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décider d’autres pays qui sont demeurés
jusqu’ici en dehors de ’Union restreinte
de Madrid, et spécialement de grands
pays industriels comme la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis, 4 y donner leur
adhésion.

Si cette question parait devoir &tre
résolue par D'affirmative, & la suite de
I’étnde approfondie qui en sera faite par
les divers pays contractants, aprés con-
sultation des intéressés, il y aura lieu
d’envisager les modifications qui devront
étre apportées au texte de ’Arrangement
de Madrid et 4 son Réglement d’exécu-
tion, en vue de les adapter au nouveau
régime.

Nous sommes portés a croire, aprés un
premier ¢xamen et en faisant état des
considérations ci-dessus exposées, que
ces modifications nc seront pas aussi
considérables qu’on pourrait le supposer
a priori, étant donné, comme nous ’avons
dit plus haut, que la rédaction actuelle
de Particle 1¢T est absolument compatible
avec le systéme de ’enregistrement par
pays.

La question la plus délicate a résoudre
est celle des taxes & percevoir pour 'en-
registrement international et par suite
I’article 8 de I’Arrangement devra subir
un remaniement complet. Pour demeurer
fidéle dans toute la mesure du possible
i l'csprit de I’Arrangement, il nous pa-
rait indispensable d’adopter ces deux
principes : en premier lieu, I’enregistre-
ment international doit rester collectif,
c’est-a-dire qu’il doit toujours s’appliquer
4 un ceriain nombre de pays, trois par
exemple, i désigner par le déposant dans
sa demande; en second lieu, il doit &tre
entendu que le titulaire d’'une marque
internationale aura toujours la faculté
de réclamer, pendant toutc la durée de
I'enregistrement international, ’'extension
de la protection de la marque dans un
ou plusieurs des pays contractants non
visés dans la demande d’enregistrement
primitive.

Il va de soi que la taxe & percevoir
doit étre proportionnelle au nombre des
pays pour lesquels la protection est ré-
clamée; mais sil'on se hornait & décider
qu'une taxe spéciale devra étre acquittée
pour chaque pays ou la marque doit étre
protégée et que I'excédent des recettes,
déduction faite des frais d’administra-
tion, sera réparti entre les pays adhé-
rents, au prorata du nombre des marques
pour lesquelles la protection aurait été
demandée sur leur territoire, cn se heur-
terait 4 I’écucil qu'un certain nombre de
pays d’importance économique restreinte,
ol Pon réclamerait peu souvent la pro-

tection, ne recevrait chaque année qu'une
part minime de P’cxcédent et qu’on ris-
querait ainsi de les inciter & se désinté-
resser de I'Arrangement.

En adoptant au contrairc le principe
du dépét collectif pour trois pays, on
justificrait le maintien d’un émolument
international de base a fixer, qui pour-
rait étre de 100 francs, sur le produit du-
quel serait prélevé le montant des frais
d’administration et dont le surplus serait
réparti entre tous les pays adhérents,
chacun de ceux-ci recevant ainsi une
somme encore appréeiable. Lorsque la
protection serait demandéc pour plus de
trois pays, il devrait &tre versé un émo-
lument supplémentaire, de 10 francs ou
15 francs, par exemple, pour chaque pays
en sus de trois, et le produit de cet émo-
lument, joint aux autres recettes du Ser-
vice, serait réparti entre les pays con-
tractants proportionnellement au nom-
bre des marques internationales pour les-
quelles la protection aurait été réclamée
dans chaque pays. Ce mode de procéder
paraitrait” tenir compte équitablement
des intéréts des divers pays contractants,
saus aggraver trop sensiblement pour les
intéressés lc cot de I'enregistrement in-
ternational qui, méme pour I’ensemble
des pays de I'Union, demeurerait bien
moins élevé que celui auquel atteindraicent
des enrcgistrcments nationaux directs.

Toutefois, il est permis de s¢ deman-
der si, dans I’hypothése de l’adoption
d’un tel régime des taxes, il serait ex-
pédient de laisser subsister les disposi-
tions spéciales qui ont été adoptées a
Bruxelles, en ce qui concerne la réduc-
tion de la taxe dans le cas de dépdt si-
multané de plusieurs marques 4 l’enre-
gistrcment international, et & La Haye,
en ce qui concerne le versement facul-
tatif de I’émolument intcrnational en
deux fractions, la seconde aprés l'expi-
ration d’une premiére période de dix
ans. Les complications qu’entrainerait
lapplication de ces modalités ne parai-
traient plus, en effet, étre compensécs
suffisamment par les avantages qu’elles
procureraient aux déposants, dés I’ins-
tant que ceux-ci auraient la faculté de
fixer eux-mémes I’étendue territoriale de
la protcction de leurs marques.

D’autre part, ’entrée cn vigueur du
nouveau régime devrait &tre subordonnée
a la ratification préalable du texte de
I’Arrangement revisé en ce sens, par
I’ensemble de tous les pays contractants,
car on ne peut concevoir comment cer-
tains pays pourraient réclamer le béné-
fice des dispositions du texte de La Haye
et le maintien de 1’enrcgistrement global,

tandis que les autres n’admettraient plus
que ’enregistrement par pays. La coexis-
tence des deux régimes créerait des si-
tuations de fait inextricables, qu’il faut
éviter dans l’intérét de tous.

Ajoutons enfin qu’il sera vraisembla-
blement jugé opportun par divers pays
contractants, afin d’éviter les appropria-
tions illicites de marques déposées inter-
nationalement dans les pays ou la pro-
tection n’aurait pas été réclamée, d’intro-
duire dans I’Arrangement unc disposition
nouvelle, inspirée de larticle 6% de la
Convention d’Union, mais plus formelle
et plus précise, qui sauvegarderait effi-
cacement les droits légitimes des pre-
miers déposants.

