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l. INTRODUCTION

1. A saseiziéme session tenue & Genéve du 13 au 17 novembre 2006, |e Comité
permanent du droit des marques, des dessins et modéles industriels et des indications
geéographiques (SCT) ademandeé au Secrétariat d’ éaborer un document de travail sur les
procédures d’ opposition en matiére de marques a partir des contributions des membres

du SCT (voir le paragraphe 13 du document SCT/16/8). Par conségquent, le Secrétariat a
établi le présent document, qui contient des informations sur le lien entre les procédures

d examen et d’ opposition (section I1), les motifs d’ opposition (section I11), les procédures

d opposition (section 1V), les expériences en matiere d’ opposition préalable et postérieure a
I’ enregistrement (section V) et un résumé (section V1).

2. Leprésent document a été établi a partir de la synthese des réponses au questionnaire
sur le droit des marques et sur la pratique en la matiére (document WIPO/STrad/INF/1,
ci-aprés dénommé *“questionnaire”) qui contient les réponses recues de 73 Etats membres et
trois organisations intergouvernementales'. Il tient compte également desinformations
communiquées par les membres ci-apres du SCT, comme convenu ala seizieme session

du comité permanent : Australie, Bulgarie, Chine, Croatie, Equateur, Etats-Unis d’ Amérique,
Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Japon,
Maroc, Moldova, Norvege, République de Corée, Royaume-Uni, Slovaguie, Slovénie, Suéde,
Suisse, Communauté européenne et Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) au
nom de laBelgique, du Luxembourg et des Pays-Bas.

1. LIENS ENTRE PROCEDURES D’OPPOSITION ET D'EXAMEN

a)  Etenduedel’ examen

3.  L’office peut examiner une demande d’ enregistrement de marque déposée pour vérifier
s elle est conforme

- aux conditions de forme, aux motifs absolus de refus et aux motifs relatifs de
refus (examen compl et);

—  aux conditions de forme et aux motifs absolus de refus (examen partiel)®.

4.  Pendant I’examen, le déposant peut étre autorise a présenter des arguments
supplémentaires al’ appui de la demande ou a modifier lademande. Cette possibilité peut lui
étre donnée, par exemple, pour éviter un refus envisagé ou contester un refus qui a dgja été
prononcé®,

b)  Examen et motifs d’ opposition

5.  Lelien entre un type particulier de systeme d’ examen et la procédure d’ opposition
correspondante peut étre défini de différentes fagons.

6. D’unepart, il est possible que les criteres applicables al’ examen réalisé par I’ office
soient repris dans le cadre d’ une procédure d’ opposition (structure paralléle). 1l peut par
exemple s agir d’ un systéme dans lequel une demande d’ enregistrement de marque soit
examinée par |’ office en fonction de motifs de refus quant alaforme, absolus et rel atifs.
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L’ opposition peut aussi reposer sur des motifs de forme, absolus et relatifs*. La structure
paralléle peut étre considérée comme un moyen de réduire le nombre d’ oppositions.

L’ examen par I’ office quant al’ existence de motifs relatifs de refus, par exemple, peut d§ja
exclure certaines marques en conflit avec des droits antérieurs”.

7.  D’autre part, la procédure d’ opposition peut viser a compléter la procédure d’ examen.
Dans ce cas, certains éléments qui ne sont pas examinés par |’ office peuvent étre évoqués
dans le cadre d’ une procédure en opposition (structure complémentaire). Par exemple,

I” office peut examiner une demande d’ enregistrement de marque en fonction de motifs de
refus quant alaforme et absolus. Destiers peuvent s opposer ala demande d’ enregistrement
d’ une marque en invoquant des motifs relatifs dans le cadre de la procédure d’ opposition®.

8.  Enfin, il peut apparaitre gu’ un examen complet des demandes d’ enregistrement de
marques — sur le plan de laforme et des motifs absolus et relatifs de refus — rend moins
nécessaire une procedure d’ opposition. Dans un tel systéme, |’ enregistrement des marques est
effectué a partir de I’ examen réalisé par I’ office. La procédure d’ examen peut étre compl étée
par une procédure d’ annulation administrative qui permet de contester une marque en
invoquant des motifs absolus et relatifs aprés qu'’ elle a été enregistrée’.

c) Interaction del’examen et de |’ opposition

9. Danslessystémes d opposition préalable al’ enregistrement, les oppositions formées a
I’ égard d’ une marque sont susceptibles d'influer sur I’ examen réalisé par I’ office. La
demande d’ enregistrement de marque peut déja étre publiée a des fins d’ opposition a un stade
précoce de I’ examen — par exemple, immeédiatement apres que la demande d’ enregistrement
de lamarque a été déposée ou apres I’ examen quant alaforme. D’ autres étapesde la
procédure d’ examen peuvent étre engagees une fois expiré le délai d’ opposition ou
parall&lement &la procédure d’ opposition®. En outre, I’ office peut étre tenu de respecter un
délai maximum pour examiner la demande quant au fond indépendamment du fait qu’ une
opposition a été ou non formée®.

10. |l peut auss y avoir interaction entre examen et opposition lorsque la procédure
d opposition débute une fois que |’ office aachevé I’examen™®. Si, pendant la procédure
ultérieure d’ opposition, il ressort que des faits rendent la marque non enregistrable, I’instance
alaguelle est soumise I’ opposition peut retourner lademande al’ examinateur pour qu’il I'a
réexamine soit d office soit sur la demande d’ une partie & la procédure d’ opposition™.
1. MOTIFS D' OPPOSITION

a)  Motifsabsolus
11. Dansles systemes d’ enregistrement de marques qui prévoient que |’ opposition peut
reposer sur des motifs absolus de refus, |’ auteur de I’ opposition peut étre en mesure d’ affirmer
que lamarqgue en cause

—  n'est pas propre adistinguer des produits ou des services;

—  est dépourvue de caractere distinctif;

—  est descriptive ou décrit les produits ou les services de fagon erronée;
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—  est devenue générique (est passee dans le langage courant ou fait partie des
pratiques commerciales établies);

