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L. INTRODUCTION

1.  Le Groupe de travail ad hoc sur le développement juridique du systéme de Madrid
(ci-apres dénommé “groupe de travail”) s’est réuni a Genéve du 29 janvier au 2 février 2007.

2. Les parties contractantes suivantes de I’Union de Madrid étaient représentées a la
session : Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chine,
Communauté européenne, Croatie, Cuba, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis

d’ Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande,
France, Grece, Hongrie, Iran (République islamique d’), Irlande, Italie, Japon, Kenya,
Lettonie, Lituanie, Maroc, Moldova, Namibie, Norvege, Ouzbékistan, Pays-Bas, Portugal,
République arabe syrienne, République de Corée, République tchéque, Roumanie,
Royaume-Uni, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suede, Suisse, Turquie, Ukraine,
Viet Nam (48).

3. Les Etats suivants étaient représentés par des observateurs : Brésil, Cambodge, Canada,
Haiti, Iraq, Mexique, République démocratique du Congo, Tunisie, Uruguay (9).
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4.  Lesreprésentants de I’organisation internationale intergouvernementale ci-apres ont
participé a la session en qualité d’observateurs : Office Benelux de la propriété intellectuelle
(OBPI) (1).

5.  Les représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-apres ont
participé a la session en qualité d’observateurs : Association communautaire du droit des
marques (ECTA), Association des industries de marque (AIM), Association internationale
pour la promotion de I’enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP),
Association internationale pour les marques (INTA), Association romande de la propriété
intellectuelle (AROPI), Centre d’études internationales de la propriété industrielle (CEIPI),
Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) et MARQUES
(Association des propriétaires européens de marques de commerce) (8).

6.  Laliste des participants figure dans I’annexe du présent rapport.

7. M. Ernesto Rubio, sous-directeur général, a ouvert la session et souhaité la bienvenue
aux participants au nom du directeur général de ’OMPI. Il a rappelé que depuis la derniére
réunion du groupe de travail, I’Azerbaidjan, le Botswana, le Monténégro, I’Ouzbékistan et le
Viet Nam avaient adhéré au Protocole de Madrid. L’Ouzbékistan avait aussi dénoncé

I’ Arrangement et cesserait, tout en continuant d’étre membre de 1’Union de Madrid par
I’intermédiaire du Protocole, d’étre 1ié par I’ Arrangement le 1 janvier 2008. A compter du
15 avril 2007, lorsque I’adhésion de I’ Azerbaidjan deviendrait effective, le nombre des pays
membres de 1’Union de Madrid liés uniquement par I’ Arrangement serait ramené a huit.

8.  Le sous-directeur général a indiqué que I’année 2006 avait aussi connu une réussite
particuliere en ce qui concerne I’activité d’enregistrement menée dans le cadre du systéme de
Madrid. Au cours de cette année, le Bureau international avait recu quelque 36 500 demandes
internationales (8,6% de plus qu’en 2005) et inscrit plus de 37 200 enregistrements
internationaux, ce qui représentait une augmentation de 12,2% par rapport a 2005. Le Bureau
international avait également enregistré quelque 11 000 désignations postérieures et environ
15 000 renouvellements (soit une augmentation de plus de 100% de ces renouvellements par
rapport au chiffre enregistré en 2005). Toujours en 2006, plus d’un demi-million de
désignations individuelles avaient été notifiées aux parties contractantes, y compris de
nouvelles désignations et le renouvellement de désignations existantes. Le Bureau
international avait pu absorber les arriérés dans le traitement des demandes qui s’étaient
accumulés depuis un certain nombre de mois en 2005 et 2006 et, de ce fait, les délais de
traitement s’étaient sensiblement améliorés.

9.  Le sous-directeur général a ensuite fait référence aux mesures prises par le Bureau
international pour la mise en place de nouveaux services dans le cadre du systéeme de Madrid.
Depuis le 1¥ janvier 2007, I’accés a la version en ligne de la base de données ROMARIN était
possible gratuitement. Prochainement, le Bureau international commencerait la publication
mensuelle sur Internet des statistiques relatives aux enregistrements, aux renouvellements et
aux désignations inscrits dans le registre international. Plus tard dans 1’année, mais toujours
au cours du premier semestre de 2007, il était prévu de mettre en place un nouveau service de
notification électronique des refus et des avis d’irrégularités aux titulaires de droits intéressés.

10. Enfin, le sous-directeur général a rappelé les décisions prises par I’Assemblée de
I’Union de Madrid lors de la prolongation du mandat du groupe de travail en
septembre-octobre 2006 et, en particulier, les objectifs a atteindre dans le cadre de la révision
de la clause de sauvegarde : premiérement, simplifier autant que possible le fonctionnement
du systeme de Madrid, en gardant a I’esprit comme objectif final que le systéme soit régi par
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un seul traité; deuxiémement, garantir une égalité de traitement entre toutes les parties
contractantes du Protocole de Madrid; et troisiémement, permettre aux utilisateurs des Etats
qui sont aujourd’hui liés a la fois par I’ Arrangement et par le Protocole de pouvoir bénéficier
des avantages offerts par le Protocole tout en limitant les effets indésirables qui pourraient les
pénaliser par suite de I’application du Protocole.

11. Le groupe de travail a élu a 'unanimité¢ M. Anténio Campinos (Portugal) président du
groupe de travail et MM. Vladimir Oplachko (Fédération de Russie) et Chan Ken Yu Louis
(Singapour) vice-présidents.

12. M. Grégoire Bisson (OMPI) a assur¢ le secrétariat du groupe de travail.

13. Le groupe de travail a adopté le projet d’ordre du jour figurant dans le document
MM/LD/WG/3/1 Prov.

14. Le Secrétariat a pris note des interventions. Le présent rapport résume les débats.

II. REVISION DE L’ARTICLE 9SEX7ES DU PROTOCOLE DE MADRID

15. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/3/2 établi par
le Bureau international intitulé “Révision de I’article 9sexies du Protocole de Madrid”.

16. La délégation de la Norvege a déclaré qu’elle souhaitait faire une proposition tendant a
faire avancer les délibérations. Rappelant les conclusions de la derniére session du groupe de
travail, elle a noté que I’abrogation de la clause de sauvegarde avait été liée a deux types de
mesures, a savoir garantir que le niveau des services fournis par les offices des parties
contractantes du Protocole était en rapport avec les taxes individuelles a acquitter et la durée
du délai de refus applicable, et établir des critéres plus précis et des niveaux maximums que
les parties contractantes du Protocole appliqueraient au moment de fixer le montant des taxes
individuelles qu’elles pourraient exiger.

17. La dé¢légation de la Norveége a estimé que le débat sur la clause de sauvegarde
n’intéressait en fait que les Etats parties a la fois a I’ Arrangement et au Protocole. Elle a donc
proposé de séparer les questions, de sorte que 1’abrogation de la clause de sauvegarde ne soit
pas liée a I’application de mesures évoquées précédemment mais qu’elle soit traitée
séparément par les parties contractantes concernées par la clause de sauvegarde.

18. La dé¢légation a suggéré que la question de ces mesures, qui revétait une grande
importance, fasse 1’objet de discussions distinctes relatives au développement juridique
du systeme de Madrid.

19. Les délégations de 1’ Australie, de la Communauté européenne et du Danemark ont
soutenu la proposition de la délégation de la Norvege.

20. La délégation du Kenya, tout en souscrivant a la proposition de la délégation de

la Norvege d’un point de vue juridique, a estimé toutefois que les opinions des parties
contractantes liées uniquement par le Protocole de Madrid constitueraient un apport bénéfique
au débat sur la clause de sauvegarde. Elle a demandé en outre des précisions quant aux
incidences pratiques de I’adoption de la proposition de la délégation de la Norveége en ce qui
concerne la participation au débat.
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21. Répondant a la délégation du Kenya, le président a précisé que la proposition de

la Norvege ne visait pas a exclure certaines parties contractantes du débat mais seulement a
séparer la discussion sur les mesures qui pourraient étre mises en place dans I’intérét des
utilisateurs de celle portant sur la clause de sauvegarde.

