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GÉNÉRALITÉS 

1. À ses dix-neuvième et vingt-deuxième sessions, le Groupe de travail sur le 
développement juridique du système de Madrid concernant l’enregistrement international des 
marques (ci-après dénommés “groupe de travail” et “système de Madrid”) a examiné les 
documents MM/LD/WG/20/5, MM/LD/WG/21/8 Rev.2, MM/LD/WG/22/5 Rev. et 
MM/LD/WG/22/141.  Le groupe de travail est convenu de mener des consultations intersessions 
informelles avec les membres et les observateurs intéressés afin d’examiner les différentes 
propositions figurant dans ces documents et d’autres questions pertinentes et d’identifier de 
possibles éléments de convergence2. 

 
1  Voir les documents MM/LD/WG/20/5 “Convocation éventuelle d’une conférence diplomatique pour modifier 
l’article 6 du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques”, 
MM/LD/WG/21/8 Rev.2 “Proposition actualisée des délégations de l’Australie, du Chili, des États-Unis d’Amérique, du 
Ghana, du Mexique, des Philippines et de la République de Corée”, MM/LD/WG/22/5 Rev. “Compilation des 
propositions et observations reçues concernant la dépendance” et MM/LD/WG/22/14 “Proposition de la délégation de 
la Chine”. 
2  Voir le paragraphe 15.iii) du document MM/LD/WG/22/15, intitulé “Résumé présenté par la présidente par 
intérim”. 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_20/mm_ld_wg_20_5.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_22/mm_ld_wg_21_8_rev_2.pdf
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=636447
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_22/mm_ld_wg_22_14.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_22/mm_ld_wg_22_15.pdf
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2. Le présent document rend compte des consultations techniques que le Bureau 
international a menées pour faire suite à la demande visée au paragraphe 1 ci-dessus. 

CONSULTATIONS INFORMELLES ENGAGÉES PAR LE BUREAU INTERNATIONAL 

3. En février 2023, le Bureau international, par l’intermédiaire des coordonnateurs de 
groupe, a invité les membres du système de Madrid et de l’OMPI à faire part de leur intérêt pour 
participer aux consultations informelles visées au paragraphe 1 ci-dessus.  Les membres 
suivants du système de Madrid ont fait part de leur intérêt : Allemagne, Autriche, Bulgarie, 
Canada, Chili, Chine, Espagne, France, Hongrie, Jamaïque, Japon, Norvège, Pologne, 
Royaume-Uni, Suisse et Union européenne (16).  Les membres ci-après de l’OMPI ont 
également fait part de leur intérêt pour prendre part aux consultations informelles : République 
dominicaine et Sri Lanka (2). 

4. Le Bureau international a mené des consultations informelles avec des fonctionnaires des 
membres susmentionnés entre le 17 juin et le 4 juillet 2025.  Il a établi et distribué une note, 
reproduite en annexe I du présent document, afin de faciliter ces consultations informelles.  
Dans cette note, le Bureau international a répertorié plusieurs propositions et préoccupations 
qui ont été soulevées dans les documents examinés par le groupe de travail ou exprimées au 
cours des délibérations de celui-ci depuis sa deuxième session, tenue en juin 2006, à la suite 
de la présentation d’une proposition de la Norvège3, en vue d’identifier de possibles éléments 
de convergence.  Le tableau I ci-après reprend ces propositions et préoccupations. 

Tableau I : Propositions examinées ou préoccupations exprimées par le groupe de travail :  

Proposition ou préoccupation 

1. Suppression de la marque de base : proposition visant à supprimer l’exigence relative à 
l’existence d’une demande ou d’un enregistrement national antérieur lors du dépôt d’une 
demande d’enregistrement international de marque.   

2. Suppression des dispositions relatives à la dépendance et à la transformation : 
proposition visant à supprimer les dispositions relatives à la dépendance de cinq ans et à 
la transformation.   

3. Gel du principe de dépendance : proposition visant à suspendre l’application des 
dispositions relatives à la dépendance.   

4. Raccourcissement de la période de dépendance : proposition visant à réduire la 
période de dépendance de cinq ans. 

5. Limitation des motifs de radiation pour cause de cessation des effets : proposition 
visant à limiter les motifs de radiation de l’enregistrement international pour cause de 
cessation des effets (par exemple, les limiter à la mauvaise foi et à l’intérêt public) ou à 
exclure le défaut d’usage et les motifs relatifs.   

6. Harmonisation des motifs de radiation pour défaut d’usage : proposition visant à 
harmoniser l’interprétation du défaut d’usage dans les États membres du système de 
Madrid afin de protéger les marques d’exportation contre la radiation. 

 
3  Voir le document MM/LD/WG/2/9, “Proposition de la Norvège”. 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_2/mm_ld_wg_2_9.pdf
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Proposition ou préoccupation 

7. Suppression de l’effet automatique de la dépendance : proposition visant à radier 
l’enregistrement international après la cessation des effets de la marque de base 
uniquement à la demande d’un tiers. 

8. Assouplissement de l’exigence d’identité des marques : proposition visant à assouplir 
l’exigence selon laquelle une marque dans une demande internationale doit être 
parfaitement identique à la marque de base, afin notamment de tenir compte de la 
diversité linguistique.   

9. Augmentation de la mauvaise foi dans le système de Madrid : préoccupations 
exprimées quant à une possible augmentation des enregistrements internationaux de 
mauvaise foi qui pourrait résulter de l’affaiblissement des exigences relatives à la marque 
de base ou à la dépendance.   

10. Prévision d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges : proposition 
visant à mettre en place des chambres d’opposition ou un mécanisme de règlement 
extrajudiciaire des litiges administré par l’OMPI sur la base de motifs limités tels qu’une 
identité de droits antérieurs, la mauvaise foi ou l’absence de qualité pour déposer.   

APERÇU DES DÉBATS QUI ONT EU LIEU LORS DES CONSULTATIONS INFORMELLES 

5. Les délégations ont exprimé divers points de vue sur les propositions et préoccupations, 
en particulier en ce qui concerne la dépendance et le mécanisme de règlement extrajudiciaire 
des litiges. 

6. L’intérêt pour la réduction de la période de dépendance, que le groupe de travail a 
examinée lors de ses précédentes sessions, a été confirmé comme constituant un domaine 
possible de convergence.  Toutefois, la question de savoir si la convocation d’une conférence 
diplomatique uniquement à cette fin pouvait se justifier a été soulevée.  Certains participants ont 
suggéré d’élargir le champ d’application d’une éventuelle conférence diplomatique afin d’inclure 
d’autres options précédemment examinées, à savoir la réduction des motifs de radiation et 
l’élimination de l’effet automatique de la dépendance.  Il a plus particulièrement été suggéré 
d’exclure les motifs relatifs au défaut d’usage des actions en radiation. 

