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1. Le présent document contient les notes explicatives relatives a la proposition de base
pour le nouvel Acte de I'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les
indications géographiques figurant dans le document LI/DC/3 (ci-apres dénommée “proposition
de base”).

2. Les notes explicatives contenues dans le présent document sont proposées par le
Secrétariat. Elles sont fondées sur les notes figurant dans le document LI/WG/DEV/10/4, qui
ont été passées en revue par le Groupe de travail sur le développement du systeme de
Lisbonne (ci-aprés dénommé “groupe de travail’) a sa dixieme session, en octobre 2014,
lorsqu’il a examiné le projet de nouvel Acte contenu dans le document LI/WG/DEV/10/2. Les
notes explicatives ne font pas partie de la proposition de base et ne sont pas censées étre
adoptées par la conférence diplomatique. Par conséquent, en cas de divergence entre les
notes et d’autres dispositions de la proposition de base, ce sont ces derniéres qui prévalent.
Les dispositions qui n'appellent pas d’explication particuliere ne font I'objet d’aucune note.

3.  Ainsi gu'il est indiqué au paragraphe 11 du rapport du Comité préparatoire de la
conférence diplomatique (document LI/R/PM/6), il a été convenu de fixer au 1 février 2015 la
date limite & laquelle tous les Etats membres de I'OMPI peuvent soumettre par écrit leurs
propositions de modification de la proposition de base sur les questions que le Groupe de
travail sur le développement du systéme de Lisbonne a indiquées comme étant en suspens. Le
Secrétariat établira une synthése de ces communications et la transmettra a la conférence
diplomatique pour information.
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4.  Comme il est indiqué au paragraphe 13 du résumé du président adopté par le groupe de
travail a sa dixieme session (document LI/WG/DEV/10/6), les questions ci-apres ont été
indiquées par le groupe de travail comme étant en suspens® :

i) les aspects relatifs a la mise en ceuvre de l'article 1.xiv);

ii) la teneur de l'article 2.2) et de l'article 5.4) concernant les aires géographiques
d’origine transfrontaliéres;

i) la qualité pour déposer une demande au titre de I'article 5.2);

iv)  larticle 7.3), l'article 8.3), I'article 24.3)vi) et les dispositions connexes
concernant I'introduction éventuelle de taxes de maintien en vigueur;

v)  I'éventuelle réintroduction des dispositions de I’Arrangement de Lisbonne
actuellement en vigueur traitant des contributions des membres de I'Union de
Lisbonne;

vi)  larticle 7.5) et les dispositions connexes concernant l'introduction éventuelle
de taxes individuelles;

vii) les différentes options concernant I'article 11.1)a) et I'article 11.3);

viii) le projet de déclaration commune figurant dans la note 1 relative a I'article 11
et les dispositions se rapportant a la méme question;

iX) lateneur de l'article 12 concernant la protection pour éviter de devenir
générique;

X)  lateneur de I'article 13.1) concernant les garanties a I'égard de droits
antérieurs sur des marques;

xi)  lateneur de l'article 16.2) concernant les négociations faisant suite a un refus;
xii) la teneur de I'article 17 concernant la nécessité d'un délai de transition;

xiii) la question de savoir si l'article 19.1) devrait établir une liste exhaustive ou
non exhaustive des motifs d’invalidation;

Xiv) la question de savoir si la régle 5.3) doit étre facultative ou obligatoire;

xv) linclusion de la régle 5.4) autorisant une partie contractante a exiger une
déclaration d’intention d’utilisation a I'égard d’une appellation d’origine enregistrée
ou d'une indication géographique enregistrée;

xvi) la question du renforcement de la transparence en vertu de la régle 5.5); et

xvii) le montant des taxes visées a la regle 8.1).

Les dispositions dont il est question sont celles figurant dans la proposition de base.
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NOTES RELATIVES A L’ARTICLE PREMIER : EXPRESSIONS ABREGEES

1.01 Suivant I'exemple de I'Acte de Geneve de I'Arrangement de La Haye concernant
I'enregistrement international des dessins et modéles industriels (ci-aprés dénommé “Acte de
Genéve"), l'article premier explique un certain nombre d’expressions abrégées et définit
plusieurs termes utilisés tout au long du projet de nouvel Acte de I’Arrangement de Lisbonne
(ci-aprés dénommeé “nouvel Acte”). Bien que plusieurs expressions abrégées et définitions
figurant & I'article premier soient semblables & celles qui figurent dans le reglement d’exécution
de I'Arrangement de Lisbonne, d’autres ont été ajoutées chaque fois que cela semblait
nécessaire, comme dans le cas des dispositions ci-dessous.

1.02 Les points vi) et vii) ont été ajoutés a la liste d’expressions abrégées figurant a I'article
premier a la suite des délibérations qui ont eu lieu a la neuvieme session du groupe de travail.
En conséquence, les expressions “appellation d’origine” et “indication géographique” peuvent
étre utilisées tout au long du nouvel Acte sans préjudice de la fagon dont la Iégislation nationale
ou régionale d’'une partie contractante traite I'objet de la protection, qui est défini a I'article 2. Le
nouvel Acte n'obligera pas les parties contractantes a utiliser la méme terminologie et n’exigera
pas non plus de ces dernieres qu’elles définissent I'objet de la protection de la méme fagon que
dans le nouvel Acte. Une démarche similaire a été suivie a la Conférence diplomatique ayant
adopté I'Arrangement de Lisbonne en 1958. A cet égard, il est fait référence a la page 859 des
actes de cette conférence : “En introduisant une définition de I'appellation d’origine dans
I'Arrangement lui-méme, elle pourrait étre invoquée aux fins de I'enregistrement, ne préjugeant
pas une définition nationale, plus vaste ou plus précise”. De méme, les parties contractantes ne
seront pas tenues de faire la distinction entre appellations d’origine et indications
géographiques dans leur |égislation nationale ou régionale. Cependant, les parties
contractantes qui ne font pas cette distinction, mais qui prévoient une protection en vertu du
chapitre Il sur la base d’'une définition plus large correspondant a la définition d’'une indication
géographique visée a l'article 2, seront tenues de prévoir cette protection non seulement

a I'égard des indications géographiques mais également des appellations d’origine enregistrées
en vertu du nouvel Acte.

1.03 Le point xii) concerne I'aire géographique d’'ou le ou les produits désignés par
I'appellation d’origine ou identifiés par I'indication géographique doivent étre originaires,
conformément a l'article 2.

1.04 Point xiii) : en ce qui concerne les produits originaires d’une aire géographique
d’origine située dans plusieurs parties contractantes ou couvrant celles-ci, voir la deuxieme
phrase de l'article 2.2).

1.05 Le point xiv) définit le terme “partie contractante”, qui est utilisé a la place du terme
“pays” figurant dans I'’Arrangement de Lisbonne et I'Acte de 1967, étant donné que le nouvel
Acte est censé étre ouvert a 'adhésion des Etats et des organisations intergouvernementales.
En ce qui concerne la question en suspens indiquée au paragraphe 4.i) du présent document,
voir le projet de rapport sur la dixieme session du groupe de travail (paragraphes 18 a 21 du
document LI/WG/DEV/10/7 Prov.).

1.06 Le point xv) définit le terme “partie contractante d’'origine”. La notion de “partie
contractante d’origine” est utilisée pour déterminer qui est habilité a enregistrer une appellation
d’origine ou une indication géographique donnée. Les facteurs déterminants a cet égard sont
1) I'aire géographique d’origine du produit; et 2) la Iégislation en vertu de laquelle I'appellation
d’origine ou l'indication géographique est protégée sur le territoire de la partie contractante ou
se situe l'aire géographique d’origine — voir I'article 2.1) —, ce qui est également important pour
déterminer quelle partie contractante doit étre considérée comme la partie contractante
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d’origine dans le cas ol une partie contractante est un Etat membre d’une organisation
intergouvernementale.

1.07 Point xvi) : le terme “administration compétente” s’applique également a
'administration désignée conjointement par deux ou plusieurs parties contractantes sur le
territoire desquelles se situent des parties d’'une aire géographique d’origine — voir

I'article 5.4) —, lorsque ces parties contractantes ont établi conjointement une appellation
d’origine ou une indication géographique a I'égard d’'un produit qui est originaire d’'une aire
géographique transfrontaliere d’origine, comme indiqué a la deuxieme phrase de I'article 2.2).

1.08 Le point xvii) définit le terme “bénéficiaires”, compte tenu des préoccupations
exprimées a la quatrieme phrase du paragraphe 199 du rapport sur la sixieme session du
groupe de travail (LI/WG/DEV/6/7).

1.09 Point xviii) : étant donné que le nouvel Acte sera ouvert a certains types
d’organisations intergouvernementales, des critéres d’adhésion applicables aux organisations
intergouvernementales ont été énoncés a l'article 28.1)iii).

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 2 : OBJET

2.01 L'objet auquel le nouvel Acte s’appliquerait, tel qu'il est rédigé, a savoir les appellations
d’origine et les indications géographiques, est défini de plusieurs fagons différentes dans les
Iégislations nationales et régionales. En outre, ces |égislations ne désignent pas toutes cet
objet par les termes appellation d’origine et indication géographique. L’article 2.1) établit, aux
fins du nouvel Acte uniguement, des dénominateurs communs pour les titres de protection
existant au niveau national ou régional, tout en tenant compte des différences. Cette
disposition procéde ainsi sur la base des définitions qui figurent a I'article 2 de I’Arrangement de
Lisbonne et a l'article 22.1 de I’Accord sur les ADPIC. La condition préalable selon laquelle la
dénomination ou l'indication doit étre “protégée dans la partie contractante d’'origine” est fondée
sur l'article 1.2) de I'Arrangement de Lisbonne.

