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INTRODUCTION

1.  LeComité permanent du droit des marques, des dessins et modéles industriels et des
indi cations géographiques (ci-apres dénommé “comité permanent”) atenu sa premiéere session
aGenévedu 13 au 17 juillet 1998.

2. Les Etats suivants, membres de |’OMPI ou de I’ Union de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, éaient représentés ala session : Afrique du Sud, Allemagne, Andorre,
Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Brésil, Burundi,
Cameroun, Canada, Chili, Chine, Costa Rica, Croatie, Danemark, Egypte, El Salvador,
Equateur, Espagne, Etats-Unis d’ Amérique, Ex-République yougosave de Macédoine,
Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grece, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie,
Iran (République idamique d'), Israél, Italie, Japon, Kenya, Lettonie, Libye, Lituanie,
Madagascar, Malaisie, Mdte, Maroc, Mexique, Norvege, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan,
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Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République de
Moldova, République tchégue, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Singapour, Slovaquie,
Slovénie, Soudan, Suede, Suisse, Syrie, Thailande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Ukraine et
Uruguay (74).

3.  Conformément aladécision du comité permanent (voir paragraphe 16 ci-apres), les
Communautés européennes (CE) ont participé a la session en qualité de membre, mais sans
droit de vote.

4.  Lesorganisations intergouvernemental es suivantes ont participé ala session avec le
statut d’ observateur : Organisation mondiale du commerce (OMC), Organisation mondiale de
lasanté (OMS), Bureau Benelux des marques (BBN) et Office international de lavigne et du
vin (OIV).

5. Desreprésentants des organisations international es non gouvernemental es suivantes ont
participé ala session en qualité d' observateurs : Association américaine du droit de la propriété
intellectuelle (AIPLA), Association asiatique d’ experts juridiques en brevets (APAA),
Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des industries de
marque (AIM), Association frangaise des praticiens du droit des marques et des modéles
(APRAM), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (A1PP1),
Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des consells en
brevets (JPAA), Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JPA), Association
japonaise pour les marques (JTA), Centre d’ études internationales de la propriété industrielle
(CEIPI), Chambre de commerce internationale (CCl), Fédération internationale des conseils en
propriété industrielle (FICPI), Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC), Union
des confédérations de I’ industrie et des employeurs d’ Europe (UNICE), Union des praticiens
européens en propriété industrielle (UPEPI) (16).

6. Laliste desparticipants figure al’annexe Il du présent rapport.

7.  Lesdéibérations ont eu lieu sur la base des documents suivants, établis par le Bureau
international de!’OMPI : “Ordre du jour” (document SCT/1/1), “Questions d’ organisation et
apercu des questions que pourrait examiner le Comité permanent du droit des marques, des
dessins et modéles industriels et des indications géographiques’ (document SCT/1/2),
“Protection des marques notoires’ (document SCT/1/3) et “Projet d’ articles sur les licences de
marques’ (document SCT/1/4).

8.  Le Secrétariat a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande magnétique.
Le présent rapport résume les débats sans rendre compte de toutes les observations qui ont été
faites.
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DEBAT GENERAL
Point 1 de |’ ordre du jour : Ouverture de la session

9. Lasession aété ouverte par M. Albert Tramposch, directeur de la Division du droit de la
propriété industrielle, qui a souhaité la bienvenue aux participants.

Point 2 de |’ ordre du jour : Election d' un président et de deux vice-présidents.

10. Le comité permanent aélu al’ unanimité Mme Lynne G. Beresford (Etats-

Unisd Amérique) présidente, et Mme Elisabeth Owiredu-Gyampoh (Ghana) et M. Ricardo
Garcia Rojas Alarcon (Mexique) vice-présidents. M. Albert Tramposch (OMPI) aassuré le
secrétariat du comité permanent.

Point 3 de |’ ordre du jour : Adoption de I’ ordre du jour

11. L’ordre du jour (document SCT/1/1) a été adopté sans changement, éant entendu que le
bref résumé du président (point 9 de I’ ordre du jour) serait présenté au comité permanent par
écrit.

Point 4 de I’ ordre du jour : Réglement intérieur

12. Lecomité permanent a examiné les questions d’ organisation et de procédure, faisant
I’ objet de lapartie I du document SCT/1/2.

13. Ladéégation de I’ Autriche, prenant la parole en qualité de président des Communautés
européennes et au nom de leurs Etats membres, a déclaré que les communautés ont joué un
r6le non négligeable dans le travail accompli par I'OMPI dans les domaines relevant du comité
permanent. En particulier, elle a évoqué les contributions européennes aux travaux de la
récente session du Comité d’ experts sur les marques notoires, aux consultations sur les noms
de domaine de I’ Internet et ala Conférence diplomatique pour la conclusion d’ un Protocole
relatif al’ Arrangement de Madrid concernant |’ enregistrement international des marques.
L’intérét que les communautés portent aux travaux du comité permanent est lié alalégidation
communautaire dans les domaines correspondants, notamment sous forme d’ une directive du
conseil rapprochant les |égislations des Etats membres sur les marques, d' un réglement du
consail relatif ala marque communautaire et de plusieurs réglements du conseil sur la
protection des indications géographiques dans le domaine de I’ agriculture. Par ailleurs, le
conseil des communautés devrait adopter en septembre une directive relative al” harmonisation
des | égislations des Etats membres sur les dessins et moddes industriels. Dans le régime
juridique européen, la légidation adoptée al’ échelle communautaire constitue la base sur
laguelle I’ Union européenne est habilitée a conduire des relations internationales dans les
domaines couverts par cette |égidation. Pour toutes ces raisons, les communautés ont
bénéficié du statut de délégation membre aupres des précédents comités d’ experts et
conférences diplomatiques de I'OMPI. Etant donné la compétence particuliére des
Communautés européennes dans les questions relevant du comité permanent et le statut de leur
délégation aux précédentes réunions de différents organes de I’ OMPI dans ce domaine, les
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communautés et leurs Etats membres jugent approprié et justifié de se voir attribuer le statut
de membre du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modéles industriels et
des indications géographiques. La délégation européenne a donc propose d’ adopter une régle
de procédure spéciale qui autoriserait les communautés a participer en tant que membre aux
réunions du comité.

14. Ladélégation des Etats-Unis d Amérique a déclaré que, tout en reconnaissant ce que les
Communauités européennes et leurs Etats membres ont fait pour la protection internationale
des droits de propriété intellectuelle, elle craint que le statut de membre du comité permanent
ne donne aux communautés un droit de vote qui S gjouterait a ceux de ses divers Etats
membres, ce & quoi les Etats-Unis sont opposés.

15. Ladéégation del’ Australie, appuyée par quatre autres délégations, a suggéreé de suivre
I’exemple du Comité permanent des techniques de I’information (SCIl) en donnant aux
Communautés européennes le statut de membre du comité, mais sans droit de vote.

16. Commeil y était invité aux termes du paragraphe 11 du document SCT/1/2, le comité
permanent a adopté la regle de procédure particuliére proposée au paragraphe 5 de ce
document. 1l aauss adopté une regle de procédure particuliére supplémentaire, consistant a
permettre aux Communautés européennes d' ére membre du comité permanent, mais sans droit
devote.

17. Lecomité permanent a pris note de I’ organisation du travail décrite aux paragraphes 6
a 10 de ce document en convenant de ce qui suiit.

18. Laquestion des langues a utiliser pour I’ interprétation et la traduction des documents
(paragraphe 7 du document SCT/1/2) sera réexaminée a une future réunion du comité
permanent compte tenu de toute décision prise en la matiére par les assemblées des Etats
membres de I’OMPI.

19. S'agissant deladiffusion du projet de rapport pour observations ala suite des sessions
du comité permanent (paragraphe 8 du document SCT/1/2), le Bureau international diffusera,
s possible, un avant-projet en trois langues dans un délai de deux semaines a compter de la
réunion et fera en sorte que les participants aient la possibilité de présenter des observations
sur les propositions de modification du rapport. Le délai applicable pour la présentation

d observations sur le projet de rapport sera calculé a compter de la date alaquelle le texte aura
été diffusé dans toutes les langues requises, et les périodes de vacances seront prises en
compte.

20. Lecomité permanent a convenu gqu’il n'y aura pas de déclarations générales au début de
ses sessions mais que les délégations et | es représentants auront la possibilité de faire des
déclarations générales al’ ouverture des débats sur chacune des questions a examiner. Un
résumé de ces déclarations générales, un résumé des débats sur les questions a examiner ains
gu’ une indication des réserves particuliéres formulées par les délégations membres figureront
dans le rapport.

