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A. INTRODUCTION

1. Le présentdocument a été élaboré a la suite d’une décision prise par le Comité
permanent du droit des marques, des dessins et modéles industriels et des indications
géographiques (SCT) a sa cinquieme session (Genexis 4dptembre 2000), invitant le

Bureau international a compléter le document SCT/5/3 (“Solutions possibles en cas de conflit
entre des marques et des indications géographiques et en cas de conflit entre indications
géographiques homonymes”) par un supplément, destiné & mieux faire caolnepliesn

problemes juridiques poseés par la protection des indications géographiques. Ce supplément
devait traiter des questions suivantes: historique de la protection des indications
géographiques; précisions quant a la nature des droits sur les indicgéographiques;
description des différents systémes en vigueur en matiere de protection des indications
géographiques; recensement des problemes posés par I'obtention d’une protection pour les
indications géographiques dans d’autres pa@e document &té révisé conformément aux
observations que les délégations ont formulées au cours de la sepéssien du SCT.

2. Lapremiére partie du présent document porte sur des questions de terminologie. Les
indications géographiques en tant qu’dlgje propriété intellectuelle se caractérisent par un
large éventail de concepts différents en matiere de protection. Toutefois, il convient
d’apporter quelques précisions sur la terminologie employée. La partie suivante du présent
document est une degution des diverses approches existant en matiere de protection des
indications géographiques aux niveaux national et régional. Sur ce point, le document fait
référence a I'évolution historique de chacun des concepts en matiére de protection et aborde la
guestion de la nature des droits sur les indications géographiques. Cette partie est suivie du
recensement des problemes posés par I'obtention d’une protection pour les indications
géographiques dans d’autres pays. Enfin, le document énumére un certdirerde

domaines pour lesquels il conviendrait de définir une position internationale commune.

B. TERMINOLOGIE
“Indications de provenance” et “Appellations d’origine”

3. Drapreés la terminologie traditionnellement employée dans les traii@sndstrés par
I'OMPI dans le domaine des indications géographiques, on distingue “indications de
provenance” et “appellations d’origine”.

4. L’expression “indication de provenance” figure aux articles 1.2) et 10 de la Convention
de Paris pour lgrotection de la propriété industrielle, de 1883 (“Convention de Paris”). Elle
est également utilisée dans I’Arrangement de Madrid concernant la répression des indications
de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits, de 1891 (“Arrangemeatratesur

les indications de provenance”). La notion d“indication de provenance” n’est définie dans
aucun de ces deux traités mais le texte de l'articlg de I’Arrangement de Madrid sur les
indications de provenance éclaire le sens de cette expresSaon cet article

! SCT/5/6 Prov., paragrapt&0.
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“Tout produit portant une indication fausse ou fallacieuse par laquelle un des pays
auxquels s’applique le présent Arrangement, ou un lieu situé dans I'un d’entre eux,
serait directement ou indirectement indiqué comme pays ou &lneond’origine, sera
saisi a I'importation dans chacun desdits pays.”

Par conséquent, on peut définir une indication de provenance comme une mention indiquant
gu’un pays ou un lieu situé dans ce pays est le pays ou le lieu d’origine d’un produit. Il es
important que l'indication de provenance renvoie a l'origine géographique d’un produit et non
a un autre type d’origine, tel qu’'une entreprise qui fabrique le produit en question. De plus, la
définition n’exige pas que le produit en question ait un¢atee qualité ou des

caractéristiques découlant de son origine géographique. On peut donner comme exemple
d’indications de provenance la mention, sur un produit, du nom d’un pays ou de formules
telles que “made in...".

5. L'expression “appellatio d’origine” est définie dans I’Arrangement de Lisbonne
concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, de
1958 (“Arrangement de Lisbonne”). L’Arrangement de Lisbonne établit un systeme
international de protectiodes appellations d’origine déja protégées dans le cadre de la
législation nationale de I'un des Etats parties a cet arrangement, et sous réserve de
I'enregistrement international de I'appellation d’origine en question. L’'arfale
I’Arrangement de Libonne contient la définition suivante

“On entend par “appellation d’origine” au sens du présent Arrangement, la
dénomination géographique d’'un pays, d’une région ou d’une localité servant a désigner
un produit qui en est originaire et dont la qualit¢les caractéres sont dus

exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs
naturels et les facteurs humains.”

D’apreés cette définition, une appellation d’origine peut étre considérée comme un type
particulier d’indication & provenance étant donné que le produit pour lequel une appellation
d’origine est employée doit avoir une qualité et des caractéres qui sont dus exclusivement ou
essentiellement a son milieu géographique. A titre d'exemples d’appellations d’origine
protégees, on peut citer “Bordeaux” pour le vin, “Noix de Grenoble” pour les noix, “Tequila”
pour les spiritueux ou “Jaffa” pour les oranges

“Indications géographiques”

6. L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui tohiche

commerce, d&994 (“Accord sur les ADPIC”) comprend une section relative a la protection
des indications géographiques (ChapitkeSection3). L’article 22.1 de cet accord contient
la définition suivante :

“Aux fins du présent accord, on emig: par indications géographiques des indications
qui servent a identifier un produit comme étant originaire du territoire d’'un Membre [de
I'Organisation mondiale du commerce], ou d’'une région ou d’'une localité de ce
territoire, dans les cas ou une qualitputation ou autre caractéristique déterminée du
produit peut étre attribuée essentiellement a cette origine géographique.”

Tous les exemples ciéont des appellations d’origine enregistrées en vertu de I'’Arrangement
de Lisbonne.
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Cette définition est apparemment fondée sur la définition de I'appellation d’origine qui figure
a l'article 2 de I'Arrangement déisbonne. Toutefois, elle s’en écarte quelque peu.

L’article 21.1 de I’Accord sur les ADPIC définit les indications géographiques comme “des
indicationsqui servent a identifier un produit [...]” alors que l'artickede I’Arrangement de
Lisbonne définit lappellation d’origine comme “la@énomination géographiguun pays,

d’une région ou d’une localité servant & désigner un produit f.. I'es signes autres que des
noms géographiques, par exemple une dénomination non géographique ou un embléme, ne
seraiehpas couverts par l'articl2 de I'’Arrangement de Lisbonne. Toutefois, dans I’Accord
sur les ADPIC, ces signes entreraient dans la catégorie des signes pouvant constituer des
indications géographiques. En outre, ’Arrangement de Lisbonne exige qualiggtles
caractéres du produit en question soient dus exclusivement ou essentiellement au milieu
géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains. La définition des
indications géographiques figurant a I'arti@2.1 de I’Accordsur les ADPIC s’applique a des
produits qui ont une qualité, une réputation ou une autre caractéristique essentiellement
attribuable a leur origine géographique. Il est généralement entendu que les produits qui
jouissent “seulement” d’'une certaine répudatmais qui n’ont pas une qualité spécifique
tenant a leur lieu d’origine n’entrent pas dans la définition de I'appellation d’origine que
donne I’Arrangement de Lisbonne.

7.  Sil'on compare les définitions de 'indication de provenance, de Elppon d’origine

et de l'indication géographique, on est amené a faire les observations suivantes. L’indication
de provenance est le terme le plus large, il recouvre I'indication géographique et I'appellation
d’'origine. Les indications de provenanceglguent seulement que le produit sur lequel une
indication de provenance est apposée soit originaire d’une certaine aire géographique. I
existe donc des indications de provenance qui ne semblent pas entrer dans la définition des
indications géographiqgeau sens de I'’Accord sur les ADPIC, a savoir les indications de
provenance dont l'utilisation n’implique pas une qualité, une réputation ou une caractéristique
particuliére des produits sur lesquels elles sont apposées. Les indications géographiques sont
définies de fagon beaucoup plus large que les appellations d’origine. En d’autres termes,
toutes les appellations d’origine sont des indications géographiques mais certaines indications
géographiques ne sont pas des appellations d’origine.

8. Aux fins du présent document, I'expression “indication géographique” est utilisée avec
le méme sens qu'a l'articl22.1 de I'’Accord sur les ADPIC, et englobe les notions

d’indication géographique (au sens de l'artiz21 de I'’Accord sur les ADPIC) et

d’'appellation d’origine. Toutefois, il convient de garder a I'esprit que les expressions
“indication de provenance”, “appellation d’origine” et “indication géographique” sont

utilisées dans divers instruments juridiques internationaux. Les droits et ofigakicoulant

de ces instruments juridiques ne sont valables que pour la catégorie d’'indications
géographiques visée par I'instrument juridique en question. Dans ces conditions, il n’est pas
toujours possible de parler d“indications géographiques” as Eage; dans le cadre de

I'accord international a I'étude, il est préférable de faire la distinction. Ce point est développé
plus loin, dans la partie du document portant sur les problemes posés par I'obtention d’'une
protection pour les indications géagrhiques dans d’autres pays.

Pas d'italiques dans 'original.
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C. DIVERSITE DES APROCHES EN MATIERE DEPROTECTION DES
INDICATIONS GEOGRAPHQUES

9. Laprotection des indications géographiques aux niveaux régional et national se
caractérise par I'existence d’'une multitude deaepts juridiques difféerents. Ces concepts ont
été développés dans la ligne de différentes traditions juridiques nationales et dans des
contextes historiques et économiques spécifiques. Ces différences ont une répercussion sur
d’'importantes questions tek que les conditions de protection, le droit & I'utilisation et
I'étendue de la protection. Les paragraphes qui suivent donnent un apercu des principaux
concepts existant en matiere de protection: concurrence déloyale et substitution frauduleuse
(passng off), appellations d’origine protégees et indications géographiques enregistrées,
marques collectives et marques de certification et mécanismes administratifs de protection.
L’évolution historique des différents concepts ainsi que la nature des drogsestion y sont
abordées. En raison de la diversité des lois et réglements nationaux en matiere de protection
des indications géographiques, la division en quatre catégories distinctes est forcément
artificielle et n’est peutétre pas représentative th situation dans chaque Etat membre.

Ainsi, un mécanisme de protection péugxister dans un Etat membre sans pour autant entrer
dans l'une des quatre catégories définies.

10. En outre, il convient de noter que les mécanismes en quesisont pas

nécessairement exclusifs. Au contraire, il est trés courant que divers moyens de protection
s’additionnent. Le cumul de protection des indications géographiques résultant de
I'application de divers systemes de protection est accentué pat tpiales moyens de
protection varient en fonction des catégories de produits.

. CONCURRENCE DELOYALEET SUBSTITUTION FRAWDULEUSE
a) Concurrence déloyale

11. On peut constater que les pays ont mis en place un certain nombre de mesures de
protection contre les pratiques commerciales déloyales. Ceci s’est traduit au niveau
international par I'adoption de I'articl&Obisde la Convention de Paris lors de la Conférence
diplomatique de Bruxelles pour la révision de la Convention de Paris, en 1o&tarticle,

qui établit la norme internationale de base en matiere de protection contre les actes de
concurrence déloyale, exige de tous les Etats parties & la Convention de Paris qu'’ils assurent
une protection effective contre la concurrence déloyafence comme “tout acte de

concurrence contraire aux usages honnétes en matiére industrielle ou comnferciale”

12. ATéchelon national, la protection contre la concurrence déloyale s’est développée
differemment selon les pays. Néanmoins, togtesapproches ont un objectif commun, celui

de fournir aux intéressés un recours efficace contre les pratiques commerciales malhonnétes et
illicites de leurs concurrents. Dans certains pays, les lois consacrées a la répression de la
concurrence déloyak@ssurent également la protection du consommateur.

13. Quant a savoir dans quelle mesure un acte commercial est contraire aux usages honnétes
en matiére industrielle ou commerciale, la question devra étre tranchée en application des
dispositions @ Iégislation nationale relatives a la protection contre la concurrence déloyale.,

On admet toutefois que les pratiques commerciales induisant en erreur ou de nature a induire

4 Voir, en général, Protection contre la concurrence déloyale.
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le public en erreur au sujet d’une entreprise ou de ses activités, et en jpartieu’origine
géographique des produits proposés par I'entreprise, constituent un acte de concurrence
déloyalé.

14. Pour empécher I'utilisation non autorisée d’'une indication géographique sur la base
d’une action pour concurrence déloyakedemandeur doit démontrer dans les formes

prescrites que l'utilisation par un tiers non autorisé d’'une indication géographique donnée est
de nature a induire en erreur et, le cas échéant, que cette utilisation cause ou risque causer un
préjudice. Une té¢ action ne peut aboutir que si l'indication géographique en question a
acquis un caractere distinctif ou, en d’autres termes, si le public concerné associe les produits
vendus sous cette indication géographique a une origine géographique difféerergte, a un
certaine réputation ou a certaines qualités.

