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ANNEXE : PROPOSITION DE LA DELEGATION DU ROYAUME-UNI

RESUME

1.  Cette note d’information de la délégation du Royaume-Uni fait suite aux
discussions et aux suggestions d’amélioration des parties prenantes et présente des
propositions susceptibles d’étre adoptées au bénéfice des utilisateurs du systéme de
Madrid, du Bureau international et des offices nationaux. La premiéere partie de la note
porte sur les propositions et les éventuelles modifications a apporter au reglement
d’exécution. La seconde partie couvre les domaines dans lesquels nous estimons qu’il
serait utile d’'approfondir la discussion, éventuellement dans le cadre des Tables rondes
du Groupe de travail de Madrid.

CONTEXTE

2. Depuis son introduction, le systeme de Madrid connait un succes considérable
aupres des déposants et des offices nationaux. Ce systéme offre aux déposants un
moyen rapide et simple d’enregistrer des marques sur leurs marchés clés. Avec ses
115 membres, le systéme offre actuellement des possibilités de protection dans

131 territoires.

3. Ala quinziéme session du groupe de travail, la délégation du Royaume-Uni a
soumis une note d’information contenant des propositions concernant des améliorations
susceptibles d’étre apportées au systéme de Madrid au bénéfice des utilisateurs du
systéme. Cette note d’information du Royaume-Uni faisait suite au document sur le
développement futur du systéme présenté par le Secrétariat a la quatorziéme session.
La délégation du Royaume-Uni s’est félicitée de ce document, qui présentait un grand
intérét et contenait de nombreuses propositions qu’elle pouvait appuyer.

4. L’Office de la propriété intellectuelle et les parties prenantes du Royaume-Uni
apprécient ce systeme et estiment qu’il joue un réle important puisqu’il appuie et
encourage l'innovation, ainsi que la croissance economique. La délégation du
Royaume-Uni reste convaincue qu’une plus grande harmonisation permettra de
simplifier le systéme et de renforcer la confiance des utilisateurs a son égard. La
délégation du Royaume-Uni soutient également fermement la recherche de moyens
permettant d’améliorer encore le systéme de Madrid.

DETAILS DE LA PROPOSITION
PARTIE A — MODIFICATIONS DU REGLEMENT D’EXECUTION

1) Une procédure de remplacement centralisée

5. La procédure de remplacement actuelle exige que les titulaires déposent des
demandes de remplacement aupres des offices nationaux de chaque pays désigné.
Les utilisateurs du systéme au Royaume-Uni trouvent ce processus chronophage. Les
offices nationaux doivent également comprendre un processus pour lequel ils ne
recevront peut-étre qu'une poignée de demandes par an. Méme s’il s’agit d’un office
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relativement important, I'Office britannique de la propriété intellectuelle n’a regu que
cing demandes de remplacement entre 2013 et 2020. Entre 2021 et 2023,

180 demandes de remplacement ont été regues, principalement en raison de la sortie
du Royaume-Uni de I'Union européenne’. Entre janvier 2024 et juillet 2025,

91 demandes de remplacement ont été recues. Ce chiffre est relativement élevé en
raison des modifications relatives au remplacement partiel qui entreront en vigueur au
Royaume-Uni en octobre 2024, ainsi que du nombre de marques de 'UE comparables
dans notre base de données qui doivent étre renouvelées. Nous prévoyons que ces
chiffres reviendront a leur niveau d’avant 2021 en temps voulu (une fois que les
marques auront été renouvelées). Nous sommes conscients que certains offices
recoivent trés peu de demandes de ce type, voire aucune, chaque année.

6. Une option pour simplifier ce processus consisterait a passer a un systéme de
remplacement centralisé, dans lequel une seule demande de remplacement pourrait
étre déposée directement auprés du Bureau international et examinée de maniere
centralisée. La demande de remplacement contiendrait les détails de tous les pays et
la liste des classes de produits et services dans les enregistrements nationaux que le
titulaire souhaite remplacer par son enregistrement international. Cela allégerait la
charge des offices nationaux et rendrait le processus de remplacement plus efficace et
plus rentable pour les utilisateurs. Cela nécessiterait d’apporter des modifications au
reglement d’exécution de Madrid, et nous présentons ci-aprés nos propositions a cet
egard.

