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INTRODUCTION

 AUTONUM 
Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (ci‑après dénommé “comité permanent” ou “SCT”) a tenu sa quatrième session à Genève, du 27 au 31 mars 2000.

 AUTONUM 
Les États ci‑après, membres de l’OMPI ou de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, étaient représentés à cette réunion : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Belize, Bolivie, Brésil, Cap‑Vert, Chili, Chine, Colombie, Croatie, Danemark, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, États‑Unis d’Amérique, Ex‑République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Guinée équatoriale, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Lettonie, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Nouvelle‑Zélande, 

Norvège, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, Pays‑Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume‑Uni, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tunisie, Venezuela, Yémen, Zimbabwe (76).  Les Communautés européennes étaient aussi représentées en qualité de membre du SCT.

 AUTONUM  
Les organisations intergouvernementales ci‑après ont participé à la réunion avec le statut d’observateur : Bureau Benelux des marques (BBM), Organisation de l’Unité africaine (OUA), Organisation mondiale du commerce (OMC) (3).

 AUTONUM  
Des représentants des organisations internationales non gouvernementales ci‑après ont participé à la réunion en qualité d’observateurs : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), Association asiatique d’experts juridiques en brevet (APAA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des industries de marque (AIM), Association des propriétaires européens de marques de commerce (marques), Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA), Association japonaise pour les marques (JTA), Chambre de commerce internationale (CCI), Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC), The International Anticounterfeiting Coalition, Inc (IACC), Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI), World Association for Small and Medium Enterprises (WASME) (18).

 AUTONUM  
La liste des participants figure à l’annexe I du présent rapport.

 AUTONUM  
Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents ci‑après, établis par le Bureau international de l’OMPI : “Ordre du jour” (document SCT/4/1), “Projet de dispositions relatives aux licences de marques” (document SCT/4/2), “Dispositions de l’Avant‑projet de convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale” (document SCT/4/3) et “Projet de dispositions relatives à la protection des marques et autres signes distinctifs sur l’Internet” (document SCT/4/4).

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

DÉBAT GÉNÉRAL

Point 1 de l’ordre du jour :  Ouverture de la session

 AUTONUM 
La session a été ouverte par M. Shozo Uemura, vice‑directeur général, qui a souhaité la bienvenue aux participants.

Point 2 de l’ordre du jour :  Élection d’un président et de deux vice‑présidents

 AUTONUM  
Le comité permanent a élu à l’unanimité Mme Lynne Beresford (États‑Unis d’Amérique) présidente, et Mme Agnès Marcadé (France) et M. Vladimir García‑Huidobro (Chili) vice‑présidents.  M. Denis Croze (OMPI) a assuré le secrétariat du comité permanent.

Point 3 de l’ordre du jour :  Adoption de l’ordre du jour

 AUTONUM  
L’ordre du jour (document SCT/4/1) a été adopté sans modification.

Point 4 de l’ordre du jour :  Adoption du rapport de la troisième session

 AUTONUM  
Le rapport de la troisième session (document SCT/3/10) a été adopté sans modification.

Point 5 de l’ordre du jour :  Projet de dispositions relatives aux licences de marques (voir le document SCT/4/2)

 AUTONUM  
Le comité permanent a examiné le document SCT/4/2, contenant le projet de dispositions relatives aux licences de marques.

Forme d’adoption des dispositions

 AUTONUM  
Le Bureau international a dit que les dispositions pourraient être proposées sous la forme d’un protocole relatif au Traité sur le droit des marques ou bien d’un texte à faire figurer dans une version révisée de ce traité.  Les deux solutions exigeraient une conférence diplomatique.  Une troisième solution consisterait à présenter les dispositions à l’Assemblée de l’Union de Paris et l’Assemblée générale de l’OMPI pour adoption sous la forme d’une recommandation commune à la prochaine session des assemblées des États membres de l’OMPI, en septembre 2000.  Cela n’empêcherait pas de présenter ultérieurement les propositions sous l’une des deux autres formes susmentionnées.

 AUTONUM  
Les délégations de l’Australie, du Chili, de l’Espagne, de la France, du Kenya, de la Roumanie et du Royaume‑Uni se sont prononcées en faveur de la troisième solution, en notant que les dispositions pourront être reconsidérées ultérieurement dans le cadre d’une révision générale du Traité sur le droit des marques (TLT).  Ce point de vue a été partagé par les représentants de l’AIPPI, de l’AIPLA, de la CCI et de l’INTA.  Les délégations du Brésil et du Japon ont marqué leur accord de principe, sous réserve de l’examen de la version définitive du projet de dispositions.

 AUTONUM  
À la suite de ce débat, le SCT a décidé de présenter la version finale du projet de dispositions à l’Assemblée de l’Union de Paris et à l’Assemblée générale de l’OMPI, pour adoption sous la forme d’une recommandation commune à la prochaine session des assemblées des États membres de l’OMPI, en septembre 2000.

 AUTONUM  
Le Bureau international a dit, et le SCT a admis, que, du fait de cette décision, le terme “Partie contractante” devra être remplacé par “État membre” dans l’ensemble du texte des dispositions.

Recommandation commune

 AUTONUM  
Le Bureau international a proposé le texte suivant :

“Recommandation commune


“L’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI),


“Tenant compte des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et du Traité sur le droit des marques (TLT),


“Recommandent que chaque État membre puisse envisager d’utiliser comme lignes directrices en ce qui concerne les licences de marques tout ou partie des dispositions que le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a adoptées lors de sa quatrième session,


“Recommandent en outre à chaque État membre de l’Union de Paris ou de l’OMPI qui est aussi membre d’une organisation intergouvernementale régionale ayant compétence en matière d’enregistrement de marques d’attirer l’attention de cette organisation sur ces dispositions.”

 AUTONUM  
Une délégation a demandé s’il est nécessaire de faire mention du TLT étant donné que bon nombre des États parties à la Convention de Paris ou membres de l’OMPI ne sont pas encore parties à ce traité.  Le Bureau international a répondu en expliquant que la mention du TLT est destinée à appeler l’attention sur ce traité, sans lequel il serait difficile de comprendre le projet de dispositions.  Une autre délégation et le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur ont confirmé cette explication.

 AUTONUM  
Le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur a suggéré de prévoir une mention précisant que le projet de dispositions énonce des conditions maximales pour l’inscription des licences de marques.  Cette suggestion a été appuyée par une délégation mais trois autres s’y sont déclarées opposées en indiquant leur préférence pour le texte proposé par le Bureau international, qui est semblable à celui qu’ont adopté les assemblées de l’OMPI lors de l’examen de la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

 AUTONUM  
À la suite de ce débat, le texte de la recommandation commune a été adopté sous la forme proposée par le Bureau international.

Projet d’article premier : Expressions abrégées

 AUTONUM  
Une délégation a suggéré de supprimer le point iii), qui définit la “demande” car, d’après la législation de son pays, les demandes ne peuvent pas faire l’objet de licences.  La présidente a répondu en faisant observer que les dispositions n’obligent en aucun cas les États membres à autoriser les licences portant sur les demandes.

 AUTONUM  
La même délégation a aussi proposé d’ajouter une définition du “donneur de licence”, terme qui figure dans le formulaire international type n° 2.  Après un cours débat, durant lequel il a été rappelé qu’il avait été convenu de ne pas traiter des sous‑licences et que le donneur de licence serait donc toujours le titulaire de l’enregistrement, le SCT a décidé de supprimer le terme “donneur de licence” du formulaire international type n° 2, au lieu de le définir à l’article premier.

 AUTONUM  
À la suite de la proposition d’une délégation, préconisant de définir ce qu’il faut entendre par licence concernant une partie seulement d’un territoire, dont il est fait mention à l’article 2.1)a)ix), le SCT a jugé préférable de préciser le texte de cette dernière disposition.

 AUTONUM  
Une autre délégation a fait observer que les définitions données aux points ix) à xi) ne semblent pas très claires et a proposé de supprimer les mots “toute autre personne” et “quiconque” aux points ix) et x) et de préciser, au point xi), que le titulaire ne peut concéder de licence à aucune autre personne.

 AUTONUM  
Après un cours débat, le SCT a décidé de remanier les points ix) à xi) de la façon suivante :


“ix)
on entend par “licence exclusive” une licence qui n’est concédée qu’à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire d’utiliser la marque et de concéder des licences à toute autre personne;


“x)
on entend par “licence unique” une licence qui n’est concédée qu’à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire de concéder des licences à toute autre personne, mais ne lui interdit pas d’utiliser la marque;

“xi)
on entend par “licence non exclusive” une licence qui n’interdit pas au titulaire d’utiliser la marque ni de concéder des licences à quiconque.”

 AUTONUM  
L’article premier a été adopté avec les modifications susmentionnées.

Projet d’article 2 : Requête en inscription ou en radiation de l’inscription d’une licence

 AUTONUM  
La délégation du Brésil a dit qu’il est possible que l’Institut brésilien de la propriété industrielle ait des responsabilités plus vastes que la plupart des autres offices en ce sens qu’il est chargé d’enregistrer les licences, d’opérer des retenues fiscales, de distribuer les redevances et de mettre en évidence les pratiques économiques abusives en ce qui concerne les contrats des licences.  Cette délégation a par conséquent proposé de faire état de cette possibilité dans les notes.  Elle a cité, à titre d’exemple, la note 2.12 (SCT/4/2, page 12) qui précise que d’autres autorités des Parties contractantes peuvent exiger que les parties à un contrat de licence leur fournissent des informations complémentaires.