15. En outre, la protection des indications géographiques dans le cadre du droit de la
concurrence déloyale peut étre complétée par des dispositions législatives spécifiques ayant
pour objet la protetion des indications géographiques non enregistrées, comme les
articles126 a 129 de la loi allemande sur les marques de 1994, par exemple. En vertu de ces
dispositions, les personnes physiques ou morales ayant le droit d’utiliser une indication
géograpigue non enregistrée donnée peuvent demander aux tribunaux d’empécher
I'utilisation de cette indication géographique par des personnes non autorisées et, le cas
échéant, d’accorder des dommages et intéréts pour cette utilisation. Les aaiked29 de

la loi allemande sur les marques de 1994 sont fondés sur les principes développés par les
tribunaux dans le cadre de I'application de la Iégislation sur la concurrence déloyale pour faire
obstacle a l'usage non autorisé d’indications géographiques, alicat usage serait de

nature a induire en erreur ou reviendrait a tirer un avantage injustifié de la réputation d'une
indication géographique.

b)  Substitution frauduleuse

16. Les pays de tradition civiliste prévoyant certaines formes de grotedes entreprises

contre des actes commerciaux illicites commis par des concurrents fondent cette protection

sur les régles générales de la responsabilité &ivibans les pays de common law, I'action

pour substitution frauduleuse est souvent congieéomme la base en matiere de protection

contre des concurrents malhonnétes. Cette action peut étre décrite comme un moyen de
recours pour les cas ou les produits ou les services d’une personne sont présentés comme étant
ceux de quelgu’un d’autfe Cescas ont en commun le fait que le demandeur perd une partie

de sa clientéle car le défendeur fait croire aux clients qu’ils achétent les produits du

demandeur alors méme qu’il s’agit de produits provenant du défendeur.

17. De maniére générale, pogue 'action intentée pour substitution frauduleuse aboutisse
et permette de faire obstacle a I'utilisation non autorisée d’une indication géographique, le
demandeur doit démontrer que les produits pour lesquels I'indication géographique est
régulieremenutilisée et qui sont fournis par lui ont une clientéle ou une réputation établie,
gue le défendeur donne a croire au public que les produits proposés proviennent du
demandeur et que cela pourrait porter préjudice a ce dernier.

Voir I'article 4.2)iv) des dispositions types sur la protection cetd concurrence déloyale, et
I'article 22.2.b) de I’Accord sur les ADPIC.

Protection contre la concurrence déloyale, paragraphe 25.

Cornish, page 619.
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c) Conclusion

18. Les législations nationales sur la concurrence déloyale, la substitution frauduleuse et les
indications géographiques non enregistrées offrent aux commercants des moyens d’action
contre des concurrents qui commettent des actes commerciaux considérés comnaires

aux pratiques commerciales honnétes. En ce qui concerne les indications géographiqgues, on
peut dire que la protection contre la concurrence déloyale sert davantage a protéger les
commercants et les producteurs contre |'utilisation non au®ddédications géographiques

par des tiers qu’'a faire naitre des droits privatifs sur cealles

19. Une autre caractéristique importante de la protection des indications géographiques
prévue dans le cadre de la |égislation contre la concurréélogale tient au fait que

d’'importantes questions, telles que la définition de l'aire et des normes de production, ou celle
du cercle des producteurs ayant le droit d’utiliser une indication géographique donnée, sont
tranchées par les tribunaux dansdele d’actions judiciaires. La protection accordée aux
indications géographiques a la suite d’'une action en substitution frauduleuse ou en
concurrence déloyale n’est opposable qu’aux parties a la procédure. Le droit a la protection
d’une indication géogphique donnée doit étre clairement établi chaque fois que I'on

souhaite faire valoir cette protection.

II.  APPELLATIONS D ORIGINE PROTEGEES ETNDICATIONS GEOGRAMIQUES ENREGISTREES
a) Appellations d’origine protégées

20. Le systeme des appations d’origine protégées résulte du besoin ressenti de remédier
aux pratiqgues commerciales frauduleuses touchant a I'origine de produits agricoles et, en
particulier, de produits de la vigheBien que remontant probablement & I'origine du
commerce, Ie pratiques de ce type ont proliféré dans les périodes de pénurie de certains
produits, comme ce fut le cas avec certains vins lors de la destruction par le phylloxéra de
vignobles en Europe au XPsiéclé.

21. Une appellation d’origine protégést la dénomination géographique d’'un pays, d’'une
région ou d’'une localité servant a désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou
les caracteres sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant
les facteurs aturels et les facteurs humatfisLes appellations d’origine figurent

expressément au nombre des objets auxquels s’applique la protection de la propriété
industrielle aux termes de I'article2) de la Convention de Paris. Ce sont des titres de
protection destinés a des indications géographiques utilisées sur des produits qui ont une
qualité ou des caractéres spécifiques dus exclusivement ou essentiellement a leur origine
géographique. La reconnaissance d’une appellation protégée repose habituellement su
texte législatif ou administratif, tel qu’une loi ou un décret. Ce texte est I'aboutissement

d’une procédure administrative a laquelle participent des représentants des producteurs
intéressés et de I'administration. A I'issue de cette procédwepéllation protégée est

L’Institut national des appellations d'origine, page 11.

Girardeau, page 70.

Article 2.1)de I'Arrangement de Lisbonne. Voir également l'articlé15-1 du Code francais
de la consommation ou l'article 2 du réglement (CEER2081/92 du Conseil du lidillet 1992,
relatif a la protection des indications géographiques et des appellationgimkodes produits
agricoles et des denrées alimentaires.

10
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reconnue, et le ou les produits sur lesquels elle est utilisée, I'aire géographique de production
et les conditions d'utilisation sont définis.

22. L'usage non autorisé d’'une appellation d’origine protégée constituktlinet engage la
responsabilité pénale et civile de l'utilisateur. Les poursuites sont habituellement engagées
par des organismes de droit public, comme ceux qui sont chargés de veiller a la loyauté des
pratigues commerciales, les autorités de conuléeappellations d’origine ou les organismes

de protection des consommateurs. Souvent, les services fiscaux jouent un réle important dans
la répression de 'usage frauduleux des appellations d’origine protégées.

b) Indications géographiques enregistrées

23. Les indications géographiques enregistrées sont des titres de protection tres semblables
aux appellations d’origine protégées, bien qu'il puisse exister des différences considérables
quant a I'étendue de la protection et aux procédures agipés selon la |Iégislation nationale

des pays ou existe ce type de protection. Ainsi, la protection d’'une indication géographique
enregistrée dépend de I'enregistrement de cette indication géographique, alors que la
protection d’une appellation d’origird2pend d’ordinaire de I'adoption d’'une loi ou d’'un

décret déterminé. La décision d’enregistrer I'indication peut &tre une décision administrative,
émanant par exemple d’un comité, et non d’'une décision émanant d’'une autorité dotée d’'un
pouvoir de directia, par exemple, du contréleur général ou du directeur de I'organisme
responsable de I'enregistrement des indications géographiques.

c) Conclusion

24. Le dénominateur commun le plus important des appellations d’origine protégées et des
indications géographiques enregistrées semble tenir au fait que leur protection repose sur un
texte de droit public (loi, décret, ordonnance) qui est I'aboutissement d’une procédure
administrative. Durant cette procédure, d'importants parametres, tels que laatiimie

I'aire de production et les normes de production, sont définis. Les services de répression, au
titre du droit civil ou du droit pénal, appliquent ces parameétres pour déterminer si une
appellation d’origine protégée ou une indication géograph@quegistrée donnée est utilisée
sans autorisation ou de fagon contraire a I'usage prescrit.

1. MARQUES COLLECTIVES H MARQUES DE CERTIFCATION

25. Enraison du principe général selon lequel les marques individuelles ne doivent pas étre
de<riptives ni fallacieuses, les noms géographiques ne peuvent étre utilisés comme marques
individuelles a moins qu’ils n'aient acquis un caractére distinctif par 'usage ou gu’ils ne
soient utilisés de facon arbitraire et donc qu’ils ne puissent pas inelnieereur quant a

I'origine des produits sur lesquels la marque est apposée. Mais cette regle ne s’applique pas
aux marques de certification ni aux marques collectives.

a) Marques de certification
26. Les marques de certification servent aiqueer que les produits ou services pour

lesquels elles sont utilisées ont des caracteres particuliers, comme, par exemple, telle ou telle
origine géographique. Le propriétaire de la marque de certification se charge de certifier que
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les biens ou servicgmour lesquels la marque est utilisée ont ces caracteres. En regle générale,
le propriétaire de la marque de certification n’a pas le droit d’utiliser cette marque. Ce
principe est également appelé la “régle du+usage par le titulairé™.

27. Tout producteur qui respecte les normes de production définies par le propriétaire de la
marque de certification a le droit d’utiliser cette marque. Ledit propriétaire, qui peut étre un
organisme privé ou public, doit garantir que les produits ou ses\poer lesquels la marque

de certification est utilisée ont la qualité certifiée. Pour remplir cette fonction de fagon neutre
et impartiale, le propriétaire de la marque de certification doit déposer, en méme temps que la
demande d’enregistrement de cettarque, un reglement détaillé qui précise, notamment, les
caracteres certifies par la marque, les utilisateurs diment autorisés et les modalités de
certification et de contréle. Comme il a été précédemment souligné, pour des raisons
d’objectivité, le preriétaire de la marque de certification n’est pas autorisé a utiliser

lui-méme cette marque. L'inobservation de cette régle entraine normalement la nullité de la
marque de certification.

28. Laprotection d’'une indication géographique en tardg quarque de certification releve
du droit sur les margues. En principe, les poursuites pour atteinte a une marque de
certification sont entamées par le propriétaire de cette mérqQela peut étre le cas par
exemple lorsque le défendeur utilise une nugrde certification qui garantit une origine
géographique déterminée pour des produits qui n’ont pas cette origine.

b)  Marques collectives

29. Il a été souligné qu'il est difficile de distinguer les marques collectives des marques de
certification et que la différence tient & la forme et non au fénd.es marques collectives
appartiennent a une collectivité, telle qu’une association corporative ou une association de
producteurs ou de fabricants, par exemple, et servent a indiquer que I'utitisgtanembre

de ladite collectivité. Pour étre membre de I'association titulaire de la marque collective, il
faut, en général, se soumettre a certaines regles, concernant par exemple I'aire géographique
de production des produits sur lesquels la margie@eposée ou les normes de production de
ces produits. Autre différence entre les deaxégories de marques : il n’est pas interdit aux
titulaires des marques collectives d'utiliser emémes la marque.

30. Comme dans le cas des marques défeztion, la protection des marques collectives
reléve du droit des marques. Des poursuites pour atteinte a la marque peuvent étre entamées
par son titulaire, dans le cas, par exemple, ou une marque collective appartenant a une
association de producteuqui ont le droit d’utiliser cette marque est utilisée par une personne
qui n'est pas membre de cette association.

c) Conclusion

31. Les marques collectives et les marques de certification servent a indiquer les caracteres
spécifiques de prodts tels que leur origine géographique. Alors que les marques de fabrique
ou de commerce qui consistent en des noms géographiques descriptifs sont habituellement
refusées a I'enregistrement, les noms géographigues sont souvent expressément admis a
I'enregistrement en tant que marques collectives ou marques de certification. Pour autant que

1 MccCarthy, pages 1279.
12 McCarthy, pages 1268; Annand & Norman, p. 230.
13 McCarthy, pages 1986.
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les marques collectives et les marques de certification soient utilisées d’'une fagon qui respecte
le reglement régissant leur utilisation, il N’y a pas de risque d’egiegant a I'origine réelle de

ces produits’. Une fois qu’une indication géographique est protégée en tant que marque
collective ou margue de certification, elle reléve des regles applicables du droit des marques.

32. Il semble qu'il incombe aué&posant d’'une demande d’enregistrement d’'une marque de
certification ou d’'une marque collective de définir, dans le reglement qui régit 'usage de ces
marques, I'aire de production des produits sur lesquels lesdites marques sont apposées et toute
norme deproduction applicable. Cette définition entre dans le cahier des charges qu'il

convient de déposer avec la demande. Une fois la demande acceptée, le cahier des charges
devient un élément de I'enregistrement.

