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INTRODUCTION

1. Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modeles industriels et des
indications géographiques {aprés dénomme “comité permanenti’t6CT") a tenu sa
huitiemesession a Genéve, du 27 aur@i 2002.

2. Les Etats ciaprés, membres de 'OMPI ou de I'Union de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, étaient représentés a la sesgMdmgue du Sud, Albanie, Algée,
Allemagne Argentine, Australie, AutricheAzerbaidjan, Bangladesh, Barbade, Bélarus,
Belgique,Brésil, Bulgarie,Canada, ChingZolombie, Cost&ica,Cote d’lvoire,Croatie,

Cuba, DanemarkEgypte El Salvador Equateur EspagneEtatsUnis d’Amérique
Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russlande, Francezrece,
GuatemalaHaiti, HondurasHongrie, Inde, Indonésidsan (République islamique d’),

Irlande, Italie, Jamaique, Japon, Jordanie, Kenya, Lettonie, Liban, Lituaniembaxeg,
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Maroc, Maurice, Mexique, Niger, Norvege, Paraguay, Fgs,Philippines,Portugal Qatar,
Républiquede Corée République démocratique du Congo, République de Moldova,

République dominicaine, République tchéegrepumanieRoyaumeUni, Soudan, Srianka,

Suede, Suissdhailande;Tunisie, TurquieJkraine,Uruguay,VenezuelaYougoslavie (77).

Les Communautés européennes étaient également représentées en qualité de membre du SCT.

3. Les organisations intergouvernementaleammies ont pdicipé a la réunion avec le

statut d’observateurBureau Benelux des marques (BBNDffice international de la vigne et

du vin (OI1V), Organisation mondiale du commerce (OMC), Organisation de I'Unité africaine
(OQUA) (4).

4. Des représentants degganisations internationales non gouvernementalaprés ont
participé a la session en qualité d’observatedssociation américaine du droit de la

propriété intellectuelle (AIPLA), Association communautaire du droit des marques (ECTA),
Association internationale des juristes du droit de la vigne et du vin (AIDV), Association
internationale pour les marques (INTA), Association internationale pour la protection de la
propriété intellectuelle (AIPPI), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)
Association japonaise pour les marques (JTA), Centre d’études internationales de la propriété
industrielle (CEIPI)Chambre de commerce internationale (CEBdérationnternationale

des conseils en propriété industrielle (FICHHg¢dérationnternatiomle des vins et spiritueux
(FIVS), Institut MaxPlanck de droit étranger et international en matiére de brevets, de droits
d’auteur et de concurrence (MPI) (12).

5. Laliste des participants figure en annexe du présent rapport.

6. Les ctlibérations ont eu lieu sur la base des documerapi@s établis par le Bureau
international de 'OMPt “Ordre du jour” (document SCT/8/1), “Propositions relatives a la
poursuite de I'harmonisation des formalités et des procédures dans le domainargessh
(document SCT/8/2), “Suggestions relatives a la poursuite du développement du droit
international des marques” (document SCT/8/3), “Texte révisé du document SCT/6/3

— Indications géographiquesistorique, nature des droits, systemes de proteetiovigueur
et obtention d’une protection dans d’autres pays” (document SCT/8/4) et “Additif au
document SCT/6/Rev. (Indications géographiquekistorique, nature des droits, systemes
de protection en vigueur et obtention d’une protection efficace dangres pays)”
(document SCT/8/5).

7. Le Secrétariat a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande magnétique.
Le présent rapport résume les débats a partir de toutes les observations qui ont été faites.

Pointl de I'ordre duour : OQuverture de la session

8. M. ShozoUemura, vicedirecteur général, a souhaité la bienvenue a tous les participants
au nom du directeur général de 'OMPI et a présent8@ii le nouveau Secteur des marques,
des dessins et modeles indusisi des indications géographiques et de la sanction des droits,
qui s’occupe des systemes d’enregistrement international (Madridala et Lisbonne), des
classifications internationales pour les marques et les dessins et modéles industriels et du
dévelppement du droit international. Nlemura a également informé&CT que
deuxnouveaux pays, a savoir le Kirghizistan et la Slovénie, ont adhéré au Traité sur le droit
des marques (TLT) depuis la septiésession, ce qui porte & 28 le nombre total d’Etats

parties a ce traité.
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9. M. Rubio a souhaité la bienvenue a tous les participants au nom du Secrétariat et a
présenté brievement les questions examinées pendant les sessions précédies du

10. M. DenisCroze (OMPI) a assuré le sétariat du comité permanent.

Point 2 de I'ordre du jour élection d’'un président et de deux vipegsidents

11. Ladélégation de I'lnde a proposé comme président du SCT pour I'é@0tée

M. Zeljko Topic (conseiller principal aupres de I'Officetional de la propriété intellectuelle

de la Républigue de Croatie) et comme vésidentes Mm¥&alentina Orlova (chef du
Département juridique de I'’Agence de la Fédération de Russie pour les brevets et les marques
(ROSPATENT)) et MlleNabilaKadri (directrice de la Division des marques, des dessins
industriels et des appellations d’origine, Institut national algérien de la propriété industrielle
(INAPI)).

12. Ladélégation des Etatdnis d’Amérique, s’exprimant au nom du groupeet la
déléation de la Norvege ont approuvé la proposition.

13. Le comité permanent a €lu a 'unanimité le président et lespiésidentes proposeés.

Point 3 de I'ordre du jour adoption de I'ordre du jour

14. Le projet d’ordre du jour (docunme SCT/8/1) a été adopté sans modifications.

Point 4 de I'ordre du jour adoption du projet de rapport de la septieme session

15. Le Secrétariat a informé le comité permanent que, selon la procédure adoptée par le
SCT, des observations ont gtébliées sur le forum électronique du SCT a propos des
paragraphe82, 60, 61, 63 et 70. Ces paragraphes ont été modifiés en conséquence dans le
document SCT/7/#rov.

16. La délégation diMexiquea fait observer que, dans le paragraphel’expression
“marques de certification” devrait étre remplacée par “marques collectives”.

17. Le SCT a adopté le projet de rapport de la septieme session (document SCT/7/4 Prov.)
avec les modifications susmentionnées.

Point5 de I'ordre du jour. margues

Remargues générales

18. Le président arappelé que le TLT a été adopté en octififd et est entré en vigueur le
1*" ao(it1996.

19. Le Secrétariat a présenté le document SCT/8/2 et souligné qu'il contient des

propositions du Breau international visant a poursuivre I'harmonisation des formalités et des
procédures dans le domaine des marques. Il a précisé que, a ce stade, ce document ne devrait
étre considéré que comme une base de discussion. Il a également expliqué gug certai
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projets de disposition relatifs aux licences de marques ou relevant des dispositions
administratives et clauses finales figurent sous la forme de la mention “réservé” entre
parenthéses car il semble prématuré d’incorporer ces dispositions a ce stageeties
délégations n'auront pas pris position de facon générale sur le document. Le Secrétariat a
ajouté que les modifications du TLT présentées dans le docUa@&Ms/2 tendent a
harmoniser les dispositions de cet instrument avec des dispositioitargandu Traité sur le
droit des brevets (PLT) adopté en n2800.

20. Ladélegation du Japon s’est enquise de la procédure et du calendrier prévus pour les
projets de dispositions figurant dans le document.

21. Pourrépondre a cettiélégation, le Secrétariat a déclaré qu’il appartient au SCT de
décider du calendrier et de la procédure en question.

22. Ladélégation de I'Allemagne a déclaré qu’une loi modifiant la loi sur les marques est
entrée en vigueur en Allemagne enamte2001, ce qui permet a son pays de ratifier le TLT

ou d’y adhérer dans un proche avenir. Il ne reste, a cet effet, que quelques petites difficultés
techniques a résoudre.

23. Ladélégation de I'Australie a expliqué que les milieux d’affaleeson pays trouvent

que le TLT sert trés bien leurs intéréts depuis sa mise en ceuvre par I'Australie. En ce qui
concerne le calendrier et le mécanisme d’adoption du projet de dispositions d’une version
révisée du TLT, elle a déclaré que le SCT devraitrtane discussion préliminaire avant de
faire une recommandation a I'organe concerné, pour autant qu’il se dégage un consensus.

24. Ladélégation du Brésil a relevé que I'examen du document SCT/8/2 ne devrait pas
préjuger du résultat final etiasisté pour que le comité permanent envisage seulement
d’examiner les questions et de cerner précisément les problemes avant de discuter de la facon
d’adopter le projet de dispositions. Elle s’est dite préoccupée par I'idée que des instruments
de droit ron conventionnel, tels que les recommandations communes de 'OMPI, pourraient
étre incorporés dans des traités.

25. Le représentant de I'AIPPI a fait observer que, lorsque le SCT a adopté les dispositions
de la Recommandation commune concernasiticences de marques, il a été suggéré de les
ajouter au TLT. Il a précisé en outre que les membres du SCT ont aussi exprimé l'avis,
lorsqu’ils ont discuté des travaux futurs du comité permanent, que celeivrait considérer

la révision du TLT commene priorité. En ce qui concerne le document SCT/8/2, ce
représentant a suggéré que le projet d’article 8 soit examiné avant les autres articles.

26. Lereprésentant de I'INTA a déclaré que son organisation appuie vigoureusement le
travail du SA concernant la révision du TLT et la poursuite de I'harmonisation des

|égislations sur les marques, qui seront potentiellement tres utiles aux titulaires de marques. I
a insisté sur le fait qu’une révision du TLT est importante pour son organisatiajetité

gue les dispositions relatives au dép6t électronique et aux licences encourageront de nouveaux
pays a adhérer a ce traité. Il a précisé en outre que le SCT devrait se pencher sur les marques
nontraditionnelles. S’agissant des indications gépgraues, I'INTA soutient

vigoureusement le travail de 'OMPI, surtout en ce qui concerne les conflits entre marques et
indications géographiques.
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27. Alasuite de cette discussion, le président a suggéré que les propositions tendant &
poursuivre’harmonisation des formalités et des procédures dans le domaine des marques
(document SCT/8/2) soient examinées en premier.

28. Ladélegation de I'Australie a dit souscrire a la proposition tendant a ce que les
formalités soient examinées erepmier, en commencant par I'article 8 (Communications).

29. Ladélégation de la Suisse a exprimé I'avis que la discussion devrait porter d’abord sur
les propositions précises figurant dans le document avant de passer aux dispositions
administraties.

Article 8 (Communications)
30. Le Secrétariat a présenté la disposition qui traite des communications.

31. Ladélégation de 'Egypte a fait référence a la déclaration commune adoptée par la
Conférence diplomatique pour I'adoptidn Traité sur le droit des brevets (PLT) visant a
faciliter la mise en ceuvre des dispositions du PLT concernant le dép6t électronique. La
conférence diplomatique a demandé a I’Assemblée générale de 'OMPI et aux Parties
contractantes du PLT de fournivant méme I'entrée en vigueur du traité, une assistance
technique supplémentaire aux pays en développement, aux pays les moins avancés et aux
pays en transition pour leur permettre de remplir leurs obligations a I'égard du traité. Cette
délégation a insté sur la position des pays en développement a I'égard des dispositions
concernant le dép6t électronique, gu'il pourrait étre difficile de respecter, et a souligné
'importance de cette déclaration commune pour les pays en question. Elle a ajouté qu’elle
ferait d’autres commentaires sur cette question a I'avenir, aprés en avoir discuté avec ses
spécialistes.

32. Ladélégation de I'Australie a indiqué que son office de la propriété intellectuelle a mis
en place un systeme de communication éledtpam qui est apprécié par les déposants. Elle a
toutefois dit partager la préoccupation de la délégation de 'Egypte et a ajouté que les
dispositions concernant le dépo6t électronique ne devraient pas étre source de problemes pour
les pays en développement

33. Le Secrétariat a présenté l'alinéa 1.a) et précisé que les conditions qu’une Partie
contractante est autorisée a imposer en vertu de cette disposition sont précisées &dtagegle
L’exception relative a la date de dépbt visée a I'aetlell) est nécessaire parce que cet article
prévoit qu’une date de dép6bt est attribuée lorsque les éléments de demande exigés sont
déposés, au choix du déposant, sur papier ou par tout autre moyen autorisé par I'office aux
fins de I'attribution de la datde dépét. Le renvoi a I'articld.1) dans cette disposition a pour
effet que les conditions relatives a la forme ou au contenu d’'une demande en vertu de cet
article 'emportent sur les dispositions de l'arti@el)a). La “forme” d’'une communication
s’ertend de la forme matérielle du support qui contient I'information (par exemple, des
feuilles de papier, une disquette ou un document transmis par voie électronique). Le “mode
de transmission” s’entend des moyens, physiques ou électroniques, utilisésapsurettre la
communication a l'office. L’expression “dép6t des communications” s’entend de la
transmission d’'une communication a I'office. Aucune Partie contractante n’est tenue
d’'accepter le dép6t des communications sous n'importe quelle forme éliegteoni par

n'importe quel mode de transmission électronique simplement parce qu’elle autorise le dép6t
des communications sous forme électronique ou par des moyens électroniques.
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34. Ladélegation des Communautés européennes, s’exprimant égaumeom de ses

Etats membres, a demandé si les “moyens électroniques” comprennent les télécopies et s'est
poseé la question de savoir s’il faudrait prévoir la possibilité d’ajouter, a 'avenir, de nouveaux
moyens de communication.

35. Ladélégabn de I'Australie a déclaré que, selon sa |égislation nationale, les
communications électroniques englobent toutes les formes de communication, y compris le
courrier électronique, les télécopies et d’autres techniques futures. Elle a exprimé I'avis que
les moyens de communication ne devraient pas étre définis de fagon trop étroite et que les
termes utilisés dans un traité devraient étre assez généraux pour prendre en compte I'évolution
future des techniques.

36. Enréponse a la question de ldétfation des Communautés européennes, le Secrétariat
a déclaré que la reglét.2), qui renvoie a l'article 8, précise que les télécopies sont
comprises.

37. Ladéléegation de I'Allemagne a suggéré que le Secrétariat indique si les dispositions
proposées sont identiques aux dispositions du PLT.

38. La délégation du Mexique a appuyé la déclaration faite par la délégation de 'Egypte
concernant les pays en développement et rappelé que, en ce qui concerne le PLT, le directeur
général de 'MPI s’est engagé a ce que 'OMPI fournisse I'assistance technique nécessaire a
ces pays avant juiB005. Elle a ajouté que, en I'absence d’'un engagement similaire, il serait
difficile pour les pays en développement d’adhérer a un TLT révisé.

39. Lereprésentant de I'AIPPIl a demandé quel est I'objet du délai visé a I'article 8.1)d).

40. Ladélégation de I'Australie a attiré I'attention des participants sur le fait que

I'article 8.1) permet d’instituer le dép6t électronique mais ne dépas étre considéré

comme obligatoire. Le délai mentionné a I'article 8.1)d) ne crée pas non plus d’obligation de
mettre en place les communications électroniques.

41. Le Secrétariat, faisant référence aux notes relatives aux régles pertideriReglement
d’exécution du PLT, a souligné que, selon ces dispositions, une Partie contractante est tenue
de continuer d’accepter le dép6t des communications sur papier aux fins du respect d’'un délai,
méme lorsque, apres la date limite fixée a la redis £ette Partie contractante exclut le

dépbt des communications sur papiéine fois le délai en question expiré, les pays peuvent
exclure cette forme de dépdt. Ces dispositions sont sans effet sur les pays qui n’acceptent pas
d’autres demandes que lésmandes sur papier. De plus, 'obligation d’accepter les dépbts

sur papier a été garantie pour une durée de amgjapres I'entrée en vigueur du PLT.

42. Ladélégation du Royaurddni a dit estimer que le dépbt électronique devrait étre
encouagé. Le dépdbt sur papier devrait toutefois demeurer une possibilité pour les pays en
développement.

43. Le représentant de I'AIPPI a exprimé I'avis que le dép6t électronique devrait étre
encouragé et que la disposition pertinente devrait figdagis le traité et non pas dans le
reglement d’exécution.

44. Ladélégation du Mexique a expliqué que la majorité des pays en développement n’ont
pas les équipements, le personnel forme ou les logiciels nécessaires pour recevoir ou déposer
des ommunications électroniques. Evoquant le projet IMPACT et le WiPOelle a
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suggeéré que les pays en développement recoivent une assistance technique de 'lOMPI dans ce
domaine.

45. La délégation de I'Egypte a dit faire sienne la déclaratioredgélégation du Mexique.
Les offices nationaux des marques doivent étre modernisés, comme cela a déja éteé fait pour
les offices de brevets.

46. La délégation des Etatdnis d’Amérique a déclaré que la révision du TLT est d’'une
importance primorile pour son pays et que le but devrait &tre de réunir une conférence
diplomatique pour la révision du traité. En tant qu’Etat contractant du TLT depuis peu, les
EtatsUnis d’Amérique trouvent le traité trés utile pour les déposants. Cette délégation a
également insisté pour que la mise en place du dépét électronique soit laissée a la discrétion
de chaque Etat, compte tenu des niveaux de développement différents des offices de propriété
intellectuelle.

47. Ladélégation de la Croatie a suggéeéreformuler les soudalinéash) et c¢) afin qu’ils
commencent par “Une Partie contractante peut exclure le dép6t des communications...”.

48. Ladélégation de la Yougoslavie a appuyé I'avis exprimé par la délégation du

RoyaumeUni selon lequel leslispositions devraient viser a encourager le dépot électronique.
Elles ne devraient cependant pas prévoir uniguement le dép6t par des moyens électroniques et
exclure le dépo6t sur papier.

49. La délégation de I'Australie a fait référence aux atvagons formulées par la
délégation de la Croatie et s’est demandé si la disposition du TLT relative aux
communications électroniques devrait refléter exactement celle du PLT ou s'il faudrait la
formuler plus clairement. Elle a dit qu’elle serait favdeah un libellé plus clair et a posé la
guestion de savoir s'il conviendrait de supprimer le salirséa d).

50. Ladélégation du Royaurdgni a exprimé l'avis que le TLT devrait concorder avec le
PLT et a soulevé une question générale concellfabjet principal de la disposition, a savoir
la promotion du dép6bt électronique.

51. Lereprésentant du CEIPI a expliqué qu’il faut faire attention au danger qu’il y aurait a
imposer un délai pour rendre le dépot électronique obligatoire. Agpugs interventions

des délégations de 'Egypte et du Mexique, il a fait valoir que I'expérience du PCT a montré
que les problémes ne se limitent pas aux pays en développement.

52. La délégation de la Chine a relevé que rien dans le projeticd@B.1) n’empécherait
les membres de maintenir le dép6t sur papier et a ajouté que laboéad) semble superflu.

53. Ladélégation de la Colombie a suggéré que les-atingash) et c) soient rédigés a la
forme affirmative.

54. La délégation de la Belgique a noté que I'on a utilisé le mot “accepte” dans
I'article 8.1)d) du PLT mais les mots “peut accepter” dans le projet de TLT. Elle a donc
suggéré que le sowainéad) soit supprimé puisque son contenu est déja couvert par le
sousalinéac).
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55. Ladélégation de 'Espagne a exprimé certaines réserves quant a la suppression de
I'article 8.1)d) tout en convenant que le contenu du salire2a d) est compris dans le
sousalinéa c). Elle préfere toutefois que le salméa d) soit conservé tel quel car il traite
spécifiguement du respect d’'un délai.

56. Ladélégation du Soudan a dit adhérer a la position des délégations du Mexique et de
I'Egypte. Elle n’est pas favorable a ce que I'on encourage excessivenuépde

électronique et a souligné gu'il faut tenir compte des besoins des pays en développement afin
gu'ils disposent d’assez de temps pour mettre en place le dépbt électronique.

57. Ladélégation de la France a souscrit a I'intervention de légé¢ion de la Belgique sur
les différences entre le TLT et le PLT et a ajouté que ces différences ne sont pas
fondamentales puisqu’elles n’ont trait qu’a une possibilité.

58. Ladéléegation de I'Uruguay a dit partager l'avis de la délégatiolad&lombie

concernant les sotainéash) etc) de I'article8.1). L'utilisation de la forme négative peut

étre source de confusion et le libellé devrait étre plus clair, a la forme affirmative. S’agissant
du sousalinéad), cette délégation estime guy'est pas judicieux de le supprimer, a

condition que les soualinéas b) et) restent a la forme négative.

59. Lereprésentant de 'AIPPI a demandé qu'il soit précisé sile PLT prévoit
deuxobligations ou une seule en ce qui concerne la pd#éild’utiliser le dépot électronique.

60. Le représentant du CEIPI a fait remarquer que le PLT impose aux offices d’accepter le
dépdt des communications sur papier aux fins du respect d’'un délai. Elle a suggéré de
conserver l'article 8.1)d) tejuel en remplacant “peut accepter” par “est tenue d’accepter”.

61. Le représentant de I'AIPLA a appuyé la suggestion du CEIPI.

62. Le représentant de I'AIPPI, faisant référence aux commentaires de la délégation du
RoyaumeUni, a déclaé que le débat devrait porter essentiellement sur les objectifs que vise
le SCT et non sur le libellé. Etant donné le consensus obtenu sur l'introduction du dép6t
électronique et la possibilité de conserver le dép6t sur papier, il a suggéré que largscrét
reformule plus clairement I'article 8.1) et la reglei$pour la prochaine session.

63. Ladélégation de I'Australie, faisant référence a l'intervention du représentant de
I'AIPPI, a souligné que la question comporte deustets: il s’agit de savoir, premiérement,

si, en parvenant a un accord sur le dép6t électronique au sein du SCT, on impose ou non une
obligation au systéme juridique des Etats membres. Deuxiémement, si les Etats membres
sont autorisés a imposer des obligations auxomissants d’autres Etats qui souhaitent

déposer une demande dans lesdits Etats membres. Vient ensuite une trqissiien qui a

trait aux exceptions a prévoir concernant la date de dépot et les délais.

64. Le président a souscrit a I'inteention de la délégation de I’Australie concernant le but

de la disposition. Il a résumé les débats en disant que le SCT semble d’accord sur les
principes tendant a encourager le dép6t électronique et a éviter qu’une obligation soit imposée
aux offices quine sont pas favorables a ce type de dépdt. Il a suggéré que le Bureau
international établisse un nouveau projet de disposition sur la base des délibérations.
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65. Ladéléegation de la Chine a dit estimer que la disposition n'impose a aucune Parti
contractante I'obligation d'instituer le dép6t électronique tout en n'empéchant pas les Parties
contractantes de le faire.

66. Ladéléegation du Mexique a fait siennes les conclusions du président. Elle a toutefois
exposeé certaines préoccupasaconcernant le fait que la mise en place d’'une procédure de

dépdt électronique par un pays impose des obligations aux autres pays. Elle n’est pas opposée
au projet de disposition a condition que soit proposée une formulation plus claire qui tienne
compte du compromis réalisé dans le cadre du PLT. L’assistance technique fournie aux pays
pour leur permettre de recevoir les dépdts électroniques devrait également porter sur I'envoi

de dépots électroniques aux offices qui excluent le dépdt sur papier. dékigation a ajouté

gue le probleme de la date limite que devraient fixer certains offices pour exclure le dépbt sur
papier doit également étre résolu.

67. Ladélégation du Royaurdgni a constaté qu'’il se dégage un consensus tendant a
encouragele dépbt électronique sans désavantager le dépbt sur papier.

68. La délégation du Brésil a soutenu la délégation du Mexique.

69. Le représentant de 'AIPPI a précisé que méme si le dépbt électronique est imposé, les
déposants étrangedgvront passer par un mandataire local qui pourra recevoir les
communications sur papier puis les envoyer électroniquement.

70. Le président a conclu qu’il faudra reformuler I'arti@el) pour la prochaine session du
SCT eny incorporant les ggestions formulées par les délégations.

Article 8.2)

71. Le Secrétariat a noté que l'articd?2) (Langue des communications) est analogue a
I'article 3.3) actuel du TLT avec toutefois deux modifications, a savoir I'incorporation des
mots “letitulaire ou une autre personne intéressée” et le remplacement du mot “demande” par
“‘communication”. Les article$0.1)c) (Changement de nom ou d’adresse), 11.2)
(Changement de titulaire) et 13.3) (Durée et renouvellement de I'enregistrement) ont
égalemendes libellés analogues. L’articR2) ne devrait pas seulement s’appliquer au dép6t
d’'une demande mais aussi a toutes les procédures ultérieures auxquelles est soumise une
marque dans un office.

72. Ladélégation de I'Australie a dit approuMéarticle 8.2) et s’est demandé si la
disposition relative a la langue figurant dans d’autres articles devrait étre conservée.

73. Ladélégation de la Suisse a déclaré que la disposition relative a la langue figurant a
I'article 10.1).c) (Changment de nom ou d’adresse) et a l'artit®3) (Durée et
renouvellement de I'enregistrement) devrait étre maintenue par souci de clarté.

74. Le représentant de 'AIPPI s’est dit favorable a I'artiBl@) tout en estimant que le
maintien des aitles10.1)c) et 13.3) constituerait une répétition superflue de cet article.

75. Le représentant du CEIPI, tout en partageant le point de vue du représentant de I'AIPPI,
a demandé une explication sur I'intention d’origine de la seconde phrdsatdde 8.2),

surtout pour des pays multilingues tels que la Suisse ou différentes langues peuvent étre
utilisées dans les demandes de marques.



SCT/8/7 Prov.
pagelO

76. Le représentant de I'AIPPI a expliqué que la Suisse permet le dépbt en trois langues
mais exigeque, dans le cas des demandes internationales, la liste des produits et des services
ne soit qu’en francais par souci de commodité pour son office de propriété intellectuelle.

Article 8.3)

77. Le Secrétariat a noté que cet article est uneatign globale, comme I'articl8.2),
prévoyant qu’une Partie contractante doit accepter les communications déposées sur un
formulaire international type, comme dans les dispositions existantes du TLT. L’expression
“sous réserve de l'alinéB)b)” a poureffet que la Partie contractante qui n'accepte pas une
communication autrement que sur papier n’est pas tenue d’accepter le dep6t d’'une
communication sur un formulaire international type, ce qui s’applique, par exemple, aux
communications déposees par desyens de transmission électronique.

78. Ladéléegation de 'Espagne a suggére que, dans le texte espagnol, les mots “sujeto a lo
dispuesto” (sous réserve de) soient remplacés par “de acuerdo con lo dispuesto”
(conformément &) et que les mots “delcontenido” (du contenu) soient supprimes.

79. Ladélégation de I'Australie a fait observer que, par souci de simplicité puisqu’il s’agit
d’une disposition générique concernant la communication, toute disposition analogue dans
d’'autres articles evrait étre supprimée. Elle a également noté que, comme en espagnol, il
faudrait une formule plus claire que “presentation of the contents” (présentation du contenu)
en anglais, et a suggére le libellé suivata Contracting Party shall accept the pnetsgion of

a communication on a Form which corresponds to the Model International Form” (*une Partie
contractante accepte la présentation d’'une communication sur un formulaire qui correspond
au formulaire international type”).

