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Questions et réponses

relatives à la procédure d’examen et de refus

dans le cadre du système de Madrid, à la suite des récentes modifications apportées au règlement d’exécution commun
Q. 1
Pourquoi le règlement d’exécution commun a-t-il été modifié et de nouvelles règles ont-elles été introduites?

Les modifications ont été introduites afin de simplifier la structure du règlement d’exécution commun et, en particulier, de fournir aux utilisateurs plus d’informations concernant la situation définitive de la protection de leurs marques dans les parties contractantes désignées.
Q. 2
Quand les modifications sont-elles entrées en vigueur?

Les modifications sont entrées en vigueur le 1er septembre 2009 (mais, à cet égard, voir également la question 9, ci-dessous).
Q. 3
Auparavant, la règle 17 était la règle qui traitait des refus provisoires et des déclarations d’octroi de la protection.  De quelle manière la règle 17 a-t-elle été modifiée?
La portée de la règle 17 a été réduite. Auparavant, la règle 17 traitait d’un certain nombre de sujets, y compris la notification d’un refus provisoire ainsi que la communication d’informations concernant la situation provisoire et finale de la protection de la marque.  La règle 17 modifiée est maintenant limitée principalement et simplement à l’acte de notification d’un refus provisoire et impose des exigences qu’un Office doit respecter à cet égard.  Cependant, ces exigences n’ont pas, en elles-mêmes, changé.

Q. 4
Quelles sont les plus importantes modifications qui sont intervenues?

La plus importante modification apportée au règlement d’exécution commun est l’introduction de la nouvelle règle 18ter.  Cette nouvelle règle est intitulée “Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée”.  Dans une large mesure, les modifications introduites dans la règle 18ter sont des modifications de terminologie, plutôt que des modifications de fond. Il y a également une nouvelle règle 18bis.  Pour de plus amples informations concernant ces nouvelles règles, reportez‑vous aux questions suivantes.
Q. 5
De quoi traite la nouvelle règle 18ter?

La nouvelle règle 18ter a conservé la plupart des caractéristiques (de l’ancienne règle 17) concernant la communication par un Office d’informations relatives à la situation provisoire et finale de la marque.  Cependant, elle a réorganisé et donné de nouveaux intitulés à ces caractéristiques.  Elle a également introduit une nouvelle caractéristique importante et obligatoire qui traite de la communication de la situation de la protection de la marque lorsque, avant l’expiration du délai de refus, toutes les procédures devant l’Office sont achevées et que l’Office a décidé de protéger la marque.  Cette nouvelle caractéristique figure à la nouvelle règle 18ter.1).
Q. 6
Pouvez-vous résumer ce que la nouvelle règle 18ter prévoit?

Vous vous souvenez que si un Office a décidé, d’office, de refuser d’accorder la protection à une marque, ou si une marque fait l’objet d’une opposition de la part d’un tiers, la première étape est la communication par l’Office, au Bureau international, de ce qu’il est convenu d’appeler une notification de refus provisoire.

Ceci doit avoir lieu au cours du délai de refus applicable. Conformément aux principes du système de Madrid, si un refus provisoire n’a pas été notifié dans ce délai, la marque est automatiquement protégée dans la partie contractante concernée.

Une fois que cette notification a eu lieu, il n’y a alors pas de délai ou de restriction pour l’Office pour poursuivre la procédure d’examen et de refus.  Toutefois, dès que toutes les procédures devant l’Office sont finalement achevées, l’Office doit communiquer au Bureau international la situation finale de la protection de la marque.
C’est la communication de cette situation finale de la protection qui est visée aux alinéas 1), 2) et 3) de la nouvelle règle 18ter.
Ce qu’un Office doit communiquer au Bureau international va dépendre du résultat final de la procédure d’examen et peut être considéré comme une sorte de hiérarchie  d’informations.

