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|. INTRODUCTION

1. Legroupe detravail sur lamodification du reglement d’ exécution commun a

I’ Arrangement de Madrid concernant I’ enregistrement international des marques et au
Protocole relatif a cet Arrangement (ci-apres dénommé “groupe de travail”) atenu sa
deuxieme session a Genéve du 11 au 15 juin 2001.

2. Les Etats suivants, membres de I’ Union de Madrid, étaient représentés ala

session : Allemagne, Australie, Autriche, Bulgarie, Chine, Croatie, Danemark, Espagne,
Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France,
Grece, Hongrie, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Norvege, Portugal, République populaire
démocratique de Corée, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suéde, Suisse,
Turquie, Ukraine (30).
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3. LesEtats suivants, membres de I’ Union de Paris, etaient représentés par des
observateurs : Canada, Etats-Unis d’ Amérique, Indonésie, Iran (République isamique d'),
Irlande, République de Corée (6).

4.  Desreprésentants des organisations intergouvernemental es ci-apres ont participé ala
session en qualité d’ observateurs : Bureau Benelux des marques (BBM), Commission des
Communautés européennes (CCE) (2).

5.  Desreprésentants des organisations internationales non gouvernementales ci-apres ont
participé ala session en qualité d’ observateurs : Association des industries de marque (AIM),
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPl), Chambre
de commerce internationale (CCl), Fédération internationale des conseils en propriété
industrielle (FICPI), International Trademark Association (INTA), Licensing Executives
Society (Internationa) (LES) (6).

6. Laliste des participants figure dans I’ annexe | du présent rapport.

7. Aunom du directeur général deI’OMPI, M. Francois Curchod, vice-directeur général, a
ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants.

8.  Legroupe detravail aélu al’ unanimité Mme Debbie Ranning (Norvege) présidente et
Mme Duan Chuane (Chine) et M. Tibor Ivanovic (Croatie) vice-présidents.
M. Malcolm Todd (OMPI) a assuré le secrétariat du groupe de travail.

9. Lesdédibérations ont eu lieu sur la base des documents suivants établis par |e Bureau
international : “Propositions de modification du reglement d’ exécution commun a

I’ Arrangement et au Protocole de Madrid — 1) propositions approuveées lors de la premiere
session du groupe de travail” (document MM/WG/2/2), “ Propositions de modification du
reglement d’ exécution commun a |’ Arrangement et au Protocole de Madrid — 2) propositions
nouvelles et révisées’ (document MM/WG/2/3), “Propositions de modification du réglement
d exécution commun al’ Arrangement et au Protocole de Madrid — 2) propositions nouvelles
et révisées : addendum” (document MM/WG/2/3 Add.), “Notes relatives aux propositions
nouvelles et révisées de modification du réglement d’ exécution commun al’ Arrangement et
au Protocole de Madrid” (document MM/WG/2/4), “Projet d' instructions administratives pour
I” application de I’ Arrangement de Madrid concernant |’ enregistrement international des
marques et du Protocole y relatif” (document MM/WG/2/5) et “ Projet d’instructions
administratives pour I’ application de I’ Arrangement de Madrid concernant |’ enregistrement
international des marques et du Protocole y relatif : addendum”

(document MM/WG/2/5 Add.).

10. Lesecrétariat a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande magnétique.
Le présent rapport résume les débats sans nécessairement rendre compte de toutes les
observations qui ont été faites.
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II. PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU REGLEMENT D’EXECUTION COMMUN
A L’ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID

11. Letexte des dispositions modifiées du réglement d’ exécution commun approuvé par le
groupe de travail figure dans |’annexe 1. Les changements sont indiqués (au moyen de
caracteres gras et de caracteres biffés) par référence aux propositions telles que soumises au
groupe de travail. Celacomprend certains changements purement rédactionnels introduits par
le Secrétariat. D’une maniére générale, le présent rapport ne rend compte des discussions
relatives a une disposition donnée gque lorsque le texte approuveé différe de celui qui figure
dans les documents soumis au groupe de travall (MM/WG/2/2, 3 et 3 Add.).

Régle 1.i), xviibis), xviiibis), xix), xixbis), xxvibis) et xxxi)

12. Ladéégation des Etats-Unis d’ Amérique a demandé pourquoi la définition de la
“notification de refus provisoire” qui figure dans la proposition de modification de la

regle 1.xix) se rapporte uniguement a une déclaration faite conformément al’alinéa 1) de
I’article 5 de I’ Arrangement et du Protocole, alors qu’il est aussi question de refus provisoire a
I’ainéa 5) dudit article. Le Secrétariat a répondu que cette définition vise apréciser que la
notification d’'un refus provisoire en vertu de laregle 17 est I’ exercice de la “faculté de
déclarer que la protection ne peut étre accordée” dont il est question al’article 5.1) de

I’ Arrangement, ou, a la différence de la disposition correspondante du Protocole, les mots
“notification” ou “refus’ ne sont pas employés.

13. Le Secrétariat aattiré | attention sur le fait que le point xviiibis) était superflu étant
donné que I’ expression qui y est définie N’ est pas utilisée dans le reglement. En outre, le mot
“aussi” devrait étre supprimé du point xviibis) car il n’est pas nécessaire et pourrait étre
source de confusion.

Régle 3.2)

14. A lasuite d une suggestion du Secrétariat, il a é&té convenu que les termes “si cette
désignation postérieure ou cette demande est faite par I’ intermédiaire d’ un Office” figurant a
lafin de laregle 3.2)a) seront supprimes, étant donné qu’il ne semble pas nécessaire d’ exiger
une communication distincte lorsgue le formulaire est déja signé soit par le titulaire soit par
un Office conformément alarégle 24 ou 25.

Régle 7

15. Lesdéégationsdel’ Allemagne, del’ltalie, de la Lituanie, de la Slovaquie et de la
Suede — pays qui ont effectué la notification prévue a laregle 7.1) — ont appuyé la proposition
visant a supprimer cette disposition.
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16. En cequi concerne la détermination d’ une date pour le retrait d’ une notification déa
effectuée, la délégation de la Suede a exprimé des doutes étant donné que ce retrait dépend,
pour la Suede, de I’ aboutissement de la procédure de modification de la disposition
correspondante dans sa |égislation nationale. 1l apar conséquent été convenu gue toute
référence ala date alaquelle la notification doit étre retirée serait supprimée de larégle 7.3)b)
et que cette question serait résolue par I’ Assemblée de I’ Union de Madrid sous forme d’ une
recommandation indiquant en substance que les notifications faites en vertu de laregle 7.1)
doivent étre retirées le plus tét possible par les parties contractantes concernées. Le
Secrétariat aindiqué que le texte de I’alinéa 1) supprimé feral’ objet d’ une note de bas de
page dans |e reglement d’ exécution qui sera publié.

Redle 9.4) et 5)

Reégle 9.4)a)viibis)

17. Etant donné que plusieurs |égislations nationales prévoient qu’ une marque peut
consister en une couleur ou combinaison de couleurs, il a été convenu de modifier

I’ainéa 4)a)viibis) de la maniere suivante : “lorsque la marque qui fait I’ objet de la demande
de base ou de I’ enregistrement de base consiste en une couleur ou une combinaison de
couleurs en tant que telle, une indication de ce fait”.

Régle 9.4)b)v)

18. Sur une proposition de la délégation de la Fédération de Russie, appuyée par la
délégation de la Hongrie et les représentants de I’ AIPPI et de I'INTA, il a été convenu de
supprimer les mots “non distinctif” de I’ ainéa4)b)v).

19.  Suite & une question de la délégation des Etats-Unis d’ Amérique, |e Secrétariat a
confirmé que I’ ainéa 4)b)v) vise alaisser ala discrétion du déposant la possibilité d'inclure
ou non un “disclaimer” dans la demande internationale.

20. En réponse a une question des délégations du Japon et de la Hongrie concernant la
possihilité pour le déposant de ne pas revendiquer la protection al’ égard de certaines parties
contractantes seulement, le Secrétariat a expliqué que cela souléverait des difficultés tant
juridiques que pratiques.

21. Enréponse a une question de la délégation de I’ Espagne, le Secrétariat, faisant observer
gue larégle 32.1) prévoit la publication dans la gazette des “ données pertinentes’, aindiqué
qu'il considére que les “disclaimers’ font partie des données pertinentes a publier.

22. Enfin, sur une suggestion de la délégation de I’ Espagne, appuyée par la délégation des
Etats-Unis d Amérique, il a été convenu de remplacer les mots “lorsque e déposant souhaite
ne pas revendiquer la protection al’ égard d’un élément de la marque” par |’ expression
“lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection al’ égard de tout éément de la
marque’.
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Régle 9.5)a)

23. Legroupe de travail a convenu de modifier les pointsii) et iii) de cette disposition afin
de tenir compte de la “cascade” (article 1.3) de I’ Arrangement). Ces points seront donc
respectivement libellés de la maniéere suivante : “s le déposant n’a pas un tel établissement
sur le territoire d’ un Etat contractant lié par I’ Arrangement, I indication qu’il aun domicile
sur le territoire de I’ Etat dont I’ Office est I’ Office d origine” et “si le déposant n’a ni un tel
établissement ni un domicile sur le territoire d un Etat contractant lié par I’ Arrangement,
I'indication qu’il est ressortissant de I’ Etat dont I’ Office est I’ Office d origine”.

24.  Sous réserve des modifications indiquées dans les paragraphes précédents, la regle 9.4)
et 5) telle qu’ elle figure dans les documents MM/WG/2/2 et 3 a été approuveée par e groupe
detravail.

Regle 14.1)

25. Cette disposition a été approuvée par le groupe de travail sous laforme proposée dans le
document MM/WG/2/3 Add.

Regle 15

26. Cette disposition a é&é approuvée par le groupe de travail sous laforme proposée dans le
document MM/WG/2/2.

Régle 16

27. Cette disposition a été approuvée par le groupe de travail sous laforme proposée dans le
document MM/WG/2/3.

Régle 17
Régle 17.1)

28. A lasuite d'un débat sur la possibilité de trouver une meilleure expression pour
désigner un refus provisoire fondé sur les objections soulevées par un Office de sa propre
initiative (ala différence d un “refus provisoire fondé sur une opposition”), il afinalement été
convenu de conserver al’alinéa 1)a) I’ expression “refus provisoire d office”, qui semble étre
clairement comprise par toutes les parties contractantes. Le Secrétariat afait observer que

I’ expression “examen d' office” est d§ja utilisée alaregle 17.6)a)ii).
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Régle 17.2)vi)

29. Ladéégation du Japon a demandé si, compte tenu notamment de la derniére phrase du
paragraphe 15 des notes (document MM/WG/2/4), le nouveau texte de laregle 17.2)vi)
exigerait une modification de laloi japonaise, en vertu de laguelle, méme s les motifs sur
lesquels est fondé un refus ne s appliquent qu’ a une partie des produits et services, le titulaire
doit nécessairement intervenir aupres de I’ Office japonais des brevets (par exemple, pour faire
limiter la liste des produits et services) afin que les autres produits et services puissent
bénéficier d'une protection. Le Secrétariat a répondu que la disposition envisagée ne différe
pas sur le fond de laversion actuelle de larégle 17.2)vi), dans la mesure ou cette derniére peut
étre interprétée comme permettant d’indiquer que le refus provisoire concerne la totalité des
produits et services, et ou cette interprétation est laissée a |’ appréciation de chaque partie
contractante. Le Secrétariat a gouté que la plupart des Offices notifient des refus partiels sans
exiger aucune démarche de la part du titulaire pour assurer la protection des produits et
services auxquels ne s appliquent pas les motifs de refus; cela est manifestement dans
I"intérét des utilisateurs.

30. En réponse a une question de la délégation de la Hongrie, le Secrétariat a dit que le texte
de I'ainéa 2)vi) permet d'indiquer les produits et services par référence au numeéro de la
classe, sans exiger que soient expressément énumeérés les noms des produits et services.

Regle 17.2)vii)

31. Ladéégation del’ Allemagne afait observer qu’ en vertu de lalégidation de son pays le
titulaire d un enregistrement international et invité non pas a présenter une réponse a un refus
provisoire fondé sur une opposition mais & demander le réexamen de cerefus. A la suite de cette
explication, et compte tenu également des suggestions des délégations de la Hongrie et des
Etats-Unis o Amérique, il a é&é convenu de modifier larégle 17.2)vii) comme suit : “le ddlai,
raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requéte en réexamen ou un recours se
rapportant au refus provisoire d office ou au refus provisoire fondé sur une opposition &, le cas
échéant, pour présenter une réponse al’ oppostion..”.

32.  Enréponse alaquestion du représentant de I'INTA, le Secrétariat a précise qu'ala
regle 17.2)vii) les mots “de préférence’ se rapportent al’indication de la date effective

d expiration du délai (a savoir jour, mois et année). Bien qu’il soit souhaitable de donner
cette date, celan’ est pas obligatoire. |l reste impératif, en revanche, d' indiquer le délai (au
sens de laps de temps calculé a compter de la réception de la notification de refus) dans lequel
doit étre présentée une requéte en réexamen ou un recours.

33. Ladéégation del’ Australie S est déclarée préoccupée par |’ exigence prévue ala
regle 17.2)vii) selon laquelle doit étre indiqué le délai pour présenter une réponse a un refus
provisoire fondé sur une opposition; en vertu de la légidation australienne, le délai pour
répondre a une opposition commence a courir a compter de la date a laguelle I’ opposant
produit des preuves al’ appui de I’ opposition; au moment de la notification du refus
provisoire, cette date est encore inconnue. Le Secrétariat a dit que cette disposition
n’empéche nullement un Office d’indiquer un délai dont |e point de départ serait un
événement futur dont la date est encore indéterminée.
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Régle 17.3) et 4)

34. Aucune observation n’'a éé formulée au sujet des propositions relatives a ces
dispositions figurant dans le document MM/WG/2/3.

Régle 17.5)

35. Ladéégation de I’ Allemagne S est dite favorable a un systeme dans lequel la décision
(administrative ou judiciaire) notifiée au Bureau international serait réellement définitive; en
Allemagne, I’ Office doit attendre I’issue de tout recours formeé devant le tribunal fédéral des
brevets contre la décision de I’ Office. De méme, la délégation de la Finlande, constatant
gu’en vertu du sous-alinéa a) propose le registre international ne ferait pas nécessairement état
du régime définitif de protection d’ une marque, a proposé que les Offices qui sont en mesure
de transmettre des décisions réellement définitives soient autorisés ale faire. Le Secrétariat a
dit gu’ en vertu du sous-alinéa b) un Office a la possibilité de notifier une décision définitive
résultant de procédures extérieures al’ Office.

36. Lesdéégationsdel’ Autriche et de la Hongrie et le représentant de I’ AIPPI ont appuyé
les propositions figurant aux sous-alinéas a) et b), ce dernier gjoutant que, pour lestitulaires et
lestiers, il est utile gu’ une décision de I’ Office soit inscrite et publiée aussitot que possible,
sans attendre I"issue d’ un éventuel recours. Le représentant de la CCl et delaFICPI a
souscrit a ce point de vue.

37. A lasuite d une demande de clarification de la délégation du Japon concernant les
procédures visées par les termes “une fois que les procédures devant ledit Office concernant
la protection de la marque sont achevées’ au sous-alinéa d), le Secrétariat adit qu’il s agit la
d une question laissée a I’ appréciation de chague partie contractante.