- est contraire aux bonnes maaurs ou al’ ordre public;
—  peut porter atteinte alaréputation de personnes vivantes ou mortes, d’institutions,
de croyances ou de symboles nationaux ou est de nature ales discréditer ou a donner

faussement I'impression d’un lien avec eux;

—  est de nature atromper le public, par exemple, quant alanature, laqualité ou la
provenance geographique de produits ou services,

—  esten conflit avec des signes ou des emblemes officiels protégés en vertu de
I"article 6ter dela Convention de Paris ou des |ois national es;

—  esten conflit avec des signes ayant une forte valeur symbolique, tel qu’'un
symbole religieux;

—  est en conflit avec des dispositions interdisant le réenregistrement de marques
annul ées;

- aun caractére fonctionnel;

- est constituée par ou comprend un nom, un portrait ou une signature identifiant
une personne physique détermineée;

—  n'est pas destinée a étre utilisée par |e déposant;
—  aéeéenregistrée de mauvaisefoi;

—  aété obtenue par tromperie;

—  aéteabandonneée;

— et contraire aux dispositions du droit international, telles que les dispositions de
la Convention de Paris pour |a protection de la propriété industrielle'?,

b) Motifsrelatifs

12. Dansles systémes de marques ou |’ opposition peut étre formée sur des motifs relatifs de
refus, I’ auteur de |’ opposition peut invoquer que la marque en cause est en conflit avec

—  unemarque antérieure,
— unedemande d’ enregistrement antérieure;

— unemarque notoire (y compris en cas de perte du caractére distinctif ou dela
réputation de la marque);

— unemarque défensive enregistrée;
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— unnom commercial;

— lenom rédl ou inventé d' une personne, ou le portrait d’ une personne;
—  lenom d' une personne célebre;

—  lenom d' une variété végétale;

— uneindication géographique ou une appellation d’ origine protégee;
— undessin ou modele industriel;

— letitre d’une cauvre littéraire ou artistique protégee;

—  ledroit d’auteur sur une cauvre littéraire ou artistique®.

IV. PROCEDURE D'OPPOSITION
a)  Publication

13. Lapublication d’ une demande d’ enregistrement de marque ou de |’ enregistrement d’ une
marque constitue le point de départ de la procédure d’ opposition'*. Dans les systémes

d’ opposition ou |’ examen et la procédure d’ opposition sont menés en paralléle, I’ office peut
étre tenu de publier la demande d’ enregistrement de la marque dans un certain délai a compter
du dépodt de la demande d’ enregistrement de la marque™.

14. Dansles systémes ou la procédure d’ opposition suit la procédure d’ examen, la
publication intervient apres examen de la demande d’ enregistrement de la marque et apres que
|a demande a été acceptée par I’ office™®. Lalégislation nationale applicable peut prévoir que
la publication doit intervenir dans un délai déterminég, par exemple dans un délai d’un moisa
compter de lafin del’examen quant alaforme de lademande. Le délai peut étre assorti d’un
délai maximum pour la publication (par exemple, un délai de quatre mois a compter de la date
de dépot™).
15. Outrelapublication sur un support papier, I’ office peut prévoir une publication sur son
site Web'®. Dansle cas de |’ enregistrement international d’ une marque, la publication dans
|a Gazette OMPI des marques inter national es peut étre déterminante®.
16. Lapublication peut contenir

—  lenuméro de lamarque;

—  ladate de dépbt ou de priorité;

—  lesdonnéesrelatives al’identité du déposant;

- une indication du type de marque;

- une représentation de la marque;
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— larevendication d’ une ou plusieurs couleurs;

— I’indication des classes de produits et services correspondants;
— laliste de ces produits et services,

—  lesdates d’ usage de lamarque en question®.

b)  Instances aupres desquelles une opposition peut étre formee

17. Laprocéedure d’ opposition peut étre engagée aupres de I’ office ou d’ une autre instance,
telle qu’ un organe judiciaire ou une autorité administrative de recours’. L’instance en
question peut étre composee de personnes chargées de I’ examen ou consister en une chambre
d’ opposition constituée de juges, avocats, auxiliaires juridiques et personnel administratif
travaillant dans |e domaine des margues. |l pourrait aussi s agir d’un organe collégial
constitué de trois & cing examinateurs chargés des recours. On peut aussi envisager que
différents services de |’ office participent &la procédure d’ opposition®®. L’ office, initialement
organe administratif, peut se transformer en tribunal, et jouir d une autorité quasi judiciaire®.

c) Droit deformer une opposition

18. Lecercle de personnes pouvant former une opposition ne doit pas nécessairement étre
limité. Dans certains systemes d’ enregistrement des margues, quicongue peut former
une opposition®.

19. Pour pouvoir agir, il se peut que la partie formant opposition soit dans|’ obligation de
faire vaoir un intérét 1égitime™. Ne peuvent par exemple participer & des procédures

d’ opposition que les personnes qui estiment que I’ enregistrement de la marque en question
leur porterait pr§udice. Dans ce cas, lapreuve de la capacité aagir peut dépendre des motifs
évoqués dans |’ opposition. La partie formant opposition qui affirme qu’ une marque aun
caractere descriptif, par exemple, peut étre tenue de montrer qu’ elle est concurrente du
déposant de la demande d’ enregistrement et que d’ autres concurrents ont besoin de recourir
aux termes utilisés par le déposant pour décrire les produits en question?’.

20. Laleégidation applicable peut aussi définir le cercle des personnes habilitées a former
une opposition. Ces personnes peuvent comprendre :

—  lespropriétaires de margques qui ont été enregistrées précédemment ou qui font
déjal’ objet d’ une protection;

—  lesdéposants d’ une demande d’ enregistrement de marque qui ont déposé une
demande antérieure ou qui peuvent se prévaloir d' une date de priorité antérieure;

—  lespropriétaires de marques qui sont devenues notoires avant le dep6t de la
demande d’ enregistrement de marque;

— lestitulaires d’' une licence de marque exclusive;

—  lespropriétaires d’indications géographiques ou d appellations d’ origine
protégeées et les titulaires de licences exclusives,
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— lestitulaires de droits sur un nom ou une image;

—  lestitulaires d’ autres droits de propriété industrielle antérieurs, tels que des droits
sur des noms commerciaux ou des variétés végétal es,

- lestitulaires d'un droit d’ auteur sur une oauvre qui est identique ou analogue ala
marque faisant I’ objet de la demande d’ enregistrement®.