22.  Compte tenu de cette précision, la délégation du Kenya a approuvé la proposition de la
délégation de la Norvege.

23. Ladélégation de I’ Allemagne, reconnaissant I’importance de la participation au débat
des parties contractantes liées uniquement par le Protocole, a déclaré qu’elle hésitait a adhérer
a la proposition de la délégation de la Norvege, étant donné que I’adoption de mesures du type
examiné en relation avec une éventuelle abrogation de la clause de sauvegarde constituerait
un compromis raisonnable. Ne pas lier les deux €léments conduirait en fait a revenir aux
options proposées a 1’origine.

24. Ladélégation de I’ Australie a déclaré qu’elle souhaitait participer au débat mais qu’elle
n’avait pas I’intention d’imposer une issue particulieére et qu’elle souhaiterait étre guidée par
les parties contractantes principalement affectées par la question de la clause de sauvegarde.

25. Répondant a une question de la délégation de 1’ Australie, le Secrétariat a confirmé que,
conformément a I’article 9sexies.2), seules les parties contractantes liées a la fois par

I’ Arrangement et par le Protocole auraient le droit de voter sur la question de 1’abrogation de
la clause de sauvegarde.

26. En réponse a une question de la délégation du Kenya, le président a indiqué que la
proposition de la délégation de la Norvege visait a séparer I’examen de mesures de la
discussion sur la clause de sauvegarde et a revenir de ce fait aux cinq options présentées lors
de la réunion précédente du groupe de travail.

27. Lareprésentante de MARQUES a reconnu la pertinence de la proposition de la
dé¢légation de la Norvege et a noté que 1’adoption de mesures relatives au niveau des services
¢tait trés importante pour les utilisateurs.

28. Le président, faisant observer que plusieurs parties contractantes préféraient continuer
séparément les débats ayant trait aux mesures et a la clause de sauvegarde et considérant que
le mandat de I’ Assemblée permettait au groupe de travail de progresser ainsi, a suggéré que

I’on continue la discussion sur la clause de sauvegarde en se concentrant sur I’option 5, soit

celle d’un “gel”.

29. Ladélégation de 1I’Allemagne, notant que la proposition de la délégation de la Norvege
avait été soutenue par plusieurs délégations, a souscrit a la proposition du président de revenir
aux options déja examinées et en particulier a I’option 5.

30. La délégation du Kenya a déclaré qu’elle était favorable a I’option 5 et a I’option 2, et a
proposé que les parties contractantes liées a la fois par I’ Arrangement et le Protocole se
consultent afin d’essayer de trouver une solution.

31. La délégation de la France a fait observer qu’elle avait toujours exprimé une nette
préférence pour 1’option 4. Toutefois, comprenant que 1’abrogation de la clause de
sauvegarde permettrait une simplification du systéme, elle s’est déclarée préte a examiner
I’option 5, et plus précisément la combinaison des options 3 et 5, tout en spécifiant qu’il
faudrait discuter de certains points.
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32. Lad¢légation de I’Espagne a confirmé qu’elle était en faveur de 1’option 2, tout en étant
disposée a examiner I’option 3. La délégation a estimé que si I’option 5 était envisagée, il
faudrait aussi examiner I’option 2.

33. Ladé¢légation du Portugal a aussi dit qu’elle souscrivait a la proposition du président et
a proposé que le débat se poursuive sur cette base.

34. Les délégations de I’Italie et de la Lettonie se sont prononcées pour I’option 3 car cette
option aboutirait a une simplification et une harmonisation tout en réduisant en méme temps
toute augmentation inutile du montant des taxes individuelles.

35. Ladélégation de la Belgique a déclaré que, méme si elle était favorable a I’option 4, elle
pouvait accepter un compromis combinant 1’option 3.

36. Le président, faisant observer que bon nombre de délégations étaient prétes a discuter
I’option 5, méme si certaines avaient exprimé le souhait d’examiner cette option en
combinaison avec d’autres options, a repris la proposition de la délégation du Kenya selon
laquelle le groupe de travail poursuivrait ses délibérations lors d’une session informelle a
laquelle les ONG pourraient ¢galement participer, dans le but de parvenir a une solution de
compromis qui serait ensuite présentée lors de la session formelle du groupe de travail.

37. Les délibérations ont été suspendues sur la base de cette intervention.

38. Le Comité ayant repris ses délibérations formelles, le président a présenté un document
contenant les projets de conclusions ci-apres, résultant des délibérations tenues lors de la
session informelle :

13

La proposition

Aprées avoir examiné plusieurs options, le groupe de travail a conclu que la
proposition ci-apreés pourrait étre le meilleur compromis possible :

1.  Laclause de sauvegarde devrait étre modifiée de maniére a établir
clairement que, dans la relation entre les pays liés a la fois par le Protocole et
I’ Arrangement, seules les dispositions du Protocole seront applicables.

2. Lamodification devrait préciser aussi que, nonobstant ce qui précede, une
déclaration sur les taxes individuelles émanant d’un Etat partie a la fois au Protocole et
a I’ Arrangement ne sera pas applicable au renouvellement d’un enregistrement
international a ’égard de cet Etat si I’extension territoriale & 1’égard de cet Etat a pris
effet a une date antérieure a la modification et la partie contractante du titulaire en ce
qui concerne cet enregistrement international est partie aux deux traités.

3. L’Assemblée ne pourrait abroger la disposition indiquée au paragraphe 2
ci-dessus qu’apres I’expiration d’une période de 10 ans a compter de la date d’entrée en
vigueur de la modification, et a la majorité qualifiée des trois quarts (les Etats liés par
les deux traités ayant seuls le droit de voter).
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La proposition considérée en fonction des objectifs convenus

La proposition permettrait d’atteindre les objectifs approuvés par I’ Assemblée de
la fagon suivante :

1. Il s’ensuivrait une simplification du systéme de Madrid, compte tenu de
I’objectif final selon lequel le systeme doit étre régi par un seul traité (le Protocole).

2. Elle permettrait de garantir une égalité de traitement entre les nationaux de
toutes les parties contractantes du Protocole pour toute nouvelle désignation.

3. Elle permettrait aux utilisateurs de bénéficier des avantages offerts par
le Protocole tout en limitant les effets indésirables.

Principes de conversion

Principes relatifs a la conversion des désignations existantes régies par
I’ Arrangement en désignations régies par le Protocole :

1. Le délai de refus applicable a une désignation inscrite ne serait pas affecté.
2. Les désignations converties pourraient faire 1’objet d’une transformation.

Dispositions transitoires

En ce qui concerne les demandes internationales, les désignations postérieures et
les demandes d’inscription de radiations et de renonciations en cours a la date de
I’entrée en vigueur des modifications, il est proposé, dans un souci de certitude
juridique, de prévoir qu’elles continueraient d’étre traitées conformément au régime
applicable a la date a laquelle elles ont été déposées ou sont considérées comme ayant
été déposées.

Demande
Le groupe de travail demande au Bureau international d’élaborer un projet de

modification de I’article 9sexies et du réglement d’exécution commun compte tenu des
dispositions visées ci-dessus.”

39. Les délégations de I’Espagne, de I’'Italie et de la Slovénie, notant qu’elles s’étaient
prononcées précédemment pour d’autres options, ont déclaré que, dans un esprit de
compromis et de consensus, elles seraient prétes a accepter la proposition susmentionnée.

40. Les conclusions énoncées au paragraphe 38 ci-dessus ont été adoptées par le groupe de
travail.

41. Avant d’adopter le rapport, le groupe de travail a aussi pris note d’'un document soumis
par BUSINESSEUROPE au sujet de la révision de la clause de sauvegarde.
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III. REMPLACEMENT

42. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/3/3, établi par
le Bureau international et intitulé “Remplacement”.