Article 8.4)

80. Le Secrétariat a expliqué que l'article 8.4) (Signature des communications) a été
modifié en raison du caractere spécifique du dépot électronique. La question de la signature
électronique étant encore débattue au niveau international, cette dispogiton@se en

termes généraux et fait expressément référence au reglement d’exécution, ou les détails
peuvent étre fixés. Les régles concernant la signature portent donc sur la signature sur papier
et en cas de dép6bt électronique. Le saliséab) de l'atticle 8.4) oblige les Parties

contractantes a accepter la signature d’'une personne comme authentifiant suffisamment une
communication pour qu’il ne soit pas nécessaire que cette signature soit en outre attestée,
reconnue conforme par un office public, aerhifiée ou Iégalisée. Cette disposition

correspond a I'esprit du TLT en ce sens gu’elle réduit la charge administrative pesant sur les
déposants et sur les offices de propriété intellectuelle. Le-alnsac) prévoit, comme le

fait déja actuellementl TLT sous sa forme actuelle, gu’en cas de doute raisonnable sur
I'authenticité de la signature, I'office peut exiger que le déposant fournisse une preuve de
cette authenticité. Cette preuve peut, au choix du déposant, du titulaire ou de toute autre
peronne intéressée, revétir la forme d’une certification méme si-celiéest pas exigée par
I'office en vertu de l'article4. Le réglement d’exécution prévoit aussi que I'office peut étre
tenu d’informer le déposant de la raison de ses doutes concelanghehticité de la

signature.
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81. Ladélegation de 'Espagne a dit que le libellé de cette disposition pourrait Etre amélioré
afin de préciser clairement que lorsqu’une Partie contractante exige qu’une communication
Soit signée, cette Partie doactante doit accepter toute signature qui remplit les conditions
prescrites dans le reglement d’exécution. La délégation a précisé en outre qu’une Partie
contractante ne peut pas exiger de signature pour n’'importe quelle communication.

82. Ladeélégation de I'Autriche a demandé si le Secrétariat pourrait expliquer pourquoi cette
disposition differe de celle du PLT car, dans le texte proposé, elle n’a trait qu’a la
renonciation a un enregistrement alors que celle du PLT prend en compte towetsdes

guasi judiciaires.

83. Le Bureau international a expliqué que cette disposition représente un compromis entre
la teneur du TLT sous sa forme actuelle et celle du PLT, et qu'il en résulte une optique plus
large dans le TLT que dans le PL

84. Le représentant de 'AIPPI a précisé que la disposition du PLT a pour objet d’éviter que
la signature ne doive étre attestée, reconnue conforme par un office public, authentifiée ou
légalisée. Il a rappelé que cette disposition, qui exiitja dans le TLT, est un acquis

important de ce traité et devrait donc étre maintenue.

85. La délégation de I'Australie a dit souscrire a I'avis de I'AIPPI et a ajouté qu’elle n’est
pas favorable a une nouvelle disposition concernant I'auttieation d’une signature car

I'utilité de la disposition actuelle a été prouvée du point de vue des utilisateurs. Elle a ajouté
gue l'article8.4)b) n’est pas une proposition du Secrétariat mais bel et bien la disposition
existante du TLT, dont I'applicain devrait étre limitée a la renonciation a un enregistrement.
S’agissant des actions quasi judiciaires devant I'office, en Australie, une déclaration officielle
est exigée dans certaines situations, sous une forme ou une autre. Cependant, cela’est pas
signature ellanéme qui doit étre authentifiée ou reconnue conforme par un office public.

Article 8.5)

86. Le Secrétariat a noté que cette disposition devrait étre précisée dans le reglement
d’exécution, en ce qui concerne les indicatiorseeis a I'articleé8.5) ou d’autres indications
ayant trait au mandataire.

87. La délégation des Communautés européennes, parlant au nom de ses Etats membres, a
exprimé l'avis que, puisque le reglement d’exécution ne contient, a ce stade duadéiate
disposition a cet égard, il serait logique de garder ce point ouvert pour le moment.

88. Le représentant de I'AIPPI a dit partager le point de vue de la délégation des
Communautés européennes et a suggéré de laisser cette dispositigaemithéses en
attendant la suite des délibérations. Il s’est dit en outre préoccupé par le fait qu’elle pourrait
ouvrir la porte a de nouvelles exigences qui mettraient en péril les conditions que peuvent
actuellement prescrire les offices de propriétéllectuelle.

89. La délégation de la Suéde a appuyé les observations faites par les délégations de
I'AIPPI et des Communautés européennes.

90. Ladélégation de I'’Australie a dit souscrire aux observations des délégations de I'AIPPI,
des Communautés européennes et de la Suéde. Elle estime que cette disposition devrait étre
réécrite a la forme négative, par exemple ainsi : “Une Partie contractante ne peut pas exiger
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gu’'une communication contienne d’autres indications que celles qupsescrites dans le
reglement d’exécution”, faute de quoi elle préférerait que la disposition soit supprimée.

91. Le représentant du CEIPI a appuyé les propos des délégations qui se sont exprimées
précédemment et a fait remarquer que la suppreste I'article8.5) ne tirerait pas a

conséguence puisque rien dans cette disposition n’interdit aux Parties contractantes d'imposer
d’autres exigences. Il a ajouté que les dispositions pourraient prévoir une clause générale sur
la communication- claug qui ne serait pas limitée a la signature comme dans 'agtitle-

mais qu’il préférerait, comme I'a proposé I'Australie, que cette disposition soit réécrite a la
forme négative.

92. Le président a fait observer que méme si cette disposasbnéécrite a la forme
négative, il demeure nécessaire de faire des propositions a propos du réglement d’exécution.
Il a donc demandé au SCT de formuler ses observations.

93. Ladélégation du Mexique a dit que I'artid®5) devrait étre maintal étant donné son
lien avec la regld, et s’est demandé a quelle régle I'artiBl®) pourrait faire référence
autrement.

94. Ladélégation des Communautés européennes, s’exprimant également au nom de ses
Etats membres, a souhaité obtenir utaiécissement a propos de la portée de cette
disposition. Elle a demandé si, dans une communication au cours d’'une procédure
d’opposition, il sera possible d’exiger que le mandataire ou le domicile soit identifié. Elle
s’est demandé si ce sera I'un des ©u cette regle s’appliquera ou si le réglement d’exécution
précisera que, dans le cas d’'une procédure d’opposition, il ne sera pas possible d’exiger
d’autres conditions. Etant donné que le réglement d’exécution n’envisagera pas chaque cas
individuel, il sera difficile d’'empécher I'office de demander des renseignements qui
s’avéreraient nécessaires. Pour terminer, cette délégation a dit que |2 eglene régle
générale qui s’applique a toutes sortes de situations et elle a demandé quelquesaglicat
sur cette disposition.

95. Le représentant de I'AIPPI a fait observer gu'il est difficile de faire des propositions
concrétes a ce stade car ce projet de disposition est nouveau pour tous les Etats membres. Il a
suggéré de laisser l'articg5) entre parentheses et de le rédiger a la forme négative. Il a
suggéré en outre que I'on prenne le temps d’étudier cet article de prés et de formuler des
propositions concréetes en gardant a I'esprit que l'article 8.5) ne traite que d’indications qui n
sont pas exclues par d’autres articles.

96. La délégation de I'’Australie a souligné que cet article ne renvoie pas a laregle 7. Tout

en estimant que la proposition est bonne, elle a néanmoins émis une réserve en ce sens que la
disposition risjue d’ouvrir la porte & de nouvelles exigences qui pourraient affecter d’autres
dispositions. Cette nouvelle disposition relative aux communications devrait s’appliquer a
toutes les communications adressées a un office de propriété intellectuelle. <eeagajouté

ne devra concerner que I'ensemble des procédures applicables devant un office de propriété
intellectuelle, ce qui sera difficile sans qu'il y ait interaction avec les dispositions déja traitées.
Pour terminer, la délégation a dit souscrird@a @roposition visant a accorder plus de temps

aux Etats membres pour réfléchir a cette disposition.

97. Le président a conclu que cette discussion a permis d'établir qu'il faut mettre cette
disposition entre parentheses et donner du temps &g Eeembres afin qu’ils puissent
I'étudier plus en détail avant d’envoyer leurs observations au Secrétariat.
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98. Ladéléegation de I'Australie a approuvé la proposition du président.

99. Le président a résume les délibérations du prejoigr de la session du SCT. Le
comité permanent a examiné en détail les dispositions des alinéas 1), 2), 3), 4) et 5) de
I'article 8, ainsi que la regl&bis

Article 8.6)

100. Le Secrétariat a expliqué que ce qui constitue une adresse adeseetie disposition

dépend de la législation en vigueur dans chaque Etat membre. Cette disposition n’appelle pas
beaucoup d’explications. Le point iii) vise a prendre en compte toute évolution future qui
pourrait obliger une Partie contractante a exigige autre adresse en sus de celle qui

mentionnée aux points i) @), par exemple une adresse de courrier électronique. Pour le
moment, le reglement d’exécution ne prévoit rien de précis en ce qui concerne l@ipoint
S’agissant du point i), I'exgession “address for service” (en frangais “élection de domicile”)

est utilisée dans la version actuelle du TLT alors que I'on a employé I'expression “address for
legal service” (en francais “domicile élu”) dans le PLT.

101. La délégation de I'Astralie a déclaré qu’elle préfere le texte modifie. Le libellé des
points i) et ii) fait clairement la différence entre une adresse ou la correspondance peut étre
envoyée et une adresse satisfaisant aux exigences de la |égislation nationale. Cette
formulation établit donc une distinction plus claire que dans la version actuelle du TLT. Bien
gue le point iii) présente certains avantages, il ne traite pas la question de I'ajout d’autres
conditions, a propos de laquelle la délégation est indécise.

102. La délégation de I'Algérie a souhaité savoir si “une autre personne intéressée” pourrait
étre remplacée par “un mandataire” car c’est un tiers qui intervient la.

103. Le Secrétariat a répondu que ceci devrait étre traité dans le contexaetibéel 1
(Expressions abrégées) car il faut voir si la notion doit étre spécifiquement définie. Cette
expression est utilisée dansReT et a été formulée en termes généraux afin de pouvoir
s’appliquer, notamment, aussi bien a une personne physigaeiga’personne morale.

104. La délégation du Japon a demandé des précisions sur le sens de “legal service” et sur la
différence entre un “domicile élu” et une “adresse pour la correspondance”.

105. Le président a rappelé que cette questceté evoquee par la delégation de I'Australie.
“Domicile élu” renvoie au systeme juridique national des Etats membres.

106. La délégation de I'Australie a ajouté que I'“adresse pour la correspondance” est le lieu
ou des informations de tousdres peuvent étre envoyées alors que le “domicile élu” est le
lieu indiqué dans les documents juridiques lors d’actions judiciaires et quasi judiciaires.
Selon la loi australienne, une “adresse pour la correspondance” peut étre une adresse de
courrier életronique ou une boite postale.

107. La délégation du Canada a déclaré que, dans son pays, il n’est pas nécessaire de faire
appel a un mandataire ou a un conseil pour le traitement ou I'enregistrement d’'une marque
puisque le déposant est habil@éégir lurméme. Par conséquent, seule une “adresse pour la
correspondance” est nécessaire. Dans les procédures d’opposition, en revanche, le recours a
un mandataire ou a un conseil est exigé et il faut donc un “domicile élu”.
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108. La délégatiorde la Yougoslavie a indiqué que, dans son pays, le déposant peut

soumettre une demande sans mandataire, sauf dans le cas des déposants étrangers. Dans les
procédures de révocation, surtout lorsqu’'une marque est enregistrée au titre de I’Accord de
Madrid, si un déposant étranger n’a pas de mandataire local, I'office de propriété intellectuelle
doit communiquer avec lui par I'intermédiaire d’'un mandataire local provisoire qui recevra

les communications. La délégation pense que c’est la raison pour lagetéelistinction est

faite dans la disposition.

109. La délégation de la Chine a déclaré que, en Chine et dans la région administrative
spéciale de Hon¢long, I'indication du domicile Iégal n'a rien a voir avec la désignation d’un
mandataire Iégl mais seulement avec les actions en justice aupres des tribunaux ou des
offices de propriété intellectuelle. L’adresse est considérée comme étant une adresse relevant
de la compétence du territoire ou le jugement peut étre exécuté a la fin de la pecédu

110. La délégation de la Croatie s’est demandé si une Partie contractante peut exiger
n'importe quel type d’adresse et a souhaité savoir si les ppiatis) ont un caractere

cumulatif. Sitel n'est pas le cas, le mot “ou” pourrait étreud¢ entre i) et ii). La délégation

a également suggéré que les mots “un domicile élu” soient remplacés par “toute autre adresse
appropriee”.

111. Le Secrétariat a déclaré que les poiltd) et iii) ne sont pas cumulatifs. Les Parties
contratantes peuvent les exiger en fonction de leur Iégislation nationale.

112. La délégation de I'Australie s’est demandé si cette disposition est placée a I'endroit qui
convient car elle pourrait porter a croire gu’une Partie contractante peut ekigeune de ces
indications dans chague communication adressée a I'office de propriété intellectuelle.

Article 8.7)

113. Le Secrétariat a expliqué que l'article 8.7) (Notification) prévoit un délai qui n'est pas
encore prescrit dans le réeglemergxécution. Les Etats membres sont invités a faire

connaitre leur avis sur le délai approprié en vue de la rédaction d’une régle pour la prochaine
session.

114. Aucune observation n’ayant été formulée, le président est passé a I'8r8gle
(6nditions non remplies).

Article 8.8)

115. Le Secrétariat a noté que le délai visé dans cette disposition devrait également figurer
dans le reglement d’exécution. Le renvoi a I'artibla pour effet que, lorsqu’'une demande

remplit les conditios prescrites dans cet article pour l'attribution de la date de dép6t, la Partie
contractante concernée est obligée d’accorder cette date de dépot et ne peut pas I'annuler pour
non+espect des conditions visées aux alinBea 6), méme lorsque la demanelst

ultérieurement rejetée ou considérée comme retirée en vertu de ces dispositions.

116. Aucune observation n'ayant été formulée, le président a décidé de clore I'examen de
l'article 8 et de passer aux articlé8biset 13er.
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Articles 13biset 13ter

117. Le Secrétariat a expliqué que les articl&bis et 13er sont de nouvelles dispositions,
comme dans I®LT. L’article 13bisoblige les Parties contractantes a prévoir un sursis en
matiere de délais. Ce sursis peut étre accordéladosme d’'une prorogation du délai ou

d’une poursuite de la procédure, et n'est subordonné qu’a la présentation d’'une requéte
conformément aux conditions prescrites a I'alidg¢®au 2) et a la régl®. En outre, le sursis

est subordonné au paiement dettotaxe exigée en vertu de l'alinda Le Secrétariat a
souligné que le sursis visé aux alindgst 2) est réservé au délai “fixé par 'office pour
I'accomplissement d’un acte dans une procédure devant lui”. La procédure devant I'office
n'est pas déhie dans la version actuelle AWLT et pourrait étre définie lorsque

I'article premier (Expressions abrégées) sera examiné. Un exemple de délai fixé par I'office
est le délai imparti pour répondre a un rapport d’examen quant au fond. Il est signalé que
I'article 13bisne traite pas des délais qui ne sont pas fixés par 'office et, par conséquent, ne
s’applique pas aux procédures devant un tribunal. Une Partie contractante peut prévoir les
deuxmodalités de sursis visées aux poiftst ii). Les détais sont précisés dans la re§le

Si la Partie contractante prévoit une prorogation aprées I'expiration du délai visé auijpoint
elle doit prévoir la poursuite de la procédure visée a l'alibga

118. La délégation de la Suisse s’est dite faatnle a I'articlel3biscar il laisse un choix aux
Parties contractantes. La délégation a toutefois souhaité des précisions sur la liste
d’exceptions figurant dans la reddeb), notamment a propos des poiivset v) qui ne
traitent pas de délais fixégpl'office.

119. La délégation du Japon a fait observer que si un délai était accordé pour les droits de
priorité, cela porterait atteinte aux droits des tiers.

120. La délégation du Brésil a fait valoir que le noespect d’'un délai emertu de

I'article 13bisqui ne serait pas assorti de sanctions ne serait pas conforme a la loi brésilienne
et a suggéré que la disposition soit reformulée de facon a permettre d'imposer des sanctions.
Elle a demandé au Secrétariat si la regjl&) pourr@ étre comprise comme donnant aux

Parties contractantes la possibilité de prévoir des sanctions et s’est interrogée sur la possibilité
d’incorporer les exceptions dans le traité plutét que dans le réeglement d’exécution.

121. Pour répondre a la tigation de la Suisse, le Secrétariat a expliqué que les exceptions
figurant a la regl®.5) ne s’appliquent en principe pas aux délais prescrits par la Iégislation
nationale et que, pourtant, des points semblables aux pejrgsv) figurent dans I1€°LT.

122. La délégation de la Suisse a indiqué qu’elle serait favorable a ce qu’un plus grand
nombre d’exceptions soient incorporées dans la redgle

123. La délégation de I’Australie a souhaité des précisions sur la question de savoir si
I'article 13biss’applique aux délais fixés par les offices de propriété intellectuelle pour des
guestions pratiques et non aux délais fixés par la lIégislation nationale.

124. Le représentant dGEIPI, donnant suite a I'intervention de la délégatjaponaise, a dit

que les délais impartis pour les droits de priorité sont généralement fixés par la |égislation
nationale. Il a en outre suggéré que le mot “marque” soit remplacé par “enregistrement d’'une
marque” dans les articleds3biset 13er ainsique dans d’autres dispositions, par souci de
conformité avec I'article premier.
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125. La délégation de I’Australie a indiqué que la disposition vise a limiter la possibilité,
pour les offices de propriété intellectuelle, d'imposer des délais éoppitaires en sus de
ceux qui sont fixés par la législation nationale. En raison de la complexité de cette
disposition, elle a demandé s’il vaut la peine de résoudre ce probléme.

126. Le Secrétariat a pris note de la suggestion de reformulagita par le représentant du
CEIPI concernant les mots “enregistrement d’'une marque”. Pour répondre a la délégation de
I'Australie, il a précisé que cette disposition devrait permettre d’harmoniser les pratiques des
offices de propriété intellectuelle. &n qu’elle soit moins importante dans le domaine des
marques que dans celui des brevets, elle peut s’avérer intéressante pour les titulaires de
marques.

127. La délégation des Communautés européennes, s’exprimant également au nom de ses
Etats membes, s’est interrogée sur la possibilité d’étendre ce traitement aux délais fixés par le
droit positif—en ce qui concerne l'articl&3bis— et a suggeéré que le SCT examine cette idée.

128. A propos de l'articlel 3bis2), le Secrétariat a expligugue cet alinéa oblige les Parties
contractantes a prévoir un sursis sous forme de poursuite de la procédure lorsque le déposant
n'a pas observé un délai fixé par I'office et que la Partie contractante en question ne prévoit
pas la prorogation d’'un délen vertu de I'alinéd))ii). Cette poursuite de la procédure a pour
effet que I'office continue la procédure concernée comme si le délai avait été conforme aux
conditions relatives a la requéte visées aux pa)rdsii) et prescrites a la regle0.1) et2).

129. La délégation du Royaurrigni a proposé que soit incorporée une disposition, qui
pourrait étre facultative, donnant au déposant la possibilité d’expliquer pourquoi il n’a pas
respecté le délai.

130. La délégation de I'Espagne aggéré que I'articlel3bis2) ne constitue pas une
obligation, ce qui donnerait plus de liberté d’action a la Partie contractante, surtout lorsqu'’il
ne peut y avoir poursuite de la procédure.

131. La délégation du Brésil a appuyé la déclarationefgiar la délégation de 'Espagne.

132. La délégation de la Finlande a demandé s'il serait possible de poursuivre la procédure
méme sans que le déposant ait notifié qu’il n’a pas respecté le délai. Cette possibilité est
prévue dans un projet deilsur les marques actuellement en préparation en Finlande.

133. La délégation de I’Australie a exprimé I'avis qu’on affaiblirait cette disposition en la
rendant facultative et a dit préférer qu’elle soit laissée telle quelle, avec des excepiitans
définissent plus précisément.

134. La délégation des Communautés européennes, s’exprimant également au nom de ses
Etats membres, a appuyé l'intervention de la délégation de la Finlande et demandé si cette
disposition ne s’applique qu’aux kdés fixés par les offices de propriété intellectuelle ou porte
aussi sur les délais prescrits par la loi.

135. Le Secrétariat a répondu que I'articleldi8ne traite que des délais fixés par les offices
de propriété intellectuelle.

136. La délégation de I’Australie a suggéré que, a des fins d’harmonisation, il soit envisagé
que cette disposition s’applique également aux délais prescrits par la loi.



SCT/8/7 Prov.
pagel7

137. La délégation des Communautés européennes, s’exprimant aussi au nom @esses Et
membres, a déclaré qu’il conviendrait de préciser dans une note explicative que cet article
devrait étre appliqgué conformément aux législations nationales.

138. Le Secrétariat a dit qu’il appartient au Comité permanent de décider si la pertsdte
disposition doit étre étendue a d’autres délais que ceux qui sont fixés par les offices. Il a
toutefois rappelé que ceci pourrait engendrer, pour certains offices de propriété intellectuelle,
des incompatibilités avec leur Iégislation nationdl® plus, les droits des tiers pourraient

étre mis en péril, comme I'a fait observer la délégation du Japon.

139. Le président a invité les participants a formuler des observations sur I'at8bia3)
(Exceptions).

140. La délégatiorde la Suisse a suggéré que d’autres exceptions soient ajoutées a celles qui
sont déja énumérees dans la régle).

141. Le Secrétariat a proposé qu’un poim de la regled.5) précise expressément que le
sursis ne s’applique pas au droit déopité. Ce dernier est un droit important qui n’est pas
traité dans le docume®CT/8/2 mais qui I'est dans le PLT, dont I'articd& prévoit la
restauration du droit de priorité. Le Secrétariat pourrait présenter un nouveau projet a la
prochaine sessiasi les Etats membres souhaitent qu'il y ait une disposition spécifique sur ce
probleme.

142. A propos de l'article 1Bis.4) et 5), le Secrétariat a déclaré que, en ce qui concerne

l'article 13bis4), une Partie contractante n’est pas tenue daxdigpaiement d’une taxe.

L’article 13bisb) est une disposition qui s’'inspire de dispositions similaires de l'actuel TLT et
interdit aux Parties contractantes d’imposer des conditions autres que celles qui sont indiquées
aux alinéad) a 4). En patrticlier, le déposant ne peut pas étre obligé de déclarer les motifs

sur lesquels la requéte est fondée ou d’envoyer des preuves a I'office. Le Secrétariat a en
outre précisé que le PLT, a I'alinéd, prévoit la possibilité de présenter des observations
lorgju’un refus est envisagé. Une disposition analogue devrait étre incorporée dans le projet
révisé de TLT pour la prochaine session.

143. La délégation de la République de Corée a fait observer que I'utilisation, dans cette
disposition, du mot “mdayen anglais (“peut”) donne aux Parties contractantes la possibilité
d’exiger ce type de condition dans d’autres dispositions. Elle préférerait donc que “may” soit
remplacé par “shall’. La méme remarque s’'applique a I'artct.

144. Le Secréariat a fait valoir que méme avec le mot “may”, aucune Partie contractante ne
peut exiger quoi que ce soit qui ne soit pas prévu dans la disposition ou dans le reglement
d’exécution.

145. La délégation de I'Australie a fait observer qu'’il n’ex@gtas de différence importante
entre “may” et “shall” et a rappelé que le mot “shall” a toujours été utilisé damkTe

146. La délégation du Canada a déclaré que, dans le droit de son pays, le mot “shall” est

assimilé a “must” et a suggéré lsrticle 13bis5) représente une interdiction absolue, que
“may” soit remplacé par “shall”.

147. La délégation de I'Australie, tout en ne se disant pas opposée au remplacement de
“may” par “shall”, estime qu’il doit se faire avec discernementle & suggéré que le
Secrétariat revoie cette question et I'historique de ce libellé pour la prochaine session.
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148. La délégation de la République de Corée a appuyé la suggestion de la délégation de
I'Australie et a rappelé que ce probleme segégalement dans l'artic&5).

149. L’article 13bis4) et 5) n’a fait 'objet d’aucune autre observation. Le président a donc
demandé au Secrétariat de présenter l'arfilier (Rétablissement des droits apres que
I'office a constaté que touta diligence requise a été exercée ou que I'inobservation n’était
pas intentionnelle).

150. A propos de l'articlel3ter, le Secrétariat a expliqué qu'’il oblige les Parties

contractantes a prévoir le rétablissement des droits relatifs a une demaadin

enregistrement lorsqu’un délai n’a pas été observé pour 'accomplissement d’un acte dans une
procédure devant I'office. Contrairement a ce que prévoit I'arti@as, ce rétablissement

des droits est subordonné a la constatation par I'offiae Qien que le délai n’ait pas été

observé, la diligence requise en I'espece avait été exercée ou que le retard n’était pas
intentionnel. En outre, a la différence de I'artidi@bis I'article 13terne se limite pas aux

délais fixés par l'office, bien qeicertaines exceptions soient prévues a l'alizget a la

regle10.3). L’élément de phrase “que cette inobservation a pour conséquence directe la perte
des droits” vise les situations ou I'inobservation d’un délai entraine une perte de droits
touchant & capacité de maintenir en vigueur ou d’obtenir I'enregistrement d’une marque.

151. La délégation de la Chine s’est interrogée sur la nécessité d’'une telle disposition, outre
I'article 13bis dans le domaine des marques. Elle a précisé quedisftesition se comprend

pour les brevets car la nouveauté est un facteur important et une perte de droits équivaut a la
perte définitive des droits de brevet. Dans le domaine des marques, en revanche, le déposant
peut toujours déposer a nouveau sa demande

152. La délégation du Japon a exprimé I'avis que le rétablissement des droits prévu dans
cette disposition risque de ralentir la procédure dans les offices de propriété intellectuelle,
surtout en ce qui concerne les demandes urgentes.

153. La délégation de la Suisse a dit souscrire aux observations formulées par la délégation
duJapon et a fait observer que ce moyen juridique joue un réle mineur dans le domaine des
marques, contrairement a ce qui se passe dans le domaine des brevets.

154. La délégation des Communautés européennes, s’exprimant aussi au nom de ses Etats
membres, a tenu a souligner que si, pour les brevets, la nouveauté et le droit de priorité sont
tres importants, il en va de méme dans le domaine des marques.

155. Le représentant de I'AIPPI s’est dit également convaincu de I'importance de cette
disposition, qu’il considére comme plus importante que I'arti@bis

156. La délégation de la Chine a rappelé qu'il existe des différences entre Iskatégis des
Etats membres. En Chine, la différence entre les brevets et les marques est trés claire, la
priorité étant un élément fondamental pour les brevets et une simple question de procédure
pour les marques.