21. Unforum électronique du SCT sera mis en place avant la deuxiéme session du comité
permanent afin de permettre la diffusion électronique d’ un projet de document de travail pour
la deuxiéme session concernant I’ utilisation des marques sur |’ Internet, et la réception des
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observations sur ce document. Dans un premier temps, le comité permanent s inspirera des
procédures adoptées par le Comité permanent du droit des brevets (SCP) en ce qui concerne le
forum éectronique du SCP et il réexaminera les procédures relatives au forum éectronique du
SCT asa prochaine session.

22. Laquestion deslangues a utiliser pour I’ interprétation et la traduction des documents et
celle du financement de la participation de délégués aux réunions de tout groupe de travail du
comité permanent qui pourra étre créé al’ avenir (paragraphe 10 du document SCT/1/2) seront
réglées selon les procédures qui pourront étre arrétées en la matiere par les assemblées des
Etats membres de I’ OMPI, et les réunions du groupe de travail seront, si possible, prévues
pour des dates voisines de celles d’ une réunion du comité permanent.

Point 5 de |’ ordre du jour : Questions soumises al’ examen du comité permanent

23. Lecomité permanent a examiné les questions ci-apres, dont il était sais conformément a
lapartie Il du document SCT/1/2 :

Dispositions relatives aux marques notoires

24. Sur ce point (paragraphes 14 a 19 du document SCT/1/2), un certain nombre de
délégations et de représentants d’ organisations ayant le statut d’ observateur ont souligné
I"importance d’ achever rapidement les travaux concernant les dispositions relatives aux
marqgues notoires. Certains d’ entre eux ont signalé que les problemes traités al’ article 6
(“Protection des margues notoires contre des noms de domaine en conflit avec elles’)
rejoignent la question de I’ utilisation des marques sur I’ Internet. En réponse a deux
délégations, le Bureau international a expliqué que le comité permanent est habilité a faire une
recommandation al’ Assemblée générale de I’ OMPI concernant laforme sous laquelle les
dispositions doivent étre adoptées et que, étant donné |’ état d’ avancement des travaux
concernant les dispositions al’ é&ude, le moment parait étre venu de faire cette
recommandation.

25. |l aété convenu que les dispositions sur les marques notoires seront examinées en
priorité absolue ala premiére session du comité permanent et qu’ elles seront inscrites al’ ordre
du jour de la session suivante.

Licences de marques
26. Le comité permanent a examiné cette question (paragraphes 20 a 23 du document

SCT/1/2) et décidé de lui donner le deuxieme rang de priorité a sa premiere session (voir le
paragraphe 108 ci-apres) puisde l’inscrire al’ ordre du jour de sa troisiéme session.
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Les marques et I’ Internet

27. Le comité permanent a examiné cette question (paragraphes 24 a 27 du document
SCT/1/2). Presgue toutes les délégations et tous les représentants d’ organisations ayant le
statut d’ observateur qui ont pris la parole ont souligné la nécessité de se pencher d’ urgence sur
laquestion et le Bureau international a été prié de commencer les travaux le plus rapidement
possible. |l aété décidé d'inscrire la question al’ ordre du jour de la session suivante en la
placant en téte des priorités. Dans le cadre de la préparation de cette session, |e Bureau
international réalisera une étude, avec I’ aide de consultants, sur les deux questions ci-apres,
pour que le comité permanent les examine : i) comment peut-on établir un lien entre un signe
ou une marque qui est utilisé sur I’ Internet et des produits ou services donnés? et ii) comment
peut-on établir un lien entre un signe ou une marque utilisé sur I’ Internet et un pays ou
territoire donné?

I ndli cations géographi ques

28. Sur ce sujet (paragraphes 28 a 32 du document SCT/1/2), quatre dél égations ont rappelé
qu’un travail sur la protection des indications géographiques est en cours dans |le cadre du
Conseil des ADPIC de I’ Organisation mondiale du commerce (OMC) et que pour éviter un
double emploi le comité permanent doit s abstenir de traiter la question. Une de ces
délégations a déclaré qu’ a son sens le droit des marques et la |égidation sur la concurrence
déloyale offrent la meilleure protection pour les indications géographiques. En outre, les droits
sur des marques qui ont été acquis de bonne foi doivent étre protégés contre des indications
géographiques en conflit avec ces marques.

29. Trois délégations ont estimé que le comité permanent doit accorder une haute priorité
aux travaux relatifs aux indications géographiques, parallélement aux travaux correspondants
de’OMC. Deux délégations ont fait valoir que, si lestravaux de I’OMC n’empéchent pasle
comité permanent de s occuper de la question, les deux organisations doivent chacune tirer
profit de I’ expérience de |’ autre et maintenir leur coopération.

30. Lereprésentant del’ Office international de lavigne et du vin (OIV) a évoqué lesliens
qui unissent son organisation et I’OMPI et adonné un apercu de |’ éat des travaux del’OIV en
matiere d’indications géographiques pour les vins. Conformément aux recommandations
adoptées au cours de plusieurs réunions de son assemblée générale, I’ OlV s est dotée d’ une
banque de données é ectronique pour publier les indications géographiques. Actuellement,
cette banque contient 1761 indications qui sont souvent composées d' un ou plusieurs noms
protégeés, ce qui représente plus de 4000 rubriques. Pour chagque nom, sont indiqués le texte
officiel qui en régit la protection, le régime de protection internationa ou national applicable
et, selon le cas, larégion concernée ainsi que la nature et la couleur du vin. Des vérifications
sont faites pour assurer |’ exactitude des données et celles-ci sont mises ajour réguliérement.
Ce représentant a conclu en exprimant le désir de son organisation d’instaurer une
collaboration entre I’ OIV et I'OMPI en ce qui concerne la protection des indications
géographiques, ce qui permettrait al’OMPI de profiter des réaisations de I’ OlV dans ce
domaine.
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31. |l aété convenu de revenir sur la question des indications géographiques ala session
suivante. Entre temps, le Bureau internationa continuera a suivre I’ évolution dans ce domaine
et aveiller aux préparatifs d’ un colloque mondial qui devrait avoir lieu au cours du présent
exercice biennal, comme le prévoit le programme et budget de I’OMPI pour I’ exercice biennal
1998-1999.

Marques et dénominations communes internationales (DCI) pour les substances
pharmaceutiques

32. Lecomité permanent a examiné cette question (paragraphes 33 a 36 du document
SCT/1/2).

33. Lareprésentante de I’ Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que son
organisation a toujours eu le souci de collaborer avec ses Etats membres et avec d’ autres
organisations intergouvernementales pour alléger les problémes de nomenclature des
médicaments. La question des conflits éventuels entre les dénominations communes
internationales pour les substances pharmaceutiques (DCI) et les marques a été traitée pour la
premiére fois dans une résolution de I’ Assemblée mondiale de la santé adoptée en 1993. A la
demande de ses Etats membres, I' OMS a formul é des directives générales visant & décourager
I’emploi de noms dérivés des DCI et aréduire au minimum les risques courus par les
utilisateurs de substances pharmaceutiques. Afin d'illustrer la gravité du probléme, cette méme
représentante a précisé qu’ au cours de |’ année écoul ée le Secrétariat de I’ OM S a notifié

I’ existence de conflits possibles entre des DCI et des marques dans plus de 200 cas. Dans ces
conditions, lareprésentante de I’OMS aremercié |’ OMPI de la possibilité de coopération entre
les deux organisations dans ce domaine et elle a appuyé, au nom de tous |es Etats membres de
I’OMS, la proposition de mener une enquéte.

34. |l aété convenu que le Bureau international méneral’ enquéte visée au paragraphe 36 du
document SCT/1/2 et qu'il en présentera les résultats au comité permanent a satroisiéme
session.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUES NOTOIRES
Point 6 de |’ ordre du jour : Projet de dispositions relatives aux margues notoires

35. Le comité permanent a examiné le document concernant le projet de dispositions
relatives aux marques notoires (document SCT/1/3).

36. Le comitéaconvenu de prendre une décision pendant |a session en cours en ce qui
concerne le texte de chague disposition, afin de déterminer si elle est adoptée, adoptée avec
modification, supprimée, réservée pour un examen plus approfondi ou renvoyée au Bureau
international pour complément d’ étude, étant entendu que les dispositions qui auront été
adoptées, adoptées avec modification ou supprimées ne pourront plus étre examinées, sauf
raison exceptionnelle.
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37. Sur laguestion générale des marques notoires, la délégation du Japon a annoncé que

I’ Office des brevets japonais est en train de réunir des renseignements sur les marques de

SOCi étés japonai ses et de sociétés étrangeres, avec I intention de les publier sur I’ Internet au
cours de I'année 1998. Toutefois, I’information publiée ne sera ni compléte, ni définitive quant
au statut de la marque et la décision de considérer telle ou telle marque comme notoire sera
prise au cas par cas. Lapublication de ces listes est considérée par I’ Office des brevets
japonais comme une premiére mesure destinée a renforcer la protection des marques notoires.