43. Ladélégation du Japon a déclaré qu’elle appuyait la proposition exposée dans le
document et que la création d’un forum sur I’Internet serait utile aux utilisateurs et faciliterait
les échanges de vues sur les différentes questions. Toutefois, par souci d’efficacité et dans
I’intérét des offices eux-mémes, elle a suggéré que les résultats de 1’étude sur les pratiques
adoptées par les offices en ce qui concerne le remplacement puissent étre consultés.

44. La délégation de la Slovénie a mentionné la difficulté qu’il y a a interpréter les
dispositions pertinentes et indiqué qu’elle souhaitait que le Bureau international meéne une
autre étude pour obtenir des informations supplémentaires.

45. Lareprésentante de MARQUES, apres avoir indiqué appuyer les observations de la
délégation du Japon, a parlé de la nécessité d’évaluer I’ampleur des difficultés soulevées par
I’interprétation des dispositions sur le remplacement.

46. La délégation de la Fédération de Russie a fait sienne la proposition figurant dans le
document sur la création d’un forum sur I’Internet.

47. Le représentant de I'INTA s’est déclaré satisfait de 1’inscription de la question du
remplacement a I’ordre du jour de la session en cours du groupe de travail, et a rappelé que, a
la session précédente du groupe de travail, il avait fait part de sa préoccupation devant
certaines pratiques susceptibles de porter atteinte aux intéréts d’utilisateurs titulaires de droits
acquis apres remplacement d’une marque nationale ou régionale. Il a donc déclaré
pleinement appuyer la proposition de la délégation du Japon et la poursuite des délibérations
du groupe de travail sur ce point. Le représentant, se référant a 1’intervention de la délégation
de la Slovénie, a indiqué que le groupe de travail pourrait recommander a I’ Assemblée de
I’Union de Madrid que, en attendant les résultats de 1’étude, les parties contractantes soient
invitées a s’abstenir de prendre des mesures qui pourraient avoir pour effet de faire risquer
aux titulaires d’enregistrements internationaux de perdre leurs droits nationaux ou régionaux.
En outre, les informations disponibles sur les mesures déja prises pourraient étre partagées
avec toutes les parties intéressées.

48. Apres avoir fait observer que son pays avait déja participé a 1’é¢tude du Bureau
international, la délégation de I’ Allemagne a dit souhaiter connaitre la structure du forum
qu’il est proposé de créer sur I’Internet. Elle a demandé si ce forum pourrait €tre associé a
une nouvelle étude.

49. La délégation de I’ Australie a suggéré, pour essayer de faire avancer les choses, d’une
part, de demander aux parties contractantes ayant déja participé a 1’étude d’actualiser leurs
réponses et, d’autre part, de mener cette étude aupres des autres parties contractantes. Selon
elle, il est manifestement dans 1’intérét de tous de simplifier et d’harmoniser les systémes
applicables au remplacement, et elle a dit appuyer la proposition de création d’un forum sur
I’Internet.
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50. La d¢légation de 1’ Australie, revenant sur la question des modalités d’organisation du
forum sur I’Internet, telles que proposées dans le document, a suggéré qu’il serait utile de
retenir quelques questions concretes auxquelles les utilisateurs et les offices auraient a
répondre. La délégation s’est prononcée en faveur, non pas d’un forum unidirectionnel, mais
d’un systéme de demandes de renseignements sous la forme d’un bavardoir (“chatroom”) ou
d’un dialogue. Elle a aussi dit que les offices devraient encourager les utilisateurs a participer
au forum.

51. Ladé¢légation de 1’ Australie a poursuivi en indiquant que ce forum pourrait étre
organis¢ a titre d’essai, et que, selon les résultats obtenus, il pourrait étre élargi en vue
d’obtenir I’avis des offices et des utilisateurs sur la question plus générale du développement
du systéme de Madrid.

52. La délégation de la Chine, faisant sienne la proposition de la délégation du Japon, a
déclaré avoir créé un systéme de mise en ceuvre de la procédure de remplacement, qu’elle
était disposée a présenter a d’autres parties contractantes.

53. La délégation de la Su¢de a demandé si cela pourrait quelque peu faire avancer le débat
si le Bureau international proposait aux parties contractantes une interprétation a privilégier
de la procédure de remplacement. Cette suggestion a recu 1’aval de la délégation de

1’ Australie.

54. Lad¢légation du Kenya s’est déclarée favorable a la création d’un forum sur I’Internet
et a recommand¢ que ce forum soit plutot non directif, conformément a ce qui avait été
proposé par la délégation de 1’ Australie. Elle a aussi fait observer qu’y mettre des
renseignements détaillés sur les pratiques déja adoptées par les offices a cet égard
contribuerait a réaliser une harmonisation.

55. Lad¢légation de la France s’est déclarée favorable a la création d’un forum sur
I’Internet, en privilégiant la solution d’un libre échange de points de vue et d’expériences.

56. La délégation de Singapour a rappelé les divergences fondamentales qui existent dans la
pratique, ainsi qu’il ressort du document. Nonobstant le fait que son pays applique des
méthodes particuli¢res aux fins de la mise en ceuvre de la procédure de remplacement, il est
toujours confronté a des problémes pratiques. Par conséquent, la délégation a déclaré aussi
appuyer la création d’un forum sur I’Internet, avec libre échange de points de vue et
d’informations.

57. Ladé¢légation de la Fédération de Russie a dit rédiger actuellement sa propre
réglementation sur la base des dispositions types ¢laborées par le Bureau international. Elle a
aussi dit avoir le sentiment que la création d’un forum sur I’Internet contribuerait a résoudre
les difficultés rencontrées par les offices, et qu’il faudrait que les offices fassent connaitre
I’existence de ce forum en utilisant pour ce faire leur propre site Internet.

58. A des fins de clarté, le Secrétariat a expliqué que 1’étude dont il était question dans le
document avait pris la forme d’un questionnaire, d’une portée restreinte, et qu’il avait été
diffusé aupres d’un nombre limité d’offices.
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59. Revenant sur ses déclarations précédentes, la délégation de I’ Australie a rappelé qu’il
serait souhaitable que le Bureau international mette au point une interprétation normalisée de
la mise en ceuvre des dispositions sur le remplacement. Elle a déclaré que ce type
d’interprétation permettrait de disposer d’un point de vue concret et de susciter des initiatives
prises davantage en connaissance de cause. Elle s’est déclarée favorable a la publication de
certaines questions sur le forum ainsi que de renseignements détaillés sur les pratiques déja
appliquées par certains offices.

60. Répondant aux différentes interventions des délégués sur la question de la mise au point
par le Bureau international d’une interprétation type, le Secrétariat a rappelé qu’il était
absolument indispensable de prendre en considération les besoins des utilisateurs.

61. Lareprésentante de MARQUES a déclaré appuyer les interventions des délégations de
I’ Australie et de la Su¢de. En outre, selon elle, le plus important est de tenir compte de ce
dont les utilisateurs ont besoin. Mentionnant les similitudes qui existent avec la procédure
relative a I’ancienneté prévue dans le systéme de la marque communautaire, elle a souligné
combien il était important que les utilisateurs soient a méme de comprendre le fonctionnement
et les avantages de la procédure de remplacement. A ce propos, il serait souhaitable de faire
mieux connaitre I’existence de cette procédure, et les offices devraient étre encouragés a
promouvoir I’utilisation de celle-ci.

62. A ce stade, la délégation des Etats-Unis d’Amérique a demandé des explications sur la
question de savoir si deux propositions différentes avaient €té soumises. Elle a dit avoir
appuy¢ la création d’un forum sur I’Internet sur la base d’un document rappelant les grands
principes du remplacement mais qu’elle était quelque peu préoccupée par la question des
ressources dont disposerait le Bureau international pour mener a bien une étude.