157. La délégation de I'AIPPI dit qu’elle comprend la préoccupation de la délégation du
Japon a propos du retard dans le traitement des demandes urgentes. C’est la un argument en
faveur de I'articlel3bis. Dans l'articlel3ter, les points), ii) et iii) sont cumulatifs. La

requétedoit remplir les conditions précisées dans ces {oists.
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158. La délégation de la Yougoslavie a noté que I'artitBter.1) impose aux Parties
contractantes I'obligation ferme de prévoir le rétablissement des droits conformément a la
reglel10. Toutefois, le délai prescrit dans la reg@est trop long et engendrera une
incertitude juridique.

159. Le représentant de I'AIPPI a dit trouver aussi le délai trop long. Il a en outre suggéré de
supprimer la regl®.5)iii), qui est plus impdante pour les brevets.

160. La demande lui en ayant été faite, le Secrétariat a resumé les débats concernant la
proposition de poursuite de I'harmonisation des formalités et des procédures dans le domaine
des marques. En ce qui concerne I'dei@.1), les souslinéasa), b) et c) ont été acceptés

qguant au fond. Dans l'articl®.1)d), 'expression “une Partie contractante peut accepter...”
devrait étre remplacée par “une Partie contractante est tenue d’accepter...”. L&g&)abst

une dispsition générale qui permet de supprimer les références aux langues dans d’autres
articles. Dans l'articlé.3), I'expression “du contenu” devrait étre supprimée et I'élément de
phrase devrait étre libellé ainsiaccepte la présentation d’'une communiocatsur un

formulaire”. En ce qui concerne l'artic4), I'expression “exige une signature (aux fins

d’'une communication)” devrait étre remplacée par “exige qu’une communication soit signée”.
L’alinéa5) devrait étre mis entre parentheses. S’agissasmatinéa$), 7) et 8), aucune
observation particuliére n’a été formulée. Le Bureau international rédigera des notes sur cet
article pour la prochaine session.

161. En ce qui concerne les délibérations sur les articldsskd 13er, le Secrétaat a

rappelé, en résume, que ces articles seront révisés de facon a étre clairement différenciés.
S’agissant de I'articld 3bis.3), conformément a la suggestion de la délégation de la Suisse,

une revendication de priorité peut étre ajoutée a la ligieréint a la regl®.5), comme dans le

PLT. Pour la prochaine session, le Bureau international incorporera un nouvel@lieas

I'article 13bis qui autorisera la présentation d’observations dans un délai raisonnable. Une
disposition analogue figur@ans le PLT. En ce qui concerne l'utilisation de “may” dans la
disposition, le Secrétariat fera quelques recherches pour voir s'il existe une distinction nette et
internationalement reconnue entre les mots “may” et “shall”.

162. Le Secrétariat @galement déclaré que la régle 9.4), qui renvoie a I'arfiBleis2), sera
modifiée conformément aux propositions faites par quelques délégations. Le délai devrait
étre de deuxnois a dater de la réception de la notification. De plus, le délai fixé @ans
regle10.2) sera réduit.

163. Enfin, le Secrétariat a confirmé qu’un projet révisé sera publié sur le Forum
électronique du SCT dés que possible aprés la huitegesion, afin que des observations
soient formulées sur les articl8s13dis et 13ter ainsi que sur les regles correspondantes du
reglement d’exécution.

164. En I'absence d'autres observations, le président a clos les délibérations sur le
documentSCT/8/3.

Suggestions relatives a la poursuite du développement du draib@itenal des marques

165. Faisant référence au programme et budget pour I'exercice biennal2Z2®, qui
prévoit la tenue de quatsessions du SCT pour la révision du TLT et I'harmonisation du
droit matériel des marques, le président a rappgeks aux sixieme et septieme sessions du
SCT, plusieurs délégations et représentants d’organisations gouvernementales et non



SCT/8/7 Prov.
page20

gouvernementales ont exprimé le souhait que soient examinées des questions ayant trait a
I’'harmonisation quant au fond des |égighas relatives a la protection des marques.

166. Le Secrétariat a noté que le document SCT/8/3 constitue une premiéere base de
discussion. Les sujets sont traités de maniere assez large pour prendre en compte tous les
systemes existants. Le Seemdat établira un document plus complet fondé sur les
délibérations du SCT en vue de la prochaine session.

167. Le président a invité les délégations a formuler leurs observations de caractere général
sur 'lharmonisation quant au fond des Iégiiglas relatives aux marques.

168. La délégation de I'Australie a expliqué que, la mise en ceuvre du TLT s’étant avérée tres
utile pour les titulaires de marques australiens, on attend des avantages similaires de
I’'harmonisation quant au fond degiélations relatives aux marques.

169. Le représentant de la CCl a suggéré que, dans I'anglais, le terme traditionnel
“trademark” soit remplacé par le mot “mark”, qui correspond au francais et a I'espagnol.

Définition d’'une marque

170. La délégation de I'Uruguay s’est déclarée favorable a I'harmonisation quant au fond des
|€gislations relatives aux marques mais juge prématuré de s’'occuper des marques non
traditionnelles.

171. La délégation de la Yougoslavie a expliqué que I'erarst la publication des marques
sonores et olfactives pose des problémes. Elle a souligné que les offices qui examinent les
motifs relatifs ont une tache impossible lorsqu’il s’agit de déterminer la similitude avec des
droits antérieurs, et ont besoinedtaminateurs spécialisés. Les marques tridimensionnelles
posent également des problémes parce qu’elles doivent étre examinées en regard des dessins
et modeéles industriels. La différence entre les marques et les dessins et modéles tient au fait
gue les pemieres peuvent étre protégées pour une durée indéfinie alors que la protection
accordée aux dessins et modeéles est de 10 @nd5 Pour conclure, cette délégation a dit

gu’elle juge prématuré de discuter des marques sonores et olfactives.

172. La délégation du Japon s’est dite favorable a 'examen des marques non traditionnelles
et a suggéré que les Etats membres aient le choix de les accepter ou non.

173. La délégation de la Barbade s’est dite préoccupée par les nouvelles marqueis et a
I'accent sur les difficultés liées aux marques sonores qui portent atteinte au droit d’auteur.

Elle a invité les autres délégations a décrire leurs expériences en matiére d’enregistrement des
marques sonores et olfactives.

174. La délégatiordes Communautés européennes, s’exprimant également au nom de ses
Etats membres, a déclaré que le réel probléme est moins de définir un signe (qui doit étre
distinctif) que d’étudier dans quelles conditions une marque devrait étre acceptée. En ce qui
concene les marques sonores, elle a indiqué qu’elles ne posent pas de probléme lorsqu'il
s’agit de sons musicaux mais en posent davantage lorsqu’elles ne peuvent pas étre exprimées
graphiquement, comme par exemple dans le cas d’'un aboiement de chien. Statpssa

marques olfactives, le probléme tient au fait qu’il arrive souvent qu’elles soient semblables
dans leur représentation graphique.
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175. La délégation de I’Australie a exprimé I'avis que la définition doit étre large et a ajouté
gu’elle serdifavorable & un examen des conditions a réunir pour I'enregistrement. Ces
conditions devraient étre que la marque soit distinctive et puisse étre représentée
graphiguement.

176. La délégation du Royaurvigni a fait observer gu’il est difficile deeprésenter
graphiquement une odeur. Une affaire concernant les marques olfactives est en instance
devant la Cour européenne de justice.

177. La délégation de I'’Allemagne a indigué que son pays utilise une définition large, qui va
dans le sensall’Accord sur les ADPIC. Les marques sonores sont acceptées en Allemagne
mais non les marques olfactives ou les hologrammes, qui sont difficiles a représenter. Le
Tribunal fédéral des brevets a conclu qu’en principe les marques olfactives peuvent étre
enregistrées, mais que leur représentation graphique demeure un probléme majeur.
L’Allemagne a soumis une affaire a la Cour européenne de justice et la décision qui sera
rendue prochainement clarifiera cette question.

178. La délégation de I'Algée a expligué que son pays élabore actuellement une révision de
la loi sur les marques qui pourrait incorporer les marques sonores. Pour l'instant, le probleme
est que les tribunaux n’acceptent que les preuves sur papier mais non les disquettes ou les
bandes magnétiques. La délégation a également demandé dans quelle classe de la
classification de Vienne les marques sonores peuvent étre enregistrées.

179. La délégation de I'Espagne a dit que la nouvelle loi sur les marques qui entrera en
vigueurle 1*" ao(it2002 prévoit deuxonditions, a savoir que la marque doit étre distinctive et
doit pouvoir étre représentée graphiquement. En Espagne, un petit nombre de marques
sonores ont déja été enregistrées pour des services de la3ffadses marques
tridimensionnelles sont également acceptées, et le principal probléme tient a la ligne de
démarcation avec les dessins et modéles industriels. Les marques olfactives et les
hologrammes ne sont pas acceptés.

180. La délégation de la France a indié que les marques sonores, les hologrammes et les
marques tridimensionnelles sont protégés en France. Des problémes se posent a propos des
marques olfactives. La France attend aussi la décision de la Cour de justice des
Communautés européennes a cetrdg

181. Le représentant de 'INTA a dit que la protection devrait avoir une portée aussi large
gue possible, qui devrait suivre I'évolution de la jurisprudence au plan international. Il ne
devrait pas y avoir de limitation a des types précisrdgques.

182. Le représentant de I'AIPPI a dit souscrire a I'opinion du représentant de I'INTA et a
souligné que la définition pourrait aller plus loin que celle de I’Accord sur les ADPIC en
stipulant que les signes doivent pouvoir étre représegtaphiquement, ce qui est plus large
gue la notion de “perceptibles visuellement”. L’expression “représentés graphiquement” est
utilisée dans de nombreuses lois a propos des margues sonores, des hologrammes et des
marques tridimensionnelles. Seules marques olfactives ne peuvent pas étre incluses dans
cette notion, mais le nombre de marques de ce type est trés limité. Sil'on examine les
statistiques d’enregistrement, les deux tiers des demandes d’enregistrement d’'une marque
concernent des motsnuiers des demandes concernent des marques figuratives et environ 1%
a trait a des marques non traditionnelles. Ce représentant a ajouté que le SCT ne devrait pas
formuler de recommandation tendant a ce que tous les pays acceptent les demandes
d’enregistement de marques non traditionnelles mais devrait plutét émettre des directives qui
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pourraient aider les offices de propriété intellectuelle souhaitant accepter ces marques
lorsqu’ils recoivent ce type de demande.

Motifs appelant obligatoirement un refu

183. Le représentant de I'AIPPI a expliqué que le paiptqui traite des signes qui ne

permettent pas de distinguer les produits et services d’'une entreprise de ceux d’autres
entreprises, a le méme sens que le peingui traite des signegénériques. Selon la

Convention de Paris, les marques descriptives peuvent également étre des marques qui sont
devenues usuelles, par exemple le mot “net”. Ce représentant a en outre suggéré de remanier
la liste des motifs absolus de refus en ajoutarp@iati) “ne peut pas étre représenté
graphiquement” et en reformulant le pointconcernant les signes dénués de tout caractere
distinctif. De toute facon, la liste des motifs appelant obligatoirement un refus ne devrait pas
étre exhaustive.

184. La délégation du Japon s’est dite favorable a un liste non exhaustive des motifs appelant
obligatoirement un refus, pour tenir compte, par exemple, de I'évolution du contexte
commercial.

185. Le représentant de 'INTA a suggéré que soienutgs a la liste trois élémentd) une

disposition générale traitant des cas ou une marque présente avec des margues antérieures une
similitude susceptible de préter a confusionl'@yregistrement de mauvaise foi et

I'affaiblissement d’'une marque noteiment connue et 3 violation de droits antérieurs tels

que le droit d’auteur.

186. La délégation du Canada a appuye la proposition du Japon et a dit préférer une liste non
exhaustive des motifs absolus de refus, laquelle pourrait égalemaneinglelques éléments
traités au paragrapt® (Conflits avec des droits antérieurs).

187. La délégation de la Yougoslavie a appuyé les interventions des délégations du Japon et
du Canada et a ajouté que les offices ont une fonction publiquestjdegrotéger les
titulaires de marques et les consommateurs.

188. La délégation de I'Espagne a expliqué que I’Accord sur les ADPIC fait référence a
I'appellation d’origine en tant que motif absolu de refus, lequel devrait étre ajouté a la liste.

189. La délégation des Communautés européennes, s’exprimant également au nom de ses
Etats membres, a marqué son désaccord avec lestrgigstions formulées par 'INTA.

190. Le représentant de I'AIPPI a expliqué gu'il est raisonnahle kgs offices qui

examinent les motifs absolus se penchent également sur certains points mentionnés par le
représentant de I'INTA, bien qu'’ils soient considérés comme des motifs relatifs. Ce
représentant a souligné que les offices ne devraient pas réamgegistrement de marques
pour d’autres motifs que ceux qui sont mentionnés dans la Convention de Paris et a répété
gu'il préférerait une liste exhaustive de motifs appelant obligatoirement un refus.

191. La délégation de la Fédération de Ressfait observer qu'il est parfois difficile
d’établir une distinction entre les motifs absolus et relatifs. S’agissant des motifs absolus, la
liste devrait étre exhaustive, alors gu’elle ne devrait pas I'étre dans le cas des maotifs relatifs.
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192. Le représentant de I'INTA a expliqué qu’il ne fait pas de distinction entre les motifs
absolus et relatifs. Ce qui importe est la possibilité ou non d’enregistrer la marque.

193. Le représentant de I'AIPLA a dit qu’il conviendrait d’examidamuestion de la
fonctionnalité selon la directive européenne sur les marques.

194. La délégation du Canada a expliqué que la législation de son pays protege, entre autres,
les noms royaux et le nom de la CreRouge, et a demandé si ces signesgrdient étre
ajoutés a la liste.

195. Le représentant de I'AIPPI a répondu que ces signes sont déja protégés par Beeticle
de la Convention de Paris.

Conflits avec des droits antérieurs

196. Le représentant de I'AIPPI a exprimépinion que les motifs relatifs doivent étre

examinés soit par I'office, soit par I'auteur de I'opposition, soit par le tribunal. La liste des
différents motifs relatifs peut étre large. Ce représentant a également signalé qu’a la premiére
ligne du paracaphel0.iii), les mots “au point de créer une confusion” devraient étre

supprimés car une norme a été adoptée en ce qui concerne les marques notoires.

197. La délégation de la Yougoslavie a suggéré que I'on formule de facon plus précise
I'élémentde phrase “comporterait [...] un risque d’affaiblissement de cette marque”, qui n’est
pas clair.

198. Le Secrétariat a expliqué que le paragrap@eloit tenir compte de toutes les situations
existant dans les différentes législations et que @est cette raison qu’il est formulé en
termes généraux.

199. La délégation du Japon a demandé si I'expression “causer un préjudice” concernerait les
noms commerciaux notoires.

200. La délégation de la France a exprimé l'avis que la likte motifs relatifs ne devrait pas
étre exhaustive.

201. Lareprésentant de I'AIPPI a expliqué que le paragrdhii) ne s’applique qu’aux
noms commerciaux notoires.

202. Le Secrétariat a signalé gqu’au paragraftBiav) les noms commeraux sont mentionnés
comme conférant des droits antérieurs.

203. Le représentant de I'AIPPI a confirmé que les deux paragraphes susmentionnés
comprennent les noms commerciaux.
Autres motifs facultatifs

204. Le président a proposé gueprochain sujet & examiner soit celui des motifs facultatifs
de refus.
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205. Le Secrétariat a expliqué que les délibérations pourraient porter essentiellement sur les
conflits entre les dessins et modeéles industriels et les marques, ainsi qléedioé d’auteur
et les marques.

206. La délegation de la Yougoslavie a expliqué que, selon la Iégislation de son pays, tant le
droit d’auteur que les dessins et modéles industriels sont considérés comme conférant des
droits antérieurs et consitient des motifs possibles de refus d’'une marque. L’office de

propriété intellectuelle qui enregistre les marques et les dessins et modéles fera une recherche
pour déterminer s’il existe des conflits possibles. S’agissant du droit d’auteur, I'office de
propriété intellectuelle vérifie aupres de I'office du droit d’auteur. Les conflits entre marques

et droit d’auteur sont tranchés par un tribunal.

207. La délegation des Communautés européennes, s’exprimant également au nom de ses
Etats membres, axprimé I'avis que les dessins et modeles industriels, le droit d’auteur, les
appellations d’origine et les indications géographiques devraient étre considérés comme
conférant des droits antérieurs. Ce principe ne devrait pas étre d’application faeytair

les offices de propriété intellectuelle.

208. La délegation de I'Uruguay a indiqué que l'atteinte aux droits sur un dessin ou modele
industriel protégé ou sur une ceuvre protégée par le droit d’auteur devrait faire I'objet d’'une
enquéte appfondie, surtout en ce qui concerne le critére de nouveauté.

209. La délégation de la Suéde a souligné que, dans 'adide) de la directive des
Communautés européennes, un droit au nom, un droit a I'image, un droit d’auteur et un droit
de popriété intellectuelle sont mentionnés expressément en tant que droits antérieurs.

210. La délégation du Canada a dit estimer que les conflits entre marques et droit d’auteur
constituent un domaine trés intéressant a examiner, et a rappeléproeeietion d’un droit
d’auteur se prolonge de 50 a @f@is apres le déces de la personne concernée. Elle a demandé
si le droit d’auteur sur une ceuvre qui est tombée dans le domaine public peut étre enregistré
en tant que marque.

211. La délégatio de I'Australie a expliqué que le droit d’auteur, les dessins et modeles
industriels et les marques sont protégés de facon différente, et que leurs modes d'’utilisation
ainsi que les droits accordés sont également différents. Il serait donc approptarid&aues

Etats membres dont la Iégislation le permet & s’opposer a I'enregistrement d’'une marque pour
ce motif.

212. La délégation du Royaurddni a évoqué I'affaire Remington portée devant la Cour
européenne de justice, qui établira la disiimectentre marques et dessins et modeles
industriels.

213. La délégation de la France a dit estimer qu’il est important que les dessins et modeéles
industriels, le droit d’auteur et les appellations d’origine figurent parmi les titres conférant des
droits antérieurs.

214. Le représentant de I'AIPPI a confirmé que le droit d’auteur et les dessins et modeles
industriels devraient étre considérés comme conférant des droits antérieurs, et a précisé qu'il
est possible d’accorder une protectiommuative au titre de la marque tridimensionnelle et du
dessin et modele industriel. Le critere a prendre en considération en ce qui concerne la
marqgue tridimensionnelle devrait étre son caractére distinctif.
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Droits conférés par I'enregistrement

215. Le Secrétariat a noté que l'article 16.1) de I’Accord sur les ADPIC définit les droits
conférés. Les sujets a examiner pourraient étre la définition de I'expression “au cours
d’opérations commerciales” et des précisions sur les expressions “risquomfilision” et
“risque d’association”. Pourrait également étre examinée la question de 'utilisation
appropriée des signes notoires que sont “TM” et ®.

216. La délégation du Japon a demandé au Secrétariat si le paradrqihporte également
sur les marques notoires.

217. Le Secrétariat a repondu que le pdihest censé prendre en compte différents cas, dont
celui des marques notoires.

218. La délégation de 'Espagne a exprimé I'avis que les droits conférés par I'eneeggsit

ne devraient pas étre définis uniguement de fagon négative, mais qu’il conviendrait également
de faire état des droits positifs découlant d’'un enregistrement. Un exemple de droits positifs
serait |'utilisation d’'une marque au cours d’opérations cartiales. La délégation a

souligné que les droits conférés devraient également s’étendre a l'utilisation des signes sur
I'Internet, comme cela est mentionné dans le document.

219. Le représentant de I'AIPPI a dit partager le point de vue deliegaéion de 'Espagne et

a expliqué que I'enregistrement confere le droit exclusif d’interdire aux autres d'utiliser la
margue mais confere également un droit positif qui devrait étre affirmé. Ce représentant a
ajouté que, en ce qui concerne I'affaiblissent de la marque ou le préjudice, le

paragraphdA4.ii) prend en compte les marques et il a suggéré d’examiner également les
normes approuveées dans la recommandation commune concernant la protection des marques
notoires. S’agissant des termes “confusieh"association”, qui constituent une question tres
importante, il a précisé qu’en Europe le principe est que le risque de confusion comprend
I'association.

220. La délégation de I'Uruguay a appuyé la proposition de la délégation de 'Espagne et
souligné que la teneur du paragraghse retrouve dans la plupart des législations des pays
d’Amérique latine.

221. La délégation de I'Australie a dit adhérer a I'optique positive proposée par la délégation
de 'Espagne et a suggéré au Bureaerinational d’élaborer plus avant cette idée dans le
document qui doit étre établi pour la prochaine session. Faisant référence a la loi australienne,
cette délégation a expliqué que cetiene prévoit pas de droit positif concernant 'usage du

signe au ours d’opérations commerciales. Elle a donc suggéré une disposition non

obligatoire a cet égard.

222. La délégation de la Yougoslavie s’est demandé si les points i) et ii) devraient étre
cumulatifs et a demandé que ceci soit précisé dans le digitrment. Elle s’est dite favorable
a ce que la question de l'utilisation d’'une marque par un tiersauborisé soit examinée plus
avant et a déclaré que cela devrait constituer un objectif important de I'harmonisation.

223. La délégation de Australie a insisté sur la nécessité d’examiner les différentes formes
d’utilisation mentionnées dans le paragrafibedu documensCT/8/3.
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224. La délegation de la Suede, faisant référence a I'ariclede la directive des

Communautés européess) a indiqué que des termes génériques peuvent étre utilisés au

cours d’'opérations commerciales a condition que cette utilisation soit conforme a des
pratigues commerciales loyales. Elle a en outre mentionné que I'usage non commercial d’'une
marque est aorisé dans de nombreux pays et elle a dit partager I'avis des autres délégations
qui estiment que la question mérite d’étre examinée plus avant.

225. La délégation du Canada a appuyé le principe d’'une fagon positive d’envisager les
droits conféré, bien que cette optique puisse causer certaines difficultés aux pagsadson

law. Elle a en outre appuyé I'idée selon laquelle il faudrait examiner plus avant la question de
I'utilisation d’'une marque.

226. La délegation du Royaurdgni a ditqu’il conviendrait d’examiner la jurisprudence de
la Cour européenne de justice.

227. Le représentant de 'AIPPI a exprimé I'avis que le paragrdighg devrait rester tel

quel. L’article16.1 de I’Accord sur les ADPIC stipule qu’en cas d’'usagen signe identique
pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. Le
titulaire de la marque doit étre en mesure d’intervenir dans ce genre de situation. Ce
représentant a également signalé que les noms génétasigsie les définit la Suéde peuvent
étre utilisés, mais que la question mérite un complément d’examen.

228. La délégation de I'Australie a dit partager I'avis du représentant de I'AIPPI selon lequel
le paragraphé4.i) devrait étre conservé tgliel. Les termes génériques devraient étre
utilisés de telle fagcon qu’ils ne compromettent pas le caractére distinctif d'une marque.

229. La délégation de la Suéde a dit estimer que, en ce qui concerne les termes génériques,
aucune autre conceaph que celle qui a été formulée par le représentant de I'AIPPI et la
délégation de I'Australie ne devrait étre acceptée.

230. Le représentant de I'INTA a exprimé I'avis qu'il faudrait interdire I'utilisation des
marques comme noms génériquesa appuyé les suggestions de la délégation de la Suéde et
de I'AIPPI.

231. Le président a demandé &CT de formuler des observations sur les notions de
confusion et d’association, sur 'usage au cours d’'opérations commerciales et sur I'atilisati
des symbole3M et ®.

232. La délégation de la Yougoslavie a expliqué que, dans son pays, I'utilisation des
symbolesTM et ® n’est ni interdite ni prescrite. 1l se peut que la future loi d& taigoslavie
n'autorise que les titulaires de mampidéposées a utiliser le symb@le

233. La délégation de I'Australie a indiqué que la loi de son pays ne contient pas les notions
de confusion ou d’association. Elle ne contient que des dispositions concernant la réputation
d’'une marque et I'uage au cours d’opérations commerciales. En ce qui concerne I'utilisation
des symbole3M et ®, il serait utile de s’entendre plus largement au plan international. En
particulier, seuls les titulaires de marques déposées devraient étre autorisésraeutilise

signe®. Dans les pays deommon lawcependant, I'utilisation d’une marque est autorisée
sans enregistrement. Cette délégation a ajouté qu’elle serait favorable a un examen des
notions de confusion et d’association ainsi que de I'utilisation detslesTM et ®.
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234. La délegation de la France a signalé que, selon une décision de la Cour de justice des
Communautés européennes, le risque d’association est considéré comme toségpurse

du risque de confusion. En France, il n’existe gdadégislation concernant l'utilisation des
symbolesTM ou ®, mais on constate que ces symboles sont généralement utilisés lorsque le
caractere distinctif de la marque est tres faible.

235. La délegation de 'Espagne a expliqué que, en ce quieare l'utilisation des
symbolesTM ou ®, il n’existe pas de |égislation dans son pays. |l appartient aux tribunaux
de décider si 'utilisation de ces symboles est source de confusion.

236. La délegation de la Belgique a fait observer que la gsioin et I'association sont des
notions tres importantes qui ont causé certains problémes a la Iégislation du Benelux. Elle
s’est dite favorable a des travaux sur ces points, surtout dans le cadre de I'harmonisation des
|égislations.

237. Le repésentant de I'AIPPI a signalé que I'artideD de la Convention de Paris dispose
gu’aucun signe ou mention de I'enregistrement de la marque ne sera exigé sur le produit pour
la reconnaissance du droit a la protection. L’utilisation des symBdiest ® peut donc

n'étre que facultative. En outre, selon la leinham aux Etats/nis d’Amérique, si le

symbole® n’est pas utilisé, cela peut avoir un effet sur les dommaggséts. Le symbol®

est toutefois un outil utile lorsque la marque est enregistigerevanche, le symbolEM ne

signifie rien légalement. Cette délégation suggere donc que l'utilisation de “TM” ne soit pas
encouragée.

238. La délégation des Etatdnis d’Amérique a expliqué que I'enregistrement d’'une marque
ne confere pas dedit dans son pays. C’est |'utilisation dans le commerce qui établit le droit
sur la marque. L'utilisation du symbo est autorisée apres I'enregistrement; des
exceptions sont toutefois prévues lorsque la marque est enregistrée dans d’autres pays.

239. La délégation de I'Australie a dit ne pas souhaiter que I'utilisation du symbdisoit
encouragée mais sera favorable a ce que I'on s’emploie a faire mieux comprendre I'utilisation
de ces symboles, qui devrait étre limitée a certaines ciraonss. La jurisprudence

australienne comprend des cas ou les tribunaux ont pris note de I'existence du syMbole

240. La délégation de I'Uruguay a appuye l'idée d’un examen plus poussé des notions de
confusion et d’association et a indiqué gdans son pays, il n’existe pas de législation
concernant l'utilisation des symbol&#! ou ® et que I'office de propriété industrielle ne peut
pas contrler I'utilisation de ces signes dans le commerce, question qui reléve de la
compétence des tribunaux.

