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INTRODUCTION

1.  Leprésent document contient un projet révisé d'articles sur la smplification et
I"harmoni sation des formalités concernant I’ inscription des licences de marques lorsque cette
inscription est exigée, et laradiation de cesinscriptions. |l traite en outre de certains effets
juridiques s attachant a I’ absence d' inscription d’ une licence, des conségquences de I’ utilisation
d’une marque par d’ autres personnes que le titulaire et de |’ indication des licences sur les
produits ou sur leur emballage. L’annexe | contient un formulaire international type
concernant la présentation d’ une requéte en inscription d une licence de marque ou en
radiation d' une telle inscription.

2. Leprojet d articles a é&é examiné par le Comité d' experts de I’OMPI sur leslicences de
marques a sa premiere session, qui s est tenue du 17 au 20 février 1997. Le projet révisé a éé
établi compte tenu des débats de cette réunion, consignés dans le rapport adopté par le comité
d experts (voir le document TML/CE/1/3). Des dispositions révisées ont éé soumises pour la
premiére fois au Comité permanent du droit des marques, des dessins et modéles industriels et
des indications géographiques (SCT) a sa premiere session (voir le document SCT/1/4) tenue
du 13 au 17 juillet 1998. Le SCT adécide d’en reporter |I’examen. Lesdifférencesentrele
texte soumis ala premiére session du Comité d’ experts sur les licences de marques et e texte
contenu dans le présent document ont été mises en évidence de la maniére suivante : i) les mots
qui ne figuraient pas dans le document TML/CE/I/2 sont soulignés et ii) le signe _ indique que
des mots qui figuraient dans le document TML/CE/I/2 ont é&té supprimés. Les modifications
apportées aux notes et au formulaire international type ne sont pas signal ées.

3. Il estrappelé quel’inscription d une licence est une procédure administrative qui se
rattache a |’ enregistrement d’ une marque; a cetitre, elle est éroitement liée au contenu du
Traité sur I’ enregistrement des marques (TLT), lequel énonce des exigences maximales
concernant les demandes d’ enregistrement et |es requétes en inscription de certains é éments se
rapportant a une demande d’ enregistrement ou a un enregistrement. Le projet d’articles
ci-apres s'inscrit donc dans la continuité rédactionnelle du TLT, et les dispositions relatives
aux formalités qui figurent d§adansle TLT, par exemple |’ article 8 de ce traité, consacré aux
prescriptions relatives aux signatures, N’y sont pas reprises. 1l convient par conséquent delire
le projet d' articles conjointement avec le TLT. Pour faciliter la lecture de ce document, le
textedu TLT (sanslesformulaires internationaux types) est reproduit al’annexe Il et les notes
renvoient, le cas échéant, aux dispositions pertinentes de ce traité.

4.  Lorsquel’ on aura déterminé sous quelle forme le projet d' articles sera adopté, et
notamment s'il doit &re formellement liéau TLT, par exemple en tant que protocole relatif a
cetraité, larédaction des articles devra peut-étre ére modifiée en conséquence.
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Notesrelativesa |’ article premier
1.01 Lespointsi) ax) ne semblent pas nécessiter d explication. Lespointsi), ii), iv) et v)

correspondent aux expressons abrégées utilisées dans le Traité sur le droit des marques,
reproduit al’annexe 1.
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Article premier

Expressions abrégees

Au sens du présent projet de dispositions, et sauf lorsgu’ un sens différent est

expressément indiqueé :

i) onentend par “office” I'organisme chargé par une Partie contractante de

I enregistrement des marques,

i) onentend par “enregistrement” I’ enregistrement d’ une marque par un office;

iii) onentend par “ marque’ une marque relative a des produits (marque de produits)

ou a des services (marque de services) ou a des produits et a des services,

iv) onentend par “titulaire’ la personne inscrite dans le registre des marques en tant

que titulaire de I’ enregistrement;

v) onentend par “classfication de Nice’ la classfication ingtituée par I’ Arrangement

de Nice concernant la classification international e des produits et des services aux fins de