21. Un systéme d’ opposition antérieure al’ enregistrement limitant le cercle des personnes
habilitées peut étre complété par des procédures d’ annulation aprés | enregistrement fondées
sur des motifs d’ annulation supplémentaires absolus ou relatifs®.

22. Lalégidation nationale peut indiquer que la personne qui forme une opposition ne
devient pas partie ala procédure concernant lademande. Toutefois, |a personne peut étre
habilitée a recevoir, sur demande, des informations en ce qui concerne |’ issue des objections
soulevées™.

d) Déai d’ opposition

23. Undéai d’ opposition de deux ou trois mois a compter de la date de la publication est
prévu dans plusieurs systémes d’ enregistrement des marques™.

24. Ledéa d opposition peut consister en plusieurs parties, telles qu’un délai d’ opposition
initial et des prorogations. Par exemple, la période initiale peut étre de 30 jours a compter du
jour delapublication. L’octroi de prorogations peut dépendre de la présentation d’ une preuve
attestant une cause Iégitime telle qu’ une déclaration aux termes de laguelle la personne
susceptible de former une opposition s emploie a déterminer si elle doit ou non engager la
procédure. Celapeut aussi dépendre de la question de savoir si la personne qui envisage de
former une opposition a un intérét [égitime a engager une telle action. Le consentement du
déposant ou la preuve de I’ existence de circonstances extraordinaires peuvent constituer des
motifs supplémentaires. A lasuite d’ une demande de prorogation, le ddai initial peut étre
prorogé de un asix mois™.

25. L’opposition peut aussi étre formée en plusieurs étapes. Lapartie qui fait opposition
peut étre tenue de faire parvenir un avis d’ opposition contenant une breve déclaration
mentionnant les motifs d’ opposition, dans un délai de deux mois non susceptible de
prorogation. Dans une deuxiéme étape, cette partie peut modifier ou compl éter les motifs
d’ opposition ou gjouter de nouveaux motifs, au cours d’ un deuxieme délai de 30 jours a
compter de lafin du délai initial®.

€)  Arguments et preuves
i) Avisd opposition
26. Lalégidation applicable peut exiger que, pour que la procédure d’ opposition puisse étre
engagée, un avis d’ opposition soit communiqué par écrit ou par télécopie ou par voie

électronique. L’avis d’ opposition peut contenir

—  desinformations sur I’identité de la partie formant opposition;
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—  unexposé des affirmations al’ appui du droit de la partie de former une
opposition;

—  unereprésentation de la marque donnant lieu al’ opposition;

- le numéro de lademande d’ enregistrement de marque faisant I’ objet de
I’ opposition;

— lenuméro de la publication officielle dans laguelle la marque qui fait |’ objet de
I’ opposition a été publiée;

— unereprésentation de lamarque antérieure sur laquelle est fondée I’ opposition;

- lamention du registre dans lequel 1a marque antérieure est inscrite (si lamarque a
€été enregistrée au niveau international ou dans le cadre d’ un systéme des marques régional);

—  lenuméro d enregistrement de la marque antérieure;
—  lesclasses pour lesquelles la marque antérieure est enregistree;
—  lesproduits et les services pour lesquels la margque antérieure est enregistreée;

—  desinformations sur des changements de titulaire en ce qui concerne lamarque
antérieure;

— desinformations sur les limitations de I’ enregistrement de la marque antérieure,
par exemple, en ce qui concerne des produits ou des services,

— unedéclaration d’ utilisation ou des précisions relatives aux raisons du défaut
d' usage de la marque antérieure (avec éventuellement |’ indication des produits et des services
correspondants);

— une déclaration mentionnant les motifs et les arguments contenant, par exemple,
une comparaison des produits et des services et une comparaison des signes en cause.

27. 1l peut étre nécessaire de payer une taxe®. Dans certains systémes des marques, la
partie formant opposition peut étre tenue de joindre, avec I’ avis d’ opposition, des preuves
relatives aux motifs o opposition invoqués®. Dans d’ autres systémes, il n’est pas nécessaire
de fournir de preuve & ce stade initial de la procédure d’ opposition®.

28. Unefois| avis d opposition communiqué, les changements qu’il est possible d’ apporter
al’ opposition peuvent se limiter a des modifications des motifs indiqués dans |’ avis

d opposition et des moyens de preuve®. Il peut étre nécessaire de limiter I’ avis d’ opposition
aun seul motif d opposition. Si la partie formant opposition souhaite contester une demande
d enregistrement de marque en invoquant plusieurs marques antérieures, elle peut étre tenue
de présenter un avis d’ opposition pour chaque marque antérieure™.
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ii) Examen par I’ office

29. Aprésreception del’avis d opposition, I’ office peut examiner I’ opposition en fonction
des obligations a respecter quant alaforme, par exemple

—  |’observation du délai prescrit;

—  ledroit delapartie aformer une opposition;

—  lesexigences relatives ala constitution de mandataires;
—  lepaiement des taxes d’ opposition®.

30. L’instance qui examine |’ opposition peut aussi analyser ladéclaration indiquant les
motifs invoqués et exiger de la partie qui forme opposition afournir de nouvelles explications
al’appui de ses affirmations. Si, sans préuger I’ examen sur le fond, un motif d’ opposition
est clairement inacceptable pour |’ instance en question, elle peut rejeter ce motif. L’ office
peut aussi indiquer qu’il attend des preuves supplémentaires al’ appui d’ une revendication
donnée™. Si au moins deux oppositions sont formées contre une marque, les oppositions
peuvent étre examinées ensemble®.

31. Dans certains systémes, une opposition peut, d’ une fagon générale, permettre al’ office
de réévauer la décision prise a propos d une demande d’ enregistrement de marque,
indépendamment des motifs invoqués par la partie formant opposition. Cette possibilité peut
se limiter aux produits et aux services concernés par |’ opposition. Dansle casde
circonstances spéciaes, I’ office peut étre habilité a mener a bien la procédure d’ opposition
méme en cas de désistement de la partie formant opposition®.

i) Notification au déposant ou au titulaire de |’ enregistrement

32. L’opposition est notifiée au déposant qui peut y répondre dans un certain délai, en
général d’un atroismois™. Lalégislation applicable peut prévoir que I’ opposition doit étre
notifiée au déposant sans retard™.