63. Répondant a la délégation des Etats-Unis d’Amérique, le président a déclaré que

le Bureau international pourrait effectuer une étude qui serait indépendante de la création du
forum sur I’Internet, et qu’il élaborerait parallelement un document exposant les éléments
essentiels de la procédure de remplacement, a mettre sur le site Web du forum. Il a estimé
qu’il ne serait pas nécessaire de procéder a une analyse en profondeur des réponses et que les
informations pourraient simplement étre publié€es sur le site Web afin d’aider les utilisateurs et
les offices.

64. La délégation de I’ Australie a déclaré que I’étude en question pourrait, dans une large
mesure, faire fond sur le questionnaire initial. En outre, les réponses pourraient étre
sollicitées de différentes maniéres, par exemple par I’intermédiaire de la messagerie
¢lectronique ou d’un affichage direct sur le site Web.

65. La dé¢légation de I’ Allemagne a demandé si le Bureau international envisageait
uniquement une simple étude, avec des réponses “oui” ou “non” a cocher. Si tel était le cas, il
pourrait tre tiré parti de 1’étude précédente en utilisant les informations ainsi obtenues.

66. Le Secrétariat a confirmé que les informations recueillies dans le cadre du questionnaire
initial se révéleraient certainement utiles aux fins d’une nouvelle étude, simple de conception,
dont les réponses pourraient étre publiées sur la page Web du systéme de Madrid. En outre, si
le Bureau international pouvait créer un forum d’échanges de points de vue multidirectionnel,
les deux sources d’information seraient complémentaires. Un document liminaire pourrait
étre établi par le Bureau international et la création du forum, étre envisagée pour le

deuxieme trimestre de 2007.
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67. Répondant a une question du président quant a la nécessité de conduire une étude de
faisabilité, le Secrétariat a déclaré que cela pourrait étre nécessaire aux fins de la création d’un
forum multidirectionnel.

68. Les délibérations se sont poursuivies sur la question des délais de création du forum sur
I’Internet, et le Secrétariat a proposé que le réglement de cette question soit confi¢ au Bureau
international. Approuvant la délégation de 1’ Allemagne, la délégation de 1’Italie a déclaré
qu’il convenait d’éviter des délais précis et que I’important était que le forum serve a informer
et a faire participer les utilisateurs et les offices.

69. Le président a conclu

- que le groupe de travail considérait que I’harmonisation des travaux des offices
sur la question du remplacement devait étre poursuivie;

- que le groupe de travail approuvait la création d’un forum sur I’Internet au cours
du deuxieme semestre de 2007 et qu’il demandait au Bureau international d’étudier la
possibilité¢ d’en faire un forum multidirectionnel;

- que le Bureau international devait rappeler les objectifs du remplacement dans un
document qui serait publié sur le site Web du forum dans le but de déterminer si les

pratiques actuelles des offices atteignaient ces objectifs;

- que, parallelement et indépendamment, le Bureau international recenserait les
pratiques des offices.

IV. QUESTIONS DIVERSES

Proposition relative a une nouvelle régle 1bis

70. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/3/4.

71. La d¢légation de 1’ Australie a déclaré qu’elle appuie la proposition contenue dans le
document, tout en émettant une réserve. En ce qui concerne le document officieux qu’elle a
¢tabli et qui a été diffusé dans le cadre du groupe de travail, il convient de souligner
I’importance d’examiner les différentes questions dans le contexte d’un changement général.
Si la modification proposée peut se révéler tres utile au regard de la proposition d’abrogation
de la clause de sauvegarde ou de restriction de sa portée, il est également nécessaire de
rappeler que dans 1’idéal, le systéme devrait fonctionner sur la base d’un seul traité et que,
dans ce contexte, il conviendrait d’éviter une situation pouvant donner lieu a davantage de
désignations relevant de I’ Arrangement que cela n’aurait été le cas autrement. La délégation a
aussi indiqué qu’elle avait un certain nombre de commentaires spécifiques a formuler en
relation avec un futur texte possible de la modification proposée.

72. La d¢légation de la Slovénie, reconnaissant I’importance de la proposition et indiquant
qu’elle pouvait la soutenir, a indiqué qu’il serait souhaitable d’examiner d’abord la question
de la révision de la clause de sauvegarde afin d’éviter une éventuelle contradiction entre le
résultat de cette révision et la modification de la régle 1bis.
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73.  Répondant a la délégation de la Slovénie, le Secrétariat a indiqué que s’il fallait
certainement veiller a ne pas introduire une telle contradiction, la mise en ceuvre de la révision
de la clause de sauvegarde I’emporterait de toute fagon sur la régle 1bis du réglement
d’exécution commun, dans la mesure ou elle se ferait par une modification de 1’article 9sexies
du Protocole lui-méme.

74. En réponse a une question de la délégation de la Fédération de Russie, le Secrétariat a
observé qu’il existe des différences entre les mécanismes prévus au paragraphe 5 de

I’article 15 de I’ Arrangement et ceux de la disposition correspondante du Protocole et a
expliqué qu’il n’existait pas d’incompatibilité entre la modification proposée et I’application
de ces dispositions. La modification proposée visait essentiellement a donner aux utilisateurs
un moyen supplémentaire d’assurer la permanence de leurs droits en permettant qu’ils soient
exercés en vertu de 1’autre traité lorsque les circonstances s’y prétent.

75. Le représentant de I’ATRIP et du CEIPI a déclaré qu’il souscrit pleinement aux
explications fournies par le Secrétariat et que dans le contexte général du systéme, il serait
absurde qu’un titulaire perde ses droits lorsqu’une Partie contractante passe d’un traité a un
autre, si cela peut étre évité. Il a également mis I’accent sur I’'urgente nécessité d’adopter une
telle disposition a I’occasion de 1’ Assemblée de I’Union de Madrid prévue I’automne
prochain, compte tenu de la dénonciation de I’ Arrangement par 1’Ouzbékistan. Toutefois, il
n’est pas certain qu’une solution a la question de la clause de sauvegarde sera trouvée d’ici la.
Si, par la suite, il est nécessaire d’adopter une nouvelle modification de la disposition, compte
tenu de la révision de la clause de sauvegarde, il sera toujours possible de le faire.

76. La dé¢légation de la Slovénie, notant que cette information compléte ce qui a été indiqué
auparavant, souligne sa pertinence.

77. Lareprésentante de MARQUES, appuyant les observations formulées par le
représentant de I’ATRIP et du CEIPI, a indiqué que toute autre solution a la situation créée
par la dénonciation de 1’Ouzbékistan a I’ Arrangement obligerait les utilisateurs a effectuer des
dépenses considérables.

78. Le représentant de I’INTA a souscrit aux observations formulées par les représentants
de I’ATRIP, du CEIPI et de MARQUES et a déclaré qu’il est extrémement important de
progresser dans la direction proposée par le Bureau international.

79. En réponse a une question soulevée par la délégation de I’ Australie, le Secrétariat a
confirmé qu’un texte plus détaillé et précis de la modification proposée serait présenté a la
prochaine session du groupe de travail.

80. Le représentant de I’'INTA, réaffirmant son soutien au principe de la modification
proposée, a demandé que lors de la révision de son projet concernant la nouvelle disposition
proposée, le Bureau international envisage de remplacer, dans le texte introductif, les mots
“est demandée” par “a été demandée” et de libeller la deuxiéme partie des points 1) et ii)
comme suit : “[...] la désignation de cette dernicre reléve [du Protocole/de I’ Arrangement] a
compter de la date a laquelle [le Protocole/l’ Arrangement] cesse d’étre applicable, dans la
mesure ou, a cette date, a la fois la partie contractante du titulaire et la partie contractante
désignée étaient parties [au Protocole/a I’ Arrangement]”.
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81. Notant que le groupe de travail a approuvé la proposition relative a une nouvelle

régle 1bis, le président a conclu que, sur la base du texte présenté par le Secrétariat a la
présente session, un projet révisé de modification sera établi par le Secrétariat aux fins de son
approbation par le groupe de travail a sa prochaine session.