38. Ladéégation dela Suisse adit que dans le cas particulier de restitutio in integrum,
I"Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle prend une décision apres que toutes les
procédures engagées devant lui sont considérées comme achevées. Par consequent, pour tenir
compte du cas ou la“nouvelle décision” mentionnée au sous-alinéa b) viserait une décision
prise par I Office aprés que les procédures se déroulant devant cet Office sont normal ement
achevées, |le sous-alinéa en question a été modifié comme suit : “Lorsque, ala suite de |’ envoi
d une déclaration faite conformément au sous-alinéa a), une nouvelle décision a une incidence
sur la protection de la marque, |’ Office, pour autant qu’il ait connaissance de cette décision,
adresse au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services
pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante concernée.”

39. Legroupe detravail a convenu que les notes jointes aux propositions a soumettre a

I’ Assemblée de I’ Union de Madrid préciseraient expressément que le texte du sous-alinéab)
couvre auss une nouvelle décision de I’ Office, comme cela est expliqué au paragraphe
précédent. |l aété suggéré en outre que les Offices pourraient fournir des renseignements a
publier dans le Guide pour I’ enregistrement international des marques en vertu de

I’ Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, concernant les procédures qui relevent
des sous-alinéas a) et b) dans les parties contractantes respectives.
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40. Résumant les discussions, la présidente a constaté |’ existence d’ un consensus sur le fait
gue le Bureau international devrait étre informe par les Offices de la situation, des lors qu’ une
décision qui devrait vraisemblablement étre définitive en pratique a été prise. |l appartient a
chaque Office de décider aquel stadeil en est ainsi et en particulier de déterminer si les
procédures d’ une Commission de réexamen et de recours sont assimilables aux “ procédures
devant I Office”.

41. A lasuite de laproposition de la déégation de la Fédération de Russie de remplacer le
mot “déclaration” par “notification” au sous-alinéab), le Secrétariat a dit que le mot
“notification” est employé dans tout |e texte du réglement d’ exécution pour désigner une
communication ayant des effets juridiques, alors que le mot “déclaration” désigne un éément
d information fourni par un Office sur le statut de la marque.

42. Encequi concerne I’ ainéa5)d), les délégations de I’ Espagne et du Portugal ont déclaré
approuver pleinement la proposition faite par le Bureau international dans le document
MM/WG/2/3 Add.

43. Encequi concerne I’ ainéa5)e), la délégation de la Chine a déclaré souscrire
pleinement a la proposition faite par le Bureau internationa dans le document
MM/WG/2/3 Add.

Régle 17.6)

44. A lasuite d’ une proposition de la délégation de I Irlande, appuyée par le représentant de
I’ AIPPI, il aéé convenu que les pointsii) et iii) del’alinéa 6)a) seraient modifiés pour tenir
compte du fait que la protection de la marque peut encore faire |’ objet, non seulement d une
opposition, mais auss d observations de la part de tiers.

45. A lasuite d’ une suggestion du représentant de I’ AIPPI, le groupe de travail a convenu
gue les notes accompagnant |es propositions qui seront soumises al’ Assemblée de I’ Union de
Madrid préciseront que les termes “observations de la part de tiers’, dans les points ii) et iii),
s appliqueront uniquement aux parties contractantes dont la Iégislation nationale ou régionae
prévoit cette possibilité.

Régle 18
Régle 18.1)

46. Le Secrétariat aindigué qu’il convient de remplacer, dans laréegle 18.1)c)i), laréférence
alarégle 2.1)a) par une référence alaregle 2 seulement. 1l aensuite indiqué qu’il
conviendrait d’aligner larégle 18.1)d) sur laregle 17.2)vii) telle qu’ elle a été modifiée au
cours de cette session.
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47. Enréponse a une question posée par la délégation du Royaume-Uni, le Secrétariat a
expliqué que le mot “devrait” figurant dans la régle 18.1)d) telle que proposée précise
clairement que I’ indication du nouveau délai mentionné dans cette disposition ne constitue
pas une condition obligatoire. La délégation des Etats-Unis d’ Amérique a déclaré que son
pays a pour regle de fixer initialement de longs délais, ce qui rend inutile I’indication d’ un
nouveau délai. Il aété convenu de remplacer, dans ce qui est a présent laregle 18.1)e), le
terme “devrait” par les termes “doit, lorsque la |égidation applicable le permet”.

48. Lesdéégations du Japon, du Danemark et de la Fédération de Russie se sont déclarées
favorables al’ option A relative alarégle 18.1) dans la mesure ou €elle prévoit un délai pour
gu’un Office envoie une notification régularisée et ou elle expose clairement les conséquences
en cas de notification irréguliére d un refus provisoire.

49. Lesdéégations delaHongrie, du Royaume-Uni et de I’ Allemagne, ains que le
représentant de la CCl et de la FICPI, se sont prononceés en faveur de I’ optionB.

50. Lereprésentant de |’ AIPPI, bien que favorable al’ option B, a déclaré que |’ absence de
conséguence juridique dans le cas ou un Office n’envoie pas la notification régularisée dans le
délai prescrit n’assurait pas un équilibre satisfaisant entre les intéréts des utilisateurs et ceux
des Offices.

51. Afin de concilier les différentes observations formulées par le groupe de travail, le
Secrétariat a suggéré de retenir I’ option B avec les modifications suivantes : premierement, le
délai de deux mois accordé a un Office pour envoyer une notification régularisée serait
maintenu et, deuxiémement, lorsgque I’irrégularité réside dans I’ absence d’indication des voies
de recours contre un refus provisoire (telle que prévue dans laregle 18.1)c)iv)), ce refus
provisoire ne serait pas inscrit au registre international et ne serait pas considéré commetel, a
moins que la notification ne soit régularisée dans le délai prescrit.

Regle 18.2)

52. Aucune observation n’a été faite sur cette disposition telle que proposée dans le
document MM/WG/2/3.

Regle 20

53. Le Secrétariat, apres avoir rappelé que laregle 20.1) permet que les informations
relatives alarestriction du droit de disposition du titulaire soient envoyées soit par la partie
contractante du titulaire soit par le titulaire lui-méme, a proposé que le retrait de cette
restriction, prévue al’ainéa2), puisse aussi étre requis par le titulaire ayant demandé
I"inscription de la restriction en question. 1l a été convenu de modifier laregle 20.2) en
conséguence.

54. Lereprésentant del’INTA a propose de prévoir expressement alarégle 20.1) la
possibilité d’ une restriction partielle du droit de disposition du titulaire (¢’ est-a-dire al’ égard
d’ une partie seulement des parties contractantes désignées).
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55. En réponse aux observations des dé égations des Etats-Unis d’ Amérique et de

I’ Autriche ainsi que du représentant de I’ AIPPI, le Secrétariat a expliqué qu’en vertu de la
version proposée de larégle 20, de méme qu’ en vertu de la version actuelle de cette
disposition, un tiers est habilité & demander I’ inscription d’ une restriction, ou son retrait, mais
ala condition seulement que la requéte correspondante soit présentée au Bureau international
par |’intermédiaire d’ un Office (étant donné que le tiers en question N’ est pas connu du
Bureau international).

56. Lareprésentante del’ AIM aestimeé que les tiers ne devraient pas étre habilités a
demander I’ inscription d’ une restriction du droit de disposition du titulaire.

57. Ladéégation delaHongrie afait état d' une préoccupation générale tenant au fait

gu’ aucun document justificatif n’est exigé pour I’inscription d’ une restriction du droit de
disposition du titulaire, et S est demandée dans quelle mesure la remise de ces documents était
nécessaire. L’ absence de contréle pourrait S avérer problématique, en particulier dans le cas
d une requéte faite par un tiers.

58. Le Secrétariat arépondu qu’ une requéte en inscription d'une restriction faite par un tiers
serait nécessairement présentée par I'intermédiaire d’ un Office et qu'il appartiendrait a ce
dernier d’'en vérifier lalégitimité. Le Bureau international n’a pas compétence pour procéder
aun tel examen.

59. Ladéégation de la Finlande a proposé de compléter I’ alinéa 3) afin de prévoir que les
informations relatives a une restriction soient aussi transmises aux parties contractantes
désignées intéressees.

60. Compte tenu des observations du groupe de travail, la présidente a proposé d’ gjouter a
lafin deI’ainéa 1)a) les mots “et, le cas échéant, indiquer les parties contractantes
concernées’ et, alafin del’ainéa 3), de remplacer le mot “titulaire” par les termes “les
parties contractantes concernées intéressées et, lorsque I’ inscription a été demandée par un
Office, cet Office”.

61. Le Secrétariat aenfin fait observer que I’inscription d’une restriction du droit de
disposition du titulaire est pour I’instant exonérée du paiement de toute taxe compte tenu en
particulier du nombre restreint de requétes en inscription regues actuellement. Le paiement
d’ une taxe pourrait cependant étre prévu al’ avenir si la nouvelle disposition se traduisait par
un accroissement significatif du nombre de requétes en inscription présentées au Bureau
international.

Regle 20bis

62. Ladéégation dela Fédération de Russie a demandé quel est le fondement juridique
pour prévoir, dans le reglement d’ exécution, I’ inscription de licences. Le Secrétariat S est
référé a |’ article 9bis.v) du Protocole, qui prévoit I’ inscription de “toute autre donnée
pertinente, identifiée dans le réglement d’ exécution, concernant les droits sur une marque qui
fait I’objet d’ un enregistrement international”.
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63. Ladéégation du Japon, faisant observer qu’ une modification de la |égidlation japonaise
serait nécessaire afin de reconnaitre les effets de I’ inscription des licences au registre
international, a déclaré qu’ elle considérait la régle 20bis.6) comme essentielle.

Regle 20bis.1)

64. Apresqueladéégation del’ Allemagne ait déclaré que I’ Office allemand des brevets et
des marques ne souhaite pas étre tenu de présenter des demandes d’ inscription de licence au
Bureau international, il a é&é convenu d’ gjouter les termes “si cet Office admet une telle
présentation” dans larégle 20bis.1)a).

65. Enréponse a une question posée par la délégation de la République de Corée, le
Secrétariat aindiqué qu’il ne sera pas possible pour un preneur de licence de présenter une
demande d’ inscription de sous-licence directement au Bureau international. Le Secrétariat a
auss appelé | attention sur le fait que la question des sous-licences a été volontairement
exclue de la Recommandation commune concernant les licences de marques adoptée par

I’ Assemblée générale de I’ OMPI et I’ Assemblée de I’ Union de Paris en septembre 2000, et a
suggéré que cette question ne soit pas non plus traitée dans la regle 20bis.

66. A lasuite d une proposition de la déégation du Japon, il a été convenu que le point v)
de laregle 20bis.1)b) inclurait une indication des classes de la classification internationale des
produits et services.

67. Encequi concerne le point vi) delaregle 20bis.1)b) telle que proposée, il a été
convenu, ala suite d’ une proposition de la délégation de la République de Corée, que les
notes relatives aux propositions qui seront soumises al’ Assemblée de I’ Union de Madrid
indiqueront clairement que, lorsgu’il n’est pas précisé qu’ une licence est exclusive ou unique,
il pourra étre considéré que la licence est nonexclusive.

68. Ladéégation de la Suisse, appuyée par la délégation de la Hongrie et le représentant de
I AIPPI, a suggéré que les points vi) et vii) du sous-alinéa b) soient transférés dans le
sous-alinéac), de sorte que les indications mentionnées dans ces points soient facultatives.
Bien que les délégations de |’ Espagne, du Portugal, de I’ Italie et de la République de Corée
aient été initialement d avis que les points precités devaient étre considérés comme des
indications obligatoires, un consensus a été atteint pour transférer les points vi) et vii) du
sous-alinéab) dans le sous-alinéac).

69. A lasuite d’ une proposition de la délégation de I’ Italie et du représentant de la FICP!, il
a été convenu d' gouter dans larégle 20bis.1)c) un nouveau point prévoyant I’ indication du
nom et de I’ adresse du mandataire du preneur de licence.

Régle 20bis.2) et 3)

70. Ladéégation du Japon a proposeé gque les “ conditions requises’” dont il est question aux
alinéas 2) et 3) soient expressément indiquées dans ces dispositions. |l en a été décidé ainsi.
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Régle 20bis.4)

71. Aucune observation n'a été faite au sujet de cette disposition telle que proposée dans le
document MM/WG/2/3.

Regle 20his.5)

72. Le Secrétariat a appelé |’ attention du groupe de travail sur le fait que I’ objet de cette
disposition est de permettre a un Office de déclarer que I'inscription d’'une licence (et non pas
lalicence ellee-méme) est sans effet, et que le texte serait modifié en conséquence.

73. Suite a une proposition de la délégation de I’ Espagne, appuyée par les délégations des
Etats-Unis d Amérique et de I’ Italie, il a été convenu de prévoir un délai pour que I’ Office
d’ une partie contractante désignée déclare que I’ inscription d une licence est sans effet dans
ladite partie contractante. Sur une suggestion du représentant de I’ AIPPI appuyée par les
délégations de la Suede et de I’ Espagne, il a été convenu de prévoir un délai de 18 mois.

74. Enréponse a une question de la délégation de la Hongrie concernant la

regle 20bis5)b)i), qui afait observer qu’en vertu de la légidation hongroise une licence ne
peut pas étre inscrite si elle est susceptible d entrainer un risque de confusion pour les
consommateurs, le Secrétariat a indiqué que les motifs pour lesquels I’ inscription d une
licence peut étre déclarée sans effet dans une partie contractante sont laissés al’ entiere
discrétion de la légidation de ladite partie contractante.

75. Lareprésentante de I’ AIM afait observer qu’' un refus de reconnaitre les effets d’ une
licence pour des motifs purement formels ne doit pas étre définitif. Le représentant de

I’ AIPPlI ademandé qu'il soit précisé, dans les notes accompagnant la proposition, que ce type
de refus fondé sur des motifs de forme devrait toujours étre susceptible de réexamen.

Regle 20bis.6)

76. Ladéégation de la Chine afait observer que cet ainéa exclut la possibilité pour une
partie contractante de faire la déclaration visée dans ledit alinéa apres la date a laquelle cette
regle entre en vigueur ou aprés la date a laguelle ladite partie contractante devient liée par

I’ Arrangement ou le Protocole. Le représentant de I’ AIPPI, notant que, ainsi qu'il ressort du
paragraphe 43 du document MM/WG/2/4, |a régle 20bis.6) proposée a éé congue comme une
disposition empéchant un retour en arriere, a appelé |’ attention sur le fait qu’ une partie
contractante dont lalégidation prévoit I’ inscription des licences peut, a la suite d’ une
modification |égidative, cesser de prévoir ces inscriptions et peut donc souhaiter faire une
déclaration visée dans cet alinéa a une date ultérieure.

77. Compte tenu des observations qui précedent, et pour indiquer clairement que les parties
contractantes dont la |égislation ne prévoit pas |’ inscription de licences peuvent déclarer que
I"inscription de licences au registre international est sans effet sur leur territoire, il a été
convenu que le libellé de I’ dlinéa 6) sera remanié (comme cela est reflété dans I’ annexe 1) afin
d englober toutes les situations. Le groupe de travail a également convenu que I’ objet et la
portée de I’ alinéa 6) seront précisés dans les notes relatives ala regle 20bis figurant dans le
document qui sera soumis al’ Assemblée de I’ Union de Madrid.
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78. Lereprésentant delaCCl et delaFICPI et le représentant de I'INTA et delaLES ont
exprimé leur soutien a la regle 20bis étant donné qu’ elle simplifiera grandement les
procédures d’ inscription de licences avec effet dans plusieurs pays. Lareprésentante de
I’AIM ademandé qu'il soit précisé, dans les notes accompagnant ces propositions, que la
regle 20bis a uniquement pour objet de permettre aux titulaires ou aux preneurs de licence
d’inscrire des licences S'ils le souhaitent, mais que cette disposition n’imposait nullement

I’ obligation de le faire.