33. Contrairement aux autorités respsables de I'administration des systémes de protection
suigenerispour les indications géographiques, I'autorité compétente pour recevoir la

demande d’enregistrement d’une marque de certification ou d’'une marque collective, qui est
en général un officeational des marques, n’examine pas nécessairement des éléments de la
demande tels que la délimitation de l'aire de production, I'existence d’un lien entre

I'indication dont I'enregistrement est demandé et les qualités du produit en question ou, selon
le cas, le point de savoir si un tel lien existe. Il est cependant possible pour les concurrents et
les consommateurs de soulever des questions concernant le cahier des charges d’'une marque
de certification et de contester la validité d'une marque de cettiific@nregistrée en

engageant une procédure en invalidation.

IV. MECANISMES ADMINISTRATIFS DE PROTECTION
a) Généralités

34. Lorsque des indications géographiques sont utilisées sur des produits dont la
commercialisation fait I'objet d’une prédure administrative d’autorisation, cette procédure
peut également servir a contrbler 'usage d’indications géographiques apposées sur ces
produits. L'exemple qui vient directement a I'esprit est celui des vins et spiritueux, dont la
vente est réglemergalans de nombreux pays.

35. Dans le cas d’'une procédure administrative d’autorisation concernant des étiquettes de
produits, I'autorité responsable vérifie si le produit pour lequel I'autorisation de
commercialisation est demandée est conformepescriptions Iégales en la matiére et
notamment si I'apposition d’'une indication géographique sur I'étiquette de ce produit est
permise. Siles conditions préalables a I'octroi de I'autorisation ne sont pas remplies, par
exemple parce que I'usage deimdication géographique donnée sur un produit déterminé
n'est pas permis, I'autorisation de commercialisation n’est pas accordée et, par conséquent,
I'indication géographique ne peut pas étre utilisée.

b) Conclusion

36. Les mécanismes adminiatifs de contrdle des étiquettes servent a garantir la loyauté

des pratiques commerciales et la protection des consommateurs. Selon le systeme national
mis en place dans un pays donné, différents instruments juridiques permettent d’atteindre cet
objectif: lois sur la concurrence déloyale, lois sur les pratiques commerciales loyales ou lois

4 Voir, par exemple, le document de 'OMC IP/C/W/134.
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sur la commercialisation de certains produits, qui fixent des normes de présentation et de
commercialisation des produits. Les dalecnieres lois ont en commun quomur autant

gu'’il s’agisse d’indications géographiques, elles n’habilitent pas les bénéficiaires de la
réputation collective attachée a une indication géographique a intenter individuellement une
action aux fins de protéger cette réputation. En revaralles prévoient un mécanisme
administratif qui vise a empécher I'apposition trompeuse d’indications géographiques sur des
produits. Toute apposition de ce type effectuée malgré les procédures administratives
prescrites fait normalement encourir des samgipénales.

V. CONCLUSION DE LA PARTE C

37. L’analyse qui précéede des différents moyens existants de protection des indications
géographiques montre que deprincipes fondamentaux sont déterminants en la matiare
protection des consomneatrs contre I'utilisation trompeuse d’indications géographiques et la
protection des bénéficiaires de la réputation collective attachée aux indications géographiques
contre les présentations mensongeres entrainant I'usurpation de cette réputation.

38. Toutefois, il semble qu’il n’existe pas forcément de nette distinction entre les catégories
juridiques de protection selon les objectifs visés. En outre, la coexistence de plusieurs types
de protection, qui souvent varient selon les catégoriesattugs, est fréquente dans un seul

et méme pays. Cette diversité de concepts se manifeste également quant a la délimitation de
I'aire géographique de production de produits sur lesquels peuvent étre lIégitimement apposées
les indications géographiques. t@&edélimitation peut incomber a un large éventail

d’organismes publics, semublics ou privés, ou d’instances.

D. OBTENTION D’'UNE PROTECTION DANS D’AUTRES PAYS

39. Cette partie du document décrit tout d’abord la situation actuelle en cegoeme la
protection internationale des indications géographiques par des accords bilatéraux et
multilatéraux. Elle fait la synthese des efforts déployés dans le passé pour trouver de
nouvelles solutions visant a une meilleure protection des indicagi@ographiques au niveau
multilatéral et conclut par une description des problémes posés par I'obtention d’'une
protection dans d’autres pays.

l. ACCORDS BILATERAUX

40. En général, les accords internationaux bilatéraux sont conclus entre deusquesy

réserve de réciprocité afin d’améliorer la protection des indications géographiques respectives
de ces pays. |l peut s’agir de traités indépendants ou s’inscrivant dans le cadre d’un accord
commercial plus largé. Ils peuvent simplement prévoiititerdiction d’utiliser des

indications géographiques de 'autre partie pour des produits (généralement énumérés dans
une liste jointe en annexe a I'accord) n’ayant pas cette origine. lls peuvent aussi avoir une
portée plus large et permettre I'applicatiextraterritoriale de la Iégislation nationale de

15 Par exemple I'accord de coopératidénommeé “Crayfish Agreement” conclu entre la France et

I’Afrique du Sud dans les années 30 (vBymposium on the International Protection of
Geographical IndicationsSomerset West, 1999, page 31).
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I'autre pays en ce qui concerne la protection des indications géographiques. Ce dernier aspect
peut étre important dans les cas ou une indication géographique donnée n’indique pas
seulement I'origine gégraphique de certains produits, mais aussi certaines qualités découlant
de cette origine, comme c’est le cas pour les appellations d’origine protBgées

41. Les accords internationaux bilatéraux peuvent couvrir un vaste éventail de produits ou
étre limités a des produits déterminés. Le plus souvent, ils ont été conclus entre des nations
européennes au début du X3{écleé”’. Toutefois, leur importance n’a cessé d’étre démontrée
dans des secteurs spécifiques de I'économie, en particulier dansstiflvinicol&®.

Il. ACCORDS MULTILATERAUX

Un autre moyen d’obtenir une protection internationale pour des indications
géographiques consiste a conclure des accords multilatéraux et a adhérer a des accords de ce
type. On trouvera eaprés une syntise de I'étendue de la protection accordée aux
indications géographiques par les traités multilatéraux suivdaiSonvention de Paris,
I’Arrangement de Madrid sur les indications de provenance, I’Arrangement de Lisbonne et
I’Accord sur les aspects desailis de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(Accord sur les ADPICY.

a) La Convention de Paris

42. L’article 1.2) de la Convention de Paris cite parmi les objets de la protection de la
propriété industrielle les indications de pemance et les appellations d’origine. Des
dispositions plus spécifiques concernant les indications de provenance figurent aux Hoticles
et 1Ger®.

43. Une disposition interdisant I'utilisation d’'une indication de provenance fausse figurait
dga dans le texte original de la Convention de Paris de 1883. Cependant, cette protection
était plutot limitée, étant donné que l'interdiction n’était applicable que si une indication de
provenance fausse était utilisée conjointement avec un nom comnfatifiau inexistant.

44. Dans sa version en vigueur, I'articl® de la Convention de Paris prévoit que dans les

cas “d’utilisation directe ou indirecte d’'une indication fausse concernant la provenance du
produit ou l'identité du producteur, fsicant ou commercant”, I'articl® de la Convention de

Paris s’appliquera. L’articl® prévoit que les produits portant une fausse indication de
provenance peuvent étre saisis a I'importation dans les pays parties a la Convention de Paris,
dans le payswl'apposition illicite de I'indication de provenance a eu lieu ou dans le pays
d’'importation. La saisie aura lieu a la requéte soit du ministére public, soit de toute autre
autorité compétente, soit d’'une partie intéressée. Toutefois, I'a@ib)ect6) autorise les

pays parties a la convention dont la |€gislation nationale n’autorise pas la saisie a

16
17
18
19

Tilmann, page 124.

Tilmann, page 136.

Par exemfe I’Accord sur le vin conclu entre les Etaltinis et I’Australie en 1994,

Un résumé des systémes internationaux de notification et d’enregistrement existant en ce qui
concerne les indications géographiques figure dans les documents de 'OMC IP/CtwW/85 e
IP/C/W/85/Add.1.

Le 15 octobre 2000, 160 Etats étaient parties & la Convention de Paris (pour la liste compléte,
voir http://www.wipo.int/treaties/docs/frenchydris.doqg.

20
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'importation ou la saisie a l'intérieur a remplacer ces mesures soit par une prohibition
d’'importation soit par tout autre moyen disponible au niveaional.

45. En outre, l'articlel0ter.2) prévoit que les Etats parties a la Convention de Paris
s’engagent a permettre aux syndicats et associations représentant les producteurs ou milieux
d’affaires d’intenter des actions en vue de faire ap@idas moyens de protection prévus par

les article et 10.

b) L’Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance
fausses ou fallacieuses sur les produits

46. Les positions des Etats signataires de la ConventidPadis a la Conférence

diplomatique de Paris de 1883 au sujet de la protection des indications de provenance ne
permettaient d’adopter qu’une position commune minimale en ce qui concerne la protection
au niveau multilatéral. Rappelons que le texte origmeaprévoyait pas d’interdire

I'utilisation d’indications fausses en tant que telles, mais seulement leur utilisation
conjointement avec celle d’un faux nom commercial.

47. Par conséquent, les pays spécialement préoccupés par 'amélioratigordeetdion
internationale des indications de provenance ont créé une union particuliére en vertu de
I’Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance
fausses ou fallacieuses sur les produits (“Arrangement de Madrid sur ieatiods de
provenance®"

48. L’'Arrangement de Madrid sur les indications de provenance oblige les Etats qui y sont
parties a interdire non seulement I'utilisation d’'indications de provenance “fausses” mais
aussi l'utilisation d’indications derpvenance “fallacieuses”, c’eatdire littéralement exactes
mais néanmoins de nature a induire en erreur. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un nom
géographique donné existe dans deux pays différents, mais n’était utilisé en tant qu’indication
de provenaoe que pour les produits originaires du lieu correspondant dans un seul pays.
L’utilisation de cette indication de provenance par les producteurs de I'autre pays ne peut étre
considérée comme utilisation d’'une indication géographique “fausse”, méme si les
consommateurs peuvent étre trompés par cette utilisation.

49. L’article 4 de I'’Arrangement de Madrid sur les indications de provenance renferme une
disposition spéciale relative aux “appellations régionales de provenance des produits
vinicoles” qui constitue une exception a la regle selon laquelle, en application de cet
arrangement, il appartient aux tribunaux de décider si une indication de provenance donnée
est un terme générique. Cet article est intéressant parce qu'’il constitue une déragdatio

regle générale selon laguelle les conditions de protection d’'une indication de provenance, et
en particulier le fait qu’une indication de provenance spécifique soit considérée comme
générique, doivent étre déterminées par le pays dans lequel éxfivatest demandée.

21 Le 15 octobre 2000, 32 Etats étaient parties a I’Arrangement de Madridssimdications de

provenance.
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50. Toutefois, I'application de l'articld de I'’Arrangement de Madrid sur les indications de
provenance est limitée aux produits vinicoles, cette disposition faisant I'objet de plusieurs
interprétation. Il a également étébservé a maintes reprises que I’Arrangement de Madrid
sur les indications de provenance n'améliorait pas beaucoup le niveau de protection déja
prévu pour les indications de provenance dans la Convention déP&i ailleurs, étant
donné le nombre ré=int d’Etats qui y sont parties, I’Arrangement de Madrid sur les
indications de provenance n’a pas eu une grande portée pratique.

c) L’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et
leur enregistremennternational

51. Une des conséquences de la Conférence diplomatique de Lisbonne de 1958, dont I'un
des objectifs était notamment de renforcer la protection internationale des indications de
provenance dans le cadre de la Convention de Paris et de I'’Arrangemidaidiel sur les
indications de provenance, a été I'adoption de I’Arrangement de Lisbonne concernant la
protection des appellations d’origine et leur enregistrement internatfonal

52. L’Arrangement de Lisbonne va plus loin dans la protectioniddiations de

provenance que la Convention de Paris et que I’Arrangement de Madrid sur les indications de
provenance. Le principe essentiel de 'Arrangement de Lisbonne est que les Etats qui y sont
parties s’engagent a protéger les appellations d’ogigun sont protégées “a ce titre” dans le
pays d’origine et inscrites dans le registre international administré par 'OMPI (att)e

Cela signifie en pratique qu'il n’est applicable qu’aux appellations d’origine qui sont déja
protégées au niveau maal dans le pays d'origine. Une fois qu’'une appellation d’origine est
protégée dans son pays d’origine, elle peut étre inscrite dans un registre international
administré par 'OMPI. Aprés avoir été enregistrée, I'appellation d’origine est publiéd et fa
I'objet d’une notification a tous les autres Etats parties a I'’Arrangement de Lisbonne. Depuis
son entrée en vigueur le 25 septembre 1966,88®llations d’origine ont été enregistrées en
vertu de I’Arrangement de Lisbonne, dont 766 sont toujoursigmeur.