 AUTONUM  
Une autre délégation a répondu que la définition de l’“office” au point ii) de l’article premier limite l’application des conditions énoncées à l’alinéa 1)a) à l’organisme chargé par un État membre de l’enregistrement des marques, et ne s’oppose donc pas à ce que d’autres organismes procèdent à l’inscription des licences à d’autres fins.

 AUTONUM  
Alinéa 1)a).  Une délégation a proposé d’ajouter deux conditions supplémentaires relatives au contenu de la requête en inscription : 1) si le preneur de licence a un mandataire, le nom et l’adresse de celui‑ci et 2) si le preneur de licence est tenu de faire élection de domicile, le domicile élu.  Cette délégation a ajouté que l’on peut trouver des conditions comparables à l’article 11.1)f)vii) et viii) du TLT.  Deux autres délégations ont appuyé cette proposition.

 AUTONUM  
En conséquence, le SCT a décidé d’insérer les deux nouveaux points ci‑après, en renumérotant en conséquence les anciens points v) à x), et de faire figurer des mentions correspondantes dans les formulaires internationaux types.


“v)
si le preneur de licence a un mandataire, le nom et l’adresse de celui‑ci;


“vi)
si le preneur de licence a fait élection de domicile, le domicile élu;”.

 AUTONUM  
Le SCT a aussi décidé de séparer en deux l’ancien point ix), comme suit :


“xi)
le cas échéant, le fait que la licence est une licence exclusive, une licence non exclusive ou une licence unique;


“xii)
le cas échéant, le fait que la licence ne concerne qu’une partie du territoire visé par l’enregistrement, avec une indication explicite de cette partie du territoire;”.

 AUTONUM  
L’alinéa 1)a) a été adopté avec ces modifications.

 AUTONUM  
Alinéa 1)b).  Le Bureau international a présenté cet alinéa en faisant observer que le projet de texte reflétait le consensus qui s’était manifestement dégagé à l’issue de la dernière session, selon lequel la requête pouvait être signée par le titulaire ou par son mandataire.  Cependant, si la requête est signée par le preneur de licence et non par le titulaire, les offices doivent pouvoir exiger que l’un des documents visés aux points i) à iii) soit déposé simultanément.  Le preneur de licence pourrait opter pour l’un ou l’autre d’entre eux.  Le Bureau international a aussi suggéré que le texte du point ii) ait la teneur suivante : “un extrait de contrat de licence indiquant les parties et les droits concédés”.  

 AUTONUM  
En réponse à l’intervention d’une délégation ayant fait observer que le point iii) fait état d’un “règlement d’exécution” qui n’existe pas, le Bureau international a proposé de remplacer le terme “règlement d’exécution” par “formulaire de certificat de licence joint en annexe”.

 AUTONUM  
Les délégations du Brésil et de l’Inde ont fait observer que la législation de leur pays exige que le contrat de licence soit déposé en même temps que la requête en inscription, et que la disposition proposée leur pose par conséquent problème.  Un certain nombre d’autres 

délégations ont rappelé que le projet de dispositions vise à simplifier l’inscription des licences de marques et à éviter la remise du texte intégral des contrats, qui est considérée comme particulièrement contraignante étant donné que ceux‑ci contiennent souvent des renseignements confidentiels.  

 AUTONUM  
Deux délégations ont proposé d’exiger que la copie et l’extrait du contrat visés aux points i) et ii) soient certifiés conformes, par analogie avec les dispositions de l’article 11.1)b)i) et ii) du TLT, qui traite du changement de titulaire.  Cette proposition a été appuyée par les représentants de deux organisations ayant le statut d’observateur, qui ont fait remarquer que le preneur de licence conserverait la faculté de déposer le certificat de licence non certifié conforme visé au point iii).

 AUTONUM  
Deux délégations ont dit que l’on pourrait améliorer le projet en précisant expressément que si la requête n’est pas signée par le titulaire, elle devra être signée par le preneur de licence et accompagnée de l’un des documents visés aux points i) à iii).

 AUTONUM  
La délégation du Japon, appuyée par les délégations du Chili et de la Corée et par le représentant de la JPAA, ont dit que, à leur sens, le consentement du titulaire doit toujours être exigé, en tout cas lorsque l’inscription n’est pas obligatoire.  Cela pourrait permettre d’éviter que le preneur de licence dépose une requête en inscription contre la volonté du titulaire.  Une autre délégation a suggéré d’ajouter les mots “sauf stipulation contraire”.  Ces deux propositions se sont heurtées à l’opposition d’un certain nombre d’autres délégations qui ont dit qu’elles ne connaissaient pas d’exemple qu’un titulaire ait eu sérieusement intérêt à ce que la licence ne soit pas inscrite, et que tout différend à cet égard doit être résolu de façon contradictoire.  Le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur a expliqué que le titulaire pourrait parfaitement avoir intérêt à éviter que le preneur de licence dépose une copie complète du contrat de licence.  La proposition d’une délégation de supprimer, dans ces conditions, le point i) a été appuyée par une autre délégation et par un certain nombre d’organisations ayant le statut d’observateur, mais a été contestée par la délégation de l’Inde car la législation nationale de ces pays exige toujours le dépôt d’une copie du contrat de licence.  Il a été souligné que le précédent projet lui‑même n’autorisait pas l’office à exiger une copie du contrat de licence mais permettait seulement au preneur de licence de déposer celle‑ci en même temps que sa requête en inscription, à la suite de quoi le SCT a décidé de supprimer le point i).

 AUTONUM  
Une délégation a relevé que les termes “certificat de licence non certifié conforme”, qui figurent au point iii), sont contradictoires, et a proposé de remplacer “non certifié” par “non authentifié”.  Un certain nombre de délégations et de représentants d’organisations ayant le statut d’observateur ayant estimé que ce libellé serait moins clair, le SCT est convenu de remplacer le mot “certificat” par “déclaration”, en modifiant en conséquence les formulaires internationaux types.

 AUTONUM  
À l’issue de ce débat, le Bureau international a suggéré de renuméroter l’alinéa 1)a) et b) afin que ces dispositions deviennent les alinéas 1) et 2), et de faire figurer, dans le nouvel alinéa 1), le nouveau point suivant :


“xiv)
une signature, selon les dispositions de l’alinéa 2)”.

 AUTONUM  
Le Bureau international a aussi suggéré de remanier l’alinéa 2) comme suit :



“2)
[Signature]  a)  Un État membre accepte la signature du titulaire ou de son mandataire, qu’elle soit accompagnée ou non de la signature du preneur de licence ou de son mandataire.




“b)  Un État membre accepte aussi la signature du preneur de licence ou de son mandataire, si elle n’est pas accompagnée de la signature du titulaire ou de son mandataire, sous réserve qu’elle soit accompagnée de l’un des éléments suivants :



“i)
un extrait du contrat de licence indiquant les parties et les droits concédés, certifié conforme à l’original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente;



“ii)
une déclaration de licence non certifiée conforme, établie conformément, quant à la forme et au contenu, au formulaire correspondant à la déclaration de licence joint en annexe aux présentes dispositions et signée par le titulaire ou son mandataire et le preneur de licence ou son mandataire.”

 AUTONUM  
Après un court débat, le SCT a adopté les nouveaux alinéas 1) et 2) dans la version proposée par le Bureau international, en ajoutant le mot “même” avant les mots “si elle n’est pas” dans la partie introductive du nouvel alinéa 2)b).

 AUTONUM  
Alinéa 1)c).  Cette disposition a été adoptée sous la forme proposée dans le document SCT/4/2 mais, à la suite d’une suggestion du Bureau international, renumérotée pour devenir le nouvel alinéa 5).

 AUTONUM  
Alinéa 2), point i).  Aucune observation n’a été faite au sujet de cette disposition.

 AUTONUM  
Alinéa 2), point ii).  La délégation du Brésil a dit que, en vertu de la législation de son pays, l’original du contrat de licence doit obligatoirement être présenté avec une traduction.  Elle a cependant ajouté qu’elle examine la disposition à l’étude et qu’elle entend faire preuve de souplesse pour la suite des débats.

 AUTONUM  
La délégation de l’Égypte a regretté que les documents de travail du SCT ne soient pas disponibles en arabe et a demandé que le texte de la recommandation commune soit adressé à son pays dans cette langue.  En ce qui concerne cette disposition, elle a dit qu’aux termes de la loi applicable dans son pays il est nécessaire de déposer une traduction du contrat de licence dans la langue officielle admise par l’office.

 AUTONUM  
Alinéa 2), point iii).  La délégation du Brésil a dit que, d’après la législation de son pays, l’Institut national de la propriété intellectuelle intervient au nom de la banque centrale pour vérifier si un accord de licence prévoit le transfert de redevances à l’étranger.  Il est par conséquent nécessaire à l’office de connaître les modalités financières du contrat.

 AUTONUM  
La délégation de l’Inde a dit que l’office de son pays doit veiller à ce que les montants requis de la taxe d’enregistrement soient acquittés en ce qui concerne le contrat de licence, et qu’il doit donc avoir connaissance des modalités financières du contrat.  

 AUTONUM  
À la suite d’une suggestion du Bureau international, le SCT a décidé de s’inspirer des articles 3.7) et 11.4) du TLT en appliquant l’alinéa 2) à tous les alinéas de l’article 2, et de le renuméroter de telle sorte qu’il devienne le nouvel alinéa 7).  La délégation du Brésil a dit ne pas pouvoir adhérer dans l’immédiat au consensus concernant les points ii) et iii), dans l’attente d’un examen plus approfondi de la question et d’instructions des autorités de son pays.  La délégation de l’Inde a réservé sa position concernant le point iii).