Q. 7
Pouvez-vous décrire la hiérarchie des informations qui doivent être communiquées en vertu de la règle 18ter?
· Déclaration d’octroi de la protection lorsqu’aucune notification de refus provisoire n’a été communiquée
Plus simplement, lorsque, avant l’expiration du délai de refus, toutes les procédures devant l’Office sont achevées et que l’Office a décidé d’accorder la protection à la marque, l’Office doit (également avant l’expiration du délai de refus) envoyer cette déclaration au Bureau international.  Ceci est prévu par l’alinéa 1) de la règle 18ter.
· Déclaration d’octroi de la protection pour tous les produits et services, faisant suite à un refus provisoire 
Si un Office a auparavant notifié un refus provisoire et a ultérieurement retiré ce refus, avec pour conséquence que tous les produits et services sont maintenant protégés, une déclaration à cet effet doit alors être envoyée au Bureau international. Ceci est prévu par l’alinéa 2)i) de la règle 18ter. 
·  Déclaration d’octroi de la protection pour une partie des produits et services, faisant suite à un refus provisoire 
Si un Office a auparavant notifié un refus provisoire et a ultérieurement retiré partiellement ce refus, avec pour conséquence qu’une partie des produits et services est maintenant protégée, une déclaration à cet effet doit alors être envoyée au Bureau international. Ceci est prévu par l’alinéa 2)ii) de la règle 18ter. 

· Confirmation de refus provisoire total 
Si un Office a auparavant notifié un refus provisoire total et a ultérieurement confirmé totalement ce refus, une déclaration à cet effet doit alors être envoyée au Bureau international. Ceci est prévu par l’alinéa 3) de la règle 18ter.

· Nouvelle décision
Il arrive quelquefois qu’à la suite de l’achèvement des procédures devant un Office, il y ait d’autres procédures ayant une incidence sur la protection d’une marque, par exemple, devant un tribunal extérieur. Si un Office a connaissance d’une telle décision, il doit alors communiquer cette information au Bureau international conformément à l’alinéa 4) de la  règle 18ter.
Q. 8
Lorsque l’Office envoie une déclaration d’octroi de la protection pour une partie des produits et services, à la suite de la notification d’un refus provisoire, l’Office est tenu d’indiquer les produits et services qui sont protégés.  Toutefois, est‑il permis à l’Office d’indiquer, à la place, les produits et services qui ne sont pas protégés?
Non.  L’Office est tenu d’indiquer les produits et services qui sont protégés, de manière positive.  Néanmoins, lorsque tous les produits et services d’une classe donnée sont protégés, il n’est pas nécessaire de détailler les produits et services en question.  Dans un tel cas, il est suffisant de dire “tous les produits (ou tous les services) de la classe X”.
Q. 9
La communication obligatoire d’une déclaration d’octroi de la protection lorsqu’il n’y a pas de motif de refus et qu’il a été décidé d’accorder la protection à la marque (règle 18ter.1)), est une nouvelle caractéristique du système de Madrid.  Un Office doit-il mettre en œuvre cette procédure immédiatement à partir du 1er septembre 2009?

Non.  Bien que la disposition impose une obligation à un Office d’émettre une telle déclaration (avant l’expiration du délai de refus), l’obligation a été reportée au 1er janvier 2011, afin que les Offices qui pourraient avoir des difficultés pour mettre en œuvre cette disposition puissent avoir le temps de s’y préparer.  Cependant, ce report concerne seulement la déclaration d’octroi de la protection visée à l’alinéa 1) de la règle 18ter.

Q. 10
Lors de l’envoi d’une déclaration d’octroi de la protection en vertu de l’alinéa 1) de la règle 18ter, l’Office peut-il indiquer les produits et services qui font l’objet de la protection?
Non.  Par définition, une déclaration d’octroi de la protection qui est envoyée conformément à la règle 18ter.1) est une déclaration indiquant que la protection a été accordée pour tous les produits et services.  Il est par conséquent inapproprié d’indiquer les produits et services, et si une telle indication existe, elle ne sera pas vérifiée par les examinateurs du Bureau international.