2.02 Le terme “good” (produit) a été utilisé tout au long de la version anglaise du projet
d’Arrangement de Lisbonne révisé afin d’harmoniser la terminologie utilisée avec celle figurant
dans I’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(ci-aprés dénommé “Accord sur les ADPIC”).

2.03 Les expressions “ou constituée d’'une autre dénomination connue comme faisant
référence a cette aire ou comprenant cette dénomination” et “ou constituée d’'une autre
indication connue comme faisant référence a cette aire ou comprenant cette indication” se
rapportent aux dénominations et aux indications qui ne sont pas géographiques au sens strict,
mais qui ont acquis une connotation géographique. Cette possibilité est également prévue par
I'Arrangement de Lisbonne, comme I'a confirmé le Conseil de I'Union de Lisbonne en 1970 (voir
le document intitulé “Problémes posés par I'application pratique de I'’Arrangement de Lisbonne”
(AO/VI5 de juillet 1970) et le rapport sur la cinquieme session du Conseil de I'Union de
Lisbonne (document AO/V/8 de septembre 1970)).

2.04 Une marge de manceuvre est laissée en ce qui concerne les exigences cumulatives
relatives aux “facteurs naturels et facteurs humains” prévues dans la définition d’'une appellation
d’origine. Le “milieu géographique” de I'aire de production auquel il est fait référence a

l'article 2.1)i) peut étre déterminé essentiellement par des facteurs naturels ou essentiellement
par des facteurs humains. A cet égard, il est fait référence a la discussion tenue sur cette
question a la quatrieme session du groupe de travail, au cours de laquelle plusieurs
délégations, en particulier celles de I'Indonésie et de I'lran (République islamique d’), ont
souligné la nécessité d'un tel assouplissement. En outre, la délégation de la République de
Moldova a invité les Etats parties a I'’Arrangement de Lisbonne a réfléchir au cas des
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20 appellations d’origine pour I'eau minérale déja enregistrées en vertu de cet Arrangement afin
de déterminer en particulier la participation exacte du facteur humain a ce type de produit et,
plus généralement, ce que serait le réle du facteur humain dans la détermination des qualités
fondamentales de toute autre ressource naturelle comme les pierres, le sel ou tout autre produit
influencé essentiellement par des facteurs naturels (voir en particulier les paragraphes 72, 78
et 86 du rapport sur la quatrieme session du groupe de travail (document LI/WG/DEV/4/7)).

2.05 L’Arrangement de Lisbonne actuel prévoit, dans sa définition du “pays d’origine”
(article 2.2)), une exigence de notoriété. Le texte figurant a la fin du projet d’article 2.1)i) (“et qui
a donné au produit sa notoriété”) intégre cette exigence dans la définition d’'une appellation
d’'origine. Cette expression renvoie a la “dénomination” qui constitue I'appellation d’origine,
c’est-a-dire une dénomination au sens de l'article 2.1)i). En ce qui concerne les préoccupations
exprimées par certaines délégations quant au fait que, sans I'élément de notoriété, des
missions d’établissement des faits devraient étre menées, il a été précisé a la neuvieme session
du groupe de travail qu’aucune mission d’établissement des faits n’avait jamais été entreprise
par le Bureau international ou par des parties contractantes sur la base de la méme disposition
applicable en vertu de I'Arrangement de Lisbonne actuel.

2.06 A la septiéme session du groupe de travail, il a été proposé qu’une déclaration
interprétative soit adoptée a la conférence diplomatique durant laquelle le nouvel Acte serait
adopté afin d’'indiquer que les termes “notoriété” et “réputation” utilisés dans la version francgaise
et les termes “notoriedad” et “reputacion” utilisés dans la version espagnole devaient étre

considérés comme des synonymes aux fins du nouvel Acte.

2.07 Compte tenu des préoccupations exprimées par plusieurs délégations a la

cinquiéme session du groupe de travail en ce qui concerne la couverture géographique de la
notion d“aire géographigue située dans une partie contractante”, I'alinéa 2) précise que l'aire
géographigue en guestion peut étre constituée de I'ensemble du territoire d’une partie
contractante, d'une région, d’'une localité ou d’un lieu situé sur ce territoire. En outre, la
deuxiéme phrase de l'alinéa 2) précise que les appellations d’origine ou les indications
géographiques relatives a des produits originaires d’aires d’origine transfrontalieres peuvent
aussi faire I'objet d’enregistrements internationaux en vertu du nouvel Acte, sans que les parties
contractantes concernées aient toutefois a établir ces appellations d’origine ou ces indications
géographiques conjointement. A cet égard, voir également la note 5.04. En ce qui concerne la
guestion en suspens indiquée au paragraphe 4.ii) du présent document, voir le projet de rapport
sur la dixieme session du groupe de travail (paragraphes 22 a 27 du document
LI/WG/DEV/10/7 Prov.).

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 3 : ADMINISTRATION COMPETENTE

3.01 Etant donné que la compétence en matiére d’octroi ou d’enregistrement des droits sur
des appellations d’'origine ou des indications géographiques varie selon les systémes nationaux
et régionaux de protection, il importe que le nouvel Acte exige que chaque partie contractante
désigne une entité chargée de I'administration du nouvel Acte sur son territoire et des
communications avec le Bureau international selon les procédures établies par le nouvel Acte et
son réglement d’exécution. La régle 4 du projet de réglement d’exécution exige que chaque
partie contractante notifie le nom et les coordonnées de I'entité désignée au moment de
'adhésion au nouvel Acte.

3.02 Méme s'il est préférable qu’une partie contractante désigne une seule administration
compétente, il peut exister des raisons pour lesquelles une partie contractante en désigne plus
d’'une, comme indiqué dans la note relative a la régle 4.2). Dans ce cas, le Bureau international
peut étre confronté a certaines difficultés au moment de déterminer a laquelle de ces
administrations compétentes il doit communiquer une notification donnée. La régle 4.2)
exigerait ainsi que la partie contractante fournisse des indications claires a cet égard, faute de
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quoi le Bureau international serait tenu d’envoyer ses notifications a toutes les administrations
compétentes que la partie contractante a désignées et de laisser le soin a celles-ci de
déterminer laguelle d’entre elles est responsable a I'égard d’une notification donnée. De méme,
le Bureau international serait tenu d’accepter une demande de cette partie contractante, quelle
que soit 'administration compétente qui la présente.

3.03 A la suite des délibérations qui ont eu lieu & la septiéme session du groupe de travail,
une deuxiéme phrase a été ajoutée a la régle 4.1), afin d’assurer la transparence nécessaire en
ce qui concerne les procédures applicables destinées a faire respecter les droits dans une
partie contractante a I'égard des appellations d'origine et des indications géographiques.

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 4 : REGISTRE INTERNATIONAL

4.01 L’article 4 précise que le registre international prévu par le nouvel Acte, qui doit étre
tenu a jour par le Bureau international, contiendrait non seulement les enregistrements
effectués en vertu du nouvel Acte, mais également les enregistrements effectués en vertu de
I'Arrangement de Lisbonne ou de I'Acte de 1967. La régle 7 donne des précisions
supplémentaires a cet égard.

4.02 Comme indiqué a la neuvieme session du groupe de travall, il y aura une période
pendant laquelle certaines parties contractantes auront adhéré uniquement au nouvel Acte,
d’autres ne seront parties qu'a I'actuel Arrangement de Lisbonne, et d’autres encore seront
devenues parties aux deux. En ce qui concerne la référence a I’Acte de 1967, il convient de
noter que I'actuel Arrangement de Lisbonne adopté en 1958 et I'Acte de 1967 devraient étre
considérés comme une seule entité compte tenu de l'article 16.1)b) de I'Acte de 1967 et du fait
qu'un seul Etat est partie & I'actuel Arrangement de Lisbonne adopté en 1958 sans étre partie a
I'’Acte de 1967, tandis que tous les autres Etats parties a I’Arrangement de Lisbonne ont adhéré
a l'Acte de 1967.

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 5 : DEMANDE

5.01 L'article 5.2) et I'article 5.3) disposent que les demandes internationales doivent étre
présentées au Bureau international et déposées au nom des bénéficiaires de I'appellation
d’origine ou de l'indication géographique tels qu’ils sont définis a I'article 1.xvii). En ce qui
concerne le droit de présenter une demande internationale, voir la note 1.06. En ce qui
concerne la question en suspens indiquée au paragraphe 4.iii) du présent document, voir le
projet de rapport sur la dixieme session du groupe de travail (paragraphes 28 a 32 du document
LI/WG/DEV/10/7 Prov.). Comme suite aux discussions sur la question mentionnée au
paragraphe 40 dudit projet de rapport, la délégation des Etats-Unis d’Amérique a indiqué au
Secrétariat que le déposant d’'une demande d’enregistrement de marque de certification selon
la Iégislation nationale devait remettre la déclaration suivante : “Le déposant est habilité &
exercer un contrdle sur I'utilisation de la marque dans le commerce.”