38. Ladéégation dela République de Corée a évoqué I’ importance des investissements
internationaux pour son pays €, a ce sujet, elle aexprimé |’ espoir d’ un achevement rapide des
travaux consacrés au projet de dispositions relatives a la protection des marques notoires. Elle
aproposé que I’on n’exige pas I’ enregistrement ou I’ usage pour la protection de ces marques a
I’éranger dansles casou il y aintention déloyale de faire obstacle al’ entrée sur le marché du
titulaire |égitime de la marque ou d affaiblir de facon déloyale le caractere digtinctif de la
marque. En revanche, dansles autres cas, |es marques ne doivent étre protégées que

lorsqu’ elles sont devenues notoires par une promotion al’ égard d’ un territoire donné.

39. Ladéégation de !’ Afrique du Sud a exprimé son appui pour I’ ensemble des dispositions
relatives aux marques notoires mais elle a réservé sa position quant a tout effet rétroactif de
ces dispositions.

40. Lereprésentant de |’ Association internationale pour les marques (INTA) aexprimé la
conviction que la protection du commerce mondial par la prévention de la piraterie et de la
concurrence déloyale en matiére de marques notoires a une grande importance pour le
commerce contemporain et qu’il appartient au comité permanent d éudier les mesures propres
afavoriser une plus grande rigueur juridique, une plus grande loyauté commerciale et une
meilleure protection du consommateur. En particulier, il a souligné l’importance de I’ @ ément
de mauvaise foi, estimant que lorsgu’il existe une similitude notable entre la marque notoire et
la marque en conflit et que la notoriété de la marque est bien établie, la charge de la preuve
doit incomber au défendeur, sur lequel doit aussi peser une présomption de mauvaise foi, car il
est en mesure de justifier trés facilement la coincidence ou la similitude entre sa propre marque
et lamargque notoire.

Projet d’article premier : Définitions
41. Pointi). Cepoint aété adopté sous laforme proposée.

42. Pointii). Ce point a été adopté sous la forme proposée, sous réserve de la suppression
du mot “contractante” dans le texte francais.

43. Pointiii). Ce point a été adopté sous laforme proposée.

44. Pointiv). Il aétésignalé que le terme “empresa”, dans la version espagnole, est ambigu
quant au point de savoir si une entreprise est gérée par une personne physique ou par une
personne morale. Enrevanche, il aété signalé auss que I’ addition des mots “d’ une personne
physique ou moral€e” exclurait les activités commerciales des organismes sans but lucratif qui,
dans certains pays, ne sont pas considérées comme des entités dotées de la personnalité
morale. En outre, il a été proposé de remplacer le mot “desting’ par le mot “ utilise”, afin de
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supprimer I’ édément de subjectivité. En définitive, il a éé décidé de remanier le texte du point
iv) pour gu'il selise comme suit : “on entend par ‘signe distinctif d’ entreprise’ un signe utilisé
pour permettre d’ identifier |’ entreprise d’ une personne physique ou d’ une personne morale,
d'une organisation ou d’ une association”. |l aété décidé aussi de reporter dans les notes la
liste des exemples de signes qui peuvent étres considérés comme des signes distinctifs

d entreprise.

45. Pointv). Ce point a été adopté sous la forme proposée, sous réserve du remplacement,
dans la version espagnole, du mot “sarta” par le mot “serie”. Une délégation a demandé s
I’expression “nom de domaine” englobe auss les noms de domaine de troisieme niveau et les
mots qui figurent a droite du nom de domaine de premier niveau dans un localisateur Internet
(URL). Le Secréariat arépondu que ladéfinition établit un lien entre un “nom de domaine” et
une adresse numérique de I’ Internet, et que par conséquent €elle s applique a tout nom
correspondant a un site identifié par une adresse numérique. Une autre délégation a fait valoir
gu'il est indispensable d'inclure dans la définition les noms de domaine de deuxiéme et
troisieme niveaul.

46. Lereprésentant d’ une organisation ayant le statut d’ observateur a signalé que
I’expression “milieux économiques’, al’ article 2.3), est vague et qu’il faudrait peut-étre la
définir. Cette suggestion n’a pas été appuyée.

Projet d’article 2 : Conditions de la protection
Projet d’article 3 : Critéres servant a déterminer si une marque est notoire

47. Lesdeux projets d’article ont fait I’ objet d’ un long débat.

48. Article 2.1). Ladéégation du Canada, tout en appuyant la proposition d’ accorder une
protection aux marques notoires sans obligation d’ enregistrement ou d’ utilisation en ce qui
concerne des produits identiques ou similaires, a déclaré que ce type de protection serait trop
étendu al’ égard de produits ou services dissemblables. Elle a gjouté qu’ elle pourrait accepter
la protection prévue al’ article 4.1)c)i) sans |’ obligation d’ enregistrement, mais elle est opposée
al’idée d’ étendre cette protection aux cas visés aux sous-alinéasii) et iii). En effet, la
protection contre |’ affaiblissement est un droit trés général qui doit étre subordonné a

I’ enregistrement de la marque, faute de quoi les droits |égitimes des utilisateurs antérieurs
pourraient étre compromis. A cette fin, on pourrait supprimer les mots |’ enregistrement ou” a
I'dinéal). Cette suggestion a été appuyée par les délégations de I’ Espagne, d’ Andorre, du
Brésil et du Chili.

49. Une délégation, appuyée par deux autres délégations, S est dite opposée au principe de la
protection des marques notoires sans enregistrement ni utilisation sur le territoire considéré.

50. Un certain nombre de délégations et de représentants d’ organisations ayant le statut
d observateur se sont déclarés favorables au texte actuel.

51. Ladéégation de |’ Espagne a suggéré de remplacer, dans le texte espagnol, les mots
“podra no exigirse” par les mots “no podra exigirse” et les mots “ha de protegerse” par les
mots “haya de ser protegida”.
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52. Laprésidente aexpliqué qu’en ce qui concerne la protection des marques notoires contre
I utilisation ou I’ enregistrement non autorisé pour des produits ou services dissemblables, il n'y
apas lieu d exiger I enregistrement pour protéger les utilisateurs de bonne foi d’une marque
notoire, car des recherches de similitude sont habituellement effectuées sur les produits ou
services similaires et les registres des marques ne font normalement pas apparaitre s une
marque est considérée comme notoire ou non.

53. Article 2.2) et 3). Apresun long débat, il a été décidé que les ainéas 2) et 3) seront
remaniés par le Bureau international puis soumis a une nouvelle discussion.

54. Article 3. Plusieurs délégations et représentants d’ organisations ayant le statut
d observateur ont préconisé d'indiquer clairement que la liste des criteres figurant dans I’ article
ne doit pas étre considérée comme exhaustive ni cumulative.

55. Ladéégation du Brésil a déclaré que, selon de laloi brésilienne, des enquétes sont faites
aupres des consommateurs pour déterminer s une margque est notoire, et elle a suggéré
d adopter ce critére.

56. Article 3.i). Une déégation aindiqué qu’ elle préférerait remplacer le terme
“circonstances’ par “preuves’. Etant donné le sens technique que peut prendre le terme
“preuve’ en vertu de lalégidation nationale de certains pays, il a été décidé de ne pas opérer ce
changement. La délégation du Portugal ajugé le champ d’ application de cette disposition trop
étendu et a par conséquent réservé sa position.

57. Article 3.ii). Del’avisgénéra, ce point ne saurait en rien modifier les régles de fond
instituées par les |égidations nationales en ce qui concerne I’ utilisation des marques.

58. Article 3.iii). Une délégation a proposé de supprimer ce point, qu’elle considére comme
d’ importance mineure.

59. Le représentant d’ une organisation ayant le statut d’ observateur a signa € |’ opportunité
de tenir compte non seulement des enregistrements effectués, mais auss des demandes
d enregistrement.

60. Les participants ont approuvé ce point sur le fond, étant entendu que les enregistrements
ou demandes d’ enregistrement ne doivent étre pris en considération que dans lamesure ouils
correspondent & une utilisation ou & une reconnaissance de la marque.