7. Les réactions au mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges proposé pour gérer 
les enregistrements de mauvaise foi ont été variées.  Plusieurs participants ont reconnu l’intérêt 
potentiel d’examiner un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges séparément de la 
question de la dépendance, mais ont soulevé de nombreuses questions quant à la manière 
dont cela se ferait.  Un certain nombre a suggéré d’élaborer une documentation détaillée sur un 
mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges possible afin de faciliter des débats 
productifs lors des prochaines sessions du groupe de travail.  Dans le même temps, certains 
étaient d’avis que l’élaboration d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges pourrait 
détourner l’attention de la principale préoccupation, à savoir le fait que le principe de 
dépendance actuel était excessivement favorable aux tiers, et ont fait valoir qu’un tel 
mécanisme ne permettrait pas d’instaurer un meilleur équilibre tant que la dépendance 
subsisterait.  Une autre suggestion a été faite qui consiste à attendre les résultats de l’enquête 
sur la mauvaise foi avant d’envisager le règlement extrajudiciaire des litiges comme un élément 
possible de convergence4. 

 
4  Voir le document MM/LD/WG/23/5 “Conclusions de l’enquête sur l’incidence des cas de mauvaise foi dans le 
cadre du système de Madrid et le recours à l’attaque centrale à cet égard”. 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_23/mm_ld_wg_23_5.pdf
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8. Les questions liées à la mise en œuvre du règlement extrajudiciaire des litiges soulevées 
par les délégations portaient sur la nature juridique de ce mécanisme, s’il serait obligatoire ou 
volontaire, sa structure, sa portée, ses effets et d’autres considérations d’ordre procédural.  Ces 
questions ainsi que certains commentaires préliminaires à leur sujet sont présentés en 
annexe II du présent document, sans préjudicie des conclusions auxquelles le groupe de travail 
pourrait parvenir ultérieurement. 

ÉLÉMENTS DE CONVERGENCE POSSIBLES 

9. Sur la base des commentaires formulés lors des consultations informelles, le Bureau 
international propose quatre éléments de convergence possibles pour un examen plus 
approfondi par le groupe de travail : le raccourcissement de la période de dépendance, la 
limitation des motifs de radiation pour cause de cessation des effets de la marque de base, 
l’élimination de l’effet automatique de la dépendance et la mise en place d’un mécanisme de 
règlement extrajudiciaire des litiges.  Les délibérations sur ces possibles éléments de 
convergence n’empêcheraient pas l’examen continu d’autres éléments figurant dans des 
propositions formelles ou dans des commentaires écrits présentés par les différentes 
délégations ou soulevés durant les sessions du groupe de travail. 

RACCOURCISSEMENT DE LA PÉRIODE DE DÉPENDANCE 

10. Lors de la dix-neuvième session du groupe de travail, les membres ont manifesté une 
volonté claire de réduire la période de dépendance de cinq à trois ans. 

11. La mise en œuvre de ce changement nécessite une modification officielle du Protocole 
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques 
(ci-après dénommé “Protocole de Madrid”) au moyen d’une conférence diplomatique.  Le 
groupe de travail a déjà examiné cette possibilité à sa vingtième session, prenant note des 
exigences de procédure spécifiques que nécessite la modification d’un traité5. 

12. La proposition visant à raccourcir la période de dépendance à trois ans améliorerait la 
sécurité juridique pour les titulaires de marques en réduisant la vulnérabilité de l’enregistrement 
international liée à son éventuelle radiation pour des raisons touchant la marque de base sur le 
marché national. 

13. La réduction de la période de dépendance serait bénéfique pour les utilisateurs, en 
particulier pour les enregistrements internationaux fondés sur des demandes nationales, qui 
seraient beaucoup moins exposés au risque de radiation pour défaut d’usage dans le cadre 
d’un délai de trois ans.  Si les enregistrements internationaux fondés sur des enregistrements 
nationaux restaient tout de même soumis à des procédures en radiation durant ce délai plus 
court, la période globale de vulnérabilité pour tous les enregistrements s’en trouverait réduite. 

 
5  Voir le document MM/LD/WG/20/5 “Convocation éventuelle d’une conférence diplomatique aux fins de la 
modification de l’article 6 du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des 
marques”. 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_20/mm_ld_wg_20_5.pdf
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LIMITATION DES MOTIFS DE RADIATION POUR CAUSE DE CESSATION DES EFFETS DE 
LA MARQUE DE BASE 

14. L’article 6.3) du Protocole de Madrid établit un cadre détaillé qui décrit les décisions et 
faits précis qui peuvent causer la cessation des effets de la marque de base.  Lorsque cela se 
produit, les conséquences sont importantes : les titulaires perdent la protection de leur 
enregistrement international sur tous les territoires désignés.  Le Protocole de Madrid impose 
en outre à l’Office d’origine l’obligation de demander la radiation de l’enregistrement 
international, quelles que soient les raisons pour lesquelles la marque de base a cessé de 
produire ses effets. 

15. Les raisons pour lesquelles une marque de base peut avoir cessé de produire ses effets 
sont variées.  Cela peut résulter des propres actions des titulaires, telles que l’abandon ou le 
retrait d’une demande de base, ou de décisions prises par des autorités compétentes, que 
celles-ci agissent d’office ou en réponse à une contestation d’un tiers.  Cela peut comprendre 
les refus émis par l’Office d’origine à l’issue de son examen quant au fond ou d’une procédure 
d’opposition.  Il convient de noter que ces événements déclencheurs concernent souvent des 
questions qui relèvent de la compétence spécifique de l’Office d’origine, mais qu’ils ont 
actuellement une incidence sur la protection internationale des marques dans tous les territoires 
désignés. 