Garantir que le niveau des services fournis par les Offices des parties contractantes
du Protocole est en rapport avec le montant des taxes individuelles imposées et la durée du
délai de refus applicable

82. Les délibérations ont eu lieu sur la base du paragraphe 8.a) du document
MM/LD/WG/3/2.

83. Enréponse a une question du président, la délégation de I’ Australie a déclaré ne pas
penser qu’il soit possible de faire en sorte qu’il y ait un lien entre le niveau de services fournis
et le montant des taxes applicables. Par ailleurs, toute décision prise concernant cette
question devrait a présent étre inscrite dans la perspective du développement du systeme de
Madrid a long terme.

84. Se référant a son document officieux diffusé au cours de la session, la délégation de
I’ Australie a déclaré que le point de départ des délibérations devrait étre un principe
sous-jacent selon lequel les membres du systéme devraient fournir un niveau minimal de
services et évoluer vers une démarche plus cohérente en ce qui concerne le traitement des
demandes et la fourniture d’informations.

85. Soulignant I’importance que revét, dans tout systéme de marques, 1’acces a
I’information par les propriétaires et les parties intéressées, la délégation a proposé que soit
¢tablie une norme provisoire consistant dans la notification obligatoire au Bureau
international des octrois de protection aux fins de leur publication. Cela ne constituerait pas
une charge trop lourde pour les offices et pourrait étre effectué¢ de différentes manieres.

86. La délégation a également proposé que les nouvelles parties contractantes et les parties
contractantes faisant de nouvelles déclarations selon les articles 5.2) ou 8.7) du Protocole
soient tenues de remplir la norme provisoire des que les déclarations deviendraient effectives.
Par ailleurs, des dispositions transitoires seraient nécessaires en ce qui concerne les parties
contractantes ayant déja fait I’'une des déclarations en question, un délai plus long étant
autorisé pour les parties contractantes existantes qui n’ont pas fait de déclarations.

87. Enréponse a une question posée par le président, la délégation de I’ Australie rappelle
I’objet de sa proposition, a savoir la nécessité d’instaurer un niveau minimal de services
applicable a I’ensemble des parties contractantes et non pas seulement a celles ayant fait une
déclaration. En outre, les utilisateurs devraient disposer d’un mécanisme unique pour obtenir
des informations relatives aux enregistrements internationaux.

88.  Sur ce point, le président a rappelé que le mandat confi¢ par 1’ Assemblée de 1’Union de
Madrid était d’examiner des mesures éventuelles permettant de garantir que le niveau des
services soit en rapport avec le montant des taxes individuelles imposées et la durée du délai
de refus applicable et a noté que la proposition de la délégation de 1’ Australie n’établit pas un
tel rapport.
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89. Enréponse, la délégation de 1’ Australie a déclaré que, a son avis, un tel rapport ne peut
pas étre garanti et que la seule possibilité est de rester dans les limites de ’article 8.7)

du Protocole, sans étre en mesure de superviser I’application par les offices de cet article. Ce
point devrait étre soumis a I’ Assemblée de I’Union de Madrid.

90. La délégation d’ Antigua-et-Barbuda, faisant observer qu’en sa qualité de petite nation,
elle déploie des efforts considérables pour assurer un certain niveau de services, a demandé
que soient ¢laborées des lignes directrices concernant le niveau précis de services pouvant étre
requis afin de justifier 1’établissement d’une déclaration concernant les taxes individuelles.

91. La délégation des Etats-Unis d’Amérique a indiqué que le traitement des dépots dans le
cadre du systeme de Madrid se traduisait par une charge de travail supplémentaire importante
pour les offices. Selon les statistiques, le taux d’approbation dés le départ des demandes
internationales est de 2%, par rapport a 15% pour les demandes nationales. Parmi les raisons
invoquées figure I’inobservation par les déposants de certaines exigences nationales lors d’un
dépot dans le cadre du systeme de Madrid.

92. La délégation a également ajouté que les discussions relatives a des économies sur les
taxes et les services lui font éprouver un certain malaise. Il est a craindre que le lien entre les
deux soit pergu par d’éventuelles nouvelles parties contractantes comme des conditions
préalables a I’établissement de certaines déclarations, ce qui pourrait créer un motif de ne pas
se joindre au systéme.

93. Ladélégation s’est également félicitée de la proposition de la délégation de 1’ Australie,
qui prend en considération I’avenir du systéme dans un contexte d’harmonisation et de
cohérence. Il est important de tenir compte du développement a long terme du systéme afin
d’obtenir des bénéfices a court terme.

94. La délégation de la Chine, tout en approuvant les objectifs de simplification, de
convivialité et d’égalité entre les parties contractantes, a insisté sur le maintien du délai de
refus de 18 mois. Elle a indiqué que ce délai était justifié par le type d’examen que I’Office
chinois effectue, ainsi que par la traduction en chinois des enregistrements internationaux et
par I’augmentation du nombre de désignations de la Chine.

95. En ce qui concerne les services, la délégation de la Chine s’est dite disposée a fournir un
acces en ligne gratuit a I’information mais n’est pas préte a émettre des déclarations d’octroi
de la protection.

96. La délégation de la Namibie a appuy¢ la proposition de la délégation de I’ Australie en
ce qui concerne la fourniture d’un niveau minimal de services.

97. Lareprésentante de MARQUES a déclaré qu’il ne doit pas y avoir de différence entre
les services fournis aux niveaux national et international. En particulier, les parties
contractantes ayant fait une déclaration quant aux taxes individuelles doivent émettre des
déclarations d’octroi de la protection.

98. La délégation de la Turquie, indiquant qu’elle émet des déclarations d’octroi de la
protection et garantit un libre accés a sa base de données, a déclaré¢ qu’elle souscrit a
I’amélioration du systéme mais qu’il lui est nécessaire de garder la période de 18 mois pour la
notification des refus provisoires.
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99. Le président, notant qu’il n’y avait pas eu d’accord au sujet du niveau des services
fournis et leur rapport avec le montant des taxes individuelles et la durée du délai de refus
applicable, a fait observer qu’un consensus s’¢tait dégagé dans le sens ou I’on devrait garantir
qu’un certain nombre de services minimum devraient étre offerts dans le cadre du Protocole.
Il a donc conclu que le groupe de travail recommandait que les débats se poursuivent sur ce
sujet.

Etablir des critéres plus précis et des niveaux maximums que les parties contractantes du
Protocole appliqueront au moment de fixer le montant des taxes individuelles

100. La délégation de la Suéde a évoqué I’impact économique que le Protocole de Madrid a
eu sur son office et a invité d’autres délégations a partager leur expérience a ce sujet. Elle a
expliqué que le montant des taxes de dépot avait été établi a un niveau peu élevé afin de ne
pas décourager les demandes et que tout manque a gagner devait étre comblé par les taxes de
renouvellement. L’expérience a montré qu’au cours des premieres années qui ont suivi
I’adhésion au Protocole, la gestion par I’Office suédois des désignations selon 1’ Arrangement
de Madrid s’était révélée d’environ 10% plus cotiteuse et plus complexe que la gestion des
dépots nationaux. Cela pourrait s’expliquer notamment par le fait que tout nouveau systéme
nécessite un investissement initial.

101. La délégation a fait observer que les taxes nationales de dépot ont commencé a générer
des économies apres 1’installation compléte du nouveau systéme informatique. Au cours de la
premicre décennie suivant 1’adhésion au Protocole de Madrid, I’office n’a pergu aucune taxe
de renouvellement et a donc accumulé un déficit qui était comblé par les dépots nationaux.
Toutefois, des que les taxes de renouvellement ont commencé a étre versées, la situation
économique s’est améliorée et on peut espérer enregistrer un solde créditeur dans cinq ans.