61. Article 3.iv). Ladéégation de |’ Espagne a suggéré de remplacer, danslaversion
espagnole, lamention “la marque a éé reconnue comme notoire” par les mots “la marque a été
déclarée notoire”. Une délégation s est dite favorable au critére proposé, car la Constitution
de son pays exige qu'il soit tenu compte de la |égidation étrangére. Une autre délégation a
suggéré au contraire de supprimer ce point.

62. Article 3.v). Une délégation afait valoir qu' éant donne la diversité des méthodes

d évaluation des marques, cette disposition n’est utile que s elle s'accompagne de directives
concrétes quant a ses modalités d’ application; faute de telles directives, ce point doit étre
supprime.
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63. Une autre délégation a suggéré de remplacer le mot “financiere” par “économique’. 1l a
auss été suggéré d employer tout smplement |’ expression “la valeur associée alamarque’. La
délégation susmentionnée a appuye la suggestion préconisant I’ éaboration de principes
directeurs pour I’ évaluation des biens incorporels.

64. Enconclusion, il aété convenu de modifier le texte pour qu'il selise comme suit : “la
valeur associée alamarque’.

65. En susdes criteres déja proposes, |e représentant d’ une organisation ayant le statut
d observateur a suggéré d’ gjouter a cet article celui du caractére distinctif, intrinseque ou
acquis, delamarque.

66. Une délégation afait observer qu’en régle générale une marque ne doit étre considérée
comme nhotoire que s elle est bien connue d' une partie substantielle du public. Une autre
délégation a objecté que le terme “substantiel” rendrait le critére de protection des marques
notoires trop rigoureux.

67. Aprésun examen approfondi des articles 2 et 3, il a été convenu que le Bureau
international les refondra dans un projet révisé d’ article 2, qui sera soumis au comité
permanent et examiné alaréunion en cours. Letexte du projet révisé d article 2, tel qu'il aété
présenté au comité, est reproduit al’annexel. Le débat dont il afait I objet est résumé ci-

apres.

Projet d’article 2 révisé : Maniére de déterminer si une marque est notoire sur le territoire
d’une Partie

68. Lereprésentant del’INTA, parlant au nom d’un grand nombre de représentants
d’ organisations ayant le statut d’ observateur, a dit que ces organisations approuvent le projet
d article révisé et qu’ elles appuient le texte sans réserve.

69. Partie introductive. Une délégation a proposé que le renvoi ala Convention de Paris et
al’Accord sur les ADPIC dans la partie introductive de I’ article fasse aussi brievement état du
degré de protection requis en vertu de cestraités. Le Secrétariat a signalé a ce propos que le
passage en cause vise simplement a reconnaitre I’ existence d’ une norme internationale de
protection des marques notoires, sans en donner d’interprétation. Cette proposition n'a pas
€té appuyée.

70. Sous réserve de modifications d’ ordre rédactionnel a apporter au texte francais, la partie
introductive de I article 2 révisé a été adoptée.

71. Alinéa 1)a), partie introductive. Le Secrétariat a expliqué que le remplacement des mots
“du secteur concerné” par les mots “d’ un secteur concerné’ vise a souligner qu’il pourrait y
avoir plusieurs secteurs concernés a prendre en considération pour déterminer si une marque
est notoire.

72. Ladéégation des Etats-Unis d’ Amérique a proposé de remplacer lamention “if the mark
is well known in a relevant sector” par lamention “if the mark is known in a relevant sector”,
car I'article 16.2 de I’ Accord sur les ADPIC fait état de “the knowledge of the trademark in
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the relevant sector of the public”; elle aprécisé que, faute de cette modification, elle
réserverait sa position sur cette disposition. Le Bureau international afait observer qu’ une
Partie aurait toujours lafaculté, en vertu du projet de disposition, d’ adopter une norme
correspondant ala notion de “connue d’ un secteur concerné du public”. Ladéégation du
Canada afait valoir qu'il convient, et qu'il est nécessaire, de conserver le libellé actuel, de
sorte que le critére a appliquer consiste a déterminer s une margue est “notoirement connue
d’un secteur concerné du public”.

73. Lesdéégationsde !’ Afrique du Sud, du Brésil, du Chili et de |’ Espagne se sont aussi
déclarées opposées a la proposition de la délégation des Etats-Unis d’ Amérique. En
particulier, la délégation du Brésil, appuyée par celle de I’ Espagne, a signaé que dans le texte
espagnol del’article 16.2 de I’ Accord sur lesADPIC il est question de “la notoriedad de esta
marca”, qui peut se traduire en anglais par “well-known-ness”. 1l en vade méme du texte
francais de |’ accord (“la notoriété de cette marque”).

74. Une délégation a suggéré d’ ajouter I’ expression “au moins’ aprés les mots “notoirement
connue”, afin de rendre le texte plus clair.

75.  Enconclusion, |la partie introductive de I"alinéa 1)a) a été adoptée sous la forme
proposée, compte tenu de la réserve exprimée par la délégation des Etats-Unis d’ Amérique et
avec |’ adjonction des mots “au moins’.

76. Pointi). Cepoint a été adopté, sous réserve que le Bureau international en modifie la
rédaction de fagon a préciser que le secteur peut ne comprendre que des consommateurs
potentiels.

77. Points ii) et iii). Ces points ont été adoptés sous la forme proposée.

78. Alinéa 1)b). En réponse au représentant d’ une organisation ayant le statut

d observateur, la présidente a expliqué que la disposition vise a énoncer clairement que toute
Partie est libre d’ accorder une protection a des marques notoires qui ne sont pas notoirement
connues d’ un secteur concerné du public sur son territoire, par exemple a celles qui ne sont
notoirement connues que sur un autre territoire. Ce sous-alinéa a été adopté, sous réserve que
le Bureau international en modifie la rédaction de fagon a préciser I’ objet du sous-alinéa b), qui
est de souligner que la disposition énoncée au sous-alinéa a) est un critére maximum.

79. Alinéa 2)a). Cette disposition a été adoptée, sous réserve du remplacement des mots
“toutes les circonstances’ par “toute circonstance”.

80. Alinéa 2)b). Cette disposition a été adoptée, sous réserve d’ une modification visant &
préciser le rapport entre les sous-alinéas a) et b), étant entendu que les termes |’ autorité
compétente” s appliqueront aussi aux tribunaux.

81. Alinéa 2)c). Une délégation a suggéré de modifier le texte pour qu'il se lise comme

suit : “Lesfacteurs énumérés al’ annexe | sont des indications visant a aider I’ autorité
compétente de la Partie a déterminer si une marque est notoire sur son territoire et ne sont pas
des conditions obligatoires. Dans chaque cas, |a décision dépend des circonstances
particulieres. Selon le cas, on prendra en considération tous ces facteurs, ou certains d’ entre
eux seulement, ou méme aucun. D’autres facteurs qui ne sont pas énumérés dans I’ annexe
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peuvent étre pertinents, en soi ou en association avec d' autres facteurs énumérés dans
I’ annexe’.

82. Sousréserve d’ une reformulation visant a clarifier le texte, cette disposition a été
adoptée.

83. Alinéa 3)a), point i). Ce texte a été adopté, sous réserve de |’ addition d’une mention
visant a préciser qu’ une Partie ne peut pas exiger gu’ une demande d’ enregistrement de la
marque considérée soit déposée sur son territoire ou pour celui-ci.

84. Pointii). Cetexte aété adopté, sous réserve de |’ addition d’ une mention tendant &
préciser qu’ une Partie ne peut pas exiger qu’ une marque soit enregistrée ou qu’ une demande
d enregistrement soit déposée sur un autre territoire que le sien ou pour un tel territoire.

85. Une déégation a exprimé la crainte que, s I’ enregistrement d’ une marque notoire n’ est
plus exigé pour faire obstacle al’ enregistrement de cette marque ou a son utilisation pour des
produits ou des services différents, les marques notoires ne soient plus enregistrées. Un certain
nombre de représentants d’ organisations ayant le statut d’ observateur ont signalé que les
recours possibles en vertu du projet de disposition n’ont d’ effet qu’ inter partes et que, aux fins
de la sanction des droits, les titulaires de marques notoires préféreront toujours faire
enregistrer celles-ci plutét que d avoir a prouver qu’ elles sont notoirement connues.

Toutefois, I obtention et le maintien de I’ enregistrement de ces marques dans le monde entier
est une téche quasi impossible. Par conséguent, il est absolument vital pour les intéréts des
titulaires de marques notoires que la protection envisagée soit accessible sans obligation

d enregistrement.

86. Pointiii). Ce texte a été adopté sous laforme proposée.

87. Alinéa 3)b). Cetexte aété adopté, sous réserve de la suppression, dans laversion
anglaise, des mots “in its territory”, alatroisémeligne.