I enregistrement des marques, signé a Nice, le 15 juin 1957, tel qu’il a &érévisé et modifi€;

vi) onentend par “licence” une licence de marque au sens de la légidation applicable

d'une Partie contractante;
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[Notesrelatives al’ article premier, suite]

1.02  Lestermesdéfinisaux pointsviii) ax) sont utilisésal’article 2.1)a)viii) et dansla
rubrique 8 du formulaire international type faisant |’ objet de I’ annexel .
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[Article premier, suite]
vii) on entend par “preneur de licence” la personne a laquelle e titulaire concede _ une

licence

viii)  on entend par “licence exclusive’ une licence qui n’est concédée qu’a un seul

preneur de licence et qui interdit au titulaire ou a toute autre personne d’ utiliser la marque;

iX) on entend par “licence non exclusve’ une licence qui n'interdit pas au titulaire

d’ utiliser lamarque ni de concéder d’ autres licences a quiconque;

x) onentend par “licence unique’ une licence qui N’ est concédée qu’ a un seul preneur

de licence mais qui n'interdit pas au titulaire d’ utiliser la marque.
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Notesrelativesal’ article 2

201  Alinéa l)a). Cette disposition énumere les & éments dont un office peut exiger
I"indication dans une requéte en inscription d une licence de marque. Laliste de ces éléments
congtitue un maximum; tout office est libre de n"exiger que certains d entre eux, maisil ne
peut exiger que d’ autres conditions ou des conditions supplémentaires soient remplies (voir
I'alinéa 2).

202  Pointsi), ii) etiv). En cequi concernel’indication du nom et de |’ adresse, larégle 2
(Indication du nom et de I’ adresse) du reglement d’ exécution du TLT serait applicable.

203  Pointsii) etiii). L’article4.2) du TLT serait applicable a |’ égard de ces dispositions
car I'inscription d'une licence congtitue une “procédure devant I office’. En vertu de cet
article, par conséquent, la constitution d'un mandataire ou |’ @ection de domicile peut étre
exigeée.

204  Lepoint v) a été gjouté pour permettre a une Partie contractante de déterminer, au
besoin, s ses ressortissants bénéficient de la réciprocité dans le pays du preneur de licence.
Etant donné que I article 3 de la Convention de Paris pour |a protection de la propriété
industrielle prévoit que les ressortissants de pays ne faisant pas partie de I’ Union de Paris
bénéficient du traitement national s'ils ont un éablissement industriel ou commercial effectif et
Sérieux ou sont domiciliés dans |’ un des pays de I’ union, ce point prévoit que ces indications
peuvent étre exigées.

205 Pointsvi) et vii). Ces points ne semblent pas nécessiter d’ explication.
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Article 2

Requéte en inscription ou en radiation de I"inscription d’ une licence

1) [Contenu delarequéte eninscription] a) Lorsquelalégidation d’'une Partie

contractante prévoit I’ inscription des licences aupres de son office, cette Partie contractante

peut exiger que la requéte en inscription indique

i) lenom et |’adresse du titulaire;

ii) d letitulaireaun mandataire, le nom et |’ adresse de celui-ci;

i) d letitulaire afait éection de domicile, le domicile dlu;

iv) lenom et |’ adresse du preneur de licence;

v) <Silyalieu, lenom d' un Etat dont le preneur de licence est ressortissant, le

nom d'un Etat danslequd le preneur de licence est domicilié et le nom d un Etat danslegudl le

preneur de licence a un &ablissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

vi) lenuméro d enregistrement de la marque qui fait I’ objet de la licence;
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[Notesrelativesal’article 2.1)a), suite]

206  Pointviii). Ladéfinition dela“licence exclusve’ et cellesdela*“licence non
exclusve’ et dela“licence unique’ figurent al’article 1.viii) ax). Ce point permet auss a une
Partie contractante d’ exiger I’indication du fait que la licence ne concerne qu’ une partie du
territoire ou I’ enregistrement produit ses effets, ains qu’une indication explicite de ce
territoire. 1l est & noter que, comme il ressort des termes “le cas échéant”, s |'une ou plusieurs
de cesindications ne sont pas exigées par la légidation d’' une Partie contractante, les

rensei gnements prévus sous ce point n’ auraient pas a ére fournis.