241. La délégation du Canada s’est également dite favorable a ce que I'on poursuive I'étude
de la notion de confusion et de I'utilisation des symbdidket ®. Elle a noté que

I'utilisation de “TM” est plus fréquente lorsqu’il s’agit de marqueastifaibles et a ajouté qu'il
appartient aux tribunaux de se prononcer sur l'utilisation de ces symboles.

242. La délégation de la Fédération de Russie a indiqué que, dans son pays, il n’existe pas de
disposition concernant la confusion. Le tituéaa le droit d’utiliser la marque et d’interdire a

des tiers d'utiliser des marques identiques. La protection des marques notoires est également
prévue. Cette délégation estime qu’il serait équitable d’accorder aux titulaires de marques la
possibilitéd’utiliser le symboleTM pour cellesci. Dans la future loi russe sur les marques,
I'utilisation des symbole3M et ® sera prévue.
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243. La délégation des Etatdnis d’Amérique a indiqué que ce sont les tribunaux qui se
prononcent sur les droit®nférés par les marques.

244. La délégation de la Suisse a dit que la Iégislation de son pays ne traite pas de
I'utilisation des symbole3M et ® mais qu’il serait utile d’examiner la question. Elle a
suggeéré que I'on examine la question de sewaice symbole devrait étre placé car une
marque peut contenir des éléments qui ne sont pas protéges en tant que tels.

245. Le représentant de I'INTA a expliqué que le symbdM est important pour les
titulaires d’'une marque qui ne souhaitensgaregistrer cellei. L'utilisation de ces
symboles dans des publications est tres commode et importante.

246. La délegation de I'Algérie a relevé que le symb@lest de plus en plus utilisé dans le
commerce international. Il est égalemeasstutile pour le programme de contrdle de la
qualité et pour les agents des douanes lorsqu’ils doivent établir qu’un produit n’est pas un
produit frauduleux ou une contrefacon.

247. Le représentant de [ACI a fait observer que le symbaiepermetde montrer aux
consommateurs et au public en général que la marque est protégee. Il a également suggéré
gu'il soit prévu des sanctions pour I'utilisation abusive de ces symboles.

248. Le représentant de I'INTA a exprimé I'avis que I'utilisatidn symbole® devrait étre
autorisée. Il conviendrait également d’examiner les questions des normes d’emballage sur le
marché international et de I'utilisation sur I'lnternet.

Obligation en matiéere d'utilisation, utilisation de la marque

249. Le représentant dCEIPI a exprimé l'avis gu'’il ne devrait pas y avoir d’obligation en
matiere d’utilisation au moment du dépét de la demande, car cela est déja prévu par
I'article 15.3 del’Accord sur lesADPIC. |l s’est demandé s'il fallait conserver cemcipe
dans le document.

250. La délégation de 'Espagne a suggéré gue les circonstances visées au parhguiaphe
(telles que la force majeure) soient précisées. Les critéres ne devraient pas se limiter au fait
gue les circonstances soientépendantes de la volonté du titulaire de la marque mais
comprendre aussi le degré d’importance de ces circonstances. En ce qui concerne le
paragraph®&.iv), en Espagne il n’existe pas de disposition concernant I'annulation d’office
d’'une marque par I'dice. Ce dernier ne demande pas non plus de preuve de l'usage de la
marque lorsque I'enregistrement est renouvelé.

251. La délégation de la Yougoslavie a demandé si la période deisage mentionnée au
point 18.ii) pourrait étre calculée ausspartir du moment ou la marque a été utilisée pour la
derniere fois. Les causes mentionnées au piiourraient étre des cas de force majeure ou
des “actes de Dieu”, la distinction entre ces dewpressions méritant d’étre précisée. En ce
qui concene I'annulation, l'initiative vient généralement d’une partie intéressée.
L’annulation d’office d’un enregistrement par 'office exigerait trop de travail.

252. La délégation du Japon a demandé si la période mentionnée au parat@aphest

calculée a partir de la date de I'enregistrement ou de celle de la derniere utilisation. Dans les
cas ou le titulaire n’a utilisé la marque gqu’une seule fois, cette utilisation interrorghieit

aussi la période de namsage? Cette délégation a en odidieréférence a I'articl®.C de la
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Convention de Paris, qui dispose que I'enregistrement ne pourra étre annulé que I'intéresseé ne
justifie pas des causes de son inaction. En ce qui concerne le paragfqptie a suggérée

que larticle5 de la Recommatation commune de 'OMPI concernant les licences de

marques soit incorporé dans ce paragraphe.

253. La délégation de I'Algérie a indiqué que, dans son pays, seuls les tribunaux peuvent
annuler I'enregistrement mais que I'office n’est pas habdité faire.

254. La délegation des Communautés européennes a dit que la législation communautaire ne
prévoit pas d’annulation d’office par 'office de propriété industrielle et elle a ajouté qu’elle
trouverait préoccupant que cette possibilitéd pogdvue. De plus, la condition relative a

'usage de la marque est précisée par I'artidde3 del’Accord sur lesADPIC Le terme
“indépendantes” figurant au paragrapiii) est trop large car les causes de l'inaction

doivent étre justifiées.

255. Le représentant de 'AIPPI a suggéré que le paragraphsoit supprimé puisque les
dispositions qu’il contient figurent déja dah&ccord sur lesADPIC Le paragraphe 19, en
revanche, devrait étre conserveé.

256. Le Secrétariat a noté gues suggestions figurant dans le document SCT/8/3 sont
fondées sur I&€onvention de Paris ou sliAccord sur lesADPIC mais peuvent néanmoins
appeler des précisions. La période de4usage mentionnée par exemple au paragraptip
variant d’'un pays l'autre, il serait utile d’avoir une conception commune afin que le titulaire
sache quand commence cette période. Le paragephg est censé étre facultatif et permet
aux offices de propriété industrielle d’éliminer de leur registre ce que I'onlkdpebois

mort”.

257. La délégation de I'Australie a dit souscrire au paragralfhdans son ensemble.

S’agissant du poirit), elle a suggéré que le titulaire de la marque bénéficie d’'un délai de

grace avant I'expiration duquel personne nespe prendre de mesures pour agmage. Ce

délai serait calculé a partir de la date de I'enregistrement. Il convient également de répondre a
la question de savoir quand commence le calcul du délai poutusage pendant une période
ininterrompue. Cettdélégation a dit ne pas partager l'avis de I'AIPPI et a indiqué que, bien

gue le paragraph#8.iii) soit analogue a d’autres dispositions de traité, cette mention est
néanmoins nécessaire. Le pawjtprésente certes des difficultés d’ordre pratique nilais

s’agit d’un nouveau sujet qui mérite d’étre examiné. En ce qui concerne leypadtte

disposition relative a I'utilisation de la marque devrait étre exprimée a la forme positive.

258. La délégation de la Suéde a exprimé l'avis que lenp®) ne devrait pas étre
contraignant. L’annulation d’'un enregistrement devrait se faire a la demande de tiers.

259. La délégation de Maurice a dit que la mise en ceuvréldliprésente des difficultés
pour les petits offices de propriété induslie. Il devrait étre tenu compte des besoins
spécifiques de ces offices, tant en ce qui concerne le document SCT/8/23D &/ 3.

260. La délégation du Canada s’est dite favorable a la poursuite de 'examen du
paragraphd8 et a ajouté qukutilisation devrait étre définie de la méme facon dans les
paragraphesbs, 18 et 19.

261. La délégation de la France a appuyé l'avis de la délégation de I'Australie selon lequel il
faudrait conserver le paragraphb@ et indiquer les dispositionzertinentes de la Convention
de Paris et déAccord sur lesADPIC. Elle a également fait référence a l'artidi2 de la
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directive des Communautés européennes, selon lequel le commencement ou la reprise d’'usage
qui a lieu dans un délai de tramsois avamla présentation de la demande de déchéance n’est

pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de
I'usage interviennent seulement apres que le titulaire a appris que la demande de déchéance
pourrait étre présentée€et elément devrait également pris en compte dans le paragt8phe

262. La délegation de la Yougoslavie a appuye les suggestions du Canada et de I'Australie
ainsi que 'idée du délai de tromois formulée par la délégation de la France. Enuie
concerne le paragrapii®, des problemes peuvent se poser a propos de l'utilisation pour des
services. Lorsqu'il s’agit de services, I'utilisation de la marque dans la publicité devrait
suffire. Cette délégation a également souleve la question dé sal/importation parallele
serait considérée comme utilisation d’'une marque.

263. Le représentant de [ACI a dit que, quelles que soient les législations en vigueur,

le SCT devrait, a ce stade, examiner tout ce qui est possible. S’agisspatabraphés, il

est important de définir a partir de quel moment la période deusagje devrait étre calculée.

Le paragraphé8.v) est trés important car le caractere distinctif d'une marque est I'élément
fondamental pour les utilisateurs de la margles offices de propriété industrielle et les
tribunaux. Il conviendrait d’examiner ce critere plus avant afin d’établir des lignes directrices
pour ceux qui doivent s’occuper de marques, qu'’il s'agisse d'utilisateurs, d’offices de
propriété industrie# ou de tribunaux.

264. Le représentant de I'AIPPI a ajouté que, dans certains pays, lorsqu’il y a une procédure
d’opposition, I'auteur de I'opposition doit prouver que la marque n’a pas été utilisée.

265. Le représentant dGEIPI a explgué que les discussions qui ont eu lieu a la session
spéciale dSCT a propos de I'utilisation abusive de noms de domaine ont montré que la
protection des marques non enregistrées demeure un probléeme au regard des Principes
directeurs concernant le réglemeiniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, car
certains pays ne reconnaissent pas les marques non enregistrées. Il serait intéressant, a cet
égard, de savoir ce qui se passe dans les pays qui ne reconnaissent pas ces marques.

266. La délégation de la République de Corée a indiqué que le terme “annulation” a un sens
différent aux paragraphds et 18. Au paragraphks, il faudrait utiliser le terme
“invalidation” au lieu d*annulation”.

267. Le Secrétariat a suggéré qu’un qu@shaire soit distribué aux Etats membres pour
permettre au Bureau international d’établir un nouveau document plus élaboré sur la base du
document SCT/8/3. Ce document plus développé comprendrait des références a la
jurisprudence et aux traités existantgiendrait compte des délibérations de la
huitiemesession sur les questions suivantes
— définition d’'une marque marques non traditionnelles, interface entre les marques,
d’'une part, et le droit d’auteur et les dessins et modéles industrielsyel jseautt;
— motifs de refus;
— droits antérieursexemples présentés par les Etats membres;
— droits conférés par I'enregistremerdptique positive, notions de confusion et
d’association;
— utilisation des symboles “TM” et “®”;
— criteres relatifs a caractére distinctif; termes génériques, utilisation d’expressions
étrangeres;
— marques non enregistrées.
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268. La délegation de 'Espagne a demandeé si le nouveau document sera prét pour la
prochaine session dsiCT en novembre.

269. Le Secrétariat a répondu que, en principe, le document devrait étre envoyé aux Etats
membres a I'avance pour examen a la prochaine sessi8&dyen novembre.

270. La déléegation de I'Uruguay a demandé si le paragr&théu documenBCT/8/3, relaf
au respect des droits, sera traité également dans le prochain document.

271. Le Secrétariat a fait observer que certains point du document SCT/8/3 n’ont pas encore
éte traités, notamment “Respect des droits”, “Possibilité d’enregistrer uneieiarq
“Administration des marques” et “Annulation”. Il a ajouté queSET devrait décider s'il
souhaite que ces points figurent dans le nouveau document.

272. La déléegation de I'Uruguay a dit souhaiter que le paragr@ghéntitulé “Respect des
droits”, figure dans le document plus développé. Elle juge important d’examiner quelques
études faites par le Bureau international.

273. Le Secrétariat a informé IBCT que le Comité consultatif sur la sanction des droits se
réunira en principereseptembr@002 et pourra examiner cette question parmi d’autres.

274. La délégation de 'Egypte a exprimé I'avis que le document plus développé ne devrait
traiter que des paragraphes examinés a la présente session.

275. Le représentarde laCCl a demandé si le document plus développé sera une
combinaison des documents SCT8/2 et SCT/8/3.

276. Le Secrétariat a répondu qu’il n'y aura pas de fusion des documents SCT/8/2 et

SCT/8/3 et a souligné que le document développé sur dhasiocument SCT/8/3 tiendra

compte des délibérations de la présente session et, si possible, des réponses au questionnaire
qui doit étre envoyé aux Etats membres.

277. En ce qui concerne le Comité consultatif sur la sanction des droBgdetariat a

indiqué que les travaux d’organisation de sa prochaine session ont commencé. Cette session
devrait avoir lieu en septembre mais sa date définitive et son nom n’ont pas encore été fixés.
Les Etats membres devraient en étre informés prochainement.

Point 6 de I'ordre du jour indications géographiques

278. Le président a rappelé que les précédents débats sur les indications géographigues ont
été menés sur la base du document SCT/5/3, intitulé “Solutions possibles en cas de conflit
entre @s marques et des indications géographiques et en cas de conflit entre indications
géographiques homonymes”. Apres examen de ce documenirgylaemesession, un

nouveau document (SCT/6/3) a été soumis a la sixiesession, lequel document a été

légérenent révisé et porte désormais la cote SCT/8/4. En outre, un autre document (SCT/8/5)
a été publié en tant qu’additif.

279. Ala demande du président, le Secrétariat a présenté le document SCT/8/4, précisant
gu'il est quasiment identique au docum&CT/6/3, si ce n'est de Iégéres modifications
apportées sur la base d’observations faites par les Etats membres a la derniére session,
notamment

— ajout d’'une ligne a la fin du premier paragraphe;
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—  modification de la deuxieme ligne du paragraghe

—  ajout du paragraphgs;

—  légére modification des paragraphes 92 et 95;

— ajout de la note de bas de pagedd’au paragraphe 105.

280. Présentant le document SCT/8/5, le Secrétariat a rappelé que le document SCT/8/4 fait
la synthese de I'lstorique des indications géographiques, de la nature des droits en la matiere,
des systémes de protection en vigueur dans ce domaine ainsi que de I'obtention d’une telle
protection dans d’autres pays. Lors de la septiéession du SCT, des Etats memboas

décidé que, dans le cadre de la préparation des débats de la hsiéissnan, le Bureau
international devrait établir un document complémentaire traitant des diverses questions
suivantes et notamment de la définition des indications géographiquiespadection d’une
indication géographique dans son pays d’origine, de la protection des indications
géographiques a I'étranger, des termes génériques, des conflits entre des indications
géographiques et des marques et des conflits entre indicationsagéagres homonymes. Le
Secrétariat a indiqué que la question de la définition et de la terminologie applicable constitue
le point de départ des discussions. Comme indiqué aux paragraghésiu document, un
certain nombre de termes ont déja été erppdopar le passé, notammeimdications de
provenance, appellations d’origine, indications géographiques. Ces termes, relevées dans
différents instruments internationaux, s’'inscrivent dans le cadre d’'une optique différente.
Toutefois, la définition desdications géographiques donnée a I'art®1 de I'’Accord sur

les ADPIC semble prévaloir dans les instances internationatasnypris, en I'occurrence, a

la septiemesession du SCT. D’autres définitions des indications géographiques sont
mentionnéesu paragraph®. De I'avis du Secrétariat, le SCT devrait se pencher sur la
question de la définition et de la terminologie applicable sans préjuger, a ce stade de la
discussion, des éventuelles implications juridiques que ces définitions pourraient avoir

281. La délégation de I'Allemagne a déclaré que ces deux documents donnent un apercu trés
complet de la question et constituent une source d’information de premier ordre. Elle est
convaincue que I'examen de ces documents permettra de mieuxerming et cerner les
questions en jeu ainsi que leur portée, étant donné le caractére neutre des informations
présentées, et elle imagine que c’est précisément la raison pour laquelle ce sujet figure a
I'ordre du jour des questions examinées par le SCT.

282. Le Secrétariat a confirmé que c’était effectivement I'objet de 'examen par le SCT de ce
point de I'ordre du jour.

283. Le président a invité les participants a formuler des observations sur le cHagiire
document SCT/8/5.

284. La délégation de la Yougoslavie a dit que la question de la définition des indications
géographiques souléve de nombreux problémes, non seulement du point de vue linguistique
mais aussi en ce qui concerne les conséquences juridiques de ces défirligsrproblémes
tiennent a l'utilisation de I'expression “indications géographiques” dans I’Accord sur les
ADPIC alors que cette expression était auparavant employée a I'OMPI dans une acception
générale englobant les indications de provenance et lefappes d’origine. Trois accords
internationaux différents donnent trois définitions différentes des droits visés et chacun de ces
droits a son propre objet et une étendue de la protection différente. La délégation de la
Yougoslavie propose par conséqud’adopter le terme “indications d’origine géographique”.
L’alternative consiste a employer I'expression “indication de provenance” au sens générique
du terme, dans la mesure ou les indications géographiques et les appellations d’origine entrent
dans lacatégorie des indications de provenance. De l'avis de la délégation de la Yougoslavie,
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le Secrétariat doit, a I'avenir, employer I'expression “indications d’origine géographique”
comme une expression recouvrant pratiquement toutes les acceptions elasgstermes
appellations d’origine, indications de provenance et indications géographiques.

285. La délegation de I'Argentine est d’avis qu’il n’est pas opportun que le comité cherche

de nouvelles définitions. Aprés avoir fait la synthése depgsitions faites par les Etats

membres de 'OMC, le secrétariat de cette organisation doit faire face aux problemes que pose
la multitude des définitions en vigueur aux niveaux national, régional et international. La
délégation a, quant a elle, une grédnce pour 'emploi de la définition figurant dans I’Accord

sur lesADPIC, car celleci s’applique au plus grand nombre d’Etats membres d’un accord
multilatéral. De son point de vue, la définition énoncée a I'arddel de I'’Accord sur

lesADPIC doit &re considérée comme la définition de référence.

286. La délégation de la Yougoslavie a précisé que sa proposition avait pour seul objet
d’appeler I'attention de 'OMPI sur le point visé. Selon elle, la définition des indications
géographiques qdigure dand’Accord sur lesADPI@st trés proche de celle de
I'appellation d’origine qui figure dans I’Arrangement de Lisbonne, donp@@s sont
membres, mais son champ d’application est moins étendu que celui de I'appellation
d’origine” au sens déArrangement de Lisbonne. La délégation a souligné qu'il existe
trois accords internationaux et traigfinitions différentes portant sutes appellations
d’origine, les indications géographiques et les indications de provenance. Selon elle, les
appelhtions d’origine et les indications géographiques font partie des indications de
provenance, bien que celtesne puissent pas toutes prétendre a la protection au titre des
indications géographiques, qui, eHe®mes, ne peuvent pas toutes prétendrepadiection
au titre des appellations d’origine.

287. La délégation des Communautés européennes, s’exprimant également au nom de ses
Etats membres, a dit souscrire aux observations formulées par la délégation de I'Argentine,
précisant que méme sifffrents termes existent, la définition donnée a l'art®1 de

I’Accord sur lesADPIQoit faire office de dénominateur commun. Les Communautés
européennes assurent la protection des indications géographiques et des appellations d’origine
dans le cark de leur |égislation. Le document SCT/8/5 aborde cette question de facon
pertinente et offre une bonne base de discussion. La délégation est d’avis que les discussions
menées dans le cadre du comité doivent avoir comme base de référence la défimtien d
I'article 22.1 del’Accord sur lesADPIC car celuici traite de deuxléments importants, a

savoir les liens objectifs et la réputation. La définition doit fournir les éléments a partir
desquels la protection des indications géographiques paueraéléborée et celle qui figure a
l'article 22.1 del’Accord sur lesADPIC satisfait a cette exigence.

288. La délégation de I'Allemagne a dit souscrire aux propos des délégations de I'Argentine
et des Communautés européennes. Elle croit plauasl comprendre que dans le contexte du
Conseil deADPIC I'emploi d’'un autre terme, aussi neutre que possible, a été proposé pour
des considérations d’ordre pratique. Elle a fait observer que les paragtapi®edu

document peuvent étre examinés sdaax angles la description de la terminologie en

vigueur et les perspectives d’évolution du systéme. Les ar@2@ext 23 dd’Accord sur

lesADPIC conférent une protection qui se situe a deiveaux différents tout en employant

la méme terminologiegn I'occurrence I'expression “indications géographiques”.

L’application d’une Iégislation assurant une protection a différents niveaux et utilisant des
termes différents pour désigner chaque type de protection peut s'imaginer mais la délégation
pense queette question est quelque peu prématurée. En conclusion, elle a déclaré appuyer la
proposition faite par les Communautés européennes d’utiliser la définition donnée a
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I'article 22.1 del’Accord sur lesADPIC comme base de référence des discussions au sei
du SCT.

289. La délégation des Etatdnis d’Amérique a fait observer que les documents SCT/8/4

et5 ne donnent aucune indication précise quant a l'orientation a suivre et qu’elle s’associe
aux observations faites par les délégations de I'Alleneagle I'Argentine et des

Communautés européennes quant a la démarche a adopteS@RAF Bn ce qui concerne les
questions de définition et de terminologie. EET peut envisager d’autres travaux en ce qui
concerne les indications géographiques, maigil commencer par la question de base, qui
consiste a définir 'objet pouvant prétendre a une protection au titre des indications
géographiques. A cet égard, les documents SCT/&B4letinent une réponse différente a

cette question. La délégation a@utre soulevé la question de la protection, a titre

d’indications géographiques, des noms de pays, des localités, des noms historiques, des noms
de lieu, des devises, des signes en tdaisensions, des expressions et désignations renvoyant

a des endroitgui n’existent plus. Elle a par ailleurs souligné que de méme qu'’il existe une
interprétation internationale uniforme de I'objet visé par la protection dans le domaine des
marques, du moins en ce qui concerne les mots, expressions, dessins ou modeles et
associations de couleurs, ou les marques de services il faut avoir une interprétation commune
de ce que le comité entend par indications géographiques. Elle a donc proposé de s’entendre
sur ce qui peut faire I'objet de la protection a titre d’'indicatiogsgraphiques, du point de

vue de la propriété intellectuelle, en veillant a ne pas entreprendre de travaux déja effectués
par 'OMC. Les travaux de cette organisation sont fondés sur les échanges commerciaux et
naturellement orientés en conséquence. @3MPI, en revanche, le débat sur les indications
géographiques pourra étre mené sur la base de principes relatifs a la propriété intellectuelle.
En conclusion, la délégation a dit estimer que la définition des objets remplissant les
conditions requises powne protection a titre d’indications géographiques doit étre élaborée
sur la base de la définition donnée a l'arti22. 1 del’Accord sur lesADPIC.

290. La délégation de I'Australie, notant que les documents mettent en évidence un certain
nomlre de questions, a dit partager les observations faites par les délégations des
Communautés européennes, de I'Allemagne, de I'Argentine et desUias’ Amérique

selon lesquelles la définition figurant dafsccord sur lesADPIC constitue une bonne bas

de référence, méme si la terminologie employée dans d’autres accords internationaux est
différente. C’est pourquoi il peut parfois s’avérer opportun de faire spécifiquement référence
a ces autres termes. Dans ses observations, la délégation des Carr@n@uaopéennes met

en avant les éléments que sont le lien objectif et la notoriété. La pertinence de ces
deuxquestions dans diverses lois est importante. La délégation a noté qu’avant I'adoption de
I’Accord sur lesADPICbon nombre de pays n’assurarg pas la protection des indications
géographiques. Lors de la mise en ceuvre des dispositioret decordelatives aux

indications géographiques, beaucoup de pays ont utilisé la définition énoncée a [2&ticle
comme base de référence pour I'élaltimade leur Iégislation, sans approfondir les questions
comme celles des liens objectifs ou de I'étendue de la protection en la matieBCTLe

pourrait également se pencher sur le probléeme que pose le fait de prouver que tel produit jouit
d’'une notoriéé particuliére en raison de son origine géographique. Dans ces circonstances, la
délégation pense, comme la délégation des Hiais d’Amérique, que le comité devrait
examiner, pour commencer, la question de I'objet visé remplissant les conditoingesequis

pour une protection a titre d’indication géographique.

291. La délégation de Stianka a indiqué gu’elle ne partage pas la plupart des opinions

émises par les délégations qui ont pris la parole, mais elle pense néanmoins que les documents
de I'OMPI sont trés utiles et que la définition qui figure d&dscord sur lesADPIC

constitue une bonne base de référence. Elle a rappelé que dans la loi type de 'OMPI de 1975
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(loi type pour les pays en développement concernant les appellations d’otifise e

indications de provenance), en vigueur dans certains pays, les indications géographiques
relevent plutdt des appellations d’origine. Antérieurement, ces pays se référaient a des
indications de provenance. Pour la délégation, la portée de la d#iidies indications
géographiques se situe entre ces deotkons. Lorsqué&Accord sur lesADPIC est entré en
vigueur, les pays en développement ont été invités a intégrer ses dispositions dans leur
législation. De ce fait, la plupart d’enteaix ont enployé la définition énoncée a I'artick2.1
decet accord La délégation a souligné que les travaux3{tiT ne doivent pas compromettre

la mise en ceuvre actuelle des dispositions en question par les pays en développement. Par
ailleurs, elle se demandaeilg’eléve bien du mandat du comité de décider de ce qui peut ou
non faire I'objet de la protection des indications geographiques, estimant qu’il appartient aux
différents Etats d’en décider dans le cadre de leur Iégislation.

292. La délégation diCanada a fait siennes les observations formulées par les délégations
des Communautés européennes, de I'Argentine, des Biassd’Amérique et de Silianka

selon lesquelles l'articlg2.1 del’Accord sur lesADPIC constitue une bonne base de
référence.

293. La délegation du Mexique a appuyé les observations faites par la délégation de

la Yougoslavie. L'un des principaux problémes en ce qui concerne la définition des
indications géographiques est qu’elle n'a pas le méme contenu a 'OMC et a 'OMPI.
Toutefois, la délégation pense que la définition énoncée Idarsord sur lesADPIC est plus
largement acceptée a I'échelon mondial. Comme indiqué par la délégatiolYdaedaslavie,

la définition des indications géographiques, telle qu’énoncéeldarsord sur lesADPIC,

recouvre la définitiordes indications de provenance et celle des appellations d’origine.
Prenant I'exemple d’'un panier d’ceufs, la délégation a illustré ses propos en expliquant que le
panier correspond aux indications d’origine géaphique, le jaune de I'ceuf aux appellations
d’origine, le blanc aux indications géographiques et la coquille aux indications de provenance.