Projet révisé d’article 2, ANNEXE | : Facteurs a prendre en considération pour déterminer si

une marque est notoire.

88. N° 1. Cepoint aété adopté, sous réserve de corrections de style a apporter alaversion
espagnole.

89. N”2a6. Cespointsont été adoptés sous |aforme proposée.

Projet d’ article 4 : Protection des marques notoires contre des marques en conflit avec elles

90. Une délégation a suggéré de fusionner les articles 4, 5 et 6, qui font double emploi. Le
nouvel article, qui reprendrait lateneur des trois précédents, pourrait comprendre deux
parties : |I’une consacrée al’ é&endue de la protection et I’ autre a la sanction des droits.

91. Alinéa 1)a). Ladéégation de la République de Corée, appuyée par la délégation du
Japon, a dit que la simple connaissance de |’ existence d’ une marque notoire sur un autre
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territoire n’ est pas suffisante pour présumer qu'il y amauvaise foi de la part du supposé
contrefacteur. Seule une intention déloyale de la part du défendeur peut étre constitutive de
mauvaise foi et, en conséquence, cette délégation a suggéré de remplacer les notions de “bonne
foi” ou “mauvaise foi” par celle d “intention déloyale’.

92. Concernant le point de savoir a qui incombe la charge de la preuve quant ala bonne ou
mauvaise foi d' une partie défenderesse, un certain nombre de délégations ont exprimeé une
réticence a exiger que ladite partie justifie de sabonne foi. Les représentants de

deux organisations ayant le statut d’ observateur ont dit que la question de la charge dela
preuve doit étre réglée dans le cadre de lalégidation nationale. Toutefois, étant donné que la
mauvaise foi implique une enquéte subjective, dle est difficile a prouver et il doit donc
incomber au défendeur de justifier toute ressemblance entre la marque qu'il fait enregistrer ou
gu'il utilise et la marque notoire.

93. Aprésun court débat, il aété décidé de supprimer les mots “[de bonne foi]”, et d’ gjouter
alafindel’ainéal) le texte suivant : “amoins que la marque N’ ait éé utilisée ou enregistrée,
ou qu’ une demande d’ enregistrement y relative n’ait é&té déposée, de mauvaise foi”. Il aété
convenu que la partie a qui incombe la charge de la preuve doit étre déterminée dans le cadre
delalégidation nationale. Le texte a été renvoyé au Bureau international pour reformulation
afin de le rendre plus clair et de supprimer les répétitions.

94. Alinéa 1)b). Cetexte a été adopté, sous réserve des corrections suivantes : suppression,
dans |e texte anglais, de lavirgule apres les mots “a translation”; remplacement, dans le texte
francais, du mot “semblables’ par le mot “similaires’; reformulation des textes francais et
espagnol pour les rendre conformes aux versions officielles de la Convention de Peris.

95. Alinéa 1)c), partie introductive. Un grand nombre de délégués et de représentants

d organisations ayant |e statut d’ observateur ont préconisé la suppression des mots
“susceptible de créer une confusion”. Une délégation s est dite favorable au texte proposé. La
partie introductive a été adoptée sous réserve de la suppression de la mention “ susceptible de
créer une confusion”.

96. Pointi). Ce texte a éé adopté, sous réserve de corrections dans la version espagnole.

97. Points ii) et iii). Ladéégation du Japon, appuyée par la délégation de la République de
Corée, aproposé d gjouter alafin de chacun des deux sous-alinéa les mots “et risquerait de
nuire asesintéréts’. Le représentant d’ une organisation ayant le statut d’ observateur s est
oppose a cette adjonction au motif que laméme idée est déja sous-entendue dans les
expressions “de porter atteinte...ou de I’ affaiblir de maniére déloyale’ et “bénéficierait
indment”.

98. Ladéégation du Canada, appuyée par plusieurs autres délégations, a propose d’ gjouter
les mots “ et la marque notoire a été enregistrée” aux pointsii) et iii). Au cours du débat, un
trés grand nombre de dél égations et de représentants d’ organisations ayant le statut

d observateur se sont prononcés pour le maintien du texte tel quel, mais un certain nombre de
délégations ont précisé qu’ elles ne pourraient accepter les pointsii) et iii) que s

I’ enregistrement de la marque notoire est gjouté comme condition distincte, tandis que
plusieurs délégations ont proposé de supprimer purement et simplement ces deux points. Les
délégations de I’ Argentine, du Brésil et du Mexique ont réserveé expressement leur position.
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En définitive, les pointsii) et iii) ont é&é adoptés sous la forme proposée, avec les réserves
exprimeées et étant entendu que des corrections seront apportées au texte espagnol.

99. Nouvel alinéa 1)d). Le représentant d’ une organisation ayant le statut d’ observateur a
suggéré d gjouter al’ article 4.1) un nouveau sous-alinéaainsi congu : “(d) |l peut étre tenu
compte de lamauvaise foi pour évaluer les intéréts en conflit dans |’ application des sous-
alinéas b) et ¢) ci-dessus’. Cette suggestion a été appuyée par un certain nombre de
délégations. Une délégation a exprimé la crainte qu’ une Partie puisse se prévaloir de cette
disposition pour refuser d’ accorder la protection si lamauvaise foi n’est pas prouvée.

100. Le nouveau sous-ainéa 1)d) a été adopté, sous réserve de reformulation et compte tenu
des craintes exprimées.

101. Alinéa 2). En réponse alaquestion d'une délégation, le Bureau international a expliqué
que, bien que I’ article 4 ne prévoie plus I’ obligation pour les offices de refuser I’ enregistrement
d’ une marque notoire ex officio s cette marque n’ est pas déposée par son titulaire |égitime, les
offices doivent toujours prendre une décision en ce sens s'il existe un fondement juridique
pertinent. Deux délégations ont appuyé le texte de I’ alinéa 2) sous la forme proposé.

102. Faute de temps, |’ examen des autres alinéas de |’ article 4 et celui des articles 5 et 6 a été
ajourné.

Forme sous laguelle les dispositions sur les marques notoires devraient étre adoptées

103. Lecomité permanent a examiné la question de la forme sous laquelle |es dispositions sur
les marques notoires devraient étres adoptées, qui est évoquée au paragraphe 16 du document
SCT/1/2.

104. Certains délégués et représentants d’ organisations ayant le statut d’ observateur ont
exprimé une préférence pour I’ adoption d'un traité ayant force obligatoire sur e plan
international, mais la plupart des participants se sont prononcés en faveur d’ une résolution de

I’ Assemblée générale de I’ OMPI. |l aété entendu que cette derniére solution n’exclurait pas la
possibilité de conclure un traité al’ avenir, éventuellement en liaison avec des dispositions
connexes discutées et adoptées dans d’ autres contextes ou par d' autres organes.

105. Lecomité permanent a convenu, avec laréserve expresse d' une délégation, qu’ a court
termeil convient de recommander al’ Assemblée générale de I’ OMPI d’ adopter les dispositions
sous forme d’ une résolution de I’ assembl ée une fois que le comité en aura arrété laversion
finale, et qu'along termeiil serait préférable d’incorporer ces dispositions dans un traité.
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CONCLUSION DE LA REUNION
Point 7 de |’ ordre du jour : Projet d’ articles relatifs aux licences de marques

106. L’'examen de laquestion a été gjourné.

Point 8 de I’ ordre du jour : Travaux futurs

107. Le comité permanent a convenu de consacrer a sa deuxiéme session deux jours alamise
au point des dispositions relatives aux marques notoires et trois jours al’ examen des questions
concernant I’ utilisation des marques sur I’ Internet.

108. Bien que le comité permanent ait décidé d’ examiner la question des licences de marques
en deuxiéme priorité a sa premiere session et d'y revenir asatroiséme session, il n'aen fait
pas traité cette question a sa premieére session en raison de lalongueur du débat sur les
marques notoires. Le comité a convenu de reprendre cette question a sa troisiéme session.
109. Il a été annonceé atitre provisoire que la deuxieme session se tiendra du 18 au

22 janvier 1999 et que le comité permanent y examinerala possibilité de se réunir plus
longuement a sa troisiéme session.

Point 9 de I’ ordre du jour : Bref résumé du président

110. Laprésidente a présenté un projet de conclusions (document SCT/1/5 Prov.) et pris note
des observations des participants.