16. Modifier le Protocole de Madrid pour limiter les motifs de radiation pour cause de 
cessation des effets de la marque de base renforcerait la sécurité juridique pour les titulaires de 
marques.  Les modifications envisagées pourraient restreindre la radiation d’un enregistrement 
international à des motifs spécifiques tels que la mauvaise foi.  Cette approche réduirait 
considérablement les effets sans distinction actuellement prévus par l’article 6.3) du Protocole 
de Madrid, offrant une protection plus équitable et plus prévisible dans plusieurs ressorts 
juridiques, tout en préservant l’ensemble des mécanismes de contestation légitimes à l’égard 
de la marque de base.  Elle pourrait être considérée comme un alignement supplémentaire du 
système de Madrid sur le principe d’indépendance de la protection énoncé à l’article 6.3) de la 
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.  Ces modifications 
permettraient d’éviter que des questions techniques ou de procédure locales ne viennent 
perturber inutilement un portefeuille de marques internationales par ailleurs soigneusement 
constitué. 

ÉLIMINATION DE L’EFFET AUTOMATIQUE DE LA DÉPENDANCE 

17. L’article 6.3) du Protocole de Madrid prévoit une procédure de radiation automatique des 
enregistrements internationaux.  Lorsque les conditions visées dans cet article sont remplies, 
l’enregistrement international cesse immédiatement de produire ses effets sans qu’aucune 
autre action ne soit nécessaire.  À ce stade, le titulaire perd toute protection dans les membres 
désignés du système de Madrid.  La demande de radiation émise par l’Office d’origine ne fait 
que confirmer ce qui s’est déjà produit sur le plan juridique, à savoir que l’enregistrement ne 
produit plus d’effet. 

18. Cet effet automatique de la dépendance peut avoir des conséquences fâcheuses et 
potentiellement entraîner la radiation d’enregistrements internationaux pour des raisons sans 
aucun lien avec la marque dans les membres désignés du système de Madrid et sans qu’aucun 
tiers ne sollicite activement cette radiation dans les ressorts juridiques concernés.  Les 
modifications qu’il est proposé d’apporter à l’article 6.3) et 4) pourraient éliminer cet effet 
automatique, de sorte que la radiation ne serait possible qu’à la demande expresse d’un tiers 
ayant contesté avec succès la marque de base. 
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19. La suppression de l’effet automatique de la dépendance pourrait fonctionner 
indépendamment ou en conjonction avec la limitation des motifs de radiation pour cause de 
cessation des effets.  Ce changement garantirait que les radiations d’enregistrements 
internationaux n’interviennent qu’en cas d’intérêt réel d’un tiers, offrant ainsi une plus grande 
sécurité aux titulaires de marques, tout en maintenant un mécanisme permettant de contester 
légitimement les enregistrements internationaux. 

PRÉVISION D’UN MÉCANISME DE RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES 

20. Les organisations observatrices ont fait part de leurs préoccupations quant à 
l’augmentation possible du nombre d’enregistrements internationaux de marques de mauvaise 
foi, en particulier si l’exigence relative à la marque de base venait à être supprimée ou si le 
principe de dépendance était assoupli. 

21. Pour répondre à cette préoccupation, le groupe de travail pourrait étudier la mise en place 
d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges conçu pour traiter les demandes 
internationales de mauvaise foi.  Cette approche présente plusieurs avantages dans le contexte 
des délibérations en cours sur la réforme du système de Madrid.  Ce mécanisme pourrait être 
mis en place pour fonctionner en parallèle du système actuel de dépendance, plutôt que de le 
remplacer.  Cela permettrait de répondre aux préoccupations relatives à la mauvaise foi sans 
modifier fondamentalement le cadre actuel relatif à la dépendance auquel nombre de parties 
prenantes sont attachées.  Les tiers concernés pourraient toujours contester la marque de base 
dans ce cadre ou opter pour le nouveau mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges. 

22. L’un des aspects particulièrement intéressants de cette proposition est que la mise en 
place d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges ne nécessiterait pas la 
convocation d’une conférence diplomatique, laquelle serait nécessaire en cas de modifications 
plus substantielles du Protocole de Madrid proprement dit.  La mise en place d’un mécanisme 
de règlement extrajudiciaire des litiges pourrait se faire au moyen de modifications du règlement 
d’exécution du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement 
international des marques (ci-après dénommé “règlement d’exécution”), ce qui constituerait une 
voie plus simple de mise en œuvre, tout en offrant une protection efficace contre les 
enregistrements de mauvaise foi. 

23. Mettre en place un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges administré par 
l’OMPI en modifiant le règlement d’exécution serait cohérent avec les précédentes évolutions 
du système de Madrid survenues en réponse aux besoins des utilisateurs.  Cette méthode a 
déjà été utilisée pour mettre en place d’importants nouveaux éléments tels que les mesures de 
sursis en cas d’inobservation d’un délai pour des raisons de force majeure, la mise en place de 
conditions relatives à l’usage dans les membres désignés du système de Madrid, la désignation 
postérieure issue d’une conversion et l’inscription de restrictions, de licences et d’une division. 

24. Plutôt que d’élaborer un cadre de règlement des litiges entièrement nouveau, le groupe 
de travail pourrait envisager un mécanisme administré par l’OMPI sur le modèle des Principes 
directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine 
(principes UDRP).  Les principes UDRP se sont imposés comme un mécanisme efficace pour 
gérer les enregistrements de mauvaise foi de noms de domaine et pourraient être adaptés au 
contexte des marques.  Dans le cadre de ce système, le Centre d’arbitrage et de médiation de 
l’OMPI (ci-après dénommé “le Centre”) pourrait administrer les cas de la même manière qu’il 
gère actuellement les litiges selon les principes UDRP, en tirant parti de sa grande expérience 
dans ce domaine. 
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Brève description des principes UDRP et de la procédure 

25. Les principes UDRP, établis par l’OMPI et adoptés par l’Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers (ICANN) en 1999, permettent de régler efficacement les litiges entre les 
détenteurs de noms de domaine et les propriétaires de marques concernant l’enregistrement 
potentiellement abusif des noms de domaine.  Ils s’appliquent à tous les domaines génériques 
de premier niveau (gTLD), tels que .COM et .NET ainsi qu’à de nombreux domaines de premier 
niveau qui sont des codes de pays (“ccTLD”) dont les administrateurs ont volontairement 
adopté les principes UDRP ou des variantes de ceux-ci. 

26. Dans le cadre des principes UDPR, tout propriétaire d’une marque enregistrée ou d’une 
marque non enregistrée dont l’existence est suffisamment prouvée peut introduire une plainte 
concernant un nom de domaine s’il estime que celui-ci porte atteinte à ses droits.  Le requérant 
doit démontrer trois éléments essentiels, à savoir que le nom de domaine en litige est identique 
à sa marque ou semblable au point de prêter à confusion avec celle-ci, que le détenteur du nom 
de domaine n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine et qu’il a enregistré et utilisé 
celui-ci de mauvaise foi.  Les principes UDRP définissent précisément les circonstances qui 
constituent une preuve de la mauvaise foi, notamment l’enregistrement d’un nom de domaine 
dans le but essentiellement de le vendre à un prix excessif, d’empêcher le propriétaire d’une 
marque d’utiliser sa marque dans ce domaine, de perturber les opérations commerciales d’un 
concurrent ou de créer intentionnellement la confusion à des fins lucratives. 