33. Danssaréponse, le déposant peut faire valoir des moyens de défense positifs, tels que le
consentement, latromperie ou I’ enregistrement préalable. |l peut auss y joindre une demande
reconventionnelle ou une réplique dans laquelle il admet ou nie les faits explications al’ appuli
ou il exige la preuve de I’ un quel conque des motifs exposés par la partie formant opposition®.
Il se peut aussi qu'il ait la possibilité de demander un délai de réflexion (voir la section f)
ci-dessous)”’. S'il neréagit pas alanotification d’ opposition, le déposant peut étre réputé
avoir retiré sa demande d’ enregistrement de marque. L’ office notifie toutes les réponses et
observations qu'il regoit du déposant a |’ autre partie®™.

34. Danscertains systémes d’ opposition postérieure al’ enregistrement, une réponse a une
notification d’ opposition est exigée seulement apres réception d’ une autre notification de

I” office dans laquelle sont énoncées les raisons de larévocation de I’ enregistrement de la
marque. Dans ce cas, les parties ala procédure d’ opposition ont la possibilité de soumettre un
exposé de leurs arguments dans un déai raisonnable™.
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iv)  Examen par I’ office

35. L’instance alaquelle est soumise |’ opposition peut se prononcer sur lademande

d’ enregistrement de marque ou sur |’ enregistrement sur la base des informations fournies par
|a partie formant opposition et de la réponse du déposant ou du titulaire®. Si le déposant ne
réagit pas alasuite de la notification de |’ opposition, I’ office peut fonder sa décision sur une
évaluation des arguments et des preuves présentés par la partie adverse®. Lalégislation
applicable peut aussi autoriser I’ office a suspendre la procédure d’ enregistrement compte tenu
des contestations exposees dans |e cadre de la procédure d’ opposition, sans vérifier les
allégations de |a partie formant opposition®.

36. L’instance alaquelle est soumise |’ opposition peut trancher |es questions soulevées par
les parties et rendre un projet de décision ou formuler des indications préliminaires. Si les
parties acceptent la proposition de cette instance, ladite proposition vaut décision finale et la
procédure est close. Si I’ une des parties ne souhaite pas accepter la proposition, elle peut
demander la poursuite de la procédure. 1l se peut qu’ elle doive respecter un délai, de 15 jours
ou d’un mois par exemple, pour faire part de son intention de poursuivre la procédure. Cette
déclaration peut prendre laforme d’ une demande écrite ou d’ une requéte en audition. Si
aucune deéclaration n’est recue dans le délai prescrit, les parties peuvent étre réputées d’ accord
avec lesindications préliminaires™.

v)  Production de preuves

37. Danslessystémes d opposition ou il n’est pas nécessaire de joindre des preuves al’ avis
initial d’ opposition ni, pour le déposant, alaréponse, les parties peuvent étre tenues de
produire celles-ci dans un certain délai, de trois mois par exemple. |l peut aussi étre possible
de compléter des preuves introduites antérieurement®. Si la partie formant opposition ne
communique pas de preuve, I’ opposition peut étre réputée retirée>.

38. Ladivulgation d’'informations peut contribuer alaréussite de consultations en vue d’un
éventuel reglement al’ amiable et permettre de trancher rapidement I’ affaire. Une partie peut
auss demander al’ autre — et obtenir — les informations dont elle a besoin pour évaluer ses
prétentions et moyens de défense. A cette fin, elle peut étre autorisée & poser des questions a
I’ autre partie qui est tenue d'y répondre dans un certain délai. Autre possibilité : une demande
de commlsjgli cation de piéeces ou de déclaration sous serment en présence d’ un sténographe
judiciaire™.

39. |l peut aussi étre expressément prévu que, apres lanotification initiale de I’ opposition
au déposant, I’ échange de conclusions écrites entre les parties se poursuive jusgu’ a ce que
I’ affaire ait été examinée commeil se doit. Dans ce cas, les preuves peuvent étre limitées a
des écrits, des objets ou des enregistrements sonores. L’ office servira essentiellement
d'intermédiaire, transmettant les é éments entre les parties™”.

40. 1l existe aussi parfois un mécanisme régissant la production en aternance des preuves.
Apres gu’ une partie a présenté des preuves, I’ autre partie peut, a son tour, étre autorisee a
communiguer des preuves qui doivent cependant se rapporter strictement aux points appelant
une réplique. Toute partie introduisant des preuves peut étre tenue d’ en adresser une copie a
I’ autre partie. Le nombre de périodes de production de preuves peut étre limité. A I’issue de
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laderniére période, il se peut que les parties aient le choix des modalités selon lesquelles
I"instance alaguelle est soumise I’ opposition devrait parvenir asadécision finale. En sus
d’ une décision fondée sur toutes les preuves et sur tous moyens de défense, il peut étre
possible de demander une audition®®.

41. Dansles systémes d opposition analogues a une procédure judiciaire, I’ échange initial
d informations peut étre suivi d’ une période de témoignages comprenant une audition, des
guestions écrites, la déposition de témoins et |’ introduction de preuves écrites telles que des
documents officiels ou des publications. Au cas ou I’ une des parties ferait preuve d’ une
coopération insuffisante en ce qui concerne |’ échange d’ informations ou de preuves
testimoniales, le systeme d’ opposition peut prévoir que des propositions peuvent étre
déposées aupres de I’ instance alaquelle est soumise |’ opposition en vue d’ obtenir les
informations ou |es preuves testimonial es nécessaires™.

vi)  Auditions

42. Dans certains systémes d’ opposition, |’ instance alaguelle est soumise I’ opposition peut
procéder a des auditions pour obtenir de plus amples renseignements sur les faits et les
arguments invoqueés par les parties. Conformément alalégislation applicable, une audition
peut n’avoir lieu que si I’ une des parties I’ ademandée. A cette fin, une commission spéciale
peut étre créée au sein de I’ office. L’ audition peut avoir lieu “physiquement”, ¢ est-a-dire en
présence des parties, par téléphone ou sous laforme d’ une conférence vidéo. Unefoisla
derniere audition termineée, le systeme d’ opposition peut autoriser des requétes en ré-audition,
en réexamen ou en modification d’ une décision prise par I’ instance en question sur la base des
preuves produites par les parties et du résultat des auditions™.

