, 12,

Alinéa sans modification,

L'atteinte...

. de
son auteur, Constitue une at-
teinte aux droits de la marque,..

... Particle 13,

Art. 13,

1. —... .., sauf autorisation
du propriétaire :

a) la reproduction, 1'usdge oit
I'apposition  d'une  marque,
méme avec adjonction de mots
tels que : « formule, fagon, sys-
téme, imitation, genréw, ainsi
qué l'usage d'une marque fepro-
duite, pour des produits ou ser-
vices identiques 4 ceuix désigriés
dans 'enregistrement ;

Cf. supra c)

Propositions
de Ia Comniission

Art. 11,

Sans modification.

TITRE Nl
DES DROITS CONFERES

. PAR L’ENREGISTREMENT

Art. 12

Sans modification.

Ant. 13.

I. — Alinéa sans modification.

aj ..

... genre, mie-
thode », dinsi que...

... l'enregistrement.

[
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¢ la supptession ou la modifi-
cation d'une marque réguliére-
ment apposée.

L'interdiction prévue au b) de
I'alinéa précédent n'est pas ap-
plicable a 1'usage normal de ia

| marque pour des produits qui

ont été mis dans le commierce
sous cette derniere par son pro-
priétaire ol avec son corisente-
ment dans la Commtinauté éco-

 nomique européenne, Ne coristi-

tL\q\ pas notamment un usage
norimal, l'usage fait pour des
produits modifiés ou altérés

- aprés leur mise dans le com-

merce.

Art. 14,

L'emploi d'une marque notoi-
rement connue pour des produits
ou services non similaires a ceux
deésignes dans ['enregistrement
ehgage la responsabilité civile de

' son auteur s'il est de nature a

portér prejudice au propriétaire
de la marque, notamment lors-
que cet emploi constitue tne

-exploitation injustifiée de la no-
. toriete de cette derniére,

Texte adopté par
1'Assemblée nationale

b) Sans modification.

I. — Sont interdits, sauf aitto-
risation du propriétaire, s'il peut
en résulter un risque de confu-
sion dans ’esprit du public :

a) 1a reproduction, I'usage ot
'apposition d'une marque, ainsi
que l'usage d’une marque répro-
duite, pour des produits ou ser-
vices simillires 4 ceux désignés
dans Pear/gistrement ;

b) I'imitation d’une marque et
I'usage d'une marque imitée,
pour des produits ou services
identiques ou similaires 4 ceux
désignés dans 'enregistrement.

III. — Les interdictions pre-
vites aux paragraphes précédents
ne s'étendent pas 4 l'usage fait
d'une-marque pour des produits
mis dans le commerce sous cette
derniére, par son propriétaire ou
avec son consentement, dans la
Communauté économique euro-
péerine.

Toutefois, faculté reste alors
ouverte au propriétaire de s’op-
poser & tout nouvel acte de
commercialisation §'il justifie de
justes motifs, tenant notamment
a la modification ou a I'altéra-
tior, ultérieurement intervenue,
de 1'état des produits,

Arl. 14,

L'émploi...

de la marque ou que.cet emploi...

. cette derniére,

Propesitions
de la Commission

bj Sdnis modification,

{I. — Sans modification.

III. — Alinea sans modifica-
tion,

Toutefois, ...

... 8'il justifie de
motifs /égitimes, tenant.,.

... produits.

Ar. 14

L'emploi d'une marque jouis-
sant d'un renoiiimée pour dés
produits...

... injustifiée de la re-

nommée de cette derniére.
Les dispositions de lalinéa
précédent sont applicables a

lemploi d'une marque notoire-
ment connue au sens de l'arti-
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Art, 2. — Le dépot d'un nom
patroriymique a titre de marque
n'interdit pas & un homonyme de
faire usage de son nom.

Toutefols, si 'usage porte at-
teinte aux droits de celui qui a
déposé le nom 4 titre de marque,
le déposant peut demander en
justice soit la réglementation,
soit l'interdiction de cet usage.

Art. 25 (alinéa premier). —
Les faits antérieurs @ la publica
tion de la marque nie sont pas
considérés comme #yint porté
atteinte aux drdits attachés 4 fa
marque. Cepéndant, poutront
gtre constatés et poursuivis les
falts postérieurs 4 la notification
au présumé contrefacteur d'ung
capie certifite de la demande
d'enregistrement de la marque,
Lé tribunal saisi sursgit & statuer
jusqu’a la publication de la tmar~
que.

_.68,_

Texte de ta
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AL IS,

L'enregistrement d'une mar-
que neé fait pas obstacle a Putilisa-
tion du méme signe ou d'un
signe similalre comme :

a) dénomindtion sociale, nom
commercial ou enseigne, lorsque
Putilisation 4 ce titre est, soit
antérieure 4 [I'enregistrement,
soit le fait d’un tiers de bonne foi
employant son nom patronymi-
que:

b) référence nécessaire pour
indiquer fa destination d'un pro-
duit ou d'un service, notamment
en tant qu'accessoire ou piéce
détachée, & condition qu'il n’y ai{
pus de confusion sur leur origine.

Toutefois, si cetle utilisation
porte atteinte i ses droits, le
titulaire de 'enregistrement peut
demander qu'elle soit limitée ou
interdite.

Art. 16,

Les faits antérieurs & la publi-
cation dé 4 demaride d'eriregis-

trement de ld marque ne peuvent

ére tonsidérés comiiie ayint
porté atteinte aux droits qui y
sont attachés,

Ceperidant, pourront  &tre

| constalés et poursuivis les faits

postérieurs 4 fa notification faite
au présurmé cofitrefacteur d'une
copie de la demanide d’enregis-
trement. Le tribunal saisi sursoit
A statuer jusqu'a Ia publication de
I'entegistrement.

Art. 17,

L'action civile en contrefuagon
est erigagée par le propriétaire de
1 marque. Toutefois, e bénéfi-

ques

Texte adopté par
PAssemblée nationale

et

B

Art. 15,

Alinéa sdns modification.

d)...
R ... lorsque
cette dhlisation est...

i

Y

b)...

... confusion dans leur ori-
gine.

Alinéa sans modification.

Art. 16.

Sans modification.

At 17,

Sans modification,

«. patronymi-.

Propositions
de la Conimission

cle 6 bis de Ja Convention_de
Paris pour la protection de la
propriété industrielle précitée,

i Art. 15,

Sans modification.

Art. 16,

Sans modification.

Art. 17.

Alinéa sans modification.
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ciaire d'un droit exclusif d'ex-
ploitation peut agir €én contrefa-
gon, sauf stipulation contraire du
contrat si, aprés mise en de-
meure, le titulaire n'exerce pas ce
droit,

Toute partie 4 un contrat de
licence est recevable a intervenir
dans Jinstance en cotitrefdgon
engagée par une autre partie, afin
d’obienir fa réparation du préju-
dice aui Jui est propre.

L'action en contrefacon se
prescrit par trois ans.

Texte adopté par
I’Assemblée nationale

ettt

4

Propositions
de 1a Commission

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Est irrecevable tout action en
contrefacon d'une margue posté-
Hewre enregistrée dont 'usage a
été toléré pendant cing ans; a
noins que son dépdt n'ait été
effectiue de mawvaise foi. Toute-
Jois, lirrecevabilité est limitée awx
seuls produits et services pour
lesquels l'usage a été 1léré.

Art, additionnel
aprés lart. 17.

Lorsqgue le tribunal est saist
d'une action en contrefagon, son
président, saist el statuant en fa
Jorme des référés, peut interdire,
d tltre provisoire, sous astreinte, la
poursuite des actes argués de
contrefagon, ot subordonjier cette

= polirsiite d la constitution de

garanties destinées a assurer l'in-
demnisation du propriétaire de la
margue ou du bénéficiaire d'un
droit exclusif d'exploitation.

La demande d'interdiction ou
de constitution de garanties n'est
admise gue si l'action au fond
apparait sériese et d é1é engagee
tans un bref délai a comipter du
jour ofi le propriéaire de la
margue ou le bénéficiaire d'un
droit exclusif d'exploitation a eu
connaissance des faits sur les-
quels elle est fondeée.

Le juge peut subordonner 1iti-
terdiction d Ia constitution par le
demandeur de garanties destinées
a assurer lindemnisation éven-
tuelle du préjudice subi par le
défendeur si l'action en vonirefa-
con est ultérieurement jugée non
foridée,
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Art. 25 (al. 2). = Le propties

taire d'une demande d'enregis-
trement d"une marque ou le pro-
prietuire d'une margue enregis-
tree est en droit de faire proce-
der, en vertu d’une ordonnance
du président du tribunal de
grande instance rendue sur re-
quéte, par tous huissiers assisies
d'experts de son choix, a la
description delaillée, avec ou
sans saisie réelle, des produits ou
des services qu'il pretend mar-
ques, livres ou fournis a son
prejudice en viofation de Ja pre-
sente loi.

Art 26, — A defaut par le
requerant de s'étre pourvu soit

par la voie civile, soit par Ja voie |

correctionnelle dans le defai de
quinzaine, outre les delais de
distance prevus par 'aticle 552
du code de procedure penale, la
description qu saisie est nulie de
plein droif. sans prejudice des
dommages-interéts qui peuvent
&tre, reclames s'if y a liew.

Toutes fes actions mettdrnit en
jeu a fa fois la question des
marques deposees et la gquestion
de concufrence deloyale connexe
sont portees exclusivement de-
vant les tribunaux de grande ins-
tance ainst qu'il est prevu a Parti-
cle 24

Texte de 1a
proposition de lof

Art, 18.

Le titulaire d'une demande
d'envegistrement, le proprictaire
d'une marque enregistree, ou le
beneficiaire d’un droit exclusif
d'exploitation est en droit de
faire“proceder en tout lieu. en
vertu d'une ordonnance du pré-
sident du tribunal de grande ins-
fance rendue sur requéte, par
tout huissier assisté d'experts de
son choix, soit a la description
detaillee avec ou sans preleve-
et - d’échantillons, soit a la
saisie reeflé, des produits ou des

| services qu'il pretend marqués,
- offerts a la vente, livres ou four-
| nis a sor prejudice én violation

de ses droits.

La saisie réelle peut étre su-

| bordorinee a la constitution de

garanties par le demandeur des-
tinees a assurer I'indemnisation
éventuelle du prejudice subi par
fe défendeur si F’action en contre-
fagon est ullerieurement jugee
non fondee.