Regle 24

79. Le Secrétariat a attiré I’ attention sur le fait que le libellé de larégle 24.1)a) serait aligné
sur celui desregles 1.xxvihis) et 25.2)a)iv), et que la formulation de la derniére phrase de
I’alinéa 5)c) serait revue.

Régle 25.1)c)
80. Legroupe de travail a approuve cette disposition telle qu’ elle est proposée dans le

document MM/WG/2/3.

Reégle 27.4) et 5)

Régle 27.4)

81. Legroupe de travail a convenu de prévoir un délai de 18 mois pour qu’ un Office déclare
gu’ un changement de titulaire est sans effet.

Régle 27.5)

82. A lasuite d’une suggestion faite par la délégation du Japon, il a été convenu d’ gjouter, a
lafin de I'alinéa 5)a), une nouvelle phrase expliquant les effets d’ une déclaration faite en
vertu de cette disposition.

83. Legroupe de travail a convenu de prévoir un délai de 18 mois pour que I’ Office d’une
partie contractante désignée déclare qu’ une limitation est sans effet.

Regle 28

84. Encequi concerne le délai prévu alaréegle 28.4) pour demander une rectification, les
délégations de I’ Allemagne, de I’ Espagne, de la France, de la Gréce, de la Hongrie et du
Portugal se sont dites favorables a un délai de neuf mois ou ont déclaré pouvoir accepter un
tel délai, tandis que les délégations de I’ Austraie, du Danemark, du Japon, de la République
de Corée, du Royaume-Uni et le représentant de I’ AIPPI se sont déclarés favorables a un délai
de six mois, et ladélégation de I’ Italie aun délai de 12 mois.
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85. Compte tenu de toutes les vues exprimées, le groupe de travail a convenu de retenir un
délai de neuf mois, éant entendu que le Bureau international gardera cette question a

I’ examen afin de pouvoir proposer ultérieurement de ramener ledit délai a six mois i

I’ expérience montre que ce délai est suffisant.

Régle 32.1) et 2)

86. Cette disposition a été révisée pour tenir compte des é éments supplémentaires a publier
et des changements dans la numérotation des dispositions.

Régle 34

87. Ladéégation del’ Australie aremercié le Secrétariat pour sa proposition d ainéa 3).
Cette disposition permettra a |’ Australie de fixer pour les taxes individuelles des montants
garantissant |’ égalité de traitement entre les déposants qui désignent I’ Australie dans le cadre
du systéme international et les déposants d’ enregistrements nationaux. L’Austraie a
I’intention de mettre en ceuvre cette proposition afin d’ encourager |’ utilisation du Protocole de
Madrid.

88. Enréponse aune question de la délégation de I’ Irlande, qui aindiqué que le processus
de ratification du Protocole par son pays était sur le point d’ aboutir, le Secrétariat a dit qu’une
notification faite en vertu de larégle 34.3)a) prendrait effet immediatement, a moins qu’ une
date postérieure ne soit specifiée dans la notification ou, s la notification était faite avant la
date d entrée en vigueur du Protocole al’ égard de la partie contractante concernée, a cette
date.

89. Suite & une suggestion de la délégation des Etats-Unis d’ Amérique, il a été convenu de
transférer dans les instructions administratives I’ alinéa 4) de larégle 34, concernant le mode
de paiement des émoluments et taxes, afin qu’il soit possible de prendre en considération des
méthodes de paiement plus modernes le moment venu.

Régle 38

90. Cette disposition a été approuvée par le groupe de travail telle qu’ elle est proposée dans
le document MM/WG/2/3.

Baréme des émoluments et taxes (point 7)

91. Cepoint a été approuveé par le groupe de travail sous la forme proposée dans le
document MM/WG/2/3.
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Géngrdités

92. Il aégaement éé convenu de remplacer, tout au long de la version anglaise du
reglement d’ exécution, les termes “recorda” et “recordals’ par les termes “recording” et
“recordings’.

[1l. PROJET D’'INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES POUR L’APPLICATION DE
L’ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L’ENREGISTREMENT
INTERNATIONAL DES MARQUES ET DU PROTOCOLE Y RELATIF

93. Lesdispositions proposées dans les documents MM/WG/2/5 et MM/WG/2/5 Add. telles
qu’ approuvées par le groupe de travail figurent dans I’annexell1l.

IV. SUITE DESTRAVAUX : ENTREE EN VIGUEUR

94. Le Secrétariat aindiqué que les propositions approuvées par le groupe de travail seront
soumises pour adoption al’ Assemblée de I’ Union de Madrid en septembre 2001. Le
document soumis a I’ Assembl ée proposera de fixer I’ entrée en vigueur des modifications du
réglement d’ exécution commun au 1% avril 2002, afin que le Bureau international, les Offices
et les utilisateurs aient le temps de se préparer a ces changements.

95. A titre d’ exception, toutefois, le document soumis a I’ Assembl ée proposera que les
maodifications apportées a laregle 34 concernant les montants et |e paiement des émoluments
et taxes, et notamment I’insertion de I’ alinéa 3) concernant les taxes individuelles payables en
deux parties, ains que les modifications de larégle 7, entrent en vigueur immediatement
apres leur adoption par I’ Assemblée de I’ Union de Madrid.

96. LeGroupe detravail a adoptéa

Iunanimité le présent rapport le
15 juin 2001.

[Les annexes suivent]
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LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

. MEMBRESMEMBERS

(dans |’ ordre alphabétique des noms francais des Etats/
in the aphabetical order of the names in French of the States)

ALLEMAGNE/GERMANY

Helga KOBER-DEHM (Mrs.), Trademark Examiner, German Patent and Trademark Office,
Munich

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Barbara BENNETT (Mrs.), Deputy Registrar of Trademarks, IP Australia, Woden ACT
<barbara.bennett@ipaustralia.gov.au>

AUTRICHE/AUSTRIA

Richard FLAMMER, Head, Sub Department lia, Austrian Patent Office, Federal Ministry for
Transport, Innovation and Technology, Vienna
<richard.flammer@patent.omwa.gv.at>

Anton ZIMMERMANN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

BULGARIE/BULGARIA

Stanenka MINTOVA (Mme), examinateur en marques, Office des brevets de la République
de Bulgarie, Sofia
<smintova@bpo.bg>

Magdalena RADULOVA (Mlle), examinateur en marques, Office des brevets de la

République de Bulgarie, Sofia
<mradul ova@bpo.bg>

CHINE/CHINA

DUAN Chuane (Mrs.), Trademark Examiner, Trademark Office, State Administration for
Industry and Commerce (SAIC), Beijing
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CROATIE/CROATIA

Tibor IVANOVIC, Head, International Trademark Department, State Intellectual Property
Office, Zagreb

Jasna KLJAJIC (Ms.), Adviser, Senior Trademark Examiner, State Intellectual Property

Office, Zagreb
<jasna_kljajic@yahoo.com>

DANEMARK/DENMARK

Ellen BREDDAM (Mrs.), Principal Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office,
Taastrup
<ebr@dkpto.dk>

Dorthe VESTERGAARD PEDERSEN (Miss), Head of Section, Danish Patent and

Trademark Office, Taastrup
<dvp@dkpto.dk>

ESPAGNE/SPAIN

Maria Teresa YESTE (Sra.), Consegjera Técnica, Departamento de Signos Distintivos, Oficina
Espariola de Patentes y Marcas, Madrid
<teresa.yeste@oepm.es>

Carmen REQUENA LAVINA (Sra.), Jefe, Area Marcas Internacionales, Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas, Madrid

Ana PAREDES (Sra.), Consgjero, Mision Permanente, Ginebra

ESTONIE/ESTONIA

Ingrid MATSINA (Miss), Deputy Head, Trademark Department, The Estonian Patent Office,
Talinn

<ingrid.matsi na@epa.ee>

Karol RUMMI (Mrs.), Head, International Trademark Group, The Estonian Patent Office,
Talinn
<Karol.rummi @epa.ee>



MM/WG/2/6
Annexe I/Annex |, page 3

EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE/THE FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA

Simco SIMJANOV SKI, Head of Department, Industrial Property Protection Office of the
Republic of Macedonia, Skopje
<simcos@ippo.gov.mk>

Natasa ZDRAVKOV SKA (Mrs.), Advisor, Industrial Property Protection Office of the

Republic of Macedonia, Skopje
<natasaz@ippo.gov.mk>

FEDERATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Robert VOSKANIAN, Expert, Federal Institute of Industrial Property (ROSPATENT),
M oscow

Gennadi VOSTRIKQV, Head, Trademark Department, Federal Institute of Industrial Property
(ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND

KristinaNYMAN (Mrs.), Head of Section, National Board of Patents and Registration,
Helsinki
<kristiina.nyman@prh.fi>

Paivi RAATIKAINEN (Miss), Head of Section, National Board of Patents and Registration,
Helsinki
<paivi.raatikainen@prh.fi>

FRANCE

Claude VERCHER, chef du Département des titres, Institut national de la propriété
industrielle (INP1), Lille
<vercher.c@inpi.fr>

Anne-Raphaéle BENS (Mlle), responsable du Service des marques internationales, Institut
national de la propriété industrielle (INP1), Lille
<bens.a@inpi.fr>

Sophie FAURE (Mlle), responsable du Bureau des inscriptions aux registres nationaux,
Institut national de la propriété industrielle (INPI), Lille
<faure.s@inpi.fr>
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GRECE/GREECE

Adamantia NIKOLAKOPOULOU (Mme), chef de Section, Direction de la propriété
industrielle et commerciae, Secrétariat général du commerce, Ministére du développement,
Athenes

HONGRIE/HUNGARY

Endre MILLISITS, Head, International Trademark Section, Hungarian Patent Office,
Budapest
<millisits@hpo.hu>

Krisztina KOVACS (Ms.), Legal Officer, Hungarian Patent Office, Budapest
<kovacs@hpo.hu>

ITALIENTALY

Pasquale IANNANTUONO, conselller juridique, Direction générale de la coopération
économique, Ministére des affaires étrangeres, Rome
<pasqual e.iannantuono@libero.it>

Maria Ludovica AGRO’ (Mme), chef de la Division des enregistrements internationaux et
marques communautaires, Office italien des brevets et des marques, Ministére de I’industrie,
du commerce et de I’ artisanat, Rome

<agro@minindustria.it>

JAPON/JAPAN

Seiji YAMADA, Director, Trademark Planning Office, Japan Patent Office, Tokyo
<yamada-seiji @] po.go.jp>

Takanori TANAKA, Trademark Examiner, Japan Patent Office, Tokyo
<tanaka-takanori @jpo.go.jp>

Takashi YAMASHITA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA

Baiba GRAUBE (Mme), chef de la Section des margues internationales, Office des brevets de
Lettonie, Riga
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LITUANIE/LITHUANIA

Juraté KAMINSKIENE (Mrs.), Chief Specialist, Trademarks and Industrial Designs
Department, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius
<j.kaminskiene@vpb.It>

NORVEGE/NORWAY

Debbie RONNING (Mrs.), Head, Legal Department, Norwegian Patent Office, Oslo
<dro@patentstyret.no>

Oluf Grytting WIE, Senior Executive Officer, Norwegian Patent Office, Oslo

<ogw @patentstyret.no>

PORTUGAL

Paulo SERRAO, chef du Département des marques internationales, Institut national de la

propriété industrielle (INPI), Lisbonne
<jpserrao@inpi.min-economia.pt>

REPUBL IQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE/DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA

HWANG Myong Hui (Mme), chef de la Division de I’ examen des marques et des dessins et
modéles industriels, Bureau de la métrologie et du contréle de la qualité, Pyongyang

KONG Sok Sun (Mme), fonctionnaire du Départment des marques et des dessins et modeles
industriels, Bureau de la métrologie et du contréle de la qualité, Pyongyang

ROUMANIE/ROMANIA

Constanta MORARU (Mrs.), Head, Legal and International Cooperation Service, State Office
for Inventions and Trademarks, Bucarest
<liviu.bulgar@osim.ro>

Alice Mihaela POSTAVARU (Miss), Head, Legal Bureau, State Office for Inventions and

Trademarks, Bucarest
<liviu.bulgar@osim.ro>

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

David C. MORGAN, Head, Trade Mark Examination, The Patent Office, Newport
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SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Lubomir DIBDIAK, Industrial Property Office of the Slovak Republic, Banska Bystrica
<ldibdiak@indprop.gov.sk>

SLOVENIE/SLOVENIA

Mateja SPENDAL (Mrs.), Adviser, International Department, Slovenian Intellectual Property
Office, Ljubljana
<m.spendal @sipo.mzt.si>

SUEDE/SWEDEN

Lena GORANSSON NORRSIO (Mrs.), Legal Officer, Swedish Patent and Registration
Office, Stockholm
<lena.norrgo@prv.se>

Anne GUSTAVSSON (Miss), Legal Officer, Swedish Patent and Registration Office,

Stockholm
<anne.gustavsson@prv.se>

SUISSE/SWITZERLAND

AnjaHERREN (Mme), chef du Service juridique des marques, chef adjoint de la Division des
marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<anja.herren@ipi.ch>

ClaudiaMARADAN (Mme), juriste, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<cmaradan@ipi.ch>

Mathias LOERTSCHER, chef de la Section administration 2, Division des marques, Institut

fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<mathias.|oertscher @i pi.ch>

TURQUIE/TURKEY

Asu YILDIZ (Mrs.), Trademark Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara

Yuksel YUCEKAL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.turkey-wto@ties.itu.int>
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UKRAINE

Inna SHATOVA (Mrs.), Head, Patent Law Objects Division, Ukrainian Institute of Industrial
Property, Kyiv

Margaryta OZEL (Mrs.), Senior Expert, Ukrainian Ingtitute of Industrial Property, Kyiv

Il. ETATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES

CANADA
Lisa POWER (Mrs.), Assistant Director, Trademarks, Canadian Intellectual Property Office

(CIPO), Hull, Quebec
<power.lisa@ic.gc.ca>

ETATSUNIS D' AMERIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Lynne BERESFORD (Ms.), Deputy Commissioner for Trademarks Examination Policy,
United States Patent & Trademark Office, Washington D.C.
<lynne.beresford@uspto.gov>

Sharon MARSH (Ms.), Administrator for Trademark Policy and Procedure, United States

Patent & Trademark Office, Washington D.C.
<sharon.marsh@uspto.gov>

INDONESIE/INDONESIA

Ilwan WIRANATA-ATMAJA, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Dewi M. KUSUMAASTUTI (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Umar HADI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Hassan SOLEIMANI, Legal Expert, Ministry of Foreign Affairs, Tehran
<hsol ei mani @hotmail.com>

Ali HEYRANI NOBARI, Counsdllor, Permanent Mission, Geneva
<a_nobari @hotmail.com>
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IRLANDE/IRELAND

Colm TREANOR, Assistant Principal, Intellectual Property Unit, Department of Enterprise,
Trade and Employment, Dublin
<colm_treanor@entemp.ie>

REPUBLIQUE DE COREE/REPUBLIC OF KOREA

AHN Jae-Hyun, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
<iprkorea@orgio.net>

MOK Sungho, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office, Tagon City
<mworld@hanmail .net>

[1l. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALEY
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

BUREAU BENELUX DES MARQUES (BBM)/BENELUX TRADEMARK OFFICE
(BBM)

Christel HEREMANS (Mme), chef du Secteur enregistrement et information, La Haye

Francoise DUFRASNE-BERNARD (Mme), examinateur principal, La Haye

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (CCE)/COMMISSION OF THE
EUROPEAN COMMUNITIES (CEC)