27. Les principes UDRP offrent une solution de remplacement efficace aux procédures 
judiciaires traditionnelles pour traiter les litiges relatifs à des noms de domaines liés à des 
marques, en proposant une procédure simplifiée et rapide fondée sur une seule série de 
plaidoiries, réduisant ainsi considérablement le temps et le coût du règlement des litiges.  Les 
affaires sont tranchées par des experts possédant une expertise en droit des marques et en 
litiges relatifs aux noms de domaine, ce qui garantit une décision éclairée.  La nature 
internationale des principes UDRP permet de résoudre les litiges quel que soit l’endroit où les 
parties se trouvent et les décisions rendues sont mises en œuvre directement par les services 
d’enregistrement des domaines, éliminant ainsi les préoccupations liées à leur application.  Il 
importe de souligner que les principes UDRP n’empêchent aucune des parties d’intenter une 
action en justice avant, pendant ou après la procédure UDRP, ce qui préserve l’accès aux voies 
de recours judiciaires. 

28. Le 2 décembre 1999, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu sa première plainte 
relative à un nom de domaine.  Depuis, il a géré plus de 73 000 affaires dans le cadre de la 
procédure régie par les principes UDRP, impliquant des parties de 185 pays et couvrant plus de 
130 000 noms de domaine6. 

29. Contrairement aux mécanismes traditionnels de règlement extrajudiciaire des litiges, les 
décisions concernant les plaintes déposées dans le cadre des principes UDRP sont à la 
disposition du public, ce qui crée un corpus de jurisprudence transparent et accessible qui 
constitue une ressource inestimable pour comprendre et identifier les cas de mauvaise foi dans 
l’enregistrement des noms de domaine7. 

 
6  Aperçu du nombre de procédures extrajudiciaires administrées par l’OMPI, disponible à l’adresse : 
https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html. 
7  Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes 
UDRP, troisième édition, disponible à l’adresse : https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/. 

https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
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Comment un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges inspiré des principes UDRP 
pourrait fonctionner dans le système de Madrid pour traiter les enregistrements internationaux 
de mauvaise foi 

30. La mise en œuvre d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges inspiré des 
principes UDRP dans le système de Madrid nécessiterait de modifier le règlement d’exécution.  
De nouvelles règles définiraient la procédure, les types de litiges, les critères établissant la 
mauvaise foi et les conditions requises pour déposer une plainte.  En outre, elles préciseraient 
la procédure administrative fondée sur un groupe d’experts, décriraient les conditions de dépôt, 
détermineraient les conséquences d’une décision défavorable et fixeraient le barème des taxes. 

31. La gestion de ces procédures serait déléguée au Directeur général par l’intermédiaire du 
Centre d’arbitrage et de médiation, qui aurait compétence pour établir des règles 
supplémentaires.  Cette approche permettrait de tirer parti de l’expertise existante de l’OMPI 
dans la gestion de procédures similaires de règlement des litiges, tout en veillant à ce que les 
besoins spécifiques du système de Madrid soient dûment pris en considération. 

32. Le groupe de travail pourrait élaborer une définition exhaustive de la mauvaise foi en 
s’appuyant sur de multiples sources bien établies, notamment les cadres juridiques en place et 
la jurisprudence des divers ressorts juridiques, les principes UDRP et la jurisprudence du 
Centre d’arbitrage et de médiation. 

33. Le dépôt d’une demande internationale ou la demande d’inscription d’un changement de 
titulaire nécessiterait le consentement explicite du déposant ou que le nouveau titulaire se 
soumette au nouveau mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges.  Tous les formulaires 
pertinents seraient mis à jour afin d’inclure une clause de consentement que les déposants ou 
les nouveaux titulaires seraient tenus d’accepter, garantissant ainsi que tous les participants au 
système de Madrid comprennent et acceptent ce mécanisme de règlement des litiges avant de 
poursuivre le processus d’enregistrement international. 

34. Il est proposé que le nouveau mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges soit 
limité au traitement des enregistrements internationaux de mauvaise foi.  Le groupe de travail 
pourrait envisager d’étendre ce mécanisme à d’autres questions relevant du système de Madrid 
qui gagneraient à être réglées de manière centralisée, telles que les revendications de droits 
impliquant un cessionnaire ou les contestations de revendications de priorité.  Toutefois, cet 
élargissement serait plus difficile à mettre en œuvre pour les questions relevant du droit local, 
telles que les questions de caractère distinctif ou d’ordre public. 

35. Si l’objectif d’un règlement extrajudiciaire des litiges administré par l’OMPI était d’offrir un 
mécanisme accéléré et à moindre coût pour contester les enregistrements internationaux de 
mauvaise foi, le groupe de travail pourrait envisager d’introduire certaines fonctionnalités afin 
d’éviter les plaintes abusives, tout en maintenant une alternative économique au recours 
judiciaire, telles que le fait de faire peser la charge de la preuve sur le plaignant pour établir 
clairement la mauvaise foi, ainsi que l’obligation, toujours pour le plaignant, de prendre en 
charge les frais initiaux de la procédure. 

36. Les tiers concernés pourraient déposer une plainte directement auprès du Bureau 
international dans le cadre de ce nouveau mécanisme ou utiliser le mécanisme de dépendance 
existant prévu à l’article 6 du Protocole de Madrid.  Le mécanisme de règlement extrajudiciaire 
des litiges administré par l’OMPI et le principe de dépendance fonctionneraient en parallèle, en 
préservant les rôles distincts des autorités nationales et régionales et du mécanisme 
international. 

37. La cessation des effets de la marque de base en vertu de l’article 6 du Protocole de 
Madrid continuerait d’entraîner la radiation de l’enregistrement international, même si cela était 
contraire aux conclusions du groupe d’experts chargé du règlement extrajudiciaire des litiges.  
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À l’inverse, une décision du groupe d’experts selon laquelle un enregistrement international 
aurait été obtenu de mauvaise foi entraînerait la radiation de cet enregistrement sans affecter la 
marque de base dans son ressort juridique d’origine. 