5.02 Le texte de l'article 5.2)ii) découle des délibérations tenues aux cinquiéme et

sixieme sessions du groupe de travail®>. A la suite des délibérations qui ont eu lieu a la
septiéme session du groupe de travail, la notion de “personne morale” ne sera pas définie dans
le nouvel Acte. Toutefois, cette notion devrait étre interprétée au sens large et couvrir, en tout
état de cause, les personnes morales habilitées a revendiquer des droits sur une appellation
d’origine ou une indication géographique, telles que les fédérations et associations représentant
les titulaires d’un droit d’'user de I'appellation d’origine ou de l'indication géographique.
L’expression “ou d’autres droits relatifs a I'appellation d’origine ou a I'indication géographique”

2 Voir, notamment, les paragraphes 168 et suivants du document LI/WG/DEV/5/7 et les paragraphes 199, 211

et 220 du document LI/WG/DEV/6/7.
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vise a préciser que le terme “personne morale” couvre également les propriétaires de marques
de certification ou de marques collectives.

5.03 L'article 5.3) est une disposition facultative. Il permet aux parties contractantes qui le
souhaitent d’'autoriser que les demandes internationales soient présentées directement au
Bureau international par les bénéficiaires définis a I'article 1.xvii) ou par une personne morale
visée a l'article 5.2)ii) en lieu et place de I'administration compétente. Cette option a été insérée
compte tenu de la conclusion du président du groupe de travail figurant dans la derniére phrase
du paragraphe 176 du rapport sur la deuxiéme session du groupe de travail (document
LI/WG/DEV/2/5) concernant une suggestion faite en réponse a I'étude sur le systéme de
Lisbonne. Eu égard aux différentes observations formulées lors des troisieme, quatrieme et
cinquiéme sessions du groupe de travail concernant I'exigence d’'une preuve de la protection
dans la partie contractante d'origine, il est a présent proposé que ces demandes internationales
déposées directement soient elles aussi simplement soumises aux dispositions du reglement
d’exécution relatives aux indications obligatoires et facultatives. A la suite des délibérations qui
ont eu lieu a la septiéeme session du groupe de travail, l'alinéa 3)b) a été ajouté, subordonnant
I'application de I'alinéa 3)a) a la présentation par la partie contractante d’'une déclaration
indiquant qu’elle autorise le dépét direct des demandes par les bénéficiaires définis a

I'article 1.xvii) ou par une personne morale visée a I'article 5.2)ii).

5.04 L'article 5.4) est aussi une disposition facultative. Il figure entre crochets car la
question de l'inclusion d’'une disposition traitant expressément des appellations d’origine et des
indications géographiques originaires d’aires geographiques transfrontalieres fait toujours
débat. En vertu de I'actuel Arrangement de Lisbonne, les parties contractantes ont enregistré
des appellations d’origine a I'égard de produits provenant de la partie d'une aire géographique
transfrontaliére située sur leur propre territoire. L’article 5.4) préciserait que le systeme de
Lisbonne permet également I'enregistrement international d’'une appellation d'origine ou d’'une
indication géographique a I'égard de produits provenant de la totalité de I'aire géographique
transfrontaliére, si les parties contractantes concernées ont établi I'appellation d’origine ou
I'indication géographique conjointement. En pareil cas, elles devraient également désigner une
administration compétente commune pour I'appellation d’origine ou I'indication géographique
concernée. Bien entendu, les parties contractantes adjacentes ne seraient pas tenues d’établir
ces appellations d’origine ou indications géographiques conjointement. Chaque partie
contractante peut en effet préférer déposer une demande distincte se rapportant uniqguement a
la portion de l'aire transfrontaliere située sur son territoire, étant entendu qu’une telle demande
ne peut se rapporter a la totalité de cette aire. Il en va de méme en ce qui concerne les
demandes déposées directement par les bénéficiaires définis a I'article 1.xvii) ou par une
personne morale visée a l'article 5.2)ii). Les demandes ne peuvent faire I'objet d’'un dépbt direct
en vertu de l'article 5.4)b) — c’est-a-dire par les bénéficiaires définis a I'article 1.xvii) ou par une
personne morale visée a I'article 5.2)ii) — que si les parties contractantes adjacentes ont toutes
deux déposée la déclaration visée a l'article 5.3)b). L’article 5.4) traite uniquement des cas
exceptionnels dans lesquels les parties contractantes adjacentes ont établi une appellation
d’origine ou une indication géographique conjointement, de sorte qu’elles sont tenues de
désigner une administration compétente commune pour I'appellation d’origine ou l'indication
géographique concernée. En ce qui concerne la question en suspens indiquée au

paragraphe 4.ii) du présent document, voir le projet de rapport sur la dixieme session du groupe
de travail (paragraphes 22 a 27 du document LI/WG/DEV/10/7 Prov.).

5.05 L’article 5.5) établit une distinction entre deux types d’indications obligatoires devant
figurer dans les demandes internationales, & savoir les indications nécessaires pour I'attribution
d’'une date de dépot (voir I'article 6.3)) et les autres indications obligatoires (voir la régle 5.2)).
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NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 6 : ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

6.01 Les dispositions figurant a I'article 6 sont fondées sur le principe selon lequel une
appellation d’origine ou une indication géographique enregistrée au niveau international, pour
pouvoir étre protégée dans toutes les parties contractantes, doit, au moins, satisfaire aux
exigences de la définition figurant a I'article 2.1).

6.02 En ce qui concerne le fait que les enregistrements internationaux selon le systéme de
Lisbonne ne précisent pas le titulaire de I'enregistrement, voir la discussion sur I'article 19.2)
dont il est rendu compte dans le projet de rapport sur la dixiéme session du groupe de travail
(paragraphes 149, 151, 152, 155 et 167 du document LI/WG/DEV/10/7 Prov.).

6.03 L'article 6.5) s’inspire de la régle 8.3) du reglement d’exécution de I'actuel Arrangement
de Lisbonne.

NOTES RELATIVES A L'ARTICLE 7 : TAXES

7.01 Afin que le chapitre Il proposé concernant la demande et I'enregistrement international
soit aussi complet que possible, un article concernant la taxe d’enregistrement et les autres
taxes a été intégré en tant qu’article 7. En ce qui concerne le montant de ces taxes, voir la
régle 8 et l'article 24.4)a).

7.02 En ce qui concerne l'article 7.3), il convient de noter que, étant donné que les
indications géographiques et les appellations d’origine sont fondées sur des désignations
d’'aires géographiques, il y a une limite a leur nombre potentiel. En tout état de cause, a la
différence des autres systémes d’enregistrement de droits de propriété intellectuelle, il n'y aura
jamais de flux continu et important de nouvelles demandes. En conséquence, il faudra prévoir
des dispositions pour traiter tout déficit éventuel de I'Union de Lisbonne, du moins tant que tous
les Etats membres de 'OMPI ne seront pas parties au nouvel Acte. L’actuel Arrangement de
Lisbonne prévoit en ses articles 11.3)v) et 11.4)b) que les taxes doivent, normalement, étre
suffisantes pour couvrir les dépenses occasionnées au Bureau international par le
fonctionnement du service de I'enregistrement international prévu par I'’Arrangement de
Lisbonne et que les Etats parties doivent verser des contributions en cas de déficit. Ces
dispositions figurent également aux articles 24.3)vi), 24.4)a) et 24.5) du projet de nouvel Acte.
Cependant, une autre solution est proposée a l'article 7.3), qui laisserait a ’Assemblée le soin
de traiter tout déficit par I'établissement d’une taxe de maintien en vigueur a acquitter pour
chaque enregistrement international. Suite a la discussion qui a eu lieu a la dixiéme session du
groupe de travail et dont il est rendu compte aux paragraphes 168 a 191 du projet de rapport
sur cette session, l'article 7.3) est présenté avec les variantes. Selon la variante A, 'Assemblée
serait tenue d’établir une taxe de maintien en vigueur. Selon la variante B, 'Assemblée serait
autorisée a établir une telle taxe. Et selon la variante C, le nouvel Acte ne contiendrait pas de
disposition relative aux taxes de maintien en vigueur.

7.03 Compte tenu des observations formulées par plusieurs délégations aux cinquiéme et
sixieme sessions du groupe de travail (paragraphes 207 a 209 du document LI/WG/DEV/5/7 et
paragraphes 200, 213 & 217 et 221 a 226 du document LI/WG/DEV/6/7), I'article 7.4) prévoit
I'établissement d’un régime de taxes réduites pour certains enregistrements internationaux,
notamment ceux émanant de pays en développement ou de pays parmi les moins avancés. Ce
régime de taxes réduites doit étre établi en vertu d’'une décision de I'assemblée tendant a
modifier la regle 8.