294. La délégation du Guatemala a déclaré que la définition des indications géographiques a
prendre en cmpte doit étre celle qui figure a I'artic2.1 del’Accord sur lesADPIC. Par

ailleurs, elle a souligné I'intérét qu’elle porte a la réalisation d’une étude sur les notions de
liens objectifs et de réputation. Ces deux éléments trés importants dinidialédes

indications géographiques énoncées datxord sur lesADPIC permettent de déterminer ce

qui est une indication géographique et ce qui ne l'est pas.

295. La délégation de I'’Argentine a déclaré qu’en ce qui concerne les indicateons d
provenance elle ne voit pas quel élément ayant trait a la propriété intellectuelle ce concept
protege. En outre, comme mentionné au paragrdphedocument SCT/8/4, les indications

de provenance sont apposées sur des produits, indépendamment désistgaets de ces
derniers; par conséquent, elles ne répondent pas aux critéeres de la définition donnée dans
I’Accord sur lesADPIC La délégation a ajouté que I'expression “made in” (“fabriqué en”),

par exemple, ne confére aucune protection particut@&eyant d’un droit de la propriété
intellectuelle. A cet égard, il serait intéressant de relever les différences qui existent entre, par
exemple, les indications géographiques et les régles d’origine pour ce qui est des produits
fabriqués a I'étrangerSelon la délégation, le probleme de fond relatif a la définition est de
déterminer le champ d’application de la protection avec précision. Appelant I'attention sur la
deuxiemephrase du paragrapi® du document SCT/8/5, elle a dit partager le pointde v

qui y est exprimé, a savoir que “les produits sur lesquels figure une indication géographique
doivent nécessairement provenir d’'un lieu déterminé”. C’est la I'’élément primordial qu’il
convient de prendre en considération pour définir le caractérasejuement protecteur des
indications géographiques, car c’est ce lien entre un lieu et un produit qui permet de définir
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l'indication géographique et d’offrir une protection a ce titre. La délégation a fait observer
gu’il n’est peutétre pas appropriéedparler de liens “objectifs” dans la mesure ou ces derniers
sont interprétés et déterminés par la Iégislation nationale propre a chaque pays, aspect dont il
importe de tenir compte.

296. La délégation des Communautés européennes, s'exprimantaussm de ses Etats
membres, a répliqué que chaque pays peut, dans sa Iégislation, avoir une définition différente
et conférer un niveau de protection différent, mais que I'important est d’établir une référence
commune qui permette aux Etats membresatafrendre que la protection conférée aux
indications géographiques I'est sur une base identique. La définition qui figure a I'@2idle
del’Accord sur lesADPIC doit par conséquent faire office de dénominateur commun. La
guestion de savoir comment ttre en ceuvre la définition en tenant compte des différentes
composantes des systemes en vigueur est du ressort de chaque pays. Siles conditions de la
définition sont remplies, la protection peut alors étre accordée. L'important aux yeux de la
délégatim est, tout d’abord, que chaque Etat membre protége les indications géographiques,
guel que soit le systéme choisi et, dans un deuxitamgps, que dans le cadre du mécanisme

de protection, les autorités compétentes veillent a ce que les conditions diaitzodésoient
remplies. Chaque Etat est libre de mettre en ceuvre la définition consacrée dans sa législation
de la maniére la plus appropriée compte tenu de ses propres orientations, pour autant que ce
faisant il satisfasse aux exigences requises ematiere. La délégation a ajouté qu'il serait
intéressant d’étudier dans quelle mesure les différents systemes de protection, en particulier
ceux qui ont trait a la certification ou aux marques collectives, se prétent effectivement a une
vérification attegant du respect des éléments constitutifs de la définition. Elle a conclu qu’a
défaut d’'une application rigoureuse de la définition, le consommateur ne pourrait bénéficier
d’une information correcte sur le produit.

297. La délégation de la Républe tcheque a déclaré que l'artid@.1 de I'’Accord sur les

ADPIC est un bon point de départ pour la discussion. Toutefois, comme ['a fait observer la
délégation de Sri Lanka, ce n’est pas le moment opportun pour aborder la question des objets
qui peuvet prétendre a une protection au titre des indications géographiques. Une étude
relative aux liens objectifs ne constituera pas une bonne base de discussion parce qu’elle
pourrait porter préjudice aux pays qui entreprennent actuellement la mise en daavre d
systéme de protection des indications géographiques.

298. La délégation de la République de Corée a fait valoir que la définition figurant a

I'article 22.1 de I’Accord sur les ADPIC doit servir de base de référence dans la mesure ou les
Etatsmembres de 'OMC sont liés par I'accord en question. La République de Corée a
récemment mis en ceuvre un systeme d’enregistrement des indications géographigues mais
s’est heurtée a des difficultés quant a l'interprétation juridique des dispositions oed.acc

Elle estime donc qu'il serait trés utile de définir précisément le terme “indications
géographiques” au sens de l'arti@2.1 de I’Accord sur leaDPIC.

299. La délégation de la Yougoslavie, réagissant aux propos tenus par la délégation de
I’Argentine, a fait observer que la protection des indications de provenance n’est plus a
démontrer. L’Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance
fausses ou fallacieuses sur les produits, qui lie plus de tparyte conére une protection de

haut niveau aux indications de provenance. De fait, en vertu de l'une de ses dispositions, les
Etats membres ne peuvent importer de produits portant une indication de provenance fausse
ou fallacieuse et sont tenus de procéder aisiesdes produits en question qui entreraient

dans le pays. Cet accord prévoit également une protection complémentaire en ce qui concerne
les vins.
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300. La délegation de la Roumanie a dit partager I'avis des délégations qui proposent que
I'article 22.1 de I’Accord sur les ADPIC soit le point de référence de la discussion.

301. La délégation des Communautés européennes, s’exprimant aussi au nom de ses Etats
membres, a réaffirmé que I'important est que les éléments de la définition sage@hm

ceuvre dans le cadre des différents systemes et mécanismes de protection. Cela étant,
l'interprétation des différents éléments de la définition doit relever de la Iégislation des Etats.
S’interrogeant sur la fagon dont le Secrétariat pourrait dosuiée a cette question, la

délégation a émis le point de vue selon lequel le débat sur la définition devrait viser a
différencier les divers mécanismes de protection en vigueur et a déterminer la facon dont les
éléments de la définition sont mis en ceuvre.

302. La délegation de la Bulgarie, partageant la préoccupation soulevée par la délégation des
Communautés européennes, estime, a l'instar des délégationsl@m&iet de la

République tcheque, qu’il appartient aux autorités judiciaires ndésmge décider,

conformément a leurs pratiques, des questions liées a I'objet de la protection, aux critéres
objectifs et a la notoriété. Elle n’est pas convaincue que le SCT soit I'instance appropriée
pour débattre de ces questions.

303. La délggation de SriLanka a dit partager I'avis de la délégation des Communautés
européennes en ce qui concerne l'artk®el de I’Accord sur les ADPIC, a savoir gu'il

fournit les éléments a prendre en considération au titre de I'objet de la protection. kdAcco
sur les ADPIC énonce les normes minimales. Conformément au principe fondamental qui a
toujours guidé le SCT, l'interprétation des termes de la définition devrait étre laissée a
I'appréciation des Etats membres. La délégation n’est pas favorabl&a tjige le SCT

examine cette question car elle estime que cela ne releve pas de son mandat. En outre, des
études entreprises par I'OMC a propos de la mise en ceuvre de la sedédiAccord sur les
ADPIC fournissent des orientations quant aux différeytgémes et pratiques en vigueur

dans les Etats membres. La délégation a réaffirmé que la définition qui figure dans I'Accord
sur les ADPIC fournit déja les criteres de choix.

304. La délégation des Etatdnis d’Amérique a rappelé qu'’il faut, po commencer

I'examen de cette question, définir I'objet visé par la protection au titre des indications
géographiques. C’est plus ou moins ce qu’a fait le SCT lorsqu’il a examiné, en ce qui
concerne le droit des marques, les différents types de mardmemetection qui pouvait leur
étre accordée. La délégation a fait observer gu'il est tres important pour le SCT d’avoir une
interprétation commune de I'objet de la protection. Il est capital de comprendre ce a quoi
renvoient ces éléments et la meilledacon d'y parvenir est de définir ce qu’est une
indication géographique. La délégation estime toutefois, a I'instar de la délégation de la
République tcheque, qu'il est peétre prématuré d’examiner la question des liens objectifs,
en dépit de l'intéréque présenterait un débat a ce sujet, avant de déterminer quel peut étre
I'objet de la protection.

305. La délégation de I'Australie a fait observer que les interventions des membres du SCT
montrent que les sujets de débat ne manquent pasradiseomité et que des questions

comme celle portant sur la définition énoncée a I'art2el de I’Accord sur les ADPIC, celle

du “lien objectif’ ou de la “réputation” sont, comme le soulignent de nombreuses délégations,
importantes. Elle a ajouté quatticle 22.1 de I’Accord sur les ADPIC laisse de nombreux
points sans réponse et estime, elle aussi, qu'’il ne reléve pas du mandat du SCT de définir la
teneur de cet article.
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306. La délegation de la Yougoslavie a dit souscrire aux propos déléydtion de
I'Australie.

307. Le président a invité les membres du comité a faire des propositions quant a la suite a
donner a cette question.

308. La délegation de I'Australie a fait savoir qu’elle doute que le SCT puisse aller plus
avant dans I'étude de cette question au cours de la présente session.

309. La délégation de la Bulgarie, appuyant la délégation de I'’Australie, estime que le SCT
ne doit pas davantage s’étendre sur la question de la définition mais envisagerbdifssi
d’y revenir ultérieurement.

310. La délégation de I'Argentine a indiqué qu’elle ne voit aucune objection a ce que le
comité aborde la question des liens.

311. La déléegation des Communautés européennes, s’exprimant également de sesn

Etats membres, a fait observer qu’il reste d’autres points du document SCT/8/5 & examiner et
a proposeé que le débat sur la fagon dont les différents systemes de protection mettent en
application la définition de I'articl@2.1 de I'Accord sur leaDPIC soit reporté a une date
ultérieure.

312. Le président a proposé d’entamer le débat sur la protection des indications
géographiques dans le pays d’origine et a invité les membres du SCT a faire part de leurs
observations.

313. La déléeation de la Suisse a noté que, comme mentionné dans le document SCT/8/5, la
protection dans le pays d’origine introduit une notion liée a la territorialité, qui doit étre
laissée a la discrétion des autorités nationales. Elle a fait observer que ldiproties
indications géographiques est trés souvent conférée par le biais d’'une procédure
d’enregistrement ou en vertu d’'une loi ou d’un décret particulier, mais qu'’il existe aussi des
alternatives plus souples et plus économiques. C’est par exempkede ¢a protection
suigenerisque la loi confére aux indications géographiques sans recourir a un quelconque
mécanisme d’enregistrement, créant ainsi une présomption de protection des indications
géographiques. Ce type de protection permet a I'utilisdégitime d’'une indication
géographique de saisir les tribunaux et, ainsi, de défendre directement ses droits. La
délégation a reconnu que la protection des indications géographiques par le biais d’un
enregistrement présente de sérieux avantages d’prdtigue, notammentpublicité de
I'indication géographique enregistrée ou information sur la zone géographique et les
caractéristiques du produit. Ces deayges de protection sont complémentaires et peuvent
étre associés. La délégation a noté quedleudhent ne traite pas de fagcon détaillée de ces
méthodes de protection qui ne reposent pas sur I'enregistrement et elle a proposé d’inclure
dans le document des explications concernant cette forme de protegigemeris Enfin,

elle a fait observer qukexemple donné au paragraph® du document SCT/8/5 constitue un
cas tres isolé en Suisse.

314. La délégation de I'’Argentine a indiqué que le paragraphiéemoigne de I'équilibre

gu'’il doit y avoir entre les producteurs, les consommateursadntinistration et elle a fait

valoir que cet équilibre doit prévaloir sur le plan des discussions et de la protection des
indications géographiques. Elle a demandé des éclaircissements en ce qui concerne le type
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d’éléments ou de liens requis pour I'obtiem d’'une protection au titre d’une indication
géographique a I'étranger et s’est demandé si les normes de I'lSO et les indications
géographiques étaient utilisées a des fins analogues.

315. La délegation des Communautés européennes, s’expréggal@ment au nom de ses

Etats membres, a appuyé les observations faites par la délégation de la Suisse en ce qui
concerne la territorialité. Il aurait dQ étre précisé au chaplitidu document que la définition

doit étre laissée a I'appréciation desa@ites nationales, au méme titre que la notoriété
s’apprécie sur la base de l'indication géographiquereigne. La délégation a souligné que

la protection a pour objet de protéger un produit en tant qu’indication géographique, parce que
ce produit satisfit a 'ensemble des élements de la définition, et non d’empécher la
commercialisation d’autres produits.

316. La délégation de I'Australie a noté que la question de la territorialité est importante et
gu’elle est liee a la question des exceptioRPar exemple, une indication géographique peut

étre un terme générique dans tel pays mais pas dans tel autre. La question des exceptions
autorisées du fait d’'un usage antérieur reconnu devrait également étre examinée. En outre, la
délégation pense quisera difficile de bénéficier de la protection au titre d’une indication
géographique si cette protection ne peut étre accordée a I'étranger. A cet égard, elle aimerait
savoir comment d’autres pays mettent en application les exceptions prévu¢é&dansd sur
lesADPIC. Se référant au paragraph@ du document, elle a fait observer gu'il existe des
approches nationales trés différentes en ce qui concerne le fait que les produits protégés par
une indication géographique doivent nécessairement étreiggalduns un endroit particulier.

317. La délégation de I'’Argentine a dit partager le point de vue de la délégation de
I’Australie sur les questions de la territorialité et des exceptions, notamment en ce qui
concerne les termes génériques. Emelitimporte a ses yeux de savoir comment le
paragraphd0 est interprété par d’autres pays et comment la définition des indications
géographiques figurant dah&ccord sur lesADPIG@ été utilisée dans les accords bilatéraux.
Elle aimerait savoir paailleurs si les criteres énumérés au paragrdphfont partie

intégrante de la protection. Enfin, elle pense qu'il faudrait également donner des précisions
guant aux regles d'origine et d’étiquetage, dans le contexte de la protection au titre des
indicaions géographiques.

318. La délégation de la Yougoslavie a fait siennes les observations faites par les délégations
de I’Australie et de I'Argentine. Le lien entre le produit et le lieu de production, comme

indiqué a la derniere phrase du pargural0, est primordial en ce qui concerne les

appellations d’origine et les indications géographiques. Pour ce qui est de I’Arrangement de
Lisbonne, la délégation estime que les criteres énoncés dans cet instrument sont trés précis et
encore plus strictsElle a expliqué gu’en Yougoslavie, I'approche adoptée est analogue a

celle de la France ou tant I'élément géographique que les caractéristiques du produit lié a un
endroit sont pris en compte. Elle aindiqué en outre que les appellations d’origise et le
indications géographiques sont liées a certains territoires et que cette approche doit prévaloir.

319. La délégation des Communautés européennes, parlant aussi au nom de ses Etats
membres, a souscrit aux derniéres observations des délégatiangalegoslavie et de la

Suisse selon lesquelles, comme pour tous les droits de propriété intellectuelle, la notion de
territorialité est I'élément central de la protection. La protection des indications
géographiques repose essentiellement sur le lige @produit et la région géographique,

gue ce lien soit établi objectivement ou fondé sur une réputation. Quant aux normes de I'lSO,
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cette méme délégation a dit qu’il ne s’agit pas de droits de propriété intellectuelle. Ces
normes définissent les @atéristiques d’un produit, tout comme le Codex pour I'élaboration
d’un produit, et n’ont rien a voir avec une région géographique.

320. La délegation de la France a répondu aux délégations de I'’Argentine et de la
Yougoslavie a propos du paragradtv, qui concerne les produits vinicoles et les appellations
d’origine protégés en France. Elle a précisé que le vin est en France le premier produit a avoir
été protégé par des appellations d’origine, et que ce secteur est réglementé depgis I6&s
appellations d’origine des vins sont réglementées par décret ministériel, définissant une région
géographique et précisant les conditions de production applicables. Il en va de méme pour
d’autres produits. En ce qui concerne les regles d’hygiéne ablesesiSO, cette méme
délégation a estimé, comme la délégation des Communautés européennes, que I'étude de ces
guestions ne releve pas du SCT. Elle a déclaré en conclusion que I'indication géographique
repose sur le caractére typique du produit et norlesumesures sanitaires, qui n'ont aucune
incidence sur les particularités des produits-eu&mes, et n’ont donc pas a étre examinées

par le comité.

321. La délégation de I'Australie s’est associée a la délégation de I'’Argentine en
s’interrogeansur le lien entre indications geographiques et normes 1ISO. Selon cette
délégation, il faut aussi prendre en considération les liens entre les regles d’origine et les
indications géographiques. Cela revient a se demander si la définition des ADPIQ@egige
toutes les opérations de production d’un produit muni d’une indication géographigue aient
lieu au méme endroit. A ce propos, la délégation australienne a cité 'exemple d’une affaire
portée recemment devant la Cour européenne de justice en ce garm@iejambon de

parme, qui souleve, entre autres questions, celle des régles d'origine. Elle a ajouté que, bien
gue le SCT ne soit sans doute pas I'organe indiqué pour résoudre ces problemes, il ne faut
néanmoins pas perdre de vue les liens entre Wisations géographiques et ces autres
domaines.

322. La délégation de Stianka a dit que la terminologie employée par le comité semble
préter a confusion. En ce qui concerne le paragrdphd faut distinguer les appellations
d’origine et lesindications géographiques. Le document SCT/8/4 traite longuement de la
portée de ces différents termes. La définition des indications géographiques est plus large que
celle des appellations d’origine car elle vise des indications alors que les appsllatio

d’origine renvoient a des conditions particuliéeres. Comme il est indiqué au paradraphe
d’autres criteres doivent étre observés pour qu’'une appellation d’origine puisse étre protégée.
Les signes qui pourraient étre utilisés pour désigner une régiaont pas nécessairement
compris dans la définition de I'appellation d’origine. La définition de l'indication

géographique figurant dans I’Accord sur les ADPIC laisse une certaine latitude aux pays pour
protéger des produits pouvant étre considéréseemelevant des indications géographiques,
sous réserve de certaines exceptions. En ce qui concerne la deligigendu paragraph&0,

cette délégation a dit que toutes les opérations de production doivent étre regroupées dans le
méme pays. Le SCT devegpprofondir cette question compte tenu des différentes pratiques
suivies par les pays, sans toutefois préciser les opérations minimums a effectuer dans les pays.
Plutdt que de procéder a une évaluation, les membres du SCT devraient mettre en commun
leursexpériences. Cette délégation a partagé le point de vue de la délégation de I’Australie
concernant I'intérét du lien entre les indications géographiques et les régles d’origine, tout en
faisant observer que le SCT n’est pas le lieu ou aborder cetted@uesia délégation de

Sri Lanka a enfin expliqué que, dans son pays, que la marque “Ceylon Tea” (thé de Ceylan)
ne peut étre utilisée que pour un produit qui est originaire de&rka, et qui y a été emballé

et étiqueté.
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323. La délégation de€ommunautés européennes, parlant aussi au nom de ses Etats
membres, a souligné que les norni®® et Codex ne créent pas de droits de propriété
intellectuelle, contrairement a ce qu’ont avanceé certaines délégations. Elles ne font
gu’énoncer des critereggroduction mais en aucun cas n’établissent ni ne justifient un lien
entre un produit et une région géographique déterminée. En ce qui concerne I'affaire portée
devant la Cour européenne de justice, évoquée par la délégation de I'Australie, la délégation
des Communautés européennes a préciseé qu'’il s’agit d’'une affaire complexe, soulevant de
délicats problemes, et qu’il serait préférable d’attendre qu’elle ait fait I'objet d’'une décision
pour la commenter. En ce qui concerne les paragrapbes 21, cet méme délégation a
demandé des éclaircissements sur le point de savoir dans quelles conditions précisément une
indication géographique ou une appellation d’origine peut étre enregistrée en tant que marque
collective. A ce propos, il faut clairement conepdre le role joué par la définition.

L’observation de la définition est une condition fondamentale et ses éléments sont
indispensables. lls sont essentiels si I'enregistrement est précédé d’'un examen. Siles
éléments de la définition ne sont pas coteatent attestés et corroborés par des preuves, la
protection ne peut étre accordée. La délégation des Communautés européennes a ajouté que
tel est le cas dans une procédure d’enregistrement tendant a la protection des indications
géographiques mais s’ed¢mandé si ces conditions sont aussi remplies dans d’autres
systémes de protection de ces indications.

324. La délégation de la Yougoslavie a dit que les normes ISO et les regles d’origine ne
créent pas de droits de propriété intellectuelle. tegges d’origine ont été instituées pour les
besoins des procédures douaniéres. Il s’agit de normes pratiques internationales qui relévent
du droit international et n’ont rien a voir avec le concept territorial analysé au sein du SCT.

Les normedSO sontaussi une chose totalement différente. Cette délégation a expliqué que,
pour I'enregistrement d’une appellation d’origine en Yougoslavie, le déposant est toujours

tenu de mentionner 'autorité qui certifie que le produit pour lequel la protection d’'une
appellation d’origine est demandée remplit les conditions prescrites. Les autorités de
certification, qui peuvent étre des centres universitaires et certains ministéres (agriculture,
dans certains cas) doivent étre agréées par |'Etat et dotées des moykrsspour certifier le

produit. Toutefois, la certification n’emporte aucun droit. Elle atteste simplement le fait que

le produit satisfait a certaines conditions. Le droit de propriété intellectuelle n’est reconnu
qu’apres I'enregistrement a I'Offidédéral de la propriété intellectuelle. En ce qui concerne

la protection des appellations d’origine et des indications géographiques par des marques
collectives ou de certification, cette méme délégation a ajouté que, lorsqu’il choisit ce type de
protecton, le déposant doit savoir que sa demande ne sera pas traitée de la méme fagon
gu’une demande d’enregistrement d’une appellation d’origine. Elle sera traitée comme une
demande d’enregistrement de marque. Par conséquent, les dénominations géographiques
protégées en tant que marques collectives peuvent étre frappées de déchéance si les taxes ne
sont pas acquittées ou si elles deviennent génériques. La délégation de la Yougoslavie a enfin
fait observer que les dénominations géographiques correspondanapptdlations d’origine

ou a des indications géographiques sont peu nombreuses a étre protégées en tant que marques
collectives en Yougoslavie. Celatient a ce que la protection d’'une marque collective est

moins étendue que celle d’'une appellation d’origet dépend du type de produits ou de

services auxquels la marque collective doit s’appliquer.

325. La délégation de I'Algérie a dit qu'il est évident que les appellations d’origine et les
indications géographiques sont organiquement liéesawdi production. Toute définition

doit tenir compte de ce lien territorial. En Algérie, il est d’'usage que la protection d’'une
appellation d’origine soit prévue par voie d’ordonnance, sur demande adressée a |'office de la
propriété industrielle. Diffénts vins ont été protégés dans le cadre de I’Arrangement de
Lisbonne. Les produits tels que dates, huile d’olive, oranges ou tapis doivent aussi pouvoir
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bénéficier d'une semblable protection. La législation sur les marques traite aussi des
indications gographiques étant donné que la protection ne peut étre conférée pour un signe
de nature a induire en erreur et lorsqu’il n’existe aucun lien juridique entre le déposant et
I'indication. Enfin, la Iégislation sur la concurrence déloyale et la réglementdtbuaniere
peuvent aussi contribuer a une meilleure protection des indications géographiques.

326. La délegation de la Suisse a dit qu’il est inutile de compliquer le débat en parlant des
normesiSO et des régles d’origine, qui n'ont aucun rag@vec les indications

géographiques. Selon elle, des dénominations et signes peuvent aussi étre protéges en tant
gu’indications géographiques, méme s'ils ne correspondent pas au nom d’une région
géographique donnée, dés lors que les produits qu’ils gent d’identifier sont originaires

d’une région géographique déterminée et ont des qualités, des caractéres ou une réputation
pouvant étre attribués a cette réegion. Cette méme délégation s’est demandé pourquoi la
protection conférée aux indications géaphiques pourrait étre interprétée comme interdisant

la production de certains produits. Les indications géographiques ont pour rble essentiel de
protéger les dénominations de produits. Etablissant un paralléle avec la protection des
marques, la délégan suisse a expliqué que, par exemple, de nombreuses sociétés produisent
des boissons non alcoolisées telles que le cola mais que le propriétaire d’'une marque précise a
les moyens juridiques d’interdire a d’autres producteurs de cola qui fabriquentatkstpr
semblables d’apposer sa marque sur ces produits. Pourquoi les propriétaires d’'indications
géographiques ne pourraigtg pas bénéficier d’'une protection équivalente? Seuls les
producteurs de la région géographique que désigne l'indication gdoguapdevraient étre
autorisés a apposer cette derniére sur leurs produits. Enfin, en ce qui concerne la définition
des indications géographiqgues, cette méme délégation a dit qu’en raison du caractere général
de cette définition, il n’est pas nécessaitedoutes les phases du processus de production
aient lieu dans une région déterminée pour que la désignation d’un produit puisse étre
protégée en tant qu'indication géographique. Dés lors que les caractéres, la qualité ou la
réputation du produit fini dggné par l'indication géographigue peuvent étre attribués a cette
origine géographique, sa désignation peut étre protégée en tant gu’indication géographique.
La délégation de la Suisse a conclu en déclarant que, pour I'intérét du débat, les délégations
devraient s’en tenir a des déclarations de caractere général sans s’arréter a des situations
nationales particuliéres.

327. La délégation de I'Australie a demandé si la méthode de production doit entrer en ligne
de compte dans I'étude des questiogigtives a la définition des indications géographiques.

Elle a ajouté qu’elle n’a entendu aucun délégué dire que la Iégislation nationale doit étre
subordonnée a quelque restriction que ce soit quant a la mise en ceuvre de la définition et gu'il
est généalement entendu qu’une certaine souplesse est autorisée dans I'application des
moyens de protection appropriés. Jusqu’ici, les débats du comité, sur les marques de
certification par exemple, peuvent laisser supposer qu’il ne sera procédé a aucunéoévaluat
quant au type de protection qui serait approprié ni quant a la mesure dans laquelle les diverses
méthodes appliquées au niveau national sont conformes a la définition.