102. La délégation du Japon a fait part de son désaccord concernant la proposition tendant a
fixer un niveau maximum pour les taxes individuelles. Elle a aussi estimé que 1’établissement
du montant des taxes individuelles relevait du pouvoir discrétionnaire des offices,
conformément aux dispositions de I’article 8.7) et selon les conditions propres a 1’office
concerné. Par exemple, elle a souligné que 1’Office japonais procédait a la traduction de la
liste des produits et services, un service supplémentaire qui a servi de base au calcul du
montant de la taxe individuelle.

103. La dé¢légation de 1’ Australie a déclaré que, en tant qu’entité distincte appliquant un
systéme de recouvrement des colts correspondant a chacun des services qu’elle fournit, elle a
effectué¢ une comparaison de cofits entre les dépdts nationaux et internationaux. Il s’aveére que
les dépdts via le systéme de Madrid sont bien plus cotiteux que les dépdts nationaux. A
I’instar de la délégation de la Suede, la délégation de 1’ Australie a fait observer que son
baréme de taxes permettait aussi une entrée dans le systéme peu coiiteuse.

104. Faisant observer que le colt de I’examen représentait une part relativement faible du
montant total, elle a indiqué qu’il existait un certain nombre de secteurs dans lesquels des
économies ont été faites grace au systéme de Madrid, I’exemple le plus significatif étant li¢ a
la communication ¢électronique des données.

105. La délégation a noté qu’a ce stade que I’office avait plus ou moins atteint son seuil de
rentabilité et que le montant des taxes individuelles avait été trés récemment réduit.
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106. La délégation de la Chine a dit qu’elle considérait que la taxe individuelle devait étre
fixée par chaque partie contractante et que, pour ce qui est de la Chine, elle ne devait pas étre
inférieure a la taxe nationale.

107. La délégation de la Finlande, soulignant que son office s’autofinancait, a déclaré que la
proposition tendant a fixer un montant maximum pour les taxes individuelles lui posait
probléme.

Proposition de la Norvége (suppression de ’exigence d’une marque de base; révision des
délais applicables a la notification des refus provisoires; désignation de la partie contractante
du déposant ou du titulaire)

108. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/2/9 intitulé
“Proposition de la Norveége”. Le document a été présenté par la délégation de la Norvege.

109. En réponse a une demande de la délégation de 1’Italie, la délégation de la Norvege a
confirmé que, indépendamment de la nature de I’examen effectué par un office, la référence a
un délai de 9 ou 12 mois pendant lequel une notification de refus pourrait étre délivrée était
destinée a remplacer les délais actuellement appliqués par les parties contractantes.

110. La délégation de la Slovénie a dit estimer que la proposition méritait d’étre discutée
mais que la complexité des sujets visés exigeait un débat approfondi. Elle a proposé que le
groupe de travail demande un mandat a I’Assemblée de 1’Union de Madrid afin de poursuivre
la discussion.

111. Le représentant de I’ATRIP et du CEIPI, remerciant la délégation de la Norvege d’avoir
soulevé ces questions dans le document, a rappelé que, dans les années 70, le Traité
concernant I’enregistrement des marques était fondé sur des idées similaires en ce qui
concerne 1’exigence d’une marque de base, mais qu’il n’avait pas rencontré de succes pour
d’autres raisons. Le représentant a souligné la nécessité d’agir avec prudence en ce qui
concerne la proposition de modification des délais applicables a la notification d’un refus
provisoire, faisant observer que plusieurs délégations avaient fait part de I’importance qu’elles
accordaient a la possibilité d’appliquer un délai de 18 mois. Si ce délai devait étre réduit, il
pourrait avoir un effet dissuasif pour des pays envisageant d’adhérer au systéme. Cela étant,
le représentant a proposé d’écarter cette question des délibérations sur les themes abordés
dans le document et de se concentrer sur la question de 1’exigence d’une marque de base.

112. La représentante de MARQUES, notant qu’un délai raisonnable pour la notification des
refus provisoires devrait étre maintenu afin d’encourager une plus grande participation au
systeme, a déclaré qu’elle souscrivait aux vues exprimées dans I’intervention précédente. En
ce qui concerne I’exigence d’une marque de base, elle s’est prononcée en faveur de la
suppression de cette exigence dans son intégralité, ce qui résoudrait le probléme de nombreux
utilisateurs concernant ce que I’on appelle 1’“attaque centrale”, ou tout au moins de la
possibilité pour les déposants de choisir la partie contractante dont I’office représenterait
I’office d’origine.

113. Le représentant de I’'INTA, déclarant partager les points de vue des intervenants
précédents en ce qui concerne la suppression de 1’exigence d’une marque de base, a fait
observer que cela nécessiterait une révision du Protocole (et de I’ Arrangement, s’il est encore
en vigueur), et donc la tenue d’une conférence diplomatique. En ce qui concerne la révision
du délai applicable a la notification des refus provisoires, le représentant a rappelé que
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Iarticle 5 du Protocole venait de faire I’objet d’une révision. A cette occasion, I’ Assemblée
de I’Union de Madrid avait décid¢ de ne pas modifier les dispositions pertinentes et adopté
une déclaration interprétative reconnaissant la possibilité de révisions futures. Dans ces
conditions, par conséquent, le représentant a indiqué qu’il serait peut-étre mieux venu de
reporter toute discussion supplémentaire sur la derniére question.

114. Ayant pris note de la contribution d’autres délégations, le représentant de la FICPI s’est
déclaré impressionné par la volonté de simplifier le systeéme et a indiqué que les propositions
contenues dans le document étaient d’un grand intérét.

115. La dé¢légation de 1’ Australie a déclaré partager pleinement les sentiments exprimés par
la délégation de la Norvege lors de la présentation du document. Elle a noté qu’il était
apparu, lors d’une série de consultations tenues en Australie que, méme si au début la
profession avait eu des réserves concernant 1’adhésion au systéme, elle était maintenant
enthousiaste a cet égard. Il est également apparu que certaines caractéristiques, telles que le
délai de dépendance, étaient pergues en Australie comme empéchant les nouvelles adhésions
et I’utilisation du systéme.

116. En ce qui concerne les délais pour la notification de refus provisoire, la délégation de
I’ Australie a signalé qu’elle avait fait la déclaration pendant 18 mois et que cela s’était avéré
occasionnellement nécessaire. Elle était donc réticente pour ce qui est d’envisager un délai
plus court.

117. La délégation de 1’ Australie a réitéré que ces questions devraient étre examinées de
manicre cohérente dans le contexte du développement global du systéme. Compte tenu de ce
qui précede, elle a indiqué que bien que la proposition soit digne de considération, elle n’était
pas en mesure d’y souscrire pleinement.

118. En réponse a une demande d’éclaircissement de la délégation d’ Antigua-et-Barbuda
concernant les implications procédurales si I’exigence d’une marque de base devait étre
abandonnée, le Secrétariat a fait référence a I’expérience positive du systeme de La Haye qui
ne prévoit pas I’exigence d’un dépdt de base et autorise la désignation du pays d’habilitation
du déposant.

119. La dé¢légation de la Fédération de Russie, remerciant la délégation de la Norvege d’avoir
lancé le débat sur les propositions énoncées dans le document, a déclaré qu’elle hésiterait a
procéder a un changement aussi radical dans les principes d’un systéme qui a fonctionné avec
succes pendant aussi longtemps. En ce qui concerne la révision des délais de notification
d’un refus provisoire, elle a indiqué qu’il serait peut-€tre possible a I’avenir d’envisager des
délais plus courts.

120. La délégation de Singapour, appuyée par la délégation de la République de Corée, a
souhaité le maintien du délai de 18 mois qu’elle considérait comme un bon argument de vente
du systéme, et que les pays envisageant d’adhérer au systéme seraient préoccupés par la
possibilité que cette caractéristique puisse tre révisée. Toutefois, elle ne voyait pas de raison
pour que la question ne puisse pas étre réexaminée a I’avenir.