53. Apres réception de la notification d’enregistrement, un Etat partie a I’Arrangement de
Lisbonne dispose d’un délai d’'un an pour déclarer qu’il ne peut protéger I'appellation
d’'origine en cause. En ce qui concerne les enregistresmeffectués en vertu de
I’Arrangement de Lisbonne, G2fus de protection portant sur &hregistrements
internationaux ont été inscrits dans le registre internatfénal

22
23
24

Tilmann, page 412.

Tilmann, page 411.

Le 26 octobre 2000, 19 Etats étaient parties a I’Arrangement de Lisbonne (pour la liste
compléte, voihttp://www.wipo.int/treaties/docs/frenchigbon.dog. Un groupe de travbsur
la modification du réglement d’exécution de I'’Arrangement de Lisbonne concernant la
protection des appellations d’'origine et leur enregistrement international s’est réuni du 10 au
13juillet 2000 a Genéve (LI/GT/1/1 a 3). Une deuxieme session dgagpe de travail est
prévue pour mars 2001.

Les appellations d’origine inscrites dans le registre international sont publiées dans le
périodique de 'OMPLes appellations d’'origineles appellations d’origine inscrites dans le
registre internationalant également publiées sur le BDM Romarin

% LI/GT/1/2, paragraphe 7.

25
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54. En vertu de I'article5 de I’Arrangement de Lisbonne, une appellatidmase a la

protection dans un des pays parties a cet arrangement, suivant la procédure prévue a
l'article 5, n’y pourra étre considérée comme devenue générigue, aussi longtemps qu’elle se
trouve protégée comme appellation d’origine dans le pays d’origine.

55. La protection dont bénéficient les appellations d’origine enregistrées au niveau
international est plus large que celle qui est accordée aux indications de provenance en vertu
de la Convention de Paris et de I'’Arrangement de Madrid sur Bisations de provenance.

Ainsi, en vertu de I'articl8 de I'’Arrangement de Lisbonne, est interdite non seulement
I'utilisation de nature a induire en erreur d’'une appellation d’origine protégée, mais également
“toute usurpation ou imitation [de I'appetlan d’origine protégée], méme si l'origine

véritable du produit est indiquée ou si I'appellation est employée en traduction ou
accompagnée d’expressions telles que ‘genre’, ‘type’, ‘fagcon’, ‘imitation’ ou similaires”.

d) L'Accord surles ADPIC

56. La section3 de la partidl de I’Accord sur les ADPIC est consacrée aux indications
géographiques. La norme générale en matiére de protection est énoncée aZ2r2ictpii
est rédigeé ainsi

“2.  Pour ce qui est des indications géographiquessMembres prévoiront les moyens
juridigues qui permettent aux parties intéressées d’empécher

“a) [Il'utilisation, dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout
moyen qui indique ou suggeére que le produit en question est originaire

d’'une gion géographique autre que le véritable lieu d’origine d’'une maniere qui
induit le public en erreur quant a 'origine géographique du produit;

“b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de
I'article 10bisde la Conventin de Paris (1967).”

57. Larticle 22.2 est complété par les articl2®.3 et 22.4. L’article22.3 traite

expressément de I'enregistrement des marques de fabriqgue ou de commerce qui contiennent
une indication géographique ou qui sont constityzsune telle indication, pour des produits

qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de ces marques de fabrique ou
de commerce pour de tels produits peut induire en erreur sur le véritable lieu d’origine de ces
produits. Dans umtelle situation, il doit étre possible de refuser ou d’invalider
I'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce, soit d’office si la Iégislation
applicable le permet, soit a la requéte d’une partie intéressée.

58. L’article 22.4 précse que la protection visée a l'artic®2.1 a 22.3 doit aussi étre

étendue a l'utilisation d’indications géographiques fallacieuses-adse d’'indications
géographiques qui, bien qu’elles soient littéralement exactes, donnent a penser a tort au public
gue les produits sur lesquels elles sont apposées sont originaires d’un territoire différent.

59. L’article 23.1 prévoit une protection supplémentaire pour les indications géographiques
en ce qui concerne les vins et les spiritueux. Il estgédiinsi :
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“Chaque Membre prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées
d’empécher l'utilisation d’'une indication géographique identifiant des vins pour des

vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par I'indication géalgjcpue en

question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du

lieu indiqué par 'indication géographique en question, méme dans le cas ou la véritable
origine du produit est indiquée ou dans ceux ou l'indication gélgique est employée

en traduction ou accompagnée d’expressions telles que ‘genre’, ‘type’, ‘style’,

‘imitation’ ou autres.”

L’article 23.1 comporte la note de bas de pagamies.

“Nonobstant la premiére phrase de I'artidl2, les Membres pourrorppur ce qui est de
ces obligations, prévoir des mesures administratives pour les faire respecter.”

60. L’article 23.1 est complété par un paragraphe qui traite expressément de
I'enregistrement d’'une marque de fabrique ou de commerce pour degwiogntient une
indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication et de
I'enregistrement d’'une marque de fabrique ou de commerce pour des spiritueux qui contient
une indication géographique identifiant des sp#iix lorsque les vins et les spiritueux en
question n’ont pas l'origine géographique indiquée. L’enregistrement des marques de
fabrique ou de commerce qui entrent dans le cadre de cette disposition doit étre refusé ou
radié, soit d'office si la Iégislativ applicable le permet, soit a la requéte d’'une partie
intéresseée.

61. L’article 24 assortit les obligations visées aux arti@@set 23 d’un certain nombre
d’exceptions. Il existe, d’une fagon générale, trois catégories d’exceptions, asawusiage
continu et similaire d’indications géographiques pour des vins et spiritueux, des droits
antérieurs sur la marque acquis de bonne foi et les désignations génériques.

62. La premiere exception (artic4.4) donne a un membre de 'OMCdeoit d’autoriser

un usage continu et similaire d’une indication géographique particuliére d’un autre membre
identifiant des vins ou des spiritueux, en ce qui concerne des produits ou des services, par un
de ses ressortissants ou une des personnes d@msciur son territoire qui a utilisé cette
indication géographique de maniére continue pour des produits ou des services identiques ou
apparentés sur le territoire de ce membre pendant au moiasslévant le 1avril 1994, ou

de bonne foi avant cette dat

63. La deuxiéme exception vise les droits sur les marques de fabrique ou de commerce
(article24.5). Il est dit en substance que les mesures adoptées pour la mise en ceuvre de la
section sur les indications géographiques par un membre de '@BKCluent ni

I'enregistrement de marques de fabrique ou de commerce identiques ou semblables a des
indications géographiques, ni la demande d’enregistrement de telles marques, ni le droit
d’utiliser ces margues si les conditions suivantes sont réunies demande d’enregistrement

de cette marque a été déposée, ou la marque a été enregistrée ou, lorsque le droit a la marque a
été acquis par I'usage, cette margue a été utilisée de bonne foi sur le territoire du membre de
I'OMC concerné, avant que I'’Accorsur les ADPIC ne devienne applicable dans ce membre

ou avant que l'indication géographique en guestion ne soit protégée dans son pays d’origine.

64. Latroisieme exception (artic4.6) s’applique lorsqu’une indication géographique
d’'un membrede 'OMC est considérée par un autre membre de ’'OMC comme un terme usuel
employé dans le langage courant comme nom commun de produits ou de services ou, Si
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I'indication géographique est utilisée pour des produits de la vigne, lorsqu’elle est identique
aunom usuel d’une variété de raisin existant sur le territoire de ce membre a la date d’entrée
en vigueur de I’Accord sur les ADPIC.

65. En outre, I'article 24.3 de I’Accord sur les ADPIC prévoit que, lorsqu’il met en ceuvre
la section de cet accorélative aux indications géographiques, un membre de 'OMC ne doit
pas diminuer la protection des indications géographiques qui existait dans ce membre
immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de I’Accord sur 'OMC.

Ill.  TENTATIVES DE REVISION DU SYSTEME MULTILATERAL DE PROTECTION APRES 1958

a) Préparatifs menés en 1974 et 1975 en vue de la conclusion d’'un nouveau traité
multilatéral sur la protection des indications géographiques

66. En 1974, 'OMPI a commenceé a élaborer un nouveaitétraultilatéral concernant la
protection des appellations d’origine et des indications de provenance. Apres une premiére
session d’'un comité d’experts, qui s’est tenue en 1974, le Bureau international de 'OMPI a
élaboré un projet de traité qui a été sus au comité a sa seconde session, tenue en 1975. Le
projet de traité de I'OMPI visait a établir une nouvelle définition de I'indication géographique
aux fins d’'un systéme d’enregistrement international. La nouvelle définition était plus large
que la ddinition de I'appellation d'origine selon I’Arrangement de LisboAhe

67. Lesdispositions de fond du projet de traité faisaient I'objet de dbapitres. Le

premier chapitre contenait une disposition selon laquelle il devait étre interdlisButies
dénominations, expressions ou signes qui constituent ou contiennent directement ou
indirectement des indications géographiques fausses ou fallacieuses sur la provenance des
produits ou des services.

68. Le deuxiéme chapitre prévoyaihsystéme d’enregistrement international pour toute
indication géographique remplissant les conditions suivanje&re constituée par le nom
officiel ou usuel d’un Etat (I'*Etat déposant”) ou par celui d’une circonscription principale de
cet Etaf® ou par une dénomination servant a indiquer la provenance d’'un produit;

i) constituer, selon une déclaration de I'Etat déposant, une référence-&iasiuiant qu’Etat
d’origine; iii) étre utilisée dans I'exercice du commerce en relation avec des produits
provenant de I'Etat en question et faire I'objet d’'une déclaration de-celucet effet.

69. Pour la plupart des autres aspects, le systeme du projet de traité était analogue a celui de
I’Arrangement de Lisbonne. En particulier, la procéddienregistrement international

comprenait la possibilité de former des objections et prévoyait une protection illimitée dans le
temps une fois que I'enregistrement international était devenu effectif. Toutefois,
contrairement a ce que prévoit 'Arrangenhée Lisbonne, les motifs d’objection étaient

27
28

TAQO/II/2 et 6, respectivement.

Dans les observations sur I'artidbedu projet de traité figure I'explication suivanttles
circonscriptions principales ne devraient pas esgnt s’entendre des circonscriptions
administratives existantes (par exemple, “Bourgogne”, n’est pas le nom d’'une entité
administrative). Les circonscriptions pouvant entrer en ligne de compte doivent avoir une
certaine importance, comme I'exprime le Mptincipale”. Il importe d’étre restrictif a ce
dernier point de vueles noms des communes, par exemple, ne devraient en tout cas pas
pouvoir étre protégés d’une facon absolue” (TAO/II/2, page 20).
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limités aux suivantsi) I'objet de la demande d’enregistrement international n’est constitué ni
par le nom officiel ou usuel de I'Etat déposant ni par celui d’'une circonscription principale de
cet Etat, ni paune dénomination servant & indiquer la provenance d’un produig ii)
dénomination en question ne fait pas référence a I'Etat déposant en tant qu’Etat d’origine;

iii) dans I'Etat déposant, la dénomination en cause est utilisée dans I'exercice durcereme
relation avec des produits provenant de n'importe quel Etatdawy I'Etat objectant, la
dénomination en cause est considérée par le public en général comme un terme générique et
elle est utilisée en tant que telle dans I'exercice du commerreenaines conditions

concernant la demande ne sont pas remplies.

70. Bien que la protection envisagée ft illimitée dans le temps, il était prévu de la rendre
dépendante du paiement de taxes de maintien en vigueur. Par ailleurs, le prétde t
contenait un chapitre sur les sanctions, sur la qualité pour agir et sur le réglement des
différends par la voie diplomatique.

71. Lorsque, a la fin des années 70, ont commencé les préparatifs en vue de la révision de la
Convention de Parist qu'’il est apparu que ces préparatifs portaient aussi sur la révision
éventuelle des dispositions de cette convention traitant des indications géographiques, les
travaux relatifs au projet de traité n’ont pas été poursuivis.

b)  Révision de la Converdn de Paris

72. Comme indiqué edessus, le processus de révision de la Convention de Paris a
commenceé a I'époque ou le projet de traité de 'OMPI concernant les indications
géographiques était en cours d’élaboration. Au cours des travauxid®nége la

Convention de Paris, un groupe de travail sur les conflits entre une appellation d’origine et
une marque a élaboré une proposition visant & inclure dans la Convention de Paris un nouvel
article sur la protection des appellations d’origine e ohelications de provenance. Selon le
reglement intérieur de la Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris, cette
proposition est devenue une proposition de base pour la révision de la Convention tfe Paris
La proposition reprenait leerminologie du projet de traité de TOMPI datant de 1975; de ce

fait, le terme “indication géographique” y a été utilisé. Ce nouvel article de la Convention de
Paris, qui a été provisoirement dénommeé artidlguater, visait un double objet.

