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I.
Introduction

 AUTONUM  
Le présent document contient une proposition visant à introduire dans le règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
 une nouvelle règle prévoyant la possibilité de changer le traité applicable à la désignation inscrite d’une partie contractante liée à la fois par l’Arrangement et par le Protocole (ci‑après dénommée “partie contractante liée par les deux traités”).

 AUTONUM  
L’annexe du présent document contient un projet de texte pour la nouvelle règle proposée.  Le document indique pourquoi cette règle est proposée, présente la proposition, contient des notes explicatives à l’appui de la règle proposée et aborde, pour conclure, les autres questions à prendre en considération à cet égard.

 AUTONUM  
Les conclusions du groupe de travail seront communiquées à l’Assemblée de l’Union de Madrid en septembre 2007 et serviront de base au Bureau international pour établir des projets de modifications concrètes à apporter au règlement d’exécution commun en vue de leur adoption par l’Assemblée, si le groupe de travail considère que la proposition mérite d’être retenue.

 AUTONUM  
À cet égard, le groupe de travail est invité à prendre note du document MM/LD/WG/3/2 sur la révision de la clause de sauvegarde, étant donné que la proposition figurant dans le présent document touche un certain nombre de questions qui se posent également dans le cadre de la révision de la clause de sauvegarde.  L’attention du groupe de travail est appelée en particulier sur le fait que l’adoption de la règle proposée éviterait d’avoir à légiférer davantage pour traiter les conséquences directes d’une abrogation de la clause de sauvegarde, telles qu’elles sont envisagées dans le document MM/LD/WG/3/2, si cette clause devait être abrogée.

II.
Justification

 AUTONUM  
L’Arrangement et le Protocole sont des traités parallèles et indépendants, dont les parties contractantes sont distinctes, bien que certaines se recoupent.  Au moment où le groupe de travail se réunira pour la troisième fois, l’Union de Madrid devrait compter 80 membres, dont 48 seraient liés à la fois par l’Arrangement et par le Protocole.

 AUTONUM  
On se souviendra que l’article 9sexies.1) du Protocole, généralement connu sous le nom de “clause de sauvegarde”, prévoit que lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné, l’Office d’origine est l’office d’un État qui est partie à la fois au Protocole et à l’Arrangement, les dispositions du Protocole n’ont pas d’effet sur le territoire de tout autre État qui est également partie à la fois au Protocole et à l’Arrangement.

 AUTONUM  
Plus simplement, lorsque, en ce qui concerne un enregistrement international donné, le pays d’origine est partie aux deux traités, la désignation de tout autre État qui est aussi partie aux deux traités relève de l’Arrangement.

 AUTONUM  
L’article 15.5) de l’Arrangement prévoit que, dans le cas où un pays dénonce l’Arrangement, “les marques internationales enregistrées avant la date à laquelle la dénonciation devient effective
, et non refusées (…) continuent, pendant la durée de la protection internationale, à bénéficier de la même protection que si elles avaient été directement déposées dans ce pays.” Cette disposition ne traite pas des effets d’une dénonciation sur les enregistrements internationaux émanant du pays qui a dénoncé l’Arrangement.

 AUTONUM  
La question se pose par conséquent de savoir quelles seraient les conséquences si un État lié par les deux traités dénonçait l’Arrangement.  Cette question est illustrée par l’exemple ci‑après :

· X est le titulaire d’un enregistrement international;

· en ce qui concerne cet enregistrement international, la “partie contractante du titulaire”, à savoir l’État A, est liée par les deux traités;

· cet enregistrement international contient la désignation de l’État B, également lié par les deux traités;  en vertu de la clause de sauvegarde, cette désignation relève de l’Arrangement;

· l’État B dénonce l’Arrangement.

Au moment où cette dénonciation devient effective, les conséquences pour la désignation de l’État B sont‑elles celles prévues à l’article 15.5) de l’Arrangement ou, compte tenu du fait que ces États sont également liés par le Protocole (et que la clause de sauvegarde n’est plus applicable entre eux), les droits attachés à cette désignation sont‑ils reconduits en vertu du Protocole?

 AUTONUM  
Il est ici soumis que cette deuxième conséquence doit prévaloir.  Il devrait en aller de même si, dans l’exemple ci‑dessus, l’État A, au lieu de l’État B, devait dénoncer l’Arrangement.  Dans les deux cas, X remplit les conditions prévues à l’article 2 du Protocole pour être le titulaire d’un enregistrement international et peut, en cette qualité, déposer de nouvelles demandes ou des désignations postérieures désignant l’État B.