7.  Nous proposons de modifier la regle 21.1) et 21.2) comme suit :

1)  [Demande etnetification] A compter de la date de la notification de
I'enregistrement international ou de la désignation postérieure, selon le cas,
une demande pour qu’un enregistrement national ou régional soit remplacé
par un enreqistrement international est présentée par le titulaire au Bureau
international [sur le formulaire officiel pertinent]. Cette demande indique les
Offices nationaux ou régionaux concernés pour ces enreqistrements

nat/onaux ou req:onaux l&#tu#ame&t—presente#dmeetemen#a—#@#;ee

i) le numéro de I'enregistrement international concerné,

1 Depuis le 1°" janvier 2021, les enregistrements internationaux de marques désignant I'UE ne sont plus valables au
Royaume-Uni. Afin de préserver les droits de marque du titulaire, I'office a créé une marque comparable pour le
Royaume-Uni. Avant la date de sortie de 'UE, certains titulaires de droits dont les enregistrements contenaient des
désignations de I'UE ont ajouté le Royaume-Uni a leur enregistrement international existant afin de garantir la
continuité de la protection. Cela signifie que, une fois que la marque comparable pour le Royaume-Uni a été créée,
certains titulaires de droits disposaient de plusieurs marques protégées au Royaume-Uni. EU trade mark protection
and comparable UK trade marks — GOV.UK.



https://www.gov.uk/guidance/eu-trade-mark-protection-and-comparable-uk-trade-marks
https://www.gov.uk/guidance/eu-trade-mark-protection-and-comparable-uk-trade-marks
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ii)  lorsque le remplacement ne concerne qu’un ou certains des produits et
services énumerés dans I'enregistrement international, ces produits et
services, et

iii)  la date et le numéro de dépdt, la date et le numéro d’enregistrement et,
le cas échéant, la date de priorité de I'enregistrement national ou
régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux qui ont été
remplacés par l'enregistrement international.

La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis
du fait de cet enregistrement national ou régional ou de ces enregistrements
nationaux ou régionaux.

2) [Inscription et notification]

a) Le Bureau international prend note dans le reqgistre international qu’un
enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux
ou régionaux, selon le cas, ont été remplacés par I’enregistrement
international, inscrit au registre international les indications notifiées en
vertu de l'alinéa 1) et en informe le titulaire.

aa) Lorsque, en vertu de l'alinéa 1), le Bureau international a pris note dans
le reqistre international qu’'un enreqgistrement national ou régional ou
des enreqistrements nationaux ou régionaux, selon le cas, ont été
remplacés par l'enreqistrement international, il présente a I'Office ou
aux Offices concernés des parties contractantes désignées, selon le
cas, une demande tendant a ce que cet Office prenne note de
I’enreqgistrement international conformément a l'article 4bis.2) du
Protocole.

b) Les indications notifiées en vertu de I'alinéa 1) sont inscrites a la date
de réception par le Bureau international d’une netification demande
remplissant les conditions requises.

8.  Nous proposons de modifier la regle 21.3) c) comme suit :

3) c¢) Avantde prendre note de I'enregistrement international dans-sen dans
le registre international, FOffice-d-une-partie-contractante-désignée-le
Bureau international examine la demande visée a I'alinéa 1) afin de
déterminer si les conditions énoncées a l'article 4bis.1) du Protocole
sont remplies.

9. Nous serions favorables a une discussion sur cette proposition, qui, selon nous,
améliorerait I'efficacité du systéme de remplacement en exigeant qu’'une équipe
centrale au sein du Bureau international soit seule chargée d’acquérir les
connaissances et I'expertise dans ce domaine, plutét que les offices nationaux qui
peuvent passer des années sans recevoir une seule demande de remplacement.
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2) Permettre un renouvellement “partiel”

10. Le systéme actuel de renouvellement ne permet pas le renouvellement “partiel”
d’'un enregistrement international. Si un titulaire détient un enregistrement international
qui comprend plusieurs classes, mais souhaite renouveler I'enregistrement international
uniquement pour certaines de ces classes, il ne peut pas le faire. De méme, s’il
souhaite le renouveler uniquement pour certains des pays désignés, il ne peut pas le
faire. lls doivent en revanche remplir le formulaire MM7 avant la date de
renouvellement de I'enregistrement international afin de supprimer les classes ou les
pays non souhaités.