Premieremat, il devait assurer une protection plus étendue des appellations d’origine et
indications de provenance contre leur usage a titre de marques. Deuxiemement, une
disposition spéciale en faveur des pays en développement devait étre incluse, qui peanettrait
ces pays de réserver pour I'avenir un certain nombre d’indications géographiques potentielles
afin que, méme si elles n’étaient pas encore utilisées en tant gu’indications géographiques,
elles ne puissent étre utilisées comme marques.

73. Le projet d’article 1@uaterétablissait dans son alindale principe selon lequel une
indication géographigue qui évoque directement ou indirectement un pays de I'Union de Paris
ou une région ou localité de ce pays pour des produits ne provenant pasaie cepouvait

étre utilisée ou enregistrée comme marque si 'usage de I'indication pour ces produits était de
nature a induire le public en erreur quant au pays d’origine. Le projet d’alinéeendait
I'application des dispositions du projet d’alingpaux indications géographiques qui, bien

que littéralement exactes, portaient le public a croire, a tort que les produits étaient originaires
d’un pays particulier.

2 PR/DC/A4.
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74. Le projet d’alinéa 3) contenait une disposition additionnelle a I'égardrabsations
géographiques qui avaient acquis une réputation par rapport a des produits originaires d’'un
pays, d’une région ou d’une localité, a condition que, dans le pays ou la protection était
demandée, cette réputation soit généralement connue parsipes qui produisent ou
commercialisent des produits similaires. Cette disposition additionnelle aurait établi une
protection renforcée pour certaines indications géographiques généralement connues, sans la
condition d’un usage de nature a induire erear.

75. Le projet d’'alinéad) permettait de poursuivre un usage qui avait été entrepris de bonne
foi. Le projet d’alinéab) exigeait que toutes les circonstances de fait soient prises en
considération lors de I'application des dispositionsgédentes. Le projet d’alinéa

réservait la possibilité de négociations bilatérales ou multilatérales entre les pays membres de
I'Union de Paris.

76. Enfin, le projet d’aliné&’) prévoyait que chaque pays en développement pourrait

notifier au Bureau international 208oms géographiques au maximum désignant le pays
lui-méme, ou une région ou une localité située sur son territoire, avec pour conséquence que
le Bureau international les notifierait a tous les Etats membres de I'Union de Pauis ets|

Etats devraient interdire I'enregistrement ou l'usage de marques contenant les noms notifiés
ou consistant en ces noms. Cette notification produirait ses effets pendams.20urant

cette période, un pays en développement ayant fait une nttficaurait la possibilité de

faire connaitre et de protéger I'indication géographique comme renvoyant a une aire
géographique de son territoire dont proviennent certains produits afin que, par la suite, les
dispositions générales relatives a la protectlen indications géographiques s’appliquent.

77. Le projet d’article 1Quartera été étudié au cours des quatessions de la Conférence
diplomatique ainsi qu’au cours de certaines des réunions consultatives ultérieures. Bien que
initialement,le groupe des pays industrialisés a économie de marché ait été divisé au sujet de
la protection des indications géographiques qui avaient acquis une certaine réputation, en
1984 ces pays se sont mis d’accord sur une proposition de nouvel afglaterqui peut

étre résumée comme sait

78. Les projets d'alinéas 1) et 2) étaient analogues aux projets d'alinéd2) de

I'article 10quarterqui figuraient dans les propositions de base pour la révision de la
Convention de Paris, sous résedeecertains changements mineurs; le projet d’alB)éa

traitait du cas particulier d’une “indication géographique généralement connue dans un pays
par les consommateurs des produits déterminés ou de produits similaires comme désignant
I'origine de tels poduits fabriqués ou produits dans un autre pays de I'union” et prévoyait que
la protection ne serait pas, contrairement a ce qui était prévu dans la proposition de base,
dirigée contre 'usage comme margue mais contre I'évolution d’une telle indicationeen
désignation de caractere générique pour ledit produit ou des produits similaires.

79. Le projet d'alinéad) contenait une version modifiée des dispositions spéciales en faveur
des pays en développement; a la différence de ce qui était gedaila proposition de base,

le nombre des indications géographiques qui pouvaient étre réservées était de 10 au
maximum, et ces indications ne pouvaient étre réservées que si les produits pour lesquels la
dénomination était ou serait utilisée étaient quits; les projets d’aliné&g a 7) contenaient

des versions légerement modifiées des dispositions de la proposition de base sur les droits
acquis, la prise en considération de toute circonstance de fait et les possibilités de conclure

%0 PR/DC/51.
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des accords bilataux et multilatéraux. Toutefois, cette proposition n’a jamais été examinée
lors des sessions de la conférence diplomatique proprement dite.

80. Ilya lieu de mentionner aussi que, en 1982, la commission principale compétente de la
Conférence gilomatique de révision de la Convention de Paris a adopté une modification de
I'article 6ter de la Convention de Paffs Dans son texte actuel, cet article énonce

I'interdiction d’utiliser en tant que marques les emblémes d’Etat et les sigles ou emblémes
officiels d’organisations intergouvernementales. La modification proposée concernait
I'insertion des noms officiels des Etats dans la liste des éléments qui ne peuvent étre utilisés
comme marques. Ce serait la un point important pour la protection diesifions

géographiques puisque les noms officiels d’Etats ne pourraient jamais étre utilisés comme
marques.

81. La Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris n'ayant jamais
terminé ses travaux, les depropositions relativeaux indications géographiques formulées
dans le cadre de cette convention, qui ont été décritdessus, n'ont jamais été pleinement
discutées et sont restées a I'état de projets.

c) Le Comité d’experts de 1990 sur la protection internationale desatidics
géographiques

82. En 1990, le Comité d’experts de 'OMPI sur la protection internationale des indications
géographiques a envisagé d’élaborer un nouveau traité concernant la protection internationale
des indications géographiqi@sLes pincipales raisons pour lesquelles la situation ne

semblait pas satisfaisante en ce qui concerne la protection internationale des indications
géographiques étaient la portée limitée des dispositions de la Convention de Paris et
I'acceptation relative de I'Aangement de Madrid concernant les indications de provenance et
de 'Arrangement de Lisbonne. Il apparaissait que seule I'élaboration d’'un nouveau traité
international permettrait d’améliorer la situation.

83. Afin que le traité suscite I'intéét de tous les Etats parties a la Convention de Paris, la
substitution de la notion d™indication géographique” aux concepts d“appellation d’origine”
et d™indication de provenance” a été évoquée. Il semblait que cette notion pourrait englober
tous les oncepts existants en matiere de protection. Par ailleurs, il semblait nécessaire
d’élaborer un nouveau systéeme d’enregistrement international de nature a recueillir une plus
large adhésion que I’Arrangement de Lisbonne. A cette fin, un principe de tadisgait

que les Parties contractantes devaient étre libres de choisir le mode de protection d’'une
indication géographique dans son pays d’origine plutdt que d’exiger une forme spécifique de
protection. En outre, le nouveau traité devait assurer efficant la protection des

indications géographiques contre leur transformation en dénomination générique et garantir
I'application effective de la protection.

84. Le comité d’experts a examiné les trojgestions suivantes se rapportant a I'élationa
d’'un nouveau traité, a savaiQuel devrait étre I'objet de la protection? Quels devraient étre
les principes généraux de la protection, caslire les conditions de la protection, le contenu
de celleci et les mécanismes nécessaires a son apiplicat au reglement des différends qui

31 PR/DC/INF/38 Rev.
2 GEOICE/N.
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pourraient surgir dans le cadre de ce nouveau traité? Delyawoir un systeme
d’enregistrement international et, dans I'affirmative, en quoi devfra@insistef>?

85. Le comité n'est pas parvenu dapter une position commune sur ces questions. A

l'issue de sa premiere session, le président a conclu que plusieurs délégations souhaitaient
gu’un nouveau traité soit élaboré alors que d’autres avaient émis des réserves a ce sujet. Il
s’agissait en paiculier de la question de savoir si le nouveau traité devrait prévoir un systeme
d’enregistrement ou I'établissement de listes des indications géographiques protégées par les
Parties contractant&s Les travaux concernant |'élaboration d’un nouveau tragtée sont

pas poursuivis étant donné que le Comité d’experts sur la protection internationale des
indications géographiques n’a pas tenu d’autres sessions.

IV. PROBLEMES POSES PAR'IOBTENTION D'UNE PROTECTION DANSD' AUTRES PAYS
a) Généralités

86. Depuis I'adoption de la Convention de Paris en 1883, des efforts considérables ont été
déployés pour mettre en place un cadre multilatéral de protection des indications
géographiques. Cependant, les résultats ont été plutét limités, soit pares queingements
particuliers réecemment conclus en vertu de 'artit®ede la Convention de Paris n’ont pas
présenté un intérét suffisant pour entrainer I'adhésion d’'un nombre significatif d’Etats, soit
parce que les négociations internationales portamnigscréation de nouvelles normes de
protection n’ont pas débouché sur la conclusion d’'un accord. En abordant la question de la
protection des indications géographiques, entre autres par I'octroi d’une protection
additionnelle pour les vins et spiritue(articles21 et 23.2), 'Accord sur les ADPIC a

ramené |'attention d’'un grand nombre d’Etats sur le sujet. En particulier, I'ag&ke précise
que, pour faciliter la protection des indications géographiques pour les vins, des négociations
seront menéeau Conseil des ADPIC concernant I'établissement d’'un systéme multilatéral de
notification et d’enregistrement des indications géographiques pour les vins susceptibles de
bénéficier d'une protection dans les membres de 'OMC participant au systéme.

b)  Type de protection et étendue de la protection

87. La protection des indications géographiques par I'application des principes de la
protection contre la concurrence déloyale semble constituer une norme internationale
généralement admise indépendaent de la nature des produits pour lesquels les indications
sont utilisée¥. Au niveau multilatéral, cette approche a évolué au fil du temps, depuis
I'interdiction d'utiliser de fausses indications de provenance limitée aux cas dans lesquels
elles étaiat utilisées conjointement avec de faux noms commerciaux (comme le prévoyait le
texte original de la Convention de Paris), jusqu’a l'interdiction de l'utilisation d’indications
de provenance fausses ou fallacieuses (Acte de Lisbonne de la Conventiorsads Par
Arrangement de Madrid sur les indications de provenance) pour aboutir enfin a I'interdiction
générale de toute utilisation d’'indication géographique constituant un acte de concurrence
déloyale au sens de I'articlObisde la Convention de Paris (&fe 22.2.b) de I’Accord sur

les ADPIC).

% GEOICE/II2, paragraph@.
% GEOICE/I/3, paragraphe 122.
% Article 22.2 de I'Accord sur les ADPIC.
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88. L’une des principales caractéristiques d’'un systeme de protection des indications
géographiques fondé sur la protection contre la concurrence déloyale réside dans le fait que
les éléments clés de lafddtion des indications géographiques, comme l'aire de production,

les qualités particulieres découlant de I'origine indiquée par 'indication géographique, ou le
niveau de la réputation qui doit étre attachée a une indication particuliére pour emtire u
indication géographique protégée, sont définis par le juge au cours d’une procédure
contentieuse portant sur le droit d’'utiliser une indication géographique donnée. Si cette tache
s’avere déja difficile pour un tribunal situé dans le pays d’origin€iddication

géographique contestée, elle est encore plus complexe pour un tribunal situé dans un autre
pays.

89. Lorsqu'il se prononce sur la protection d’'une indication géographique donnée, le juge
du pays dans lequel la protection est demarbgedécider si I'utilisation d’une indication
géographique contestée induit le public en erreur, dans ce pays, quant a 'origine
géographique des produits. D’'une maniére générale, la population locale ne sera induite en
erreur que par l'utilisation non autorisée d’une indication géographique, si elle sait que
l'indication en question est une indication géographique utilisée pour permettre d’'identifier
certains produits ayant une origine géographique particuliere ou des caractéristiques et une
réputationparticulieres.