f)  Réglement al’amiable et délai de réflexion

43. Lesysteme d opposition peut prévoir latenue de consultations en vue d’ un réeglement a
I’amiable®™. Ainsi, lapartie formant opposition, au lieu de déposer directement son
opposition, peut d’ abord demander plusieurs prorogations du délai d’ opposition. Gréace aces
prorogations successives, les parties ont le temps de déterminer si elles peuvent régler leur
différend avant qu’ une opposition ne soit officiellement formée®. Unefois celle-ci formée, il
peut étre possible pour les parties de demander |a suspension de la procédure d’ opposition
afin d engager des consultations en vue d’ un éventuel reglement al’amiable (voir la

section h) ci-dessous).

44. Lalégidation applicable peut aussi prévoir ce que |’ on appelle un délai de réflexion.
Dans ce cas, les parties a la procédure d’ opposition se voient accorder un certain délai allant
de deux a douze mois pour échanger leurs arguments ou demander la preuve de certains faits,
tels qu' une preuve d' usage de lamarque. Le délai de réflexion peut commencer apresla
notification de |’ opposition au déposant. Ainsi, il se peut quel’une ou I’ autre des parties
soumette une requéte en prorogation du délai durant lequel |e déposant doit remettre sa
réplique. Lesdeux parties peuvent étre priées de s entendre sur la durée du délai de réflexion
et, sur requéte commune, ce délai peut étre prorogé. Si aucun réeglement al’amiable
n'intervient, le délai de réflexion peut prendre fin rapidement. Le fait de n’avoir pasréuss a
régler le différend durant le délai de réflexion n’ exclut pas nécessairement la tenue ultérieure
de consultations en vue d’ un éventuel réglement al’ amiable dans le cadre de la procédure

d opposition®.
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g) Prorogation desdélais

45. Lorsqueledélai d opposition initial ne peut pas étre prorogé®, il peut étre possible
d obtenir des prorogations durant la procédure d’ opposition au titre de différents actes de
procédure tels que

—  desmodifications a apporter al’ avis d’ opposition lorsque la partie formant
opposition est étrangere,

—  laprésentation d’une réplique al’ autre partie,
—  laproduction ou lasignification de preuves®.

46. 1l est parfois possible de déposer une demande de prorogation d’un délai méme aprés
que celui-ci est expiré. Toutefais, il peut étre obligatoire de justifier d’ une maniére
satisfai sante ce retard®.

h)  Suspension dela procédure
47. Laprocédure d’ opposition peut étre suspendue dans les cas suivants :

—  |’opposition est fondée sur une demande antérieure d’ enregistrement de la
marque, en instance;

—  encasd engagement d une action judiciaire dont le résultat peut avoir une
incidence sur ladécision del’instance a laquelle est soumise |’ opposition, par exemple une
décision de justice de nullité ou d’'invalidation de lamarque;

—  sur demande conjointe des parties (par exemple, pour engager des consultations
en vue d’'un éventud réglement al’ amiable);

—  pendant ladurée de la procédure de refus pour motifs absolus®.

48. Lasuspension de la procédure d' opposition en cas d’ engagement d’ une action judiciaire
peut étre subordonnée au fait que les parties aladite procédure soient aussi engagees dans

" action judiciaire®. Dans certains systémes, I’ examen de I’ opposition, en principe, peut
I”emporter. Dans ce cas, la suspension de la procédure d’ opposition peut dépendre du fait que
|’ action judiciaire commence avant |’ examen et aboutisse rapidement®.

1) Décision finale

49. Une chambre d’ opposition constituée notamment de juges administratifs spécialisés
dans le droit des marques ou composee de personnes responsables de I’ examen des
oppositions peut rendre une décision finale sur la base de toutes les preuves disponibles. La
décision peut étre publiée dans e bulletin officiel ou sur le site Web de |’ office.

50. L’officepublieladécision finale dansun délai qui varie en fonction de ses ressources et
de sacharge de travail du moment™. Toutefois, une fois |’ affaire diiment examinée, les
parties peuvent étre notifiées que la décision finale sera rendue dans un délai précis’™.
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51. Silaprocédure d’ opposition doit étre close dans un délai précis, tel qu'un délai de
Six mois, des prorogations peuvent étre accordées sur demande de |’ une des parties, sur
demande conjointe des parties ou al’initiative de la chambre d' opposition. Si elle émane
d' une seule des parties ou s'il S'agit d'une décision de I’ office, il peut étre obligatoire de
motiver la demande’.

), Recours

52. Il peut étre possible de recourir contre ladécision finale de |’ instance a laguelle est
soumise |’ opposition dans un délai précis, d un ou de deux mois par exemple, auprés d’ une
commission de recours au sein de |’ office, d’ une commission gouvernemental e spécialisee,

d’ une personne désignée assumant les fonctions de juridiction de recours, des tribunaux d' une
maniére générale ou d un tribunal du commerce ou des brevets. Lorsque le déposant est
étranger, un délai pluslong peut étre prévu. Lapossibilité de recourir auprés des tribunaux
contre la décision en appel d’ une commission des recours peut avoir été prévue. Un recours
aupres d’ une personne désignée peut avoir pour conséquence I’ exclusion de tous autres droits
derecours. |l peut étre possible de recourir contre la décision en appel d’un tribunal auprés
d'un tribunal d’ une instance supérieure”.

53. Encequi concerne les recours auprés des tribunaux, les parties ala procédure

d opposition ont plusieurs possibilités telles qu’ une requéte en nouveau jugement aupres d’ un
tribunal de premiére instance ou un recours devant un tribunal d’ appel sur labase du
proces-verbal de la procédure d' opposition. Dans ce dernier cas, le tribunal d appel n’ accepte
pas |’introduction de nouvelles preuves™.

k)  Fraiset codts

54. Silaformation d’ une opposition est subordonnée au paiement d’ une taxe, la partie
déboutée peut étre tenue de payer lataxe™. Son montant peut dépendre du nombre de classes
de produits et de services sur lesquelles I’ opposition porte’®.