Point 10 de I’ ordre du jour : Cl6ture de la session

111. Laprésidente a prononcé la cl6ture de la premiére session du comité permanent.

[Les annexes suivent]
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ANNEXE |

Letexte ci-apres est celui du projet révisé d’ article 2, résultant de lafusion des anciens
articles 2 et 3, établi par le Bureau international et soumis pour examen au comité permanent a
sapremiére session :

Projet révisé d’article 2
Maniére de déterminer si une marque est
notoire sur le territoire d’une Partie

Il est reconnu que la protection des marques notoires doit étre prévue, en vertu de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de I’ Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), par les
Parties qui sont liées par les dispositions pertinentes de ces traités. Aux fins de cette protection
et des articles[4 a 6], les Parties appliquent les dispositions suivantes pour déterminer si une
marque est notoire sur leur territoire :

1)  [Secteur concerné du public] a) Il suffit, pour qu’ une marque soit considérée
comme une marque notoire sur le territoire d’' une Partie, qu’ elle soit notoirement connue d'un
secteur concerné du public sur ceterritoire. Les secteurs concernés du public sont,
notamment :

i) les consommateurs effectifs et potentiels des produits ou des services
auxquels lamarque s applique;

i) les personnes appartenant aux circuits de distribution des produits ou des
services auxquels lamarque s applique;

iii) lesmilieux économiques ayant des activités liées au type de produits ou de
services auquel lamarque s applique.

b) Nonobstant |e sous-alinéa a), toute Partie est libre de décider qu’ une marque
doit étre considérée comme une marque notoire sur son territoire, méme s elle n’ est pas
notoirement connue d’ un secteur concerné du public.

2)  [Facteurs a prendre en considération] a) Toutes les circonstances permettant de
déduire que la marque est notoire sont prises en considération.

b) L’autorité compétente de la Partie prend en considération |es renseignements
qui lui sont communiqués au sujet des facteurs permettant de déduire que la marque est, ou
N’ est pas, notoire, notamment |es renseignements concernant les facteurs énumérés a
I’annexel.

c) Lesfacteurs énumérésal’ annexel, qui sont desindications visant a aider
I’ autorité compétente de la Partie a déterminer si la margue est notoire sur son territoire, ne
sont pas des conditions obligatoires. Dans chagque cas, au contraire, la décision dépend des
circonstances particulieres. Dans certains cas, tous ces facteurs, ou certains d’ entre eux,
peuvent étre pertinents; dans d’ autres cas, aucun ne le sera. D’ autres facteurs qui ne sont pas
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énumérés dans |’ annexe peuvent étre pertinents, en soi ou en association avec un ou plusieurs
des facteurs énumérés dans I’ annexe.

3) [Facteurs qui ne sont pas a prendre en considération] a) Une Partie ne peut
exiger :

i) quelamarque soit enregistrée ou utilisée sur son territoire ou al’ égard de
celui-ci;

i) quelamargue soit notoire sur un autre territoire que le sien, ou

iil) que lamarque soit notoirement connue de I’ ensemble du public sur son
territoire.

b) Nonobstant |e sous-adinéa a)ii), une Partie est libre de décider qu’ une marque
qui n’est pas notoire sur son territoire doit néanmoins étre considérée comme telle, au motif
gu’ elle est notoire sur un ou plusieurs autres territoires.

ANNEXE | du projet révisé d’article 2

Facteurs a prendre en considération pour déterminer
si une marque est notoire

Lesfacteursvisés al’article 2.2)b) sont, notamment, les suivants:

1.  ledegreé de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur
concerné du public;

2. ladurée, I'étendue et I aire géographique de toute utilisation de la marque;

3. ladurée, I'éendue et I aire géographique de toute promotion de la marque, y
compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d’ expositions, des produits ou des
services auxquels lamarque s applique;

4. ladurée et I’ aire géographique de tout enregistrement, ou demande
d enregistrement, de la marque dans la mesure ou elles refletent |’ utilisation ou la

reconnaissance de la marque,

5. lasanction efficace des droits sur lamarque, en particulier la mesure dans laquelle
la marque a été reconnue comme notoire par les tribunaux ou autres instances compétentes;

6. lavaeur associée alamarque.

[L’annexe Il suit]
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ANNEXE II/ANNEX 11
LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS
|. MEMBRES MEMBERS
(dans I’ ordre a phabétique des noms francais des Etats)
(in the alphabetical order of the namesin French of the States)
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Theo HENDRICKSE, Member of Ministerial Advisory Committee on Intellectual Property
Law, Rondebosch

Macdonald NETSHITENZHE, Registrar, Office of the Registrar of Patents, Trademarks,
Designs and Copyright, Department of Trade and Industry, Pretoria

ALLEMAGNE/GERMANY

Johannes Christian WICHARD, Counsedllor, Federal Ministry of Justice, Bonn

Hans-Christian METTERNICH, Head of Trademark Division, German Patent Office, Munich

ANDORRE/ANDORRA

Eusebi NOMEN, Advisor to the Prime Minister for Industrial Property, AndorraLa Vella

ARGENTINE/ARGENTINA

Andrea REPETTI (Sra.), Tercer Secretario, Mision Permanente, Ginebra

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Ross WILSON, Registrar of Trade Marks, IP Australia, Department of Industry, Science and
Tourism, Phillip

Barbara BENNETT (Mrs.), Deputy Registrar of Trade Marks, IP Australia, Department of
Industry, Science and Tourism, Phillip
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AUTRICHE/AUSTRIA
Robert ULLRICH, Lega Officer, Lega Division, Austrian Patent Office, Vienna

Ewad GLANTSCHNIG, Minister Counsdllor, Permanent Mission, Geneva

BANGLADESH

Mohammed Abdul Karim KARIM, Joint Secretary and Head, Directorate of Patents, Designs
and Trademarks, Ministry of Industries, Dhaka

Khailur RAHMAN, Counsdallor, Permanent Mission, Geneva

BARBADE/BARBADOS

MarciaA. MURRAY (Mrs.), Deputy Registrar, Corporate Affairs and Intellectual Property
Office, St. Michael

BELARUSBELARUS

Vaery KUDASHOV, Chairman, State Patent Committee, Minsk

UljanaBOBROVA (Mrs.), Deputy Head, Trademark Examination Department, State Patent
Committee, Minsk

Vyachesav KACHANOV, Head, Department of Information, Ministry of Foreign Affairs,
Minsk
BELGIQUE/BELGIUM

Monique PETIT (Mme), conseiller adjoint, Ministére des affaires économiques, Bruxelles
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BRESIL/BRAZIL
Carlos Alberto SIMAS MAGALHAES, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Augusto Sergio DO ESPIRITO SANTO CARDOSO, Director for Trademarks, National
Ingtitute of Industrial Property, Ministry of Industry, Commerce and Tourism, Rio de Janeiro

Luiz Cesar GASSER, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

Eduardo GAZAL SILVA, Trademark Examiner, National Institute of Industrial Property,
Ministry of Industry, Commerce and Tourism, Rio de Janeiro

Jane PINHO (Ms.), General Coordinator, Department of Technological Policy, Ministry of
Industry, Commerce and Tourism, Rio de Janeiro

BURUNDI

Adolphe NAHAY O, ambassadeur, Mission permanente, Genéve

Epiphanie KABUSHEMEY E-NTAMWANA (Mme), premier conselller, Mission permanente,
Geneve

CAMEROUN/CAMEROON

Jacqueline Nicole MONO NDJANA (Mme), chef du Service de la propriété industrielle,
Ministére du développement industriel et commercial, Yaoundé

CANADA

Suzie BEAULIEU (Mrs.), Lega Policy Analyst, Intellectual Property Policy Directorate,
Industry Canada, Ottawa

Alan TROICUK, Legal Counsel, Canadian Intellectua Property Office, Hull

Lisa POWER (Mrs.), Assistant Director, Trade Marks Branch, Canadian Intellectua Property
Office, Hull

Quan-Ling SIM, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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CHILI/CHILE

Vladimir GARCIA-HUIDOBRO, Jefe del Departamento de Propiedad Industrial de la
Subsecretaria de Economia, Santiago

CHINE/CHINA

WU Qun, Head, International Registration Division, Trademark Office, State Administration
for Industry and Commerce, Beijing

JHAO Yangling, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Teresa GRANT (Mrs.), Assistant Director, Intellectual Property Department, Hong Kong

COSTA RICA

José Joaquin ALVAREZ, Ministro Consgjero, Mision Permanente, Ginebra

CROATIE/CROATIA
Zeljko TOPIC, Assistant Director, State Intellectual Property Office, Zagreb

SavicaMATESIC (Mrs.), Head, Trademark Department, State Intellectual Property Office,
Zagreb

DANEMARK/DENMARK

Knud WALLBERG, Head of Division, Danish Patent Office, Taastrup

EGYPTE/EGYPT

Alaa’Y OUSSEF, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

EL SALVADOR

Lilian ALVARADO-OVERDIEK (Sra), Consgiera, Mision Permanente, Ginebra
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EQUATEUR/ECUADOR

Federico MENESES, Ministro, Misién Permanente, Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

Juan Francisco CARMONA Y CHOUSSAT, Director de Programa, Oficina Espafiola de
Patentesy Marcas, Madrid

Maria Teresa YESTE (Sra.), Consgjera Técnica, Departamento de Signos Distintivos, Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, Madrid
ETATS-UNIS D’ AMERIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Lynne G. BERESFORD (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Legidative and International
Affairs, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.