Q. 11
Un Office peut-il encore envoyer une déclaration d’octroi de la protection en vertu de l’alinéa 1) de la règle 18ter même si la date d’expiration du délai de refus est passée?
Non.  Dans ce cas, la déclaration n’est pas utile étant donné que, en l’absence de la communication d’une notification de refus provisoire dans le délai de refus, une marque est automatiquement protégée en vertu du système de Madrid.

Q. 12
Si l’obligation d’envoyer une déclaration d’octroi de la protection en vertu de l’alinéa 1) de la règle 18ter n’est pas imposée avant le 1er janvier 2011, cela signifie‑t‑il qu’un Office doive attendre jusqu’à cette date avant de commencer à envoyer de telles déclarations?

Non.  Un grand nombre d’Offices ont déjà commencé à envoyer de telles déclarations, avant même que l’exigence en vertu de l’alinéa 1) de la règle 18ter n’existe.  Si un Office est en mesure d’envoyer une telle déclaration avant même le 1er janvier 2011, il lui est vivement conseillé de le faire.  En envoyant une telle déclaration, l’Office permet au titulaire d’une marque d’établir de façon définitive que la marque est protégée, sans que le titulaire ait à attendre que le délai de refus ait expiré.
Q. 13
Y-a-t-il des sanctions si un Office néglige d’envoyer une déclaration d’octroi de la protection en vertu de l’alinéa 1) de la règle 18ter?

Non.  Le principe général reste qu’à défaut de la notification d’un refus provisoire dans les délais prévus par les traités, la marque est protégée sur le territoire de la partie contractante désignée concernée. Ceci est souvent dénommé “acceptation tacite”. Cependant, en omettant d’envoyer une déclaration d’octroi de la protection en vertu de l’alinéa 1) de la règle 18ter, l’Office prive les titulaires de précieuses informations concernant la situation définitive de la protection de leurs marques.
Q. 14
Avant la révision du règlement d’exécution commun, le Bureau international a mis à la disposition des Offices un éventail de formulaires types destinés à être utilisés en relation avec la procédure de refus.  Ces formulaires types ont-ils été mis à jour afin de tenir compte du nouveau règlement d’exécution commun révisé?
Oui.  Les formulaires types ont été mis à jour et l’éventail des formulaires types a été étendu. Les formulaires figurent sur le site Internet Madrid à l’adresse suivante :
http://www.wipo.int/madrid/fr/contracting_parties/model_forms.html
Q. 15
Un Office est-il tenu d’utiliser les formulaires types?

Non.  Un Office n’est pas tenu d’utiliser les formulaires types, mais il lui est vivement conseillé de le faire.  Les formulaires ont été conçus de manière à refléter complètement le contenu des règles pertinentes du règlement d’exécution commun.  Si les formulaires types sont adoptés par un Office, il y a donc un risque relativement faible qu’un Office doive faire face à une irrégularité.
Q. 16
Un Office peut-il modifier les formulaires types?

Oui.  Un Office peut modifier les formulaires types afin de les adapter aux particularités propres audit Office.  Toutefois, le Bureau international conseille vivement à un Office qui a l’intention de modifier les formulaires types de le faire en collaboration avec le Bureau international qui sera heureux d’aider les Offices à cet égard.  Si vous avez l’intention de modifier les formulaires types, vous devrez vous assurer que les formulaires types révisés suivent aussi fidèlement que possible les modèles mis à disposition par le Bureau international.  En outre, veuillez vous assurer que vos formulaires renvoient aux nouvelles règles et non pas à la règle antérieure aux modifications.  En particulier, veuillez vous assurer que vos formulaires contiennent une indication de la règle concernée et, chose toute aussi importante, une indication de l’alinéa et du sous-alinéa de ladite règle.  En plus, veuillez essayer de suivre l’ordre de la numérotation tel qu’indiqué dans les formulaires types.
Q. 17
Quel est l’objectif de la nouvelle règle 18bis relative à la situation provisoire de la marque?
Avant même la révision du règlement d’exécution commun, il a toujours été possible pour un Office qui n’avait pas notifié un refus provisoire dans le délai de refus applicable, d’émettre, à son choix, une déclaration indiquant que l’examen d’office s’est conclu favorablement mais que la protection de la marque pouvait encore faire l’objet d’une opposition.  Ceci était considéré par certains utilisateurs du système comme étant une information utile et la pratique d’envoyer ces déclarations a été adoptée par un certain nombre d’Offices.
Cette possibilité facultative a été conservée dans le règlement d’exécution commun révisé et elle figure à l’alinéa 1)a) de la règle 18bis.