121. La délégation des Etats-Unis d’ Amérique a noté que certaines des préoccupations
exprimées en ce qui concerne les délais pourraient étre atténuées par 1’introduction des
déclarations d’octroi de protection et I’acces aux bases de données. En ce qui concerne la
question de I’exigence d’une marque de base, elle a déclaré que son abolition serait
considérée par certains utilisateurs comme 1’¢élimination d’un probléme percu, notamment en
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ce qui concerne la nécessité d’identifier les produits et les services au niveau de base et au
niveau international et la nécessité de distinguer les marques entre elles. Par ailleurs, certains
utilisateurs des Etats-Unis d’Amérique congoivent la possibilité d’une attaque centrale comme
un aspect positif du systéme.

122. La délégation était d’avis que I’abolition de la marque de base marquerait un
changement notable dans la conception méme du systéme et que cela nécessiterait de
recueillir I’avis de ses utilisateurs. Par conséquent, la délégation a indiqué qu’elle n’était pas
en mesure de prendre position sur la question mais souhaiterait que les débats se poursuivent.

123. En réponse a la délégation de la Slovénie concernant le point de savoir si la question
d’un enregistrement de base a été envisagée dans I’histoire du systéme de La Haye,

le Secrétariat a indiqué que 1’exigence de nouveauté dans le domaine des dessins et modeles
industriels, qui est absente dans le domaine des marques, aurait rendu impraticable I’exigence
d’un enregistrement de base.

124. Le président, faisant observer que la plupart des délégations partageaient le souci de
simplification et de modernisation du systéme de Madrid ainsi que le souci de maintenir son
attrait a I’égard de nouveaux membres éventuels, a conclu que la recommandation du groupe
de travail était qu’il devait continuer d’approfondir I’examen des questions soulevées par

la Norvege dans le cadre de la discussion sur le développement juridique du systéme de
Madrid. A cette fin, le groupe de travail demandait au Bureau international de commencer a
¢étudier les conséquences de chacune des propositions faites par la Norvege.

125. La proposition du président a été adoptée par le groupe de travail.

Proposition du Japon (marques dans des caractéres différents)

126. Les délibérations ont eu lieu sur la base d’un document officieux intitul¢ “Contribution
du Japon a la discussion sur le développement futur du systéme de Madrid”. Le document a
¢été présenté par la délégation du Japon.

127. En réponse a une question de la délégation du Japon qui souhaitait savoir si d’autres
parties contractantes avaient rencontré des problémes similaires a ceux évoqués dans le
document, la délégation de I’ Australie, appuyée par la délégation de la Fédération de Russie, a
déclaré qu’il s’agissait d’un probléme qui se pose d’une maniére générale lorsque la
protection est demandée dans un pays qui utilise des caracteres différents. Sans connaitre
précisément la solution a ce probléme, les délégations ont indiqué que cette question méritait
d’étre examinée. Il a été suggéré par la délégation de 1’ Australie que le fait de se dispenser de
I’exigence relative a I’existence d’une marque de base pourrait étre une solution, mais qu’elle
aurait en soi d’autres conséquences.

128. La délégation des Etats-Unis d’Amérique, soulignant que cette question intéressait
¢galement les utilisateurs aux Etats-Unis d’Amérique, a fait observer qu’il serait utile
d’explorer ce sujet afin de trouver une solution.

129. En réponse a une question posée par la délégation de la Croatie, la délégation du Japon
a confirmé qu’une marque en caractéres non japonais €tait traitée comme une marque verbale
a moins que I’examinateur ne considére qu’il s’agit d’une marque figurative. Aucune
traduction ni translitération d’une marque ne peut étre communiquée a I’office en vertu de sa
législation nationale.
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130. Le président a conclu que la recommandation du groupe de travail était qu’il devait
continuer d’approfondir I’examen des questions soulevées par la délégation du Japon dans le
cadre de la discussion sur le développement juridique du systéme de Madrid. A cette fin, il
considérait qu’il serait utile que le Japon fasse parvenir au Bureau international, au moins
deux mois avant le début de la prochaine réunion du groupe de travail, des propositions visant
a améliorer I’attrait du systéme.

131. La proposition du président a été adoptée par le groupe de travail.

Proposition de I’ Australie (niveau minimum des services)

132. Les délibérations ont eu lieu sur la base d’un document officieux intitulé “Proposition
de I’ Australie au Groupe de travail ad hoc sur le développement juridique du systéme de
Madrid concernant la poursuite des travaux relatif au développement futur du systéme”.

Le document a été présenté par la délégation de I’ Australie.

133. Les délégations de I’ Autriche, du Japon et de la Slovénie ont déclaré qu’elles
appuyaient la proposition contenue dans le document.

134. En réponse a une question de la délégation de la Slovénie, la délégation de I’ Australie a
confirmé que la proposition prévoyait la communication d’une déclaration d’octroi de la
protection lorsqu’une marque était protégée avant 1’expiration du délai de refus applicable.

135. Se référant a la note 15 du document MM/LD/WG/3/2, le représentant de I’AIM a
indiqué que les propositions exposées dans le document de 1’ Australie étaient plus attrayantes
dans la mesure ou elles ne consistaient pas en des variantes et représentaient au contraire une
série de mesures constituant un tout. En outre, elles présentaient I’avantage d’une source
d’information centralisée.

136. Le représentant de I’ATRIP et du CEIPI, ayant appuyé¢ I’intervention précédente et se
référant au paragraphe 23 du document MM/LD/WG/3/2, a déclaré qu’il ne serait pas
souhaitable d’introduire des options qui s’excluent mutuellement et qu’il ne faudrait pas
limiter au déposant le droit de demander des informations sur la situation juridique d’une
désignation donnée.

137. Le représentant de ’INTA a indiqué qu’il se félicitait des propositions, qui constituaient
a ses yeux un complément indispensable au compromis atteint sur 1’article 9sexies du
Protocole. Il a estimé que 1’un de leurs principaux avantages résiderait dans 1’inscription des
déclarations d’octroi de la protection au registre international, ce qui profiterait a la fois aux
titulaires et aux tiers intéresseés.

138. La délégation de la Fédération de Russie, indiquant que le principe de protection par
défaut était parfois pergu par les utilisateurs comme un inconvénient du systéme, a appuy¢ la
proposition.

139. Le représentant de MARQUES a indiqué qu’il serait intéressant de s’écarter du principe
“pas de nouvelles, bonnes nouvelles” et de pouvoir accéder aux informations dans la base de
données ROMARIN.
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140. La délégation des Etats-Unis d’Amérique a déclaré que le principe consistant a délivrer
des déclarations d’octroi de la protection devrait étre approuvé et que les modalités
d’application pourraient étre examinées de maniére plus approfondie en vue de faciliter au
maximum la tiche des offices.

141. Le président a invité la délégation de 1’ Australie a récapituler sa proposition.

142. Comparant sa proposition aux mesures suggérées au paragraphe 23 et dans la note 15 du
document MM/LD/WG/3/2, la délégation de 1’ Australie a déclaré qu’il s’agissait d’un
processus simple et unique, au lieu d’une série d’options entre lesquelles les offices devraient
choisir. Cela répondait a la nécessité d’une simplification et au besoin de créer un mécanisme
qui offrirait aux titulaires et aux autres parties une source d’information unique sur la situation
juridique des désignations et des enregistrements.

143. La délégation a dit que les propositions contenues dans le document consistaient en
deux principes, a savoir la confirmation d’une intention de définir des normes de
communication des informations, qui s’appliqueraient a I’ensemble des parties contractantes
du Protocole, et une mesure transitoire, selon laquelle toutes les parties contractantes du
Protocole devraient envoyer des déclarations d’octroi de la protection au Bureau international.
Celles-ci pourraient étre transmises au moyen d’une communication unique portant sur des
enregistrements internationaux multiples.

144. En réponse a une question du Secrétariat, la délégation de 1’ Australie a indiqué que sa
proposition n’indiquait rien quant a la nécessité, pour le Bureau international, d’envoyer une
copie des déclarations d’octroi de la protection au titulaire, mais qu’elle soulignait simplement
I’obligation d’inscrire ces informations au registre international et de les publier dans la base
de données ROMARIN.