 AUTONUM  
Alinéa 3).  Une délégation a déclaré qu’une disposition exigeant qu’un office accepte une requête en inscription d’une licence dès lors que cette requête est présentée sur papier est trop restrictive, compte tenu notamment des progrès techniques futurs qui vont conduire les offices à accepter uniquement des dépôts électroniques.  Elle a par conséquent suggéré que le choix du support sur lequel une requête doit être présentée à l’office soit laissé à l’État membre, étant donné que ce qui importe avant tout, bien plus que le moyen par lequel la requête est déposée, est qu’elle contienne tous les éléments du formulaire.

 AUTONUM  
Plusieurs délégations et deux représentants d’organisations ayant le statut d’observateur ont appuyé cette proposition.

 AUTONUM  
Deux délégations ont estimé qu’il faut tenir compte des besoins des déposants de tous les pays et que les offices devraient par conséquent toujours accepter les requêtes déposées sur papier.

 AUTONUM  
Le Bureau international a dit que la question de savoir si les offices peuvent passer à un dépôt à 100% électronique et refuser des dépôts sur papier est un problème de nature général qu’il est préférable d’aborder dans le cadre d’une révision globale du TLT.  Il a suggéré que cette disposition ne fasse état d’aucun moyen de dépôt particulier mais exige simplement que les offices acceptent les requêtes contenant tous les éléments prévus dans le formulaire international type.  Il a préconisé le libellé suivant, qui a été adopté par le SCT : 

“3)
[Présentation de la requête]  En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête, aucun État membre ne rejette la requête lorsque la présentation et la disposition des indications et des éléments figurant dans la requête correspondent à la présentation et à la disposition des indications et des éléments dans le formulaire de requête joint en annexe aux présentes dispositions.”

 AUTONUM  
Langue, traduction.  La délégation du Japon a proposé d’inclure à l’article 2 une disposition autorisant un office à exiger que [la requête et] toute documentation jointe à la requête [soient] soit rédigée[s] dans une langue admise par l’office ou [soient] soit accompagnée[s] d’une traduction.  Elle a expliqué qu’une disposition semblable figure à l’article 11.2)b) du TLT.  Cette proposition a été appuyée par deux autres délégations.

 AUTONUM  
À la suite de cette proposition, le SCT a examiné si la déclaration de licence visée à l’alinéa 2)b)ii) doit toujours être déposée dans une langue admise par l’office ou si les utilisateurs auraient la possibilité de présenter cette déclaration dans leur propre langue en y ajoutant une traduction.  Une délégation et le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur ont demandé s’il existe une raison majeure d’exiger que le titulaire signe la déclaration de licence dans une langue qu’il ne comprend pas.  Cette condition serait aussi difficilement applicable car, dans l’hypothèse où la licence s’étendrait à plusieurs pays, le titulaire serait tenu de signer une déclaration dans la langue officielle de chacun des offices auprès desquels cette licence devrait être inscrite.

 AUTONUM  
À l’issue de ce débat, le SCT a décidé qu’il convient d’autoriser les offices à exiger le dépôt d’une traduction de la déclaration de licence.  Il a aussi décidé de les autoriser à exiger que cette traduction soit certifiée conforme, étant entendu qu’ils auraient la faculté d’admettre une traduction non certifiée conforme.  Le SCT est convenu que ce dernier point sera consigné dans les notes relatives à l’article 2.

 AUTONUM  
À l’issue de ce débat, le SCT a adopté le nouvel alinéa 4), dont le texte est le suivant :



“4)
[Langue;  traduction]  a)  Un État membre peut exiger que la requête soit rédigée dans la langue ou dans l’une des langues admises par l’office.



“b)  Un État membre peut exiger que, si le document visé à l’alinéa 2)b)i) ou ii) n’est pas rédigé dans la langue ou dans l’une des langues admises par l’office, la requête soit accompagnée d’une traduction certifiée conforme, dans la langue ou dans l’une des langues admises par l’office, du document exigé.”

 AUTONUM  
Alinéa 4).  À la suite de l’intervention d’une délégation ayant fait observer que la portée de la licence devra être indiquée en ce qui concerne tous les enregistrements, le Bureau international a suggéré de remplacer les termes “viii) et ix)” par “en ce qui concerne tous les enregistrements”, et de renuméroter cette disposition afin qu’elle devienne le nouvel alinéa 6).  Cette disposition a été adoptée avec ces modifications. 

 AUTONUM  
Alinéa 5).  À la suite de la proposition d’une délégation, le Bureau international a suggéré d’ajouter, à la fin de cette disposition, les mots “, lorsque la législation applicable d’une Partie contractante prévoit une telle inscription” et de renuméroter les alinéas qui y sont mentionnés ainsi que la disposition elle‑même, afin qu’elle devienne le nouvel alinéa 8).  Le SCT a adopté cette disposition avec ces modifications.

 AUTONUM  
Alinéa 6).  Deux délégations se sont déclarées favorables à ce que l’article 2 s’applique non seulement aux requêtes en radiation d’une inscription mais aussi aux requêtes en modification de l’inscription d’une licence, et ont proposé de supprimer les crochets entourant les mots “modification ou à la”.  La délégation des Communautés européennes s’y est opposée en expliquant que la règle 35.4 du règlement d’application du règlement sur la marque communautaire exige que les requêtes en modification ou en radiation de l’inscription d’une licence de marque soient accompagnées de documents justifiant du consentement de l’autre partie.  Étant donné que l’extension de l’application de l’article 2 aux requêtes en modification d’une inscription exigerait la modification de ces dispositions, cette délégation a réservé sa position dans l’attente de nouvelles consultations avec les autorités compétentes de son organisation.

 AUTONUM  
Le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur a fait observer que l’extension de l’application de l’article 2 aux modifications devrait être rappelée dans le titre de cet article et dans les formulaires types et pourrait même justifier la création d’un nouvel article consacré aux radiations et modifications d’inscription.  À la suite de cette intervention, le SCT a décidé de transférer le contenu de l’alinéa 6) dans un nouvel article 3, de renuméroter les articles suivants et de modifier en conséquence le formulaire international type n° 1.  Le SCT a adopté un nouvel article 3 ayant la teneur suivante :

“Article 3

“Requête en modification ou radiation d’une inscription


“L’article 2 est applicable, mutatis mutandis, lorsque la requête a trait à la modification ou à la radiation de l’inscription d’une licence.”

Autres propositions concernant le projet d’article 2

 AUTONUM  
Consentement des cotitulaires.  La délégation du Japon a proposé d’inclure la nouvelle condition suivante à l’article 2 :  “Lorsqu’une licence est concédée par un ou plusieurs des cotitulaires mais non par l’ensemble d’entre eux, tout État membre peut exiger que chacun des cotitulaires n’ayant pas concédé la licence consente expressément à celle‑ci dans un document signé par lui”.  Cette même délégation a expliqué qu’une condition semblable est énoncée à l’article 11.1)d) du TLT en ce qui concerne le changement de titulaire.  Cette proposition a été appuyée par deux autres délégations et par le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur mais s’est heurtée à l’opposition d’une autre délégation au motif que la requête en inscription d’une licence est par essence différente de la requête en inscription d’un changement de titulaire de l’enregistrement d’une marque.  Cette délégation a aussi fait observer que cette condition ne peut pas protéger efficacement les cotitulaires contre l’inscription non autorisée d’accords de licence étant donné que le preneur de licence aura toujours la possibilité de déposer directement la requête.

 AUTONUM  
Le Bureau international a expliqué que la question de savoir si tous les cotitulaires doivent donner leur consentement à l’inscription de la licence relève de la législation applicable des États membres, qui, à cet égard, semble variable d’un pays à l’autre;  alors que certains pays exigent que tous les cotitulaires signent l’accord de licence, d’autres admettent qu’un seul des cotitulaires puisse concéder une licence pour une marque enregistrée.  D’après le projet actuel, il appartiendra à la législation nationale de déterminer si la signature d’un ou de plusieurs des cotitulaires satisfait à l’exigence selon laquelle la requête doit être signée par le “titulaire”, ou si la signature de tous les cotitulaires est nécessaire à cet effet.

 AUTONUM  
En conséquence, il a été convenu de ne pas retenir cette condition, et de rendre compte du débat dans les notes relatives à l’article 2.

 AUTONUM  
Preuves.  La délégation du Japon, appuyée par deux autres délégations, a proposé d’autoriser un office à exiger des preuves lorsqu’il est fondé à douter de la véracité d’une indication figurant dans la requête ou dans tout document déposé avec celle‑ci.  Cette délégation a expliqué que le TLT prévoit à plusieurs reprises cette possibilité en faveur des offices.

 AUTONUM  
Deux délégations et le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur se sont opposés à cette proposition au motif que le fait d’autoriser un office à exiger des preuves complémentaires pourrait équivaloir à un examen quant au fond de la requête, qui déborderait le cadre de ces dispositions.  Il a aussi été souligné qu’une disposition de cette nature permettrait à un office d’exiger des preuves même au cas où la requête a été déposée par le titulaire, qui n’est en aucun cas tenu de fournir des documents complémentaires.

 AUTONUM  
Deux délégations et le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur ont fait remarquer que les offices pourront toujours soumettre la requête à un examen de forme et que, si un office considère que des indications ou des éléments ne sont pas satisfaisants, il pourra inviter le requérant à les préciser ou à les modifier avant de procéder à l’inscription.  C’est pourquoi une disposition autorisant les offices à exiger des preuves formelles ne semble pas nécessaire.