Timothy TRAINER, Attorney Advisor, Patent and Trademark Office, Department of
Commerce, Washington, D.C.

Eleanor MELTZER (Mrs.), Attorney Advisor, Patent and Trademark Office, Department of
Commerce, Washington, D.C.

Thaddeus J. BURNS, Intellectual Property Attaché, Office of the United States Trade
Representative, Geneva

EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE/THE FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA

Vaentin PEPELJUGOSKI, Assistant Director, Industrial Property Protection Office, Skopje

FEDERATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

VaentinaORLOVA (Ms.), Head of Department, Russian Agency for Patents and Trademarks,
M oscow

Izolda VEDERNIKOVA (Mrs.), Deputy Director of Department, Russian Agency for Patents
and Trademarks, Moscow

Alexe LY JENKOV, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Mikhail CHVEDOQV, Attaché, Permanent Mission, Geneva
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FINLANDE/FINLAND

Ben Michael RAPINOJA, Government Secretary, Lega Affairs Division, Ministry of Trade
and Industry, Helsinki

Péaivi RAATIKAINEN (Ms.), Head of Section, Trademarks, National Board of Patents and
Registration, Helsinki
FRANCE

Agnés MARCADE (Mme), chef du Service des affaires juridiques et contentieuses, Institut
national de la propriété industrielle, Paris

Stéphane BESLIER, chargé de mission aux affaires internationales, Institut national de la
propriété industrielle, Paris

Gilles REQUENA, chargé de mission du Service des affaires juridiques et contentieuses,
Institut nationa de la propriété industrielle, Paris

GHANA

Elizabeth OWIREDU-GY AMPOH (Mrs.), Acting Registrar-General, Registrar-Genera’s
Department, Ministry of Justice, Accra

GRECE/GREECE

Emmanouil ANTONOPOULQS, Juriste, Direction de la propriété commerciae et industrielle,
Ministére du développement, Athénes

GUATEMALA

Luis Alberto PADILLA MENENDEZ, Embajador, Representante Permanente, Mision
Permanente, Ginebra

Beatriz MENDEZ DE LA HOZ (Srta.), Tercer Secretario, Mision Permanente, Ginebra
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HONGRIE/HUNGARY
Mikl6s BENDZSEL, President, Hungarian Patent Office, Budapest
VeraADLER (Mrs.), Head, Trademark Department, Hungarian Patent Office, Budapest

Gyula SOROSI, Head, National Trademark Section, Hungarian Patent Office, Budapest

INDE/INDIA
T. R. SUBRAMANIAN, Joint Registrar of Trade Marks, Trade Marks Registry, Mumbai

Dilip SINHA, Minister, Permanent Mission, Geneva

INDONESIE/INDONESIA

Didik TARSISIUS DIDIK TARYADI, Head of Mutation Section, Directorate of Trademarks,
Directorate General of Copyrights, Patents and Trademarks, Jakarta

Umar HADI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Javad SHAHMIRI, Expert, Permanent Mission, Geneva

ISRAEL/ISRAEL

Mayer GABAY, Chairman, Isragl Patent and Copyright Laws Revision Committees,
Ministry of Justice, Jerusalem

ITALIE/ITALY

Pasguale IANNANTUONO, conseiller juridique, Office des accords de propriété intellectuelle,
Ministére des affaires étrangeres, Rome
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JAPON/JAPAN

Kanji KUDO, Director, Trademark Division, First Examination Department, Japanese Patent
Office, Tokyo

Tashiro SHIGEO, Deputy Director, International Affairs Division, General Administration
Department, Japanese Patent Office, Tokyo

Shintoku NAITO, Deputy Director, Ministry of International Trade and Industry, Tokyo

Hirofumi AOKI, Assistant Director, Trademark Division, First Examination Department,
Japanese Patent Office, Tokyo

Shintaro TAKAHARA, Assistant Director, First International Organizational Division,
Ministry of Foreign Affairs, Tokyo

Satoshi MORIY ASU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

KENYA

John MUCHAE, Deputy Director (Legal Department), Kenya Industrial Property Office,
Nairobi

Juliet GICHERU (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA

Dace LIBERTE (Ms.), Head, Department of Trademarks and Industrial Designs, Patent Office
of the Republic of Latvia, Riga

LIBYE/LIBYA

Hashmi Arbi ESHBELI, Head, Industrial Property Section, Industrial Research Center, Tripoli

LITUANIE/LITHUANIA

Juozas Algirdas STULPINAS, Head, Division of Trademarks and Industrial Designs, State
Patent Bureau, Vilnius
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MADAGASCAR
Maxime ZAFERA, ambassadeur, répresentant permanent, Mission permanente, Geneve

Henri Juvin RAVELOARISON, chef du Service des marques, Office malgache de la propriété
industrielle (OMAP!), Ministere de I'industriaisation et de I’ artisanat, Antananarivo

Olgatte ABDOU (Mme), premier secrétaire, Mission permanente, Genéve

MALAISIE'MALAYSIA

Siti Eaisah MOHAMAD (Ms.), Senior Assistant Registrar of Trademarks, Intellectual
Property Division, Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs, Kuala Lumpur
MALTE/MALTA

Godwin WARR, Deputy Comptroller, Industrial Property Office, Valletta

Theresa CUTAJAR (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

MAROC/MOROCCO

Abdellah BEN MELLOUK, premier secrétaire, Mission permanente, Geneve

MEXIQUE/MEXICO

Ricardo GARCIA ROJAS ALARCON, Director de Marcas, Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, México D.F.

NORVEGE/NORWAY

Debbie RONNING (Ms.), Head of Trademark Section, Norwegian Patent Office, Oslo

Jostein SANDVIK, Lega Adviser, Norwegian Patent Office, Oslo

NOUVELLE-ZELANDE/NEW ZEALAND

Debbie Louise MONAHAN (Ms.), Assistant Commissioner, Manager, Intellectual Property
Office, Lower Hutt
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OMAN

Yahya AL-RIYAMI, Head, Trademark Section, Ministry of Commerce and Industry, Muscat

PAKISTAN

Nazir Ahmad SALEEMI, Assistant Chief, Ministry of Commerce, |slamabad

PAYS-BAS/NETHERLANDS
Wim VAN DER EIJK, Lega Advisor, Netherlands Industrial Property Office, Rijswijk

Albert SNETHLAGE, Legal Advisor on Industrial Property, Ministry of Economic Affairs,
The Hague

Nicole HAGEMANS (Ms.), Legal Advisor on Industrial Property, Ministry of Economic
Affairs, The Hague
PHILIPPINES

AngelinaM. STA. CATALINA (Mrs)), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

POLOGNE/POLAND

Macigg KRAWCZYK, spécidiste principal, Office des brevets de la République de Pologne,
Varsovie

PORTUGAL

José MOTA MAIA, président, Institut national de la propriété industrielle, Lisbonne

Ruy SERRAO, vice-président, Institut national de la propriété industrielle, Lisbonne

José Sérgio DE CALHEIROS DA GAMA, conseiller juridique, Mission permanente, Geneve

QATAR

Abdulwahed MASHHADI, Assistant Director, Department of Industrial Devel opment,
Licensing Affairs, Ministry of Finance, Economy and Commerce, Doha
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REPUBLIQUE DE COREE/REPUBLIC OF KOREA

Joong-Hyo KIM, Senior Director, Trademark and Design Policy Planning Division, Korean
Industrial Property Office, Seoul

Seong-Joon PARK, Deputy Director, International Cooperation Division, Korean Industrial
Property Office, Seoul

Won-Joon KIM, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

REPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Eugen M. STASHKOV, Director General, State Agency on Industrial Property Protection
(AGEPI), Kishinev

Oxana PANASENCO (Mrs.), Head, Examination Division, Trademarks and Industrial
Designs, State Agency on Industrial Property Protection (AGEPI), Kishinev