11. Les utilisateurs du systéme au Royaume-Uni trouveraient extrémement utile que,
au moment du renouvellement, le titulaire ou son mandataire puisse choisir de
renouveler un enregistrement international uniquement pour les pays et les classes
pour lesquels la protection est encore requise.

12. Donner la possibilité aux titulaires de renouveler partiellement les enregistrements
internationaux uniquement pour les pays et les classes de produits et services pour
lesquels une protection est encore requise permettrait aux déposants d’économiser du
temps et de I'argent. lls n’auraient plus a vérifier les enregistrements internationaux
plusieurs mois avant la date de renouvellement afin de supprimer les classes ou les
pays désignés non souhaités, ni a payer les taxes de renouvellement pour une
protection dont ils n’ont plus besoin.

13. Nous comprenons que, bien que l'article 7.2) du Protocole de Madrid ait été prévu
pour éviter que les titulaires ajoutent des pays ou des classes lors du renouvellement, il
a pour consequence involontaire d’empécher les titulaires de supprimer des classes.
Bien qu’il soit possible de supprimer un pays lors du renouvellement sans avoir a
déposer une renonciation, car cela n’est pas considéré comme une modification de
I'enregistrement international, il n’est pas possible de supprimer des classes non
souhaitées.

14. Pour permettre un renouvellement partiel, nous proposons de modifier la
regle 30.2) comme suit :

2)  [Précisions supplémentaires]

a) Lorsque le titulaire ne souhaite pas renouveler I'enregistrement
international a I'égard d’une partie contractante désignée pour laquelle
aucune déclaration de refus en vertu de la regle 18ter pour 'ensemble
des produits et services concernés n’est inscrite au registre
international, le paiement des taxes requises doit étre accompagné
d’une déclaration du titulaire selon laquelle le renouvellement de
I'enregistrement international ne doit pas étre inscrit au registre
international a I'égard de cette partie contractante.
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Lorsque le titulaire souhaite renouveler I'enreqistrement international

b)

d)

a l'égard d’'une partie seulement des produits et services concernés
inscrits au reqistre international, le paiement des taxes requises doit
étre accompagné d’une déclaration du titulaire selon laquelle le
renouvellement de I'enreqistrement international doit étre inscrit au
reqistre international a I’égard de ces produits et services.

Lorsque le titulaire souhaite renouveler 'enregistrement international

a I'égard d’une partie contractante désignée nonobstant le fait qu’une
déclaration de refus en vertu de la regle 18ter est inscrite au registre
international pour cette partie contractante pour I'ensemble des produits
et services concernes, le paiement des taxes requises, y compris le
complément d’émolument ou la taxe individuelle, selon le cas, pour
cette partie contractante, doit étre accompagné d’une déclaration du
titulaire selon laquelle le renouvellement de I'enregistrement
international doit étre inscrit au registre international a I'égard de cette
partie contractante pour tous les produits et services concernes.

L’enregistrement international ne peut pas étre renouvelé a I'égard
d’une partie contractante désignée a I'égard de laquelle une invalidation
a ete inscrite pour tous les produits et services en vertu de la

regle 19.2) ou a I'égard de laquelle une renonciation a été inscrite en
vertu de la regle 27.1) a). L’enregistrement international ne peut pas
étre renouvelé a I'égard d’une partie contractante désignée pour les
produits et services pour lesquels une invalidation des effets de
I'enregistrement international dans cette partie contractante a été
inscrite en vertu de la regle 19.2) ou pour lesquels une limitation a été
inscrite en vertu de la regle 27.1) a).

[Supprimé]

Le fait que I'enregistrement international ne soit pas renouvelé a I'égard
de toutes les parties contractantes désignées n’est pas considére
comme constituant une modification au sens de I'article 7.2) du
Protocole.

