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Mémorandum établi par le Bureau international

 AUTONUM  
Un des principes fondamentaux du système d’enregistrement international des marques selon l’Arrangement de Madrid et le protocole relatif à cet arrangement est que la marque qui fait l’objet d’un enregistrement international est automatiquement protégée dans chacune des parties contractantes désignées à moins que, dans un délai prescrit par les traités en question, l’office d’une partie contractante désignée n’informe expressément le Bureau international que la protection ne peut pas être accordée à la marque.  Ce principe est énoncé dans la seconde phrase de l’article 4.1)a) du protocole qui prévoit que, si aucun refus n’a été notifié au Bureau international conformément à l’article 5.1) et 2), la protection de la marque dans la partie contractante intéressée sera la même que si cette marque avait été enregistrée par l’office de cette partie contractante.  En ce qui concerne l’arrangement, ce principe découle de la lecture des articles 4.1) et 5.1) et 2).

 AUTONUM  
Il en résulte que, contrairement à ce qui se passe lorsqu’une demande d’enregistrement est déposée directement auprès d’un office, il n’est pas nécessaire d’attendre qu’une décision positive soit rendue;  le titulaire d’un enregistrement international sait que, si aucun refus n’a été notifié au Bureau international dans le délai applicable en vertu de l’article 5.2) de l’arrangement ou du protocole
, la marque est protégée.  C’est pourquoi ni l’arrangement, ni le protocole, ni le règlement d’exécution commun à l’arrangement et au protocole ne prévoit qu’un office doit informer le Bureau international ou le titulaire qu’il n’a relevé aucun motif d’objection et que la protection n’est donc pas refusée, ou qu’elle est accordée.

 AUTONUM  
Le fait de savoir que, au terme du délai applicable (une année ou 18 mois), la marque est protégée même si l’office concerné n’a pas envoyé de communication en ce sens a toujours été considéré comme l’un des principaux avantages du système de Madrid pour les utilisateurs.  Cela était particulièrement vrai à l’époque où il fallait habituellement plus de 12 mois aux offices pour examiner les demandes déposées directement auprès d’eux.  Cependant, ces dernières années, de nombreux offices ont rattrapé une partie de leur retard et sont capables d’établir des rapports d’examen dans un délai inférieur à une année – et souvent en deux ou trois mois seulement.  Cela signifie que si l’office n’informe pas le titulaire d’un enregistrement international lorsqu’il a décidé de ne pas refuser la protection, ce dernier est moins bien traité qu’un déposant direct. 

 AUTONUM  
Comme cela a été indiqué plus haut, aucune disposition ne prévoit qu’un office qui ne relève aucun motif d’objection doit en informer le Bureau international ou le titulaire.  L’Office des brevets du Royaume‑Uni, par exemple, notifie pourtant cette information directement au titulaire.  Cela signifie que le titulaire sait, sans avoir à attendre l’expiration du délai accordé à un office pour notifier un refus, que la marque ne fait l’objet d’aucune objection officielle.  Toutefois, cette information n’étant ni enregistrée, ni publiée, la situation n’est pas portée à la connaissance des tiers.

 AUTONUM  
Dans le souci d’encourager les offices à informer rapidement les titulaires que la protection n’est pas refusée et d’augmenter la transparence à l’égard des tiers, il est proposé d’introduire dans le règlement d’exécution une disposition expresse tendant à ce qu’une ou plusieurs déclarations dans ce sens soient envoyées au Bureau international, qui les inscrirait au registre international, en enverrait une copie au titulaire et les publierait dans la gazette.

 AUTONUM  
Ces déclarations rempliraient le même rôle que la ou les communications envoyées par un office au déposant dans le cas d’une demande nationale ou régionale directe.  La pratique des offices varie en la matière.  Certains offices envoient une seule communication informant le déposant que la marque a été ou sera enregistrée, en l’absence d’objection au terme de l’examen d’office et (lorsque la loi applicable prévoit que des tiers peuvent faire opposition) en l’absence d’opposition au terme du délai prescrit à cet effet.  D’autres offices envoient une première communication informant le déposant que l’examen d’office s’est achevé sans qu’une objection ait été soulevée et que le délai imparti pour faire opposition est sur le point de commencer à courir, suivie d’une autre communication à l’expiration du délai en question lorsqu’aucune opposition n’a été formée.