 AUTONUM  
Après un court débat, le SCT a décidé de ne pas retenir de disposition sur les preuves mais de préciser dans les notes que les offices peuvent soumettre la requête à un examen de forme et, si des indications ou des éléments ne remplissent pas les conditions requises, auront la possibilité de demander des précisions.  Le SCT a arrêté le texte de la note 2.01 comme suit :

“Cet article prévoit une liste maximum d’indications et d’éléments qu’un État membre peut exiger en ce qui concerne une requête en inscription d’une licence.  Il est entendu qu’un État membre peut non seulement exiger que ces indications et éléments soient fournis par le requérant, mais aussi subordonner la requête à un examen de forme et, si l’office considère qu’un ou plusieurs des éléments ou indications ne remplissent pas les conditions requises, entrer en relation avec le requérant pour lui faire préciser ou modifier tel ou tel point.”

Projet d’article 3 :  Effets du défaut d’inscription d’une licence

 AUTONUM  
Alinéa 1).  Cette disposition a été adoptée sans modification.
 AUTONUM  
Alinéa 2).  Les délégations du Brésil, du Chili, de l’Égypte, de l’Espagne, de la France et de l’Inde ont dit que, en vertu de la législation de leur pays, un accord de licence doit être enregistré pour être opposable aux tiers, et que cela est contraire à l’alinéa à l’étude.

 AUTONUM  
Une délégation, appuyée par deux organisations ayant le statut d’observateur, a fait valoir qu’une disposition exigeant l’inscription de la licence pour que le preneur de licence puisse obtenir des dommages‑intérêts en cas d’atteinte à la marque ne serait profitable qu’à l’auteur de l’atteinte.  Elles ont par conséquent fermement appuyé le texte de l’article 3.2) sous la forme proposée dans le document SCT/4/2.

 AUTONUM  
Un certain nombre d’autres délégations et représentants d’organisations ayant le statut d’observateur, reconnaissant les difficultés rencontrées dans certains pays dont la législation nationale est incompatible avec une telle disposition, ont suggéré, à titre de compromis, de conserver en substance la disposition dans le projet mais de la rendre facultative pour les États membres.

 AUTONUM  
À l’issue de ce débat, le SCT a décidé de retenir le texte existant de l’alinéa 2), qui deviendrait l’alinéa 2)a), et d’ajouter le nouvel alinéa 2)b) ci‑après : 


“b)  Si le sous‑alinéa a) n’est pas compatible avec la législation nationale d’un État membre, il ne s’applique pas à l’égard de cet État membre.”

 AUTONUM  
Le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur a souligné que cette nouvelle rédaction aurait toujours des conséquences fondamentales car elle encourage les États membres à interpréter leur législation dans le sens du sous‑alinéa a).

 AUTONUM  
Le SCT a adopté cet article avec ces modifications.

Projet d’article 4 :  Usage d’une marque au nom du titulaire

 AUTONUM  
Alinéa 1).  La délégation de l’Australie a déclaré que, si elle n’est pas opposée au principe inspirant cette disposition, les États membres doivent néanmoins être conscients du fait que celle‑ci va au‑delà de l’Accord sur les ADPIC dans la mesure où elle impose aux États membres de reconnaître tout usage effectué avec le consentement du titulaire comme un usage de nature à permettre le maintien en vigueur de l’enregistrement d’une marque, alors que, aux termes de l’article 19.2 de l’Accord sur les ADPIC, les États membres ont la faculté de ne prendre en compte cet usage que s’il a lieu “sous le contrôle du titulaire”.  Cette délégation a expliqué que l’adoption du projet d’article 4 nécessitera une modification du droit australien, et qu’elle n’est pas en mesure de prendre d’engagement en ce sens pour le gouvernement ou le législateur australien.  Elle s’est néanmoins déclarée favorable à la disposition, qui va dans le sens de l’évolution du droit international des marques.

 AUTONUM  
Deux délégations, ainsi que le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur, ont exprimé leur préoccupation concernant la notion de consentement implicite évoquée dans la note 4.03, qui se prête à une interprétation trop large.  En conséquence, le SCT a décidé de supprimer le membre de phrase “expressément ou implicitement” dans la note 4.03.

 AUTONUM  
Une délégation a proposé de préciser dans les notes que l’article 4 n’est applicable que dans les cas où l’usage de la marque par un tiers entraîne un avantage pour le titulaire;  cette disposition ne doit pas être interprétée comme rendant le titulaire automatiquement responsable d’atteintes à des marques commises par des tiers.  Le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur a proposé d’indiquer expressément dans les notes que la disposition n’est applicable que “dans le contexte de l’acquisition ou du maintien en vigueur des droits du titulaire”.

 AUTONUM  
Après un court débat, l’article 4.1) a été adopté sous la forme proposée dans le document SCT/4/2.

 AUTONUM  
Alinéa 2).  Plusieurs délégations ont souligné que l’alinéa 2) pourrait être interprété comme imposant aux États membres de considérer les licences non écrites comme valables, même si la législation nationale exige que les licences soient constatées par écrit.

 AUTONUM  
À la suite de la suggestion du représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur, qui a souligné que la disposition ne vise qu’à illustrer le principe général énoncé à l’alinéa 1), sans ajouter aucun élément sur le fond, le SCT a décidé de transférer le texte de l’alinéa 2) dans les notes, avec le libellé suivant :



“L’article 5 s’appliquerait qu’une licence existe ou non ou, si une licence existe, qu’elle soit inscrite ou non.”

Projet d’article 5 :  Indication de la licence

 AUTONUM  
Le SCT a adopté cette disposition sous la forme proposée dans le document SCT/4/2, sous réserve de la modification du renvoi à l’article 4.1), remplacé par un renvoi à l’article 4.

Formulaires internationaux types

 AUTONUM  
Formulaire international type n° 1.  Le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur a fait observer que ce formulaire devra être modifié pour prévoir aussi les demandes de modification d’une inscription.

 AUTONUM  
Une délégation a proposé de prévoir d’insérer à la rubrique 3 les renseignements relatifs au mandataire du donneur de licence, et de réserver le point 5 aux renseignements relatifs au mandataire du preneur de licence.

 AUTONUM  
Une délégation a proposé de prévoir d’insérer à la rubrique 9 une mention relative aux licences accordées sans limitation de durée.  Le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur a demandé comment cette rubrique pourrait s’appliquer aux licences qui, bien qu’accordées pour une durée limitée, sont renouvelées automatiquement à leur terme.  Le représentant d’une autre organisation ayant le statut d’observateur a souligné que dans un tel cas les parties devront informer l’office du renouvellement.

 AUTONUM  
Une autre délégation a proposé de supprimer le mot “déposant” à la rubrique 10, puisqu’il s’agit en fait de la partie présentant la requête et non du déposant d’une demande d’enregistrement d’une marque au sens de l’article 1.iii).

 AUTONUM  
Formulaire international type n° 2.  Une délégation a proposé de prévoir d’insérer l’indication du domicile élu des parties.

 AUTONUM  
En conclusion, la présidente a déclaré que le SCT a adopté les dispositions relatives aux licences de marques (reproduites à l’annexe 2), et a décidé de recommander à l’Assemblée de l’Union de Paris et à l’Assemblée générale de l’OMPI de les adopter sous forme de recommandation commune à l’occasion des prochaines assemblées des États membres de l’OMPI, en septembre 2000.  Il a été décidé que le Bureau international diffusera la version révisée des formulaires internationaux types et des notes relatives aux dispositions sur le forum électronique.

Point 6 de l’ordre du jour :  Avant‑projet de convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale (voir le document SCT/4/3)

 AUTONUM  
Le Bureau international a présenté le document SCT/4/3, en déclarant que celui‑ci vise simplement à appeler l’attention des délégations et de leurs gouvernements sur certaines dispositions de l’avant‑projet de convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale (ci‑après dénommé “avant‑projet de convention”) de la Commission spéciale de la Conférence de La Haye de droit international privé, qui touchent aux droits de propriété intellectuelle.

 AUTONUM  
Le Bureau international a aussi signalé qu’il lui a été demandé récemment à deux reprises d’examiner la question de façon plus large sans se limiter au droit des marques.  Au vu de ces demandes, il lui a semblé que la question pourrait être examinée au sein d’une instance de l’OMPI apte à traiter de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle.  Le Bureau international a indiqué que le SCT sera tenu informé des faits nouveaux en la matière, et notamment des travaux réalisés par toute autre instance de l’OMPI qui examinerait ces questions.

 AUTONUM  
La présidente a noté que deux questions devront être examinées par le SCT, à savoir 1) si les points soulevés dans l’avant‑projet de convention doivent être examinés par un comité autre que le SCT, qui s’occuperait de tous les types de propriété intellectuelle;  2) si les délégations ont des observations à présenter sur les dispositions spécifiques de l’avant‑projet de convention.

Examen des questions de droit international privé au sein de l’OMPI

 AUTONUM  
La délégation du Royaume‑Uni a déclaré que, bien que son gouvernement n’ait pas terminé les consultations relatives à l’avant‑projet de convention, certains des commentaires reçus à ce jour montrent qu’on peut se demander si les marques doivent être traitées différemment des brevets ou du droit d’auteur.  Elle a fait observer par ailleurs que les divers droits de propriété intellectuelle doivent tous être examinés en même temps et que les délégués participant à un comité plus large pourraient bénéficier plus facilement que les délégués du SCT des connaissances spécialisées des experts de leurs capitales respectives.  Cette délégation a enfin recommandé d’examiner l’avant‑projet de convention par rapport à d’autres instruments traitant de la compétence juridictionnelle en matière de propriété intellectuelle, notamment les accords régionaux.