207  Pointix). Ce point ne semble pas nécessiter d’ explication.

208 Alinéa 1)b). En cequi concerne le montant des taxes que I’ office peut prélever pour
I'inscription d’unelicence, il y alieu de noter qu’ aucune disposition du texte n'interdirait a un
office de prélever des taxes différentes selon le nombre d’ enregistrements ou de demandes
auxquels se rapporte la requéte.

209  Alinéa2). Cet alinéa prévoit que, aux finsdel’inscription d’ une licence aupres de son
office, une Partie contractante ne peut pas exiger que le déposant donne des informations en
sus de ce qui peut ére exigé en vertu del’ainéa 1), ni qu’il remette des documents
supplémentaires tels que des preuves de I’ existence de clauses de contrdle de la qualité (en ce
qui concerne le contrdle de la qualité, voir la note 4.03).

210  Atitred exemple, lespointsi) et i) mentionnent certains ééments d'information que
les parties a un contrat de licence considérent généralement comme particuliérement ennuyeux
de remettre a un office ou comme de nature a révéler des rensel gnements commerciaux
confidentiels (point iii)). Il est a noter, cependant, que I’ alinéa 2) N’ empéche pas d’ autres
autorités des Parties contractantes (par exemple I’ administration fiscale ou les organismes
chargés d’ établir des satistiques) d'exiger que les parties a un contrat de licence fournissent
des informations conformément a la |égidation applicable.
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[Article 2.1)a), suite]

vii) lesnoms des produits ou des services pour lesquels la licence est concédée,
groupés selon les classes de |a classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services
étant précédé du numéro de la classe de cette classification alaquelle il appartient et éant

présenté dans I’ ordre des classes de |adite classification;

viii) le cas échéant, lefait que lalicence est une licence exclusive, unelicence non

exclusive ou une licence unique, ou gu’ elle ne concerne qu’ une partie du territoire visé par

I’ enregistrement, avec une indication explicite de cette partie du territoire;

iX) laduréedelalicence.

b)  Toute Partie contractante peut exiger que, en ce qui concerne |’ inscription

d'une licence, une taxe soit payée a |’ office.

2) [Interdiction d autres conditions| Aucune Partie contractante ne peut exiger que
des conditions autres que celles qui sont énoncées al’alinéa 1) soient remplies en ce qui
concerne I’inscription d’ une licence aupres de son office. Les conditions suivantes ne peuvent

notamment pas étre prescrites :

i) laremisedu certificat d enregistrement de la marque qui fait I’ objet de la

licence
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[Notesrelativesal’article 2, suite]

211  Alinéa 3). Lesexigencesreatives ala présentation d’ une requéte en inscription d' une
licence sont semblables a celles qui sont énoncéesdansle TLT pour d’ autres types de requétes.
Il'y alieu de noter que la requéte peut étre présentée auss bien par letitulaire que par le
preneur de licence (ou par leurs mandataires respectifs), pourvu qu’ elle soit signée par le
titulaire ou son mandataire (voir la note 2.13). En vertu du point i), I’ office d' une Partie
contractante doit accepter une requéte en inscription d’ une licence lorsque cette requéte est
présentée sur un formulaire qui correspond a celui qui est prévu al’annexe | du présent
document.

212  Pointii). L’ officed une Partie contractante n’est pas obligé d’ accepter la
transmission de communications par télécopie. Toutefois, lorsqu’il accepte ce mode de
transmission il doit appliquer I’ article 8.2) (Sgnature, communication par télécopie) et la
regle 6.2 (Précisions relatives a la signature, communication par télécopie) du TLT s une
requéte en inscription d’'une licence est aing transmise. Ces dispositions exigent des Parties
contractantes qu’ elles acceptent les signatures figurant sur |es requétes transmises par
télécopie, mais |les autorisent a demander qu’ une copie sur papier du document ains transmis
soit présentée dans un délai qui doit étre d’au moins un mois.