55. Laprocédure d’ opposition peut supposer des codts supplémentaires pour les parties au
titre, par exemple, des consellsjuridiques, de la constitution de preuves, de recherches et

d' enquétes, de lettres et de la représentation aux auditions’’. Chague partie & la procédure

d opposition peut étre tenue de supporter la part des frais de’instance qui lui revient’. Dans
ce cas, |'instance alaguelle est soumise I’ opposition est dispensée de la tache éventuellement
difficile du choix de la partie ala charge de laquelle elle va mettre les colts. Contrairement
aux tribunaux, |’ office peut ne pas avoir compétence pour mettre les frais alacharge de la
partie gagnante”.

56. On peut aussi concevoir que les colts seront répartis une fois la procédure d’ opposition
terminée. Leur montant est fixé en fonction d’ un baréme établi dans |’ esprit gu’il s agit plutot
d obtenir une contribution qu’ un dédommagement afin de ne pas dissuader quiconque de
tenter de faire protéger ses droits de propriété intellectuelle. Par conséquent, il est peu
probable que |a partie perdante soit tenue de rembourser al’ autre partie latotalité des colts de
la procédure®™.
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) Procédures connexes

57. Dans certains pays, laprocédure d’ opposition est complétée par une procédure connexe
permettant aussi de faire opposition al’ enregistrement d’ une marque.

58. Exemple: un systéme dans lequel n'importe qui, avant I’ enregistrement d’ une marque,
peut soumettre des observations écrites a tout moment de la procédure d’ enregistrement. Une
opposition formée dans ce contexte n’ est pas traitée comme une opposition formelle. La
personne soumettant des observations n’ est pas partie ala procédure devant I’ office. L’ office
tient compte de ces observations lorsgu’il se prononce sur |’ enregistrement de lamarque. Le
déposant peut avoir la possibilité de déposer une réplique. Le déposant et la personne qui a
soumis des observations peuvent étre tous les deux informés des résultats™.

59. Tout systéme d opposition antérieure al’ enregistrement peut aussi étre assorti d’une
procédure en invalidation qui peut étre engagee, apres I’ enregistrement de la margue, devant
I’ office ou devant un tribunal. Si lamargue est déclarée nulle durant la procédure en
invalidation, son enregistrement peut étre réputé n’ avoir jamais été effectué. Les différentes
étapes de la procédure en invalidation devant |’ office peuvent étre analogues acelles de la
procédure d opposition antérieure a1’ enregistrement®,

60. Dansles systémes ne prévoyant pas de procédure d’ opposition, une procédure
administrative en radiation devant une instance spéciale, par exemple une chambre des
différends, pour permettre d attaquer une marque apres que celle-ci a été enregistrée sur la
base de I’ examen effectuée par |’ office™.

61. Sil’'instance alaguelle est soumise I’ opposition n’a qu’ une compétence limitée quant a
I’ enregistrabilité d’ une marque, une combinaison de différentes procédures peut avoir été
prévue. Dans certains cas, tels qu’ une injonction de ne pas faire usage d’ une marque, la
|égislation nationale peut prévoir un ensemble d’ actions judiciaires®*.

V. EXPERIENCES
a) Géngalités

62. Lesprocédures d opposition peuvent étre considérées comme une fagon rel ativement
rapide et économique d’ empécher |’ enregistrement de signes non conformes alalégislation
applicable. Elles peuvent demander moins de temps qu’ une procédure devant un tribunal et
étre considérées comme un moyen de s épargner le colt éventuellement éeve d’ une action
judiciaire. Les systémes d opposition qui n’exigent pas des parties que celles-ci soient
représentées par un avocat ou par tout autre mandataire permettent de réaliser des économies
supplémentaires™.

63. Pour les offices des marques, les procédures d’ opposition peuvent engendrer certaines
difficultés d' organisation dans les domaines des ressources humaines et de ladiminution de
I’ éventuelle charge de travail *°.
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b)  Opposition préaable al’ enregistrement

64. Lamiseen placed un systéme d’ opposition préalable al’ enregistrement peut reposer
sur le principe selon lequel il vaut mieux empécher I’ acquisition de droits de marque plutot
que d’ accorder des droits qui seront ultérieurement annulés. Le principa avantage du
systeme est, semble-t-il, qu’'il permet de déterminer si un déposant ale droit defaire
enregistrer un signe donné, compte tenu des droits des tiers, avant d’ acquérir les droits
découlant de I’ enregistrement®”.

65. L’opposition préalable al’ enregistrement peut viser a éviter I’incertitude engendrée par
des enregistrements non contrélés. Elle peut aussi étre considérée comme un moyen de
prot%gsa les droits detiers et de servir les intéréts du déposant en matiére de sécurité du
droit™.

66. Maislaprocédure d’ opposition peut avoir pour effet de prolonger de maniere non
négligeable la procédure d enregistrement. Afin que |le systéme de préenregistrement soit
pleinement opérationnel, les milieux économiques doivent étre conscients de la nécessité de
suivre la publication des demandes d’ enregistrement de marques™.

c)  Opposition postérieure a |’ enregistrement

67. On peut considérer que les demandes d’ enregistrement de marques peuvent étre traitées
plus rapidement dans le cadre d’ un systéme d’ opposition postérieure al’ enregistrement. Une
fois que I’ office a examiné une demande, I’ enregistrement de la margue peut étre effectué
directement, publié dans le bulletin officiel et notifié au déposant. Le déposant peut acquérir
rapidement un droit sans avoir & attendre I’ expiration du délai d’ opposition®.

68. Du point de vue des offices, un systéme d’ opposition postérieure al’ enregistrement peut
étre considéré comme un moyen de simplifier la procédure d’ enregistrement et de rendre
celle-ci plus efficace. Ces avantages semblent résider dans le fait que I’ office n’ a pas besoin
de prendre d' autres mesures apres I’ enregistrement si aucune opposition n’est formée. Le
systeme d’ opposition postérieure al’ enregistrement suppose une publication unique de la
marque alors que, dans e cadre d’ un systéme d’ opposition préalable al’ enregistrement, ce
sont alafois lademande d’ enregistrement d’ une margue et I’ enregistrement définitif de la
marque qui doivent étre publiés, qu’ une opposition ait été formée ou non®:.