 AUTONUM  
Deux délégations et trois représentants d’organisations ayant le statut d’observateur ont appuyé les propositions de la délégation du Royaume‑Uni, déclarant que tous les droits de propriété intellectuelle doivent être considérés globalement, de préférence au sein de l’OMPI.  Les délégations ont proposé que ces questions soient examinées par des spécialistes du droit international privé et du droit de la propriété intellectuelle, et ont estimé qu’une coordination étroite devra s’établir entre l’OMPI et la Conférence de La Haye.

 AUTONUM  
La délégation du Japon a déclaré qu’il conviendrait que l’OMPI, en tant qu’organisme spécialisé dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, entreprenne un examen complet et équilibré des dispositions de droit international privé applicables pour ce qui concerne tous les types de propriété intellectuelle, notamment les brevets, les dessins et modèles industriels, les marques, le droit d’auteur et les droits voisins, les secrets d’affaires et la concurrence déloyale.  Elle a poursuivi en déclarant que, dans la mesure où les questions 
– étroitement liées – de la compétence juridictionnelle et du choix du droit applicable sont parmi les premières soulevées à l’occasion des litiges internationaux ou transnationaux touchant aux droits de propriété intellectuelle, il est logique de les examiner dans leur ensemble.  Cette même délégation a recommandé, étant donné la complexité de ces questions, d’inviter des organisations ayant les compétences nécessaires.

 AUTONUM  
Deux délégations et les représentants de deux organisations ayant le statut d’observateur, tout en convenant que ces questions doivent être examinées par des spécialistes du droit international privé ainsi que du droit de la propriété intellectuelle, ont demandé qu’un certain laps de temps soit consacré en premier lieu à un débat au niveau national, car il s’agit de questions complexes qui demandent une analyse approfondie, s’agissant notamment de la sanction des droits et du commerce électronique, afin que les milieux de propriété intellectuelle puissent arriver à un consensus au niveau national.  Le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur a relevé que l’aspect le plus important et le plus pratique de la question est l’exécution des jugements une fois qu’un tribunal a décidé que des droits ont été violés; il a exprimé l’espoir que les autorités compétentes en la matière seront bien représentées.

 AUTONUM  
Les représentants de deux organisations ayant le statut d’observateur ont aussi été d’avis que ces questions doivent être traitées dans un cadre autre que le SCT, mais ont souligné que les points relatifs aux marques ne devront pas être négligés par l’autre comité.  Ils ont ajouté que le SCT devra tenir cet autre comité informé de la suite des délibérations consacrées à l’utilisation des marques sur l’Internet, qui soulève certaines questions de compétence dans les actions pour atteinte aux marques, questions qui sont spécifiques aux marques et qui ne sont pas traitées dans l’avant‑projet de convention.

 AUTONUM  
La présidente a noté qu’il existe au sein du SCT un consensus pour recommander de renvoyer cette question à une autre instance de l’OMPI disposant de spécialistes de toutes les catégories de droits de propriété intellectuelle ainsi que du droit international privé, mais que le SCT devra être tenu informé des travaux de cette autre instance.

Observations sur les dispositions spécifiques de l’avant‑projet de convention

 AUTONUM  
Article 10.  La délégation du Japon a déclaré que la disposition relative à la compétence spéciale (article 10) demande un examen attentif quant aux procédures touchant à des droits de propriété intellectuelle, particulièrement au vu de la compétence exclusive prévue par l’article 12.4) à l’égard des procédures pour atteinte à un droit.  Cette délégation a aussi exprimé son désaccord avec les conclusions formulées par le Bureau international aux paragraphes 7 et 8 du document SCT/4/3.  En prenant l’exemple de la vente par l’Internet, elle a émis l’opinion que le fait de limiter l’action judiciaire au “dommage prévisible”, comme le prévoit l’article 10, réduira dans une certaine mesure l’incertitude qui règne quant à la juridiction devant laquelle il est possible d’intenter des poursuites.  La délégation a également déclaré que l’effet d’un avertissement relatif au territoire sur lequel le vendeur est disposé à fournir ou livrer des biens ou des services devra être pris en compte pour l’examen des questions de procédure que sont le choix du for et le choix du droit applicable ainsi que de la question de fond de la responsabilité.  Cette même délégation a ajouté que le critère du lieu du délit pour le choix de la juridiction étant assez flou, il faudrait envisager de prendre en compte le lieu où le dommage est survenu, le lieu où l’acte incriminé a été commis, le lieu où l’information est téléchargée en amont et le lieu où est situé le serveur Web.

 AUTONUM  
Article 12.  La délégation du Japon a déclaré que son gouvernement n’a pas encore de position définie concernant l’article 12, si ce n’est que cette disposition nécessite un examen attentif du point de vue des droits de propriété intellectuelle, et a réservé sa position à cet égard.

 AUTONUM  
Le représentant de l’AIPPI a fait observer que si les procédures pour atteinte à des droits doivent relever d’une compétence exclusive, cela s’opposera à ce qu’un même tribunal puisse trancher plusieurs litiges résultant de l’utilisation d’un signe enregistré dans un grand nombre de pays.  Cette situation serait particulièrement fâcheuse dans le cas des litiges relatifs aux marques.  En revanche, si les procédures pour atteinte à des droits ne relèvent pas d’une compétence exclusive, un tribunal pourra, dans une affaire donnée, statuer sur la validité du droit dont la violation est alléguée, par une décision à laquelle s’attachera l’autorité relative de la chose jugée.

 AUTONUM  
La délégation de l’Allemagne a exprimé sa préoccupation quant au libellé de l’alinéa 4) de l’article 12, et quant à l’introduction d’une compétence exclusive en cas d’atteinte aux droits.

Point 7 de l’ordre du jour :  Projet de dispositions relatives à la protection des marques et autres signes distinctifs sur l’Internet

 AUTONUM  
Le SCT a examiné le projet de dispositions relatives à la protection des marques et autres signes distinctifs sur l’Internet figurant dans le document SCT/4/4.

 AUTONUM  
Plusieurs délégations ont déclaré approuver les dispositions relatives à la protection des marques et autres signes distinctifs sur l’Internet, mais certaines délégations se sont dites préoccupées par les dispositions relatives à l’exonération de responsabilité.  Deux délégations ont souligné qu’il est important de trouver un équilibre entre les intérêts des titulaires des droits, qui souhaitent une protection efficace de ceux‑ci, et les intérêts des utilisateurs éventuels de signes sur l’Internet, qui ne doivent pas subir de contraintes excessives ni être exposés au risque de poursuites judiciaires devant de multiples tribunaux, en particulier s’il s’agit de petites entreprises.

 AUTONUM  
Trois délégations ont mentionné les procédures extrajudiciaires de règlement des litiges comme moyen possible de résoudre les conflits relatifs aux marques sur l’Internet.

Projet d’article premier.  Définitions

 AUTONUM  
En ce qui concerne la portée de l’expression “marques et autres signes distinctifs”, une délégation, appuyée par une autre, a relevé que la notion de “signes distinctifs” manque de clarté, et que les conflits entre différentes catégories de droits soulèvent des problèmes complexes, qui restent à résoudre.  Elle a donc proposé de limiter la portée des dispositions à la protection des marques enregistrées et des marques notoires non enregistrées.  Ce point de vue s’est heurté à l’opposition d’un certain nombre de délégations et du représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur, qui ont estimé préférable de ne pas limiter d’entrée de jeu la portée des débats.

 AUTONUM  
Les représentants de deux organisations ayant le statut d’observateur ont souligné que la notion de “signes distinctifs” pourrait être précisée en recourant à l’expression “droits de propriété industrielle sur des signes distinctifs”.  Un représentant a également fait observer qu’il serait préférable de choisir comme titre : “Protection des marques et autres droits de 

propriété industrielle sur des signes distinctifs dans le contexte de l’utilisation de ces signes sur l’Internet”.  Une délégation a exprimé son désaccord quant à l’utilisation du terme “signes distinctifs” dans la mesure où la législation de son pays protège non seulement les signes qui sont effectivement distinctifs, mais aussi ceux qui peuvent le devenir.

 AUTONUM  
À la suite d’une proposition de la présidente, le SCT a décidé de ne pas limiter le champ du débat, mais d’examiner, par rapport à chaque disposition, s’il est nécessaire d’en limiter la portée aux marques enregistrées et aux marques notoires non enregistrées.

Projet d’article 2.  Champ d’application des présentes dispositions

 AUTONUM  
Une délégation a proposé de préciser que les dispositions ne sont pas seulement applicables à l’utilisation visible des signes sur un site Web, mais aussi à leur utilisation dans le cadre des contenus numériques et des services fournis directement via l’Internet.

 AUTONUM  
Une délégation a fait référence à la note 2.02, qui précise que dans certains cas le projet de dispositions peut “prétendre à la primauté sur la législation nationale et régionale”.  Elle a demandé quelle doit être la nature juridique de ces dispositions.  Le Bureau international a répondu que la question devra être tranchée par le SCT, et qu’une solution possible serait d’adopter les dispositions sous la forme d’une recommandation commune.  Dans ce cas, les dispositions n’auraient naturellement aucune primauté sur les législations nationales.  Une délégation s’est déclarée favorable à l’adoption de ces dispositions sous cette forme, alors qu’une autre délégation a jugé préférable de commencer par déterminer le champ d’application et la teneur exacte des dispositions avant de prendre une décision sur leur nature juridique.