38. Le groupe de travail devrait déterminer si le choix du mécanisme prévu à l’article 6 
exclurait un recours ultérieur au nouveau mode de règlement extrajudiciaire des litiges.  Il 
devrait par ailleurs fixer un délai éventuel dans lequel les plaintes devraient être déposées, en 
l’alignant potentiellement sur l’actuelle période de dépendance, dans un souci de cohérence et 
de clarté. 

39. Lorsqu’un tiers déposerait une plainte, le titulaire de l’enregistrement international 
concerné en serait rapidement informé et un groupe d’experts serait constitué pour statuer sur 
le litige.  Le groupe de travail devrait déterminer la composition du groupe d’experts, en veillant 
à l’équilibre entre expertise, impartialité et rentabilité. 

40. Les plaintes jugées fondées entraîneraient la radiation de l’enregistrement international, 
automatiquement ou uniquement à la demande expresse du plaignant.  Les décisions du 
groupe d’experts auraient un effet uniquement sur l’enregistrement international et non sur la 
marque de base dans le membre d’origine.  En outre, la transformation, tout en restant possible 
après la radiation pour cause de cessation des effets, ne serait pas possible dans le cadre d’un 
mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges administré par l’OMPI s’il était établi que 
l’enregistrement international a été obtenu de mauvaise foi.  La transformation a été conçue 
pour protéger les propriétaires légitimes de marques contre la perte de leurs droits pour des 
problèmes techniques ou de procédure et non pour offrir un filet de sécurité à ceux qui ont agi 
de mauvaise foi. 

41. Le groupe de travail est invité : 

i) à examiner le contenu du 
présent document; 

ii) à indiquer s’il accepterait de 
poursuivre l’examen des éléments de 
convergence possibles décrits aux 
paragraphes 9 à 40 du présent 
document ou bien d’autres éléments;  
et 

iii) à donner des indications au 
Bureau international concernant 
d’éventuels futurs travaux sur les 
éléments susmentionnés. 

[Les annexes suivent]
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ANNEXE I : NOTE VISANT À FACILITER DES CONSULTATIONS INFORMELLES SUR LA 
DÉPENDANCE ET D’AUTRES QUESTIONS PERTINENTES 

GÉNÉRALITÉS 

1. À sa vingt-deuxième session, le groupe de travail a demandé au Bureau international de 
“mener des consultations intersessions informelles avec les membres et les observateurs 
intéressés pour examiner les différentes propositions figurant dans les documents mentionnés 
au paragraphe 141 ci-dessus et d’autres questions pertinentes afin d’identifier de possibles 
éléments de convergence”2. 

2. La présente note, établie par le Bureau international, a pour objet de faciliter les 
consultations informelles demandées par le groupe de travail concernant la dépendance et 
d’autres questions pertinentes. 

ÉLÉMENTS DE CONVERGENCE POSSIBLES 

3. Le Bureau international a recensé les propositions et préoccupations suivantes qui ont été 
soulevées dans les documents examinés par le groupe de travail ou exprimées au cours des 
délibérations depuis la deuxième session, tenue en juin 2006, à la suite de la présentation 
d’une proposition de la Norvège3.  Ces points pourraient aider à déterminer de possibles 
éléments de convergence.   

Proposition ou préoccupation 

1. Suppression de la marque de base : proposition visant à supprimer l’exigence relative à 
l’existence d’une demande ou d’un enregistrement national antérieur lors du dépôt d’une 
demande d’enregistrement international de marque.   

2. Suppression des dispositions relatives à la dépendance et à la transformation : 
proposition visant à supprimer les dispositions relatives à la dépendance de cinq ans et à 
la transformation.   

3. Gel du principe de dépendance : proposition visant à suspendre l’application des 
dispositions relatives à la dépendance.   

4. Raccourcissement de la période de dépendance : proposition visant à réduire la 
période de dépendance de cinq ans. 

5. Limitation des motifs de radiation pour cause de cessation des effets : proposition 
visant à limiter les motifs de radiation de l’enregistrement international pour cause de 
cessation des effets (par exemple, les limiter à la mauvaise foi et à l’intérêt public) ou à 
exclure le défaut d’usage et les motifs relatifs.   

6. Harmonisation des motifs de radiation pour défaut d’usage : proposition visant à 
harmoniser l’interprétation du défaut d’usage dans les États membres du système de 
Madrid afin de protéger les marques d’exportation contre la radiation. 

 
1  Le paragraphe 14 du document MM/LD/WG/22/15, “Résumé présenté par la présidente par intérim”, rappelle 
que “les délibérations ont eu lieu sur la base des documents MM/LD/WG/20/5, MM/LD/WG/21/8 Rev.2, 
MM/LD/WG/22/5 Rev. et MM/LD/WG/22/14”.  Ces documents concernent la dépendance et d’autres propositions 
visant à moderniser le système de Madrid. 
2  Voir le paragraphe 15.iii) du document MM/LD/WG/22/15, intitulé “Résumé présenté par la présidente par 
intérim”. 
3  Voir le document MM/LD/WG/2/9, “Proposition de la Norvège”. 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_22/mm_ld_wg_22_15.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_20/mm_ld_wg_20_5.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_22/mm_ld_wg_21_8_rev_2.pdf
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=636447
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_22/mm_ld_wg_22_14.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_22/mm_ld_wg_22_15.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_2/mm_ld_wg_2_9.pdf
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Proposition ou préoccupation 

7. Suppression de l’effet automatique de la dépendance : proposition visant à radier 
l’enregistrement international après la cessation des effets de la marque de base 
uniquement à la demande d’un tiers. 

8. Assouplissement de l’exigence d’identité des marques : proposition visant à assouplir 
l’exigence selon laquelle une marque dans une demande internationale doit être 
parfaitement identique à la marque de base, afin notamment de tenir compte de la 
diversité linguistique.   

9. Augmentation de la mauvaise foi dans le système de Madrid : préoccupations 
exprimées quant à une possible augmentation des enregistrements internationaux de 
mauvaise foi qui pourrait résulter de l’affaiblissement des conditions requises pour la 
marque de base ou de la dépendance.   

10. Prévision d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges : proposition 
visant à mettre en place des chambres d’opposition ou un mécanisme de règlement 
extrajudiciaire des litiges administré par l’OMPI sur la base de motifs limités tels qu’une 
identité de droits antérieurs, la mauvaise foi ou l’absence de qualité pour déposer.   