90. Les difficultés qui peuvent apparaitre lorsque les indications géographiques sont
protégées par les principes de protection contre la concurrence déloyale sont contrebalancées
par des avantages tels que ceux qu’offre I'abselecprocédures d’enregistrement officielles.
Cependant, les bénéficiaires des indications géographiques peuvent juger trop risqué de
s’appuyer sur les seuls principes de prévention de la concurrence déloyale. Les moyens de
protection prévus par la loi, conme les indications géographiques enregistrées, les
appellations d’origine protégées ou les marques collectives ou marques de certification
présentent des avantages par rapport a un systeme de protection fondé sur les principes de la
concurrence déloyaleptamment en termes de sanction des droits. Dans le cadre de
I’Arrangement de Lisbonne, les appellations d’origine sont, en tant que moyen légal de
protection des indications géographiques, protégées par un systeme multilatéral
d’enregistrement et de peattion. Il y a aussi lieu de noter que la protection des appellations
d’origine prévue par I'Arrangement de Lisbonne est plus large que la “simple” protection des
indications géographiques dans le cadre du droit de la concurrence déloyale. C’est donc non
seulement I'utilisation fallacieuse mais également I'utilisation d’appellations d’origine
protégées associée a l'indication du véritable lieu d’origine du produit (si le véritable lieu
d’origine n’est pas celui gu’indique I'appellation d’origine protégée) doivent étre

interdites, que I'appellation soit employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles

que “genre”, “type”, “fagon”, “imitation” ou similaires.

91. Le respect des indications géographiques protégées par un texte dddoil#é par

des définitions strictes de I'objet de la protection, a savoir I'aire de production, les normes de
production (s’il y en a) et les personnes autorisées a utiliser les indications géographiques
protégées.

92. Cependant, en raisate I'existence, aux niveaux national et régional, d’un grand

nombre d’approches différentes en ce qui concerne ce type de protection, et du fait de la
réticence des Etats & adopter des systémes de protection spécifiques, la protection au niveau
internatioral est en fait restée quelque peu limitée. De la méme maniére, le principe établi &
l'article 1.2) de I'Arrangement de Lisbonne, qui vise a protéger les appellations d’origine qui
sont reconnues et protégées a ce titre dans le pays d’origine, peutétpedté comme

limitant le nombre d’Etats qui pourraient souhaiter adhérer & cet arrangement.
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93. Par ailleurs, dans les pays ou la protection des indications géographiques releve de
régimes juridiques spéciaux aux niveaux national et régiolalest souvent subordonnée a
I'intervention officielle d’'une autorité administrative. Par exemple, I'artilg) de

I’ Arrangement de Lisbonne dispose que I'enregistrement international d’une appellation
d’origine sera effectué a la requéte des admiaigins des Parties contractantes. Cette
disposition s’oppose a la protection des indications géographiques en tant que marques de
certification ou marques collectives, dont I'enregistrement peut étre demandé directement par
les parties intéressées sanseassiter I'intervention d’une autorité administrative.

94. Il apparait que la protection des indications géographiques repose fondamentalement sur
la protection contre les pratiques commerciales considérées comme fallacieuses ou
constitutives d’ates de concurrence déloyile Ce type de protection est prévu par la

Convention de Paris et I'’Accord sur les ADPIC (a I'exception de la protection additionnelle

des indications géographiques pour les vins et les spiritueux prévue par les 28idles

23.2 de I'Accord sur les ADPIC). Cependant, le niveau de protection qui en résulte reste

limité car d'importantes questions touchant a la définition et a I'étendue de la protection sont
réglées de facon ponctuelle, ce qui crée une grande insécurité.

95. Une protection plus étendue, comme celle qui découle des régimes légaux de protection,
n'a pas recueilli I'adhésion d’un plus grand nombre de pays, de sorte que son champ
d’application est géographiquement restreint. Mis a part la protecticoutit des

dispositions réprimant les agissements commerciaux trompeurs et déloyaux, la protection des
indications géographiques est prévue a I'artR3ede I’Accord sur les ADPIC, mais cette
disposition a soulevé un certain nombre de questidasticle 23 de I'’Accord sur les ADPIC

ne vise que la protection des indications géographiques se rapportant a un certain type de
produits, a savoir les vins et les spiritueux. Il ne traite pas de la question du type de protection
dans le pays d’origine ni des ryens d’obtenir une protection a I'étranger. Cet article établit

un systéme de notification et d’enregistrement des indications géographiques pour les vins
susceptibles de bénéficier d'une protection dans les membres de 'OMC patrticipant au
systeme, maisanvoie a de futures négociations le reglement de la question de la création

d'un telés7ystéme et d’autres points importants comme les modalités de fonctionnement de ce
systeme’.

c) Caractére générique de certaines indications géographiques

96. Les indications géographiques qui ne sont plus comprises par la population d’'un Etat
membre comme indiquant I'origine particuliere des produits mais qui signalent un genre ou
une catégorie particuliere de produits peuvent cesser d’opérer comme signesifdistiac
transformation d’une indication géographique en terme générique peut intervenir dans

%6 Cette observation ne tient pas compte du cas particulier des indications géographiques pour les

vins et les spiritueux couvert par I'articB3 del’Accord sur les ADPIC.

8 Le paragraphe 34 du rapport (1996) du Conseil des ADPIC (document de 'OMC IP/C/8)
précise que le Conseil est convenu “...qu'il engagerait en 1997 les travaux préliminaires sur des
questions en rapport avec les négociations comcediétablissement d’'un systeme multilatéral
de notification et d’enregistrement des indications géographiques pour les vins, prévues a
I'article 23.4 de I'Accord sur les ADPIC. Ces travaux préliminaires porteront aussi sur des
guestions en rapport avéétablissement d’un systéme de natification et d'enregistrement pour
les spiritueux”. Ce rapport a été entériné par la Conférence ministérielle de Singapour en
décembre 1996 (voir le paragraphe 19 de la Déclaration ministérielle de Singapour).
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différents pays et a différents moments. Cela peut conduire a des situations ou une indication
particuliére est considérée comme constituant une indicatiorrgéloigue dans certains pays

(le plus souvent dans son pays d’origine), tout en étant considérée comme un terme géenérique
dans d’autres pays.

97. Laquestion des indications géographiques génériques suscite de nombreux débats. Les
problemes apparssent lorsque les produits sont commercialisés sous une indication
particuliere qui est differemment comprise selon les pays. Il faut trouver un équilibre entre

les intéréts des consommateurs et producteurs des pays dans lesquels une indication
géograpigue est considérée comme indiquant la provenance géographigue et les qualités
particulieres d’'un produit, d'une part, et ceux des producteurs et consommateurs des pays
dans lesquels cette indication géographique est devenue le symbole d’'un genre ds ptodui
peut étre librement utilisée par quiconque.

98. Jusqu’a présent, la question des indications géographiques générigues a été abordée de
diverses maniéred’Arrangement de Madrid sur les indications de provenance traite cette
question dansn cadre limité. Alors que les tribunaux des Etats parties a cet arrangement

sont libres de décider quelles sont les appellations qui, a raison de leur caractére générique,
n’entrent pas dans le champ d’application de cet arrangement, “les appellagmmaiés de
provenance des produits vinicoles” sont expressément exclues de cett® régle

99. L’Arrangement de Lisbonne prévoit I'interdiction de I'utilisation illicite d’'une
appellation d’origine objet d’un enregistrement international danslesuStats parties a
I'arrangement, dans la mesure ou l'autorité compétente d’une Partie contractante n’a pas
déclaré qu’elle ne pouvait pas assurer la protection d’une telle appellation d'GFigPer
ailleurs, I'arrangement dispose gu’une appellatiarigine admise a la protection dans un
des pays parties a I'arrangement, suivant la procédure prévue a I'artieleet arrangement,
n'y pourra étre considérée comme devenue générique aussi longtemps qu’elle se trouve
protégée comme appellation d'originlans le pays d’origir{&

100. L’Accord sur les ADPIC prévoit une exception a I'obligation de protéger les indications
géographiques d’'un membre de 'OMC, si ces indications géographiques sont considérées
comme génériqués

101. La quesibn des indications géographiques génériques peut aussi étre traitée dans des
accords commerciaux bilatéraux. Aux termes de ces accords, les pays peuvent s’engager a

38
39

Article 4 de I'Arrangement de Madrid sur les indications de provenance.

Article 3 de I'Arrangement de Lisbonne : “La protection sera assurée contre toute usurpation ou
imitation, méme si I'origine véritable du produit est indiquée ou si I'appellation est géplen
traduction ou accompagnée d’expressions telles que “genre”, “type”, “fagcon”, “imitation”, ou
similaires.”

Article 6 de I'Arrangement de Lisbonne.

Article 24.6 de I'Accord sur les ADPIC : “Aucune disposition de la présente section n’exigera
d’'un membre qu'il applique les dispositions de la présente section en ce qui concerne une
indication géographique de tout autre Membre pour les produits ou services dont I'indication
pertinente est identique au terme usuel employé dans le langage courant stommemmun

de ces produits ou services sur le territoire de ce Membre. Aucune disposition de la présente
section n'exigera d'un Membre gu'il applique les dispositions de la présente section en ce qui
concerne une indication géographique de tout autre Membur les produits de la vigne dont
I'indication pertinente est identique au nom usuel d’'une variété de raisin existant sur le territoire
de ce Membre a la date de I'entrée en vigueur de I'Accord sur TOMC.”

40
41
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mettre fin a l'utilisation générique des indications geographiques de l'autre pays en
cortrepartie d’avantages commerciaux offerts par ce pays.

d) Les conflits entre marques et indications géographiques

102. Les revendications concurrentes dont peut faire I'objet un droit sur un signe donné, gu'il
s’agisse d’une marque ou d’'une indimn géographique, peuvent étre envisagéees sous au
moins deux angles différents, a savoir du point de vue du droit des marques et du point de vue
du droit des indications géographiques. Dans le premier cas, la question pertinente a se poser
est la suivate : “un signe peutl constituer une marque valable sur un territoire donné si, en
méme temps, ce signe est présenté comme constituant, sur ce territoire, une indication
géographique?” Dans le second cas, on se posera la question suivante : “un sighe peu
constituer une indication géographique sur un territoire donné lorsque, en méme temps, il est
présenté comme constituant, sur ce territoire, une marque?” Compte tenu de la multiplicité
des principes juridiques régissant la protection des indicagjéngraphiques, il est plus

difficile d'illustrer le dernier cas.

i)  Les conflits au regard du droit des marques

103. Enregle générale, les marques ne doivent pas étre descriptives, ni présenter un caractere
déceptif. Par conséquent, les magguui consistent en une indication géographique ou qui
contiennent une telle indication ne peuvent pas étre protégées lorsque leur usage serait de
nature a induire en erreur quant a I'origine véritable des produits sur lesquels elles figurent.
Les |égishtions sur les marques excluent expressément de I'enregistrement les termes
géographiques qui peuvent étre compris comme une mention de I'origine des produits
correspondants. Cette exclusion dépend habituellement de la réponse a la question de savoir
si un terme géographique utilisé comme marque serait considéré par le public comme
I'expression d’un lien entre I'origine des produits et la marque. Toutefois, il est possible
d’utiliser des termes géographiques comme marques lorsque ces termes sontr&ghitrai

par exemple, le terme “Antarctica” pour désigner des barfanasle public n’associe pas

cette marque a l'origine des produits sur lesquels elle figure. En outre, il est possible

d’utiliser un terme géographique comme marque lorsque-cell@enqu’elle soit descriptive
al'origine, a acquis un caractére distinctif (ou “sens secondaire”) par I'usage.

i)  Les conflits au regard du droit des indications géographiques
—  Concurrence déloyale et substitution frauduleuse

104. Le droit relatf a la protection contre les actes de concurrence déloyale ou de
substitution frauduleuse vise a lutter contre les actes commerciaux illicites, tels que les
fausses allégations ou les allégations de nature a induire en erreur dans la pratique du
commerce.Comme cela a déja été souligné, le demandeur, dans une action intentée pour
substitution frauduleuse ou pour concurrence déloyale en ce qui concerne une utilisation
présumée non autorisée d’une indication géographique, doit prouver, notamment, que cette
utilisation est de nature a induire en erreur. Pour ce faire, la seule solution consiste a
démontrer que l'indication géographique en question a acquis une certaine réputation.