 AUTONUM  
Alinéa 1).  Une délégation, appuyée par une autre, a déclaré qu’elle ne voit pas comment les dispositions pourraient être appliquées “parallèlement à la législation” nationale, et qu’une telle formulation paraît particulièrement difficile à accepter pour les pays qui adhèrent à la doctrine dualiste en droit international public.  Une autre délégation a proposé de remplacer les mots “parallèlement à la législation” nationale par “sans préjudice de la législation” nationale.  Le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur a proposé de qualifier les principes en cause de “dispositions minimales recommandées” ou de “directives”.

 AUTONUM  
Le Bureau international a expliqué que l’alinéa 1) vise à préciser que ces dispositions ne sont pas applicables isolément, mais qu’elles viennent compléter le droit national et régional existant.

 AUTONUM  
Alinéa 2).  Une délégation et le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur ont proposé d’harmoniser les alinéas 1) et 2) en recourant à l’alinéa 2) à l’expression “utilisation de signes sur l’Internet” au lieu de “utilisation de marques ou autres signes distinctifs sur l’Internet”.

 AUTONUM  
Deux délégations ont proposé d’inverser l’ordre des deux alinéas de l’article 2, étant donné que l’alinéa 2) paraît formuler un principe général.

 AUTONUM  
Une autre délégation a déclaré que l’alinéa 2) semble superflu.  Elle a estimé par ailleurs que la relation entre les alinéas 1) et 2) de l’article considéré devra être précisée, puisque l’alinéa 1) semble rendre en toute hypothèse les dispositions applicables dans le cadre de la législation nationale, alors que l’alinéa 2) semble fixer une règle selon laquelle les dispositions ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec la législation nationale.  Une autre délégation a proposé de supprimer l’alinéa 2). 

Projet d’article 3.  Utilisation d’un signe sur l’Internet dans un État membre

 AUTONUM  
Une délégation a proposé d’inverser les alinéas de l’article considéré.  Une autre délégation a proposé de les fusionner.

 AUTONUM  
La délégation de l’Australie a déclaré que, sans éprouver aucune réticence quant aux principes sur lesquels reposent les articles 3 et 4, elle est préoccupée par l’introduction de notions nouvelles telles que celle d’“incidences commerciales”, qui pourrait créer des problèmes, particulièrement du point de vue du lien entre cette notion et les principes applicables en cas d’atteinte aux droits.

 AUTONUM  
La délégation de l’Allemagne, appuyée par deux autres délégations, a exprimé sa préoccupation quant à l’expression “a eu des incidences commerciales”, qui pourrait être interprétée comme signifiant qu’il faut que des transactions commerciales aient déjà eu lieu.  Elle a proposé de préciser que ces incidences commerciales pourraient aussi résulter d’actes préparatoires, en transférant par exemple la teneur de l’article 4.m) dans un nouvel article 3.3), qui pourrait être libellé comme suit : “L’utilisation d’un signe sur l’Internet a eu des incidences commerciales dans un État membre si l’utilisateur effectue des transactions commerciales, ou a pris des mesures sérieuses à cette fin, dans cet État.”

 AUTONUM  
Le Bureau international s’est déclaré d’accord sur le principe, mais a fait observer qu’il peut y avoir des incidences commerciales dans un État membre même en l’absence d’actes préparatoires à des transactions commerciales dans cet État.  Il a indiqué qu’il s’efforcera de déplacer l’article 4.m) de façon à mieux le mettre en évidence, en l’insérant soit à l’article 3, soit au début de l’article 4, sans restreindre la notion d’“incidences commerciales”.

 AUTONUM  
Au cours du débat qui a suivi, certaines délégations ont proposé de remplacer les mots “a eu des incidences commerciales” par l’expression “a une incidence commerciale” ou “se traduirait par des incidences commerciales” ou encore “implique des incidences commerciales”.  La proposition du représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur de recourir à l’expression “a eu ou est de nature à avoir des incidences commerciales” s’est heurtée à l’opposition d’une délégation, au motif qu’il restera nécessaire de prouver des incidences commerciales réelles, même si celles‑ci résultent d’actes préparatoires.

 AUTONUM  
La proposition de deux délégations, préconisant de définir la notion d’“incidences commerciales” à l’article premier, s’est heurtée à l’opposition d’une autre délégation et du représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur, qui ont souligné qu’il ne semble guère possible de définir cette notion sans la limiter exagérément et qu’il conviendrait plutôt de s’efforcer de définir les critères que pourront appliquer les tribunaux pour déterminer au cas par cas s’il y a eu ou non des incidences commerciales.

 AUTONUM  
Une délégation, appuyée par le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur, a proposé de limiter l’application des dispositions aux droits sur les signes qui ne sont protégés que dans un contexte commercial.  Cette délégation a fait observer que les noms patronymiques par exemple sont aussi protégés dans un contexte non commercial.  Le principe des “incidences commerciales” pourrait donc être compris comme restreignant la protection accordée à ces droits.  Le Bureau international a déclaré que ce point pourrait être clarifié en faisant état des “droits de propriété industrielle sur les signes distinctifs”.

 AUTONUM  
Le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur a proposé de supprimer le mot “commerciales” puisque plusieurs des critères énumérés à l’article 4 seraient également applicables dans un contexte non commercial.  Cette proposition s’est heurtée à l’opposition de deux délégations et du représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur.

Projet d’article 4.  Facteurs à prendre en considération pour apprécier les incidences commerciales

 AUTONUM  
Une délégation a proposé de ranger les différents facteurs par ordre d’importance.  Une autre délégation a fait observer que l’importance des différents facteurs est une question de point de vue : certains facteurs sont davantage propres à permettre d’établir positivement l’existence d’incidences commerciales, alors que d’autres seront plutôt utilisés de façon négative pour montrer qu’il n’y a pas eu d’incidences commerciales.  Trois délégations ont déclaré que l’importance de certains facteurs, tels que ceux qui sont mentionnés aux points b) et k), semble incertaine, et qu’il pourrait être préférable de limiter cette liste à des critères clairs.  Une autre délégation a souligné l’importance du point b) et s’est déclarée favorable à son maintien.

 AUTONUM  
Une délégation a relevé que le point c) reprend la notion d’“avertissement”, et qu’il pourrait être nécessaire de préciser clairement le lien entre ce critère et d’autres dispositions qui, comme l’article 11.2), recourent à la même notion.

 AUTONUM  
Concernant le point i), une délégation a proposé de préciser que les “autres activités commerciales en dehors de l’Internet” visées en l’occurrence sont uniquement celles qui sont liées aux activités menées sur l’Internet.

 AUTONUM  
Une autre délégation a proposé de limiter les activités visées au point m) aux activités commerciales portant sur des produits ou services identiques ou similaires.

 AUTONUM  
Le Bureau international a proposé de regrouper les critères par catégories pour plus de clarté.

Projet d’article 5.  L’utilisation comme facteur d’acquisition et de maintien en vigueur des droits

 AUTONUM  
Deux délégations et le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur ont déclaré approuver le texte sous la forme proposée.

Projet d’article 6.  Utilisation sur l’Internet et atteinte aux droits protégés dans un État membre

 AUTONUM  
Aucune observation n’a été formulée au sujet de cette disposition.

Projet d’article 7.  Nouvelles formes d’utilisation rendues possibles par la technique

 AUTONUM  
Une délégation a demandé si cette disposition est nécessaire puisque l’article 2 semble exprimer la même idée en des termes différents.  Le Bureau international a répondu que l’article 7 vise des formes spéciales d’utilisation sur l’Internet.

 AUTONUM  
Un participant a proposé d’ajouter les mots “en vertu de sa législation nationale”.

Projet d’article 8.  Exonération de responsabilité

 AUTONUM  
Alinéa 1).  Plusieurs délégations ont estimé que cet alinéa traite de questions juridiques générales qui ne sont pas spécifiques à l’Internet et qui devraient relever de la législation nationale ou régionale applicable.  Deux délégations ont donc proposé de supprimer cet alinéa.  Certaines délégations ont aussi déclaré que l’exception prévue au point i) pourrait aller trop loin dans la mesure où elle exclut toute responsabilité en cas d’utilisation non commerciale, même lorsque celle‑ci a eu des incidences commerciales.

 AUTONUM  
Une autre délégation a fait valoir que l’objet de l’alinéa 1), précisé dans les notes, est important et a estimé que cette disposition pourrait apporter une certaine sécurité juridique, particulièrement précieuse pour les petites entreprises s’efforçant de faire du commerce sur l’Internet.  Elle a ajouté qu’il devrait être précisé dans la note que cette disposition repose sur l’hypothèse que la marque est utilisée de bonne foi.

 AUTONUM  
Le Bureau international a expliqué que cette disposition vise à instituer une exonération de responsabilité et ne constitue nullement une exception à la caractérisation de l’atteinte aux droits, et qu’elle pourrait concerner un type d’activité sur l’Internet relevant d’une exception dans le pays d’origine de l’utilisateur, mais non dans un autre pays.  Il a aussi souligné que les dispositions sont conçues pour préciser les mesures que pourrait prendre un utilisateur pour éviter d’être poursuivi dans un pays où il n’a aucune intention de faire du commerce ni d’obtenir des incidences commerciales.

 AUTONUM  
Le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur a relevé que les exceptions prévues aux points ii) à iv) contribueront à souligner l’importance de l’application du droit national, s’agissant particulièrement de l’utilisation des marques sur l’Internet.