ÉVOLUTION POSSIBLE 

4. Bien que le groupe de travail ne soit pas encore parvenu à un consensus sur l’avenir du 
principe de dépendance, il semble y avoir une certaine convergence de vues sur la possibilité 
de réduire la période de dépendance, ce qui nécessiterait la convocation d’une conférence 
diplomatique pour modifier le Protocole de Madrid. 

5. En outre, les membres du groupe de travail et les organisations observatrices ont fait part 
de leurs préoccupations concernant l’augmentation du nombre de demandes de mauvaise foi 
dans l’ensemble du système des marques et au sein du système de Madrid, dans ce dernier 
cas en raison de l’éventuel assouplissement du principe de dépendance.  Répondre à ces 
préoccupations offre une occasion précieuse d’identifier d’autres éléments de convergence 
possibles parmi les membres. 

6. Compte tenu de ce qui précède, le groupe de travail pourrait étudier la mise en place d’un 
mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges conçu pour traiter les demandes 
internationales de mauvaise foi.  Cette approche n’aurait aucune incidence sur la dépendance, 
car un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges pourrait être introduit en parallèle du 
système de dépendance actuel.  En outre, elle ne nécessiterait pas la convocation d’une 
conférence diplomatique, car la mise en place de ce mécanisme pourrait être faite au moyen de 
modifications du règlement d’exécution. 

7. Dans le cadre de l’approche suggérée, les déposants du système de Madrid devraient 
choisir une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges administrée par l’OMPI afin de 
permettre à des tiers de contester des enregistrements internationaux au motif que les 
demandes internationales correspondantes ont été déposées de mauvaise foi.  Cela offrirait 
aux utilisateurs un éventail plus large de voies de recours, leur permettant de s’en remettre au 
système de dépendance existant ou de recourir au nouveau mécanisme de règlement 
extrajudiciaire des litiges pour résoudre les problèmes de mauvaise foi. 
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8. Le groupe de travail a commencé à examiner la possibilité de mettre en place un 
mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges administré par l’OMPI dès 20084.  Un tel 
mécanisme représente une solution souple qui permettrait de moderniser le système de Madrid, 
tout en préservant ses principes fondamentaux et ses composantes.  Cette approche 
permettrait : 

− aux utilisateurs de choisir entre le système de dépendance traditionnel ou la 
nouvelle procédure de règlement extrajudiciaire des litiges; 

− aux utilisateurs de contester des enregistrements de mauvaise foi devant un groupe 
d’experts de l’OMPI; 

− de trouver un équilibre entre innovation et tradition, en préservant la structure 
centrale du système de Madrid; 

− de répondre aux préoccupations des utilisateurs quant aux demandes de mauvaise 
foi sans supprimer la dépendance. 

9. Compte tenu de ce qui précède, le Bureau international propose deux domaines de 
convergence possibles qui pourraient faire l’objet d’un examen plus approfondi par le groupe de 
travail, à savoir la réduction de la période de dépendance et la mise en place d’un mécanisme 
de règlement extrajudiciaire des litiges administré par l’OMPI.  À travers ces consultations 
informelles, le Bureau international souhaite recueillir des commentaires sur les domaines 
identifiés et invite les participants à lui faire part de toute suggestion concernant d’autres 
éléments de convergence qu’ils auraient identifiés ou qu’ils souhaiteraient voir examiner. 

[L’annexe II suit] 

 
4  Voir le paragraphe 45 du document MM/LD/WG/6/5, “Considérations relatives à la proposition de la Norvège” 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_6/mm_ld_wg_6_5.pdf
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ANNEXE II : QUESTIONS CONCERNANT UN ÉVENTUEL MÉCANISME DE RÈGLEMENT 
EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES SOULEVÉES DURANT LES CONSULTATIONS 
INFORMELLES 

STRUCTURE ET MISE EN ŒUVRE. 

Quel mécanisme spécifique de règlement extrajudiciaire des litiges serait mis en place parmi les 
différentes possibilités (arbitrage, médiation ou les deux)? 

1. Il est proposé de mettre en place un règlement extrajudiciaire des litiges administré par 
l’OMPI s’inspirant des principes UDRP, plus efficace et plus économique que l’arbitrage.  Cette 
approche permettrait une mise en œuvre facile au sein du système de Madrid et offrirait des 
décisions transparentes et accessibles au public. 

Les règlements d’arbitrage et de médiation de l’OMPI s’appliqueraient-ils aux litiges relevant du 
système de Madrid ou de nouvelles règles, propres au système de Madrid, seraient-elles 
créées? 

2. Il faudrait élaborer de nouvelles règles propres au système de Madrid, en s’inspirant des 
Règles d’application UDPR et des Règles supplémentaires de l’OMPI12.  Ces règles 
spécialisées pourraient être approuvées par le Directeur général afin de traiter les aspects 
particuliers des enregistrements internationaux. 

Un changement aussi fondamental du système de Madrid pourrait-il être introduit par une 
simple modification du règlement? 

3. Le mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges administré par l’OMPI pourrait être 
mis en place par une modification du règlement d’exécution, conformément aux évolutions 
antérieures du système de Madrid apportées en réponse aux besoins des utilisateurs.  Cette 
méthode a déjà été utilisée pour mettre en place d’importants nouveaux éléments tels que les 
mesures de sursis en cas d’inobservation d’un délai pour des raisons de force majeure, la mise 
en place de conditions relatives à l’usage dans les membres désignés du système de Madrid, la 
désignation postérieure issue d’une conversion et l’inscription de restrictions, de licences et 
d’une division. 

Quelles dispositions pourraient être ajoutées au règlement d’exécution pour mettre en place le 
mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges administré par l’OMPI? 

4. Le groupe de travail devrait examiner et recommander des modifications à apporter au 
règlement d’exécution exigeant des déposants et des nouveaux titulaires qu’ils se soumettent à 
la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges et qui définissent ses principales 
composantes.  Le cadre, le champ d’application et les règles de procédure devraient être 
définis et les modalités d’application précisées dans des règles supplémentaires approuvées 
par le Directeur général. 

 
12  Voir la nouvelle version des Règles d’application UDPR et des Règles supplémentaires de l’OMPI à 
l’adresse : https://www.wipo.int/amc/fr/domains/resources/updated_udrp_rules.html. 

https://www.wipo.int/amc/fr/domains/resources/updated_udrp_rules.html
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CHAMP D’APPLICATION ET COMPÉTENCE 

Le mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges se limiterait-il aux enregistrements de 
“mauvaise foi” ou pourrait-il traiter d’autres motifs? 