328. La délégation de I'Allemagne a donné aux participants des précisicarg g la

situation existant dans son pays étant donné que le systeme allemand ne prévoit pas d’examen
préalable obligatoire pour I'application de la protection prévue par la loi. L’Allemagne n’a

pas de systeme national d’enregistrement mais les indisagjéographiques peuvent étre
protégées en vertu de la Iégislation contre la concurrence déloyale. La Iégislation nationale

est avant tout conforme a la réglementation communautaire sur le vin, mais aussi au
reglemen081/99 du Conseil sur les denréesnantaires qui sont des indications

géographiques. La loi sur les marques prévoit également une certaine protection en ce qui
concerne par exemple les marques collectives. Cette méme délégation a expliqué que son
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pays offre troisniveaux de protectionpremiérement, les utilisateurs d’'une indication
géographique doivent préciser que le produit provient d’un lieu déterminé, et I'indication
géographique ne peut pas étre utilisée si le produit ne provient pas de ce lieu ou s’il y a un
risque de confusion da part des consommateurs. Deuxiemement, lorsque les indications
géographiques sont utilisées pour des produits ayant certaines qualités ou d’autres caracteres
ayant un lien avec cette région géographique, la dénomination, le terme ou le signe ne peut
étre protégé en tant qu’indication géographique que si le produit présente ces qualités ou ces
caractéres. Cependant, aucune procédure d’examen préalable n’est prévue. Enfin, si
I'indication géographique a acquis une certaine réputation, elle ne peurpasiksée, méme

s'il N’y a aucun risque de confusion de la part du consommateur, car cette réputation s’en
trouverait affaiblie.

329. La délegation de Sri Lanka a fait observer, a propos des paragraplee21 sur les

marques de certificatiomu’une indication géographique confere indifferemment le méme

droit a toutes les personnes qui ont le droit d’utiliser le produit. Les marques de certification,
en revanche, sont considérées comme conférant des droits de caractere privé et non public.
Selon cette délégation, il existe traatégories de marques de certificatides marques qui
certifient des produits et services provenant d’une région géographique déterminée, les
marques qui certifient des produits et services répondant a certda@reside qualité, de
composition ou de fabrication, et les marques qui certifient les qualités des produits ou
services répondant a certains critéres définis par un organisme ou une association. Ces

trois différentes approches se recoupent parfois plusioins, sans cependant réunir,

semblet-il, 'ensemble des éléments de la définition. La délégation deé&rka a par

conséguent proposé que le SCT étudie la définition donnée des indications géographiques a
I'article 22.1 de I’Accord sur les ADPIC afide déterminer si le systeme de protection des
marques de certification comprend réellement tous les éléments prévus dans cet article. Elle a
ajouté que les marques de certification ont pour objet de certifier et non d’indiquer I'origine
des produits. Ewlutre, les produits munis d’une marque de certification ne semblent pas
donner lieu a un examen tendant a vérifier que les conditions de la définition sont remplies, ce
qui ouvre dangereusement la voie a des utilisations non autorisées de nature dénduire
consommateur en erreur.

330. La délégation de I’Argentine a souhaité préciser qu’elle ne considére pas que les regles
d’origine conférent un droit de propriété intellectuelle et a soulevé la question des liens entre
indications géographiques m@gles d'origine. Elle a expliqué que les indications
géographiques sont générales censées faciliter les exportations de produits et en préciser
I'origine. Il estimportant d’étudier la question de I'origine du produit et la définition des
critéres d’dotention de la protection. Une dénomination ne peut en soi étre protégée en
I'absence de tout lien avec un lieu déterminé. Cette délégation a rappelé I'opposition d’'une
association de consommateurs a la protection en tant qu’indication géographique de la
dénomination “viande séchée des Grisons” pour de la viande de bceuf provenant d’Argentine
transformée et traitée en Suisse. Etant donné qu'il existe des situations comparables par
rapport a d'autres produits, la question des critéres de protection aoététiée de maniére

plus approfondie.

331. La délégation du Soudan s’est associée a la délégation suisse et a déclaré que les
indications géographiques doivent étre protégées méme si toutes les phases du processus de
production ne se déroulenap dans la méme région géographique. Elle a évoqué le coton et
les produits d’élevage exportés par le Soudan a destination d’autres pays ou ces matieres
premieres sont manufacturées, le produit final ne faisant cependant nullement mention de
I'origine decellesci.
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332. La déléegation de la République tcheque a souscrit a la déclaration de la délégation de la
Yougoslavie, selon laquelle il n’existe aucun lien entre les nor®€s les régles d’origine et

les indications géographiques. Elle a faitserver que la définition de I’Accord sur les

ADPIC précise que la qualité, la réputation ou toute autre caractéristique du produit doit
pouvoir étre essentiellement attribuée au lieu d’origine. Cette définition n’'indique pas,
cependant, ce qu'il faut etendre par lieu d’origine. Cette délégation a proposé d’apporter des
éclaircissements au sujet du paragrapben précisant la notion de provenance du produit et

les phases du processus de production qui sont prises en considération. Evoquantda situati
propre a son pays, elle a expliqué qu’il existe une procédure d’enregistrement pour toutes les
indications géographiques qui répondent a la définition de I'’Accord sur les ADPIC et de
I’Arrangement de Lisbonne. En outre, la Iégislation tcheque a récemn@e modifiee pour

étre rendue conforme a la directive européenne. Cette méme délégation a ajouté que, bien que
la Iégislation sur les marques prévoie I'enregistrement de marques collectives ou de marques
de certification, la protection des indicatiopgographiques en tant que marques de

certification est impossible car une marque de certification n’indique pas les qualités certifiées
des produits qui peuvent étre attribuées a leur origine géographique.

333. La délégation de la Yougoslavie & due le probléeme des marques de certification tient
moins au déposant, qui est généralement I'organisme agreeé propriétaire de I'appellation
d’origine, qu’au fait que la marque de certification ne donne aucune information quant aux
caractéeres des produit&n ce qui concerne les produits originaires d’'un pays donné qui sont
transformés dans un autre, revendiquant la protection de l'indication géographique, elle a
ajouté que de nombreux pays connaissent cette situation. Elle a fait observer qu’il deerait é
nécessaire d’établir un lien non pas avec l'intégralité de la chaine de production mais entre la
qualité ou les caracteres particuliers et le lieu de production du produit final.

334. La délégation de la Suisse a précisé que seuls les signeefiant d’identifier un

produit ayant une qualité, une réputation ou d’autres caracteres qui peuvent étre attribués a
son origine géographique peuvent prétendre a la protection en tant qu’indications
géographiques.

335. La délégation de la Chingdit que la définition donnée des indications géographiques
dans I’Accord sur les ADPIC est une bonne base de discussion. Jusqu’en dé2éothria

Chine a protégé les indications géographiques en vertu de procédures administratives, puis a
incorporé @ns sa législation des dispositions spécifiques sur les indications géographiques,
qui sont protégées en tant que droit de propriété intellectuelle. Cingsiritalications
géographiques sont actuellement protégées en Chine.

336. La délégatiorde I’Australie a réaffirmé son intérét pour le débat sur le lien entre regles
d’origine et indications géographiques. Elle a ajouté que ce lien est une réalité dont il faut
tenir compte dans le débat sur les indications géographiques, de méme quis est pr
considération au sein d’autres organisations intergouvernementales traitant de ces questions.
L’application du principe selon lequel I'origine d’un produit peut étre fondée sur le lieu ou est
intervenue la derniére transformation importante pouc@iiduire a des résultats

incompatibles avec la protection des indications géographiques. En conclusion, cette
délégation a ajouté que la question doit donc rester inscrite a I'ordre du jour.

337. La délégation de Stianka a fait observer que f@opriétaire d'une marque de
certification ne peut pas contréler la nature et la qualité du produit et peut seulement utiliser la
marque. En outre, les marques de certification n’indiquent pas I'origine des produits.
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338. La délégation des Comunautés européennes, parlant aussi au nom de ses Etats
membres, a souligné que, lorsqu’il a été décidé a la sepseswon de poursuivre le débat

sur les indications géographiques, il était clairement entendu quecteisait a permettre de

mieux compendre la question. Selon cette délégation, cette meilleure compréhension doit
reposer avant tout sur la définition. Le Secrétariat devrait donc approfondir cette question.

Le lien dont il est fait état dans la définition fait intervenir différents éaits qui peuvent étre
prouves de différentes facons. Cependant, I'origine de la matiére premiere n’est pas
nécessairement la question la plus importante a cet égard et doit étre appréciée au cas par cas,
selon la nature du produit proprement dit. En &lypothese, il est essentiel de démontrer

sur quoi repose le lienles caracteres ou le processus de production, etc., et cela ne doit pas
remettre en cause la définition. En conclusion, la délégation des Communautés européennes a
réaffirmé qu’elle estavorable a une étude plus approfondie des différents systémes, dans la
perspective d’'une définition.

339. La délegation de I’Argentine a fait observer que, la question des liens étant complexe, il
est utile d’en débattre. L’'étendue de la proi@etdécoulant de la définition donnée a

I'article 22.1 peut étre interprétée difféeremment selon la nature du lien établi. La délégation
argentine s’est dite en désaccord avec les délégations qui considerent que la matiére premiere
n'a aucune importance aimoins d'importance que la méthode de production. Elle a

demandeé si le propriétaire d’'une indication géographique a le droit d’interdire a quiconque
d’utiliser le méme procédé dans un autre pays et si cela ne pourrait étre préjudiciable aux
transferts @ technologie ou aux connaissances techniques d’une société déterminée,
notamment dans les pays a forte mobilité sociale et culturelle. Elle a enfin réaffirmé son

intérét pour I'étude de cette question.

340. La délégation des Etatdnis d’Amériqie s’est dite en désaccord avec certaines
délégations ayant déclaré que les indications géographiques sont des droits de caractere
public, en soulignant que le préambule de I’Accord sur les ADPIC précise clairement qu'il
s'agit de droits privés. A proposed’examen des marques de certification, elle a précisé que
I'examinateur étudie les spécimens utilisés ainsi que d’autres éléments de preuve pour
déterminer si un terme géographique est utilisé comme marque de certification pour indiquer
I'origine des praluits sur lesquels il est apposé. Enfin, elle a ajouté que l'autorité de
certification, qui n’est pas le producteur des produits, vérifie néanmoins quecteatisfont

a certains criteres et qu’ils ont une provenance déterminée. Les indications deggeap
pourraient étre protégées comme marques de certification. La délégation dedritsats
d’Amérique a enfin cité I'exemple des dénominations Roquefort et Jambon de Parme, qui
sont enregistrées comme marques de certification aux-Btaits

341. Le représentant de 'ECTA, parlant aussi au nom de I'INTA, a appuyé la déclaration de
la délégation de I'Australie concernant le principe de territorialité et I'intérét de poursuivre le
débat sur le paragrapii® du document SCT/8/5. Selon lui, la fFotion internationale est
impossible en I'absence de protection au pays d'origine. L’indication géographique ne doit
pas nécessairement étre enregistrée dans le pays d’origine, mais la protection dans ce dernier
pays est une condition préalable indisgaie. En outre, il a dit partager le point de vue de la
délégation de I'Australie concernant le principe de territorialité, bien connu dans le domaine
de la propriété intellectuelle, qui doit s’appliquer aux indications géographiques. Par
conséquent, lpossibilité de protection d’une indication géographique doit étre examinée pays
par pays. Quant au lien entre la qualité d’un produit et son origine géographique, ce méme
représentant a souligné que plus le lien entre le nom d’un lieu, le nom géographique
I'indication géographique est lointain, plus le lien entre la qualité et I'origine géographique
s’en trouve affaibli, et plus il y a risque de conflits et d’affaiblissement de la notion
d’indication géographique. Quant aux marques de certificatiaegeésentant de 'lECTA a
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souscrit a I'idée de la poursuite des travaux du Secrétariat sur le point de savoir si la
protection en tant que marque de certification est pleinement justifiée. En conclusion, il a
noté I'opposition entre droits publics et di®privés tout en convenant, avec la délégation des
EtatsUnis d’Amérique, que dans I’Accord sur les ADPIC les droits de propriété
intellectuelle, indications géographiques comprises, sont des droits privés.

342. Le représentant du CEIPI a propapée le Secrétariat étudie les liens potentiels entre
regles d’origine, normes de I'ISO et indications géographiques, pour faire la lumiere sur la
guestion en mettant en évidence les roles et objectifs respectifs de ces regles et normes par
rapport aux indications géographiques. Il a aussi indiqué qu’il pourrait étre intéressant
d’étudier dans quelle mesure il est nécessaire que toutes les phases du processus de
production aient lieu dans la région correspondant a I'indication géographique pour que
celle-ci puisse étre protégée. Enfin, il a partageé le point de vue de 'TECTA en ce qui concerne
les différences de protection entre marques de certification et marques collectives, d’'une part,
et indications géographiques, d’autre part, du point de vue duaboipare.

343. La délegation de la Yougoslavie a fait observer, a propos des déclarations de la
délégation de 'Argentine et du représentant de 'ECTA, que les indications géographiques et
les appellations d’origine protegent des produits traditede d’un territoire donné. La

protection d’'une indication géographigue n’est pas limitée a un procédé, qui peut étre protégé
en tant que secret de fabrication, mais lié au nom du lieu ainsi qu’aux caractéres du produit.
Si un produit ne provient pas déritable lieu d’origine, la Iégislation sur la concurrence
déloyale offre des moyens de sanction efficaces. Cette méme délégation a convenu que les
indications géographiques conférent des droits privés, tout en précisant qu’il ne s’agit pas de
droits indviduels. Elle a fait observer qu’aucune disposition de I’Accord sur les ADPIC
n'interdit 'utilisation d’autres signes qu’un nom de lieu, par exemple une dénomination
traditionnelle, un dessin ou méme de la musique.

344. La délégation des Commauntés européennes, parlant aussi au nom de ses Etats
membres, a contesté la possibilité d’affaiblissement de la définition en faisant observer que
I'amélioration de la protection des indications géographiques est de I'intérét de chacun. Elle a
expliqué qe 'article 22.1 de I'’Accord sur les ADPIC permet a la Iégislation nationale d’étre
plus restrictive en termes de protection dés lors que les conditions et le lien avec les caracteres
sont strictement observés. Elle a précisé que 'existence des lieessa@res doit étre établie

au cas par cas. Le fait que le processus se déroule entierement au méme endroit et que la
matiere premiere provienne du méme lieu n’a pas a entrer en ligne de compte en l'occurrence.
En ce qui concerne la territorialité, cettélégation a fait observer que cette notion ne signifie

pas gu’une indication géographique protégée au pays d’origine ne puisse étre légitimement
protégée a I'étranger. Tel serait le cas si I'indication géographique était devenue un terme
générique dansrupays tiers, mais cela doit étre prouvé dans chaque cas patrticulier. Le
principe de territorialité s’applique dans les da@ns. Le pays d’origine interpréte la

définition de I'indication géographique. Cette délégation a enfin rappelé la longuetet vas
expérience des Communautés européennes et de ses Etats membres dans le domaine des
indications géographiques, en précisant que a@ltoit entrer en ligne de compte.

345. La délégation de Sri Lanka a souligné le fait que les indications g@bgrues peuvent

étre constituées de signes et de symboles, de méme que d’expressions servant a identifier un
lieu. Par exemple, Basmati n’est pas un nom géographique mais une mention traditionnelle
désignant un produit unique originaire d’une région géapgique précise, et remplit donc les
conditions de la définition. En réponse a la délégation des-Elais d’Amérique, la

délégation de Siianka a fait observer que I'approche droits publics/droits privés n’est pas la
bonne, et qu’il est préférable gdposer droits exclusifs et droits non exclusifs. Les
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indications géographiques ne conferent pas de droits exclusifs puisqu’elles peuvent étre
utilisées par tous les producteurs de la région. C’est pourquoi I’Accord sur les ADPIC
comporte une section spalement consacrée aux indications géographiques. Cette méme
délégation a aussi estimé que le principe selon lequel une indication géographique doit
uniquement étre liée a la dénomination d’un lieu géographique donné ne permet pas de bien
cerner le problime. Enfin, elle a demandé qu'il soit précisé si I'examinateur d’'une demande
de marque de certification s’adresse au propriétaire de I'indication géographique ou a
I'autorité de certification pour obtenir les informations nécessaires.

346. La délgyation de I'’Argentine a partagé le point de vue du représentant du CEIPI en se
disant également intéressée par une étude sur les liens entre les ONES regles

d’origine et les indications géographiques. A propos de la déclaration de la déléggdion
Communautés européennes, elle a demandé des précisions quant aux critéres de protection
d’une indication géographique et quant aux effets extraterritoriaux qui peuvent s’y attacher.
Elle s’est interrogée a cet égard sur le point de savoir si, lorsgoetection d’'une indication
géographique est demandée en dehors du pays d’origine, les critéres de protection sont ceux
du pays d’origine ou ceux du pays ou la protection est demandée.

347. La délegation de I'Australie a demandé si une indaragéographique reconnue dans le
pays d’origine doite factoétre acceptée comme indication géographique dans un pays tiers.

348. La délégation de la Yougoslavie a expliqué gu’a cet égard le systéme de Lisbonne est
semblable au systeme de Madpidur I'enregistrement international des marques. Siune
appellation d’origine est reconnue dans le pays d’origine, sa demande de protection a
I'étranger sera présentée, par I'intermédiaire de I'office national, au Bureau international de
I'OMPI, qui la publiera. Les Parties contractantes disposent d’un délaiatupour refuser

de reconnaitre cette appellation d’origine sur leur territoire. Les motifs de refus peuvent étre
différents et sont déterminés en fonction de la Iégislation nationale. Sitegbion est

refusée dans un pays, le déposant peut engager une procédure directement auprés de I'office
national. La délégation de la Yougoslavie a fait observer que les appellations d’origine
conférent des droits collectifs et exclusifs, et sont d’usngrrintérét pour I'Etat concerné.

Elles ne concernent pas les intéréts particuliers d’un producteur mais représentent un élément
de prestige ou un symbole du pays. C’est ainsi que les membres de I'Union de Lisbonne sont
traditionnellement des pays prodears de vin, qui ne sont pas intéressés par des marques
collectives car les producteurs de ces pays souhaitent interdire a d’autres d’utiliser ces
symboles.

349. La délégation des Communautés européennes, parlant aussi au nom de ses Etats
membresa précisé qu’elle ne parlait pas des effets extraterritoriaux. En ce qui concerne les
éléments de la définition, elle a dit qu’ils doivent étre appréciés sur le territoire de l'indication
géographique.

350. La délégation de I'Australie a souti¢ que des facteurs historiques, liés notamment a
'immigration, doivent étre pris en considération car ils ont abouti a des situations complexes.

351. La délégation du Canada a souscrit a I'idée d’une étude plus approfondie sur les regles
d’origine, les normetSO et les indications géographiques. En réponse a la question de la
délégation de Siianka sur le point de savoir si les marques de certification conferent des
droits exclusifs, elle a expliqué qu’en vertu de la loi canadienne sur leguasates marques

de certification conferent une protection contre les tiers qui ne sont pas originaires de la
région considéree. |l s’agit d’'un droit exclusif mais l'autorisation d’utiliser la marque de
certification peut étre accordée a quiconque esfimgire de cette région géographique.
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352. La délegation de la Chine a expliqué que les marques de certification sont protégées
dans la région administrative spéciale de H&mmg. Le propriétaire de la marque de
certification, c’esta-dire I'organisme certificateur, doit autoriser 'usage de la marque par les
producteurs des produits qui présentent les caractéres certifiés. Il existe un droit exclusif en
ce sens que le propriétaire peut interdire 'usage de la marque par des tiers qui ne sont pas
établis dans la région considérée. Sinon, le propriétaire de la marque ne pourra pas s'opposer
a l'usage de cellei par des tiers qui ne sont pas établis dans la méme région.

353. La délegation de I'Australie a évoqué le paragrapBelu documet SCT/8/4, qui

précise que “l'autorité compétente [..] n'examine pas nécessairement des éléments de la
demande” et qui décrit la procédure suivie en Australie quant aux marques de certification.
L’office des marques examine la demande, et la marque rdiécagion fait aussi I'objet d'un
contrble de la part de la Commission australienne de la consommation et de la concurrence,
gui a pour mission d’examiner toute une gamme de questions, telle que celle de savoir si la
marque est authentique. L’observatides criteres fera I'objet d’'une certification
indépendante. La crédibilité du déposant est aussi prise en considération. En ce qui concerne
la sanction des droits, il appartient au propriétaire, généralement une association ou une
chambre de commercempétente dans une région donnée, de faire valoir ses droits. Cette
méme délégation a dit, en conclusion, que le lien entre les nd®a&des regles d’origine et

les indications géographiques, la question de la territorialité, les critéres de prottdéen

liens objectifs avec la région doivent faire I'objet d’un débat plus approfondi car il s'agit de
guestions fondamentales pour ce qui touche aux indications géographiques.

354. La délégation de Sri Lanka a rappelé que I'observation desitbomslénoncées dans la
définition semble différente pour les marques de certification et les indications géographiques.
Aux termes de l'articl2.1 de I’Accord sur les ADPIC, sigonditions doivent étre

remplies: 1) I'indication géographique doit serva identifier des produits; 2)ne indication
géographique ne peut s’appliquer a des idées ni a des procédutes;pB)duits doivent étre
désignés par une indication qui n’est pas nécessairement un lieu géographique;

4) la désignation doit correspdre au territoire d’'un Etat ou & une région ou localité de ce
territoire; 5)l'indication géographique doit permettre d’identifier I'origine du produit;

6) il doit exister un lien particulier entre 'origine et la qualité, la réputation ou d’autres
caractéristiqgues déterminées du produit. En ce qui concerne les marques de certification, les
six conditions de la définition doivent aussi étre remplies. Cependant, la délégation de

Sri Lanka s’est demandé si tel est bien le cas étant donné que les comditigges d’'une

marque de certification sont de permettre d’identifielek)produits ou services originaires

d’une région déterminée, B)s normes de qualité et autres caractéristiques sans rapport avec
I'origine du produit et 3)es normes fixées pae$ fabricants ou les producteurs. Cette méme
délégation s’est enfin dite préoccupée par le fait que la protection des indications
géographiques par des marques de certification puisse facilement donner lieu a des fraudes.

355. La délégation de Australie a expliqué que dans son pays le systeme est extrémement
souple. Les marques de certification visent de trés nombreux domaines autres que celui des
indications géographiques. Il appartient au déposant de choisir de se conformer aux

six conditiors mentionnées par la délégation delSmnka et méme a d’autres.

356. La délégation de la Suisse a dit que I'application de la définition et les critéres de
protection relévent de la compétence de chaque Etat. En ce qui concerne la protection des
indications géographiques a I'étranger, elle a ajouté que la protection conférée en vertu de
I'article 22 de I’Accord sur les ADPIC sera appréciée différemment de celle qui découle de
I'article 23, qui établit des critéres objectifs, alors que I'artBsubordonne la protection au
fait que le public soit induit en erreur ou a I'existence d’un acte de concurrence déloyale.
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Cependant, dans les decas, la décision sera prise par le juge compétent sur le territoire ou
la protection est demandée. La dgdéon de la Suisse a ajouté que les regles d'origine et les
normesiSO ne conférent pas de droits de propriété intellectuelle et ne relevent donc pas du
mandat du SCT.

357. La délégation de I'Australie a expliqué que la définition de I'art2B1 de I'’Accord sur

les ADPIC s’applique aux deuypes de protection évoqués par la délégation de la Suisse.

Elle a confirmé que c’est la Iégislation nationale qui détermine si une indication géographique
est protégee sur le territoire de son pays. Cdpan elle a demandé si d’autres pays sont

tenus d’accepter cette décision ou s'ils ont le droit de déterminer, en application de leur
propre législation destinée a donner effet a la définition de I’Accord sur les ADPIC, si une
indication géographique esbnsidérée comme telle sur leur territoire.

358. La délégation des Communautés européennes, parlant aussi au nom de ses Etats
membres, a évoqué les articlz®.2 et 23 de I’Accord sur les ADPIC en disant que les
indications géographiques sont agsits territoriaux. Si, dans certains cas, des indications
géographiques sont utilisées illicitement dans un pays tiers, il appartient aux tribunaux de se
prononcer sur la question, conformément aux dispositions des articles susmentionnés. En
outre, cetie délégation a souligné qu’il n’a jamais été prétendu qu’une indication
géographique protégée dans le pays d'origine doit automatiquement étre protégée dans
d’autres pays. Les exceptions visées a I'artRAgpeuvent toujours étre invoquées si elles
sontjustifiées.

359. La délégation de I'’Argentine a dit qu'un consensus semble s’étre dégagé au sein du
SCT sur le fait qu’une indication géographique correspond a un droit territorial. Certaines
guestions telles que I'application de la définitidries critéres d’obtention de la protection
dans un pays tiers appellent toutefois un examen plus approfondi.

360. La délégation de I’Australie a convenu qu’une indication géographique confére un droit
territorial. Paralléelement aux questions cemant la définition, la procédure d’octroi de la
protection dans d’autres pays et les critéres de protection en tant qu’indication géographique
nécessitent aussi un débat plus poussé.

361. La délégation de la Yougoslavie a expliqué gu’en apfilicede I'Arrangement de

Lisbonne une appellation d’origine doit d’abord étre protégée dans le pays d’origine avant que
la protection puisse étre demandée dans d’autres pays. Les pays peuvent accepter ou refuser
la protection en application de leur propégislation, et rien ne justifie une solution différente
pour ce qui concerne les indications géographiques.

362. La délégation de I'Australie a demandé s’il est généralement admis au sein du SCT que
les criteres de protection doivent étre défipar le pays ou la protection est demandée.

363. En I'absence d’autres observations sur la sedlidn document SCT/8/5, le président a
ouvert le débat sur la protection des indications géographiques a I'étranger.

364. La délégation dé&ri Lanka a proposé que le Secrétariat entreprenne une étude des
différents systémes de protection des indications géographiques et des conditions a remplir.
Elle a ajouté qu'il s’agit de déterminer si les différents systemes satisfont aux conditions.

365. La délégation de I'Australie a mis en garde contre une étude du type mentionné par la
délégation de Siianka. Selon elle, le Secrétariat n’est pas en mesure d’évaluer la protection
découlant de I’Accord sur les ADPIC, cette question ne relepas du mandat du SCT.
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366. La délegation de la Moldova a dit que les indications géographiques telles que les
indications de provenance différent des marques car elles constituent une sorte de “référence
nationale”. Le colloque internationalsies indications géographiques qui s’est tenu en

Afrique du Sud a permis d'illustrer ce fait, de méme que d’autres questions telles que le risque
de concurrence déloyale et d'usage abusif. Cette délégation a fait observer que I'’Accord sur
les ADPIC compde des dispositions comparables a celles de I'ar6tdede la Convention

de Paris, en vertu desquelles il appartient aux Etats dans lesquels la protection des signes ou
symboles d’un autre pays est demandée d’accorder ou de refuser cette protediéa. L

initiale de la Convention de Paris, relative a la création d’'un mécanisme d’information et de
notification concernant les emblémes protégés, est intéressante et devrait étre examinée plus
avant. L’'OMC a accompli un certain travail concernant la camioation mutuelle

d’'informations sur les indications géographiques a protéger. Cette méme délégation a partagé
le point de vue de la délégation de la Yougoslavie, selon lequel il appartient a chaque pays de
décider de la protection, comme c’est le casdie systéme de Lisbonne. Elle a ajouté que

son pays, en tant que partie a I’Arrangement de Lisbonne, ne s’est heurté a aucun probleme
concernant la définition ou la protection conférée. La protection est indirecte, ce qui signifie
que l'usage d’indicabns trompeuses n’est pas autorisé en vertu de la Iégislation de la
Moldova. Cette méme délégation a aussi estimé, comme la délégation de la Yougoslavie, que
le terme “indication géographique” n’est pas mieux choisi et a déclaré préférer le terme
“indication de provenance” ou “indication d’origine géographique”, qui semble mieux
correspondre a la définition de I'articB2.1 de I’Accord sur les ADPIC. Le terme

“appellation d’origine”, tel gu’il est employé dans I’Arrangement de Lisbonne, est justifié. La
délégation de la Moldova a enfin demandé des précisions quant aux indications pouvant étre
protégées comme indications géographiques.