Telles sont les premiéres observations,
d’un caractére strictement objectif, que
nous suggeére la proposition faite & Lon-
dres par la Délégation néerlandaise, en
vue de la modification du régime de I’en-
registrement international des marques.

Nous nous proposons,d’ailleurs,d’adres-
ser une circulaire aux Administrations
des pays fajsant partie de 1’Union res-
treinte, pour leur demander leur avis et,
le cas échéant, leurs contre-propositions.
Mais, comme plusieurs Délégations ont
exprimé le désir de consulter préalable-
ment les milieux intéressés, nous croyons
nécessaire, avant de présenter un projet,
d’attendre que ces consultations aient pu
avoir lieu et de connaitre notamment le
préavis fourni par les travaux du pro-
chain Congrés de I'Association interna-
tionale pour la protection de la propriété
industriclle, 4 Pordre du jour duquel la
question a été inscrite.

(’est au vu des réponses qui nous par-
viendront ultérieurement qu’il nous sera
possible seulement de prendre toutes dis-
positions utiles pour assurer, §’il y a lieu,
la convocation de la Conférence des re-
présentants des Etats unionistes, qui a été
envisagée par la Conférence de Londres
pour procéder 4 une mnouvelle revision
de IArrangement du 14 avril 1891, con-
cernant l’enregistrement international
des marques de fabrique ou de com-

merce. ET

Correspondance

Lettre d’Allemagne

L’activité de la Commission pour la pro-

tection de la propriété industrielle cons-

tituée au sein de UAcadémie de droit
allemand
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ETATS-UNIS

MARQUE NON ENREGISTREE. APPELLATION DE
FANTAISIE. PREMIER USAGER. DROIT EXCLU-
SIF? Out. «lIOLDING », FABRICATION DU PRO-
DUIT ET USAGE DE LA MARQUE PAR PLUSIEURS
MAISONS AFFILIEES. ABANDON DU DRO1T ? NON.
(U. S. District Court, Eastern District of Pennsylvania,

10 avril 1934, — Keebler Weyl Baking Company

e. J. 8. Ivins' Son 1ne.) (%)
Résumé

L’aetion en coneurrence déloyale et
en usurpation de marque non enregis-
trée est basée sur les faits suivants:

Le demandeur et le défendeur fabri-
quent des biscuits a Philadelphie. Au
eours du deuxiéme semestre 1930, le de-
mandeur lan¢a un nouveau type de bis-
cuit auquel il donna le nom de Club
Cracker, sans faire enregistrer de mar-
que verbale. Le défendeur s’empressa
de fabriquer et de vendre, sur le méme
territoire et sous le méme nom, un pro-
duit 4 peu preés identique.

Le défendeur oppose & l’aetion :

1. Que les mots «Club Cracker » ne
peuvent pas &tre monopolisés 4 titre de

(%) Nous devons la eommunication de ce jugement
4 l'obligeance de notre distingué¢ correspondant des
Etats-Unis, M. Stephen P. Ladas.

marque paree qwils sont deseriptifs et
que le demandeur les utilise, non pas a
ce titre, mais & titre de nom du pro-
duit.

A ces arguments, la Cour répond
comme suit :

L’on ne saurait prétendre que le mot
«Club» (cerele) est deseriptif, en I’espéce,
car les biscuits en question ne sont nul- -
lement fabriqués spéeialement & Iinten-
tion de cereles privés et que le mot «cer-
ele» ne suggére d’aucune maniére une
caractéristique du produit. Tout au plus,
peut-il faire songer & un produit de
choix, attendu que la euisine des cereles
est eensée étre excellente. Quant i la
deuxiéme question, la Cour admet qu'un
nom ne saurait devenir une marque par
le seul fait qu’il est utilisé dans le but
d’identifier telle variété d’un produit.
Elle observe toutefois qu’il est également
admis que si l'intéressé a IDintention
d’acquérir une marque, le seul fait que
le nom sert 4 désigner une variété par-
ticuliére d’un produit ne saurait faire
obstacle a la. eréation du droit, pourvu
que ladite intention soit exprimée par
des aetes non douteux, ce qui a eu lieu,
en espéce.

2. Que le demandeur n’est pas le pre-
mier usager du nom «Club» par rapport
a des biscuits, parce que le défendeur
a utilisé avant lui les appellations
«County Club» et «Country Club» sur
le territoire o1 le demandeur exerce son
commeree et que d’autres maisons ont
utilisé ailleurs le méme mot, combiné
avee d’autres termes, pour biseuits et
autres produits alimentaires.

La Cour répond : @) La question de la
priorité d’usage d’une appellation doit
étre tranchée en se basant sur la sphére
d’action de l'usager. Les eas cités par
le défendeur n’entrent donc en ligne de
compte que pour autant qu’ils se sont
produits sur le territoire ol le deman-
deur exerce son eommeree. Dans ees
conditions, il n’y a lieu de retenir que
Paetivité du défendeur lui-méme. Or,
I’emploi, par ee dernier, de appellation
« County Club» a été abandonné dés
1914. Quant a4 Pappellation « Country
Club », elle a été abandonnée, elle aussi,
et d’ailleurs elle était utilisée pour des
produits autres que les biseuits en cause.
Dans ees eonditions, et d’aprés le prin-
cipe consaeré que lemploi antérieur,
transitoire, aceidentel et trés limité ne
constitue pas une base suffisante pour
contester le droit de priorité en faveur
d’un emploi postérieur mais prolongé,
continué, notoire et universellement re-
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