 AUTONUM  
Il y a lieu de souligner que l’adoption de cette disposition ne créerait, pour un office, aucune obligation d’envoyer de telles communications.  Il convient aussi d’insister sur l’absence de conséquences juridiques dans le cas où aucune des déclarations d’acceptation visées dans le règlement d’exécution ne serait envoyée.  

 AUTONUM  
La présente proposition s’inspire en partie de la déclaration commune adoptée par la conférence diplomatique qui a adopté, en juillet 1999, l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels.  Comme l’article 5 de l’Arrangement de Madrid et du protocole relatif à cet arrangement, l’article 12 de l’Acte de Genève prévoit qu’un office doit faire part, dans le délai prescrit, du refus des effets de l’enregistrement international.  La partie pertinente de la déclaration commune est rédigée ainsi : “Il était également entendu qu’un office peut, dans le délai prescrit pour communiquer une notification de refus, envoyer une déclaration selon laquelle il a décidé d’accepter les effets de l’enregistrement international, même lorsqu’il n’a pas communiqué une telle notification de refus”.  Cette déclaration a été proposée par la délégation du Japon et appuyée par les délégations des États‑Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, de la France et de la République de Corée.

 AUTONUM  
La disposition proposée pourrait prendre la forme d’un nouvel alinéa (alinéa 6) de la règle 17 du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au protocole relatif à cet arrangement.  Elle entraînerait aussi la modification de la règle 32.1)a)iii) afin de prévoir la publication des déclarations d’octroi de la protection dans la gazette.  Le projet de disposition figure dans l’annexe du présent document.

 AUTONUM  
Il est suggéré que cette disposition soit adoptée avec effet au 1er  novembre 2000.  Cela permettrait au Bureau international d’inscrire et de publier toute déclaration reçue à cette date ou ultérieurement et d’en envoyer une copie au titulaire.

 AUTONUM  
L’Assemblée est invitée à adopter les modifications du règlement d’exécution commun qui figurent dans l’annexe du présent document avec effet au 1er novembre 2000.

[L’annexe suit]

Proposition de modification des règles 17 et 32.1)a)iii)

À la règle 17, insérer le nouvel alinéa ci‑après :


6)
[Déclaration d’octroi de la protection]  a)  Un Office qui n’a pas communiqué de notification de refus conformément à l’article 5 de l’Arrangement ou à l’article 5 du Protocole peut, dans le délai applicable en vertu de l’article 5.2) de l’Arrangement ou de l’article 5.2)a) ou b) du Protocole, envoyer au Bureau international l’un des documents suivants :


i)
une déclaration indiquant que toutes les procédures devant l’Office sont achevées et que l’Office a décidé d’accorder la protection à la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international;


ii)
une déclaration indiquant que l’examen d’office est achevé et que l’Office n’a relevé aucun motif de refus mais que la protection de la marque peut encore faire l’objet d’une opposition de la part de tiers;  l’Office indiquera jusqu’à quelle date les oppositions peuvent être formées;


iii)
lorsqu’une déclaration visée au sous‑alinéa ii) a été envoyée, une déclaration indiquant que le délai imparti pour faire opposition a expiré sans qu’aucune opposition n’ait été formée et que l’Office a donc décidé d’accorder la protection à la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international.



b)
Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu du sous‑alinéa a) et en transmet une copie au titulaire.

À la règle 32.1)a)iii), apporter la modification ci‑après :


iii)
aux refus inscrits en vertu de la règle 17.4), en indiquant s’il y a une possibilité de réexamen ou de recours, mais sans publier les motifs de refus, et aux déclarations d’octroi de la protection inscrites en vertu de la règle 17.6)b);
[Fin de l’annexe et du document]

� 	En vertu de l’article 5.2) de l’arrangement et de l’article 5.2)a) du protocole, le délai applicable est d’une année.  Dans le cas d’une partie contractante désignée selon le protocole qui a fait une déclaration au sens de l’article 5.2)b) du protocole, le délai est de 18 mois.  Si cette partie contractante a aussi fait la déclaration visée à l’article 5.2)c) du protocole, un refus fondé sur une opposition peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois, sous réserve que cette possibilité ait été notifiée pendant ce délai.
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