105. Dans un conflit portant sur I'utilisation d’une indication géqgnaque dont la protection
est fondée sur les principes du droit de la concurrence déloyale et ou la partie adverse

42 Exemple tiré de la pagk66 de la publicatin n° 760 de 'OMPI.
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revendique sur cette indication des droits attachés a une marque, la réponse a la question de
savoir si l'utilisation de cette indication ggmaphique par 'une des parties serait de nature a
induire en erreur est, la encore, déterminante. Lorsque I'usage d’'une marque consistant en
une indication géographique est de nature a induire en erreur quant a l'origine des produits sur
lesquels elle @sutilisée, cet usage constitue un acte de concurrence déloyale ou une
substitution frauduleuse et, par conséquent, ne devrait pas étre autorisé. Cela entrainerait la
nullité de la marque en question. Cependant, si 'usage de cette marque n’est pasala na
induire en erreur, la these de la substitution frauduleuse sera plus vraisemblablement rejetée.
Bien entendu, cela signifie aussi que I'usage de la marque par la partie adverse constitue une
atteinte a cette marque. Il convient de noter toutediois la situation peut ne pas étre aussi
tranchée. Tel peut notamment étre le cas lorsque, compte tenu de son rayon d’utilisation
restreint du point de vue géographique, une indication géographigue a acquis une certaine
réputation dans une zone limitéegetil existe une marque potentiellement concurrente

connue a I'’échelle d’'un pays tout entier. |l peut alors y avoir coexistence des deux droits,
sous réserve que l'usage et I'expansion de cet usage soient assortis de certaines conditions.

- Marques colledtes et marques de certification

106. Lorsqu’une indication géographique est protégée en tant que marque collective ou
marque de certification, sa protection est régie par le droit sur les marques applicable. Les
conflits portant sur des droit®acurrents normalement attachés a une marque sont tranchés a
la lumiere du droit des marques, compte tenu du principe de la priorité. Selon la Iégislation
applicable, le droit de priorité peut étre accordé sur la base d’'une demande antérieure, d'un
usageantérieur ou, dans certains cas, d’'une marque notoirement connue antérieurement. |
peut cependant y avoir des situations ou le titulaire d’'une marque de certification ou d’une
marque collective doit tolérer I'utilisation de cette marque par certairss tier

107. Compte tenu de ces principes, la résolution des conflits entre, d’une part, des indications
géographiques protégées en tant que marques collectives ou marques de certification et,
d’'autre part, des marques “individuelles” ne semble pagpde difficulté.

—  Appellations d’origine protégées et indications géographiques enregistrées

108. Dans un systeme d’appellations d’origine ou d’indications géographiques enregistrées,
ces derniéres sont protégées en tant que dsoitgeneris Ces systémes peuvent prévoir
expressément des regles a appliquer en cas de revendications ayant pour objet un seul et
méme terme géographique fondées sur un droit découlant de I'enregistrement d’'une marque
ou sur un droit sur une appellation d’origine f@g@ée ou une indication géographique
enregistrée.

43 Voir, par exemple, I'articlel5.2 de la Premiére directive du Conseil dud&tembrel 988

rapprochant les Iégislations des Etats membres [de la Communauté européenne] sur les marques
(89/104/CEE) “Par dérogation a I'articl®, paagraphe 1, point c [de la directive], les Etats

membres peuvent prévoir que les signes ou indications susceptibles de servir, dans le

commerce, a désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent
constituer des marques collectivesdrs marques de garantie ou de certification. Une telle

marque n’'autorise pas le titulaire a interdire & un tiers d’utiliser dans le commerce ces signes ou
indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnétes en matiére
industielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut étre opposée a un tiers
habilité a utiliser une dénomination géographique.”
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109. Selon le régime juridique applicable, différentes solutions sont possibles. Elles
consistent & accorder la priorité a une indication géographique enregistrée ou a une
appellation d’origine prtégée sur une marque concurrente ou a opter pour la solution inverse,
a savoir accorder la priorité a la marque sur l'indication géographique enregistrée ou
I'appellation d’origine protégée concurrente, la solution intermédiaire consistant a faire
coexiser les droits concurrents.

110. Lorsque des droits sont revendiqués sur un méme signe, l'octroi de la priorité a la
marque plutdt qu’a I'appellation d’origine ou a 'indication géographique enregistrée, ou
inversement, dépend d’un certain nombecfalcteurs. Il peut étre tenu compte du fait que la
marque en question a été enregistrée ou utilisée de bonne foi avant que I'indication
géographique ne soit protégée ou que la marque en question est utilisée depuis suffisamment
longtemps et a donc acquisie certaine réputation et renommée. En fonction de ces facteurs,
les décisions concernant le lien entre une marque et une appellation d’origine ou une
indication géographique enregistrée sont prises au cas par cas.

- Mécanismes administratifs de protexti

111. Le plus souvent, les mécanismes administratifs de protection des indications
géographiques ne permettent pas de résoudre directement un conflit entre une marque et une
indication géographique. Ces mécanismes fonctionnent indépendamraemndimistrations
chargées de I'enregistrement des marques. llIs garantissent en général que certaines
indications géographiques ne peuvent pas étre utilisées sur certains produits. Ces mécanismes
peuvent étre utilisés lorsque la protection prévue pldeslation sur la concurrence déloyale

est considérée comme insuffisante.

112. On peut imaginer que, dans le cadre d’un dispositif administratif de protection, une
marqgue qui contient une indication géographique ou qui consiste en une tékgtion ne
puisse pas étre utilisée sur certains produits. Toutefois, cette interdiction serait
vraisemblablement sans rapport avec la validité de la marque en question.

iii)  Accords internationaux

113. Il n’existe pas beaucoup d’accords miaitéraux internationaux relatifs a la propriété
intellectuelle régissant expressément le lien entre les marques et les indications
géographiques. Dans le cadre de ce document, on s’intéressera a deux accords, a savoir
I’Arrangement de Lisbonne et I'’Accomslr les ADPIC.

—  Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations
d’origine et leur enregistrement international

114. L’Arrangement de Lisbonne ne traite pas expressément de la question des conflits entre
marques et indications ggraphiques. L’administration compétente d’un Etat partie a
I’Arrangement de Lisbonne peut déclarer, dans un délai d’'un an a compter de la réception de
la notification de I'enregistrement international, qu’il ne peut assurer sur son territoire la
protecton de cette appellation d’origine (artice3)). Cette déclaration doit étre motiveée.
L’Arrangement de Lisbonne ne précise pas sur quelle base peut reposer cette déclaration. |I
arrive qu’en pratique une appellation d’origine objet d’'un enregistreinégrinational fasse

I'objet d’un refus de protection dans un Etat partie a I’Arrangement de Lisbonne parce qu’elle
est considérée comme un terme générique dans le pays en question ou pour cause de conflit
entre des droits existants et cette appellation.
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115. Sila déclaration visée a I'articke.3) n'a pas éte faite, 'appellation d’origine objet d’'un
enregistrement international est protégée conformément a I'adtidien outre, I'articles.6)
dispose que, si une appellation admise a la protectams un pays sur notification de son
enregistrement international est déja utilisée par des tiers dans ce pays depuis une date
antérieure a cette notification, ces tiers peuvent étre autorisés a utiliser I'appellation d’origine
pendant une période suppiéntaire de deuans a la suite de I'expiration du délai d'an au

cours duquel la déclaration visée a I'arti&l8) peut étre effectuée, avant qu’il soit mis fin a
cette utilisation.

- Accord sur les ADPIC

116. Selon l'article22.3, les membrede 'OMC liés par I'Accord sur les ADPIC sont tenus

de refuser ou d’invalider, soit d’office si leur |€gislation le permet, soit a la requéte d’'une
partie intéressée, I'enregistrement d’'une marque qui contient une indication géographique ou
qui est constitée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du
territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque pour de tels produits dans
ce membre est de nature a induire le public en erreur quant au veéritabdedregine.

117. L’article 23 prévoit une protection additionnelle des indications geographiques pour les
vins et les spiritueux et fixe, dans son alinéa 2, les conditions de cette protection renforcée par
rapport a I'enregistrement des marquesr €nséquent, les membres de I'OMC liés par

I’Accord sur les ADPIC sont tenus de refuser ou d’invalider, d’office si leur Iégislation le
permet ou a la requéte d’'une partie intéressée, I'enregistrement d’'une marque de fabrique ou
de commerce pour des vigsii contient une indication géographique identifiant des vins ou

qui est constituée par une telle indication, ou I'enregistrement d’'une marque de fabrique ou de
commerce pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des
spiritueux ou qui est constituée par une telle indication. En particulier, la protection d’'une
indication géographique pour des vins et des spiritueux contre I'enregistrement d’'une marque
en vertu de I'article23.2 doit étre assurée indépendamment de la quedtigavoir si

I'utilisation de cette indication géographique en tant que marque pour ces produits serait de
nature a induire le public en erreur quant au véritable lieu d’origine. C’est pour cette raison
gue la protection élargie prévue a I'artid8.2 es aussi qualifiée d“additionnelle”.

118. L’article 24 de I’Accord sur les ADPIC énumére un certain nombre de dérogations a
I'obligation pour les membres de I'OMC de protéger les indications géographiques
conformément aux article2? et 23 de I'acord. Deux des neuf paragraphes de l'art@de a
savoir les paragraphéset 7, traitent expressément des marques. Le paragbapbrstitue

une regle de fond en ce qui concerne le lien entre les marques et les indications
géographiques; le paragrapheorte sur des aspects de la procédure a suivre pour
revendiquer des droits sur des indications géographiques par rapport a des marques et
demander l'invalidation de ces marques. De plus, I'arte3 prévoit que, de maniére
générale, lorsqu’ils mettint en ceuvre la sectidhde la partidl de I’Accord sur les ADPIC,

les membres de 'OMC ne diminueront pas la protection des indications géographiques qui
existait dans ces membres immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de I’Accord sur
'OMC.

119. L’article 24.5 prévoit que dans les cas ou une marque a été déposée ou enregistrée de
bonne foi ou dans les cas ou les droits a une marque ont été acquis par un usage de bonne foi
avant la date d’application des dispositions sur les indicati@ographiques de I’Accord sur

les ADPIC dans un membre de 'OMC, ou avant que l'indication géographique ne soit
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protégée dans son pays d’origine, les mesures adoptées pour mettre en ceuvre la section en
question de I’Accord sur les ADPIC ne préjugerons ferecevabilité ou la validité de
I'enregistrement d’'une marque, ou le droit de faire usage d’'une marque, au motif que cette
marque est identique ou semblable a une indication géographique.

120. Toute demande formulée au titre de la sec8atela partiell de I’Accord sur les

ADPIC au sujet de l'usage ou de I'enregistrement d’'une marque (probablement une demande
d’interdiction d’utiliser une marque en conflit avec une indication géographique ou
d’invalidation de cette marque) doit étre préserdé@ns le délai prévu a l'artick4.7. Ce

délai est de cing ans aprés que l'usage préjudiciable de l'indication protégée est devenu
généralement connu dans le membre en question ou apreés la date d’enregistrement de la
marque dans ce membre, a conditiareda marque ait été publiée a cette date, si aglst
antérieure a la date a laquelle 'usage préjudiciable est devenu généralement connu dans ce
membre. L’article24.1 précise que les membres de 'OMC conviennent d’engager des
négociations en vue dtcroitre la protection d’indications géographiques particulieres au titre
de l'article 23, que les dispositions des paragraphes3 de I'article24 ne seront pas

invoquées par un membre de I'OMC pour refuser de mener des négociations ou de conclure
desaccords bilatéraux ou multilatéraux et que les membres sont préts a examiner
I'applicabilité continue de ces dispositions aux indications géographiques particuliéres dont
I'utilisation aura fait I'objet de ces négociations.

121. L’Accord sur les ADPIC crée un cadre propice a la résolution des conflits entre
indications géographiques et marques, compte tenu de la date d’entrée en vigueur de I'’Accord
sur les ADPIC a I'égard des membres de 'OMC, du début de la protection des indications
géographiquedans le pays d’origine de celleset de la date d’acquisition de bonne foi des
droits découlant de I'enregistrement d’'une marque sur des signes identiques ou semblables a
des indications géographique et utilisés sur des produits pour lesquels 'indicaton
géographique correspondante est protégée. Avec les autres exceptions prévues 24article
I’Accord sur les ADPIC apporte des solutions subtilement équilibrées aux conflits entre
indications géographiques et marques.

iv) Résolutions et recommandati®d’organisations intergouvernementales
(OIG) et d’organisations non gouvernementales (ONG)

122. Plusieurs organisations intergouvernementales ou non gouvernementales se sont
penchées sur la question des conflits entre marques et indicationsigiéogies. On trouvera

a l'annexell le nom de ces organisations ainsi qu’un résumé des textes qu’elles ont adoptés et
qui présentent un intérét pour la présente étude.