7.04 Les dispositions de I'article 7.5) résultent des délibérations qui ont eu lieu aux
huitiéme, neuviéme et dixiéme sessions du groupe de travail. A la huitiéme session, la
délégation de la Fédération de Russie a suggéré que le nouvel Acte permette a une partie
contractante d’'imposer le paiement d’'une taxe couvrant les frais d’examen des enregistrements
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internationaux notifiés & son administration compétente (“taxe individuelle”). Suite aux
délibérations sur cette proposition, dont il est rendu compte aux paragraphes 85 a 113 du
document LI/WG/DEV/8/7 Prov., cette possibilité offerte aux parties contractantes a été reprise
dans le projet de nouvel Acte, combinée a la possibilité pour le déposant de renoncer a la
protection dans une ou plusieurs parties contractantes en ne payant pas la taxe individuelle.
L’introduction de cette taxe individuelle vise a répondre aux besoins des pays ou organisations
intergouvernementales dont la |égislation exige que les déposants et les titulaires de droits
payent une taxe pour le travail a effectuer par I'administration compétente au niveau national ou
régional. En outre, nonobstant la possibilité d’établir de telles taxes a I'égard d’'un
enregistrement international en vertu du nouvel Acte, I'acquisition de droits pour protéger une
appellation d’origine ou une indication géographique dans le pays exigeant le paiement de la
taxe resterait plus économique et plus rapide selon la procédure d’enregistrement international
prévue par le nouvel Acte que selon la procédure nationale. De plus, a la suite des
délibérations qui ont eu lieu a la neuviéme session du groupe de travail, une possibilité
supplémentaire d’exiger le paiement d’'une taxe individuelle a été introduite, a l'initiative de la
délégation des Etats-Unis d’Amérique, pour permettre aux parties contractantes d’exiger
également le paiement d'une telle taxe au titre d’exigences de maintien en vigueur ou de
renouvellement. En ce qui concerne la question en suspens indiquée au paragraphe 4.vi) du
présent document, voir le projet de rapport sur la dixieme session du groupe de travail
(paragraphes 192 a 208 du document LI/WG/DEV/10/7 Prov.).

7.05 Comme indiqué a la neuvieme session du groupe de travail, un systéme de taxes
individuelles pourrait étre introduit sans que le déposant soit tenu de désigner la partie
contractante a I'égard de laquelle il demande la protection. Prévoir que le non-paiement d’'une
taxe individuelle entrainerait la renonciation de la protection au titre de la régle 16 concernant la
partie contractante exigeant la taxe était suffisant. Par conséquent, un déposant aurait le choix
de renoncer a la protection en ce qui concerne une, certaines ou toutes les parties
contractantes exigeant le paiement d’'une taxe individuelle tout simplement en ne payant pas la
ou les taxes concernées. Cette renonciation peut également étre retirée en vertu de la régle 16,
sous réserve du paiement de la taxe individuelle en sus de la taxe pour la modification de
l'inscription de I'enregistrement international au registre international. Conformément a la

regle 16.4), le délai au cours duquel une partie contractante peut refuser la protection de
I'appellation d’origine ou de I'indication géographique concernée commencerait bien entendu a
courir a la date de réception de la notification du retrait de la renonciation.

7.06 Il en va de méme pour l'article 29.4) a I'égard des nouvelles parties contractantes
adhérentes. En principe, tous les enregistrements internationaux en vigueur en vertu du
systeme de Lishonne au moment de I'adhésion sont protégés par toute nouvelle partie
contractante adhérente, a I'exception des enregistrements internationaux a I'égard desquels
cette partie contractante notifie un refus en vertu de l'article 29.4) dans le délai applicable
précisé dans la notification qu’elle recoit du Bureau international, ou des enregistrements
internationaux a I'égard desquels une taxe individuelle, que la nouvelle partie contractante
adhérente peut exiger, n’est pas payee.

7.07 A la neuviéme session du groupe de travail, la délégation de I'Union européenne a
suggeéré de laisser la question de I'introduction éventuelle de taxes individuelles a I'appréciation
de 'Assemblée. Faute de consensus au sein du groupe de travail, le texte de I'article 7.5)
comprend deux variantes : la proposition de la délégation de la Fédération de Russie et la
proposition de la délégation des Etats-Unis d’Amérique réunies (variante A); et la proposition
de la délégation de I'Union européenne (variante B).

7.08 A des fins de comparaison, les annexes Il a V du document LI/WG/DEV/10/4
présentent des statistiques concernant les taxes pergues dans le cadre du systeme de Madrid
concernant I'enregistrement international des marques, tirées de I'édition 2014 de la Revue
annuelle du systéme de Madrid, notamment de la section B.3 (publication de 'OMPI
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n°® 940F/14), des informations concernant la couverture géographique des enregistrements
internationaux selon le systeme de Madrid, ainsi que le nombre moyen de désignations dans
les enregistrements internationaux, tirées de la section A.3 de la méme édition de la Revue
annuelle du systéme de Madrid, le bareme actuel des émoluments et taxes du systeme de
Madrid et des informations concernant les taxes individuelles qui s’appliquent actuellement
dans le cadre du systeme de Madrid.

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 8 : DUREE DE VALIDITE DES ENREGISTREMENTS
INTERNATIONAUX

8.01 L'article 2.1) précise notamment que les enregistrements internationaux effectués en
vertu du nouvel Acte sont subordonnés a la protection de I'appellation d’origine ou de
l'indication géographigue dans sa partie contractante d’origine. Aux septieme et

huitieme sessions du groupe de travail, la possibilité d’introduire des taxes de renouvellement a
été débattue. En conséquence, I'actuel projet de nouvel Acte propose, a l'article 7.3), que
I’Assemblée puisse établir des taxes de maintien en vigueur ad hoc dans I'éventualité ou I'Union
de Lisbonne serait confrontée a un déficit. Voir également les notes relatives a l'article 7 et a la
régle 8.

8.02 Trois possibilités de radiation sont mentionnées. La premiere (alinéa 2)a)) concerne
une demande de radiation que I'administration compétente de la partie contractante d’origine
ou, dans le cas visé a l'article 5.3), les bénéficiaires ou la personne morale visée a

I'article 5.2)ii) ou 'administration compétente de la partie contractante d’origine, peuvent en tout
temps présenter au Bureau international. La deuxieme possibilité (alinéa 2)b)) concerne les
situations dans lesquelles I'appellation d’origine ou 'indication géographique enregistrée n’est
plus protégée dans la partie contractante d’origine, auquel cas I'administration compétente
serait tenue de demander la radiation de I'enregistrement international. Le troisieme cas de
figure (alinéa 3)) peut se produire lorsque I’Assemblée a établi une taxe ad hoc de maintien en
vigueur en vertu de l'article 7.3) et que cette taxe n'est pas acquittée.

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 9 : ENGAGEMENT A PROTEGER

9.01 Le point de départ de l'article 9.1) est I'actuel Arrangement de Lisbonne qui, en son
article 1.2), stipule que les Etats parties a I'Arrangement de Lisbonne s’engagent & protéger, sur
leurs territoires, selon les termes de cet Arrangement, les appellations d’origine des autres
parties contractantes. Les dispositions correspondantes du Protocole de Madrid et de I'Acte de
Genéve de I'Arrangement de La Haye exigent que les enregistrements internationaux soient
protégés de la méme maniére que les parties contractantes protégent leurs marques nationales
ou leurs dessins et modeéles industriels. De méme, le projet actuel d’'article 9.1) vise a tenir
compte des différents systémes de protection des indications géographiques et des appellations
d’origine existant dans le monde en prévoyant que : “Chaque partie contractante protége sur
son territoire les appellations d’origine et indications géographiques enregistrées, dans le cadre
de son systéme et de ses pratiques juridiques”. Ce texte est calqué sur l'article premier de
I’Accord sur les ADPIC.

9.02 L'article 9.1) reconnait également que certains pays ne font pas la distinction entre
appellations d'origine et indications géographiques. Il a été clairement entendu au sein du
groupe de travail, dés sa deuxiéme session, que le nouvel Acte n’exigerait pas que les parties
contractantes fassent cette distinction. Cependant, les parties contractantes qui ne font pas
cette distinction, mais qui prévoient une protection en vertu du chapitre Il sur la base d’'une
définition plus large correspondant & la définition d’une indication géographique visée a
l'article 2, seront tenues de prévoir cette protection non seulement a I'égard des indications
géographiques, mais également des appellations d’origine, enregistrées en vertu du nouvel
Acte. Cette interprétation est déja évoquée aux paragraphes 7 et 8 du document
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LI/WG/DEV/2/2, aux paragraphes 79 et 80 du document LI/WG/DEV/2/5 et au paragraphe 56
du document LI/WG/DEV/3/4.

9.03 L’'une des conséquences de I'expression “dans le cadre de son systéme et de ses
pratiques juridiqgues mais conformément aux dispositions du présent Acte” serait que la question
de savoir si I'application des droits sur une indication géographique ou une appellation d’origine
peut étre limitée en raison d'un consentement tacite, et dans quelle mesure, reléverait de la
|égislation nationale ou régionale d'une partie contractante.

NOTES RELATIVES A L'ARTICLE 10 : PROTECTION DECOULANT DES LOIS DES
PARTIES CONTRACTANTES OU D’AUTRES INSTRUMENTS

10.01 L’alinéa 1) laisse toute latitude aux parties contractantes concernant la forme de
protection juridique qu’elles accordent conformément au nouvel Acte a I'égard des appellations
d’origine ou indications géographiques enregistrées. Outre la forme de cette protection, les
parties contractantes resteraient également libres de déterminer le nom du titre de protection
délivré en vertu de leur propre systeme juridique — par exemple, le terme anglais figurant dans
la législation européenne pour “appellation d’origine” est non pas “appellation of origin” mais
“designation of origin”. Un autre exemple concerne la Chine, qui, en vertu de sa loi sur les
marques, autorise I'enregistrement d’'indications géographiques en tant que marques de
certification sur la base d'une définition contenant des éléments figurant a I'article 2.1)i) et 2.1)ii)
du projet de nouvel Acte.