 AUTONUM  
Cet avis doit être replacé dans le contexte de la procédure applicable aux changements de titulaire.  Il découle a contrario de la règle 25.3) du règlement d’exécution commun qu’un changement de titulaire d’un enregistrement international peut être inscrit en ce qui concerne une désignation en vertu de l’Arrangement d’une partie contractante liée par les deux traités même si le nouveau titulaire remplit les conditions requises pour être le titulaire d’un enregistrement international uniquement en vertu du Protocole
.

 AUTONUM  
Au moment de l’élaboration de la règle 25.3), il a été avancé qu’en conséquence logique de l’inscription d’un tel changement de titulaire – et “nonobstant la clause de sauvegarde”, les taxes applicables au moment du renouvellement en ce qui concerne la désignation de cette partie contractante seraient les taxes individuelles (en supposant que la partie contractante en question a fait la déclaration visée à l’article 8.7) du Protocole)
.  La pratique actuelle du Bureau international est conforme à cette interprétation.

 AUTONUM  
Cette conséquence découle du fait que, à compter de la date d’inscription de ce changement de titulaire, la désignation de cette partie contractante est de fait convertie dans le registre international en une désignation relevant du Protocole.  De la même manière, lorsqu’un changement de titulaire est inscrit en ce qui concerne la désignation en vertu du Protocole d’une partie contractante liée par les deux traités et que le nouveau titulaire remplit les conditions requises pour être titulaire d’un enregistrement international en vertu de l’Arrangement
, cette désignation relevant du Protocole est convertie en désignation relevant de l’Arrangement.

 AUTONUM  
Ce dernier cas de conversion est mentionné dans la règle 1.xviibis (définissant l’expression abrégée “partie contractante dont la désignation relève de l’Arrangement”) et les deux cas sont représentés dans la base de données électronique mise à la disposition des utilisateurs en vertu de la règle 33 (Madrid Express).  Toutefois, la conversion n’est régie par aucune disposition du règlement d’exécution commun.  C’est pourquoi, la proposition servirait également à confirmer cet élément pragmatique du système de Madrid.

 AUTONUM  
Enfin, en ce qui concerne la procédure relative aux changements de titulaire, il convient de noter que, dans l’exemple susmentionné, si X avait cédé sa désignation de l’État B à un nouveau titulaire remplissant les conditions requises pour être le titulaire d’un enregistrement international uniquement selon le Protocole, cette désignation, ayant été convertie en désignation selon le Protocole, subsisterait en cas de dénonciation de l’Arrangement par l’État B.  Il serait donc injuste d’empêcher une éventuelle conversion de la désignation de l’État B si elle devait rester au nom de X, celui‑ci remplissant également les conditions requises pour être le titulaire d’un enregistrement international selon le Protocole uniquement.

III.
Proposition

 AUTONUM  
La proposition figurant à l’annexe I en vue de son examen par le groupe de travail consiste à introduire une nouvelle règle 1bis dans le règlement d’exécution commun.  Cette règle prévoirait la conversion d’une désignation relevant de l’Arrangement en désignation relevant du Protocole, ainsi que la conversion d’une désignation relevant du Protocole en désignation relevant de l’Arrangement.  Elle s’appliquerait non seulement dans le cas d’une dénonciation, mais également, et de manière plus ordinaire, aux changements de titulaire tels que ceux décrits aux paragraphes 11 et 13.  Comme indiqué au paragraphe 4, elle s’appliquerait également si la clause de sauvegarde devait être abrogée.

 AUTONUM  
La proposition prévoit la conversion des désignations qui sont inscrites au registre international uniquement.  Ainsi, les désignations en instance continueraient d’être instruites selon le traité en vertu duquel elles ont été faites, avant d’être converties en désignations relevant de l’autre traité.  

 AUTONUM  
Cette manière de procéder à l’égard des désignations en instance vise à s’assurer que l’Office de la partie contractante désignée recevra une notification conforme aux systèmes de taxes et de refus applicables à cette désignation.  Ce point est particulièrement important lorsque la partie contractante a fait une déclaration en vertu de l’article 8.7) ou de

l’article 5.2) du Protocole.  Cela permet également de s’assurer que, lorsqu’une partie contractante a été désignée en vertu de l’Arrangement, les taxes restent suffisantes pour permettre à la procédure d’enregistrement de suivre son cours, même si cette partie contractante a fait la déclaration visée à l’article 8.7) du Protocole.