A defaut pour le requerant de
s'étre pourvu. soit par la voie
civile, soit par la-voie correction-
nelle dans le delai de quinzaine,
la description ou saisie est nulle
de plein droit, sans prejudice des
dommiages-initeréts qui peuvent
étre reclames,

El

Ar. 19,

1. L'administration des doua-
nes peut. sur demande du pro-

_ Texte adopté par
I’Assemblée nationale

Art. 18.

Le tituluire...

.. en tout lieu, par
huissier, en ver{d,..

_ .. SUr fequéte, soit
a la description,..

so.

de ses droits. Sl v est autorisé
par le président du tribunal,
Fhuissier peut se faire assister des
experts de son choix.

L4 saisie... e SU-

bordonnee par le president du -

tribunal a la constifution...

e pAr
le defenseur si...
non fondee.
A defaut...
%
... qUinzaire,

fa saisie est nulle...

... reckimes.

Art. 19,

1. ...
... sur demande ecrite

prietare d'une marque enregis- | du proprictaire...

~ Propositions
de la Commiission

Arl. 18.

Le titulgire...

huissier, assisté d'experts de son
choix, en vertu..,

de ses droits.

Alinéa sans modificatiom,

Alinea sans modification.
o :

Ar. 19.
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i

Art. 13— Les cessions ou
concessions de licence de mare
que. ainst que leur tmise en gage
doivent étre constatees par écrit.

a
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]

trée ou du bénéficiaire d'un droit
exclusif d’exploitation habilité a

| agir-en contrefagon, reténir dans

le cadre de ses contrdles les
marchandises qu'i} prétend revé-
tues d’une marque constituant la
contrefagon de celle dont il a
obtenu 'enregistrement ou sur
laquelle il bénéficie d’un droit
d'usage exclusif.

Le demandeur ainsi que le
déclarant des marchandises sont
informes sans défai, par les servi-
ces douaniers, de la retenue a
laquelle ces demiers ont pro-
cede.

2. La mesure de retenue est
levée de plein droit a defaut pour
fe demandeur, dans le délai de
dix jours ouvrables & compter de
la date de retepue des marchan-
dises, de justifier aupres des ser-
vices douaniers :

~ soit de mesures conserva-
toires decidees par le president
du tribunal de grande instance

— $0it de s'étre pourvu par la
voie civile ou la voie correction-
nelle et d'avoir constitue les ga-
ranties requises pourocouvrir sa
responsabilite eventuelle au cas
ot la contrefagon ne serait pas
ulterieuretient reconnue.

TITRE IV

DE LA TRANSMISSION
E£T DE LA PERTE
DU DROIT
SUR LA MARQUE

Art. 20,

Les -droits attaches a -une
marque sont transmissibles en
“totalite- ou ko, partie, indepen-
damment de l"entreprise qui les

Texte adopté par
I’Assemblée nationale

.. droit
exclusif d'exploitatioq, retenir...

e xclusife

Alinea sans modification.

3

2. Sans modification.

O

3. Pour permetire les actions
en justige, l'administration des
douanes est deliee a P'égard du
demandeur du secret profession-
nel previ a l'article 59 bis du
code des douanes.

TITRE IV 0

DE LA TRANSMISSION
ET DE LA PERTE
DU DROIT
SUR LA MARQUE

pl

Art. 20.

Sans modification,

Propositions
de la Commission

s TEtENIF,
aprés en avoir averti le Procureur
de la Républigue, dans le cadre...

¢

oo €XClusi,

Le Procureur de la République,
le demandeur...

+s PTO-
cedé,

2. Sans modification.

V=

3. Sans modification.

TITRE [V*

DE LA TRANSMISSION
" ET DE LA PERTE
DU DROIT
SUR LA MARQUE

Art. 20.

Sans modification.

A
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Elles peuvent &re faites indé-
pendamment de¢ tout contrat
portant sur l'entreprise qui ex-
ploite ou fait exploiter la marque.
Elles peuvent étre totales ou
partielles. Seules les licences
d’exploitation peuvent compor-
ter une limitation territoriale.

Pl

Art. 1L — Le tﬁulaire d'un

depot de marqué peut renoncer "

aux effets de ce depdt pour tout
ou partic des produits ou services
auxquels s'applique la marque.

Art. 12 — La nullite du depot
d'une marque ou & déchéance
des droits_du deposant est pro-
noncée par les fribunaux de
grande instance. =

- 72 =

Texte de la.
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—

exploite ou les fait exploiter, La
cession, méme partielle, ne peut
comporter de limitation territo-
riale,

Les droits attachés a une
marque peuvent faire I'objet en
tout oo partie d'une concession
de licence d’exploitation exclu-
sive ou non exclusive ainsi que
d'une mise en gage, La conces-
sion non exclusive peut résulter
d'un réglement d'usage. Les
droits conféres par fa demande
d'enregistrement de marque ou
par la marque peuvent étre invo-
qués a ['encontre dun licencié

qui enfreint une des limites de sa

licence,

Le transfert de propriete, ou la
mise en page est constatés par
ecrit 4 peine de nulfité.

0 Ar, 21,

L'auteur d'une demande d'en-
fegistremnent ou [¢ proprietaire
d'une marque enregistrée peut
tenoncer dux effets de cette de-
mande ou de cet enregistrement
pour tout ou partic des produits
ou services auxquels $’applique la
marque, )

Art. 22

1. Est declaré nul {'enregis-
trement d’'une marque qui n'est
pas conforme aux dispositions
des articles premier a 4.

2. Le ministére public peut
agir d'office en nullité en vertu
des articles premier, 2 et 3.

Seul le titulaire d'un droit
antérieur peut agir en nullité sur

" le fondement de I'article 4. Tou-

tefois, son action n'est pas rece-
vable st la marque a cte déposee
de bonne foi et s'il en a en 1oure
connaissance toléré Vusage pen-
dant cing ans.

Texte adopteé par
PAssemblée nationale

B g

Art. 21,

Sans modification.

Art. 22,

Sans modification,

i

Propositions
de la Commission

N

Art. 21,

Sans modification.

Art. 22

1. Sans modification.

2. Alinéa sans modification.

Seul le titulaire d’un droit an-
térienrement acquis peut,..

... et s'il en a tolére...

«« 20§,
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{ CJ. supra, deuxiéme alinéa de
'ant. 4.) .

. " Art. 11 — Bst déchu de ses

droits, le propriétaire d’une mar-
" que qui, sauf excuse légitime, ne
1'a pas exploitée ou fait exploiter
de fagon publique et non équivo-
giue pendant les cing années
préecédant la demande en dé-
chéance.

L'exploitation dans une seule
classe d’une marque ayant fait
1'objet d’un dépdt pour plusieurs
clagses sera suffisante pour faire
tcartér Jes exceptions de dé-
chiéance qui pourraient atteindre
les dépdts: opérés pour d'autrés
classes et non suivis d'exploita-
tion. Toutefois, cétte exterision
des effets de Uexploitation relati-
vement 4 l'exception de dé-
chéance, ne serd admise que si
une ctonfusion peut existér au
détriment de Ia marque déposée
et exploitée.
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Mt

3. La décision d’annulation a
un effet absolu,

Arl, 23.

L’action en nullité ouverte au

propriétaire d’une marque notoi- -

rement connue au sens de 'arti-
cle 6 bis de la Conventiori de
Paris pour [a protection de la
propriété industrielle, se prescrit
par cinq ans & compter de la date
d'enregistrement, 4 moins que ce
démier n'ait été démandé de
mauvaise foi.

Art, 24,

1. Encourt la déchéance de ses
droits le propriétaire d'une mar-
que que.ne ’a pas exploitée ou
fait exploiter de fagon publique,
réelle £t non équivoque dans un
delal de cing ans, 4 compter de

" I'enregistrement, qui n'a pas en-

trepris dans ce délal des prepara-
tifs sérieux en vue de cette ex-
ploitation ou qui a cessé de 1'ex-
ploiter depuis cinq ans. Si le
propriétaire justifie d'une excuse
1égitime, le délai de cing ans est
suspendu pendant la durée des
effets de I'excuse.

Lorsqu'une marque enregis-
trée pour désigner plusieurs pro-
duits ou services est exploitée
pour 'un d’eux ou une partie
seulement d’éntre eux, la dé-
chéance n'est pas encourue 4
I'égard des autres produils ou
services pour lequels I'usage de fa
marque pourrait €ntrainer un ris-
que de confusion ou causer un
préjudice 4 son propriétaire,

- Est assimilée d un acte d'ex-

ploitation 1'apposition de la.

[4

Texte adopte par .
PAssemblée natioqale

Art, 23.

Sans modification.

Art. 24,

1. Encourt 1a déchéance de ses
droits le propriétaire de la mar-
que qui, sans justes motifs, n'en
a pas fait un usage sérieux, potir
les produits et services visés dans
I'enregistrement, pendant une
période ininterrompue de cing
ans. /

Est assimilée 4 un tel usage :

a) 'usage fait avec le consen-
tement du propriétaire de la
marque ou, pour les marques
collectives, dans les conditions
du réglement ;

b) T'usage de 1a marque sous
une forme modifiée n’en altérant
pas le cag*aclére distinctif s

¢} V'apposition de la marque
sur des produits ou leur condi-
tionnement, exclusivement en
vue de I'exportation.

Propositions
de la Commission

3, Sans modification.

Art, 23,

Sans modification,

Art. 24.

Sans modification,



Texte en vigueur

La décheance doit ére pro-
noricée par décision judiciaire ;
elle pourra étré demandée par
tout intéressé, /

La preuve de Pexploitation est
rapportéé par tous moyens et
incombe att titulaire de la margue
dont la déchéance est demandée.

o

Art. 4. = Toute modification
fau droit portant sut une marque
né serd opposable aux tiers que
par thention au registre national
des marques,
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‘ margue sur des produits direc-
- tement exportés.

2, La déchéance peut étre
demandée par lout intéressé,

La demande est rejetée lors-
que, 4 la date & laquelle elle est
introduite, 1'exploitation de la
marque est commencée ou que
des préparatifs sérieux en vue de
cette exploitation sont entrepiis.
Toutefois, 'exploitation ou les
| préparatifs ne sont pas pris en
considération s'ils sont interve-
nus aprés une notification du

| demandeur en déchéance suivie,

dans le délai prescrit par décret,
de l'introduction de i'action.

La preuve de ['exploitation
incombe au propriétaire de la
marque dont la déchéance est
demandée, Elle peut étre appor-
tée par tous moyens,

La déchéance prend effet & la
date d'expiration du délai de
cinq ans prévu 4 'article 23. Elle
a un effet absolu.