5. Le mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges administré par l’OMPI traiterait 
essentiellement de la mauvaise foi présumée dans les enregistrements internationaux, offrant 
une instance centralisée pour régler des pratiques potentiellement abusives d’enregistrement.  
Le groupe de travail pourrait envisager d’étendre ce mécanisme à d’autres questions relevant 
du système de Madrid qui gagneraient à être réglées de manière centralisée, telles que les 
revendications de droits impliquant un cessionnaire ou les contestations de revendications de 
priorité.  Toutefois, cet élargissement serait plus difficile à mettre en œuvre pour les questions 
relevant du droit local, telles que les questions de caractère distinctif ou d’ordre public. 

Est-ce que seuls les enregistrements internationaux pourraient faire l’objet d’une radiation dans 
le cadre du mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, sans que les marques de base 
ne soient touchées? 

6. Une décision d’un groupe d’experts établissant qu’un enregistrement international a été 
obtenu de mauvaise foi aurait des effets qui se limiteraient strictement à l’enregistrement 
international, s’appliquant uniquement à l’enregistrement international proprement dit et non à la 
marque de base au sein de l’Office d’origine qui demeurerait valable et opposable dans son 
ressort juridique d’origine. 

La mise en œuvre du mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges obligerait-elle l’OMPI à 
gérer des questions de fond liées aux marques? 

7. Le Bureau international gérerait le processus de règlement extrajudiciaire des litiges sur le 
plan administratif, tandis qu’un groupe d’experts internationaux en matière de marques rendrait 
des décisions sur le fond concernant les allégations de mauvaise foi, sur la base d’une 
définition spécifiquement adoptée dans le cadre du système d’enregistrement international.  
L’autorité du groupe d’experts et les décisions se limiteraient strictement au système 
d’enregistrement international et porteraient exclusivement sur la mauvaise foi telle que définie 
dans le système de Madrid.  Ce processus serait cohérent avec la manière dont le Bureau 
international gère actuellement les plaintes relatives à des noms de domaine en vertu des 
principes UDRP. 

Comment la mauvaise foi serait-elle définie dans le contexte de l’enregistrement international 
des marques? 

8. Le groupe de travail devrait établir une définition de la mauvaise foi spécifiquement 
adaptée au contexte du système d’enregistrement international des marques, en s’inspirant des 
sources existantes telles que les cadres juridiques et la jurisprudence des membres du système 
de Madrid ainsi que de la définition de la mauvaise foi figurant dans les principes UDRP et des 
nombreuses décisions rendues en vertu de ces principes. 
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Les membres du système de Madrid seraient-ils tenus de mettre leurs pratiques en conformité 
avec la définition de la mauvaise foi découlant de ce nouveau mécanisme? 

9. Si les membres n’étaient pas tenus d’aligner leurs pratiques en matière de marques sur la 
définition de la mauvaise foi adoptée dans le cadre du système d’enregistrement international, 
cette définition pourrait servir de référence pour les autorités nationales et régionales.  Lorsque 
les groupes d’experts rendront des décisions motivées dans le cadre du mécanisme de 
règlement extrajudiciaire des litiges administré par l’OMPI, ils traiteront différentes 
manifestations de mauvaise foi dans des enregistrements internationaux de marques, ce qui 
pourrait contribuer à harmoniser les approches en matière de détermination de la mauvaise foi 
dans différents territoires. 

PARTICIPATION ET EXIGENCES 

Les déposants seraient-ils tenus de se soumettre au mécanisme de règlement extrajudiciaire 
des litiges ou auraient-ils la possibilité de choisir d’y participer ou non? 

10. Les titulaires d’enregistrements internationaux seraient tenus de se soumettre au nouveau 
mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges administré par l’OMPI comme condition 
préalable au dépôt d’un enregistrement international ou à l’inscription d’un changement de 
titulaire.  Cette obligation de participation est essentielle pour l’efficacité du nouveau 
mécanisme.  Ce caractère obligatoire garantit que tous les enregistrements internationaux, 
quelle que soit l’intention, sont soumis à la même norme de bonne foi, ce qui garantit la 
responsabilité et empêche les acteurs de mauvaise foi de se soustraire à leurs obligations de 
manière sélective. 

À quel moment les déposants s’engageraient-ils à participer?  Lors du dépôt d’une demande 
selon le système de Madrid ou bien seulement en cas de litige? 

11. Les titulaires seraient tenus de se soumettre au nouveau mécanisme de règlement 
extrajudiciaire des litiges administré par l’OMPI au moment du dépôt d’une demande 
internationale ou lors d’une demande d’inscription d’un changement de titulaire, ce qui créerait 
un consentement préalable contraignant de participer à toute procédure future.  Exiger le 
consentement du titulaire uniquement au moment où une plainte a déjà été déposée reviendrait 
de fait à rendre le règlement extrajudiciaire facultatif, puisque les titulaires agissant de 
mauvaise foi refuseraient tout simplement d’y participer en cas de contestation. 

Si un déposant refusait d’y participer, est-ce qu’il y aurait des sanctions?  Dans l’affirmative, 
quelles sanctions seraient appropriées? 

12. Si se soumettre au mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges devenait une 
condition obligatoire pour enregistrer une marque ou inscrire un changement de titulaire, 
l’absence d’un tel consentement empêcherait le Bureau international d’enregistrer ces 
transactions.  Cette nouvelle obligation serait intégrée dans les formulaires pertinents exigeant 
un consentement explicite. 
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PROCÉDURE ET EFFETS 

Quelles seraient les conséquences pour les membres désignés du système de Madrid si un 
enregistrement international était jugé comme obtenu de mauvaise foi? 

13. Si un groupe d’experts institué dans le cadre du mécanisme de règlement extrajudiciaire 
des litiges administré par l’OMPI constatait qu’un enregistrement international avait été obtenu 
de mauvaise foi, l’enregistrement serait annulé, soit d’office, soit à la demande du plaignant.  
Par conséquent, l’enregistrement international cesserait immédiatement de produire ses effets 
dans tous les membres désignés du système de Madrid, conformément au principe selon lequel 
la mauvaise foi porte atteinte à la légitimité de la protection dans tous les territoires désignés.  
Dans la pratique, dans les parties contractantes désignées, cela aurait des conséquences 
similaires à une radiation de l’enregistrement international à la suite d’une cessation des effets 
de la marque de base.  La principale différence tiendrait au fait que cette décision n’affecterait 
pas la marque de base proprement dite, ni ne donnerait le droit au titulaire de transformer 
l’enregistrement international radié. 