Carina Rehl SUBERG (Mrs.), Lawyer, Legal Department, Office for Harmonization in the
Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante
<carina.soberg@oami.eu.int>
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V. ORGANISATIONS INTERNATIONALES
NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association des industries de marque (AlM)/European Brands Association (AlM):
DawnM. FRANKLIN (Miss) (Representative, Jordans, Buckinghamshire)

Association internationale pour la protection de |a propriété intellectuelle
(AlPPI)/International Association for the Protection of Intellectual Property (AlPPI):
Gerd F. KUNZE (President, Chexbres)

<kunze@bluewin.ch>

Chambre de commerce internationale (CCl)/International Chamber of Commerce (ICC):
Anténio L. DE SAMPAIO (conseiller en propriété intellectuelle, Cabinet J.E. Dias Costa,
LDA., Lisbonne)

<diascosta@jediascosta.pt>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPl)/International
Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI): Anténio L. DE SAMPAIO (conseiller
en propriété intellectuelle, Cabinet J.E. Dias Costa, LDA., Lisbonne)
<diascosta@jediascosta.pt>

International Trademark Association (INTA): Pierre H. HUG (délégué, Hug Interlizenz AG,
Zurich)
<pierre.hug@hug-interlizenz.com>

Licensing Executives Society (International) (LES): Pierre HUG (Past President, Delegate,
Hug Interlizenz AG, Zurich)
<pierre.hug@hug-interlizenz.com>

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Debbie RANNING (Mme/Mrs.) (Norvege/Norway)

Vice-présidents/Vice-Chairs: DUAN Chuane (Mme/Mrs.) (Chine/China)
Tibor IVANQVIC (Croatie/Croatia)

Secrétaire/Secretary: Malcolm TODD (OMPI/WIPO)
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VI. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI)/
INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francois CURCHOD, vice-directeur général/Deputy Director Genera

Département des enregistrements internationaux/I nternational Registrations Department:
Bruno MACHADO (directeur/Director); Salvatore DI PALMA (directeur adjoint et chef de
la Section de I’ administration/Deputy Director and Head, Administration Section);

Malcolm TODD (directeur adjoint et chef de la Section juridique/Deputy Director and Head,
Legal Section); Louise Marié VAN GREUNEN (Ms.) (conseillére juridique principale/Senior
Legal Counsdllor); Denis COHEN (juriste principal, Section juridique/Senior Legal Officer,
Legal Section); Marie-Paule RIZO (Mme) (juriste, Section juridique/Legal Officer, Legal
Section); Junying TAO (Mme) (administratrice al’information, Section juridique/
Information Officer, Lega Section); Hiroshi OKUTOMI (juriste adjoint, Section
juridique/Assistant Legal Officer, Legal Section)

[L’annexe I suit]
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ANNEXE I

Reglement d’ exécution commun a l’ Arrangement de Madrid
concernant |’ enregistrement international des marques et
au Protocole relatif a cet Arrangement

Régles modifiées telles qu’ approuvées par e groupe de travail

Regle 1
Expressions abrégées

Au sens du présent reglement d’ exécution,

i) “Arrangement” sSentend de [I'Arrangement de Madrid concernant
I’ enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé a Stockholm le I4 juillet 1967
et modifié le 28 septembre 1979;

xviibis) “partie contractante dont la désignation releve de |’ Arrangement” s entend
d une partie contractante désignée en vertu de I’ Arrangement ou, lorsqu’ un changement de
titulaire a éé inscrit et que la partie contractante du titulaire est liée par I’ Arrangement, d’ une
partie contractante désignée qui et aussi-liée par I’ Arrangement;

En outre, il a éé convenu que, dans la version anglaise du réglement d’ exécution commun, le
terme “recorda” ou “recordals’ serait remplacé par le terme “recording” ou “recordings’ dans

les dispositions suivantes :

regle 3.4) (titre), regle 3.4)b) (deux fois), regle 3.6) (titre), régle 3.6)a) (deux fois),

regle 3.6)c)ii), regle 3.6)e), regle 6.2)b)iii), regle 6.3) (titre), régle 6.3)a), régle 6.3)b) (deux
fois), regle 6.3)c), regle 6.4)a) (deux fois), régle 21.2) (titre), regle 22.2) (titre), regle 24.3)c)ii),
regle 24.7) (titre), regle 25.2)b), régle 25.2)c) (deux fois), régle 25.4), regle 26 (titre) (deux
fois), régle 26.1) (deux fois), regle 26.2) (deux fois), régle 31 (titre), régle 31.1) (titre),

regle 36 (deux fois), régle 39.3), regle 40.2)iii) et regle 40.3)d).
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xix) “notification de refus provisoire’ s entend d'une déclaration de I’ Office d'une
partie contractante désignée, faite conformément al’ article 5.1) de I’ Arrangement ou I article 5.1)
du Protocole;

xixbis) “invalidation” s entend d’ une décision de I’ autorité compétente (administrative
ou judiciaire) d'une partie contractante désignée révoquant ou annulant les effets, sur le territoire
de cette partie contractante, d’ un enregistrement international pour tout ou partie des produits ou
services couverts par la désignation de ladite partie contractante;

xxvibis) “partie contractante du titulaire” s entend
—  delapartie contractante dont I’ Office est I’ Office d' origine, ou

—  lorsgqu’ un changement detitulaire a &€ inscrit, de la partie contractante, ou
de I’ une des parties contractantes, al’ égard de laquelle ou desquelles le
titulaire remplit les conditions prévuesrequises-confermement aux
articles 1.2) et 2 de!’ Arrangement ou al’ article 2 du Protocole; pour érele
titulaire d un enregistrement international;

Xxxi) “instructions administratives’ s entend des ingtructions administratives visées a
laregle 41.

Regle 2
Communications avec le Bureau international

L es communi cations adressées au Bureau internationa doivent étre effectuées selon les
modalités spécifiées dans les ingtructions administratives.

Régle 3
Représentation devant |e Bureau international

2) [Congtitutiondu mandataire] a) Lacongtitution d’ un mandataire peut étre faite dans
Ia demande mternaIl ona e ou dans une deﬂ gnatlon postérieure ou une demandevisée ala
, : nde e v [ intermediaire d un Office. |

b) Lacongtitution d’un mandataire peut auss étre faite dans une communication
distincte qui peut se rapporter & une ou plusieurs demandes international es spécifiées ou aun ou
plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du méme déposant ou titulaire. Cette
communication doit étre présentée au Bureau internationa
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i) par le déposant, letitulaire ou le mandataire congtitué,
i) par I'Office de la partie contractante du titulaire.

La communication doit étre signée par le déposant ou le titulaire, ou par I’ Office par
I’intermédiaire duquel elle a été présentée.

Régle 7
Notification de certaines exigences particulieres

1) [Supprimé]

2) [Intention d'utiliser lamarque] Lorsgu’ une partie contractante exige, en tant que
partie contractante désignée en vertu du Protocole, une déclaration d'intention d’ utiliser la
marque, elle notifie cette exigence au Directeur généra. Lorsque cette partie contractante exige
gue la déclaration soit signée par le déposant lui-méme et soit faite sur un formulaire officiel
digtinct annexé ala demande internationale, la naotification doit mentionner une telle exigence et
préciser lelibellé exact de la déclaration exigée. Lorsgue, de surcrait, la partie contractante exige
gue la déclaration soit rédigée en francais méme s la demande internationale est en anglais, ou en
anglais méme s lademande internationde est en francais, la notification doit préciser lalangue
requise.

3) [Notification] a) Toute notification viste al’dinéa 2) peut ére faite par la partie
contractante lors du dépdt de son instrument de ratification, d' acceptation ou d’ approbation du
Protocole ou de son instrument d’ adhésion au Protocole, auquel cas elle prend effet ala date
d entrée en vigueur du Protocole a1’ égard de la partie contractante dont elle émane. Cette
notification peut égaement étre faite ultérieurement, auquel cas elle prend effet trois mois apres sa
réception par le Directeur générd, ou atoute date ultérieure qui y est indiquée, al’ égard des
enregistrements internationaux dont la date est la méme que celle alaguelle la notification prend
effet ou est postérieure a cette date.

b) Toute notlflcatlon faite en vertu deI allnea 1), td qu |I etat en V|gueur avant le
4 octobre 2001", ou sera+e - )
I’ainéa 2) peut ére retirée atout moment L avis de retralt doit etre communlque au Directeur
générd. Leretrait prend effet aladate alaguele le Directeur généra recoit I’ avis de retrait, ou a
toute date ultérieure indiquée dans cet avis.

Letextedel’dinéal) delarégle 7 &ait le suivant :

“Lorsgu’ une partie contractante exige que, si son Office est I’ Office d origine et 5 le titulaire
a son adresse sur le territoire de cette partie contractante, les désignations postérieures a

I’ enregistrement international soient présentées au Bureau international par cet Office, dle
notifie cette exigence au Directeur général”.
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Régle 9
Conditions relatives
a la demande internationale

4) [Contenu de la demandeinternationale] a) Lademande internationale doit contenir
ou indiquer

i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives,
i) I"adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions administratives,

iii) le nom et |'adresse du mandataire, S'il y en aun, indiqués conformément aux
instructions administratives,

iv) lorsgue le déposant souhaite, en vertu de la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle, bénéficier de la priorité d un dépdt antérieur, une
déclaration revendiquant la priorité de ce dépbt antérieur, assortie de I’ indication du nom de
I’ Office auprés duquel ce dépbt a éé effectué ains que de la date &, S'il est disponible, du numéro
de ce dépdt et, lorsque le dépdt antérieur ne couvre pas I’ ensemble des produits et services
énumérés dans la demande internationale, de I’ indication des produits et services couverts par le
dépdt antérieur,

V) une reproduction de lamarque qui doit S insérer dans le cadre prévu a cet effet
dans le formulaire officiel; cette reproduction doit étre nette et elle doit &re en noir et blanc ou en
couleur selon que la reproduction dans la demande de base ou |’ enregistrement de base est en noir
et blanc ou en couleur,

vi) lorsque le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque
en caractéres standard, une déclaration a cet effet,

vii) lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base ou |’ enregistrement
de base, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur atitre d’ dément digtinctif dela
margue et que la marque contenue dans la demande de base ou I’ enregistrement de base est en
couleur, une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots,
de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée et, lorsgue la reproduction fournie en
gpplication du point v) est en noair et blanc, une reproduction de la marque en couleur,

viibis) lorsque lamarque qui fait I’ objet de la demande de base ou de I’ enregistrement
de base consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, une indication
de cefait,

viii) lorsque la demande de base ou I’ enregistrement de base concerne une marque
tridimensionnelle, I’ indication “marque tridimensionnell€”,

iX) lorsgue la demande de base ou I’ enregistrement de base concerne une marque
sonore, I’indication “marque sonore’,
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X) lorsgue lademande de base ou I” enregistrement de base concerne une marque
collective ou une marque de certification ou une marque de garantie, une indication de ce fait,

xi) lorsque la demande de base ou I’ enregistrement de base contient une description
de lamarque exprimeée par des mots et que le déposant souhaite inclure la description ou que
I’ Office d’ origine exige I’inclusion de la description, cette méme description; lorsque ladite
description est dans une langue autre que la langue de la demande internationale, la description
doit étre donnée dans la langue de la demande internationale,

xii) lorsgue la marque se compose, en tout ou en partie, de caractéres autres que
latins ou de chiffres autres qu’ arabes ou romains, une trandittération de ces caracteres en
caracteres latins ou de ces chiffres en chiffres arabes; latrandittération en caractéres latins doit
suivre la phonétique de lalangue de la demande internationale,

xiii) les noms des produits et services pour lesquels |’ enregistrement international de
lamarque et demandé, groupés selon les classes appropriées de la classification internationae
des produits et des services, chague groupe éant précédé du numéro de la classe et présenté dans
I’ ordre des classes de cette classification; les produits et services doivent étre indiqués en termes
précis, de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste aphabétique de ladite
classfication; lademande internationale peut contenir une limitation de la liste des produits et
sarvices al’égard de I’ une ou de plusieurs ou de I’ ensemble des parties contractantes désignées,
lalimitation peut étre différente pour chaque partie contractante,

Xiv) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des
ingtructions al’ effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert
auprés du Bureau international, et I”identité de |’ auteur du paiement ou des ingtructions, et

XV) les parties contractantes désignees.
b) Lademande internationale peut égaement contenir,

) lorsque le déposant est une personne physique, une indication de I’ Etat dont le
déposant est ressortissant;

i) lorsque le déposant est une personne morale, des indications relatives alaforme
juridique de cette personne morale aing qu'al’ Etat, et, le cas échéant, al’ entité territoride a
I"intérieur de cet Etat, selon lalégidation duquel ou desguels ladite personne morale a été
congtituée;

i) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d’ un ou de plusieurs mots qui
peuvent étre traduits, une traduction de ce mot ou de ces mots, en frangais s la demande
internationale reléve exclusvement de I’ Arrangement ou, s la demande internationale reléve
exclusivement du Protocole ou reléve alafois de |’ Arrangement et du Protocole, en francais, en
anglais ou dans chacune de ces deux langues,

iv) lorsgue le déposant revendique la couleur atitre d’ éément didtinctif de la
margue, une indication, exprimée par des mots, pour chague couleur, des parties principaes de la
marque qui ont cette couleur;
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V) lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection al’ égard €' un de
tout @ément ren-distineti de lamarque, une indication de ce fait et de I’ dément ou des € éments
dont la protection n’est pas revendiquée.

5) [Contenu supplémentaire d’ une demande internationale] a) Une demande
internationale qui reléve exclusivement de I’ Arrangement ou alafois de I’ Arrangement et du
Protocole doit contenir le numéro et la date de I’ enregistrement de base et doit comporter une des
indications suivantes :

) I'indication que le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif
et sérieux sur le territoire de I’ Etat contractant dont I’ Office est I’ Office d’ origine, ou

ii) s ledéposant n"apas un tel établissement sur le territoire de-cet g’mEtat,
contractant_lie par I' Arrangement, I'indication qu’il aun domicile sur le territoire de et | Etat
dont I Office est I' Office d’ origine, ou

i) 9 ledéposant n'ani un tel éablissement ni un domicile sur le territoire de-cet
d’un Etat contractant |ie par I Arrangement, I"indication qu’il est ressortissant de et | Etat dont
I' Office est I' Office d’ origine.

b) Une demande internationale qui reléve exclusivement du Protocole doit contenir e
numéro et la date de la demande de base ou de |’ enregistrement de base et doit comporter une ou
plusieurs des indications suivantes :

) s lapartie contractante dont I Office est I' Office d origine est un Etat,
I’indication que le déposant est ressortissant de cet Etat;

i) s lapartie contractante dont I' Office est I Office d' origine est une organisation,
le nom de I Etat membre de cette organisation dont |e déposant est ressortissant;

iii) I'indication que le d&posant a un domicile sur le territoire de la partie
contractante dont I Office est I' Office d’ origine;

iv) I'indication que le déposant a un établissement industriel ou commercia effectif
et Srieux sur le territoire de la partie contractante dont I Office est I’ Office d' origine.