Art, 25,

Encourt la déchéance de ses
- droits le propriétaire d'une mar-

1 que devenue dé son fait :

a) la désignation usuelle dans
fe commerce du produit ou du
. service ;

b) propre & induire le public
en egreur, notamment sur la na-
ture, la qualité ou la provenance
géographique du produit ou du
service.

Art, 26,

Toute transmission ou modifi-
- cation des drofts attachés a une
marque enregistrée doit, pour
étre opposable aux tiers, étre
| Inscrite au registre national des

1 marques.

a

Texte adopté par
I’Assemblée nationale

2. La déchéanice peut étre
demandée en justice par toute
personne intéressée, Si la de-
mande ne porte que sur une
partie des produits ou des servi-
ces vises dans l'enregistrement,
la déchéance ne s’étend qu'aux
produits ou aux services concer-
nes.

L'usage sérieux de la marque
commernicé ou repris postérieu-

rement i [a période de cing ans.

visée au paragraphe précédent

n'y fait pas obstacle s'il a éte |

seulement entrepris depuis. trois
mois aprés que le propriétaire a
eu connaissance de l'éventualité
de la demande de déchéance,

Alinéa sans modification.

La déchéance...

.. prévu au paragraphe
premier du présent article, Elle
A
«. absolu.

Art. 25,

Sans modification.

Art. 26.

Sans modification.

Propositions
de la Commission

o

Art. 25,

Sans modification.

Art, 26.

Sans modification.
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Art. 16, ~ Les personnes
morales, Etat, dépirtements,
communes. établissements pu-
blics, organismes certificateurs
au sens de fa loi n® 78-23 du
10 janvier 1978 sur la protection
et I'information des consomma-
teurs de produits et de services
dinsi que les syndicats, unions de
syndicats, associations, groupe-
mierits ou coflectivités de produc-
téurs, d'industriels et de com-
mergants, pourvus d'une admi-
fistrationi légalement constituée
¢t de la capacité juridique, peu-
vent, dans un but d'intérét géne-
ril, industriel, commercial ou
sgricole, ou pour favoriser le
développement du conimerce ou
de Vindustrie de¢ leurs membres
posséder dés marques collectives
de fabrique, deé commeérce ou de
sérvice,

Les dispositions de l'alinéa
precédent sont notamment ap-
plicablés aux  groupements,

O

| fication est appliquée au p}b

Texte de la
proposition de loi

W—

TITREV

DES MARQUES
COLLECTIVES

Art. 27,

L4 marque est dite collective
lorsqu'elle peut étre exploitée par
toute personne respectant un ré-
glement d'usage établi par le titu-
laire dé {'enregistrement.

La marque collective dc{crti—

chiit
oy au service qui présente no-
tamment quant i sa nature, ses
propriétés ou ses qualités, des
caractéres précisés dans son ré-
glement,

Art. 28,

Les dispositions de la présente
loi sont applicables aux marques
collectives sous réserve, en ce qui
conceriié les marques collectives\’,
de certification, des dispositions
particuliéres ci-aprés ainsi que de
celles de 'article 29

1. une marque collective de
cértification ne peut étre deposée
qué par unie personne morale qui
nest ni fabricant, ni importateur,
ni vendéur des produits ou servi-
ses:

2. le dépdt d'une marque col-
lective de certification doit com-
prendre un réglement détermi-
fiant les conditions auxquelles est
subordonne l'usage de la mar-
que 3

3. 'usage de la marque collec-
tive de certification est ouvert &
tontes les personnes, distinctes
du titulaire, qui fournissent des
produits ou des services répon-
dant aux conditions imposées
par le réglement ;

4, la marque collective de
cértification ne peut faire 'objet
ni de céssion, ni de gage, ni
d'aucurie mesure d'exécution
foreée ; toutefois, en cas de dis-

solution de la personne morale

Texte adopté par
I’Assemblée nationale

—

TITRE V

DES MARQUES
COLLECTIVES

An. 27,

Sans modification,

Art. 28,

Sans modification.

~ Propositions
de la Commission

TITRE V
DES MARQUES
COLLECTIVES

Art. 27,

Sans modification.

Art. 28.

Sans modification.
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méme constitués sous forme de
coopératives,  qui  agissent
comme mandataires de leurs
imembres ou prestataires de ser-
vices au bénéfice de ces dernlers,

Art. 17, < Les marques collec-
tives sont dapposées soit directe-
ment par la personne morale ot
collectivité a titre de contréle sur
certains produits ou objets, 86it
par sés membres, sous sa surveil-
lance et 4 des conditions déter-
minées, sur les produits de leur
fabrication ou de leur Industrie
ou sur les objets de leur com-
merce.

An. 18 — Les prescriptions
générales de la présente foi et des
décrets pris pour son application
s'appliquent aux marques collec-
tives, sans préjudice des disposi-
tions particuliéres prévues ci-
aprés et de celles relatives aux
labels agricoles régis par la loi
n°® 60-808 du 5 aoit 1960, ains
qu'aux certificats de qualification
régis par les articles 22 & 26 de
fa loi n® 78-23 du 10 janvier
1978 sur la protection et I'infor-
mation des consommateurs de
produits et de services et les
textes subséquents,

Art. 19 — Le dépét d'une
marque coflective doit compren-
dre le réglement déterminant les
vonditions auxquelles est subor-
donné Temploi de la marque,

Si ce réglement contient des
dispositions contraires 4 I'ordre
public oy aux bonnes meeurs, le
rejel du dépot intervient dans les
conditions prévues d l'atticle 8,
Sont rejetées, dans les mémes
conditions, les modifications ap-
portées au réglement lorsqu'eles
sont contraires & l'ordre public
ou aux bonnes maeurs.

Art. 20. — La marque collec-
tive ne peut faire l'objet i de
cesston, ni de concession de
gage, ni d'aucine meustire
d'exécution forcée,

- 176 —
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qui en est titulaire, eile peut étre
transmise & une autre personne
morale dans des conditions
fixées par décret en Conseil
d’Etat ;

5, la demande d'enregistre-
ment est rejetée Jorsqu'elle ne
satisf3it pas aux conditions fixées
par 1a législation applicable 4 la
certification ;

6. lorsqu'uné marque de certi-
fication a été utilisée et qu'elle a
cessé d'étre protégeée par la loi,
elle ne peut, sous réserve des
dispesitions. de l'article 11 ci-

- dessus, étre ni déposée, ni utili-

sée A un {itre quelconque avant
un délai de dix ans.

Texte adopté par

I’Assemblée nationale

P )

Propositions
de 12 Comniission

M
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Art. 2/, — La nuflité du dépdt
d’une marque collective ou fa
déchéance des. droits du dépo-
sant est prononcée :

1* lorsque Ia personne moralte:
ou la collectivité cesse d'exister ;

2 lorsqu'elle ne satisfit pas
aux prescriptions du présent ti-
tre;

3¢ forsqu'ellé & employé ou
sciemment laissé employer sa
marque dans des conditions au-
tres. que celles prescrites au ré-
glement ;

4° forsque le  réglefment
contient des dispositions contrai-
res & 'ordre public ¢t aux botiries
maoeurs.

En cas de nullite ou de de-
chéance, la marque collective ne
peut pas &tre appropriée pour les
mémes prodtiits: out services par
un nouveau dépdt, ni étre em-
ployée & un titre quelconque,
Toutefols, 4 I'expiration d'un
délai de dix ans, la marque col-
lective peut étre 4 nouveau dépo-
see i ce litre par une personne
morale ou collectivité de méme
nationalité.

Art. 22~ Lés personnes ayant
fe droit d'utiliser une marque
collective ne peuvent excrcer les
autres droits attachés a celles-ci
qu'en cas de carerice de la per-
sonne morale titulaire de la
marque coliective et 4 condition
de la mettre en tduse.

Ant, 23, — Sans prejudice de
V'application des articles 2 et 3
de ia Convention de Paris pour
la protection dé la propriétd in-
dustiielle, fes personnes morales
ou colléctivités étrangérés habiles
@ ester ¢n justice dans leur pays
d'origine et entrant dans uné des
catégories visecs d l'article 16
jouissent du beénénice de la pré-
sente lol pour les imarques colléc-
tives régulierement déposées ou
-enregistrées dans leur pays d'od-

B
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Art. 29,

La nullité de I'enregistrement |

d'une marque collective dé certi-
fication peut étre prononcée sur
requéte du ministéré public ou a
la demande de tout intéressé
lorsque 1a marque ne répond pas
a 'une des prescriptions du pré-
sent titre,

Texte adopté par
I’Assemblée nationale

An. 29,

Alinéa sans modification.

La décision d"annulation a un
effet absolu.

G

Propositions
de la Commission

Art. 29.

Sans modification.

O

¢
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gine si les marques collectives
frangaiges bénéficient de Ia réci-
procité de protection dans ce
pays,

Art. 8 —~ L'enregistrement et
la publication de la marque vala-
blement déposée sont effectués
par I'Institut national de la pro-
priéte industrielle. La date 1égale
de P'enregistrement est cellé du
dépot. N

Le rejet du depot par applica-
tion de [‘article 3 ou pour irrégu-
larite matérielle ou défaut de
paiement des taxes est prononcé
par fe directeur de {'Institut na-
tional de la propriété indus-
trielle.

Dans I'exercice des fonctions
. ci-dessus mentionnées, 1'Institut
national de la propriéte indus-
trielle n'est pas soumis & 1'auto-
rite de tutelle,

Loi n* 87-890 du 4 novembre
1987 relative a la protectioi
des topographies de produits
semi-conducteurs et a Iorga.
nisation de I'Institut national
de la propriété industrielle,

.........................
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TITRE V1
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 30,

1. Le directeur de {'Institut
national de la propriété indus-

trielle prend les decisions pre- |

vues par la présente loi en ce qui
concerne les demandes d'enre-

- gistrement, les oppositions pre-

vues & l'article 7, les demandes
de relevés de décheéarices prévues
d l'article 11 et les inscriptions au
registre national des marques
mentionné a larticle 26. Dans
l'exercice de cette fonction, il
n'est pas soumis a [‘autorite de
tutelle,

2. I est statue sur I'opposition
dprés une procédure contradic-
toire définie par decret en

| Conseil d'Etat.

Toute decision doit étre moti-

vee lorsqu’elle emporte :

a) rejet d'une demande d'en-

- registrement de marque ou d'ins-

cription att registre national 3

b) acceptation ou rejet d'une
opposition ou d'une demande de
feleve de dechearice.,

Texte adopté par
I’Assemblée nationale

ap———

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 30,

{, Sans modification.