Que se passerait-il si les conclusions d’un groupe d’experts venaient contredire des décisions 
rendues par l’autorité compétente au sein de l’Office d’origine?  Quelle décision prévaudrait? 

14. Le mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges administré par l’OMPI et le principe 
de dépendance fonctionneraient en parallèle, en préservant les rôles distincts des autorités 
nationales et régionales et du mécanisme international.  La cessation des effets de la marque 
de base en vertu de l’article 6 du Protocole de Madrid continuerait d’entraîner la radiation de 
l’enregistrement international, même si cela était contraire aux conclusions du groupe d’experts 
chargé du règlement extrajudiciaire des litiges.  À l’inverse, une décision du groupe d’experts 
selon laquelle un enregistrement international aurait été obtenu de mauvaise foi entraînerait la 
radiation de cet enregistrement sans affecter la marque de base dans son ressort juridique 
d’origine.  Le groupe de travail devrait décider si et dans quelles circonstances les tiers qui 
recourent au mécanisme prévu à l’article 6 du Protocole de Madrid se verraient empêcher 
d’utiliser le mécanisme de règlement extrajudiciaire administré par l’OMPI. 

Existerait-il une procédure d’examen ou d’appel des décisions du groupe d’experts? 

15. Si le principal objectif de la mise en place d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire 
des litiges administré par l’OMPI était d’offrir un système souple, efficient et économique pour 
traiter les enregistrements internationaux effectués de mauvaise foi, le groupe de travail pourrait 
envisager d’intégrer des éléments supplémentaires afin d’améliorer son fonctionnement.  Il 
pourrait par exemple être avantageux de prévoir une phase de conciliation obligatoire avant de 
passer à une décision formelle du groupe d’experts.  En outre, le groupe de travail pourrait 
étudier la mise en place d’un mécanisme d’examen rapide pour traiter les erreurs ou omissions 
éventuelles dans les décisions du groupe d’experts sans qu’il soit nécessaire de former un 
recours complet.  Toutefois, une telle procédure d’examen devrait être assortie de conditions et 
de seuils soigneusement définis afin de prévenir les demandes frauduleuses qui pourraient 
saper l’efficacité du système et créer des retards inutiles. 



MM/LD/WG/23/6 
Annexe II, page 5 

 

Existerait-il un moyen de recours (tel que la transformation) contre les décisions du groupe 
d’experts? 

16. Alors que la transformation continuerait d’être possible après la radiation pour cause de 
cessation des effets, ce recours ne serait pas possible dans le cadre d’un mécanisme de 
règlement extrajudiciaire des litiges administré par l’OMPI s’il a été établi que l’enregistrement 
international a été obtenu de mauvaise foi.  La transformation a été conçue pour protéger les 
propriétaires légitimes de marques contre la perte de leurs droits pour des problèmes 
techniques ou de procédure et non pour offrir un filet de sécurité à ceux qui ont agi de mauvaise 
foi. 

CONSIDÉRATIONS PROCÉDURALES 

Comment les sentences arbitrales ou les accords amiables seraient-ils appliqués dans le 
système de Madrid? 

17. Dans le cadre du mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, il n’y aurait ni 
sentences arbitrales ni accords amiables.  Il y aurait plutôt une décision d’un groupe d’experts, 
dont les conséquences seraient précisées dans le règlement d’exécution.  Lorsque le groupe 
d’experts établirait qu’un enregistrement international a été obtenu de mauvaise foi, la 
conséquence serait la radiation de l’enregistrement international, d’office ou à la demande du 
plaignant. 

Le Bureau international devrait-il inscrire d’office la radiation ou le titulaire devrait-il présenter 
une demande fondée sur le résultat de l’arbitrage? 

18. Le groupe de travail devrait examiner si une décision du groupe d’experts établissant 
qu’un enregistrement international a été obtenu de mauvaise foi devrait entraîner sa radiation 
automatique (d’office) ou seulement à la demande du titulaire.  Permettre une radiation à la 
demande du titulaire offrirait aux parties la possibilité de résoudre le litige, par exemple grâce à 
des accords de coexistence, une compensation o un retrait progressif.  Une telle souplesse 
pourrait être avantageuse dans les situations commerciales complexes où une annulation 
immédiate pourrait ne pas servir les intérêts de toutes les parties impliquées. 

Quel serait le délai pour recourir au mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges? 

19. Dans un souci de cohérence, ce délai pourrait être aligné sur la période de dépendance, 
qui est actuellement de cinq ans en vertu du Protocole de Madrid.  Cette harmonisation créerait 
un calendrier cohérent au sein du système de Madrid, rendant plus facile pour les utilisateurs 
de comprendre et de s’orienter dans les deux procédures.  En tout état de cause, le délai ne 
devrait pas être plus long que la période de dépendance, car son allongement entraînerait une 
incertitude juridique prolongée quant au statut des enregistrements internationaux. 
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Le système proposé rendrait-il trop facile pour des tiers de contester des enregistrements 
depuis n’importe où dans le monde? 

20. Si l’objectif d’un règlement extrajudiciaire des litiges administré par l’OMPI était d’offrir un 
mécanisme accéléré et à moindre coût pour contester les enregistrements internationaux de 
mauvaise foi, le groupe de travail pourrait envisager de mettre en place certains éléments afin 
d’éviter les plaintes abusives, tout en conservant une alternative économique au recours 
judiciaire, tels que le fait de faire peser la charge de la preuve sur le plaignant pour établir 
clairement la mauvaise foi, ainsi que l’obligation, toujours pour le plaignant, de prendre en 
charge les frais initiaux de la procédure. 

ÉVALUATION DES INCIDENCES 

21. La procédure serait gérée par l’OMPI, très probablement par l’intermédiaire du Centre 
d’arbitrage et de médiation qui jouit d’une grande expertise en matière de règlement des litiges.  
La radiation des enregistrements internationaux serait traitée comme une inscription au titre de 
la règle 27 du règlement d’exécution, conformément aux procédures établies.  Comme le 
prévoit cette règle, l’inscription serait notifiée à l’Office d’origine si la demande en est faite 
pendant la période de dépendance de cinq ans, et dans tous les cas aux membres désignés du 
système de Madrid, qui traiteraient ces radiations conformément à leurs procédures habituelles 
pour les radiations au titre de la règle 27, sans qu’aucune adaptation administrative 
supplémentaire ne soit nécessaire. 

[Fin de l’annexe II et du document] 
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