69. SiI’opposition aboutit, I’ enregistrement de la marque est révoquée. Un avis au public de
cette révocation peut étre établi®’. Lataxe percue au titre de | enregistrement ne sera pas
nécessai rement remboursée au déposant™.

70.  On peut considérer comme un inconvénient du systéme d’ opposition postérieure a
I’ enregistrement le fait que I’ office ne puisse pas utiliser le délai d’ opposition pour
reconsidérer son propre examen de la demande d’ enregistrement d’ une marque™.

VI. RESUME
71. Lesinformations sur les procédures d’ opposition dans le domaine des marques figurant

dans le présent document s’ appuient sur les contributions des membres du SCT et peuvent
étre résumées comme suit :
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72. Encequi concernelesliens entre les procédures d’ opposition et les procédures

d’ examen, certains systémes nationaux autorisent laformation d’ une opposition sur la base de
tous les léments aussi examinés par |’ office (structure paralléle). Dans d’ autres systemes, les
procédures d’ opposition se limitent aux aspects qui ne font par partie de I’ examen effectué par
I office (structure complémentaire) (voir lasection I1).

73. Lesmotifs d opposition dépendent des liens entre les procédures d’ opposition et les
procédures d’ examen. Dans un systeme national faisant fond sur une structure paralléle, il
peut étre possible de faire valoir des motifs d’ opposition de forme, absolus ou relatifs. Dans
un systeme national s appuyant sur une structure complémentaire, les motifs d’ opposition
peuvent étre circonscrits a des motifs relatifs. Les motifs propres a un systéme national ou
régiona donné reflétent les différentes traditions et approches juridiques en matiere

d enregistrement de marques (voir la section I11).

74. En cequi concerne la procédure d’ opposition, les observations ci-apres peuvent étre
faites:

- en sus de la publication sur papier de lademande d’ enregistrement d’ une marque
ou de |’ enregistrement d’ une marque, il peut exister une publication sur support éectronique;

—  |’opposition peut étre examinée par une personne responsable de |’ examen, un
organe collégial constitué d’ examinateurs ou une chambre comprenant un juge spécialisé dans
le droit des marques,

—  lesysteme d opposition peut permettre a toutgersonne de former une opposit ion;
il peut limiter le droit de déposer une opposition aux personnesy ayant un intérét [égitime ou
définir précisément I’ ensembl e des personnes ayant le droit de former une opposition;

— ledéa d opposition peut consister en une période unique non renouvelable ou en
une période initiale pouvant étre prorogée plusieursfois;

- les différentes étapes de |a procédure peuvent étre les suivantes :
- avis d opposition remis par la partie formant opposition;
- examen quant alaforme de |’ avis d' opposition par I’ office;
- notification de I’ opposition au déposant ou au titulaire de I’ enregistrement;
—  échange de preuves supplémentaires;
—  décisionfinaedel office;
—  lesconsultations en vue d'un éventuel réglement al’ amiable peuvent avoir lieu
entre les parties pendant la prorogation du délai initial d’ opposition, éant entendu que la
procédure d’ opposition est alors suspendue sur demande conjointe des deux parties ou gu’ un

délai de réflexion est engagé apres que |’ opposition a été notifiée au déposant ou au titulaire
de I’ enregistrement;
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—  une prorogation des délais peut notamment étre accordée durant la période ou les
parties échangent des arguments et des preuves;

— il peut étre possible de recourir contre la décision finale de I’ instance a laguelle est
soumise | opposition auprés d’ une commission de recours au sein de |’ office, d’une
commission gouvernementale spécialisée, d' un tribunal d’ appel désigné, des tribunaux d’une
maniére générale ou d un tribunal du commerce ou des brevets (voir la section V).

75. Un systéme d’ opposition préalable al’ enregistrement permet de supprimer I’ incertitude
découlant d’ enregistrements non contrélés. |l peut avoir pour effet de prolonger de maniére
non négligeable la durée de la procédure d’ enregistrement. Un systeme d’ opposition
postérieure al’ enregistrement permet au déposant d’ obtenir rapidement des droits de marque
sans étre oblige d’ attendre |” expiration du délai d’ opposition. Si aucune opposition N’ est
formée, I’ office n’ a pas besoin de prendre d’ autres mesures (voir la section V).

[Fin du document]
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Voir les contributions des dél égations de la Bulgarie (p. 2), de la Chine (pp. 4 et 5),

des Etats-Unis d Amérique (p. 7), de la France (p. 3), de la République de Corée (pp. 1 et 2), du
Royaume-Uni (pp. 2 et 3) et de la Suéde (p. 1).

Voir les contributions des délégations de I’ Australie (p. 1), de I’ Equateur (pp. 8 et 9), de
laFrance (p. 3) et du Royaume-Uni (p. 3).

Voir les contributions des délégations de I’ Australie (pp. 1 et 2), de la Chine (pp. 4 €t 5), de

I” ex-République yougoslave de Macédoine (p. 2) et dela Slovénie (pp. 1 et 2).

Voir les contributions des dél égations des Etats-Unis d’ Amérique (pp. 7, 8 et 12), dela Norvége
(p. 2), delaRépublique de Corée (pp. 1 et 2) et du Royaume-Uni (pp. 3 et 7).

Voir la contribution de la dél égation du Japon (p. 1).

Voir la contribution de la dél égation de la France (p. 3).

Voir les contributions des dél égations de I’ ex-République yougoslave de Macédoine (p. 2) et de
la Slovénie (pp. 1 et 2).

Voir la contribution de la dél égation du Royaume-Uni (p. 3).

Voir la contribution de la délégation du Japon (p. 2).

Voir les contributions des dél égations du Japon (p. 2) et de la Suede (p. 1).

Voir les contributions des dél égations de la Chine (pp. 4 et 5), de I’ Equateur (pp. 8 et 9), de
laNorvége (p. 2), delaSlovénie (pp. 1 et 2), de I’ ex-République yougos ave de Macédoine

(p. 2) et des Etats-Unis d Amérique (p. 7).