 AUTONUM  
Alinéa 2).  Le texte actuel a été approuvé dans son ensemble par une délégation et par le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur, mais a suscité l’opposition de plusieurs autres délégations et des représentants de deux organisations ayant le statut d’observateur.  Ces délégations ont déclaré que les milieux intéressés dont elles se font l’écho sont opposés à une exonération générale de responsabilité.  Elles ont proposé de rendre possible la coexistence des droits en agissant sur le système de sanctions : le fait que l’auteur d’une atteinte dispose d’un enregistrement valable quelque part dans le monde pourrait être considéré comme une circonstance atténuante.  Ces délégations ont aussi émis l’opinion que la médiation ou l’arbitrage pourrait être utile en cas de litige entre des titulaires qui peuvent légitimement faire valoir leurs droits.  Le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur a déclaré que si la coexistence est conçue comme une exonération générale de responsabilité, il n’existera aucun moyen d’empêcher les dommages qui pourraient résulter de l’atteinte à un droit concurrent.

 AUTONUM  
Une délégation a indiqué qu’elle estime que l’article 8.2) ne va pas assez loin en ce qui concerne la coexistence des droits.  Elle a ajouté qu’elle n’est pas favorable à un système qui oblige les petites entreprises à effectuer des recherches auprès de différents services d’enregistrement dans le monde entier, et que l’équilibre des forces entre les parties doit être maintenu malgré les différences de ressources ou le coût des mesures visant à faire respecter les droits sur un territoire donné.  En conclusion, cette délégation a déclaré qu’une solution lui paraît possible et a reconnu que celle‑ci pourrait impliquer une certaine forme d’arbitrage ainsi que des directives concernant les sanctions.

 AUTONUM  
D’autres délégations ont exprimé des doutes quant à la viabilité des procédures d’arbitrage ou de médiation en cas de conflit entre des titulaires de droits dont les prétentions sont légitimes.  Ces délégations ont souligné que les parties ne peuvent pas être obligées de se soumettre à de telles procédures et que ces procédures ne peuvent pas remplacer les procédures judiciaires.

 AUTONUM  
Une délégation a souligné la nécessité de définir une action équilibrée, compte tenu des intérêts des titulaires de droits et des nécessités du commerce électronique.  La délégation a proposé de faire la distinction entre deux questions étroitement liées, qui consistent à déterminer : 1) dans quel pays l’utilisateur a l’intention d’utiliser le signe en question et 2) si une confusion réelle, éventuellement un affaiblissement du signe, résulte de cette utilisation.  Dans ce contexte, trois points pourraient être examinés, à savoir : 1) si le titulaire peut enjoindre à l’utilisateur du signe d’apposer certaines indications pour éviter tout risque de confusion;  2) si un avertissement, et des mesures appropriées à cet effet, peuvent éviter les incidences commerciales ou du moins exonérer l’utilisateur de toute responsabilité, et quelle est la solution préférable, et 3) si l’utilisateur pourra être exonéré de toute responsabilité s’il prend les mesures appropriées après s’être vu notifier l’existence du conflit.  Le but devrait être d’élaborer une liste de critères raisonnables qui fassent dûment entrer en ligne de compte les intérêts des titulaires de droits sans entraver le développement du commerce électronique.

 AUTONUM  
Cette position a été soutenue dans son ensemble par une autre délégation et par le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur.  La délégation a remis en question la nécessité d’un principe général de coexistence et a déclaré que les cas litigieux peuvent être résolus par une exonération de responsabilité pour les utilisateurs de bonne foi jusqu’au moment où il leur a été notifié qu’il existe un droit concurrent.  Aucune entreprise n’aura donc l’obligation d’entreprendre une recherche au niveau mondial des éventuels droits concurrents avant d’utiliser un signe sur Internet.  Par contre, après avoir été avisé de l’existence d’un droit concurrent, l’utilisateur sera tenu de prendre les mesures utiles pour éviter que ses activités aient des incidences commerciales dans le pays où ce droit concurrent existe.  Cette même délégation a proposé de centrer la réflexion sur la question des mesures qui pourraient raisonnablement être prises dans de tels cas sans imposer de contraintes insupportables aux utilisateurs de l’Internet.

 AUTONUM  
Plusieurs autres observations ont été présentées sur différentes questions.  Le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur a proposé de modifier le titre de l’article, qui deviendrait “Coexistence de signes”.  Une délégation a proposé de tenir compte de la spécificité des droits attachés aux marques.  Une autre délégation a souligné que les points ii) et iii) semblent imposer de lourdes contraintes aux utilisateurs de l’Internet.  Cette délégation a déclaré que les principes ayant inspiré ces dispositions devraient être explicités.  Dans la formulation actuelle, on ne saurait dire si les indications prévues aux points ii) et iii) ont pour but de restreindre le marché visé ou d’éviter la confusion.  Ce point de vue a été appuyé dans son ensemble par deux représentants d’organisations ayant le statut d’observateur, qui ont remis en question la pertinence de l’utilisation, proposée au point ii), d’un signe tel que “tm”, qui revêt des significations différentes selon les pays, par opposition au signe “®”, dont l’usage est universellement reconnu.

 AUTONUM  
Concernant les variantes proposées au point i), une délégation et le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur ont exprimé une préférence pour la variante B, tout en estimant que le sens de l’expression “mesures utiles” devrait être précisé.  Le représentant d’une autre organisation ayant le statut d’observateur s’est déclaré opposé à ces 

deux variantes, en précisant que la variante A pourrait être incompatible avec la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, et que la variante B impose aux utilisateurs de l’Internet de trop lourdes contraintes.

Projet d’article 9.  Mauvaise foi

 AUTONUM  
Alinéa 1).  Aucune observation n’a été faite au sujet de cette disposition.

 AUTONUM  
Alinéa 2), point i).  Une délégation, appuyée par une autre, s’est inquiétée de la portée de cette disposition, déclarant que l’utilisateur d’un signe ne doit pas être généralement considéré comme “étant censé connaître” le droit concurrent lorsque ce droit a été publié dans une autre région du monde.  Le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur a proposé de préciser que la connaissance à elle seule ne suffira pas à permettre d’établir la mauvaise foi.

 AUTONUM  
Alinéa 2), point ii).  Le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur a proposé d’ajouter les mots “ou à y porter atteinte de façon injustifiable” après les mots “de l’autre droit”.

Projet d’article 10.  Adaptation des sanctions à la protection des marques et autres signes distinctifs sur l’Internet

 AUTONUM  
Aucune observation n’a été faite au sujet de cette disposition.

Projet d’article 11.  Sanction proportionnée à l’utilisation dans l’État membre

 AUTONUM  
Une délégation a approuvé la disposition dans son libellé actuel et a demandé si la teneur de la note 11.02 pourrait être transférée dans la disposition elle‑même, ce qui pourrait constituer une solution en cas de conflit de droits.  Le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur a proposé d’ajouter à l’alinéa 2) les mots “sur l’Internet” après “utilisation simultanée”.

Projet d’article 12.  Injonctions de portée universelle

 AUTONUM  
Alinéa 1).  Aucune observation n’a été faite au sujet de cette disposition.

 AUTONUM  
Alinéa 2).  Deux délégations se sont inquiétées de ce que les injonctions de portée universelle pourraient avoir un effet trop étendu.  Une délégation a déclaré que le fait que l’existence de la mauvaise foi soit établie dans un pays ne doit pas automatiquement priver l’utilisateur de tous les droits qu’il pourrait avoir dans d’autres pays.  Une autre délégation a remarqué que la notion de mauvaise foi n’a pas la même portée à l’article 12 qu’à l’article 8, et a proposé d’ajouter des conditions supplémentaires à l’article 12.  Une autre délégation et les représentants de deux organisations ayant le statut d’observateur ont souligné la nécessité de disposer d’injonctions de portée universelle en cas de mauvaise foi et ont souligné qu’une injonction visant à empêcher toute utilisation sur l’Internet aura nécessairement une incidence au niveau mondial.

 AUTONUM  
À la suite de ces interventions, le SCT a examiné la question de savoir s’il est possible d’envisager des injonctions qui n’aient pas d’effet universel.  Au cours du débat, les participants ont évoqué les injonctions obligeant l’utilisateur à faire paraître sur le site Web un avertissement relatif à des pays déterminés, à concevoir le site de telle sorte qu’il s’adresse spécialement aux clients d’un pays donné, à ajouter des indications visant à éviter toute confusion (de même qu’en cas de conflit entre homonymes), ou à refuser de desservir des pays donnés.  S’agissant de la dernière solution proposée, il a été souligné que les utilisateurs proposant des biens ou des services de nature numérique ne peuvent pas facilement déterminer avec certitude dans quels pays leurs clients se trouvent.  Dans de tels cas, on pourrait juger suffisant pour l’utilisateur de déterminer le lieu où se trouvent ses clients au moyen de l’adresse de facturation de la carte de crédit.

 AUTONUM  
Le Bureau international a noté qu’il pourrait être nécessaire de distinguer dans le domaine des sanctions entre les cas où l’utilisateur n’a aucun droit d’utiliser le signe, les cas où il a un droit à l’utilisation du signe et les cas où il utilise le signe de mauvaise foi.  S’agissant de la portée des injonctions, il a proposé d’établir une distinction entre les restrictions et les interdictions d’utilisation.  Seules ces dernières auraient une portée mondiale.  Le Bureau international a aussi relevé que la liste des exemples figurant à l’alinéa 2) pourrait devoir être complétée.