¢) Lorsgue I’ adresse du déposant indiquée conformément al’ dinéa 4)a)ii) n'est pas sur
le territoire de la partie contractante dont I’ Office est I' Office d’ origine et qu'il a &¢é indiqué
conformément au sous-alinéa a)i) ou ii) ou au sous-alinéa b)iii) ou iv) que le déposant a un
domicile ou un éablissement sur le territoire de cette partie contractante, ledit domicile ou
I adresse dudit établissement doit étre indiqué dans la demande internationale.

d) Lademande internationale doit contenir une déclaration de I’ Office d origine
certifiant

i) ladate alaguele !’ Office d' origine arecu ou, conformément alaregle 11.1), est
réputé avoir recu du déposant la requéte en présentation de la demande internationale au Bureau
international,
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i) que le déposant nommé dans la demande internationale et |e déposant nommé
dans la demande de base ou le titulaire nomme dans I’ enregistrement de base, selon le cas, sont
une seule et méme personne,

iii) que toute indication visée al’dinéa4)a)viibis) axi) et contenue dans la demande
internationale figure également dans la demande de base ou I’ enregistrement de base, selon le cas,

Iv) que lamarque faisant I'objet de la demande internationae est la méme que dans
la demande de base ou I’ enregistrement de base, selon le cas,

V) que, S lacouleur est revendiquée atitre d’' @ément distinctif de lamarque dansla
demande de base ou I’ enregistrement de base, la méme revendication figure dans la demande
internationale ou que, s la couleur est revendiquée atitre d dément digtinctif de la marque dans la
demande internationale sans |’ avoir é&é dans la demande de base ou |’ enregistrement de base, la
marque dans la demande de base ou dans I’ enregistrement de base est bien dansla couleur ou la
combinaison de couleurs revendiquée, et

vi) que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts
par laliste de produits et services figurant dans la demande de base ou |’ enregistrement de base,
son lecas.

€) Lorsque lademande internationale est fondée sur plusieurs demandes de base ou
enregistrements de base, la déclaration visée au sous-alinéa d) est réputée s appliquer atoutes ces
demandes de base ou a tous ces enregistrements de base.

f) Lorsque la demande internationae contient la désignation d’ une partie contractante
qui afait la notification prévue alaréegle 7.2), la demande international e doit également contenir
une déclaration d’ intention d utiliser lamarque sur le territoire de cette partie contractante; la
déclaration est considérée comme faisant partie de la désignation de la partie contractante qui
I’exige et dle doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante,

i) étre signée par le déposant lui-méme et ére faite sur un formulaire officiel
distinct annexé a la demande internationale, ou

ii) é&re comprise dans la demande internationale.

Régle 14
Enregistrement de la marque au registre international

1) [Enregistrement de la marque au registre international]  Lorsque le Bureau
international considere que la demande internationale remplit les conditions requises, il enregistre
la marque au registre internationa, notifie I’ enregistrement international aux Offices des parties
contractantes désignées et en informe I’ Office d’ origine, et adresse un certificat au titulaire. Le
certificat et adresse au titulaire par I'intermédiaire de I'Office d origine lorsque celui-ci le
souhaite et qu'il ainformé le Bureau international de ce fait.
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Regle 15
Date de |’ enregistrement inter national

1) [lrrégularités ayant une incidence sur la date de I’ enregistrement international]
Lorsque la demande international e recue par le Bureau international ne contient pas tous les
ééments suivants :

i) desindications qui permettent d’ éablir I’ identité du déposant et qui soient
suffisantes pour entrer en relation avec lui ou son mandataire, Sil y en aun,

ii) les parties contractantes qui sont désignees,
iil) une reproduction de la marque,

iv) I"indication des produits et services pour lesquels I’ enregistrement de la marque
est demandé,

I’ enregistrement international porte la date a laquelle le dernier des éléments faisant défaut est
parvenu au Bureau international; toutefois, si le dernier des éléments faisant défaut parvient
au Bureau internationa dans le délai de deux mois visé al’article 3.4) de |’ Arrangement et a
I’article 3.4) du Protocole, I’ enregistrement international porte la date a laguelle la demande
international e défectueuse a été recue ou, conformément alaregle 11.1), est réputée avoir éte
regue par |’ Office d’ origine.

2) [Datedel enregistrement international danslesautrescas| Danstous les autres cas,
I’ enregistrement international porte la date qui est déterminée conformément al’ article 3.4) de
I’ Arrangement et al’ article 3.4) du Protocole.

Regle 16
Délai pour natifier un refus provisoire en cas d’ opposition

1) [Informationsrelatives a d’ éventuelles oppositions] a) Lorsqu’une déclaration a été
faite par une partie contractante en vertu de I’ article 5.2)b) et c), premiére phrase, du Protocole, et
qu'il apparait qu'al’ égard d’ un enregistrement international donné désignant cette partie
contractante le délai d’ opposition expireratrop tard pour qu’ un refus provisoire fondé sur une
opposition puisse étre notifié au Bureau international dans le délai de 18 moisvise a
I'article 5.2)b), I’ Office de cette partie contractante informe le Bureau international du numéro, et
du nom du titulaire, de cet enregistrement international.

b) Lorsque, au moment de la communication des informations visées au sous-alinéa @),
les dates auxquelles le délai d’ opposition commence et prend fin sont connues, ces dates sont
indiquées dans la communication. Si, & ce moment, ces dates ne sont pas encore connues, eles
sont communiquées au Bureau international au plus tard en méme temps que toute notification
d un refus provisoire fondé sur une opposition.

c) Lorsque le sous-dinéa @) s applique et que I’ Office visé dans ce sous-alinéaa
informé le Bureau international, avant I’ expiration du délai de 18 mois vise dans le méme sous-
ainéa, quele ddai pour le dépbt des oppositions expirera dans les 30 jours précédant I’ expiration
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du délai de 18 mois et de la possibilité que des oppositions soient déposées au cours de ces
30 jours, un refus provisoire fondé sur une opposition déposee au cours de ces 30 jours peut étre
notifié au Bureau international dans un délai d’'un mois a compter de la date du dépét de

I’ opposition.

2) [Inscription et transmission desinformations] Le Bureau international inscrit au
registre internationa les informations recues selon I'dinéa 1) et les transmet au titulaire.

Reégle 17
Refus provisoire et déclaration d’ octroi de la protection

1) [Notification derefusprovisoire] @ Une notification de refus provisoire peut
comprendre une déclaration indiquant les motifs pour lesquels I’ Office qui fait la notification
considere que la protection ne peut étre accordée dans la partie contractante concernée (“refus
provisoire d’ office”) ou une déclaration selon lagquelle la protection ne peut étre accordée dans la
partie contractante concernée parce qu’ une opposition a é&é déposée ou ces deux déclarations.

b) Une natification de refus provisoire doit se rapporter aun seul enregistrement
international, étre datée et étre signée par I’ Office faisant la notification.

2) [Contenu de la natification] Une notification de refus provisoire contient ou indique
i) I'Office qui fait la notification,

ii) le numéro de I’ enregistrement international, accompagné, de préférence, d’ autres
indications permettant de confirmer I’identité de I’ enregistrement international, telles que les
éléments verbaux de lamarque ou le numéro de la demande de base ou de I’ enregistrement de
base,

i) [Supprimé]

iv) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire et fondé, accompagnés d' un
renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de lalai,

V) lorsgue les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent a une
marque qui afait I’ objet d’ une demande ou d’' un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait
I’ objet de |’ enregistrement international semble ére en conflit, la date et le numéro de dépdt, la
date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d’ enregistrement (S'ils sont disponibles), le
nom et |’ adresse du titulaire et une reproduction de cette premiere marque, ains que laliste de
tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou
I enregistrement concernant cette premiére marque, éant entendu que ladite liste peut étre rédigée
dans lalangue de ladite demande ou dudit enregistrement,

vi) soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé concernent la totalité
des produits et services, soit une indication des produits et services qui sont concernés, ou qui ne
sont pas concernés, par le refus provisoire,

vii) ledéal, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requéte en
réexamen du—+efusprovisoired’ office ou un recours se rapportant au refus provisoire d' office ou
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au refus provisoire fondé sur une opposition eentre-celui-ci e, |e cas échéant, ed pour présenter
une réponse a |’ opposition, de préférence avec une indication de la date a laguelle ledit déai
expire, aing que |’ autorité compétente pour connaitre de cette requéte en réexamen, de ce recours
ou de cette réponse, avec indication, le cas échéant, de I’ obligation de présenter larequéte en
réexamen, lerecours ou laréponse par I'intermeédiaire d' un mandataire qui a son adresse sur le
territoire de la partie contractante dont I’ Office a prononcé le refus.

3) [Conditions supplémentaires relatives a une notification de refus fondé sur une
opposition] Lorsgue le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition, ou sur une
opposition et d’' autres motifs, la notification doit non seulement remplir les conditions
requises al’ainéa2) mais auss indiquer ce fait ains que le nom et |’ adresse de I’ opposant;
toutefois, nonobstant I’ alinéa 2)v), I’ Office qui fait la notification doit, lorsque |’ opposition
est fondée sur une marque qui afait I’ objet d’ une demande ou d’ un enregistrement,
communiquer la liste des produits et services sur lesquels I’ opposition est fondée et peut, en
outre, communiquer laliste compléte des produits et services de cette demande antérieure ou
de cet enregistrement antérieur, éant entendu que lesdites listes peuvent étre rédigées dans la
langue de la demande antérieure ou de |’ enregistrement antérieur.

4) [Inscription; transmission de copies des notifications] Le Bureau international
inscrit le refus provisoire au registre international avec les données figurant dans la
notification et avec une indication de la date a laquelle la notification a été envoyée au
Bureau international ou est réputée |’ avoir été en vertu de laregle 18.1)ed) et en transmet une
copie al’Office d’ origine, s cet Office afait savoir au Bureau international qu’il souhaite
recevoir de telles copies, et en méme temps au titulaire.

5) [Confirmation ou retrait d’un refus provisoire] a) Un Office qui aenvoyé au Bureau
internationa une notification de refus provisoire doit, une fois que les procédures devant ledit
Office concernant la protection de la marque sont achevées, envoyer au Bureau internationa une
déclaration indiquant

i) soit que la protection de la marque est refusée dans la partie contractante
concernée pour tous les produits et services,

i) soit que lamarque est protégée dans la partie contractante concernée pour tous
les produits et services demandés,

i) soit latistedes |es produits et services pour lesquels la marque est protégée dans
la partie contractante concernée.

b) Lorsque, alasuite del’envoi d’ une déclaration faite conformément au
sous-adinéa a), I Office-aconnalssanced’ une nouvelle décision ayant une incidence sur la
protection de la marque, I’ Office, pour autant gu il ait connaissance de cette décision, adresse au
Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la
marque est protégée dans la partie contractante concernée.

c) LeBureau internationd inscrit au registre international toute déclaration recue en
vertu du sous-adinéa a) ou b) et en transmet une copie au titulaire.

d) L’ Office d' une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur
général le fait que, conformément alalégidation de ladite partie contractante,



MM/WG/2/6
Annexell, page 11

i) tout refus provisoire notifié au Bureau international fait I’ objet d’'un réexamen
par ledit Office, que ce réexamen ait é&é demandé par le titulaire ou non, et

i) ladécison prise al’issue dudit réexamen peut faire I’ objet d’ un nouveau
réexamen ou d’ un recours devant |’ Office.

Lorsque cette déclaration s applique et que I’ Office n’est pas en mesure de communiquer ladite
décision directement au titulaire de I’ enregistrement international concerné, I’ Office adresse au
Bureau international, nonobstant le fait que toutes les procédures devant ledit Office concernant la
protection de la marque peuvent ne pas étre achevées, la déclaration visée au sous-dinéa d)
immediatement aprés ladite décision. Toute nouvelle décision ayant une incidence sur la
protection de la marque est adressée au Bureau international conformément au sous-alinéa b).

€) L’Office d’ une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur
générd le fait que, conformément alalégidation de ladite partie contractante, un refus provisoire
d office notifié au Bureau international n’est pas susceptible de réexamen devant ledit Office.
Lorsque cette déclaration s applique, toute notification d’ un refus provisoire d’ office émise par
ledit Office est réputée inclure une déclaration conformément au sous-alinéa (a)(i) ou (iii).

6) [Déclaration d octroi dela protection] &) Un Office qui n'a pas communiqué de
notification de refus provisoire peut, dans le déa applicable en vertu de I’ article 5.2) de
I’ Arrangement ou de I’ article 5.2)a) ou b) du Protocole, envoyer au Bureau internationa I un des
documents suivants :

i) une déclaration indiquant que toutes les procédures devant I’ Office sont achevées
et que I’ Office a décidé d’ accorder |a protection ala marque qui fait I’ objet de I’ enregistrement
internationd;

ii) une déclaration indiquant que I’ examen d’ office est achevé et que |’ Officen’a
relevé aucun motif de refus mais que la protection de la marque peut encore faire I’ objet d'une
opposition ou d' observations de la part de tiers;, I’ Office indiquerajusqu’ a quelle date les
oppositions peuvent étre formees,

iii) lorsgu’ une déclaration visée au sous-alinéaii) a éé envoyée, une nouvelle
déclaration indiquant que le délai imparti pour faire opposition a expiré sans qu’ aucune opposition
ou observation N’ ait été présentée formée-et que I’ Office a donc décidé d accorder laprotectiona |
lamarque qui fait I’ objet de I’ enregistrement international .

b) Le Bureau internationa inscrit au registre international toute déclaration regue en
vertu du sous-alinéa @) et en transmet une copie au titulaire.

Regle 18
Notifications de refus provisoireirrégulieres

1) [Partie contractante désignée en vertu del’ Arrangement] a) Une notification de
refus provisoire communiquée par I’ Office d'une partie contractante désignée en vertu de
I’ Arrangement n’ et pas considérée comme telle par le Bureau international
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i) s dle necontient aucun numéro d’ enregistrement international , a moins que
d autres indications contenues dans la notification ne permettent d'identifier I’ enregistrement
international auquel le refus provisoire se rapporte,

i) g elenindique aucun motif de refus, ou

iii) s ele est adressée tardivement au Bureau internationd, ¢’ est-a-dire apres
I’expiration d' un délai d’ un an a compter de la date alaquelle a été effectuée I’ inscription de
I’ enregistrement international ou I’inscription de la désignation postérieure a I’ enregistrement
internationa, étant entendu que cette date est laméme que celle de I’ envoi de la naotification de
I enregistrement internationa ou de la désignation postérieure.

b) Lorsque le sous-dinéa a) s applique, le Bureau internationd transmet néanmoins
une copie de la notification au titulaire, informe en méme temps le titulaire et I' Office qui a
envoyeé la notification de refus provisoire que celle-ci ' est pas considérée commetelle par le
Bureau international et en indique les raisons.

c) S lanatification

i) n'est pas signée au hom de I’ Office qui I’a communiquée, ou ne remplit pas les
conditions fixées alaréegle 2.1)a) ou la condition requise alarégle 6.2),

i) ne contient pas, le cas échéant, d’indications détaillées sur la marque avec
laguelle lamarque qui fait I’ objet de I’ enregistrement international semble étre en
conflit (regle 17.2)v) et 3)),

i) neremplit pasles conditions fixées alaregle 17.2)vi),

iv) ne rempllt pasl% condltlonsflxeesalan md+quepas4 autew;eeempetentepeu#

a
-
A

ecFepF@en%e{regle 17 2)V||)) ou
V) [supprimé]

vi) ne contient pas, le cas échéant, le nom et |’ adresse de I’ opposant ni I’ indication
des produits et services sur lesquels I’ opposition est fondée (régle 17.3)),

le Bureau international, sauf lorsque le sous-alinéa d) S applique, inscrit néanmoins le refus
provisoire au registre international. Le Bureau international invite I' Office qui a communigué
le refus provisoire a envoyer une notification régularisée dans un délai de deux mois a
compter de I'invitation et transmet au titulaire une copie de la notification irréguliére et de
|"invitation envoyée a I Office concerné.

d) Lorsgue la notification ne remplit pas les conditions fixées alaregle 17.2)vii), le
refus provisoire ' est pasinscrit au registre international.  Toutefois, S une notification régularisée
et envoyée dans le déai mentionné au sous-dinéac), €le seraréoputée, aux finsdel'article 5 de
I" Arrangement, avoir été envoyée au Bureau internationd ala date a laguelle |a notification
irréguliére lui avait &é envoyée. Si lanatification Hest pas régularisée dans ce ddlal, elerest
pas cons dérée comme une notification de refus provisoire. Dans ce dernier cas, le Bureau
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internationa informe en méme temps le titulaire et I' Office qui a envoyé la notification du fait que
la notification de refus provisoire i est pas considérée comme telle par |e Bureau international et
en indigue lesraisons.