145. Le représentant de MARQUES a demandé¢ une confirmation sur le point de savoir si,
sur la base de cette proposition, le Bureau international cesserait de transmettre les
déclarations d’octroi de la protection aux titulaires.

146. Le Secrétariat a indiqué que, compte tenu de ce qui avait été dit précédemment, il
pencherait pour cette interprétation.

147. Le représentant de I’'INTA a déclaré que les titulaires ne devraient pas étre amenés a
partir a la chasse aux informations et que le Bureau international ne devrait donc pas étre
dispensé de I’obligation de leur transmettre les déclarations d’octroi de la protection.
Toutefois, avec le développement 1’automatisation et des communications €lectroniques,
I’établissement et I’envoi de ces déclarations devrait devenir de moins en moins
problématique au fil du temps.

148. La dé¢légation de 1’ Allemagne, appuyée par la délégation de la France, a indiqué que,
sans étre opposée a I’obligation de communiquer des informations sur demande, elle n’était
pas a ce stade en mesure d’accepter la proposition relative a la délivrance de déclarations
d’octroi de la protection. Elle a fait observer en particulier que, en I’absence d’un systéme
¢lectronique, cette mesure lui imposerait un lourd fardeau.
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149. La délégation de 1’ Australie a déclaré qu’elle ne s’attendait pas a voir sa proposition
adoptée au cours de cette session, mais qu’elle souhaitait néanmoins que le groupe de travail
continue de I’examiner. Elle était consciente que la mise en ceuvre de cette proposition
pourrait présenter des difficultés pour de nombreux offices et a proposé a cet égard de mettre
en place des mesures transitoires.

150. La délégation d’ Antigua-et-Barbuda, indiquant qu’elle ne serait pas en mesure d’adopter
cette proposition a ce stade, a toutefois fait part de son intérét pour poursuivre la réflexion sur
cette question.

151. La délégation de Cuba a déclaré que, bien qu’il soit parfaitement louable d’examiner de
nouvelles perspectives, il lui fallait davantage de temps pour examiner la proposition et elle a
souligné qu’il importait de disposer de la documentation suffisamment a I’avance et dans les
trois langues.

152. Le président a conclu en proposant :

- que le groupe de travail affirme son intention de voir établir des normes de
communication des informations, qui s’appliqueraient a toutes les parties contractantes
du Protocole;

- que le groupe de travail décide de poursuivre a sa prochaine session
I’examen approfondi de la proposition présentée par la délégation de I’ Australie dans le
contexte du développement juridique du Protocole de Madrid.

153. La proposition du président a été adoptée par le groupe de travail.

V. TRAVAUX FUTURS
154. Le président a conclu ce qui suit :

Le groupe de travail prie le Bureau international d’organiser une
quatriéme session du groupe de travail, qui se tiendrait provisoirement du 30 mai au
1 juin 2007, afin d’examiner les points suivants de 1’ordre du jour :

a)  révision de Iarticle 9sexies du Protocole de Madrid;
b)  modifications au réglement d’exécution commun;

c)  développement juridique du Protocole de Madrid, compte tenu notamment
des propositions présentées par I’ Australie, le Japon et la Norveége.

Le groupe de travail demande en outre que, compte tenu des délibérations ayant
eu lieu au cours de la présente session, le Bureau international établisse :

a)  un projet de modification de I’article 9sexies du Protocole de Madrid inspiré
de la proposition de compromis figurant au paragraphe 38;

b)  des projets de modifications a apporter au réglement d’exécution commun
en vue de :

1) la mise en ceuvre du projet de modification de I’article 9sexies;
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i1) 1’adjonction d’une nouvelle régle 1bis conformément a la décision
prise a la session en cours.

Le groupe de travail a rappelé que, a sa deuxiéme session, il avait déja approuvé
des projets de modifications a apporter au réglement d’exécution commun en vue de la
mise en ceuvre d’un régime pleinement trilingue, qu’il conviendrait de soumettre a
I’ Assemblée a I’occasion de la révision de la clause de sauvegarde.

155. Le groupe de travail a adopté le présent
rapport a ['unanimité le 2 février 2007.

[L’annexe suit]
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Camille JANSSEN, juriste, La Haye
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IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade
Mark Association (ECTA)

Sandrine PETERS (Mrs.) (Legal Co-ordinator, Antwerp)

Jan WREDE (Law Committee Member, Antwerp)

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)
Jean BANGERTER (Representative, Lausanne)

Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association

(INTA)
Bruno MACHADO (Representative, Geneva)

Association internationale pour la promotion de I’enseignement et de la recherche en
propriété intellectuelle (ATRIP)/International Association for the Advancement of Teaching
and Research in Intellectual Property (ATRIP)

Francois CURCHOD (représentant permanent aupres de I’OMPI, Genolier)

Association romande de propriété intellectuelle (AROPI)

Alliana HEYMANN (Mme) (vice-présidente de la Commission “Droits internationaux”,
Gengeve)

Eric NOEL (observateur, Genéve)

Centre d’études internationales de la propriété industrielle (CEIPI)/Centre for International
Industrial Property Studies (CEIPI)
Francois CURCHOD (représentant permanent aupres de I’OMPI, Genolier)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International
Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)
Kate LOHREN (Ms.) (Attorney-at-law, Oslo)

MARQUES (Association des propriétaires européens de marques de commerce)/MARQUES
(Association of European Trademark Owners)

Tove GRAULUND (Mrs.) (Council Member, Leicester)

Jane COLLINS (Mrs.) (Vice-Chairman, Leicester)
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V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Antonio CAMPINOS (Portugal)

Vice-présidents/Vice-Chairs: CHAN Ken Yu Louis (Singapour/Singapore)

Vladimir OPLACHKO (Fédération de Russie/Russian
Federation)

Secrétaire/Secretary: Grégoire BISSON (OMPI/WIPO)
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VI. SECRETARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI)/
SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Ernesto RUBIO, sous-directeur général/Assistant Director General

Secteur des marques, des dessins et modéles industriels et des indications géographiques/
Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications:

Grégoire BISSON, directeur adjoint et chef de la Section juridique des systémes
d’enregistrement international, Division des enregistrements internationaux/Deputy Director
and Head, International Registration Systems Legal Section, International Registrations
Division

Alan DATRI, conseiller principal, Bureau du sous-directeur général/Senior Counsellor, Office
of the Assistant Director General

Matthijs GEUZE, conseiller principal, Bureau du sous-directeur général/Senior Counsellor,
Office of the Assistant Director General

Marie-Paule RIZO (Mme/Mrs.), chef du Groupe de 1’appui juridique et de la liaison
inter-offices, Section juridique des systémes d’enregistrement international, Division des
enregistrements internationaux/Head, Legal and Inter-Office Support Unit, International
Registration Systems Legal Section, International Registrations Division

William O’REILLY, juriste a la Section juridique des systémes d’enregistrement
international, Division des enregistrements internationaux/Legal Officer, International
Registration Systems Legal Section, International Registrations Division

Silvia VINCENTI (Mme/MTrs.), juriste au Groupe de I’appui juridique et de la liaison
inter-offices, Section juridique des systémes d’enregistrement international, Division des
enregistrements internationaux/Legal Officer, Legal and Inter-Office Support Unit, International
Registration Systems Legal Section, International Registrations Division

Hiroshi OKUTOMLI, juriste au Groupe de ’appui juridique et de la liaison inter-offices, Section
juridique des systémes d’enregistrement international, Division des enregistrements
internationaux/Legal Officer, Legal and Inter-Office Support Unit, International Registration
Systems Legal Section, International Registrations Division

Valeriya PLAKHOTNA (Mlle/Miss), stagiaire a la Section juridique des systémes
d’enregistrement international, Division des enregistrements internationaux/Intern, International
Registration Systems Legal Section, International Registrations Division
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