Maria CHERNOBROV CHIUK (Ms.), Head, International Cooperation Division, State
Agency on Industrial Property Protection (AGEPI), Kishinev
REPUBLIQUE TCHEQUE/CZECH REPUBLIC

Ladislav JAKL, President, Industrial Property Office of the Czech Republic, Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Liviu BULGAR, chef, Division des affaires juridiques et internationales, Office d’ Etat pour les
inventions et les marques, Bucarest

Constanta MORARU (Mme), conseiller juridique, Office d’ Etat pour lesinventions et les
marques, Bucarest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeffery David WATSON, Senior Policy Advisor, The Patent Office, Newport

Roger John WALKER, Senior Policy Advisor, The Patent Office, Newport

Mike KNIGHT, Head of Law Section, The Patent Office, Newport

George William SALTHOUSE, Principal Hearing Officer, The Patent Office, Newport
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SENEGAL/SENEGAL
Doudou SAGNA, chef du Bureau des signes distinctifs, Service de la propriété industrielle et
de latechnologie, Ministére de I’ énergie, des mines et de I’industrie, Dakar
SINGAPOUR/SINGAPORE
Arul SELVAMALAR (Ms), Assistant Registrar of Trade Marks and Patents, Registry of
Trade Marks and Patents, Singapore
SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Eugen ZATHUVECKY, Director, Law and Legislation Department, Industrial Property Office
of the Slovak Republic, Banské Bystrica
SLOVENIE/SLOVENIA

Vesela VENISNIK (Mrs)), Head, Trademarks and Models Department, Slovenian Intellectual
Property Office, Ljubljana

Mojca PECAR (Mrs.), Advisor to Director, Legal Service, Slovenian Intellectual Property
Office, Ljubljana
SOUDAN/SUDAN

Yasir Seed Ahmed EL HASSAN, Legal Advisor, Commercial Registrar Genera’ s Office,
Khartoum

Ali 1bu Abitalib ABDELRAHMAN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

SUEDE/SWEDEN
Per CARLSON, Judge, Court of Patent Appeals, Ministry of Justice, Stockholm

EvaTARSELIUS HALLGREN (Mrs.), Lega Adviser, Ministry of Justice, Stockholm
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SUISSE/SWITZERLAND

Eric MEIER, chef de la Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle,
Berne

AnjaHERREN (Mlle), chef adjoint de la Division des marques, Institut fédéral suisse de la
propriété intellectuelle, Berne

SYRIE/SYRIA

Y asser SAADA, Head, Trademark Section, Directorate of Commercial and Industrial
Property, Ministry of Supply and Home Trade, Damascus

THAILANDE/THAILAND

Montri KITTIWANGCHAI, Counsellor, Department of Treaties and Legal Affairs, Ministry of
Foreign Affairs, Bangkok

Songwuth NAKARANURUCK, Senior Legal Officer, Department of Intellectual Property,
Ministry of Commerce, Bangkok

TRINITE-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Mazina KADIR (Ms.), Controller, Intellectual Property Office, Ministry of Lega Affairs,
Port of Spain

TUNISIE/TUNISIA

Mohamed CHAOUCH, président directeur général, Ingtitut national de la normalisation et de
la propriété industrielle (INNORPI), Ministére de I’industrie, Tunis

UKRAINE

Vaadymyr ZHAROV, First Deputy Chairman, State Patent Office, Kyiv

Iryna KOZHARSKA (Mrs.), Head, Law of Patents and Patent Policy Department, State Patent
Office, Kyiv

LyudmylaMENYAYLO (Mrs.), Head, Patenting and Licensing Department, State Patent
Office, Kyiv



SCT/1/6 Prov.1
Annexe ll, page 14
URUGUAY
Maria Federica ACOSTA Y LARA (Sra.), Encargada del Departamento de Marcas, Direccién
Naciona de la Propiedad Industrial, Montevideo
COMMUNAUTES EUROPEENNES (CE)/EUROPEAN COMMUNITIES (EC)"

Erik NOOTEBOOM, Principal Administrator, Commission of the European Communities,
Brussals

Keith MELLOR, Principal Administrator, Council of the European Union, Brussels

Panayotis GEROULAKOS, Head, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade
Marks and Designs), Alicante

Detlef SCHENNEN, Head, Legidation and International Legal Affairs Service, Office for
Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante

1. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALEY
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS)/WORLD HEALTH
ORGANIZATION (WHO)

Sabine KOPP-KUBEL (Ms.), Responsible Officer, Quality Assurance, INN Drug Management
and Policies, Geneva

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)

Matthijs GEUZE, Counsellor, Intellectual Property and Investment Division, Geneva

Matthew KENNEDY, Lega Affairs Officer, Geneva

Sur une décision du Comité permanent, les communautés européennes ont obtenu le statut de
membre sans droit de vote.

Based on adecision of the Standing Committee to accord the European Communities status as a
member without the right to vote.
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BUREAU BENELUX DES MARQUES (BBM)/BENELUX TRADEMARK OFFICE (BBM)
E. L. SIMON, directeur adjoint de la Division application deslois, La Haye

OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV)/INTERNATIONAL VINE
AND WINE OFFICE (OIV)

Yann JUBAN, administrateur principal, Unité Droit, Réglementation et Organisations
Internationales, Paris

1. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

American Intellectual Property Law Association (AIPLA): William G. BARBER
(Representative, Texas)

Association asiatigue d’ experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys
Association (APAA): Syed A. ALI SHAH (President, Pakistan Group, Karachi)

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark
Association (ECTA): DorisBANDIN ABAD (Mrs.) (Secretary, Law Committee, Madrid)

Association des industries de margue (AlM)/European Brands Association (AIM):
Dawn FRANKLIN (Miss) (Representative, Bucks, England)

Association francaise des praticiens du droit des marques et des modéles (APRAM):
Brigitte THOMAS-GOUGEON (Mme) (vice-présidente, Paris)

Association internationale pour |a protection de la propriété industrielle (A1 PPI)/International
Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI1): Gerd F. KUNZE (Executive
Vice-President, Chexbres, Switzerland)

Association international e pour les margues (INTA)/International Trademark Association
(INTA): Frederick W. MOSTERT (President, London); Bruce J. MACPHERSON
(Trademark Affairs and Policies Manager, New Y ork)
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Centre d' études internationales de la propriété industrielle (CEI Pl)/Centre for International
Industrial Property Studies (CEIPI): Pierre NUSS (chargé de mission, Strasbourg)

Chambre de commerce internationale (CCl)/International Chamber of Commerce (1CC):
Gongalo MOREIRA RATO (Lawyer, Lisbon)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation
of Industrial Property Attorneys (FICPI): Helmut SONN (Honorary President, FICPI and
Chairman of FICPI’s CET Group |, Paris)

Japan Intellectual Property Association (JPA): Tsugizo KUBO (Co-chair, Trademark
Committee, Tokyo); KimihisaKATO (Trademark Committee, Tokyo)

Japan Patent Attorneys Association (JPAA): Atsushi AOKI (Vice-Chairman, Trademark
Committee, Tokyo); Syuya KOHHARA (Vice-Chairman, Trademark Committee, Tokyo)

Japan Trademark Association (JTA): Kazuhiro NAKATA (Chairman, International Activities
Committee, Tokyo)

Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC)/International League of Competition
Law (LIDC): Francois BESSE (avocat, Lausanne)

Union des confédérations de |’ industrie et des employeurs d’ Europe (UNICE)/Union of
Industrial and Employers’ Confederations of Europe (UNICE): Gerhard BAUER
(Patent Attorney, Stuttgart)

Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI)/Union of European
Practitioners in Industrial Property (UEPIP): Anne KEUNE (Mme) (observatrice, Genéve)
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V. BUREAU/OFFICERS

Lynne G. BERESFORD (Ms.) (Etats-Unis d’ Amérique/

Président/Chairman:
United States of America)

Vice-présidents/Vice-Chairmen:  Elizabeth OWIREDU-GY AMPOH (Mrs.) (Ghana)
Ricardo GARCIA ROJAS ALARCON (Mexique/Mexico)

Secrétaire/Secretary: Albert TRAMPOSCH (OMPI/WIPO)

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI)/
INTERNATIONAL BUREAU OF THE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Division du droit de la propriété industrielle/Industrial Property Law Division:

Albert TRAMPOSCH (directeur/Director); Erika GEIGER (Ms.) (conseillére principale/
Senior Counsellor); Marcus HOPPERGER (juriste principal/Senior Legal Officer);
André MARCEL (consultant/Consultant); Drew SCHAEFER (consultant/Consultant)

[Fin del’annexe Il et du document/
End of Annex 11 and of document]