€) Toute notification régularisée indique, lorsque la légidation applicable le permet, un
nouveau délal, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requéte en réexamen
OU un recours se rapportant au refus provisoire prononcé d' office ou au refus provisoire fondé sur
une opposition &, |e cas échéant, pour présenter une réponse al’ opposition, avec de préférence
une indication de la date alaguelle ledit déla expire.

f) Le Bureau international transmet une copie de toute notification régularisée au
titulaire.
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2) [Partie contractante désignée en vertu du Protocole] &) L'dinéal) s applique
également dans le cas d’ une notification de refus provisoire communiquée par |’ Office d’ une
partie contractante désignée en vertu du Protocole, éant entendu que le délai vise a
I’'dinéa 1)a)iii) est le délai applicable selon I’ article 5.2)a), b) ou c)ii) du Protocole.

b) L’dinéal)a) s applique pour déterminer s le délai avant I’ expiration duquel
I’ Office de la partie contractante concernée doit donner au Bureau internationa I’ information
visteal'article 5.2)c)i) du Protocole a été respecté. Si cette information est donnée aprés
I’expiration de ce déal, elle est réputée ne pas avoir &é donnée et le Bureau international en
informe I’ Office concerné.

c) Lorsque lanatification de refus provisoire fondée sur une opposition et faite en
vertu de | article 5.2)c)ii) du Protocole sans que les conditions de I’ article 5.2)c)i) aient &é
remplies, cette notification de refus provisoire n’est pas considérée commetelle. Dansun tdl cas,
le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en
méme temps le titulaire et I Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus
provisoire N’ est pas considérée comme telle par le Bureau internationa et en indique les raisons.

Regle 19
Invalidations dans des parties contractantes désignées

2) [Inscription del’invalidation et information du titulaire et de I’ Office concerné] Le
Bureau international inscrit I'invalidation au registre international avec les données figurant dans
lanotification d'invalidation, et il eninforme letitulaire. Le Bureau internationa informe
égdement |’ Office qui a communiqué la natification d' invaidation de ladate alaguelle
I’invaidation a éé inscrite au registre international s cet Office a demandé arecevoir detelles
informations.

Regle 20
Restriction du droit du titulaire
de disposer de I’ enregistrement inter national

1) [Communication de I'information] &) Le titulaire d’un enregistrement international ou
I’ Office de la partie contractante du titulaire peut informer le Bureau international que le droit du
titulaire de disposer de I’ enregistrement international a &é redtreint, en indiquant, s'il vy aliey, les |
parties contractantes concernées. |

b) L’ Office d’ une partie contractante désignée peut informer le Bureau international
que le droit du titulaire de disposer de I’ enregistrement internationa a é&é restreint sur le territoire
de cette partie contractante.

¢) L’information donnée conformément au sous-alinéa a) ou b) doit consister en un
résumeé des faits principaux relatifs a une telle restriction.
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2) [Retrait partiel ou total delarestriction] Lorsque le Bureau internationa a été
informé, conformément al’ ainéa 1), d une restriction du droit qu’ ale titulaire de disposer de
I enregistrement, ' Office de la partie contractante qui acommuniqué cette information informe |
auss le Bureau international de tout retrait partiel ou total de cette restriction.

3) [Inscription] Le Bureau internationa inscrit au registre international les informations
communiqueées en vertu des alinéas 1) et 2) et en informe le titulaire, |es parties contractantes |
désignées concernées ¢, lorsgue les informations ont été communiquées par un Office, cet Office. |

Regle 20bis
Licences

1) [Demanded inscription d'unelicence] @ Une demande d'inscription d’une licence
doit étre présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu a cet effet, par le
titulaire ou, s I Office admet une telle présentation, par I’ Office de la partie contractante du |
titulaire ou par I’ Office d’ une partie contractante al’ égard de laguelle la licence est accordée.

b) Lademande doit conteni+ou indiquer |
i) le numéro de I’ enregistrement internationa concerné,
ii) lenom dutitulaire,

iii) le nom et |’ adresse du preneur de licence indiqués conformément auix
instructions administratives,

iv) les parties contractantes désignées pour lesguelles la licence est accordée,
V) lefait quelalicence et accordée pour tous eu-partiedes |es produits et services

couverts par I'enregistrement international, ou les produits et services pour lesquels lalicence et
accordée, groupés s2lon les classes appropriées de |a classification international e des produits et

des sarvices.

¢) Lademande peut également centeniou indiquer |

) lorsque le preneur de licence est une personne physique, I’ Etat dont le preneur de
licence est ressortissant,

i) lorsque e preneur de licence est une personne morale, laforme juridique de cette
personne morale aing que I’ Etat et, le cas échéant, I’ entité territoriale a I’ intérieur de cet Etat,
sdlon lalégidation duquel ou desquels ladite personne morae a été constituée,

i) lefait que lalicence ne concerne qu' une partie du territoire d’ une partie
contractante déterminée.

iv) lorsque le preneur de licence a un mandataire, le nom et I adresse du mandataire, |
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indiqués conformément aux instructions administratives,

v) lorsgue lalicence est une licence exclusive ou une licence unique, ce fait,

vi) le cas échéant, la durée de lalicence.

d) Lademande doit é&re signée par letitulaire ou par I’ Office par I'intermédiaire
duquel elle est présentée.

2) [Demandeirréguliere] a) S lademande d'inscription d’ une licence ne remplit pasles
conditions prévues al’alinéa 1)a), b) et d) requises, le Bureau international notifie ce fait au
titulaire et, S la demande a é&té présentée par un Office, a cet Office.

b) S I'irrégularité n’est pas corrigée dans un déa de trois mois a compter de la date de
lanotification de I'irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée et
le Bureau international notifie ce fait en méme temps au titulaire &, s la demande a é&é présentée
par un Office, acet Office, et il rembourse toutes |es taxes payées al’ auteur du paiement de ces
taxes, gpres déduction d’ un montant correspondant a la moiti€ des taxes pertinentes visées au
point 7 du bareme des émoluments et taxes.

3) [Inscription et notification] Lorsque la demande remplit les conditions prévues a
I'alinéa 1)a), b) et d) reguises, le Bureau internationa inscrit la licence au registre internationd,
avec les informations contenues dans la demande, notifie ce fait a1’ Office des parties
contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée et informe en méme tempsle
titulaire et, S la demande a é&té présentée par un Office, cet Office.

4) [Modification ou radiation de!’inscription d’'une licence] Lesdinéas 1) a3)
S appliquent mutatis mutandis a une demande de modification ou de radiation de I’ inscription
d une licence.

5) [Déclaration selon laquellel’inscription d’une licence donnée est sans effet] a)
L’ Office d' une partie contractante désignée a qui le Bureau international notifie I’ inscription
d une licence concernant cette partie contractante peut déclarer que cette inscription deladite
lieence-est sans effet dans | adite partie contractante.

b) Ladéclaration visée au sous-alinéa @) doit indiquer
i) les motifs pour lesquels | inscription de lalicence est sans effet,

i) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquelsla
licence se rapporte, les produits et services qui sont concernés, ou ceux qui Ne sont pas concernés,
par la déclaration,

iii) lesdispositions essentielles correspondantes de laloi, et
iv) o cette déclaration peut faire I’ objet d’ un réexamen ou d’ un recours.
C) Ladéclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée netifiée-au Bureau international

avant I expiration d’'un délai de 18 mois a compter de la date alagudlle la notification visée a
|'alinéa 3) a été envoyée al’ Office concerné.
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d) LeBureau internationa inscrit au registre international toute déclaration faite
conformément au sous-alinéa c), et gui la notifie, selon que la demande d'inscription de la licence
aété présentée par letitulaire ou par I’ office, audit titulaire ou audit Office.

de) Toute décision définitive relative ala une déclaration viseefaite conformément au
sous-alinéa ac) est notifiée au Bureau internationd, qui I' inscrit au registre internationa et la
notifie, selon que la demande d'inscription de la licence a éé présentée par letitulaire ou par un
Office, audit titulaire ou audit Office.

6) [Déclaration selon laquelle I’ inscription € ure-des licences au registre international
est sans effet dans une partie contractante] a) L’ Office d’ une partie contractante dont |a

|égidation ne prévoit pas |’ inscription de licences de marques peut notifier au Directeur général
que I inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante.

b) L’Office d une partie contractante dont |a |égidation prévoit I'inscription de
licences de marques peut, avant la date a laquelle cette regle entre en vigueur ou la date alaguelle
ladite partie contractante devlent Ilee par I Arrangement ou par le Protocole, notifier au Directeur
généra que,-selona applicab 3 3 ctante; Iinscription &' wre-des
licences au reglstre mternatlonal est sans effet dans cette partie contractante. Une telle notification
peut étre retirée en tout temps.

Regle 23
Division ou fusion des demandes de base,
des enregistrements qui en sont issus
ou des enregistrements de base

1) [Notification de la division de la demande de base ou de la fusion des demandes de
basg] Lorsgue, au cours de la période de cing ansvisée al’ article 6.3) du Protocole, la demande
de base et divisée en plusieurs demandes, ou que plusieurs demandes de base sont fusionnées en
une seule demande, I’ Office d origine notifie ce fait au Bureau international et indique

i) le numéro de I’ enregistrement international ou, s | enregistrement international
N’ a pas encore &é effectué, le numéro de la demande de base,

ii) lenom du titulaire ou du déposant,

iii) le numéro de chague demande issue de la divison ou le numéro de la demande
issue de lafusion.

2) [Inscription et notification par le Bureau international] Le Bureau international inscrit
au regigtre international la notification visée al’ainéa 1) et en envoie notification en méme temps
aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire.

3) [Division oufusion d’ enregistrementsissus de demandes de base, ou
d enregistrementsde base] Lesdinéas 1) et 2) s appliquent, mutatis mutandis, aladivison de
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tout enregistrement issu de la demande de base ou alafusion de tous enregistrements issus de
demandes de base s cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cing
ansviste al’article 6.3) du Protocole, et aladivison de I’ enregistrement de base ou alafusion

d enregistrements de base s cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de
cing ansvise al’ article 6.3) de’ Arrangement et al’ article 6.3) du Protocole.

Régle 24
Désignation postérieure a
I’ enregistrement international

1) [Capacité] a) Une partie contractante peut faire I’ objet d’ une désignation
postérieurement a |’ enregistrement international (ci-aprés dénommeée “dés gnation postérieure”)
lorsque, au moment de cette désignation, le titulaire remplit les conditions prévues aux est
habiite-envertu-desarticles 1.2) et 2 del’ Arrangement ou de-a I’ article 2 du Protocole pour étre

letitulaire d’ un enregistrement a-depeser-des-demandes-internationales. |

b) Lorsque la partie contractante du titulaire est liée par I’ Arrangement, le titulaire peut
désigner, en vertu de I’ Arrangement, toute partie contractante qui est aussi-liée par I’ Arrangement. |

c) Lorsguela partie contractante du titulaire est liée par le Protocole, le titulaire peut
désigner, en vertu du Protocole, toute partie contractante qui est adssi-liée par le Protocole, a |
condition que lesdites parties contractantes ne soient pas toutes deux liées par I’ Arrangement.

2) [Présentation; formulaire et signature] @ Une désignation postérieure doit étre
présentée au Bureau internationa par le titulaire ou par I’ Office de la partie contractante du
titulaire; toutefois,

i) lorsquelaregle 7.1), telle qu' ele était en vigueur avant le 4 octobre 2001,
s applique, la désignation doit étre présentée par |’ Office d origine;

ii) lorsqu’ une ou plusieurs des parties contractantes sont désignées en vertu de
I’ Arrangement, la désignation postérieure doit étre présentée par I’ Office de la partie contractante
du titulaire.

b) Ladésignation postérieure doit étre présentée sur le formulaire officiel en un
exemplaire. Lorsqu’ elle est présentée par letitulaire, €lle doit étre signée par letitulaire.
Lorsgu’ elle est présentée par un Office, elle doit étre signée par cet Office et, lorsque I’ Office
I’exige, auss par letitulaire. Lorsqu’ elle est présentée par un Office et que cet Office, sansexiger
gue ladésignation postérieure soit signée par letitulaire, autorise qu’ €lle soit auss signée par le
titulaire, le titulaire peut sSigner la désignation postérieure.

3) [Contenu]

d) Lorsguel’ enregistrement internationa est fondé sur une demande de base, une
désignation postérieure faite en vertu de I’ Arrangement doit étre accompagnée d’ une déclaration,
signée par I’ Office d origine, certifiant que cette demande a abouti a un enregistrement et
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indiquant ladate et le numéro de cet enregistrement, & moins que cette déclaration n' ait dgja éé
recue par le Bureau international .

5) [lrrégularités)

c) Nonobstant les sous-dinéas a) et b), lorsque les conditions fixées al’ dinéa 1)b)
ou €) ne sont pas remplies al’ égard d' une ou de plusieurs des parties contractantes désignées, la
désignation postérieure est réputée ne pas contenir la désignation de ces parties contractantes, et
tous les compléments d’ é@moluments ou taxes individuelles déja payés au titre de ces parties
contractantes sont remboursés. Si-Lorsgue les conditions de I’ alinéa 1)b) ou ¢) ne sont pas
remplies al’ égard detoudtestes-d’ aucune des parties contractantes désignées, le sous-dlinéab)

S applique.

Regle 25
Demande d’ inscription d’ une modification;
demande d’inscription d’ une radiation

1) [Présentation dela demande] @) Une demande d' inscription doit étre présentée au
Bureau international, en un seul exemplaire, sur le formulaire officiel correspondant lorsque cette
demande se rapporte a

i) un changement de titulaire de I’ enregistrement international pour tout ou partie
des produits et services et al’ égard de I’ ensemble ou de certaines des parties contractantes

désignées,

ii) une limitation de la liste des produits et services al’ égard de I’ ensemble ou de
certaines des parties contractantes désignées;

iii) une renonciation al’ égard de certaines des parties contractantes désignées pour
tous les produits et services,

iv) une modification du nom ou de I’ adresse du titulaire;

V) laradiaion de !’ enregistrement internationa al’égard de toutes les parties
contractantes désignées pour tout ou partie des produits et services.
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b) Sousréserve du sous-alinéac), lademande doit étre présentée par letitulaire ou par
I’ Office de la partie contractante du titulaire; toutefois, la demande d'inscription d’ un
changement de titulaire peut étre présentée par |’ intermédiaire de |’ Office de la partie contractante
ou de I’ une des parties contractantes indiquées dans cette demande conformément a
I’dinéa2)a)iv).