2. Sans modification.

7

Propositions
de la Commission

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 30,

1. Sans modification.

2. It statue sur 1'opposition ...

... d’Etat.

Alinea sans modification

a) sans modification,

b) sans modification,
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_ 2, Latol n® 51444 du 19 avril
1951 précitée est complétée par
un article 3 ninsi rédigé ;

tAn. 3. ~ Lé directeur de
I'Institut national de la proprieté
industrielle r'est pas soumis &
l'autorité de tutelle pour les déci-
sions lui Incombarit en matiére
de délivrance, rejet ot maintien
des titres de proprieté indus-
trielle. Les cours d'appel dési-
gnées par décret connaissent
directement des recours formés
contre ses decisions. 11 y est
statue, le ministére public ef le
directeur de f'Institut national de
la propriété industrielfe énten-
dus. Le pourvoi en cassation est
ouvert tant au demnandeur qu’au
directeur dé I'Institut national de
la propriete Industriclle, »

N

Lok n® 64-1360 du 31 décembre
1964 sur les marques de fa-
brique, de¢ commerce ou de
service,

Arr. M. — Le conténtieux né
de {"application de la présente loi
releve de Fautarite judiciaire.

Sans prejudice des disposi-
tions de I'article 384 du code de
procedure penale, les actions
civiles relatives aux marques sont
portees devant les tribunaux de
grande instance.

La cour d'appet de Paris
connait en premier el dernier
ressort des recours formes contre
les decisions de rejet du directeur
dé I"Institut national de 1a pro-
priete industrielle. Elle ne statue
qu'a I'egard du déposant et sous
resetve des dispositions de l'arti-
¢cle 12
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et

3. Les cours d'appel désignées
par décret connaissent directe-
ment des récours formés contre
les décisions .du directeur de
I'Institut national de la propriété
industrietle. 1l y est statué, le
directevr de PInstitut entendu.
Le pourvoi est ouvert tant aux
parties devant la cour d'appel
gu'au ministére public et au di-
recteur de I'Institut.

.

Art. 31,

Les actions civiles relatives
aux marques sont portees devant
{es tribunaux de grande instance
ainst que les actions mettant en
jeu a la fois une question de
marque et uné question de dessin
et modéle ou de concurrence
deloyale connexes.

Texte adopté par
PAssemblée nationale

——————

3. Supprime.

Arl. 31,

Sans modification.

Propositions
de 1a Commission

3. Suppression maintenue.

Art. 31.

Le vontentienx né de l'applica-
tion de la présente loi reléve de
lautorité judiciaire.

Alinéa sans maodification,
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Code cfvil

Art. 2059, — Toutes personnes
peuvent -compromettre sur les
droits dont elles ont la libre
disposition,

Art. 2060. — On ne peut com-
promettre sur les questions d'état
et de capacite des personnes, sur
celles relatives au divorce et a la
séparation de corps ou sur les
contestations intéressant les col-
lectivites publiques et les élablis-
sements publics et plus gériéra-
lement dans tottes les matiéres
qui intéregsent 'ordre public.

Toutefois des caiégaries d'éta-

blissements publics 4 caractére |
industriel et commercial peuvent |

&tre autorisees par deécret & com-
prometire.

Lol n* 64-1360
du 31 décenibre 1964 précite.

Art. 15, — Bans prejudice de
I'application des dispositions de
la Convention de Paris pour la
protection de la proprieté indus-
trielle, les étrangers dont le do-
micile ou I'établissenient est situé

hors de France jouissent du bé-~ |

néfice deé la présente loi potr les
matques réguliérement déposées
ou enregistrées dans le pays du
domicile ou de I'établissement si
les marques frangaises bénéfi-
cient de la réciprocité de protec-
tion dans ce pays.

(Cf. stpra, deuxiéme phrase
de l'art. 6.)
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Art, 32

Sans préjudice de P'application
des dispositions de ta'Conven-
tioni de Patis pour la protection
de ld propriéte industricllé,
'étranger qui n'ést ni &tabli ni
domiicilié sur le territoire natio-
nal bénéficie des dispositions de
la présente loi. Toutefois, sous
reserve des conventions interna-
tionales, ce bénéfice est subor-

| donné aux conditions qu'il justi- |

fie avoir réguliérement déposé fa
marque ou obtenu son enregis-
trement dans le pays de son
domicile ou de son établissement
et que ce pays accorde la réci-
procité de la protection aux
marques frangaises,

Art. 33.

Le droit de priorite préevu &
{'article 4 de la Convention de
Paris pour la proiéction de la
propriété industriclie est étendu
4 foute marque préalablement
déposée dans un pays étranger.

&)

Texte adopté par
1’Assemblée nationale

Art. 32,

Sans modification.

Art. 33.

Sans modification.

_ Propositions
de 1a Commission

- Art. additionnel aprés I'art. 31.

Les dispositions de l'article 31
ne font pas obstacles au recours d
larbitrage, dans les conditions
prévies aux articles 2059 et 2060
du code civil,

At 32,

Sans modification.

Art. 33,

Sans modification.
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Code pénal, ¢
{Ari. 37 G 34 de la loi du
31 décembre 1964.)

Art. 422, — Seront punis d’une
amende de 500 F a 20000 F et
d'un emprisofinement de trois
mois 4 trols ans ou de 'une de
ces deux peinés séulement =

1° ceux qui auront contrefait
un¢é midrgue ou céux qui auront
frauduleusement apposé une
margué apparténant 4 autrui ;

2° ceux qui auront fait usage
-d'une marque sans autorisation
de ['intéréssé méme avec l'ad-

joriction de mots tels que : « for+

mule, fagon, systéme, imitation,
gedre ». Toutefols, 'usage d'une
marque f#it par les fabricants
d'accessoires pour indiquer la
destinatiort du produit n'est pas
punissable ; '

3¢ ceut qui atiront détenu sans
miotif legitirme des produits qu'ils
* savent revitus d'une marque
contrefiite ou frauduleusement
apposée, Ou céux qui auront
sciemment vendu, mis en vente,
fourni ou offert de fourniir des
produits ou des services sous une
telle marque ;

4* ceux qui auront sciemment
livié un produit ou fourni un
scrvice autre que celui qui leur

aura €€ demandé sous ure mar- |

que déposée.

Art. 4221 — Seront punis

d'une amende de 500 F & |

20000 F et d’'un emprisonne-
ment d'uit mois 4 un an ou de
Fune de ces deux peines seule-
ment «

1* ceux "qui. sans tonirefuire

une marque déposée, en auront |

- 81 —
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Lorsque le demandeur né peut
préténdre au bénéfice de cette
convention, le droit de priorité
est subordonné 3 la reconnais-
sance par ledit pays du méme
droit fors du dép6t des marques
frangaises.

Art, 34,

Les articles 422, 422-1,
422-2, 423, 423-1, 423-2 du
code pénal sont ainsi rédigés :

“w Art. 422, — Constitue fe délit
de contrefagon de marque la re-
production, 'imitation, 1'usage,

| {"apposition, la suppression ou la

modification d'une marque,
d'une marque collective ou d'une
marque collective de certifica-
tion, en violation des droits
conférés par son enregistrement
et des interdictions qui decoulent
de celui-ci.

« Sera puni d’un émprisofine-
ment de trois mois & deux ans et
d’'une amende de 6000 F &
120000 F ou de P'une de ces
deux peines seulement quicon-
que aura confrefait une marque
enregisirée appartenant a autrui,

«Art, 422-1, — Sera puni des
peines prévues i tarticle préce-
dent quiconque ¢

« d) aira détenu, vendu, mis

| en venté, fourni ou offert de

foumir des produits ou des servi-
ces sous une marque qu'il sait
contrefaite ;

‘Texte adopte par
PAssemblée nationale -

Art. 34,

Alinéa sans modification.

«Art.°422. —~ Sans modifica-
tion.

«Arl, 422.], — Alinéa sans
modification.

«a) aura sans motif légitime
détenu, vendu...

contrefaite ;

Propoesitions
de la Commission

Art. 34,

Alinéa sans modification.

«Ant. 422, — Sera puni d'un
emprisonnement de trois mois a
deux #ns et d'une amende de
6 000 F 2 120 000 F ou de 'une
de ces deux peiries seulement
quiconque aitra reproduir, imité,
utilisé, apposé, supprimé ou mo-
difié une marque, une marque
collective ou une marque collec-
tive de certification en violation
des droits conférés par son enre-
gistrernent et des interdictions
qui découlent de celui-ci.

Alinéa supprimé (cf. supra),

«Art, 422-]. — Alinéa sans
‘modification,

« a) aiira sciemmerif détenu,...

contrefaite ;
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fait une imitation frauduleuse de
nature a froniper acheieur ou
auront fait usage d'une marque
" fryuduleusemient imitée ;

27 ceux qui dguront sciemment
fait un ususge quelfconque d'upe
marque deposee portant des in-
dications propres 4 tromper
I'acheteur sur fa nature, fes quali-
tes substantielles, la composition
ou la teneur en principes utiles,
I'espéce ou lorigine de Iobjet
designe ;

J° ceux qui auront detenu sans

motif legitile des produits qu'ils
savent revétus d'une marque
frauduléusement imitée, gu cetix
qui auront sciemment vendu, mis
en vente, fourni ou offert de
fournir des produils ou des servi-
ces sous une telle marque.
Art. 422.2. ~ Seront punis
d'une amende de 500 F a
15000 F et d'un emprisonne-
ment de quinze jours 4 six mois
ou de T'une de ces deux peines
seulémert :

I° ceux qui n'auront pas ap-
posé sur feurs produits une mar-
que déclaree obligatoire ;

2% ceux qui auront vendu ou
mis en vente un ou plusieurs
produifs ne portant pas la mar-
que declaree obligatoire pour
tette espece de produits :

3° ceux qui auront contrevenu
aux dispositions des décrets dé-
clarant une marque obligatoire ;

4° ceux qui auront fait figurer
dans leurs marques des sigries
dont l'emploi est prohibé par la
legislation sur les marques de
fabrigue. de commerce ou de
service,

Art. 423 — Les peines portées

aux articles 422, 422-1 et 422-2

_pourront &tre elevees au double
efi cas de récidive.