 AUTONUM  
À l’heure actuelle, après l’inscription d’un changement de titulaire comme ceux décrits aux paragraphes 11 et 13, la conversion n’a aucun effet sur les taxes applicables, la base requise pour déposer une demande internationale ou la détermination du droit de déposer, ces questions étant, par définition, déjà réglées en ce qui concerne une désignation inscrite.  La conversion n’a pas non plus d’effet sur le délai le refus, même lorsque ce délai continue à courir au moment de la conversion.

 AUTONUM  
En définitive, les incidences d’une conversion de la désignation d’une partie contractante sont limitées aux questions ci‑après : 1) les taxes payables au moment du renouvellement, dans la mesure où cette partie contractante a fait la déclaration visée à l’article 8.7) du Protocole, 2) la présentation d’une demande d’inscription d’une radiation ou d’une renonciation concernant cette désignation et 3) la possibilité de transformation qui est prévue uniquement par le Protocole.

 AUTONUM  
Les pratiques et conséquences mentionnées dans les deux paragraphes précédents ne seraient pas modifiées par l’adoption de la règle 1bis.

IV.
Notes relatives à la règle 1bis proposée

 AUTONUM  
Le projet figurant à l’annexe I introduit expressément dans le règlement d’exécution commun les expressions “désignation relevant de l’Arrangement” et “désignation relevant du Protocole”.  Ces notions ne sont pas subordonnées au fait que la demande d’extension de la protection à une partie contractante a été, dans la demande internationale ou une désignation postérieure, faite nécessairement soit en vertu de l’Arrangement, soit en vertu du Protocole.  Ainsi, en ce qui concerne la même partie contractante, ce qui était à l’origine une désignation relevant de l’Arrangement peut devenir une désignation relevant du Protocole et vice-versa, lorsque les circonstances prévues dans la règle proposée le permettent.

Point i)

 AUTONUM  
Cette disposition prévoit la conversion d’une désignation relevant de l’Arrangement en désignation relevant du Protocole.

 AUTONUM  
L’expression “partie contractante désignée en vertu de l’Arrangement” indique clairement que cette disposition ne s’applique qu’aux désignations inscrites, par opposition aux désignations en instance
 (bien que ces désignations inscrites puissent avoir été effectuées postérieurement à l’enregistrement international proprement dit).  Cette première condition est renforcée par les mots “reste inscrite au registre international en tant que désignation relevant du Protocole”, qui donnent effet à la conversion.  Cela permet également de s’assurer que l’application du Protocole à cette désignation ressort des données accessibles aux offices et aux tiers
.

 AUTONUM  
La deuxième condition pour que la conversion se produise est que l’Arrangement cesse de s’appliquer dans les relations entre la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée.  Cette situation peut découler du fait que, suite à la prise d’effet de sa dénonciation de l’Arrangement, l’une de ces deux parties contractantes n’est plus liée par ce traité.  Elle peut également découler du fait que, suite à un changement de titulaire du type décrit au paragraphe 11, la partie contractante du titulaire en ce qui concerne l’enregistrement international donné a changé, passant du pays d’origine lié par l’Arrangement à une autre partie contractante liée uniquement par le Protocole.  Dans le cas d’une abrogation de la clause de sauvegarde, cette situation découlerait du fait que, comme indiqué dans le document MM/LD/WG/3/2, le Protocole est devenu le traité applicable dans les relations entre la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée.

 AUTONUM  
La troisième condition veut que, à la date à laquelle l’Arrangement a cessé d’être applicable, les deux parties contractantes soient liées par le Protocole.  Il n’est toutefois pas nécessaire qu’elles aient déjà toutes deux été liées par le Protocole à la date à laquelle la désignation a pris effet.

 AUTONUM  
La conversion se produit instantanément dès lors que toutes les conditions ci‑dessus sont remplies.  Comme indiqué au paragraphe 17, dans le cas où la deuxième condition serait remplie avant qu’une désignation en instance soit inscrite au registre international, cette désignation serait inscrite en vertu de l’Arrangement avant d’être convertie en désignation relevant du Protocole.

Point ii)

 AUTONUM  
Cette disposition prévoit la conversion d’une désignation relevant du Protocole en désignation relevant de l’Arrangement.  Les conditions applicables en vertu du point i) s’appliquent mutatis mutandis à ce deuxième type de conversion.

V.
Autres questions à prendre en considération

 AUTONUM  
Si le groupe de travail devait retenir cette proposition, le Bureau international établirait une proposition d’ensemble en vue de son adoption par l’Assemblée en temps utile.  Outre le projet de nouvelle règle proprement dit, cette proposition d’ensemble engloberait les modifications à répercuter dans le règlement d’exécution commun et les dispositions provisoires que le groupe de travail pourrait recommander.