¢) Lademande d inscription d’ une renonciation ou d une radiation ne peut pas étre
présentée directement par le titulaire lorsque la renonciation ou la radiation concerne une partie
contractante dont la désignation reléve de I’ Arrangement.

d) Lorsque lademande est présentée par letitulaire, elle doit &tre signée par letitulaire.
Lorsgu’ elle est présentée par un Office, elle doit étre signée par cet Office et, lorsque I’ Office
I’exige, auss par letitulaire. Lorsqu’ elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger
que la demande soit signée par letitulaire, autorise qu’ elle soit auss signée par letitulaire, le
titulaire peut signer la demande.

2) [Contenu delademande] a) Lademande d'inscription d’ une modification ou la
demande d'inscription d' une radiation doit contenir ou indiquer, en sus de la modification ou de la
radiation demandée,

i) le numéro de I’ enregistrement international concerné,

ii) le nom du titulaire, sauf lorsgue la modification se rapporte au nom ou a
I adresse du mandataire,

iii) dansle casd un changement detitulaire de I’ enregistrement internationa, le nom
et I’ adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, de la personne physique ou
mora e mentionnée dans la demande comme éant le nouveau titulaire de I’ enregistrement
international (ci-aprés dénomme le “nouveau titulaire’),

iv) dansle cas d un changement de titulaire de I’ enregistrement international, la
partie contractante ou les parties contractantes al’ égard de laquelle ou desquelles le nouveau
titulaire remplit les conditions prévues aux articles 1.2) et 2 de |’ Arrangement ou al’ article 2.1) du
Protocole pour ére letitulaire d’ un enregistrement international,

V) dansle cas d un changement de titulaire de I’ enregistrement international,
lorsgue I’ adresse du nouveau titulaire indiquée conformément au seus- alinéa-a)point iii) N'est pas
sur le territoire de la partie contractante ou de I une des parties contractantes, indiquée
conformément au seus-alréa-a)point iv), et sauf S le nouveau titulaire aindiqué qu'il est
ressortissant o un Etat contractant ou o un Etat membre d’ une organisation contractante, |’ adresse
de I’ &ablissement, ou le domicile, du nouveau titulaire dans la partie contractante ou dans une des
parties contractantes al’ égard de laquelle ou desquelles celui-ci remplit les conditions requises
pour étre le titulaire d un enregistrement international,

vi) dansle cas d un changement de titulaire de |’ enregistrement international qui ne
concerne pas tous les produits et services ni toutes les parties contractantes désignées, les produits
et services et les parties contractantes désignées que le changement de titulaire concerne, et
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vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement ou des ingtructions a I’ effet
de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert aupres du Bureau
international, et I’ identité de I auteur du paiement ou des ingtructions.

Regle 27
Inscription et notification d’ une modification ou d' une radiation; fusion
d’ enregistrements internationaux; déclaration selon laquelle
un changement de titulaire ou une limitation est sans effet

1) [Inscription et notification d’ une modification ou d uneradiation] & Pour autant que
lademande visée alarégle 25.1)a) soit réguliére, le Bureau internationd inscrit a bref ddai la
modification ou laradiation au registre internationa et notifie ce fait aux Offices des parties
contractantes désignées dans lesquelles la modification a effet ou, dans le cas d’ une radiation, aux
Offices de toutes les parties contractantes désignées, et il en informe en méme temps le titulaire €,
s lademande a été présentée par un Office, cet Office. Lorsquel’inscription atrait aun
changement de titulaire, le Bureau internationa doit auss informer I’ ancien titulaire, Sil s agit
d un changement globa detitulaire, et letitulaire de la partie de I’ enregistrement international qui
aété cédée ou transmise, S'il s agit d' un changement partiel detitulaire. Lorsgue lademande
d'inscription d’ une radiation a été présentée par letitulaire ou par un Office autre que |’ Office
d origine au cours de la période de cinq ans viste al’ article 6.3) de I’ Arrangement et a
I'article 6.3) du Protocole, le Bureau international informe aussi I’ Office d' origine.

b) Lamodification ou laradiation est inscrite ala date de réception par le Bureau
international de la demande d'inscription remplissant les conditions requises; toutefois,
lorsqu’ une requéte a éé présentée conformément alaregle 25.2)c), dle peut ére inscrite a une
date ultérieure.

2) [Supprimé]

3) [Inscription dela fusion d’ enregistrementsinternationaux] Lorsque la méme personne
physique ou morae a éé inscrite comme titulaire de deux ou plus de deux enregistrements
internationaux issus d’ un changement partiel detitulaire en vertu del’dinéa 2), ces
enregistrements sont fusionnés a la demande de ladite personne, présentée directement ou par
I'intermédiaire de I’ Office de la partie contractante du titulaire. Le Bureau internationa notifie ce
fait aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées par la modification et en
informe en méme temps le titulaire e, S la demande a été présentée par un Office, cet Office.

4) [Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet]

C) Ladéclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée netifiée-au Bureau international
avant I expiration d’ un délai de 18 mois a compter de la date alaguelle la notification visée au
sous-adlinéa a) a été envoyée al Office concerné.
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d) le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite
conformément au sous-alinéac) €, le cas échéant, inscrit en tant gu enregistrement international
digtinct la partie de I'enregistrement internationa qui a fait I objet de ladite déclaration qui-a et
notifie ce fait, selon que la demande d'inscription d’ un changement de titulaire a é&é présentée par
letitulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, aing qu’ au nouveau titulaire.

de) Toute décision définitive relative ala une déclaration faite conformément wisée au
sous-adinéa ac) ei-dessus-est notifiée au Bureau international, qui ' inscrit au registre international
et, le cas échéant, modifie |e registre international en conséquence, et la-natifie ce fat, sdon que la

demande d’ inscription d’ un changement de titulaire a é&té présentée par letitulaire ou par un
Office, audit titulaire ou audit Office, and qu’ au nouveau titulaire.

5) [Déclaration selon laquelleune limitation est sans effet] &) L’ Office d une partie
contractante désignée a qui le Bureau internationa notifie une limitation de laliste des produits et
services qui concerne cette partie contractante peut déclarer que lalimitation est sans effet dans
ladite partie contractante. Une telle declaration a pour effet que, al’ égard de ladite partie
contractante, |a limitation ne s applique pas aux produits et services affectés par la déclaration

b) Ladéclaration visée au sous-dinéaa) doit indiquer
i) les motifs pour lesquels lalimitation est sans effet,

ii) lorsgue la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la
limitation se rapporte, les produits et services qui sont concernés par la déclaration ou ceux qui ne
sont pas concernés par la déclaration,

iii) lesdispositions essentielles correspondantes de laloi, et
iv) d cette déclaration peut faire I’ objet d’ un réexamen ou d’ un recours.
c) Ladéclaration visée au sous-dlinéa a) est envoyée retifiée-au Bureau internationa

avant I'expiration d’'un délai de 18 mois & compter de la date alaguelle la notification visée au
sous-dlinéa a) a été envoyée al Office concerné.

d) Le Bureau internationd inscrit au registre international toute déclaration faite
conformément au sous-alineéa c) et-gut lanotifie, selon que lademande d'inscription de la
limitation a été présentée par letitulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office

de) Toute décision définitive relative ala une déclaration faite conformément wvisée au
sous-adinéa ac) ei-dessus-est notifiée au Bureau international, qui I' inscrit au registre international

et lanotifie, slon que la demande d’inscription de la limitation a é&té présentée par le titulaire ou
par un Office, audit titulaire ou audit Office.
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Régle 28
Rectifications apportées au registre international

1) [Rectification] S le Bureau internationa, agissant d’ office ou sur demande du titulaire
ou d'un Office, consdere que le registre international contient une erreur relaive aun
enregistrement internationa, il modifie le registre en conséquence.

2) [Notification] Le Bureau international notifie ce fait en méme temps au titulaire et aux
Offices des parties contractantes désignées dans lesquel les la rectification a effet.

3) [Refus conséeutif & unerectification] Tout Officeviseal’dinéa2) aledroit de
déclarer dans une notification de refus provisoire adressée au Bureau international qu’il considere
gue la protection ne peut pas, ou ne peut plus, étre accordée a |’ enregistrement internationa tel
querectifié. L’article 5 de!’ Arrangement ou I’ article 5 du Protocole et lesrégles 16 a 18
S appliquent mutatis mutandis, éant entendu que le délai pour adresser ladite notification se
cacule a compter de ladate d’ envoi de la notification de larectification al’ Office concerné.

4) [Déai pour demander unerectification] Nonobstant I'ainéa 1), une erreur qui est
imputable a un Office et dont la rectification aurait une incidence sur les droits découlant de
I’ enregistrement international ne peut étre rectifiée que s une demande de rectification est regue
par le Bureau internationa dans un délai de neuf mois a compter de la date de publication de
I’inscription au registre international qui fait I objet de la rectification.

Regle 32
Gazette

1) [Informations concernant les enregistrementsinternationaux] @ Le Bureau
international publie dans la gazette les données pertinentes relatives

i) aux refus provisoires inscrits en vertu de larégle 17.4), en indiquant s le refus
concerne tous les produits et services ou seulement une partie d’ entre eux, mais sans I’ indication
des produits et services concernés et sans |’ indication des motifs de refus, des déclarations et des
informations inscrites en vertu de larégle 17.5)c) et 6)b);

viii) aux radiations effectuées en vertu de la régle 22.2) ou inscrites en vertu de la
régle 27.1) ou de larégle 34.3)d); |

xi) aux informations inscrites en vertu des régles 20, 20bis, 21, 22.2)a), 23, 27.3)
et 4) et 40.3);
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2) [Informations concernant des exigences particuliéres et certaines déclarations de
parties contractantes, ains que d’ autres informations générales] Le Bureau internationa publie
dans la gazette

i) toute notification faite en vertu de laregle 7 ou de larégle 20bis.6) et toute
déclaration faite en vertu de laregle 17.5)d) ou €);

iv) toute notification faite en vertu de larégle 34.12)b) ou 3)a);

V) laligedesjoursou il est prévu que le Bureau internationa ne sera pas ouvert au
public pendant I’ année civile en cours et |’ année civile suivante.

Régle 34
Montants et paiement des é&moluments et taxes

1) [Montants des émolumentset taxes] Lesmontants des émoluments et taxes dus en
vertu de I’ Arrangement, du Protocole ou du présent reglement d’ exécution, autres que les taxes
individuelles, sont indiqués dans le baréme des taxes qui est annexé au présent réglement
d exécution et en fait partie intégrante.

2) [Paiements] &) Lesémoluments et taxes figurant au baréme des émoluments et taxes
peuvent étre payés au Bureau international par le déposant ou le titulaire ou, lorsque I’ Office dela
partie contractante du titulaire accepte de les percevair et de les transférer et que le déposant ou le
titulaire le souhaite, par cet Office.

b) Toute partie contractante dont I” Office accepte de percevoir et de transférer les
émoluments et taxes notifie ce fait au Directeur général.

3) [Taxeindividuelle payable en deux parties] a) Une partie contractante qui fait, ou qui
afait, une déclaration en vertu de I’ article 8.7) du Protocole peut notifier au Directeur généra que
lataxe individuelle a payer al’ égard d’ une désignation de cette partie contractante comprend deux
parties, la premiére partie devant étre payée au moment du dépét de la demande internationale ou
de ladésignation postérieure de cette partie contractante et |a seconde partie devant étre payée a
une date ultérieure qui est déterminée conformément alalégidation de cette partie contractante.

b) Lorsque le sous-adinéa a) s applique, les références a une taxe individuelle aux
points 2, 3 et 5 du baréme des émoluments et taxes doivent s entendre comme des références ala
premiére partie de la taxe individuelle.

c) Lorsgue le sous-alinéa @) s applique, I’ Office de la partie contractante désignée
concernée notifie au Bureau internationa le moment auquel e paiement de la seconde partie est
dd. Lanoatification doit indiquer

i) le numéro de I’ enregistrement international concerné,
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ii) lenom dutitulaire,
i) ladate limite pour le paiement de la seconde partie de lataxe individuelle,

iv) lorsgue le montant de la seconde partie dépend du nombre de classes de produits
et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante désignée concernée, le
nombre de ces classes.

d) Le Bureau internationd transmet la notification au titulaire. S 1a seconde partie de
lataxe individuelle est payée dans le délai applicable, le Bureau international inscrit le paiement
au registre internationa et notifie ce fait al’ Office de la partie contractante concernée. Si la
seconde partie de lataxe individuele n' est pas payée dans le déai applicable, le Bureau
international notifie ce fait al’ Office de la partie contractante concernée, radie I’ enregistrement
internationa du registre internationd al’ égard de la partie contractante concernée et notifie ce fait
au titulaire.

4) [Modes de paiement] Les émoluments et taxes peuvent-&ire sont payés au Bureau
international selon |les modalités spécifiées dans les ingructions administratives.

5) [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d’ un émolument ou d’ une
taxe au Bureau internationd, il y alieu d’ indiquer,

i) avant I’enregistrement international, le nom du déposant, la marque concernée et
I’objet du paiement;

ii) apres |’ enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de
I’ enregistrement international concerné et I’ objet du paiement.

6) [Datedu paiement] a Sousréservedelaregle 30.1)b) et du sous-dinéab), un
émolument ou une taxe est réputé payé au Bureau internationa le jour ou le Bureau international
regoit le montant requis.
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b) Lorsgue le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprés du Bureau
internationa et que le Bureau aregu du titulaire du compte I’instruction d’ opérer un prélévement,
I’émolument ou la taxe est réputé payé au Bureau internationd |e jour ot le Bureau international
recoit une demande internationale, une désignation postérieure, uneinstruction al’ effet de
prélever la seconde partie d’ une taxe individuelle, une demande d’ inscription de modification, ou
I’instruction de renouveler un enregistrement international.

7) [Modification du montant des émoluments et taxes| a) Lorsgue le montant des
émoluments et taxes qui doivent étre payés pour le dépbt d’ une demande internationale est
modifié entre, d’ une part, ladate alaguelle la requéte en présentation d’ une demande
internationale au Bureau international est regue ou et réputée avoir été recue par |’ Office
d origine en vertu de laregle 11.1)a) ouc) &, d autre part, la date de la réception par le Bureau
internationa de la demande internationale, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui
étaient en vigueur ala premiere de ces deux dates.

b) Lorsgu une désignation selon larégle 24 est présentée par I Office delapartie
contractante du titulaire et que le montant des émoluments et taxes qui doivent étre payés pour
Cette désignation est modifié entre, d’ une part, la date de réception par I’ Office de larequéte du
titulaire aux fins de ladite désignation et, d' autre part, la date alaquelle la désignation et regue
par le Bureau international, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui &aient en vigueur a
la premiére de ces deux dates.

c) Lorsguel’dinéa3)a) S applique, le montant de la seconde partie de la taxe
individuelle qui est en vigueur ala date ultérieure visée dans cet alinéa est gpplicable.

d) Lorsgue le montant des émoluments et taxes qui doivent étre payés pour le
renouvellement d’ un enregistrement international est modifié entre la date du paiement et ladate a
laguelle e renouvellement doit étre effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en
vigueur aladate du paiement, ou ala date considérée comme éant celle du paiement
conformément alaregle 30.1)b). Lorsque le paiement alieu aprésla date alaguele le
renouvellement devait étre effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur a
Cette date.

€) Lorsque le montant de tout émolument ou de toute taxe autre que les émoluments et
taxes vises aux sous-dinéas @), b), €) et d) est modifi€, le montant gpplicable est celui qui était en
vigueur ala date alaguelle I’ émolument ou la taxe a été regu par le Bureau international .