15. Nous proposons de modifier la régle 31 comme suit :

1)

2)

[Inscription et date d’effet du renouvellement] Le renouvellement est inscrit

au registre international et porte la date a laquelle il devait étre effectué,
méme si les taxes requises sont payées pendant le délai de grace visé a

l'article 7.4) du Protocole.

[Date de renouvellement en cas de désignation postérieure] La date d’effet

du renouvellement est la méme pour toutes les désignations contenues dans

I'enregistrement international, quelle que soit la date a laquelle ces

désignations ont été inscrites au registre international.
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3)  [Notification et certificat] Le Bureau international notifie le renouvellement aux
Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées et envoie
un certificat au titulaire.

4)  [Notification en cas de non-renouvellement]

a) Lorsqu’un enregistrement international n’est pas renouvelé, le Bureau
international notifie ce fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et
aux Offices de toutes les parties contractantes désignées dans cet
enregistrement international.

b)  Lorsqu’un enregistrement international n’est pas renouvelé a I'égard
d’une partie contractante désignée, le Bureau international notifie ce fait
au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et a I’Office de cette partie
contractante.

5)  [Notification en cas de renouvellement a I’égard d’une partie seulement des
produits et services] Lorsqu’un enreqistrement international est renouvelé
a l'égard d’'une partie seulement des produits et services concernés inscrits
au reqistre international, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, au
mandataire, le cas échéant, et aux Offices de toutes les parties contractantes
désignées dans cet enregistrement international.

16. Nous sommes favorables a une discussion sur cette proposition du groupe de
travail et demandons au Bureau international d’étudier les modalités pratiques permettant
le “renouvellement partiel” des enregistrements internationaux et de présenter un plan
pour la mise en place du “renouvellement partiel” lors d’'une session future.

PARTIE B - THEMES A APPROFONDIR

Les thémes énumérés dans cette section ne font pas I'objet de propositions concrétes a
I'heure actuelle. Nous estimons toutefois qu’ils mériteraient d’étre approfondis. Ces
discussions pourraient avoir lieu soit au sein du groupe de travail, soit dans le cadre des
tables rondes, ou les parties contractantes auraient la possibilité de partager leurs
propres données d’expérience.

3) Désignations postérieures

17. Pour ajouter une désignation postérieure a un enregistrement international, les
éléments prescrits pour une telle demande comprennent le numéro de I'enregistrement
international. Plusieurs mois peuvent s’écouler entre le dépot d’'une demande auprés du
Bureau international et I'attribution d’'un numéro d’enregistrement international. A I'heure
actuelle, les déposants ne peuvent pas déposer de désignations postérieures pendant
cette période. Les utilisateurs du systéme au Royaume-Uni trouvent peu pratique de ne
pas pouvoir déposer de désignations postérieures pendant une période prolongée.
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18. Nous comprenons que les systémes de 'OMPI sont actuellement congus pour
exiger le numéro d’enregistrement international lors de I'exécution d’actions liées a une
désignation internationale et qu’'une modification du systéme informatique serait
nécessaire pour accepter un autre numeéro de référence. Nous comprenons également
que les ressources de 'OMPI soient actuellement consacrées, a juste titre, au nouveau
systeme e-Madrid et a la nouvelle plateforme informatique. Toute modification
informatique ne pourrait étre mise en ceuvre immédiatement. Malgré cela, nous estimons
qu’il est utile d’aborder cette question dés maintenant, afin que les modifications
nécessaires puissent étre apportées lorsque les ressources seront disponibles.

19. Le Bureau international attribue un numéro de référence unique avant I'attribution
du numéro d’enregistrement international. Lorsque les ressources informatiques seront
disponibles, les systemes de 'OMPI pourront étre reconfigurés afin d’accepter a la fois
le numéro d’enregistrement international (s'’il a été attribué) et le numéro de référence
unique. Cela permettrait d’ajouter des désignations postérieures en I’'absence du
numéro d’enregistrement international.