10.02  Voir également les notes 1.02 et 9.02.

10.03 Les dispositions de l'alinéa 2) établissent une clause de sauvegarde a I'égard des
formes de protection pouvant exister dans une partie contractante indépendamment de la
protection a octroyer en vertu du nouvel Acte. Comme le prévoit I'article 15.2), une partie
contractante qui a émis un refus selon l'article 15 a I'égard d’une appellation d’origine
enregistrée au motif qu’elle estime que la dénomination ne répond pas a la définition d’'une
appellation d’origine devra néanmoins assurer la protection de cette dénomination en tant
gu'indication géographique si la dénomination répond a la définition d'une indication
géographique. Voir également l'article 19.4) a cet égard. La formulation “n’affecte en rien”
rendrait compte de cet aspect de maniére plus appropriée que la formulation antérieure
“n’excluent en rien” qui figure a I'article 4 de I'actuel Arrangement de Lisbonne et qui pourrait
étre interprétée comme voulant dire que la protection était déja disponible dans le pays en
guestion, par exemple en vertu d’'un accord bilatéral antérieur.

10.04 Parallélement, les dispositions de l'alinéa 2) confirmeraient que le nouvel Acte, qui
fixerait le degré de protection a prévoir a I'égard des appellations d'origine et indications
géographigues enregistrées, ne serait pas en soi un obstacle a la possibilité pour les parties
contractantes de prévoir une protection plus étendue que celle exigée en vertu du nouvel Acte.
A I'évidence, cette autre protection ne devrait pas affaiblir ni compromettre la jouissance des
droits conférés par le nouvel Acte.

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 11 : PROTECTION A L’EGARD DES APPELLATIONS
D’ORIGINE ET INDICATIONS GEOGRAPHIQUES ENREGISTREES

11.01 A sa sixiéme session, le groupe de travail s’est entendu sur une approche générale en
ce qui concerne les articles 11 et 12. Le texte a ensuite été peaufiné au cours des septieme,
huitiéme, neuviéme et dixiéme sessions du groupe de travail. A la huitiéme session du groupe
de travail, il est apparu clairement que non seulement le point ii) (fondé sur la formulation de
l'article 3 de I'actuel Arrangement de Lisbonne) mais également le point iii) de I'article 11.1)a)
posent probléme a un certain nombre de pays qui ne sont parties ni a I’Arrangement de
Lisbonne ni a I'Acte de 1967, les termes qui y sont utilisés étant étrangers au cadre juridique de
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ces pays. Enrevanche, les membres actuels du systeme de Lisbonne attachent une grande
importance aux termes employés dans ces points. Une solution possible, qui figure a

l'article 11.3) du document LI/WG/DEV/9/2 et qui est inspirée de l'article 16.3 de I'’Accord sur
les ADPIC et adaptée aux indications géographiques et aux appellations d’'origine, a été
examinée a la neuvieme session du groupe de travail. En ce qui concerne la question en
suspens indiquée au paragraphe 4.vii) du présent document, voir le projet de rapport sur la
dixieme session du groupe de travail (paragraphes 52 a 73 du document

LI/WG/DEV/10/7 Prov.). L’article 11 prévoit désormais plusieurs variantes. Parmi ces
variantes, deux textes sont proposés en ce qui concerne l'article 11.1)a)ii) et iii). Sila

variante B prime, l'article 11.3) serait superflu, a I'exception de la variante D, telle gu’elle figure
dans cette disposition, dans la mesure ou cette variante donnerait la possibilité aux parties
contractantes de faire une déclaration a I'égard de I'article 11.1)a)i). La variante C de

l'article 11.3) concerne un texte inspiré de l'article 16.3 de I'’Accord sur les ADPIC et de

l'article 4.1)b) de la Recommandation commune de 'OMPI concernant des dispositions relatives
a la protection des marques notoires.

11.02 La derniére partie de l'article 11.1)a) précise notamment que, lorsque I'appellation
d’origine ou indication géographique enregistrée n’'est pas reproduite exactement de la méme
maniere, cette utilisation est également couverte par les dispositions de l'article 11.1)a), si les
différences sont négligeables. La note relative a l'article 11.1)a) précise que, si la protection
d’'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée fait I'objet d’'une exception
dans la partie contractante d’origine, cette exception peut aussi étre appliquée par les autres
parties contractantes.

11.03 L’article 11.2) vise a empécher I'enregistrement de marques qui sont constituées par
une appellation d’origine enregistrée ou une indication géographique enregistrée, ou qui
contiennent une appellation d’origine enregistrée ou une indication géographigue enregistrée,
par une personne qui n'est pas autorisée a utiliser I'appellation d’origine ou indication
géographique enregistrée. Le terme “marque” doit étre interprété au sens large, afin d’inclure
également les marques collectives et les marques de certification. L’'enregistrement de
marques contenant une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée par une
personne qui est autorisée a utiliser I'appellation d’origine ou indication géographique
enregistrée serait donc acceptable, sauf si la personne en question procéde d’'une maniére qui
est contraire a lI'une des dispositions de l'article 11.1). Dans les parties contractantes qui
protégent les appellations d’origine et indications géographiques enregistrées en vertu de la
législation sur les marques, I'appellation d’origine ou indication géographique enregistrée serait
par définition incorporée dans une marque. En outre, les titulaires du droit d’utiliser une
appellation d’origine ou indication géographique enregistrée peuvent détenir une marque qui
contient I'appellation d’origine ou indication géographique enregistrée en tant que partie
intégrante de la marque.

11.04 L’article 11.2) est sans préjudice de l'article 13.1), qui traite la question des droits
antérieurs sur des marques. Afin de renforcer le principe de priorité, exprimé a l'article 13.1)
par le terme “antérieure”, le terme “ultérieure” a été inséré a l'article 11.2) a la suite des
délibérations qui ont eu lieu a la neuviéme session du groupe de travail.

11.05 A la suite des délibérations qui ont eu lieu & la septiéme session du groupe de travail,
I'article 11 ne contient plus de dispositions traitant expressément des appellations d’origine et
des indications géographiques homonymes. La note relative a I'article 11 explique la pratique
actuelle dans le cadre de I'Arrangement de Lisbonne et de I'Acte de 1967 concernant les
appellations d’origine qui font I'objet d’'une demande et consistent en un terme figurant
également dans une autre appellation d’origine ou qui contiennent un tel terme. En ce qui
concerne la question en suspens indiquée au paragraphe 4.viii) du présent document, voir le
projet de rapport sur la dixieme session du groupe de travail (paragraphes 74 a 77 du document
LI/WG/DEV/10/7 Prov.).
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NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 12 : PROTECTION POUR EVITER DE DEVENIR
GENERIQUE

12.01 A sa sixieme session, le groupe de travail s’est entendu sur une approche générale

a I'égard des articles 11 et 12. Les crochets entourant I'expression “[étre considérée comme
étant devenues]” témoignent des différentes vues exprimées en ce qui concerne le fait d’utiliser
le libellé de l'article 6 de I'actuel Arrangement de Lisbonne ou un libellé plus simple.

12.02 1l convient de considérer la position de quiconque utilisait une dénomination
constituant une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée avant la date a
lagquelle I'enregistrement international a pris effet dans la partie contractante concernée comme
garantie par l'article 15.3). A cet égard, la note relative a I'article 12 vise a préciser trés
clairement que la disposition traite uniquement des utilisations a titre générique qui ont
commencé aprés que la protection de I'appellation d’origine ou indication géographique
enregistrée a pris effet dans une partie contractante déterminée. La note de bas de page
contient une définition du terme “générique” compte tenu des dispositions de l'article 24.6 de
I'Accord sur les ADPIC.

12.03 A la huitiéme session du groupe de travail, il a été confirmé que l'article 12 posait
probléme a un certain nombre de pays. Sice texte est maintenu, ces pays auront besoin d’'une
variante semblable a I'article 11.3) ou de la possibilité de formuler une réserve selon I'article 30.
L’expression entre crochets a la fin de l'article 12 traduit les préoccupations exprimées a la
neuvieme session du groupe de travail concernant le fait que, selon les systemes de protection
des indications géographiques fondés sur les marques, la question de savoir si un terme est
devenu générique ou non dépendrait de la situation de fait sur le marché.

12.04  Les expressions “la dénomination constituant” et “I'indication constituant” figurent entre
crochets, compte tenu des délibérations qui ont eu lieu & la neuvieme session du groupe de
travail. La question qui se pose est de savoir si ces expressions doivent étre supprimeées, car
superflues, ou au contraire si elles doivent étre conservées comme renvoi a I'utilisation de fait
d’une telle dénomination ou indication. A titre de comparaison, dans l'article 6 de I'actuel
Arrangement de Lisbonne, il n’est pas fait mention d™appellation d’origine”, mais d“appellation”.
12.05 En ce qui concerne la question en suspens indiquée au paragraphe 4.ix) du présent
document, voir le projet de rapport sur la dixieme session du groupe de travail (paragraphes 78
a 88 du document LI/WG/DEV/10/7 Prov.).