Regle 35
Monnaie de paiement

1) [Obligation d utiliser lamonnaie suisse] Tous les paiements dus aux termes du
présent réglement d' exécution doivent étre effectués au Bureau international en monnaie suisse
nonobstant e fait que, s les émoluments et taxes sont payés par un Office, cet Office apu les
percevoir dans une autre monnaie.
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Regle 38
Inscription du montant des taxes individuelles
au crédit des parties contractantes intéressées

Toute taxe individuelle payée au Bureau international al’ égard d’ une partie
contractante ayant fait une déclaration selon I’ article 8.7)a) du Protocole est créditée sur le
compte de cette partie contractante auprés du Bureau international au cours du mois qui suit
celui de I’inscription de I’ enregistrement international, de la désignation postérieure ou du
renouvellement pour lequel cette taxe a été payée ou au cours du mois qui suit celui de
I"inscription du paiement de la seconde partie de la taxe individuelle.

Régle 41
I nstructions administratives

1) [Etablissement desinstructions administratives et matiérestraitées] a) Le Directeur
général établit des instructions administratives. Le Directeur général peut les modifier. Avant
d éablir ou de modifier les instructions administratives, le Directeur général consulte les Offices
qui sont directement intéressés par les instructions administratives ou les modifications proposées.

b) Lesingtructions adminigtratives traitent des questions pour lesquelles le présent
reglement d’ exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs a
I application du présent réglement d’ exécution.

2) [Contrdle par I' Assamblée] L’ Assemblée peut inviter le Directeur générd a modifier
toute disposition des instructions administratives, et le Directeur général agit en conséquence.

3) [Publication et entréeenvigueur] a) Lesingructions administratives et toute
modification qui leur est apportée sont publiées dans la gazette.

b) Chaque publication précise la date alaquelle les dispositiors publiées entrent en
vigueur. Les dates peuvent étre différentes pour des dispositions différentes, étant entendu
qu’ aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans la gazette.

4) [Divergence entrelesinstructions administratives et I’ Arrangement, le Protocole ou le
présent réglement d’ exécution]  En cas de divergence entre une disposition des ingtructions
administratives, d une part, et une disposition de I’ Arrangement, du Protocole ou du présent
reglement d’ exécution, d’ autre part, ¢’ est cette derniere qui prime.
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BAREME DES EMOLUMENTSET TAXES

Inscriptions diverses

7.5 Inscription  d'une licence relative a un enregistrement
international

[L’annexe 11 suit]

Francs suisses

177
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ANNEXE III

Instructions administratives pour |’ application de I’ Arrangement de Madrid

Premiere partie :
Instruction 1 :

Deuxieme partie :
Instruction 2 :
Instruction 3 :
Instruction 4 :
Instruction 5 :

Troisieme partie :
Instruction 6 :
Instruction 7 :
Instruction 8 :

Instruction 9 ;

Instruction 10 :

Instruction 11 :

Quatrieme partie :

Instruction 12:

Instruction 13:

Cinquiéme partie :

Instruction 14 :

Instruction 15 :

Sixiéme partie :

Instruction 16 :
Instruction 17 :

Instruction 18 :

Septiéme partie

Instruction 19:

concernant |’ enregistrement international des marques

et du Protocoley relatif

TABLE DESMATIERES
Définitions
Expressions abrégées
Formulaires
Demande internationale
Désignation postérieure a I’ enregistrement international
Autres formulaires officiels
Formulaires officieux
Communications avec le Bureau international; Signature
Exigence de la forme écrite; envoi de plusieurs documents sous un méme pli
Signature
Communications par télécopie
Original de la reproduction ou des reproductions de la marque
Accusé et date de réception par le Bureau international des communications
par télécopie
Communications électroniques, accusé et date de réception par |e Bureau
international d’ une transmission électronique
Conditions relatives aux noms et adresses
Noms et adresses
Adresse pour la correspondance
Notification de refus provisoires
Date d envoi d une notification de refus provisoire
Contenu d’ une notification de refus provisoire fondé sur une opposition
Numeérotation des enregistrements internati onaux
Numérotation résultant d’ un changement partiel de titulaire
Numeérotation résultant de la fusion d’ enregistrements i nter nationaux
Numérotation résultant d’ une déclaration selon laquelle un changement de
titulaire est sans effet

Paiement des émoluments et taxes

Modes de paiement
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Premiére partie

Dé&finitions

Instruction 1 : Expressions abrégées
ad  Ausensdes présentes instructions administratives, il faut entendre par :

i) “reglement d'exécution”, le réglement d’ exécution commun al’ Arrangement
de Madrid concernant I’ enregistrement international des marques et au Protocole relatif a cet
Arrangement;

i)  “regle’, uneregle du reglement d' exécution.

b)  Aux fins des présentes ingtructions administrative, une expression qui est viste ala
regle 1 ale méme sens que dans le réglement d’ exécution.
Deuxiéme partie
Formulaires

Instruction 2 : Demande internationale

a  Unedemande internationale qui releve exclusivement de I’ Arrangement doit étre faite
sur le formulaire MM 1.

b)  Unedemande internationale qui reléve exclusvement du Protocole doit étre faite sur
le formulaire MM2.

c¢) Unedemandeinternationale qui reléve alafois de I’ Arrangement et du Protocole doit
étre faite sur le formulaire MM 3.
Instruction 3 : Désignation postérieure a I’ enregistrement inter national

Une désignation postérieure doit étre faite sur le formulaire MM4.

Instruction 4 : Autresformulaires officiels

a  Unedemande d'inscription d’ un changement de titulaire doit ére faite sur le
formulaire MM5.

b)  Unedemande d'inscription d une limitation de la liste des produits et services doit
étre faite sur le formulaire MMG.

c)  Unedemande d inscription d’ une renonciation doit ére faite sur le formulaire MM7.
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d) Unedemande d inscription d’'une radiation doit étre faite sur le formulaire MM8.

€)  Unedemande d inscription d’ une modification du nom ou de |’ adresse du titulaire
doit étre faite sur le formulaire MM9.

f) Une demande d’ inscription d’ une licence doit ére faite sur le formulaire MM 13.

Instruction 5 ;: Formulaires officieux

a  Unedemande d inscription d’ une modification du nom ou de |’ adresse du mandataire
peut étre faite sur le formulaire MM10.

b)  Unedemande de renouvellement d’ un enregistrement international peut étre faite sur
le formulaire MM 11.

c) Lacommunication digtincte relative ala congtitution d’' un mandataire, viste ala

regle 3.2)b), peut étre faite sur le formulaire MM 12.
Troisieme partie
Communications avec le Bureau international; Signature
Instruction 6 : Exigence de la forme écrite; envoi de plusieurs documents sous un méme pli

a)  Sousréservedel’instruction 11.a), les communications adressées au Bureau
international doivent étre effectuées par écrit au moyen d’ une machine a écrire ou de toute autre
machine et doivent étre signées.

b) S pluseurs documents sont envoyés sous un méme pli, il y alieu d'y joindre une
liste permettant d’ identifier chacun d’ entre eux.

Instruction 7 : Sgnature

Une signature doit étre manuscrite, imprimée ou apposée au moyen d'un timbre; dlle peut
étre remplacée par I’ gpposition d' un sceau ou, en ce qui concerne les communications
électroniques visées al’instruction 11.a), par un mode d'identification convenu entre le Bureau
internationa et I’ Office concerné.

Instruction 8 : Communications par télécopie
Toute communication peut étre adressée au Bureau international par télécopie, & condition

gue, lorsque la communication doit étre présentée sur un formulaire officidl, le formulaire officiel
soit utilisé aux fins de la communication par télécopie.
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Instruction 9 : Original de la reproduction ou des reproductions de la marque

a)  Lorsque lademande internationale est envoyée par I’ Office d’ origine au Bureau
international par télécopie, I’ origina de la page du formulaire officiel comportant la
reproduction ou les reproductions de la marque, signé par I’ Office d origine et contenant des
indications suffisantes pour permettre I’identification de la demande internationale a laquelle
il serapporte, doit étre envoyé au Bureau international .

b)  Lorsqu une demande internationale est adressée au Bureau international par
télécopie, I’ examen par le Bureau international de la conformité de cette demande avec les
exigences applicables commence

i) alaréception del’original s cet original est recu dans un délai d’un mois a
compter de la date alaguelle la communication par télécopie a été recue, ou

i)  al’expiration du déla d un moisvisé au sous-dinéai) s ledit origind n'est pas
recu par le Bureau internationa dans ce déai.

Instruction 10 : Accusé et date de réception par le Bureau international
des communications par télécopie

a) LeBureauinternationd informe, a bref délai et par télécopie, I’ expéditeur de toute
communication par télécopie de la réception de cette communication &, lorsque la télécopie recue
par le Bureau internationa est incompléte ou illisible, il en informe auss I’ expéditeur, pour autant
gue celui-ci puisse étre identifié et puisse étre joint par télécopie.

b)  Lorsgu une communication est transmise par télécopie et que, en raison du décalage
horaire entre le lieu a partir duquel la communication est transmise et Genéve, la date alaquelle la
transmission a commencé et différente de la date alaguelle la communication compléte a été
recue par le Bureau international, celle de ces deux dates qui est antérieure a1’ autre est considérée
comme la date de réception par le Bureau internationd.

Instruction 11 : Communications éectroniques; accuse et date de réception par le Bureau
international d’ une transmission éectronique

a S un Officele souhaite, les communications entre cet Office et le Bureau
international, y compris la présentation de la demande internationale, se feront par des moyens
électroniques selon des modaités convenues entre le Bureau internationd et I’ Office concerné.

b) LeBureauinternationa informe, a bref déla et par transmission éectronique,
I’ expéditeur de toute transmission éectronique de la réception de cette transmission &, lorsgue la
transmission éectronique regue par le Bureau internationa est incompléte ou inutilisable pour
toute autre raison, il en informe auss | expéditeur, pour autant que celui-ci puisse étre identifié et
joint.



MM/WG/2/6
Annexelll, page 5

c)  Lorsgu une communication et faite par des moyens éectroniques et que, en raison
du décaage horaire entre le lieu a partir duquel la communication et faite et Genéve, ladate a
laguelle la transmission a commence est différente de la date a laquelle la communication
compléte a été recue par le Bureau international, celle de ces deux dates qui est antérieure al’ autre
est conddérée comme la date de réception par le Bureau international.

Quatrieme partie
Conditions relatives aux noms et adresses
Instruction 12 : Noms et adresses

ad  Dansle cas d une personne physique, le nom aindiquer est le nom de famille ou
nom principal et le ou les prénoms ou noms secondaires de la personne physique.

b) Dansle cas d une personne morae, le nom aindiquer est la dénomination
officielle compléte de la personne morale.

c) Lorsgu un nom est en caractéres autres que latins, ce nom doit étre indiqué sous la
forme d’ une trandlittération en caracteres latins qui doit suivre la phonétique de la langue de la
demande internationale. Dans le cas d’ une personne morale dont le nom est en caractéres
autres que latins, cette trandittération peut étre remplacée par une traduction dans la langue de
la demande internationale.

d) Uneadresse doit étre libellée de la fagon habituellement requise pour une
distribution postale rapide et doit au moins comprendre toutes les unités administratives
pertinentes, jusque et y compris le numéro de lamaison, Sil y en aun. En outre, les numéros
de téléphone et de télécopieur, une adresse électronique ains qu’ une adresse différente pour
la correspondance peuvent étre indiqués.

Instruction 13 : Adresse pour la correspondance

Lorsqu’il y a plusieurs déposants, plusieurs nouveaux propriétaires ou plusieurs
preneurs de licence avec des adresses différentes, une adresse unique pour la correspondance
doit ére indiquée. Lorsqu une telle adresse n'est pas indiquée, I’ adresse pour la
correspondance est I’ adresse de |la personne qui est nommée en premier.
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Cinquieme partie
Notification de refus provisoires
Instruction 14 : Date d’ envoi d’ une notification de refus provisoire

Dans le cas d’ une notification de refus provisoire expédiée par I’ intermédiaire d’ un
service postd, le cachet de la poste fait foi. Si le cachet de la poste est illisible ou S'il fait
défaut, le Bureau international traite la notification comme s elle avait été expédiée 20 jours
avant ladate alaguelleil I'aregue. Toutefois, si la date d’ expédition ains déterminée est
antérieure a la date alaguelle le refus a été prononce, le Bureau international considére cette
notification comme ayant été expédiée a cette derniere date. Dans le cas d' une natification de
refus expédiée par |’ intermédiaire d’ une entreprise d’ acheminement du courrier, la date de
I’ expédition est déterminée par I’indication fournie par cette entreprise sur la base des
données qu’ elle a enregistrées concernant I’ expedition.

Instruction 15 : Contenu d’ une notification de refus provisoire fondé sur une opposition

1) Une natification de refus provisoire fondé sur une opposition doit se confiner aux
démentsvisssalaregle 17.2) et 3). L’indication des motifs sur lesquels le refus provisoire est
fondé, conformément alarégle 17.2)iv), doit, en plus de la déclaration selon laguelle le refus est
fondé sur une opposition, énumérer de maniére concise quels sont les motifs de I’ opposition (par
exemple, un conflit avec une marque antérieure ou avec un autre droit antérieur ou un défaut de
caractere distinctif). Lorsgue I’ opposition est fondée sur un conflit avec un droit antérieur autre
gu’ une margue enregistrée ou faisant I’ objet d’ une demande d enregistrement, ce droit &t, de
préférence, |e propriétaire de ce droit, doivent ére identifiés de maniére auss concise que
possible. Lanatification ne doit pas étre accompagnée par un mémorandum ou par des piéces
judtificatives.

2) Tout document accompagnant la notification qui n’est pas sur papier libre de
format A4 ou qui N’ est pas approprié pour ére numérise, aing que toute piece qui N’ est pas de
nature documentaire, tels que des échantillons ou des emballages, ne seront pasinscrits et le
Bureau international en disposera

Sixieme partie
Numeérotation des enregistrements internationaux
Instruction 16 : Numérotation résultant d’ un changement partiel detitulaire
a) Lacession ou toute autre transmission de I’ enregistrement international pour une
partie seulement des produits et services ou pour certaines seulement des parties contractantes

désignées est inscrite au registre international sous le numéro de I’ enregistrement international
dont une partie a éé cédée ou transmise.
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b)  Toute partie cédée ou transmise est radiée sous le numéro dudit enregistrement
international et fait I’ objet d’un enregistrement international distinct. Cet enregistrement
international distinct porte le numéro, accompagné d’ une lettre majuscule, de I’ enregistrement
international dont une partie a été cédée ou transmise.

Instruction 17 : Numérotation résultant de la fusion d’ enregistrements inter nationaux
L’ enregistrement internationd issu de la fusion d’ enregistrements internationaux

conformément alaregle 27.3) porte le numéro, accompagné, le cas échéant, d’ une lettre
majuscule, de I’ enregistrement international dont une partie a é&é cédée ou transmise.

Instruction 18 : Numérotation résultant d’ une déclaration selon laquelle un changement de
titulaire est sans effet
L’ enregistrement international distinct qui est inscrit au registre international

conformément alarégle 27.4)e) porte le numéro, accompagné d’ une lettre majuscule, de
I’ enregistrement dont une partie a été cédée ou transmise.

Septieéme partie

Paiement des émoluments et taxes

Instruction 19 : Modes de paiement

L es émoluments et taxes peuvent étre payés au Bureau international

i) par prélévement sur un compte courant ouvert aupres du Bureau internationdl,

i) par versement sur le compte de chégues postaux suisse du Bureau international
ou sur tout compte bancaire du Bureau international indiqué a cette fin,

iii) par chégue bancaire,

iv) par versement en especes au Bureau international.

[Fin del’annexe Il et du document]