- 82 —

Texte de la
proposition de loi

« b} aura livre un produit ou
fournt un service autre que celui
qui lui aura éé demandé sous
une marque enregistree,

«Art. 422-2. ~ Sera puni des
niémes peinés guiconque :

« a) aura [ait un usage quel-
conque d‘une marque collective
de certification enregistree dins
des conditions autres que celles
prescrites au reglement accom-
pagndnt le depot ;

« b) auia sciemment vendu ou
mis en vente un produit revétu
d’'une marque colfective de certi-
fication  irréguliérement em-
ployee ;

e
« ¢J dans uni délaf de dix ans

- & comptler de fa date & laquelle a
pris {iri 1a protection d’une mar-
que coliective de certification
ayant fait I'objet d'une utilisation,
aurd sciemment soit fait un usage
d'une marque qui en constitue Ta

offert de fournir des produits ou

que.

« Les dispositions du présent
article sont applicables aux mar-
ques ou labels prévus par le cha-
pitre Il du titre premier du li-
vre IV du code du travail,

« Art. 413, — En cas de reci-
dive des infractions definies aux
Jatticles 422, 422-1 et 422-2 fes
peines encountes sont portées au

double.

//reproduction ou l'imitation, soit -
4 vendut, mis en vente, fourni ou

des services sous une telfe mar- |

Texte adopté par
PAssemblee nationale

« b) aura sciemment livré un
produit...

o ENregistree,

«Ari, 422-2 — Alinéd sans
modification,

ra) aura sciemment fait un
usage...

. depot,

« b) Sans modification.

« ¢j Sans modification.

« Les dispositions...

« BUX mar-
ques syndicales prévies par le
chapitre 111...

. travail,

adrt. 433, — Sans modifica-
tion.

Propositions
de Ia Commissi_q’n

« ) sdns modification.

« Art. 4222, - Sans modifica
tion.

w« Art. 423, -~ Sans modifica-
tion.



Texte-en viguéur

Ant 423-1. ~ Les delinquants
pourront, e putre, étre prives du
droit de participer aux elections
des tribunaux et des chambres de
commerce el d'industrie, des
chambres d'ugriculiure et des
conseils de prud’hommes pen-
dant un temps qui n’excedera pas
dix ans.

Le tribunal pouria ordonner
dans tous fes cas que le jugement
de condamnation sera publié in-
tegralement ou par extraits dans
tous Jes journaux qu'il designera
ou afliche selon. les dispositions
de Varticle 50-1 du present code,

Art 423-2 — La confiscation |

des produits dont fa miarque
constituerait une infraction aux
termes des articles 422 et 422-1

nal ainsi que celle des instru-
miénts et ustensiles ayant servi a
{a commettre.

En cas de relaxe le tribunal
peut ordonner le maintién de fa
saisie des produits ¢t objels vises
a P'alinea precedent,

Le tribunal peut egalemenit
ordonier que les  produits
confisques soient remis au pros
prietaire de la marque contrefaite
ou frauduleusement apposee ou
imitee, sans prejudice de tous
dommages-ifiteréts §7il y 4 liew.

1l peut egalement prescrire la
destruction des titarques cofsti
tunt wig wfraction aux térnes
des articles 422 et 422-1 ou du
4° de Particle 422-2.

A 4233 ~ Dans les cas
prevus par le 1% et 2° de I'article
4222, le tribunal prescrira tou-
jours que les marques declarees
obligatoires soient apposees. sur
les produits qui vy sont assujettis,

Le tabunal pourrd pronioncer
Ia confiscation des produits s le
prevenu a encoury, dans les cing
annees fAnteriettres, une condam-
nationt pour un des delits prévus

par fe 1° €t le 2® de Parti» |

cle 422.2,

[
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Texte de Ia
proposition de loi

adrt. 421-1. ~ Le tribunal
peut dans tous les cas ordonner,
aux frals du condamne, P'affi-
chage du jugement pronongant la
condamnation dans ies condi-
tions et sous les peines prevues a
I"article 51, ainsi que sa publica-
tion intégrale ou par extrait dans
les journaux qu'il designe, sans
que les frais de cette publication
puissent * excéder le montant
maximum de I'amende encourue.

wdrt. 423-2 -~ En cas de
condamination pour infraction

| aux articles 422 et 422-1, le
} tribunal
peut étre prononcee par le tribu- |}

peut  prononcer la
conliscation des produits ainsi
que celle des instruments ayarit
servi 4 commeltre le delit.

« 1l peut ordonner que les
produils confisques soient remis
au proprietaire de la marque
contrefdite sans prejudice de tous
domimuges et interéts,

« 1) peut egalement prescrire
{eur destruction, »

Art, 35,

Les articles 423-3 et 423-4 du
code penal sont abroges.

Texte adopté par
I’Assemblée nationale

———

wArt, 423-1. —..

...a l'article 51
du present code, airisi ¢ue...

« CACOUTUE.

« Art. 423-2. — Sans modifica-
tion.

Art. 35,

Sans modification,

R

Propositions
de la Coinniission

[R——

« Art. 423-1. — Sans modifica-
tion.

a Art. 423-2 ~ Sans modifica-
tion.

Art. 35.

Sans modification.



Texte ersigueur

An. 4234 — Les pénalités
prévues par les aricles 422 &
423-3 sont applicables en matje-
res de snarques collectives de
* fabrique, de commerce ou de
service. En outre, seront punis
des peines prévues a [arti-
cle 422 «

1® ceux qui auront sciemment
fait un usage quelconque d'une
marque collective daris les condi-
tions autres que celles prescrites
au reglement d'emploi accomipa-
gnant le dépdt prévu par 14 re-

glementation sur les marques -
collectives de fabrique, de com-

mierce ou de service ;

2* ceux qui aurorit sciemment
vendu ou mis en vente un ou
plissietirs produits revétus d'une
marque collective  irreguliere-
ment employte au regird de fa
réglementation: des marques de
fabrique, de commérce ou de
service ;

3% ceux qui sciemment auront
fait "un usage quelconque, dans
un défai de dix ans 4 compter de
la date d’annulation d'une mar-
que collective, d’une marqiie re-
produisant ot imitant - ladite
marque collective ;

4* ceux qui, dans un délai de
dix ans 4 compler de la date
d’annulation. d’'une marque col
fective, auront sciemment vendu,
tnis en vente, fourni ou offert de
fournir des produits out des servi-
ces sous une marque reprodui-
sant ou imitant ladite macque
collective.

Les dispositions du présent
article sont applicables aux mar-
ques ou fabels prévus par {e cha-

pitre 11 du tiire premier du fi- -

vre 111 du code du travail,

Loi n* 64-1360 du 31 décembre
1964 sur les moyens de fabri-
que, de commerce et de ser-
vice.

Art. 37, — Des décrets e
Conseil d'Etat fixeront les moda-
lités d’application de 14 présente
loi.

~ 84 -

Texte de Ia
proposition de loi

Art. 36.

Des décrets én Conseil d’Etat
fixeront, en tant que de besoin,
les conditions d'application de 1a
présente loi,

Texte adopté par

I’Assemblée nationale

o

Art. 36,

Sans modification,

Propositions
de la ConimissiZn

Art. 36.

Sans modification.

A3
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Texte en vigueur

f,

i

Leés taxes pergues au profit de

PInstitut national de la proprieté
industsielle sonf etablies par dét

cret dans lés conditions prevues |

a4 Panicle 5 de 'ordonnance
n® 59-2 du 2 janvier 1959 por-
tant loi organique relative aux
lois de finances,

o

@

Art. 35 -~ Sont maintenus les
droits acquis anterieurement g la

date d'entree en vigucur de la 4

presente loi.

Les depits de marques vala-
blement effectues en application
de Ia foi du 23 juin 1857 produi-
ront leurs effets conformement
aux dispositions de la presente
loi & comipter de la date de sa
mise et vigucur. Toutefois, la
duree de protection aftachee a
ces glepots demeure  fixee @
quinze Anpees.

Les titulaires de droits acquis

antericurement qui ne se justi-
fienit pas d'un Jdepot 2n vigueur a

“ Ia date visee a 'slinea precedent

doivent, a peine de décheance,
effectuer un, depot dans le delai
de trois annees u compter de
cétte date. Les pieces dii depot
doivent faire mention de I'exis-
tence des droits anterieurs, Tou-
1efois, cette mention peut fire
'objet d‘une déclaration poste-

- 85 -

Texte de la
propesition de lol

o

N

Art. 37.

La presente loi entrera ¢n

| vigueur & une date fixée par

decret ef au plus tard un’an spres
sa publication, Toutefois, les dis--
positions de larticle 7 seront

| appliquees selon un calendrier a

etablir par decret et au plus tard

| cing ans apres 'entrée en vigueur

de la presente loi.

o

1.es demandes déposées ante-
rieurement 4 l'entrée en vigueur
de la presénte loi seront exami-

| nees et enregistrees selon la pro-

cedure instituee par la loi
n* 64-1360 du 31 decembre
1964 sur les marques de fabri«
que, de commerce ou de service.

-~

v

LJ

Texte adopté par
I’Assemblée nationale

e R

4

An. 37..

Sans modification,

{;/

2l

w °

[
Propositions
de la Commission

&

\

A{i’—a.}ﬁ

La présente loi entrera <n
vigueur le {* janvier 1992. Toute-
fois, les dispositions de l'article 7
seront appliquées progressive-
meiit par référencé 4 la classifica-
tion internationale des produits et
des services aux fins de l'enregis-
trement des marques établi en
application de l'arrangement de
Nice du 15 juin 1957, =

Alinéa sans modiﬁcalion.
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Texte en vigueur

o

ricure avant Vexpiration de ce
delai moyennant le paiement
d'une laxe.

Art. 36 < Les personnes

morales o les collectivites qui
aurkient dépose ou qui utilise-

raient sans I'avoir deposee urfd
marque 2 titre de marque collec-

otive devront, pour beneficier de
la presente loi, effectuer un de-
pot, conformement a ses disposi-
tions. avant ['expiration d'un
delai detrois annees @ partir de
58 mise en vigueur,

Art 39~ La presente Joi
entrery en vigueyr fe 1% aout
1965. Elle est applicable aux
territoires d’outre-mer,

[§]

(=]
drr 38 - Sont abrogees fa loi
du 23 juin 1887 el toutes autres
dispaditions contraires a la pre-
. sente lor ¢

G

tre-mer.

" des articles 18 et 29, sont substi-

- 86 —

Texte de la s
proposition de loi

orvemmamee.