Voir les contributions des dél égations de la France (p. 4) et du Marac (p. 2).

Voir les contributions des dél égations du Royaume-Uni (pp. 3 et 4) et des Etats-Unis

d’ Amérique (p. 7).

Voir la contribution de la délégation du Royaume-Uni (p. 4).

Voir les contributions des dél égations du Maroc (p. 2) et du Royaume-Uni (p. 3).

Voir la contribution de la délégation du Japon (p. 2).
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Voir les contributions des dél égations de I’ Equateur (pp. 8 et 9), de la Slovaquie (p. 3), de
la Slovénie (pp. 1 et 2), dela Suede (p. 1) et de I’ ex-République yougos ave de Macédoine
(p. 2).
Voir les contributions des dél égations de la Chine (pp. 4 et 5) et de |’ ex-République yougoslave
de Macédoine (p. 2).
Voir la contribution de la délégation de la Slovaquie (p. 3).
Voir les contributions des dél égations de la France (p. 4), du Maroc (p. 3) et du Royaume-Uni
(p. 9).
Voir la contribution de ladélégation de la Chine (pp. 4 et 5).
Voir la contribution de la délégation du Royaume-Uni (p. 7).
Voir lacontribution de la dél égation des Etats-Unis d’ Amérique (pp. 8 et 9).
Voir la contribution de la délégation de la Norvege (p. 2).
Voir les contributions des délégations de I’ Australie (p. 3) et du Royaume-Uni (pp. 7 et 8).
Voir lacontribution de la dél égation des Etats-Unis d’ Amérique (pp. 11 et 12).
Voir les contributions des délégations de I’ Australie (p. 3), dela Chine (pp. 4 et 5), de la France
(p. 4), du Japon (p. 2), du Royaume-Uni (p. 8) et des Etats-Unis d Amérique (p. 10).
Voir le questionnaire, ibid., réponsesaV.6.B. (pp. 117 et 118).
Voir lacontribution de la dél égation des Etats-Unis d’ Amérique (p. 5).
Voir les contributions de la délégation du Royaume-Uni (p. 4) et du représentant de I’ Office
Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) (pp. 3 et 4).
Voir les contributions des dél égations de la Croatie (p. 3), dela France (p. 2) et du
Royaume-Uni (p. 8) ainsi que celle du représentant de |la Communauté européenne (p. 2).
Voir les contributions des délégations de I’ Australie (p. 3), de I’ Equateur (pp. 8 et 9), du Japon
(p. 1), delaNorvége (p. 2), delaSlovénie (pp. 1 et 2) et des Etats-Unis d Amérique (pp. 11 et
12).
Voir la contribution de la délégation du Royaume-Uni (p. 8).
Voir les contributions des délégations de I’ Australie (p. 3), de la France (p. 4), du Maroc (p. 2)
et des Etats-Unis d’ Amérique (pp. 11 et 13) ainsi que celle du représentant de I’ Office Benelux
de lapropriété intellectuelle (OBPI) (pp. 3 et 4).
Voir la contribution de la dél égation des Etats-Unis o Amérique (p. 12).
Voir la contribution de la dél égation du Japon (p. 4).
Voir le questionnaire, ibid., réponsesaV.6.E. (pp. 120 et 121).
Voir la contribution de la délégation de la Norvege (p. 3).
Voir la contribution de la dél égation du Maroc (p. 3).
Voir les contributions des dél égations de la Croatie (p. 3), de laFrance (p. 2), du Japon (pp. 3
et 4), dela Norvége (p. 3), dela Slovénie (pp. 1 et 2), de la Suéde (p. 1), de I’ ex-République
yougoslave de Macédoine (p. 2), du Royaume-Uni (p. 14) et des Etats-Unis d Amérique (p. 10)
ains que celle du représentant de I’ Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) (pp. 3
et 4). Voir le questionnaire, ibid., réponsesaVI.1.A. (pp. 122 et 123) et aV1.3. (pp. 128 &130).
Voir la contribution de la dél égation des Etats-Unis d Amérique (p. 10).
Voir la contribution du représentant de |’ Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI)
(pp. 3 et 4). ]
Voir la contribution de la délégation des Etats-Unis d’ Amérique (p. 5).
Voir la contribution de la dél égation du Royaume-Uni (p. 14).
Voir le questionnaire, ibid., réponsesaV.6.C. (pp. 117 et 118).
Voir les contributions des dél égations de la Norvege (p. 3) et des Etats-Unis d’ Amérique
(p- 12).
Voir la contribution de la dél égation du Royaume-Uni (p. 14).
Voir les contributions des dél égations de |a Norveége (p. 1) et dela Slovaquie (p. 3).
Voir la contribution de la délégation du Royaume-Uni (pp. 9 412).
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Voir la contribution de la dél égation de |a Fédération de Russie (p. 1).

Voir la contribution de la dél égation des Etats-Unis d’ Amérique (p. 6).

Voir les contributions des délégations de I’ Australie (p. 4), de la France (p. 1), dela Slovénie
(pp. 1 et 2) et del’ ex-Républigue yougosliave de Macédoine (p. 2).

Voir la contribution de la dél égation de la Slovénie (pp. 1 et 2).

Voir la contribution de la dél égation des Etats-Unis d’ Amérique (p. 1).

Voir les contributions des délégations de I’ Australie (pp. 4 et 5), de la Chine (pp. 4 et 5),
dela Slovaquie (p. 3), delaSlovénie (pp. 1 et 2) et des Etats-Unis d’ Amérique (p. 1).

Voir les contributions des délégations de la Slovénie (pp. 1 et 2) et de I’ ex-République
yougoslave de Macédoine (p. 2).

Voir les contributions des dél égations de la Finlande (p. 3) et du Japon (p. 5).

Voir les contributions des dél égations de la Finlande (p. 3), du Japon (p. 5) et de la Suéde (p. 1).
Voir la contribution de ladélégation de la Finlande (p. 3).

Voir la contribution de la dél égation du Japon (p. 8).

Voir la contribution de la dél égation du Japon (p. 5).