Modifications à répercuter dans le règlement d’exécution commun

 AUTONUM  
Comme indiqué au paragraphe 19, la pratique actuelle veut que la conversion soit sans effet sur un délai de refus qui a commencé à courir.  Le groupe de travail pourrait recommander que, pour plus de sécurité, l’adoption de la règle 1bis s’accompagne d’une modification confirmant cette pratique.  Le règlement d’exécution dans son ensemble devrait être passé en revue afin d’apporter les modifications qui s’imposent à cet effet
.

Dispositions transitoires

 AUTONUM  
En particulier, l’introduction de la règle proposée dans le règlement d’exécution commun devrait être accompagnée de dispositions transitoires conformément à la règle 40.2) actuelle, afin de prévoir que les procédures accomplies conformément au traité applicable avant la conversion d’une désignation donnée sont réputées conformes à l’autre traité.  Cela permettrait notamment de s’assurer qu’une demande d’inscription d’une radiation ou d’une renonciation présentée directement au Bureau international ne serait pas considérée comme irrégulière si, entre son dépôt et son traitement, la désignation (ou l’une des désignations) concernée était convertie en désignation relevant de l’Arrangement
.

 AUTONUM  
Le groupe de travail est invité à faire part de ses observations sur ce qui précède, et notamment à indiquer


i)
s’il convient de recommander à l’Assemblée pour adoption une nouvelle règle prévoyant la conversion des désignations, comme indiqué dans la proposition ci‑dessus et, dans l’affirmative,


ii)
quelles modifications il conviendrait d’apporter le cas échéant au projet de règle 1bis figurant dans l’annexe I et les modifications à répercuter dans le règlement d’exécution commun, ainsi que les dispositions transitoires qu’il conviendrait d’adopter.

[L’annexe suit]

Règle 1bis
Désignations relevant de l’Arrangement et désignations relevant du Protocole

La désignation d’une partie contractante relève de l’Arrangement ou du Protocole selon que l’extension de la protection concernant la partie contractante est demandée en vertu de l’article 3ter.1) ou 2) de l’Arrangement ou en vertu de l’article 3ter.1) ou 2) du Protocole.  Toutefois,

i) lorsque, en ce qui concerne un enregistrement international donné, l’Arrangement cesse d’être applicable dans les relations entre la partie contractante du titulaire et une partie contractante désignée en vertu de l’Arrangement, la désignation de cette dernière reste inscrite au registre international en tant que désignation relevant du Protocole, dans la mesure où, à la date à laquelle l’Arrangement a cessé d’être applicable, à la fois la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée étaient parties au Protocole;

ii) lorsque, en ce qui concerne un enregistrement international donné, le Protocole cesse d’être applicable dans les relations entre la partie contractante du titulaire et une partie contractante désignée en vertu du Protocole, la désignation de cette dernière reste inscrite au registre international en tant que désignation relevant de l’Arrangement, dans la mesure où, à la date à laquelle le Protocole a cessé d’être applicable, à la fois la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée étaient parties à l’Arrangement.

[Fin de l’annexe et du document]

�	Ci�après dénommés respectivement “règlement d’exécution commun”, “Arrangement” et “Protocole”.


�	En vertu de l’alinéa 3), la dénonciation prend effet un an après le jour où le directeur général a reçu la notification correspondante.


�	La règle 25.3)i) prévoit qu’un changement de titulaire d’un enregistrement international ne peut être inscrit en ce qui concerne une Partie contractante désignée lorsque cette Partie contractante est liée par l’Arrangement mais non par le Protocole et que la Partie contractante à l’égard de laquelle le nouveau titulaire remplit les conditions requises pour être le titulaire d’un enregistrement international n’est pas liée par l’Arrangement.





�	Voir le paragraphe 43 du document GT/PM/VI/10.


�	Cette situation découle de l’application combinée de la clause de sauvegarde et d’une interprétation a contrario de la règle 25.3).


�	Voir le point xvii de la règle 1, qui définit une “partie contractante désignée en vertu de l’Arrangement” comme une partie contractante désignée pour laquelle l’extension de la protection “a été inscrite au registre international”.


�	Voir le paragraphe 14.


�	Il s’agirait par exemple de déterminer s’il ne serait pas préférable de supprimer le point xviibis de la règle 1.





�	Voir la règle 25.1)c).