Art. 38,

i

La predente foi est applicable
a ia collectivite territoriale de
Mayotte et qux territoires d'ou-

Toutefois, pour ["application

twes pux termes : « tribunal de
grande instance » ceux de : « tri-
bunal de premiere instance « ; en
ce qui concerne les terntoires
d’outre-mer, la procedure stvie
pour I'exercice des droits prevus
ad'article I8 est regiz par delibe-
ration de asseriblee territoriale
competente.

g |
Arl. 39, {:

La foj 07 64-1360-du 31 de~t

cembre 1964, precitee cessera de
produire effet a la date d'entree
€n vigueur de la presents loi.

i

-

Texte adopté par
I’Assemblée nationale

: Art. 38.
w0
Alinea sans modification.

a

Toutefois. pour I'application’

des articles 18 et 31 sont substi-
tues dux termes : « tribunal de
grande mstance = OU « tribunaux
de premiere instance » ceux de :
« {ribunal de’premiére instance »
ot «tribunaux de premiere ins-

Aance » ; en ce qui conceme...

competenie.

Art. 39.

-

- " Sans modification.

o

)

<

Propositions
de 1a Commission

Art. 38.

Sans modification.

pel
o~
N

}

-

Art. 19.

Suns modification.

o
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Joumal officiel des Communautes eurcpeennes

N° L 40/1

O
1]

Actes dont la publication n'est pas une condition de leur apphcabilité

CONSEIL

Q

PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL
du 21 décembre 1988

rapprochant les législations des Etats membres sur les marques

(89/104/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traite insutuant Ja Communauté éconoquue curo-
péenne, ct notaminent son article 100 A;

vu la proposiuon de la Commission (1),
en cooperatior avec le Parlement europeen (2},
yu l'avis du Comité économique et social (%),

considerant que fes législations qui s"appliquent actuellement
aux marques dans les Etats membres comportent des dispa-
rités qut peuvent entraver la libre crculation des produits
ainsi que la hibre prestation des services et fausser les
conditions de ¢concurrence dans le marché commun; qu'il est
daone necessaice, en vue dé 'établissement et du foncnonne-
ment du marche intericur, de rapprocher les législations des
Ertars membres; _

considéran: qu'il importe de né pas méconnaitre les solutions
et les avantages que le régime de la marque communautaire
peut offrir aux entreprisés désireuses d’acqueric des mar-
ques;

considerant quil n'apparait pas necgssaire acruellement de
proceder a un rapprochement total des législations des Etass
membres e matiere dé marques ¢t qu'il est suffisant de
limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant

{1 JO a® C 351 du 31, 12. 1980, p. 1 ec JO n® C 351 du
31,12, 1988, p. 4. _

{4 JO n° C 307 e 14, 11, 1983, p. 66 ex JO n° C 309 du
5.%2. 1988,

() JQ #° & 310 du 30, 11, 1581, p. 22.

I'incidence la plus directe sur le foncrionnement du marché
intérieur;

considérant que la présente directive n’enldve pas aux Etats
membres le droit de continuer 3 protéger les marques
acquises par 'usage mais ne régit que leurs rapports avet les
marques acquises par l'enrcgtstrcmcnt.

considérant que les Etats membres gardent également toute
liberté pour fixer les dispositions de procédure concernarit,
I'enregistrement, la déchéance ou‘la nuilité des marques
acquises par 'enregistrement: .qu'il leur appartient, par
cxcmple, de déterminer la forme dés procédures d'enregis-
ttément et de nullité, de décider si les droits antérieurs
doivent étré invoqués dans la procédure d’enregiscrement ou
dansla prccedure de nullité ou danisfes deux, ou encore, dans
le cas ot des droits anterietirs peuvent étre invoqués dans la
procédure d'enregistrement, de prévoir une precedure d'op-
position ou un examen d'office ou les deux; que les Etats
membres conservent Ta faculté de déterminer les effets de la
déchéance ou de la nullité desg;axques,

tonsidérant que la présemc directive n'exclut pas I'applica-
tion aux marques des dispositions du droit des Erats
membres, atitres quc le droit dés marqgues, telles que les -
dispositions relatives a la concurrence déloyale, i la respon-
sabilité civile ou 4 la prorecnon "des consommateurs;

considérant 'que:la reahsauon des objecms pou:sums par le”
rapprochement suppose que I'acquisition et 1a conservation
du droit sur [a marque enregistrée soient ent principe
subordonisiees, dans tous les Erats membres, aux mémes
conditions; qu’i cetre fin, il convient d'établir une liste
exemplative de signes sul]ccpnbles de constituer uneé marque
¢'ils sont propres & distinguer les produyits ou les services d'une
entrepnise de ceux dJautres entxeprises{ que les motifs de refus
ou de nullité concernant la marque cle-méme, par exemple
P'absence de caracxére dxsnncnf ou ¢dricernant les conflits

[
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entre ia marque ét des drowms anteneurs, Jdogvent etre
enumeres de fagon exhaustive, meme st cerrains de ces mouts
sont enumiéres a titre facultaut pour les Erats membres qut
pourront donc mamtenir ou introduire dans leur legisfation
les moufs en question: que les Etats membres pourront
mamtenir ou witroduire dans ieur legislation des moufs de
refus ou de nullité hés a des conditions d'acquisition ou de
conservation du drote sur fa ynarque pour lesquellesf n'existe
pasdedispositions de rapprochement et quisontrelatives, par
exemple, a la qualité du neulaire de [a marque, au renouvel-
lement de la marque, au regime des taxes ou au noh-respect
des regles de procedure;

constdérant que, pour réduire le nombre total des marques
enregistrees et protégeées dans la Communaute et; parant, le
nombre des conflits qui surgissent entre elles, 1l importe
d’exiger que les marques eriregistrées sotent effectivemnent
utdisees sous pémne de déchéance: qu'il est necessaire de
prevorr que la nullité d'une marque ne peut étre prononcee en
rason de Pexistence d’'une marque antérieure non utilisée,

tout en laissant aux Etats membres la faculte d’appliquer le -

méme principe en ce qui concerne ['enregistrement d'une
marque ou de prevoir qu'une marque ne peut écre valable<
ment 1nvdquee dans-une procedure en contrafagon s'il est

établi, 2 la sutte d'une exception, que le titulaire de la marque’

pourrait étre déchu de ses droits; que, pour tous ces cas, Il
apparnent aux Etats membres de fixer les regles dé procedure
applicables; . °

o

considérant qu'il est fondamental, pour faciliter la libre
circulanion des produits et fa libre prestation des services, de
faire en sorte que les marques enregistrées jouissent désor-
mais de la méme protection dans la législation de tous les
Etats membres; que cela, cependant, n'enléye pas aux Etats
membres la faculté d’accorder une protection plus large aux
miarques ayant acquis une renommee;

&
a

considérant que la protection conférée par la marque enre-
gistree, dont le but est notamment de garanur la foncuon
d'origine de la marque, est absolue en cas d'identite entre Ia
marque &t le Signe et entre les produits ou servicess que la
protectigr: vaut également en cas de similitude entre la
marque et le signe et entre les produits ou services; qu'il est
indispensable d'interpréter la notton de similitude en relation
avec le risque de confusion; que le risque de confusion, dont
P'appreciation dépend de nombreux facteurs et notamment
de la connaissance de Ia marque sur le marché, de Iassocia-
tion qui peut en écre faite avec le signe urtlisé ou enregastré, du
degre de simtlitude entre la marque ¢t le signe et entre les
produits ou services désignés, constitue la condition specifi-
que de |a profection; que les moyens par lesquels le risque de

confusion peut étre constaté, éc én particulierTa charge de la’

preuve, teldvent des régles nanonales de procedure auxquel-
les la presents directive ne porte pas prejudice; o

w

. considérant qu'il importe, pour det raisons de sécurité

juridique et sans porter attewnte-de maniere inequitable aux

intéréts du ticulaire d'une marque anterieure, de prevoir que

c¢ dermier ne peut plus demander la nullité ou s‘opposer a

4

l'usage d'unte marque postericure a la sienre dont 1i a
sciemment tofere ['isage pendant une longue peniode. sauf st
la matque posterieure a ete demandee de mauvaise foy;

considerant que tous les Etats membres de la Communaute
sont liés par ia convention de Paris pour la protecnon de la
propeiete industrielle; quil est nvcessaire quieles dispositions
de la presente directive sotent en harmonie complete avec
celles de 14 convention de Paris: que ies obligauons des Etats
membres decoularit de cette conivention ne sont pas affectees
par Ia presente directive; que, le cas echéant, l'article 234
deuxieme alinea du tratte s"applique,

0 . ) ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE: o

i

Article premiter

N\

La presente direcuve s'applique aux marques de produits ou
de services individuelles, collectives, de garantie ou de

Champ d'application

. certification, qui ont fait 'objet d’un enregistremenc ou d’une

demande d'enregistrement dans un Etat miembre ou aupres
de’Office des marques du Benelux ou qui ont fait 'objet d'un
enregistrement international produisant ses effets dans un
Etat membre. .- ’

Article 2
Signes suscepdbles de constituer une marque

Peuvenit conisutuer des marques tous les sigries susceptibles
d'une representation graphique, notamment les mots, y
compnis les noms de personnes, les dessins, les lettres, les
chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, a
condition que de tels signes soient propres a distinguer les
produits ou lés services d'une entreprise de ceux d'autres
entrepnises.,

o Article 3
Motifs de refus ou de nullité

1. Sont refusés i lenregiscrement ou susceptibles d'étre
déclarés nuls s'ils sont enregistress

4) les signes qui ne peuvent constituer une marque;

? « -
b) les marques qui sont dépourvues de caractere distinc-
tif;

) les marques qui sont composées exclusivement de signes
ou d'indications pouvant servir, dans le commierce, pout
désigner I'espéce, la qualité, la quantite, la destnarion, la
valeur, [a provenance geographique ou I'époque de la
production du produit ou de la prestation du service, ou
d’autres caractenistiques de ceux-ci;
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@ L. MATQUES QUL SONT COMpOsees eXciusivement de signes

-y o sdicdrions devenus usueis dans ie langage courane
o dans ses habitudes lovales er constantes du commer-
<83

- ies ughes constifues exclusivemenc:

= v 14 torme imposee par ia naruce méme du pro-
7
RN

par 11 torme du produt niecessaire 2 {'ubtennon d'un
“sstitar techhique,

par la torme qui donne une valeur substanueile au

proauIts
utt

t: les marques qui sont contratres a ordre public ou aux
hondes meeurs;

“

: b i N .
g: les marques qui sont de nature a tromper le public, par
exempic sur ia nawure, la quali ou la provenance

geographique du produic ou du service:

fes marques qui, a défaur d'autonsation des pouvoirs

cumpetents, sont a refuser ou & wnvalider en verni de

> {armcie & ter de la convention de Paris pour la protection

_de la propriete industrelle, ci-aptes denommee «conven~
ton de Pariss.