20. Nous sommes favorables a une discussion complémentaire sur cette proposition
afin de déterminer si d’autres parties contractantes sont confrontées au méme
probléme et si d’autres procédures pourraient étre mises en place pour accélérer
I'attribution du numéro d’enregistrement international.

4) Améliorer Madrid Monitor

21. Nous saluons les efforts déployés par le Bureau international concernant la
création et la maintenance du Madrid Monitor. Les utilisateurs du systéme au
Royaume-Uni ont souligné I'utilité du Madrid Monitor, mais ont également formulé des
suggestions d’amélioration.

a) Clarté concernant l'inscription de I'enreqistrement international (Bureau international
ou pays désignés)

22. Les parties contractantes et le Bureau international sont conscients que les
informations figurant dans Madrid Monitor peuvent étre incomplétes. Les utilisateurs du
systéme au Royaume-Uni ont signalé qu’ils avaient parfois des doutes quant a la portée
finale de la protection accordée dans certaines juridictions. Cela s’explique par le fait
que certains offices de propriété intellectuelle considérent le Bureau international
comme le véritable registre et ne conservent donc pas toutes les informations
pertinentes relatives a I'enregistrement international dans leur registre national.

23. Les parties prenantes ont également relevé des cas dans lesquels Madrid Monitor
indique que certaines informations sont incomplétes ou indisponibles. L’onglet “Statut
des désignations” dans Madrid Monitor peut contenir plusieurs valeurs dans la colonne
“Statut”, par exemple “Protection octroyée”, “En cours d’examen”, “Refus provisoire”,
“‘Complexe”. Les parties prenantes ont indiqué que lorsque I'enregistrement
international affiche le statut “Complexe”, il ne fournit pas d’informations complétes, ce
qui n’est pas utile.
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24. |l serait utile de préciser si le Bureau international est considéré comme le
véritable registre ou si le registre est 'office de propriété intellectuelle du pays désigné.
En outre, nous estimons qu’il serait utile d’examiner si le Bureau international et les
offices nationaux devraient détenir des informations identiques ou similaires concernant
I'enregistrement international par souci de cohérence.

b) Lien vers la ou les marques de base dans Madrid Monitor

25. Actuellement, il n’existe aucun lien entre le Madrid Monitor et la marque de base.
Les utilisateurs du systéme au Royaume-Uni trouveraient utile que Madrid Monitor
comporte un lien vers la marque de base dans la base de données de I'office d’origine.
Cela permettrait aux utilisateurs de connaitre la situation de la marque de base. Dans
de nombreux cas, les bases de données nationales contiennent davantage
d’'informations que Madrid Monitor, et les relier a Madrid Monitor serait un moyen rapide
et facile d’accéder a ces informations.

26. Les offices des parties contractantes affichent les informations de différentes
maniéres, ce qui peut rendre la navigation difficile pour les personnes qui ne sont pas
habituées a leur site. Lorsque les utilisateurs ne savent pas comment accéder a
certaines bases de données nationales ou effectuer des recherches dans celles-ci, un
lien depuis Madrid Monitor leur permettrait d’accéder de maniére simple et efficace aux
entrées de la base de données correspondant a leur enregistrement international.

27. Nous sommes conscients que cette demande peut nécessiter des modifications
informatiques et proposons donc que le Bureau international examine la faisabilité et les
implications financieres potentielles de cette proposition. Nous encourageons les
parties contractantes a veiller a ce que leurs bases de données soient facilement
accessibles et navigables pour tous les utilisateurs du systéeme de Madrid et serions
favorables a une discussion sur cette proposition afin de connaitre I'expérience d’autres
parties contractantes et utilisateurs du systéme.

c) Mettre a jour Madrid Monitor afin qu’il reflete fidelement la situation en temps réel de
l'enreqgistrement international dans chaque pays désigné

28. Les parties prenantes nous ont indiqué que Madrid Monitor n’était pas a jour, car
on ne savait pas qui était le véritable registre. La situation d’'un enregistrement
international dans Madrid Monitor peut différer de la situation de I'enregistrement
international auprés de I'office national. Les parties prenantes souhaitent que Madrid
Monitor soit mis a jour réguliérement afin qu'il refléte la situation en temps réel d’'un
enregistrement international dans chaque pays désigné.