367. Le représentant de I'INTA a expliqué que les droits antérieurs auxquels peut se heurter
une indication géagphique doivent bénéficier d’'une protection juridique appropriée. A cet
égard, il a suggéré que l'articl2 de I’Accord sur les ADPIC soit réexaminé compte tenu de

la menace que la protection des indications géographiques peut représenter poursles droit
antérieurs. A titre d’exemple de ces droits, il a cité les marques enregistrées de bonne foi, qui
peuvent méme parfois étre devenues des marques notoires. Le principe de la primauté des
droits antérieurs défendu par I'INTA signifie qu’une marque aptée doit 'emporter sur

une indication géographique ultérieure, et a été entériné par des pays tels que RiCGondta
Hongrie, Israél, le Mexique, le Portugal, la Yougoslavie et tous les pays qui connaissent les
marques de certification. Ce méme répentant a regretté que ce principe ne soit pas
généralement accepté et a souligné les difficultés qu’éprouve le titulaire d’'un droit antérieur
qui souhaite intenter des poursuites contre une indication géographique faisant I'objet d’un
accord bilatéral @nt donné que les tribunaux n’acceptent pas de statuer contre la loi. Ce type
de conflit aboutit généralement a l'interdiction d’'usage de la marque, contre laquelle le
propriétaire de celkei n’a aucun recours. Le représentant de I'INTA a dit que ces
observations sont aussi valables, dans une certaine mesure, pour les traités multilatéraux et a
rappelé qu’il a fallu 5Gns pour modifier le reglement de I’Arrangement de Lisbonne et
reconnaitre clairement la possibilité de saisir les tribunaux apresdediéh an. Il a enfin

suggéré d’étudier la possibilité de prévoir une procédure d’opposition et de recours avant
d’étendre la protection des indications géographiques.

368. La délégation de la Yougoslavie a appuyé la déclaration commune deAECde

INTA en expliquant que dans son pays, en cas de conflit entre un droit antérieur et une
indication géographique, il faut apprécier la bonne foi du propriétaire de la marque. Elle a
rappelé qu’en vertu de 'articl22.2 de I’Accord sur les ADPIC emembres doivent mettre a

la disposition des parties les moyens juridiques appropriés. Elle a fait observer qu’une étude
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du Secrétariat analysant tous les moyens juridiques de nature a permettre d’interdire I'usage
d’indications fausses ou fallacieusgsant a I'origine géographique des produits serait tres
utile. Cette analyse devrait aussi porter sur 'usage assimilable a un acte de concurrence
déloyale.

369. La délégation de I'Australie a évoqué I'avaaerniere phrase du paragrafd@de la
sectionlll du documentSCT/8/5, qui précise“L’étendue du lieu d’origine peut aller d’'un

petit vignoble a un pays tout entier”. Elle a demandé sile SCT considére qu'il s'agit la d’'un
principe généralement admis.

370. La délegation du Brés#’est associée aux remarques de la délégation de I'Australie.
L’étendue du lieu peut varier, et méme aller jusqu’a un pays tout entier. Elle a aussi demandé
si d’autres pays peuvent faire part de leur expérience dans ce domaine.

371. La délegatn de I’Argentine a demandé si, dans les accords bilatéraux en vigueur, les
mentions traditionnelles sont considérées comme des indications géographiques. Elle a en
outre demandé des renseignements sur I'expérience acquise dans I'application de css accord
et notamment sur le point de savoir s'ils prévoient des exceptions a I’Accord sur les ADPIC

et, dans l'affirmative, comment ces exceptions sont validées et appliquées.

372. La délégation des Communautés européennes, parlant aussi au nonttEses
membres, a dit, en réponse aux questions de la délégation de la Yougoslavie et de 'ECTA,
que la coexistence des droits et I'application du principe de la primauté des droits antérieurs
sont I'une et I'autre possibles, et que la solution retenuéestion de chaque cas patrticulier.
Quant a I'étendue du lieu a prendre en considération, elle a précisé que I'22titlde

I’Accord sur les ADPIC ne comporte aucune disposition a cet égard. Certaines législations
nationales réglementent en revanckéequestion. En outre, il faut qu'il existe avec la

région considérée un lien qui doit reposer sur des critéres objectifs ou sur la renommée.
Lorsque la région est trés étendue, ce lien peut étre difficile a prouver. Cette possibilité n’est
cependanpas exclue. En ce qui concerne les accords bilatéraux, la délégation des
Communautés européennes a rappelé qu’ils sont mentionnés dans I’Accord sur les ADPIC et
relevent de la volonté des parties. Quant aux conflits entre les marques et les indications
géographiques, cette méme délégation a dit que les décisions doivent étre prises au cas par
cas.

373. La délégation des Etatdnis d’Amérique a dit que I'étendue d’un lieu est variable et

peut méme aller jusqu’au territoire d’'un pays, en ajoutarit Q'y a pas nécessairement de

conflit fondamental entre les indications géographiques et les marques quant a la primauté ou
la priorité. Le principe de la primauté des droits antérieurs doit étre respecté au méme titre
gue pour d’autres droits de pragté intellectuelle. Cette méme délégation a souhaité que le
SCT parvienne a mieux appréhender ces dgp&s de protection.

374. La délégation de Sri Lanka a expliqué, au sujet de la proposition de la délégation de la
Yougoslavie tendant a ce gle Secrétariat étudie I'article 22.2 de I’Accord sur les ADPIC,

que la partieC du document SCT/6/3 recense déja les diverses approches possibles. Elle a
cependant considéré que le SCT pourrait envisager une analyse plus approfondie de la
question. En ce qui concerne les accords bilatéraux, elle a fait observer qu’ils ne doivent pas
étre systématiquement pris comme référence car ils ne lient quepdeties. Elle a appuyé
I'intervention de la délégation des Communautés européennes a cet égard.laEnfin,
délégation de Siianka a rappelé le colloque international de 'OMPI sur les indications
géographiques, tenu en Afrique du Sud, ou la question des conflits et de leur résolution a été
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largement débattue. Les documents du colloque, qui devraiemh&t@disposition par le
Secrétariat, illustrent bien les pratiques nationales.

375. La délégation de la Yougoslavie a dit qu’une analyse par Etat a fait I'objet d’une
publication exhaustive de 'OMPI en 1990. Elle a ajouté que les mentiontidratklles

peuvent étre protégées en tant qu’indications géographiques dés lors que les conditions de la
définition de l'article22.1 sont réunies.

376. La délegation de la Suisse a partagé le point de vue de la délégation des Communautés
européanes quant a la possibilité de coexistence des droits attachés aux marques et aux
indications géographiques, et a dit que cette possibilité est prévue dans I’Accord sur les
ADPIC. Allant dans le sens de la déclaration de la délégation de la Yougoslagderoant
I'étendue de la région géographique, elle a dit que, des lors que les conditions de la définition
de l'article22.1 de I’Accord sur les ADPIC sont remplies, I'étendue du lieu d’origine peut

aller d'un petit vignoble a un pays tout entier.

377. Enréponse ala demande de précisions de la délégation de I’Argentine concernant la
pertinence des mentions traditionnelles dans les débats sur les indications géographiques a la
lumiére des expériences nationales, la délégation de I'Australie aléigne son pays n'a

jamais accepté aucun droit de propriété intellectuelle sur les mentions traditionnelles, et que
I'accord entre I'Australie et la Communauté européenne relatif au commerce du vin ne fait

pas état de cette question.

378. La délgyation de la Roumanie a demandé des précisions quant au lien entre les accords
bilatéraux, dans lesquels les parties se reconnaissent des privileges réciproques, ettl'article
de I’Accord sur les ADPIC (Traitement de la nation la plus favorisée).

379. La délégation de I'Argentine a estimé la déclaration de la délégation de la Roumanie
pertinente. Les accords bilatéraux peuvent étre discriminatoires a I'égard de produits, tels que
les vins, d’autres pays.

380. Les représentants de I'INTAt de 'ECTA ont souligné I'importance des recours
juridiques. Les demandes d’enregistrement de marques qui comportent des indications
géographiques sont refusées lorsque la marque est descriptive. Il appartient au tribunal de
décider si une marque estregistrée illicitement ou de mauvaise foi. En revanche, il n’existe
aucun recours contre les indications géographiques protégées dans le cadre de traités
bilatéraux ou multilatéraux.

381. La délégation de I'Australie, évoquant les déclaratidasa délégation de la Suisse et

de 'ECTA, a fait observer que la coexistence de droits peut affaiblir le pouvoir distinctif de la
marque. Elle a ajouté que la question des possibilités de recours est un important point a
examiner.

382. La délégtion de Sri Lanka a expliqué, a propos de la déclaration de la délégation de la
Roumanie, que l'articl@4 de I'’Accord sur les ADPIC prévoit la possibilité de conclure des
accords bilatéraux ou multilatéraux. L’ALENA (Accord de libéehange nordmérican) en

est un exemple. A cet égard, le Conseil des ADPIC a été informé de I'existence de ces
accords. Cette méme délégation a déclaré, en conclusion, que le SCT n’est pas le lieu
approprié pour débattre de cette question.
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383. La délégation de€ommunautés européennes, parlant aussi au nom de ses Etats
membres, a précise, en réponse a la délégation de la Roumanie, que les accords bilatéraux
sont fondés non pas sur I'articlemais sur I'article24.1 de I’Accord sur les ADPIC. En vertu

de cette @position, les accords bilatéraux ou multilatéraux sont tolérés pour renforcer la
protection des indications géographiques. Cette méme délégation a souligné que I'étude des
accords bilatéraux ne reléve pas du mandat du SCT, et que des exemples dertssraact

été donnés qu’a titre d’information. En ce qui concerne les termes non géographiques et
I'étendue du lieu, a savoir un pays, elle a dit que cette protection est prévue par I'22title

de I’Accord sur les ADPIC.

384. Le président aidlqu’il d’'usage a 'OMPI de débattre des questions techniques de la
facon la plus objective et que, contrairement a ce qui est le cas dans d’autres organisations, les
débats du SCT visent a fournir des informations et non a procéder a une évaluation.

385. La délegation de I'Australie a précisé que son intervention était de caractere général et
gu’elle n'avait pas l'intention de commenter le bitmdé de I'accord bilatéral entre

I'Australie et les Communautés européennes, qui a été conclu agatrég en vigueur de
I’Accord sur les ADPIC. En ce qui concerne les mentions traditionnelles, elle s’est interrogée
sur la possibilité d’établir un lien entre un terme relevant de I'anglais courant et un lieu
déterminé.

386. La délégation de I'Agentine a fait observer que si I'accord bilatéral entre I'Australie et
les Communautés européennes a été conclu avant I'’Accord sur les ADPIC, il ne peut servir
d’exemple pour la mise en ceuvre de I'Accord sur les ADPIC. En outre, 'adidie ce
dernieraccord pose un principe clairement défini, qui s’applique a toute question relevant de
celukci. En ce qui concerne les mentions traditionnelles, la délégation de I’Argentine a
souligné que le probléme est de démontrer I'existence du lien avec un lemiléd, et

gu’elles ne constituent pas des indications géographiques au sens de R&ticte I'Accord

sur les ADPIC.

387. La délégation du Brésil s’est associée a la délégation de I’Argentine en déclarant que les
mentions traditionnelles nelévent pas du champ d’application des indications
géographiques.

388. La délégation de Sri Lanka a marqué son désaccord avec la délégation du Brésil en
estimant que l'articl®3 de I’Accord sur les ADPIC s’applique a ces mentions.

389. Le président a invité le SCT a faire des suggestions quant a la poursuite des travaux du
comité concernant les indications géographiques.

390. La délégation de I'Australie a demandé des précisions sur les questions a I'étude. Elle a
estimé qu’un ébat sur les termes génériques est tres important. Il est nécessaire de mieux
comprendre les questions fondamentales.

391. Enrésumé, le président a dit que les participants du SCT semblent s’accorder sur le fait
que l'article22.1 de I’Accord sules ADPIC peut servir de point de départ aux débats. Il a

noté que les délégations sont divisées sur la question de I'objet de la protection ainsi que sur
celles des liens objectifs, des régles d’origine et des nol8@s Les débats ont aussi porté

su la fagon dont les conditions de la définition de I'arti@2.1 sont remplies dans les

différents systemes et sur la question de savoir si la procédure doit intégralement se dérouler
au méme endroit ainsi que sur I'étendue du lieu d’origine. Les dqurestouchant a la
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territorialité et aux droits acquis et les différences entre indications géographiques et marques
de certification ont aussi été mentionnées.

392. Le président a enfin proposé que les questions recensées dans les documens&CT/8/

5 qui n'ont pas encore été débattues, a savoir les termes génériques, les conflits entre marques
et indications géographiques et les conflits entre indications géographiques homonymes,
soient aussi abordées.

393. La délégation des Communaugsopéennes, parlant aussi au nom de ses Etats
membres, a demandé si la portée de la définition est comprise dans le résumé présenté par le
président.

394. Le président a demandeé si les participants du SCT acceptent que lepistons qui
n’ont pas été abordées soient aussi débattues a I'avenir.

395. La délégation de I'Australie a dit que les trois questions mentionnées par le président
devraient étre inscrites a I'ordre du jour et que le SCT devrait recenser les sujets de discussion
fondamentaux pour l'avenir.

396. La délégation du Mexique s’est associée a la délégation de I'Australie et a demandé au
Secrétariat de publier une liste des questions mentionnées par le président.

397. La délégation de I'Uruguay a appnegiles troissujets de discussion mentionnés par le
président.

398. Le président a proposé que les futurs travaux du SCT concernant les indications
géographiques portent notamment sur les termes génériques, les conflits entre marques et
indications géographiques, d’'une part, et entre indications géographigues homonymes, d’autre
part, ainsi que sur d’autres questions énumeérées dans un document informel devant étre
diffusées par le Secrétariat dans I'apnésli.

399. La délégation de I'Austlie a dit qu’'un consensus semble s’étre dégagé au sein du SCT
en ce qui concerne les travaux futurs sur les questions relatives aux marques. Pour ce qui est
des indications géographiques, elle a remercié le Secrétariat du document informel consacré a
la liste des questions examinées par le SCT. Elle a suggéré de refondre cette liste sous
deuxgrandes rubriques afin d’éviter les redondances. Elle a proposé de récapituler comme
suit les travaux futurs

— étude des questions de définition, qui supptsemen de I'application de la

définition au niveau national dans les différents systemes de protection, des différences
concrétes entre les divers systemes nationaux en matiére de protection (sans aucune
évaluation de ces systemes) et des questions tatiaba liens, a la qualité, a la

réputation et a d’autres caractéristiques;

— étude axée sur la question de la territorialité, qui comporterait dspects la

guestion de savoir si les criteres d’obtention de la protection sont déterminés par le pays
d’origine de l'indication géographique ou par le pays ou la protection est demandée, et
comment sont appliquées les exceptions, notamment en ce qui concerne le maintien des
droits acquis et les termes génériques.
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En conclusion, la délégation de I'Australa dit que ces questions sont fondamentales et
prioritaires, et a suggéré que le Secrétariat établisse des documents s’y rapportant pour la
prochaine session.

400. La délégation des Etatdnis d’Amérique a appuyé les suggestions de la délégaton
I'Australie.

401. La délégation de la Fédération de Russie a dit que les débats de la réunion ont été tres
intéressants et utiles pour son pays. Elle a noté que certaines des questions soulevées au cours
des débats ne se sont pas encore pom@@sissie. Bien que n’adhérant pas a toutes les
observations faites au cours de la réunion, elle a déclaré que les débats ont amplement donné
matiere a réflexion. Elle a appuyé les demandes d’étude des propositions faites par certaines
déelégations. E# a enfin déclaré qu’elle examinera plus avant ces questions pour présenter

son point de vue a la prochaine session et gu’elle attend avec intérét les débats consacrés a la
liste des questions figurant dans le document informel.

402. La délégatiorde la Suisse a dit que la liste des questions est trop longue et qu’elle
préférerait terminer le débat consacré au document SCT/8/5 avant d’envisager I'examen
d’autres questions. Elle a noté que plusieurs délégations ont dit avoir besoin de plus
d’information sur les indications géographiques. Dans ce cas, il serait préférable d’axer le
débat sur certains points particuliers plutdt que de disperser I'attention du SCT sur une foule
de sujets. Cette méme délégation a ajouté qu'il est important de gdideeidir

suffisamment de temps pour les questions relatives aux marques ou aux dessins et modéles
industriels.

403. La délégation des Communautés européennes, parlant aussi au nom de ses Etats
membres, a dit qu'il est prématuré d’établir unedide nouvelles questions en raison des
recoupements entre ces dernieres, comme I'a fait observer la délégation de I'Australie, et que
le comité doit débattre des derniers points du document SCT/8/5 avant d’aborder d’autres
guestions. Elle a ajouté que3CT n’est pas le lieu approprié pour interpréter les dispositions
de I'Accord sur les ADPIC. A cet égard, dans la version francaise du document intitulé “Liste
des questions soulevées au sein du SCT”, le mot “évaluer” doit étre reconsidéré. Enfin, la
dékegation des Communautés européennes a rappelé le débat sur les conflits entre noms de
domaine et indications géographigues ayant eu lieu la semaine précédente a la session
spéciale du SCT. Elle a souligné qu'il est extrémement important pour les etilisaju’une
solution adaptée a des conflits de ce type puisse étre trouvée, et a souhaité que des progres
puissent a I'avenir étre réalisés a cet égard au sein de 'OMPI.

404. La délégation du Canada a appuyé la proposition de la délégation ustiae.

405. La délégation de I'Argentine a dit que le document informel intitulé “Liste des

guestions soulevées au sein du SCT” est un bon point de départ pour la poursuite des débats
selon le principe des échanges de vues. Elle a considprépasition de la délégation de
I’Australie comme logique. Cependant, elle a précisé que le SCT doit distinguer entre les
questions a I'examen et celles qui devront faire I'objet d’études de la part du Secrétariat. Elle
a rappelé la proposition faiteumne précédente réunion, préconisant une étude des
coltsavantages et de I'incidence, pour les pays en développement et les pays les moins
avances, de I'extension de la portée de la protection prévue a I'é28de I'’Accord sur les
ADPIC. Elle a aussi¥oqué le colloque de 'OMPI sur la protection internationale des
indications géographiques, qui constitue une tres intéressante source d’information, et a
suggéré que le SCT étudie la possibilité de recommander la tenue du prochain colloque a
Geneéve, afirde faciliter une plus vaste participation de la part de représentants d’un plus
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grand nombre de pays. Elle a ajouté que, compte tenu de I'importance de la question des
indications géographiques au niveau international, I'organisation d’un tel collogee&vé
permettrait non seulement de mettre a la disposition des délégués chargés de débattre de ces
guestions au sein de 'OMPI et de 'OMC une importante tribune ou dialoguer et échanger des
informations, mais faciliterait aussi une meilleure compréhendeésquestions a I'étude,

avec la participation de titulaires de droits, producteurs, consommateurs, utilisateurs,
fonctionnaires nationaux, etc. En ce qui concerne la question des noms de domaine, la
délégation de 'Argentine a dit que, bien qu’elle lansidere comme importante, il sera

difficile de progresser a cet égard avant qu’'un consensus se soit dégageé sur les aspects
fondamentaux de la protection des indications géographiques. En conclusion, cette délégation
a estimé qu’il serait décevant, apasuxjournées d’intéressants et fructueux débats, que le
comité ne tienne pas compte de la liste des questions a aborder a I'avenir.

406. La délégation de la Républigue tcheque s’est associée aux observations des délégations
des Communautés eurap®es et de la Suisse selon lesquelles il est préematuré d’aborder de
nouvelles questions au sein du SCT avant de terminer les travaux sur legetons qui

restent a examiner.

407. La délégation de la Barbade a appuyé les propositions diélégation de I’Australie et
a dit gu'’il est nécessaire de préciser les notions fondamentales de la protection des indications
géographiques avant d’aborder la question spécifique des noms de domaine.

408. La délégation du Mexique a dit que latksdes questions est un bon point de départ et a
approuvé la proposition de regroupement faite par la délégation de I’Australie. Les questions
a débattre doivent aussi comprendre les “termes génériques”, les “conflits entre marques et
indications géograpques” et les “conflits entre indications géographiques homonymes”.

Cette délégation a appuyé la proposition de la délégation de I'’Argentine concernant une étude
sur I'incidence de la protection des indications géographiques dans les pays en
développemen Elle a ajouté qu’elle croit comprendre que la décision prise par le SCT a sa
session spéciale sur les conflits entre noms de domaine et indications géographiques tend a
recommander aux assemblées de 'OMPI de se prononcer a cet égard.

409. La délégation de Siianka a dit que du point de vue d’un pays en développement les
débats du SCT sont tres utiles, bien qu’elle ne soit pas favorable a I'étude de toutes les
questions figurant sur la liste qui a été diffusée. Elle a ajouté qu’elle préféteminer les

débats sur les trois questions exposées dans les documents SCT/8/4 et 5 avant d’aborder une
liste de nouvelles questions. Elle s’est dite dégue qu’a la session spéciale le débat sur les
noms de domaine et les indications géographiqueité@iteporté étant donné qu’il s’agit en
I'occurrence de droits de propriété intellectuelle, comme les marques, qui devraient étre
traités a égalité avec ces dernieres. En ce qui concerne I'étude économique préconisée par la
délégation de I'Argentine, ldélégation de Silianka a estimé que le SCT n’est pas I'organe
approprié pour cette tache, et n’y est donc pas favorable.

410. La délégation de la Turquie a souscrit aux interventions des délégations des
Communautés européennes, de la SuisserideaBka et de la République tcheque. Le

comité devrait commencer par étudier les trois questions qui restent. Elle a ajouté que

d’autres organisations ont entrepris des études dans ce domaine et débattent de ces questions,
et a appelé a éviter les trawafaisant double emploi.
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411. La délégation du Guatemala a dit que son pays, en tant que pays en développement,
attend des informations et des précisions sur les notions a I'étude et a regretté qu'il ait été
suggéré de poursuivre les débats sgrihdications géographiques sans procéeder a des études.
Elle a dit qu’il serait inéquitable a I'égard des délégations qui ne connaissent pas bien le
domaine des indications géographiques de mettre fin aux débats a ce sujet. A cet égard, elle a
estimé, aec la délégation de I'Argentine, que la tenue d’un colloque a Genéve serait tres

utile.

412. Le Secrétariat a dit que le programme et budget pour -20W3 prévoit I'organisation
d’'un colloque sur les indications géographiques et a rappelé gs@gtieme session du SCT
le Secrétariat a invité les Etats membres a proposer d’accueillir ce colloque.

413. Le président a dit que le fait que les trois questions n’ayant pas encore été examinées ne
soient pas mentionnées ne signifie pas qusatie vont pas étre abordées.

414. La délégation de I'Argentine, répondant a la délégation dé&rka en ce qui concerne

les études, a dit que le Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes (SCCR) de
'OMPI a demandé une étude stintidence des bases de données et que le GRULAC a
demandé, a la derniére session des Assemblées de 'OMPI, des études sur l'incidence d'un
brevet mondial pour les pays en développement. Elle a aussi évoqué la division de 'OMPI
spécialement chargée ddsdes économiques et la tendance dénotée au sein de

I'Organisation a étudier I'incidence économique des droits de propriété intellectuelle dans les
pays en développement. En ce qui concerne les noms de domaine, elle a dit que les
assemblées de 'OMPI étigtont la question et se prononceront a ce sujet sur la base des
propositions faites a la session spéciale du SCT.

415. La délégation de I'Australie s’est dite dégue de I'absence de consensus sur les travaux
futurs et a fait observer que la sessien cours a été la plus productive des trois derniéres
années, en permettant des débats substantiels et utiles sur les indications géographiques. Elle
a ajouté qu’un débat sur les trois derniers points, et sur les noms de domaine, ne sera pas
possible &nt que les notions de base n’auront pas été précisées. Elle a aussi rappelé que
d’'importants engagements ont été pris en matiére d’assistance technique en vertu de la
Déclaration du Programme de Doha pour le développement. Selon elle, 'TOMPI, en tant
gu'institution spécialisée des Natiobmies dans le domaine de la propriété intellectuelle, a

un réle a jouer en ce qui concerne cette assistance technigue, notamment dans le cadre du
SCT. La délégation de I'Australie a par conséquent fermement invitédecgariat a

entreprendre des études dans I'esprit des propositions qu’elle a présentées.

416. La délégation de la Yougoslavie a dit ne pas pouvoir approuver la liste des questions
proposeée, qui est trop vaste et pourrait comporter des poiragier tnltérieurement. Elle a
partagé le point de vue des délégations qui ont souhaité faire figurer dans le futur programme
de travail du SCT un débat sur les conflits entre indications géographiques et noms de
domaine. En ce qui concerne la propositdetenir le colloque de I'OMPI sur les indications
géographiques a Geneve, la délégation de la Yougoslavie a approuvé cette proposition et
suggéré que les participants soient des experts intéressés par la question. Elle a ajouté que
I'OMPI pourrait aussbrganiser par I'intermédiaire de son académie mondiale des cours de
formation a I'intention des offices de propriété intellectuelle qui en éprouveraient le besoin.

417. La délégation des Communautés européennes, parlant aussi au nom de ses Etats
membres, a dit que, comme d’autres délégations, elle se sentirait frustrée s’il n’était pas
possible de parvenir a un accord sur les travaux futurs du SCT. Elle a tenu a préciser trés
clairement qu’elle n’a nullement I'intention de clore le débat sur Estg figurant sur la
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liste. Elle a seulement indiqué que, compte tenu de la complexité de la matiere et des
recoupements entre les différentes questions figurant sur la liste, il lui faut davantage de temps
pour étudier la liste proposée afin de recensgipoints a aborder a I'avenir. Elle a fait

observer que le comité n'a pas clairement déterminé les questions de la liste devant faire
I'objet d’'une étude plus approfondie de la part du Secrétariat. Elle a aussi rappelé que le SCT
a arrété a ses préagntes sessions une liste de questions, figurant dans le document de
'OMPI, qui n’ont pas encore été entierement débattues, et s’est dite surprise que ce debat
puisse étre reporté. En ce qui concerne I'étude économique sur l'incidence des indications
géogaphiques, elle a demandé des explications eu égard a la contradiction tenant au fait que
I'on puisse dire a la fois que les indications géographiques n’ont pas été clairement définies et
gu'’il est nécessaire d’en étudier I'incidence économique, et siemtrogée sur la possibilité

de procéder a I'étude de notions imprécises.