2, Chaque Etat mmiembre peur prevoir qu'une marque est
refusee a lencegistrement ou, si élle est enregistree, est
suscepuble d'étre declaree nulle lorsque et dans la mesure
ou

a} l'usage de cette marque petic écee interdic en vertu de fa
légaslation autce que celle en matiere de droitdes marques
de I'Ecat membre concerne ou de la Communauté;

b} I1 marque comporte un signe de haute valeur symboli-
ue, et notamment un symbole religieux;

< 11 marque comporte des badges, emblemes et ecussons
autres que ceux vises par I'arucle 6 rer de fa convennon de
Paris er presentant un interée public, a moins que Jeur
eriregistremeént n'ait ¢té autorise conformement a la
fegislaion de I'Etat membre far Pautonite competente;

l4 demande d'earegstrement de la marqus a ete faite de
mauvaise o1 par le demandeur,

dj

3. U'nemarque nest pas refusée a I'enregistzement ou, si
elle est enregistree, n'est pas susceptible d'étre declaree nulle
en apphication du ;}‘ agraphe 1 points b}, c}ou d} si, avant la
date de la demand# d'enrégistrement et apres I'usage quiena
ete faie, elle a *':./qms un caractere distinctif. En outre, les
Etats mer‘n};/ peuvent prevoir que Ja presente disposition
s'appliqueiEealement lorsque le cdractere distincuf a eté
acquis apees la demande d'énrégistrement ou apees I'enregts-
trement.

4,  UnEtar membre petx prevoir que, par derogation aux
paragraphes 1, 2 et 3, les monls de refus ou de nullité qui
etaient applicables dans cet Etat avant la date a faquelle les
dispositions necessaires pour se conformer a la presente
directive entrent en vigueur s'appliquent aux marques dont la
demande a ete deposee avant certe date.

Articte 4

Mouifs supplementaires de refus ou de nullité concernant les
conflits avec des droits anterieurs

f.  Une marque est refusee a Venregistrement ou est
susceprible d'étre deciaree nuile st eile est enregisiree:

4+ lorsquelle est 1dentique a une marque anterieure et que
les produts ou services pour lesquels {a marque a ete
demandee ou a ete enregistree sont identiques a ceux
pour lesquels la marque anterieure est protegee;

lorsqu'en ratson de son identite bu de sa similitude avecla
marque antérieure et en ratson de 'identte ou de la
stmilitude des produits ou des services que les deux
marques designent, il existe, dans I'esprit du public, un
risque de contusion qui comprend le nsque d'association
avec la marque anterreure.

bl

o

2

=Ty

Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques
arteneures»;

aj lesmarques dontla date de dépor est anterieure a celie de

. }a demande d¢ marque, compte tenu, le cas echeant, du

droit de priorite invoque 2 "'appui de ces marques, et qui
appartiefinent aux categories suivantes:

i) les marques communautaires;

ii} lesmarquesenregistrees dans 'Etat membre ou, pour
ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg er les
Pays-Bas, aupres de I'Office des marques du Bene-
luxs ’

iii) les marques qui ont fait I'objet d'un enregistrement

international ayant effet dans I'Etat membre;
b) les marques communautaires qut revendiquent valable-
ment I'anciennete, conformement au reglement sur la
marque communautaire, par rapport a Une marque visee
aux points as sous i} et a sous i}, méme si cewee der-
niere marque a fait Pobjet d'une renonciation ou s'est
ereinte:

¢) les demandes de marques visees aux pounts ai et b), sous
resetve de leur enregistrement; N

d) les marques qui,  la date de dépét de la demande de

marque, ou, le cas échéant, a la date de la prionté

invoquée a l'appui de la demande de marque, sont

anotoirement connues» dans I'Erat membre au sens de

Patrcle 6 bis de la convennon de Paris.

3.  Une marque est égalemeric refuiee a I'enregistrement
ou, si elle est enregistree, est susceptible d'étre declaree nulle
sielle est1dentuique ou similaire 2 une marque communautaire
anterieure au sens du patagraphe 2 et si elle est destinée a ére
enregistrec ou a étc enregistrec pour des produits ou des
sérvices qui ne sont pas similaired a ceux pour lesquels la
marque communautairé anterieure est enregistree. lorsque la
marque communautaire anteneure jouit d'une feroinmee
dans la Communaute et que 'usage de la marque posteneure
satis juste mouf tirerait indimensprotit du caractete disunc-
uf ou de [a renommee deé la marque communautaire ante-
rieure ou qu'elle leur porterair prejudice.

®
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+.  7'n Etat membre peut en outre prevoir quune margue
st retusee a l'enregistrement ou, si elle est enregistree. est
suscepuoic d'étre declaree nuile lorsque et dans ia mesure
ou: )

Ia marque est identique ou similaire 3 une marque
nanonaie anterieure au sens du paragraphe 2 ex st elle est
destinee a étre enregistree ou a eté encegistree pour des
produits ou des services qui fie sont pas similasres a ceux
pour iesquels la marque anterieure est enregistree. lors-
que i1 marque anténeure jowt d'une renommee dans
'Etat membre concerne et que l'usage de la marque
posterieure sans juste monf tirérait indiment profir du
caractece distinctif ou de la renommee de la marque
apterieure ou qu'il leur porterait prejudice;
b} desdroits a une rriarque non enrégistree ou un autre signe
utilise dans la vie des affaires ont eté atquis avant la date
de depdt de la demande de marque postérieure ou, le cas
echeant. avant ia date de la priorité invoquee a 'appur de
la deminde de marque posterieure, et que cette marque
non enregistree ou cet autre sighie donne a son ticulaire le
droit d'interdire I'utilisanon d'une marque postencure;

F'usage de 14 marque peut étre interdit en vertu d’un droit
anteneur autre que les droits mentionnes au paragra-
phe 2 et au poine b) du present paragraphe, et notam-
ment:

¢}

2 .
i} d'un droit au nom;

ii} d'un droit a I'image;

iti} d'un droit d’asteur;

ivi d'un droit de propriété industrielle;

dj la marque est identique ou similaire 4 une marque

vollective antérieure ayant conféré un droit qui a expiré
dans un délai maximum de trois ans avant le dépoe;

1a marque est identique ou similaire a une marque de
garante ou de cerufication antérieure avant confére un
droir qui a expiré danis un délai precédant Je dépodtet dont
la durece est fixée par 'Etat membre;

e}

la marque est identique ou similaire 2 une marque
antericure énregistrée pour des produits ou des services
identiques ou simifaires et ayant conféré un droit qui s'est
éteint 1 ciuse de non-renouvellement dans un délai
maximum de deux ans avant le dépde, 3 moins que le
titulaire de [a marque antérieure ait doriné son consen-
tement 2 l'enregistrement de la marque posterieure ou
n'ait pas utilisé sa marque;

{a marque peut étre confondiie avec tne marque utilisée a
Pétranger au momert du dépdt de la demande ¢t qui
conunue d'y étre utilisée, si la demande a exé faie de
mauvaise foi par le demandeur,

g

$.  Les Erats membres peuvent permettre que, dans des
circonstances appropriées, uné marque ne doive pas obliga-
toirement étre refusée A P'enregistrement ou déclarée nulle
lorsque i€ tirulaire de la marque anterieure ou du drow
anterieur cofisent A l‘em'egxstremcm de la marque poste-
rieure.

Q

6.  UnEtat membre peut prevoir que. par derogarion aux
paragraphes 1 2 5, les moufs de refus ou de nullité qui etaient
apphicables dans cer Etat avanr la date a laquelle les
dispositions necessaires pour se conformer a la preserite
directive entrent en vigueur s'appliquent aux marques dont la
demande a ete deposee avant cette date.

Article 5
Droits conférés par la marque

1. La marque enregistree confere a son titulaire un droit
exclusif. Le titulaire est habilizé a interdire a tout ders, en
'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des
affaires:

a) d"insigne identique a Ia marque pour des produits ou des
services identiques a ceux pour lcsquels celle-ci est
enregistrée;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité cu de sa
similitude avec la marque et eni raison de I'identité ou de
la similitude des produits ou des services couverts par la
marque et le signe, il existe, dans 'esprit du public, un
risque de confusion qui comprend le risque d'association
ente le signe et la marque;

2. Tout Etat membre peut également prescrire que le
titulaire est habilité a interdire 4 tout tiers, en I'absence de son
consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un
signe identique ou similaire & la marque pour des produits ou
des services qui ne sont pas similaires i ceux pour lesquels la
marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommeée
- dans I'Etat membre et que Pusage du signe sans juste monf
tire indment profit du caractere distinctif ou de la renommee
de la marque ou leur porte prejudice. - :

3,  Siles conditions énoncees aux paragraphes 1 et 2 sont
remplies, il peut notamment étte interdit:

a) d& apposerie sagne sur les prodults ou sur leur condition-
nement;

b} d'offrir les produits, de les mertre dans le commerce ou de
les détenir a ces fins, ou d’offrir ot de fournir des services
sous le signe;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;
d)

d'utilisier 1e signe dans les papiers d'affaires et la
publicité.

4, Lorsque, antérieurement a la date i laquell€ les
dispositions neécessaires pour se conformer i la présente
direcuive entrent en vigueur, le droit de cet Etat ne permet pas
dinterdire 'usage d'un signe dans les conditions visées au
paragraphe 1 point b} ou aun paragraphe 2. le droit conféré
par la marque n’est pas opposable 2 la poursuite de 'usage de
ce signé.

R
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5. Les paragrapnes | a 4 n'afféctent pas les disposinons
apphcables dans un Etat membre et relanives a la protection
coatre Fusage qur ese tare d'un signe a des fins autres que celles
de distinguer fes produits ou services, lorsque P'usage de ce
signe sans juste mout tire indiment profit du earactere
distincut ou de la renommee de la marque ou Jeur pore
prejudice.