NOTES RELATIVES A L'ARTICLE 13 : GARANTIES A L’EGARD D’AUTRES DROITS

13.01 Compte tenu des délibérations qui ont eu lieu a la sixieme session du groupe de
travail, I'article 13 n’incorpore plus les dispositions pertinentes de I'Accord sur les ADPIC par
renvoi mais précise expressément comment les dispositions de I’Accord sur les ADPIC relatives
aux droits antérieurs sur des marques et a certains autres droits s’appliqueraient en vertu du
nouvel Acte.

13.02 A la suite des délibérations sur I'article 13.1) qui ont eu lieu aux neuviéme et

dixieme sessions du groupe de travail, I'alinéa 1) est assorti de deux variantes, a savoir
I'article 13.1) tel gu'il figurait dans le document LI/WG/DEV/8/2 (variante A) et le texte proposé
par la délégation des Etats-Unis d’Amérique (variante B). En ce qui concerne la question en
suspens indiquée au paragraphe 4.x) du présent document, voir le projet de rapport sur la
dixieme session du groupe de travail (paragraphes 89 a 102 du document

LI/WG/DEV/10/7 Prov.).

13.03 Le texte de la variante A combine des éléments des articles 17 et 24.5 de I'’Accord sur
les ADPIC. Le texte de la variante B s’inspire uniguement de l'article 17 de I'Accord sur
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les ADPIC. Selon les rapports du Groupe spécial de 'OMC sur les procédures intentées par
I'Australie et les Etats-Unis d’Amérique contre I'Union européenne concernant le réglement CE
n° 2081/92, les dispositions relatives a la coexistence prévues par ce reglement a I'égard, d’'une
part, d’appellations d’origine et d’'indications géographiques protégées et, d’autre part, des
marques antérieures, peuvent étre considérées comme des exceptions limitées selon

I'article 17 de I'’Accord sur les ADPIC, qui prévoit des exceptions limitées aux droits conférés par
une marque, par exemple pour lI'usage loyal de termes descriptifs, a condition que ces
exceptions tiennent compte des intéréts légitimes du propriétaire de la marque et des tiers.
Comme indiqué dans le texte introductif de l'article 13.1), en cas de conflit, la partie
contractante concernée peut décider que la margue antérieure prévaut ou que la marque
antérieure et I'appellation d’origine ou indication géographique enregistrée peuvent coexister, a
condition que les intéréts Iégitimes du titulaire de la marque antérieure soient pris en
considération de méme que ceux des parties intéressées détenant des droits a I'égard de
I'appellation d'origine ou indication géographique enregistrée et d’autres tiers.

13.04 L’expression “Sans préjudice des articles 15 et 19” au début de l'article 13.1) précise
gue cet article s’appliquerait lorsqu’une partie contractante ne dépose pas de notification de
refus fondée sur I'existence d’'une marque antérieure, pour autant qu’elle n’'invalide pas les
effets de I'enregistrement international sur la base de la marque antérieure.

13.05 Le texte introductif de I'article 13.1) renvoie aux marques déposées ou enregistrées,
ainsi qu’aux droits sur des marques qui ont été acquis par un usage. L'objet de ce renvoi aux
droits sur des marques qui ont été acquis par un usage n’est pas d'obliger de quelque maniéere
gue ce soit les parties contractantes a prévoir que des droits sur des marques peuvent étre
acquis simplement par un usage, mais uniquement de préciser que si des droits sur des
marques peuvent étre acquis par un usage dans une partie contractante, ceux-ci bénéficieront
également des garanties a I'égard des droits antérieurs sur des marques, comme le précise la
disposition.

13.06 Le fait que l'article 13 ne mentionne plus la possibilité, pour les titulaires de droits
antérieurs sur des marques et les titulaires du droit d’user d'une appellation d’'origine, de
négocier les modalités d’une éventuelle cessation de I'utilisation en vertu du droit antérieur sur
une marque, qui était prévue a l'article 12 du document LI/WG/DEV/4/2, ne doit pas étre
interprété comme signifiant que cette possibilité n’existerait pas en vertu de l'article 13 du projet
actuel. Cette phrase a été supprimée en raison des observations formulées a la

quatriéme session du groupe de travail selon lesquelles I'existence d’'une telle possibilité était
évidente, de sorte qu'il était inutile de la mentionner dans le nouvel Acte.

13.07 L’article 13.2) est fondé sur I'article 24.8 de I'’Accord sur les ADPIC : “Les dispositions
de la présente section ne préjugeront en rien le droit de toute personne d'utiliser, au cours
d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom
est utilisé de maniére a induire le public en erreur”.

13.08 L’article 13.3) prévoit une garantie a I'égard des dénominations de variétés végétales
et de races animales uniquement. Les autres droits sont garantis lorsqu’ils sont invoqués
comme motif de refus selon l'article 15. La question de savoir s’ils peuvent également étre
invoqués comme motif d’'invalidation selon l'article 19 dépendra de l'issue des délibérations a
venir concernant l'article 19.1). En I'absence de refus, la partie contractante peut, en vertu de
l'article 17.1), décider qu’'une période transitoire s’applique avant qu’il ne faille mettre fin a
I'utilisation fondée sur cet autre droit. Voir également la note 17.02.

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 14 : MOYENS DE RECOURS ET POURSUITES

14.01 L’article 14 est fondé sur les dispositions figurant a I'article 8 de I'Arrangement de
Lisbonne et de I'Acte de 1967. Le texte de cette disposition a été remanié compte tenu des
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préoccupations exprimées par certaines délégations a la sixieme session du groupe de travail
(voir en patrticulier les paragraphes 97 et 163 du rapport contenu dans le document
LI/WG/DEV/6/7). Cette disposition vise donc simplement a s’assurer que la législation nationale
ou régionale prévoit des sanctions juridiques et des moyens de recours effectifs et accessibles
pour assurer la protection et I'application des droits sur les appellations d'origine et indications
géographiques enregistrées. Le terme “juridique” ne signifie pas qu'il faille exclure I'application
de mesures administratives.

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 15 : REFUS

15.01 L’article 15 concerne la procédure de signification des refus a la suite de la réception
de la notification d'un enregistrement international. Ainsi qu'il a été suggéré a la

guatriéme session du groupe de travail, les délais sont prescrits non pas dans le nouvel Acte
mais dans le réglement d’exécution, de sorte que leurs modifications peuvent étre adoptées par
I’Assemblée de I'Union particuliére sans qu’une conférence diplomatique soit nécessaire,
comme ce serait le cas si les délais étaient spécifiés dans le nouvel Acte lui-méme. Cette
disposition se fonde sur le projet de disposition G qui figure dans le document LI/WG/DEV/3/2
et est une version remaniée de l'article 5.3) de I'actuel Arrangement de Lisbonne.

15.02 En ce qui concerne l'article 15.2), voir la note 10.03.

15.03 L’article 15.3) prévoit I'obligation pour les parties contractantes d’établir des
procédures permettant aux parties intéressées de faire valoir d’éventuels motifs de refus aupres
de I'administration compétente et de demander a celle-ci de notifier un refus en vertu de

l'article 15.1). Comme dans l'actuel systéme de Lisbonne, les refus peuvent étre fondés sur
tout motif (voir la note 16.01).

15.04 En ce qui concerne l'article 15.5), les parties intéressées affectées par un refus
pourraient, a défaut, recourir a I'arbitrage ou a la médiation.

NOTES RELATIVES A L'ARTICLE 16 : RETRAIT DE REFUS

16.01 La possibilité de négocier le retrait d'un refus est expressément mentionnée a

l'article 16.2). Le texte de cette disposition résulte des délibérations qui ont eu lieu aux
neuviéme et dixieme sessions du groupe de travail. Comme indiqué dans les actes de la
Conférence diplomatique de 1958 au cours de laquelle I'’Arrangement de Lisbonne a été conclu,
“la procédure envisagée donne la possibilité aux pays qui recoivent la notification de
I'appellation d'origine par I'entremise du Bureau international d’'opposer toute situation de fait ou
de droit qui empécherait I'octroi de la protection sur tout ou partie du territoire de I'Union
restreinte. Le délai d’'une année a partir de la réception de la notification est suffisant pour
permettre aisément cette opposition. Le refus doit étre accompagné des motifs pour lesquels le
pays décide de ne pas accorder la protection. Ces motifs constituent une base de discussion

éventuelle afin d’arriver & une entente™.

16.02 L’expression “parties intéressées” renvoie aux mémes personnes visées a
l'article 15.5). Cette expression apparait également aux articles 22 et 23 de I'’Accord sur
les ADPIC.

16.03  On est également prié de se reporter a l'article 24.1 de I’Accord sur les ADPIC, qui
prévoit que les membres de 'OMC conviennent d’engager des négociations en vue d’accroitre
la protection d’'indications géographiques particuliéres au titre de I'article 23 et que les

3 Actes de la Conférence diplomatique ayant adopté I’Arrangement de Lisbonne, a Lisbonne, en 1958 (non

souligné dans I'original).
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dispositions des paragraphes 24.4 a 24.8 ne seront pas invoquées par un membre de 'OMC
pour refuser de mener des négociations ou de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux.
Dans le cadre de ces négociations, les membres de 'OMC seront préts a examiner
I'applicabilité continue de ces dispositions aux indications géographiques particulieres dont
I'utilisation aura fait I'objet de ces négociations.