29. Nous souhaiterions que le Bureau international confirme s’il existe des restrictions
quant a la fréquence de mise a jour de Madrid Monitor et s’il serait possible de le mettre
a jour plus fréequemment. Nous aimerions également que les autres parties
contractantes nous indiquent a quelle fréequence elles transmettent au Bureau
international des informations sur les enregistrements internationaux.
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5) Améliorer les délais

30. Deux propositions présentées en 2016 a la quatorzieme session du Groupe de
travail de Madrid dans le document MM/LD/WG/14/4 mériteraient, selon la délégation
du Royaume-Uni, d’étre réexaminées.

a) Améliorer la rapidité des communications grace a la “Charte d’engagement dans le
cadre du systeme de Madrid”

31. La premiére proposition examinée lors de la quatorzieme session du Groupe de
travail de Madrid portait sur une “Charte d’engagement dans le cadre du systéme de
Madrid”. Cette “charte” obligerait les parties contractantes a respecter certaines
normes de service, notamment en matiere de délais de traitement. Nous remercions le
Bureau international d’avoir inclus cette proposition dans le document. De nombreuses
propositions contenues dans le document MM/LD/WG/14/4 ont été longuement
débattues, mais la proposition relative a une “Charte d’engagement dans le cadre du
systeme de Madrid” n’a été que brievement examinée. La délégation du Royaume-Uni
estime qu’il y a lieu de réexaminer cette proposition. Les utilisateurs du systéme au
Royaume-Uni ont fait part de leurs préoccupations quant au fait que les offices
nationaux n’informent pas toujours le Bureau international lorsque la marque de base a
expiré en raison d’'un non-renouvellement, d’'une renonciation ou d’une radiation. Par
conséquent, la situation de I'enregistrement international dans Madrid Monitor n’est pas
toujours exacte.

32. Nous proposons que le groupe de travail réexamine la proposition relative a la
“Charte d’engagement dans le cadre du systéme de Madrid” telle qu’elle figure dans le
document MM/LD/WG/14/4. Cette charte pourrait constituer un moyen de garantir que
les offices nationaux s’engagent a fournir en temps utile (par exemple dans un délai de
30 jours) les informations pertinentes sur la marque de base au Bureau international,
afin que Madrid Monitor donne des informations précises sur la situation de
I'enregistrement international, dans I'intérét des utilisateurs du systéme.

b) Accélérer le traitement des nouveaux dépbts, le les inscriptions, etc.

33. La seconde proposition examinée lors de la quatorzieme session du Groupe de
travail de Madrid concernait la possibilité d’accélérer le traitement des demandes. |l est
essentiel pour les déposants de respecter les délais afin de garantir leurs droits. Les
demandes déposeées via le systéme de Madrid passent par une étape supplémentaire
d’examen préliminaire devant le Bureau international avant d’étre transmises aux offices
nationaux pour un examen complet. Il est important que cette étape soit achevée
rapidement afin que la voie de Madrid reste une option attrayante pour les déposants.

34. Nous savons que certains offices fournissent des services pour les demandes
nationales qui répondent a certains critéres, ce qui permet d’accélérer le traitement.
Nous estimons qu'’il serait utile que ces offices partagent leurs pratiques recommandées
avec le groupe de travail afin que ce dernier détermine quelles sont celles qui pourraient
étre mises en ceuvre pour acceélérer le traitement des demandes internationales.


https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_14/mm_ld_wg_14_4.pdf
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CONCLUSIONS

La délégation du Royaume-Uni tient a remercier le Bureau international pour les efforts
constants qu’il déploie afin d’assurer le succés du systeme de Madrid. La délégation du
Royaume-Uni attend avec intérét d’examiner, avec le Bureau international, les parties
prenantes et d’autres Etats membres et utilisateurs du systéme, la maniére dont le
systétme de Madrid peut encore étre amélioré. Ce document présente certaines
propositions, ainsi que nos réflexions préliminaires a leur sujet, mais la délégation du
Royaume-Uni est bien entendu ouverte a I'examen d’autres options et priorités.

[Fin de 'annexe et du document]
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