 AUTONUM  
En conclusion, le SCT a décidé que le Bureau international établira, compte tenu de cet échange de vues, un projet révisé des dispositions pour la cinquième session du SCT.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

Point 8 de l’ordre du jour : Travaux futurs

 AUTONUM  
Le SCT est convenu que sa cinquième session se tiendra du 11 au 15 septembre 2000 à Genève et aura une durée de cinq journées complètes.

 AUTONUM  
Le SCT est en outre convenu d’inscrire à l’ordre du jour des prochaines réunions les questions de fond suivantes :

· Utilisation des marques et autres signes distinctifs sur l’Internet, y compris la question de la concurrence déloyale sur l’Internet

· Étude des indications géographiques.

Point 9 de l’ordre du jour : Bref résumé de la présidente

 AUTONUM  
Le SCT a adopté le résumé présenté par la présidente (document SCT/4/5), après y avoir apporté un certain nombre de modifications.

Point 10 de l’ordre du jour : Clôture de la session

 AUTONUM  
M. Shozo Uemura, vice‑directeur général, a exprimé ses remerciements à tous les délégués ainsi qu’aux représentants d’organisations et aux autres personnes ayant contribué au succès de la réunion et s’est déclaré satisfait du bilan positif qui pourra être présenté à l’Assemblée générale de l’OMPI.

 AUTONUM  
La présidente a prononcé la clôture de la quatrième session du comité permanent.
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[L’annexe II suit]

PROPOSITION DE RECOMMANDATION COMMUNE
CONCERNANT LES LICENCES DE MARQUES

Recommandation commune


L’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI),


Tenant compte des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et du Traité sur le droit des marques (TLT),


Recommandent que chaque État membre puisse envisager d’utiliser comme lignes directrices en ce qui concerne les licences de marques tout ou partie des dispositions que le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a adoptées lors de sa quatrième session,


Recommandent en outre à chaque État membre de l’Union de Paris ou de l’OMPI qui est aussi membre d’une organisation intergouvernementale régionale ayant compétence en matière d’enregistrement de marques d’attirer l’attention de cette organisation sur ces dispositions.

Article premier

Expressions abrégées


Au sens du présent projet de dispositions, et sauf lorsqu’un sens différent est expressément indiqué :


i)
on entend par “office” l’organisme chargé par un État membre de l’enregistrement des marques;


ii)
on entend par “enregistrement” l’enregistrement d’une marque par un office;


iii)
on entend par “demande” une demande d’enregistrement;

iv)
on entend par “marque” une marque relative à des produits (marque de produits) ou à des services (marque de services) ou à des produits et à des services;


v)
on entend par “titulaire” la personne inscrite dans le registre des marques en tant que titulaire de l’enregistrement;


vi)
on entend par “classification de Nice” la classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, signé à Nice, le 15 juin 1957, tel qu’il a été révisé et modifié;


vii)
on entend par “licence” une licence de marque au sens de la législation applicable d’un État membre;


viii)
on entend par “preneur de licence” la personne à laquelle le titulaire concède une licence;


ix)
on entend par “licence exclusive” une licence qui n’est concédée qu’à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire d’utiliser la marque et de concéder des licences à toute autre personne;


x)
on entend par “licence unique” une licence qui n’est concédée qu’à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire de concéder des licences à toute autre personne, mais ne lui interdit pas d’utiliser la marque;

xi)
on entend par “licence non exclusive” une licence qui n’interdit pas au titulaire d’utiliser la marque ni de concéder des licences à quiconque.

Article 2

Requête en inscription d’une licence


1)
[Contenu de la requête en inscription]  Lorsque la législation d’un État membre prévoit l’inscription des licences auprès de son office, cet État membre peut exiger que la requête en inscription contienne une partie ou la totalité des indications ou éléments suivants :

i)
le nom et l’adresse du titulaire;


ii)
si le titulaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui‑ci;


iii)
si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu;


iv)
le nom et l’adresse du preneur de licence;


v)
si le preneur de licence a un mandataire, le nom et l’adresse de celui‑ci;


vi)
si le preneur de licence a fait élection de domicile, le domicile élu;


vii)
s’il y a lieu, le nom d’un État dont le preneur de licence est ressortissant, le nom d’un État dans lequel le preneur de licence est domicilié et le nom d’un État dans lequel le preneur de licence a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

viii)
lorsque le titulaire ou le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l’État et, le cas échéant, la division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;


ix)
le numéro d’enregistrement de la marque qui fait l’objet de la licence;


x)
les noms des produits ou des services pour lesquels la licence est concédée, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de ladite classification;


xi)
le cas échéant, le fait que la licence est une licence exclusive, une licence non exclusive ou une licence unique;


xii)
le cas échéant, le fait que la licence ne concerne qu’une partie du territoire visé par l’enregistrement, avec une indication explicite de cette partie du territoire; 


xiii)
la durée de la licence;


xiv)
une signature, selon les dispositions de l’alinéa 2).


2)
[Signature]  a)  Un État membre accepte la signature du titulaire ou de son mandataire, qu’elle soit accompagnée ou non de la signature du preneur de licence ou de son mandataire.



b)  Un État membre accepte aussi la signature du preneur de licence ou de son mandataire, même si elle n’est pas accompagnée de la signature du titulaire ou de son mandataire, sous réserve qu’elle soit accompagnée de l’un des éléments suivants :


i)
un extrait du contrat de licence indiquant les parties et les droits concédés, certifié conforme à l’original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente;


ii)
une déclaration de licence non certifiée conforme, établie conformément, quant à la forme et au contenu, au formulaire correspondant à la déclaration de licence joint en annexe aux présentes dispositions et signée par le titulaire ou son mandataire et le preneur de licence ou son mandataire.


3)
[Présentation de la requête]  En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête, aucun État membre ne rejette la requête lorsque la présentation et la disposition des indications et des éléments figurant dans la requête correspondent à la présentation et à la disposition des indications et des éléments dans le formulaire de requête joint en annexe aux présentes dispositions.


4)
[Langue;  traduction]  a)  Un État membre peut exiger que la requête soit rédigée dans la langue ou dans l’une des langues admises par l’office.



b)  Un État membre peut exiger que, si le document visé à l’alinéa 2)b)i) ou ii) n’est pas rédigé dans la langue ou dans l’une des langues admises par l’office, la requête soit accompagnée d’une traduction certifiée conforme, dans la langue ou dans l’une des langues admises par l’office, du document exigé.


5)  [Taxes]  Tout État membre peut exiger que, en ce qui concerne l’inscription d’une licence, une taxe soit payée à l’office.


6)
[Requête unique se rapportant à plusieurs enregistrements]  Une requête unique est suffisante même lorsque la licence se rapporte à plusieurs enregistrements, à condition que les numéros de tous les enregistrements soient indiqués dans la requête, que le titulaire et le preneur de licence soient les mêmes pour tous les enregistrements et que la portée de la licence soit indiquée dans la requête, conformément à l’alinéa 1) en ce qui concerne tous les enregistrements.


7)
[Interdiction d’autres conditions]  Aucun État membre ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 6) soient remplies en ce qui concerne l’inscription d’une licence auprès de son office.  Les conditions suivantes ne peuvent en particulier pas être prescrites :


i)
la remise du certificat d’enregistrement de la marque qui fait l’objet de la licence;


ii)
la remise du contrat de licence ou d’une traduction de celui‑ci;


iii)
une indication des modalités financières du contrat de licence.


8)
[Requête se rapportant à des demandes]  Les alinéas 1) à 7) sont applicables, mutatis mutandis, aux requêtes en inscription d’une licence se rapportant à une demande, lorsque la législation applicable d’un État membre prévoit une telle inscription.

Article 3

Requête en modification ou radiation d’une inscription


L’article 2 est applicable, mutatis mutandis, lorsque la requête a trait à la modification ou à la radiation de l’inscription d’une licence.

Article 4

Effets du défaut d’inscription d’une licence


1)
[Validité de l’enregistrement et protection de la marque]  Le défaut d’inscription d’une licence auprès de l’office ou de toute autre autorité de l’État membre est sans effet sur la validité de l’enregistrement de la marque qui fait l’objet de la licence ou sur la protection de cette marque.


2)
[Certains droits du preneur de licence]  a)  Un État membre ne peut pas subordonner à l’inscription d’une licence tout droit que le preneur de licence peut avoir, en vertu de la législation de cet État membre, d’intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire ou d’obtenir, dans le cadre de cette procédure, des dommages-intérêts à la suite d’une contrefaçon de la marque qui fait l’objet de la licence.



b)  Si le sous‑alinéa a) n’est pas compatible avec la législation nationale d’un État membre, il ne s’applique pas à l’égard de cet État membre.

Article 5

Usage d’une marque au nom du titulaire


L’usage d’une marque par des personnes physiques ou morales autres que le titulaire est réputé constituer un usage par le titulaire lui‑même s’il est effectué avec le consentement de celui-ci.

Article 6

Indication de la licence


Si la législation d’un État membre exige une indication selon laquelle la marque est utilisée dans le cadre d’une licence, le non‑respect, total ou partiel, de cette exigence est sans effet sur la validité de l’enregistrement de la marque objet de la licence ou sur la protection de cette marque, et est aussi sans effet sur l’application de l’article 5.

[Fin de l’annexe II et du document]

* 	Adopté à la cinquième session du SCT.  À la suite des observations reçues au sujet du projet de rapport (document SCT/4/6 Prov.1), les paragraphes 27, 35, 38 et 47 ont été modifiés.


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


† 	Based on a decision of the Standing Committee, the European Communities were accorded Member status without a right to vote.
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