16.04  En ce qui concerne la question en suspens indiquée au paragraphe 4.xi) du présent
document, voir le projet de rapport sur la dixieme session du groupe de travail
(paragraphes 136 a 148 du document LI/WG/DEV/10/7 Prov.).

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 17 : UTILISATION ANTERIEURE

17.01 L’article 17.1) du projet de nouvel Acte précise que les dispositions de I'article 5.6) de
I'actuel Arrangement de Lisbonne ne seraient pas applicables a I'égard d’une utilisation au titre
d’'un droit garanti en vertu de l'article 13. L'article 17.1) serait également sans préjudice du droit
d’une partie contractante d’appliquer I'exception visée dans la note de bas de page 2 de

l'article 11.1)a). La note 3 relative a l'article 12 définit ce qu'’il convient d’entendre par
“dénomination ou indication générique”.

17.02  En vertu de l'article 24.4 de I'Accord sur les ADPIC, il ne saurait étre exigé d'un
membre de 'OMC qu’il empéche un usage continu et similaire d’une indication géographique
particuliere d’un autre membre de 'OMC identifiant des vins ou des spiritueux, en ce qui
concerne des produits ou des services, par un de ses ressortissants ou une des personnes
domiciliées sur son territoire qui a utilisé cette indication géographique de maniere continue
pour des produits ou services identiques ou apparentés sur le territoire de ce membre soit

a) pendant au moins 10 ans avant le 15 avril 1994, soit b) de bonne foi avant cette date.

En vertu du nouvel Acte, le méme effet pourrait étre produit, si la partie contractante concernée
notifie un refus au titre de l'article 15, par exemple a la suite d’'une procédure qu’elle a mise en
place, en vertu de I'article 15.3), permettant aux parties intéressées de présenter des demandes
a cet effet. Toute utilisation antérieure peut servir de motif de refus, mais si une utilisation
antérieure autre que celle visée a la note 17.01 n’est pas utilisée a cet effet, les dispositions
relatives a I'élimination progressive de I'article 17.1) seraient applicables. La question de savoir
si une partie contractante peut également se servir de cette utilisation antérieure comme motif
d’invalidation des effets d’un enregistrement international sur son territoire dépendra de l'issue
des délibérations relatives a l'article 19. Selon la variante A de l'article 19.1), I'ouverture d’'une
procédure d'invalidation sur la base d’une utilisation antérieure, comme indiqué a l'article 17.1),
entrainerait probablement la suspension de I'application du délai pour mettre fin a cette
utilisation pendant la durée de la procédure d’invalidation.

17.03 Ainsi qu’il a été suggéré a la quatrieme session du groupe de travail, les délais sont
prescrits dans le reglement d’exécution, de sorte que leurs modifications peuvent étre adoptées
par I’Assemblée de I'Union particuliére sans qu’une conférence diplomatique soit nécessaire,
comme ce serait le cas si les délais étaient spécifiés dans le nouvel Acte lui-méme.

17.04  Un délai défini pour mettre fin & 'utilisation antérieure peut aussi s'appliquer dans le
cas ou un refus est retiré ou dans le cas ou une déclaration d’octroi de la protection est notifiée
a la suite d'un refus.

17.05 Compte tenu des garanties prévues par l'article 13 a I'égard des droits antérieurs
faisant I'objet de cette disposition, le nouvel Acte ne prévoirait pas de délai pour mettre fin
progressivement aux utilisations antérieures fondées sur ces droits, sauf dans la mesure ou ces
droits antérieurs comportent une appellation d’origine ou une indication géographique
enregistrée comme dénomination ou indication générique et ou les droits antérieurs ne portent
manifestement pas sur cette dénomination ou indication, ainsi qu'il est précisé dans la note 4
relative a l'article 17.
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17.06 L’article 17.2) précise que le retrait d’'un refus qui était fondé sur 'utilisation en vertu
d’'une marque antérieure ou d’'un autre droit visé a 'article 13 ne signifierait pas que I'article 13
ne serait plus applicable. Parallelement, cette disposition précise que le retrait d’un tel refus en
raison de I'annulation, de la révocation, du non-renouvellement ou de l'invalidation de la marque
antérieure ou du droit antérieur rend inapplicable I'article 13. L’article 17.2) s’applique
uniquement a I'égard des cas de coexistence autorisés en vertu de la Iégislation d’'une partie
contractante. Si une partie contractante n'autorise pas cette coexistence, elle peut notifier un
refus en vertu de l'article 15 ou invalider les effets de I'enregistrement international sur son
territoire au titre de l'article 19. Dans une partie contractante autorisant cette coexistence, une
situation de coexistence serait établie a la suite du retrait d’'un tel refus, sauf si le retrait résulte
de I'annulation, de la révocation, du non-renouvellement ou de l'invalidation de la marque
antérieure ou du droit antérieur visé a l'article 13.

17.07  En ce qui concerne la question en suspens indiquée au paragraphe 4.xii) du présent
document, voir le projet de rapport sur la dixieme session du groupe de travail
(paragraphes 111 a 123 du document LI/WG/DEV/10/7 Prov.).

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 18 : NOTIFICATION D’OCTROI DE LA PROTECTION

18.01 L’article 18 concerne la notification de I'octroi de la protection a I'égard d’'une
appellation d’origine ou d’'une indication géographique enregistrée et sa publication ultérieure
par le Bureau international. Une telle notification peut étre présentée dans le délai d’'une année
a compter de la réception de la notification de I'enregistrement international — si, dans ce délai,
il apparait clairement qu’aucun refus ne sera notifié — ou a la suite d’un refus; s'il a été décidé
de retirer le refus, une déclaration d’octroi de la protection peut étre notifiée en lieu et place du
retrait du refus. Les procédures a suivre sont précisées dans le projet de reglement d’exécution
et sont fondées sur la régle 11bis du réeglement d’exécution de I'actuel Arrangement de
Lisbonne, qui résulte d’'une modification apportée au réglement d’exécution qui est entrée en
vigueur le 1% janvier 2010.

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 19 : INVALIDATION

19.01 L’article 19 traite de I'invalidation éventuelle des effets d’'un enregistrement
international dans une partie contractante donnée. Compte tenu des délibérations qui ont eu
lieu aux huitieme et neuvieme sessions du groupe de travail, I'article 19.1) présente

deux variantes. Selon la variante A, aucune limitation ne s’appliquerait quant aux motifs sur la
base desquels une invalidation peut étre prononcée, étant entendu que les parties
contractantes doivent prévoir qu’une invalidation peut étre prononcée sur la base d’un droit
antérieur, comme indiqué a l'article 13. Les motifs d’invalidation possibles comprendraient
notamment : 1) les motifs fondés sur un droit antérieur; 2) les motifs fondés sur le caractére
générique avant I'enregistrement international; 3) les motifs fondés sur la non-conformité avec
la définition d’'une appellation d’origine ou d’une indication géographique; 4) les motifs fondés
sur la morale ou 'ordre public; 5) les motifs fondés sur I'article 10 ou l'article 10bis de la
Convention de Paris; 6) les motifs fondés sur le défaut d'usage; et 7) les motifs fondés sur le
fait que le terme a acquis un caractére générique. La variante B limiterait les motifs
d’invalidation a deux cas : 1) I'existence d’un droit antérieur, comme indiqué a l'article 13; et
2) la non-conformité avec la définition. En cas d’expiration de la protection dans la partie
contractante d’origine, I'article 8.2)b) impose a la partie contractante d’origine de demander la
radiation de I'enregistrement international. En ce qui concerne la question en suspens indiquée
au paragraphe 4.xiii) du présent document, voir le projet de rapport sur la dixieme session du
groupe de travail (paragraphes 149 a 167 du document LI/WG/DEV/10/7 Prov.).

19.02 L’article 5.6) du Protocole de Madrid et I'article 15.1) de I'Acte de Genéve de
I'Arrangement de La Haye indiquent que l'invalidation ne peut pas étre prononcées sans que le
titulaire de I'enregistrement international ait été mis en mesure de faire valoir ses droits.
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L’'actuel Arrangement de Lisbonne ne contient aucune disposition de la sorte. Cependant, cela
ne signifie pas qu’un Etat membre de I'Union de Lisbonne ne puisse pas prononcer l'invalidation
des effets d'un enregistrement international en vertu de I'’Arrangement de Lisbonne.
L’Assemblée de I'Union de Lisbonne a reconnu que ce type d’invalidation pouvait étre prononcé
et a introduit la regle 16 dans le reglement d’exécution de I’Arrangement de Lisbonne, entrée en
vigueur le 1 avril 2002, qui exige de I'autorité compétente qu’elle notifie toute invalidation de la
sorte au Bureau international, une fois que cette invalidation ne peut plus faire I'objet d’'un
recours dans I'Etat membre de I'Union de Lisbonne en question, aux fins de son inscription au
registre international. L’article 19.1) du projet de nouvel Acte confirmerait que les effets d’'un
enregistrement international selon le systeme de Lisbonne dans une partie contractante donnée
peuvent étre invalidés par cette partie contractante; et l'article 19.2) introduirait une disposition
semblable a celles qui figurent dans le Protocole de Madrid et dans I’Acte de Genéeve de
I'Arrangement de La Haye, comme indiqué ci-dessus. A la suite des délibérations qui ont eu
lieu a la neuvieme session du groupe de travail, I'article 19.2) a été formulé de maniere positive.
A sa dixiéme session, le groupe de travail a examiné la question suivante : & qui doit-on donner
la possibilité de faire valoir ses droits, étant donné que les enregistrements internationaux selon
le systéme de Lisbonne n’indiquent pas qui est le titulaire de I'enregistrement international, mais
uniguement qui sont les titulaires du droit d'utiliser I'appellation d'origine ou 'indication
géographique qui fait I'objet de I'enregistrement international? Il est rendu compte de cette
discussion dans le projet de rapport sur cette session (paragraphes 149, 151, 152, 155 et 167
du document LI/WG/DEV/10/7 Prov.). Le libellé actuel de I'article 19.2) donne cette possibilité
aux bénéficiaires définis a l'article 1.xvii) et a I'entité visée a l'article article 5.2), qu'ils soient ou
non inscrits au registre international en qualité de titulaire(s) du droit d’utiliser I'appellation
d’origine ou l'indication géographique.