Article 6
Limiration des effets de la marque

1.  Le droit contere par la marque ne permet pas a son
ntulaite dinterdire 2 un ters Fusage, dans la vie des
atfaires,

a} de son nom et de son adresse;

b) d'indications relatives a l'espece, a la qualité, a la
quanute. a la desnunanon, a la valeur, a la provenance
geographique, a I'époque de la production du produit ou
de la prestarion du service ou a d'autres caractenstiques
de ceuxcis

¢) de Iz marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la
" destination d'un proddit ou d'un seryice, notamment en
tant qu accessotres ou pieces détachées,

potr autant que cet usage soit fait conformement aux usages
honnétes en matiere industrielle ou commerciale,

2. Le droic conferé par la marque ne permet pas 2 son

titulaire d'interdire a un tiers ['usage, dans la vie des affaices,

d’un droit anterieur de portee locale si ce droit est reconnu

par la lo1 de FEtat membre concerne et dans la limute du
- ternitoire ou il est reconnu.

Article 7
Eputsément du droit conféré par la marque

1.  Le droit contere par la marque ne permet pas a son

tirildwee dinceedare Fusage de celle-cx pour des produits qui

ont ete mis dans e commerce dans la Communauté sous certe
, mdrque par fe teulaire ou avec son consentement,

2.  Leparagraphe 1 n'estpas zpplicab!c lorsque des morifs
légitimes justifient qu>-le titulaire s'oppose 2 la commercia-
lisation ulterieure des produics, notamment lorsque 1'état des
produits est modifi¢ ou altéré apres leur muse dans le
comimerce,

Arnicle 8"
Licence

1. La marque peut faire 'sbiét de licences pour tout ou
partie des praduits ou des services pour lesquels elle est
enregistree et pour tour ou parne du terntoire d'un Etat
membre. Les hcences peuvent étre exclusives ou non exclu-
- sives., :

.

8]

2. Le urulaire de la marque peut mnvoquer les drois

vonferes par certe marque 3 l'encontre d'un licericie qus
enfreint Pune des clauses du contrat de licence, en ce qui
concerne sa duree, la forme couverte par I'enregistrement
sous laqueile la marque peut &rre unlisee, la mature des
produits ou des services pour lesquels {a Jicence est octroyee,
fe territotre sur lequel la marque peut étre apposee ou la
qualize des produits fabriques ou des services fournis par le
licencie,

Article 9
Forclusion par toléran%c

I, Le urulaire d’une marque antérieure telle que visee 3
Particle 4 paragraphe 2, qui a toléré, dans un Etat membre,
Pusage d’'une marque posterieure entregistree dans cer Erac
membre pendant une penode de cing annees consecunves en
connatssance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni
s'opposer a 'usage de la marque posterieure sur la base de
certe marque anterieure pour les produits ou les services pour
lesquels la marque postenieure a été unlisée, a mouns que le
dépdt de la marque posterieure n'ait été effectue de mauvaise
foi.

2. Tout Etar membre peut prevoir que le paragraphe 1
s'applique au tirulaire d'une marque antérieure visée i
I"article 4 paragraphe 4 point a) ou d’un autre droit antérieur
visé A P'article 4 paragraphe 4 poinc b) ou c).

3.  Dans les cas visés au paragraphe 1 ou 2, le ttulaire
d’une marque enregistrée postericure ne peut pas s'opposer a
P'usage du droit ancericur bien que ce droit ne puisse plus étre
invoque contre la marque posterieure.

Article 10
AN

Usage de la matque

1. Si, dans un délai de cinq ans 2 compter de la date 2
laquelle la procedure d’enregistrement est termne€, la mar-
quie n'a pas faic I'objet par le titulaire d'un usage serieux dans
I'Etat membre concerne pour les produits ou les services pour
lesquels elle est enregistree, ou si un tel usage a ete suspendu
pendant un délai ininterrompu de cing ans, la marque est
soumise aux sancuions prevues dans la presente direcuve,
sauf juste mouf pour le non-usage.

2. Sonr egalement considérés comme usage aux fins du
paragraphe 1:

a) lusage de la marque sous une forme qui differe par des
eéléments n’altérant pas son caractere disuncuf dans ia
farme sous laquelle celle-ci a cte entegistree;

b) T'appostuon de la marque sur Jes produits ou sut leur
conditionnement dans 1'Etat membre concemne dans le
seul but de P'exportanon,
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S Tagid UAE AISPOSITION €1 Y 1ZUenr 133N Cetre date prevols
ey 2 d0e00ns puur le non-usage d'une marque durant une
serioge smnterrompue, e delay de cang ans vise au
~ararapne | est suppose avorr pris cours en meme temps
.June penode dé non-usage derd eén cours a cette
pates

o arsawagcune disposition refative a Fusage nest en
-reueur avant certe dace, ies delais de cing ans vises au
~aragraphe § sont reputes prendre cours au plus tor a
weee dare, o

f

Articie 1]

sancuions pour le non-usage d'une marque dans le cadre de
proceditres judicigires ou administratives

1. La nullié d’une marque ne peur étre prononces en
raison de 'existence d'une marque anterieuse en contlic qui ne
saristase pas aux conditions d'usage enoncees a 'article 10
paraeraphes 1, 2 er 3 ou, selon le cas, a l'arude 10
panlgraphe 4.

X t'n Etat membre peut prevoir que l'enregistrement
J'une marque ne peut éere refuse en raison de I'existence
J'unie marque anterteure en contlit que ne sansfait pas aux
_omuinons d'usage enorcees a Farricle 10 paraeraphes 1. 2 et
T au, seeny fe £as. a Varticle 1) pacageaphe 4.

t sans prejudice de P'appiication de Farucle 12 en cas de
Jemnanuae recoaventionnelie en decheance, un Etat membre
peut prevoir qu'une marque ne peut étre valablement invo-

~qjoee Uiy une procedure en comvetagen stk est ersbl a
11 sunte d'une exceprion, que le titulaire de la marque pour-
rup ezre dechuy de ses drous en vertu de Parnicle 12 para-
wraphe §

{1
3 la marque anteneure n'a éte unlisée que pour une
parsie des produits ou des services pout lesquels elle ese
cnredyptree. eiic west reputée enregistree, aux tins de appu-
wation\\des paragraphes 1, 2 et 3, que pour cette partie des
produts ou services,

Arficie 12
Motifs de decheéance

T ¢ tirgiawe dunie maraue peut erre dechu de ses drouss
. resaant une pertode imnrerrompue dé cng ans, ia
warque ad pas tae Uobjet a'un usage serieux dans Etac

memore <oncerme pour ies prodults ou ies services pour
‘esquess elie est enregistree et qu ' n'existe pas de justes mots
pour ie non-usage: toutetots, nul ne peurt tatre vaioir que je
mulasre d'une marque est dechu de ses drowsssi, entre
Texpiration de certe pertode et la presentanion de la demanae
endecheance. ia marque a tate "objer d"'un commencement ou
J'une ceprise d'usage serjeux; cependant, le commencement
ou la repnise d\gsage qut 4 liewr dans un delai de trots moss
Javant fa presentdvion de la demande de decheance, ce dela
commencant 2 courir au plus tot a 'expiration de la peniode
ininterrompue de cing ans de non-usage, n'est pas pris en
consideration lorsque les preparatits pour le commencement
ou la reprise de 'usage inrerviennent seulement apres que ie
tirulaire a apprs que fa demande de decheance pourratr érre
presentee,

2. Leutulaire d'urfe marque peut eealement érre déchu de
ses drous lorsque. apres la date de son enregistrement, la
marque: T e

ai est devenue, par Je fair de I'acuvite ou de l'inacavite de

~son titulaire, la desienation usuelle dans le commerce

d’un produit ou d'un service pour lequel elle est enregis-
tree:

M
b est propre, par swite de Pusage qui en est fait par le
* titulaire ou avec son consentenient. pour les produits ou
les sérvices pour lesquels elle est enregistree, a induire le
public en erreur notamment sux [a nanire, la qualité oula
provenance geographique de ces produits ou de ces
, services.© ¢

v

Article 1“3

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

‘Si un mouf de refus denregistreraent, de décheance ou
. dinvaiidation d’'une marque n'existe que pour urie partie des

produiis pu des services pour lesqueis corie marque est
deposee ou enregistree. le retus de l'enregastrement. |,
décheance ou la nullite ne s'etend qu'aux produits ou aux
services concarmnes.

Article 14

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

Lorsque Panciennete d’'une marque anteneure, qui a fair
I'obier d’une renonciation ou qut §'est eteinte, est mvoquee
pour une marque communauraire, la nullite de la marque
antericure ou la déchieance des droits du urulaire de celle-ci
peur étre constatee J posterion.

Articie 13

Dispositions parniculiéres concernant les marques collecti-
ves, les marques de garantie et les marques de certification

1. “ans prewdice de F'aruicie 4, les Etats membres donr ia
“legisiation autorise P'enregiStrement de marques collectives

i
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au de mardues Je Laranne ou de Cerrtcation peuyent prevolr
Jue &S mardaes sont refusees a fenreglstrement. due jeur
arulaiee st decnu de ses drous nu au'elles sone declaress
auiles pour o 1utres mouis que cetrx vises aux artcies 3ee 12,
Jans 1a mesure oy 14 foncnon de ces marques {‘exige.

2. Parderagavon a Particle 3 paraerapne | poing ¢, les
Erats membres peuyent prevolr que ies signes ou tndicatons
susceptibles ue servir, dans Je commerce, 1 designer {1
provenance ceographique des produsts ou des services peu-
vent canstityer ags marques collectives ou des marques de
garantie ou e cerntficiuon. Une telle marque n'autorise pas
fe utulaite 2intecdire auntiers d'utdiser dans ie commerce ces
signes ou ndicauons, pour autant que cet usage soit faie
contormement aux usages honnetes en mauere industricile
ou commerciaics en paruculier, une teile marque né peut tre
oppose¢ 1 un tiers habilite & unliser une denominaton
geograpaue

Artsicle 16

Dispositions nationales a adopter par suite de la presente
directive

1. Les Etats membres mettene en ceuvre les disposinions

legislatives, reslementarres et admunistratives necessaires
pour s¢ contormer 3 la presente directive au pius tard

=)

& 28 decempre 1991, lis en intormen: tmmediatément la
Commission,

hi

<.  Le Conseil. staruanr a Ja majorite quaiihiee sur propo-
sinon de ja Commssion, peut reporter 13 date visee au
paragrapne 1 jusqu'au 31 decembre 1992 au plus tard,

3. Les Erars membres communiquent a la Commussion e

texte des dispositions essennelles de drotr interne quiils
adopeent dans ie domaine regs par ia presente direcuve.

Article 17
Destinataires

Les Etats membres sont destinataires de‘la presente direc-
five.

Fair a Bruxeiles. le 21 decembre 1988.

Par le Consesi
Le presidznt
V. PAPANDREOU
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