Cependant, cette possibilité facultative a également été étendue afin de prévoir aussi l’envoi d’une déclaration même après qu’un Office ait notifié un refus provisoire, à la suite de son examen d’office, puis qu’il ait ultérieurement retiré ce refus.  En fait, en ce qui concerne l’Office, l’examen s’est conclu favorablement, mais là encore, la protection de la marque peut encore faire l’objet d’une opposition.
Cette possibilité facultative supplémentaire figure à l’alinéa 1)b) de la règle 18bis.

Q.18
Se référant à la déclaration facultative concernant la situation provisoire de la protection de la marque, et en particulier, à l’alinéa 1)b) de la règle 18bis, un Office peut-il également envoyer une telle déclaration lorsqu’il a notifié auparavant un refus provisoire d’office, mais a ultérieurement retiré partiellement ce refus?

Non.  Par exemple, si l’examen d’office a conduit l’Office à notifier un refus provisoire à l’égard des classes 9, 15 et 17 et que l’Office a ultérieurement retiré son refus à l’égard des classes 9 et 15 mais l’a maintenu à l’égard de la classe 17, alors, dans un tel cas, il serait inapproprié d’envoyer au Bureau international une déclaration en vertu de l’alinéa 1)b) de la règle 18bis. La déclaration facultative devrait être envoyée uniquement lorsqu’un refus d’office a été totalement retiré.
Q.19
Pourquoi la règle 16 a-t-elle été modifiée et quelle est la conséquence de cette modification?

La règle 16 ne concerne que les Offices qui ont fait une déclaration étendant le délai de refus à 18 mois, et à un délai plus long que 18 mois dans le cas d’un refus fondé sur une opposition.
Un Office qui a informé le Bureau international de la possibilité d’une notification de refus provisoire fondé sur une opposition est tenu d’informer le Bureau international des dates de début et de fin du délai d’opposition.  Quelquefois, ces dates ne sont pas connues à ce moment là et, dans ce cas, la précédente disposition (alinéa 1)b) de l’ancienne règle 16) stipulait que l’Office devait envoyer cette information, au plus tard, en même temps que toute notification d’un refus provisoire fondé sur une opposition.  Dans de nombreux cas, aucune opposition n’était formée et il était donc fréquent que les dates du délai d’opposition ne soient pas envoyées au Bureau international.  Ceci engendrait de l’incertitude pour les titulaires et il y a été remédié en modifiant l’exigence de sorte que, si les dates du délai d’opposition ne sont pas connues à ce moment là, elles doivent alors être envoyées au Bureau international dès qu’elles sont connues (plutôt qu’auparavant, au plus tard, au moment de toute notification d’un refus provisoire fondé sur une opposition).
Q.20
Si, par exemple, un Office souhaite envoyer au Bureau international les dates du délai d’opposition (conformément à la règle 16.1)b)) et, en même temps, une déclaration quant à la situation provisoire de la marque (conformément à l’alinéa 1)a) de la règle 18bis), l’Office peut-il ne communiquer au Bureau international qu’un seul document?

Non.  Il est préférable pour le traitement des procédures par le Bureau international qu’un formulaire distinct soit utilisé par les Offices pour chaque communication individuelle avec le Bureau international.  Par exemple, dans le cas ci-dessus, l’Office peut se servir du formulaire type 2 et également du formulaire type 8.
Q. 21
Le Bureau international a-t-il mis à disposition un formulaire type à l’usage des Offices aux fins de la notification d’une invalidation en vertu de la règle 19 du règlement d’exécution commun?

Non.  Il n’y a aucun formulaire type disponible à cet effet.  Un Office ne devrait pas chercher à adapter les formulaires types pour notifier une invalidation.