19.03  En ce qui concerne l'article 19.4), voir la note 10.03.

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 20 : MODIFICATIONS ET AUTRES INSCRIPTIONS
AU REGISTRE INTERNATIONAL

20.01  Une disposition traitant expressément de la modification des enregistrements
internationaux et des autres inscriptions au registre international a été intégrée dans le projet de
nouvel Acte.

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 21 : COMPOSITION DE L'UNION DE LISBONNE

21.01 Cette disposition précise que les parties contractantes du nouvel Acte sont membres
de la méme assemblée que les Etats parties a I'’Arrangement de Lisbonne.

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 22 : ASSEMBLEE DE L'UNION PARTICULIERE

22.01 Les dispositions de I'article 22 reproduisent en grande partie celles qui figurent &
l'article 9 de I'Acte de 1967. Cependant, chaque fois que cela semblait nécessaire, comme
dans le cas des droits de vote des organisations intergouvernementales, ces dispositions ont
été complétées par celles figurant a l'article 21 de I'Acte de Genéve.

22.02 En ce qui concerne l'article 22.2)b), voir, dans le Guide d’application de la Convention
de Paris de M. G. H. C. Bodenhausen, la note “n)” relative a I'article 13.2)b) et la note “d)”
relative a l'article 16.1)b) de la Convention de Paris.

22.03 En ce qui concerne les organisations intergouvernementales, I'article 22.3)a) doit étre
lu en paralléle avec l'article 22.4)b)ii).
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NOTES RELATIVES A L'ARTICLE 23 : BUREAU INTERNATIONAL

23.01 Les dispositions de cet article reproduisent en grande partie celles figurant a l'article 10
de I'Acte de 1967.

NOTES RELATIVES A L'ARTICLE 24 : FINANCES

24.01 Les dispositions de cet article s’inspirent de celles figurant dans I’Acte de Genéve. On
est prié de se reporter également aux notes 7.01 et 7.02.

NOTES RELATIVES A L'ARTICLE 25 : REGLEMENT D’EXECUTION

25.01 Cet article fait expressément référence au reglement d’exécution et définit la procédure
applicable a la modification de certaines dispositions de ce reglement.

25.02 L'alinéa 2) a été rédigé sur le modéle des dispositions correspondantes du Traité
de Singapour et du Traité de coopération en matiére de brevets, qui fixent le méme seuil a
la majorité des trois quarts.

25.03 L’alinéa 3) établit la supériorité des dispositions du nouvel Acte sur celles contenues
dans le réglement d’exécution afin que, en cas de divergence entre les deux, les dispositions du
nouvel Acte priment.

NOTES RELATIVES A L'ARTICLE 26 : REVISION

26.01 Cette disposition, qui confirme la regle courante selon laquelle un traité peut étre révisé
par une conférence des parties contractantes, a été rédigée sur le modéle des dispositions
contenues dans le Traité de Singapour et I'Acte de Genéve.

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 27 : MODIFICATION DE CERTAINS ARTICLES
PAR L'ASSEMBLEE

27.01 Les dispositions de cet article s'inspirent largement de celles contenues dans I'Acte de
Geneéve.

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 28 : CONDITIONS ET MODALITES POUR DEVENIR
PARTIE AU PRESENT ACTE

28.01 Les dispositions de cet article ont été rédigées sur le modéle de l'article 27 de I'Acte de
Genéve et adaptées pour tenir compte des critéres d'adhésion des organisations
intergouvernementales compte tenu des conclusions du groupe de travail sur I'étude figurant
dans le document LI/WG/DEV/2/3 examiné a la deuxiéme session du groupe de travail.

28.02 Précisant que 'adhésion au nouvel Acte n’est pas limitée aux Etats parties a la
Convention de Paris, I'alinéa 1)ii) énonce les critéres d’adhésion applicables aux Etats qui ne
sont pas parties a cette convention.

28.03 La derniére phrase de l'alinéa 3)b) est & mettre en paralléle avec I'article 31 et
permettrait & un Etat partie a I'’Arrangement de Lisbonne ou a I'Acte de 1967 qui est également
membre d’une organisation intergouvernementale d’appliquer le nouvel Acte a la place de
I'’Arrangement de Lisbonne ou de I'Acte de 1967 avant I'adhésion de I'organisation
intergouvernementale.
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NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 29 : DATE DE PRISE D’EFFET DES RATIFICATIONS ET
DES ADHESIONS

29.01  Cette disposition a éte rédigée sur le modele de I'article 28 de I'Acte de Genéve pour
rendre compte du fait que tant les Etats que les organisations intergouvernementales peuvent
adhérer au nouvel instrument.

29.02 La premiere phrase de l'alinéa 4), qui traite des effets de I'adhésion, a été rédigée sur
le modéle de I'article 14.2)b) et c) de I'Acte de 1967. Une possibilité de prolonger les délais
visés a l'article 15.1) et a I'article 17 du projet de nouvel Acte a été introduite dans la derniére
partie de I'alinéa 4), compte tenu des suggestions faites en réponse a I'étude sur le systéme de
Lisbonne et des discussions qui ont eu lieu a la deuxiéme session du groupe de travail.

29.03 En ce qui concerne le renvoi a l'article 7.5) figurant entre crochets, voir la note 7.06.

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 30 : INTERDICTION DE FAIRE DES RESERVES

30.01 Cet article, qui exclut toute réserve a I'égard du nouvel Acte, reproduit le texte de
l'article 29 de I'Acte de Genéve.

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 31 : APPLICATION DE L’ARRANGEMENT DE
LISBONNE ET DE L'ACTE DE 1967

31.01 Lalinéa 1) traite des relations entre les Etats qui sont parties a la fois au nouvel Acte et
a I'Arrangement de Lisbonne ou a I'Acte de 1967. Le principe énoncé veut que le nouvel Acte
seul s’applique aux relations entre ces Etats. Ainsi, pour les personnes qui tirent leur droit de
déposer une demande internationale d’un Etat lié & la fois par le nouvel Acte et par
I'Arrangement de Lisbonne ou I'Acte de 1967 et qui souhaitent obtenir une protection dans
d’autres Etats également parties au nouvel Acte et a I'’Arrangement de Lisbonne ou a I'Acte

de 1967, selon le cas, seules les dispositions du nouvel Acte s’appliquent.

31.02 L'alinéa 2) traite des relations entre les Etats qui sont parties a la fois au nouvel Acte et
a I'Arrangement de Lisbonne ou a I'Acte de 1967, d’une part, et les Etats qui sont parties
uniquement a I’Arrangement de Lisbonne ou a I'’Acte de 1967 sans étre parties au nouvel Acte,
d’autre part.

31.03 On est prié de se reporter également a la note 28.03.

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 32 : DENONCIATION

32.01 Il s'agit d'une disposition habituelle. Pour permettre a ceux qui ont organisé leurs
activités en fonction de I'adhésion d’une partie contractante au nouvel Acte de procéder aux
ajustements nécessaires en cas de dénonciation du nouvel Acte par cette partie contractante,
l'alinéa 2) prévoit un délai d’au moins un an avant la prise d’'effet de toute dénonciation. En
outre, l'alinéa 2) garantit que le nouvel Acte continuera de s’appliquer aux demandes
internationales en instance et aux enregistrements internationaux en vigueur a I'égard de la
partie contractante qui a dénoncé le nouvel Acte, au moment de la prise d’'effet de la
dénonciation.

NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 33 : LANGUES DU PRESENT ACTE; SIGNATURE

33.01 L’article 33 dispose en particulier que le nouvel Acte est signé en un seul exemplaire
original dans les six langues officielles de I'Organisation des Nations Unies, et que tous ces
textes font également foi.
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NOTES RELATIVES A L’ARTICLE 34 : DEPOSITAIRE

34.01 L’article 34 établit que le Directeur général est le dépositaire du nouvel Acte. La nature
des fonctions du dépositaire d’un traité est définie et une liste de ces fonctions figure aux
articles 76 et 77 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Ces fonctions consistent
notamment a conserver le texte original du nouvel Acte, a établir des copies certifiées
conformes du texte original et a recevoir les instruments de ratification ou d’adhésion qui sont
déposés.

[Fin du document]
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