V. DEFINITION D' UNE POSITION COMMUNE

123. Malgré la persistance des effodéployés pour traiter la question de la protection des
indications géographiques au niveau multilatéral, une grande incertitude prédomine. Les
principales sources de préoccupation portent sur la forme et I'étendue de la protection des
indications géograpques, I'adoption de systemes nationaux de protection conformes aux
principes généralement admis du droit de la propriété industrielle tels que le traitement
national, la protection des droits des tiers, l'interdiction des pratiques commerciales déloyales
et 'absence de droits exclusifs sur les termes génériques.
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124. Afin de définir une position commune sur 'ensemble des questions visées, il serait
judicieux que le SCT examine ces questions et, lorsque cela est nécessaire et possible, étudie
la possibilité d’adopter des principes communs concernant I'application de la protection
internationale des indications géographiques.

[Les annexes suivent]



SCT/8/4

ANNEXE |

REFERENCES

ANNAND, Ruth & NORMAN, Helen,Blackstone’s Guide to the Trade Markst4994
Londres, 1994.

CORNISH, W. R., Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights
(quatrieme édition), Londres, 1999.

GIRARDEAU, JeanMarc, The Use of Geographical Indications in a Collective Marketing
Strategy: The Exapie of Cognacin World Intellectual Property OrganizatioBymposium

on the International Protection of Geographical Indications, Somerset West, South Africa,
Septembet and 2, 1999publ. OMPI n° 764.

MCCARTHY, J. ThomasMcCarthy on Trademarks and Uaif Competition(quatriéme
édition).

INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D’ORIGINE DES VINS ET EAUXDE-
VIE, L’Appellation d’Origine Contrélée

TILMAN, W., Die Geographische Herkunftsangaldéunich, 1976.
PUBLICATIONS DE L'OMPI :
Les Appellations d’origie, publ. OMPI n° 105
ROMARIN publ. OMPI CBROMARIN
Dispositions types sur la protection contre la concurrence déloyaibl. OMPI n° 832.
Protection contre la concurrence déloyatmibl. OMPI n° 725.

Symposium on the International Protection of Gexgaipical Indications in the
Worldwide Context, Eger, 199Bubl. OMPI n° 760.

Symposium on the International Protection of Geographical Indications, Somerset
West 1999 publ. n° 764.



SCT/8/4
Annexe |, page

DOCUMENTS DE L’'OMPI :

GEOI/CE/I/2, Comité d’experts sur la protextiinternationale des indications
géographiques, premiére session, Genéve, 28-fifajuin 1999,Nécessité d’un
nouveau traité et contenu éventuel

GEOI/CE/I/3, Comité d’experts sur la protection internationale des indications
géographiques, premiére se&m, Genéve, 28 mai 1*juin 1999,Rapport adopté par le
comité d’experts

LI/GT/1/2, Groupe de travail sur la modification du réglement d’exécution de
I’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur
enregistremennternational, Geneve, 013 juillet 2000,Questions a examiner dans

la perspective de la modification du reglement d’exécution de I'’Arrangement de
Lisbonne

LI/GT/1/3, Groupe de travail sur la modification du réglement d’exécution de
I’Arrangement deLisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur
enregistrement international, Geneve 103 juillet 2000,Rapport adopté par le

groupe de travail

PR/DC/4, Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris, Geneve,
4 février — 4 mars 1980Propositions de base (supplément au document PR/DC/3)

PR/DC/INF/38, Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris,
troisiéme session, deuxieme partie, Genéve; 23 novembre 198ZRapport du
président de la Commissigrincipale 1

PR/DC/51, Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris, quatriéme
session, Genéve, 2évrier— 24 mars 4, 1984Article 10quarter, proposition de la
délégation de la République fédérale d’Allemagne, appuyée par les tiélégde
I'Australie, de I'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de 'Espagne, des
EtatsUnis d’Amérique, de la Finlande, de la France, de la Gréce, de I'lrlande, de
I'ltalie, du Japon, du Liechtenstein, du Luxembourg, de la Norvege, de la
Nouwlle-Zélande, des PayBas, du Portugal, du Royaurténi, de la Suéde, de la

Suisse et de la Turquie

SCT/5/6 Prov., Comité permanent du droit des marques, des dessins et modeéles
industriels et des indications géographiques, cinquieme session, Genéve,
11- 15septembre, 200@®rojet de rapport établi par le Bureau international.

TAO/II/2, Comité d’experts sur la protection internationale des appellations d’origine et
des autres indications de provenariemjet de traité concernant la protection des
indiations géographiques

TAO/II/6, Comité d’experts sur la protection internationale des appellations d’origine et
des autres indications de provenariRapport adopté par le comité d’experts



SCT/8/4
Annexe |, page

DOCUMENTS DE L'OMC :
IP/C/W/134 ,Méthode suggérée de reconssance a I’échelon national des indications
géographiques, susceptible d’étre appliquée par les membres de I'OMC pour établir
une liste d'indications géographiques protégéees a I'échelon nati@amnmunication
des EtatdJnis).

IP/C/W/85,Apercu des syst@es internationaux de notification et d’enregistrement en
vigueur pour les vins et les spiritueux

IP/C/WI85/Add.1 Apercu des systemes internationaux de notification et
d’enregistrement en vigueur pour les vins et les spiritueux

[L'annexe Il suit]
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ANNEXE I

La présente annexe récapitule les principes qui ont été proposés par des organisations
internationales pour résoudre les conflits, d’'une part, entre indications géographiques et
marques et, d’autre part, entre indications géographiques homonymes.

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE (AIPPI)*

A son 3Fcongrés, qui a eu lieu en mai 1998 a Rio de Janeiro (Brésil), 'Association
internationale pour la protection de la propriété industrielle a adopté, notapument
résolution sur les indications géographiques (résolution Question Q 62). Cette résolution a été
adoptée compte tenu d’une résolution antérieure portant sur le méme sujet et adoptée par le
Comité exécutif de I'AIPPI & Copenhague en 1994 (résolutioasfion 118). En ce qui
concerne le lien entre les indications géographiques et les marques, les papacie la
résolution sont intéressants

— le terme “indication géographique” est défini comme une indication qui identifie
un produit comme proveant du territoire d’un Etat, ou d’une région, ou d’un endroit de ce
territoire, lorsqu’une qualité donnée, une réputation ou une autre caractéristique du produit est
essentiellement attribuable a son origine géographique (troisieme considérant); alex fins
cette résolution, le terme “indication géographique” désigne également les appellations
d’origine (troisiéme considérant);

- affirmation du principe selon lequel la protection peut étre refusée a une marque
identique ou semblable a une indication géobrape de haute renommée, méme lorsque les
produits ou les services ne sont pas similaires, si 'usage de la marque est fait dans le but d’'en
tirer un avantage injustifié ou s'il nuit au caractére distinctif ou a la réputation de I'indication
géographiqueparagraph®.2);

- I'AIPPI prend note du principe “premier arrivé, premier servi”, qui pourrait servir
de guide pour la résolution des conflits entre les indications géographiques et les marques
(deuxiéme souparagraphe du paragrapBe3);

- recommandatioselon laguelle au moins le principe de la “coexistence” exprimé a
I'article 5.3 de la résolution de Copenhague soit appliqué,-éieste qu’il devrait y avoir, en
principe, coexistence entre une indication géographique et une margue antérieure, a moins
que la marque n’ait acquis une réputation ou une renommée avant la date a laquelle
I'indication géographique a été établie ou reconnue comme telle. Dans ce cas, la protection
de I'indication géographique doit étre refusée. Cependant, cela n’empéchegaagelde
I'indication géographique pour identifier I'origine géographique des produits ou des services,
sous les conditions indiquées au pd@rit de la résolution de Copenhague (troisieme et
guatrieme souparagraphes du paragraphe B.3);

— affirmation du pincipe selon lequel des indications géographiques existantes ne
peuvent pas faire I'objet d’'une appropriation comme marques individuelles et doivent rester a
la disposition de tous ceux qui ont le droit de les utiliser (paragr&he

4 L’AIPPI est une organisation non gouvernementale regroupant des praticiens, des universitaires

et des titulairesle droits de propriété intellectuelle.
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ASSOCIATION INTERATIONALE POUR LES MARQUES (INTA) *°

En 1997, le Conseil d’administration de I'INTA a adopté une résolution sur la
protection des indications géographiques et des marques. Cette résolution préconise en
particulier

—  l'approbation du principe “premier arriy@remier servi” lorsqu’il s’agit de
déterminer la priorité dans un conflit entre une indication géographique et une marque.

LIGUE INTERNATIONALE DU DROIT DE LA CONCURRENCE (LIDC}®

La Ligne internationale du droit de la concurrence (LIDC) a adoptéoeembre 1998
une résolution concernant les indications géographiques. -Clgilarte sur la protection
internationale des indications géographiques. Toutefois, il N’y est pas expressément question
du lien entre les indications géographiques et les maraieentre les indications
géographiques homonymes.

OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV)

En 1994, 'Assemblée générale de I'Office international de la vigne et du vin (O#&)
adopté la résolutierO.1.V./ECO 3/94, qui porte sur le lien eatles marques et les indications
géographiques (dans cette résolution, I'OIV n'utilise pas le terme “indications géographiques”
mais s’en tient aux termes plus précis qu’elle a adoptés, a savoir “appellations d’origine

reconnues”, “indications géographigireconnues” et “dénominations traditionnelles
reconnues”).

La résolutiorO.1.V./ECO 3/94 invite les Etats membres de I'OIV “a mettre en ceuvre
les instruments juridiques appropriés dans leur réglementation pour assurer une protection de
niveau égal poules appellations d’origine reconnues, les indications géographiques
reconnues, les dénominations traditionnelles reconnues et les marques, conformément aux
principes énoncés [dans la résolution].” En substance, les principes énoncés par cette
résolution fgurent dans les considérants de celiet s’établissent ainsi :

- prise en considération de la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle et de I'’Accord sur les ADPIC (deuxieme et troisieme considérants);

—  nécessité d’assurer umiveau égal de protection pour les indications
géographiques et les marques (quatrieme considérant);

® L’Association internationale pour les marques est une organisation internationale non

gouvernementale regroupant des propriétaires de margues et des experts.

La Ligue internationale du droit de la concurrenséumne association scientifique suisse
indépendante.

L'OlV est une organisation intergouvernementale créée en 1924, qui compte actuellement
45 Etats membres.

46
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—  reconnaissance du principe selon lequel la protection des marques et des
indications géographiques est, de bonne foi, déterminée par I'antérioritéatmtamaissance
de l'indication géographique dans le pays d’origine, de I'enregistrement de la marque ou de
'usage de cellegi dans les pays ou les droits proviennent de leur usage, conformément a la
législation nationale; il sera aussi tenu compte dacire distinctif et de la réputation de
I'indication géographique et de la marque, conformément a la Iégislation nationale ou
régionale (cinquieme considérant);

— lamargue ou l'indication géographique ne peut utiliser la réputation ou d’autres
droits de la propriété intellectuelle déja acquis par I'une ou l'autre pour assurer son propre
développement (sixieme considérant);

—  necessité d’éviter toute atteinte, érosion ou affaiblissement de la marque ou de
I'indication géographique (septiéme considérant);

- le choix de la marque par son titulaire est soumis aux conditions pertinentes du
droit des marques et I'indication géographique est le nom géographique (appellation d’origine
reconnue, indication géographique reconnue) ou le nom traditionnel (dénomination
traditionnelle reconnue) qui désignent la provenance du produit (huitiéme considérant);

—  sans préjudice de I'examen de cas litigieux, I'emploi d’'une désignation identique
ou similaire comme marque et comme indication géographique ne doit pas étre admise
(newiéme considérant).

En 1999, 'Assemblée générale de I'OIV a adopté la résolution ECO/3/99, qui porte sur
les indications géographiques homonymes. Cette résolution contient les éléments suivants :

- prise en considération de I'article 23.3 de I’Accord ks ADPIC (premier
considérant);

—  définition de 'homonymie d’une indication géographique pour désigner un vin ou
une boisson spiritueuse d’origine vitivinicole comme étant I'utilisation sur le territoire de
plusieurs pays d’une dénomination commune donthographe et/ou la prononciation sont
identiques ou similaires;

- recommandation tendant & ce que les Etats membres de 'OV, lorsqu'ils fixent les
regles de différenciation des indications homonymes visées par la résolution,

—  considérent la reconnaigsze officielle de I'utilisation de l'indication par le pays
d’origine;

—  considérent la durée d'’utilisation de I'indication;

—  considérent si 'usage de I'indication est fait de bonne foi;

— considérent 'importance de la présentation des indications homonymes
dans I'étiquetage et la publicité;

—  encouragent la mention d’informations distinctives nécessaires et suffisantes
afin d’éviter la confusion des consommateurs.

[Fin de 'annexe Il et du document]
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