418. La délégation de la République islamique d’lran a souscrit aux interventions des
délégations de I'Australie, dMexique de SriLanka et de I’Australie concernant les

indications géographiques dans les pays en développement. Elle s’est aussi dite favorable a la
poursuite des travaux portant sur les indications géographiques au sein de SCT.

419. La délégation de Stianka a apporté des précisions quant a saaglabn sur une

éventuelle étude des incidences économiques des indications géographiques dans les pays en
développement, qui a manifestement été mal comprise. Elle a expliqué qu’elle considére
simplement que 'OMPI ne peut pas porter de jugement de valauwcette incidence ni

I'évaluer car son expérience est limitée a I'’Arrangement de Lisbonne. La délégation de

Sri Lanka a partagé le point de vue de la délégation des Communautés européennes sur le fait
que la définition doit étre précisée avant qu’@iede puisse étre demandée. Elle a aussi

rappelé qu’a s&roisiemesession le SCT a décidé de traiter des conflits entre marques et
indications géographiques, et a regretté que le comité puisse prendre une orientation différente
avant d’avoir terminé lestravaux lui ayant initialement été confiés. Rappelant le parag@raphe

du duc SCT/8/5, elle a dit qu’elle aurait beaucoup de mal a poursuivre I'étude des questions
relatives aux indications géographiques sur la base de la liste proposée sans avoiouane Visi
claire de la portée des études proposeées.

420. La délégation dMexiquea considéré le débat comme sans fondement étant donné
gu’aucune objection n’a été soulevée contre la poursuite de I'étude des indications
géographiques génériques et desflits entre marques et indications géographiques et entre
indications géographiques homonymes, qui sont des questions en attente. Parmi d’autres
questions, figurent celles de la territorialité et de la définition. Pour cette délégation, il parait
important de traiter toutes les questions en attente ou figurant sur la liste. Elle a proposé qu’a
la prochaine session du SCT une matinée et deux apidissoient consacres aux débats sur

les indications géographiques génériques, les indications géographmmuesymes et les

conflits entre marques et indications géographiques. Le reste du temps pourrait étre réservé a
I'examen de la question de la définition, sur la base d’'une nouvelle étude effectuée par le
Secrétariat, compte tenu des propositions de liégddion de I'Australie appuyées par d’autres
délégations. La délégation dllexiquea précisé sa position concernant les noms de domaine

en disant que le SCT ne peut faire aucune recommandation sur ce point puisque cela a déja été
fait a la session spéd& qui a recommandé a ’Assemblée que la question des noms de
domaines revienne au SCT. Elle a ajouté n’avoir aucune objection a cette recommandation,
en précisant qu’elle se féliciterait de voir la question des noms de domaine traitée a la
prochaine seson du SCT, au méme titre que d'autres questions, telles que celle des
dénominations communes internationales (DCI), par exemple.
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421. La délégation des Etatdnis d’Amérique a appuyé la proposition de la délégation du
Mexiquecar elle n'est paspposée a I'examen des questions touchant aux termes génériques
et aux conflits entre marques et indications géographiques et entre indications géographiques
homonymes. Elle souhaite toutefois que les travaux portant sur les questions inscrites sur la
liste du Secrétariat et précisées par la délégation de I’Australie soient poursuivis. Des débats
plus approfondis seraient de I'intérét des Etats membres qui sont déja dotés d’un systéme de
protection et plus encore de ceux qui se stdlés a la tache déate d’élaborer une

|égislation sur les indications géographiques.

422. La délégation de I'Egypte a dit que la liste des questions comporte de nombreux
problemes complexes qui nécessiteront des consultations avec les autorités nationales
compétetes. Cela lui permettra de participer de fagcon constructive a la prochaine réunion du
SCT. Elle a fait observer que ce comité a toujours ceuvré par consensus et que cette approche
doit étre maintenue a I'avenir.

423. La délégation de I'Australia appuyé la proposition de la délégationMexique

Concernant le débat sur I'enregistrement abusif d’indications géographiques en tant que noms
de domaine et la recommandation de la session spéciale du SCT invitant 'Assemblée
générale de 'TOMPI a renyer cette question a ce dernier comité, elle a dit avoir I'intention
d’appuyer cette recommandation a I'occasion de la session des assemblées, car elle estime
que cette question reléve clairement du mandat du SCT.

424. Le représentant de la CClestimé les débats du comité trés utiles en tant qu’étude
concréte de droit comparé et a remercié les membres du SCT de leurs trés intéressants
échanges de vues. En ce qui concerne la définition des indications géographiques, qui est la
guestion fondameni, il a souligné que, pour obtenir un résultat, un compromis pourrait
prendre du temps. Du point de vue de la CCl, les conflits entre marques et indications
géographiques sont la question la plus importante mais la définition doit aussi étre précisée.

425. La délégation des Communautés européennes, parlant aussi au nom de ses Etats
membres, a noté que, dans un esprit de compromis, la proposition de la délégation du
Mexique pourrait servir de point de départ aux débats de la prochaine sesdma.afeluté
gu’elle souhaite que les dernieres déclarations faites au sujet des noms de domaine soient
ddment consignées dans le compte rendu de la réunion.

426. La délégation de Sri Lanka a dit qu’elle ne pourrait s’associer au consensus ni a la
proposition de la délégation du Mexique car elle a besoin de temps pour consulter les autorités
de son pays et souhaiterait voir la proposition consignée par écrit avant de prendre une
décision.

Point 7 de I'ordre du jour travaux futurs

427. La délégation de I'Egypte a dit qu’elle souhaiterait obtenir davantage de renseignements
sur la protection des dessins et modeéles industriels, et plus particulierement sur le lien entre
les dessins et modeles industriels et les savoirs traditionnelsa Béenandé au Bureau
international s'il serait possible d’élaborer un document sur cette question pour la prochaine
session.
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428. La délégation de la Suisse a appuyé la proposition de la délégation de I'Egypte de
consacrer du temps aux questionatiges aux dessins et modeles lors des prochaines
réunions et a proposeé que I'étude soit axée sur les différences entre les dessins et modéles
industriels et les marques tridimensionnelles.

429. La délégation du Soudan a appuyé la requéte dégdiibns de I'Egypte et de la Suisse
en souhaitant que la question des dessins et modeles industriels puisse étre examinée a la
prochaine réunion du SCT.

430. La délégation du Maroc a appuyé la proposition de la délégation de I'Egypte en
estimanu’il est logique et raisonnable de demander cette étude, qui reléve du mandat du
comité.

431. La délégation de I'Egypte a souhaité préciser que I'étude qu’elle a demandée a pour
objet le lien entre les dessins et modeles industriels et les savalitionnels.

432. La délégation de I'Uruguay a dit que le mandat du comité concerne les marques, les
dessins et modeéles industriels et les indications géographiques, mais pas les savoirs
traditionnels.

433. Le président a dit qu'il egtrop tard pour entamer un débat sur le mandat du SCT dans le
domaine des dessins et modéles industriels mais qu'il lui semble que le comité a de toute
évidence le pouvoir d’'aborder la question des dessins et modéles sous différents angles.
434. La délégation de I'Uruguay a dit approuver la réalisation d'une étude sur les dessins et
modeles industriels, mais par rapport aux marques.

Point 8 de I'ordre du jour : résumé présenté par le président

435. Le président a conclu le débat sur temvaux futurs et a demandé au comité de passer
au point8 de 'ordre du jour “Résumé présenté par le président”, dont un projet a été diffusé.

436. En ce qui concerne le point 4 de I'ordre du jour, la délégation du Mexique a demandé de
consignetta modification adoptée, consistant a remplacer I'expression “marques de
certification” par “marques collectives” au paragra@dedu document SCT/7/4.

437. La délégation de la Yougoslavie a dit gu’il conviendrait d’ajouter a la premiére phrase
de la partie du résumé du président consacré au paietl’'ordre du jour les mots “et des
regles correspondantes” puisque le débat a aussi porté sur les régles relatives
auxarticles8, 13biset 13er.

438. En ce qui concerne le point 6 de I'oaddu jour, la délégation de Stanka a dit avoir
formulé une réserve sur le consensus qui s’est dégagé mais a dit qu’elle pourrait lever celle
s'il est possible de parvenir a un consensus fondé sur la proposition de la délégation de
I'Australie.

439. La délégation de I'Australie a dit qu’elle a proposé que le Secrétariat établisse
deuxdocuments. Le premier devrait porter sur les questions touchant a la définition
(application de la définition au niveau national dans les différents systenmstaetion,
différences concretes de protection entre le systéme fondé sur la protection des indications
géographiques et des appellations d’origine et les marques collectives et de certification (pas
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d’évaluation des systemes nationaux), liens objeetif@putation). Le second document
devrait traiter de la territorialité et de I'extraterritorialité sous les d@spects précisés dans la
liste informelle mais sans la phrase “(dans ce contexte, comment envisager I'application de
I'article 23 de I’Accordsur les ADPIC)”.

440. Sur demande, le Secrétariat a déclaré que le texdpréis serait inséré aux
paragrapheg et 8, sous le poirt de I'ordre du jour.

“7. Le SCT a examiné de maniere approfondie, sur la base du document SCT/8/5, les
guestons de la définition des indications géographiques, de la protection d’une
indication géographique dans son pays d’origine et de la protection des indications
géographiques a I'étranger. Il a décidé de consacrer, a sa prochaine session,
deuxdemijournées a 'examen des autres sujets qui n’ont pas été abordés (a savoir les
termes génériques, les conflits entre marques et indications géographiques et entre
indications géographiques homonymes). Le SCT a décidé en outre que le reste du
temps disponible pouwre point de I'ordre du jour sera consacré a la poursuite des
discussions sur la base de delocuments que le Bureau international aura établis au
sujet, respectivement, des questions de la définition et de la territorialité.

“8. A cet égard, le SCT esonvenu que les questionsajprés, apparues lors de la
huitiemesession, devront étre traitées dans ddosuments que le Bureau international
établira, a savoir en ce qui concerne la questions de la définitiapplication de la
définition au niveawnational dans des systemes de protection différents; différences
concrétes entre le systeme fondé sur la protection des indications géographiques telles
que les appellations d’origine et le systéme de protection par les marques collectives et
les marquesle certification; liens, réputation. Cette partie devra aussi traiter les
questions suivantedes produits sur lesquels figure une indication géographique
doiventils nécessairement provenir d'un lieu déterminé? Le produititiéite lié &

cet endoit et ne peuil pas avoir une autre provenance? Que gmutonsidérer

comme étant I'étendue du lieu d’origine (qui peut aller d’'un petit vignoble a un pays
tout entier)? En ce qui concerne la territorialité, dagpects devront étre pris en
considértion : la question de savoir si les critéres d’obtention de la protection sont
déterminés par le pays d’origine de l'indication géographique ou par le pays dans lequel
la protection est demandée; et la question de savoir comment les exceptions sont
appligées, notamment en ce qui concerne les notions de maintien des droits acquis et
de termes génériqués

441. En conclusion, le président a dit que le résumé présenté par le président a été adopté
avec les modifications proposées par les délégatiordexique, de la Yougoslavie et de
I'Australie.

442. Le Secrétariat a indiqué que la prochaine session du SCT se tiendra du 11 au
15novembre2002 et a ajouté que, comme I'a décidé le SCT, le projet d’ordre du jour de la
neuviemesession comprea les principaux points suivantmarques, indications
géographiques et dessins et modéles industriels.

Point 9 de I'ordre du jour cl6ture de la session

443. Le président a prononcé la cléture de la huitiegsassion du comité permanent.

[L’annexe suit]
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Homai SAHA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva

INDONESIE/INDONESIA

YuslisaNINGSIH (Mrs.), Head, SubDirectorate of Legal Services, Directorate of
Trademarks, Directorate General of Intellectual Property Rights, Tangerang
<yuslisar@yahoo.com>

Dewi M. KUSUMAASTUTI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<dewi.kusumaastuti@s.itu.int

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

Zahra BAHRAINI (Ms.), Senior Expert of Trademark, Industrial Property Office, Tehran
<zahrabahraini@yahoo.com>
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IRLANDE/IRELAND

Frank BUTLER, Department of Enterprise, Trade and Exyment, Dublin
<frank_butler@entemp.ie>

ITALIE/ITALY

Fulvio FULVI, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

JAMAIQUE/JAMAICA

Symone BETTON (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN

Wataru MIZUKUKI, Director of Trademark Eamination, Trademark Division, Trademark,
Design and Administrative Affairs Department, Patent Office, Tokyo

Fumiaki SEKINE, Deputy Director, International Affairs Division, General Administration
Department, Patent Office, Tokyo

Kenichi IOKA, Examiner Textiles Division, Trademark, Design and Administrative Affairs
Department, Patent Office, Tokyo
<ioka-kenichi@jpo.go.jp>

Takashi YAMASHITA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN

Shaker HALASA, Assistant Director, Directoratelofiustrial Property Protection, Amman
<s_halasa@mit.gov.jo>

KENYA

Juliet GICHERU (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.kenya@ties.itu.int

LETTONIE/LATVIA

Janis ANCITIS, Senior Examine€ounsellor, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga
<j.ancitis@Irpv.lv>
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LIBAN/LEBANON

Rola NOUREDDINE (Mlle), premiere secrétaire, Mission permanente, Genéve

LITUANIE/LITHUANIA

Algirdas STULPINAS, Head, Trademarkad Industrial Design Division, State Patent
Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius
<a.stulpinas@vpb.It>

LUXEMBOURG/LUXEMBURG

Christiane DISTEFANO (Mme), Mission permanente, Geneve
<christiane.daleiden@ties.itu.int>

MAROC/MOROCCO

Dounia EL OUARDI (Mlle), chef du Service systeme d’'information, Office marocain de la
propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca
<dounia.elouardi@ompic.org.ma>

Khalid SEBTI, premier secrétaire, Mission permanente, Geneve

MAURICE/MAURITIUS

Marie JoseNETA (Mrs.), Principal Patents and Trademarks Officer, Patents and Trademarks
Section, Ministry of Industry and International Trade, Port Louis
<motas@bow.intnet.mu>

MEXIQUE/MEXICO

José Alberto MONJARAS OSORIO, Coordinador Departamental de Consenageion
Derechos, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMP1), México D.F.
<a.monjaras@impi.gob.mx>

Karla ORNELAS LOERA (Sra.), Tercera secretaria, Mision Permanente, Ginebra
<kornelas@sre.gdo.mx>

NIGER

Jérdme Oumarou TRAPSIDA, directeur du déve@lement industriel, Direction du
développement industriel, Niamey
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NORVEGE/NORWAY

Debbie RANNING (Miss), Head, Industrial Property Law Section, The Norwegian Patent
Office, Oslo
<dro@patentstyret.no>

Oluf Grytting WIE, Executive Officer, The Norwegian teat Office, Oslo
<ogw@patentstyret.no>
PARAGUAY

Carlos GONZALEZ RUFINELLLI, Director de la Propiedad Industrial, Asuncion
<dpi@mic.gov.py>

Rodrigo Luis UGARRIZA DIAZ BENZA, Primer Secretario, Mision Permanente, Ginebra

PAYSBAS/NETHERLANDS

Nicole HAGEMANS (Ms.), Legal Advisor on Intellectual Property, Ministry of Economic
Affairs, The Hague
<n.hagemans@minez.nl>

PHILIPPINES

Leny RAZ (Mrs.), Director, Bureau of Trademarks, Intellectual Property Office, Makati
<leny.raz@ipophil.gov.ph>

Ma. AngelinaSta. CATALINA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.philippines@ties.itu.int>

PORTUGAL

Paulo SERRAO, chef du Département des marques, Institut national de la propriété
industrielle (INPI), Lisbonne

<jpserrao@inpi.mireconomia.pt>

José Sergio DE CALHEIROS DA GAMA, conseiller juridique, Mission permanente, Genéve
<mission.portugal@ties.itu>

QATAR

Ahmed AL-JEFAIRI, Head, Trademark Department, Ministry of Finance, Economy and
Trade, Doha
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REPUBLIQUE DE COREE/REPUBLIC OF KOREA

NAM Young Jaeg, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office, Da€jioyn
<moin67@kipo.go.kr>

KIM Ki Beom, Deputy Director, Trademark and Design Policy Planning Division, Korean
Industrial Property Office, Daeje@ity
<Kbkim21l@naver.com>

LEE KeuntHoo, Deputy Director, Multilateral Cooperation Division, Ministry of Agriculture
and Forestry, Kyunggbo

<lkwho@maf.go.kr>

PARK Hyun-Hee (Mrs.), Deputy Director, Trademark and Design Policy Planning Division,
Korean Intellectual Property Office, Daej@ity

<phh1021@kipo.go.kr>

AHN JaeHyun, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO/DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

Adrienne SONDJBOKABO (Mme), conseillere chargée de la propriété industrielle,
Ministere de I'idustrie, du commerce et des petites et moyennes entreprises, Kinshasa
<sondjibokabo@yahoo.fr>

REPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Svetlana MUNTEANU (Mrs.), Head, Trademarks and Industrial Designs Direction, State
Agency on Industrial Property Peattion, Kishinev
<munteanu_sv@yahoo.com>

REPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Isabel PADILLA (Sra.), Consejera, Mision Permanente, Ginebra

REPUBLIQUE TCHEQUE/CZECH REPUBLIC

Ludmila STERBOVA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.geneva@embassy.mzv.cz>
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ROUMANIE/ROMANIA

Constanta Cornelia MORARU (Mme), chef du Service juridique et de la coopération
internationale, Office d’Etat pour les inventions etearques, Bucarest
<moraru.cornelia@osim.ro>

Alice Mihaela POSRAVARU (Mlle), chef de la Section juridique, Office d’Etat pour les

inventions et les marques, Bucarest
<liviu.bulgar@osim.ro>

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeff WATSON, Senior Policy AdvisoiThe Patent Office, Newport
<jwatson@patent.gov.uk>

David Charles MORGAN, Head, Trade Mark Examination, Patent Office, Newport
<davimorgan@patent.gov.mk

Joseph BRADLEY, Second Secretary, Permanent iglis$seneva
<joe.bradley@fco.gov.uk>

SOUDAN/SUDAN

Hurria ISMAIL ABDEL MOHSIN (Mrs.), Senior Legal Advisor, Commercial Registrar
General’s, Ministry of Justice, Khartoum

SRI LANKA

Gothami INDIKADAHENA (Mrs.), Counsellor (Economic and Commercial), Parmant

Mission, Geneva
<mission.sHlankawto@ties.itu.int>

SUEDE/SWEDEN

Per CARLSON, Judge, Court of Patent Appeals, Ministry of Justice, Stockholm
<per.carlson@pbr.se>

Lena GORANSSON NORRSJO (Mrs.), Legal Officer, Swedish Patent and Registration
Office, Soderhamn
<lena.norrjo@prv.se>


mailto:davimorgan@patent.gov.uk
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SUISSE/SWITZERLAND

Alexandra GRAZIOLI (Mlle), conseillere juridique, Division droit et affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<alexandra.grazioli@ipi.ch>

Michéle BURNIER (Mme)conseillére juridique, Division des marques, Institut fédéral de la

propriété intellectuelle, Berne
<michele.burnier@ipi.ch>

THAILANDE/THAILAND

Vachra PIAKAEW, Trademark Registrar, Trademark Office, Department of Intellectual
Property, Nontaburi

Supak PRONGTHURA, Permanent Mission, Geneva
<supark@yahoo.com>

TUNISIE/TUNISIA

Nafaa BOUTITI, chargé d’'études, Département de la propriété industrielle, Institut national
de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), Tunis

Sana CHEIKH (Mlk), déléguée, Mission permanente, Genéve

TURQUIE/TURKEY

Yuksel YUCEKAL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
Kural ALTAN, Deputy, Permanent Mission, Geneva

Yasar OZBEK, conseiller juridique, Mission permanente, Genéve

UKRAINE

Vasyl BANNIKOV, Head, Division of Trademarks and Industrial Designs, Ukrainian
Industrial Property Institute, Kyiv

URUGUAY

Graciela ROAD D’IMPERIO (Sra.), Directora de Asesoria Técnica, Direccién Nacional de la

Propiedad Industrial, Montevideo
<dnpi@mcimail.com.uy>
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VENEZUELA

Virginia PEREZ PEREZ (Miss), Primera Secretaria, Mision Permanente, Ginebra

YOUGOSLAVIE/YUGOSLAVIA

Miodrag MARKOVIC, Senior Legal Counsellor, Federal Intellectual Property Office,
Belgrade

<yupat@gov.yu>

COMMUNAUTES EUROPEENNES (CEEEUROPEAN COMMUNITIES (ECY

Victor SAEZ LOPEZBARRANTES, Official, Industrial Property Unit, European Commission,
Brussels
<victor.saez@cec.eu.int>

Detlef SCHENNEN, Head, Legislation and International Legal Affairs Service, Office for
Harmonization in the Intexal Market (Trade Marks and Designs), Alicante
<detlef.schennen@oami.eu.int>

Susana PEREZ FERRERAS (Mrs.), Administrator, Industrial Property, European Commission,
Brussels
<susana.pereterreras@cec.eu.int>

Roger KAMPF, conseiller, Délégation permaner@eneve
<roger.kampf@cec.eu.int>

Sur une décision du Comité permanent, les Communautés eargseent obtenu le statut de
membre sans droit de vote.

Based on a decision of the Standing Committee, the European Communities were accorded
member status without a right to vote.
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[I. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

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

Thu-Lang TRAN WASESCHA (Mrs.), Counsellor, Geneva
<thulang.tranwasescl@wto.org>

Wajzma RASUL (Ms.), Research Associate, Intellectual Property Division, Geneva
<wajzma.rasul@wto.org>

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

Yann JUBAN, administrateur, Unité “droit, reglemetiba et organisations internationales”,
Paris

<yjuban@oiv.int>

ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE (OUA)/ ORGANIZATION OF AFRICAN
UNITY (OAU)

Francis MANGENI, Counsellor, Geneva

<fmangeni@Isealumni.com>

BUREAU BENELUX DES MARQUES (BBM)/BENELUX TRADEMARK OFFICE

(BBM)
Edmond Léon SIMON, directeur adjoint, La Haye

[ll. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual
Property Law Association (ALA): Graeme B. DINWOODIE (ViceChair, International
Trademark and Treaties, Chicago <gdinwoodie@kentlaw.edu>)

Association communautaire du droit des marqgues (ECTA)/European Communities Trade
Mark Association (ECTA) Dietrich C. OHLGART (Chairman, LalCommittee)

Association internationale des juristes du droit de la vigne et du vin (AIDV)/International
Wine Law Association (AIDV): Douglas REICHERT <dreichert@swissonline.ch>
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Association internationale pour la protection de la propriété industri@leK1)/International
Association for the Protection of Industrial Property (AIPPGerd F. KUNZE (President,
Zurich); Darius SZLEPER (Assistant du Rapporteur, Genéve <dszleper@avocatgls.net>)

Assocation internationale pour les marques (INTA)/Intermatid rademark Assocation
(INTA): Chehrazade CHEMCHAM (Ms.) (International Government Relations
Coordinator); Burkhart GOEBEL (Chair of stdbmmittee on geographical indications,
Hamburg <burkhart.goebel@lovells.com>)

Association japonaise pour les ceils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association
(JPAA). Shuya KOHHARA (ViceChairman, Trademark Committee, Tokyo);
Nami TOGAWA (Mrs.) (Registered Patent Attorney, Tokyo)

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Asso€idtidn
Tomoko NAKAJIMA (Ms.) (Vice-Chair, Trademark Committee, Tokyo)

Chambre de commerce internationale (CCl)/International Chamber of Commerce (ICC)
Anténio L. DE SAMPAIO (conseiller J.E. Dias Costa, I.D.A, Lisbonne
<diascosta@jediascosta.pt>)

Centre detudes internationales de la propriété industrielle (CEIFPancois CURCHOD
(professeur associé a I'Université Robert Schuman, Strasbourg
<francois.curchod@vtxnet.ch>)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/Interaatio
Federation of Industrial Property Attorneys (FICPJeanMarie BOURGOGNON (conseil
en propriété industrielle, Paris)

Fédération internationale des vins et spiritueux (FIVS)/International Federation of Wines and
Spirits (FIVS) Robert KALIK (SpecialRepresentative to the President, Washington)

Institut MaxPlanck de droit étranger et international en matiére de brevets, de droit d’auteur
et de la concurrence (MP)/MaRlanckInstitute for Foreign and International Patent,
Copyright and Competitionaw (MPI). Eike SCHAPER (Munich)

<ejs@intellecprop.mpg.de>
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IV. BUREAU/OFFICERS

Présidat/Chair: Zeljko TOPIC (Croatie/Croatia)
Vice-présidents/ViceChairs: Valentina ORLOVA (Mrs.) (Fédération de Russie/

Russian Federation)
Nabila KADRI (Miss) (Algérie/Algeria)

Secrétaire/Secretary: Denis CROZE (OMPI/WIPQO)
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V. SECRETARIAT [E L’'ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIETEINTELLECTUELLE (OMPI)/
SECRETARIAT OFTHE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTYORGANIZATION (WIPO)

ShozoUEMURA, vice-directeur général/Deputy Director General, Secteur des marques, des
dessins et modéles industrielssdedications géographiques et de la sanction des
droits/Sector of Trademarks, Industrial Designs, Geographical Indications and Enforcement

Ernesto RUBIO, directeur principal/Senior Director, Département des marques, des dessins et
modeles industriels etes indications géographiques/Trademarks, Industrial Designs and
Geographical Indications Department

Octavio ESPINOSA, directetoonseiller/DirectotAdvisor, Secteur des marques, des dessins
et modeles industriels, des indications géographiques et dém¢dien des droits/Sector of
Trademarks, Industrial Designs, Geographical Indications and Enforcement

Joélle ROGE (Mme/Mrs.), directriegonseillére/DirecteAdvisor, Secteur des marques, des
dessins et modeéles industriels, des indications géographigjdedasanction des
droits/Sector of Trademarks, Industrial Designs, Geographical Indications and Enforcement

Denis CROZE, chef/Head, Section du développement du droit international (marques, dessins et
modeles industriels et indications géographiguatrhational Law Development Section
(Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications)

Paivi LAHDESMAKI (Mlle/Ms.), juriste principale/Senior Legal Officer, Section du
développement du droit international (marques, dessins et modeéles indwedtialications
géographiques)/International Law Development Section (Trademarks, Industrial Designs and
Geographical Indications)

Abdoulaye ESSY, consultant, Section du développement du droit international (marques, dessins
et modeéles industriels etdiications géographiques)/International Law Development Section
(Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications)

[Fin de I'annexe et du document/End of Annex
and of document]
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