213 Danslesouci de simplifier autant que possible les exigences de forme relatives a
I"inscription des licences, il est prévu que les Parties contractantes peuvent uniquement exiger
gue la requéte soit signée par letitulaire de I’ enregistrement ou son mandataire. |1 parait
justifié de permettre aux Parties d’ exiger la Signature du titulaire ou de son mandataire, car ce
seralale seul dément de la requéte en inscription qui confirmera que letitulaire a
effectivement consenti & lalicence. A cet égard, il est rappelé qu’il ' est pas permis d exiger la
remise du certificat d’ enregistrement de la marque qui fait I’ objet delalicence. L’ attention est
appelée en outre sur I’ obligation d' appliquer ala requéte en inscription I’ article 8.4)

(Sgnature, interdiction d’ exiger une certification) du TLT, qui interdit qu’ une signature ou un
sceau doive étre attesté, reconnu conforme par un officier public, authentifié, Iégalisé ou
certifié d’ une autre maniére.
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[Article 2.2), suite]

i) laremisedu contrat de licence ou d’ une traduction de celui-ci;

iii)  uneindication des modalités financiéres du contrat de licence.

3) [Présentation delarequéte] En cequi concernelesconditionsrelativesala

présentation de la requéte, aucune Partie contractante ne rejette la requéte,

i) lorsque larequéte est présentée par €crit sur papier, s elle est présentée sur
un formulaire correspondant au formulaire de requéte prévu al’ annexe des

présentes dispositions ou,

ii) lorsgue la Partie contractante autorise la transmission de communications a
I’ office par télécopie et que larequéte est ains transmise, s le document sur
papier obtenu & la suite de cette transmission correspond au formulaire de

requéte vise au point i),

sous réserve que la requéte soit présentée dans la langue ou dans |’ une des langues admises par

I’ office et soit Signée par letitulaire ou son mandataire.
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[Notesrelativesal’article 2, suite]

214  L’alinéa 4) et conforme ala démarche adoptée aux articles 10.1)e) et 11.1)h) du
TLT, qui consiste a permettre que les requétes en inscription puissent viser plusieurs
enregistrements alafois. Cela congtitue une smplification importante danslescasou il est
concédé une licence pour plusieurs marques (par exemple, une série de marques). Les
conditions suivantes doivent toutefois étre réunies : letitulaire et le preneur de licence doivent
étre les mémes pour tous les enregistrements visés par lalicence dont I’inscription est
demandée et, le cas échéant, la portée de lalicence, telle qu’elle ressort de I’ article 2.1)a)viii)
et ix) (C' est-a-dire exclusive, non exclusive ou unique, limitée a une partie du territoire pour
lequel I’ enregistrement et valable, et detelle ou telle durée) doit étre la méme pour tousles
enregistrements qui y sont visés. Si ces conditions ne sont pas remplies, par exemple s le
titulaire et le preneur de licence ne sont pas les mémes pour tous les enregistrements sur
lesquels porte la requéte, des requétes distinctes doivent étre présentées.

215 Alinéab). L’article 2 et le formulaire de requéte type contenu a I’annexe | sont
applicables aux requétes en inscription de licences relatives a des marques dont
I’enregistrement est demandé, s |a légidation nationale ou régionale d' une Partie contractante
prévoit cette inscription. Laregle visée dans cet alinéa est laregle 7 du reglement d’ exécution
du TLT (Moyens d'identifier une demande en I’ absence de son numéro).

216  Lorsguel’inscription d’ une licence a été effectuée, ele peut par la suite faire |’ objet
d une requéte en radiation. C’est pourquoi I’ ainéa 6) prévoit quel’article 2.1) a5) et le
formulaire de requéte type figurant al’annexe | sont applicables, mutatis mutandis, aux
requétes en radiation de |’ inscription d’ une licence.
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[Article 2, suite]

4)  [Requéte unique se rapportant a plusieurs enregistrements] Une requéte unique
est suffisante méme lorsque la licence se rapporte a plusieurs enregistrements, a condition que

lesnuméros _ de tous les enregistrements _ soient indiqués dans la requéte, que letitulaire et le

preneur de licence soient les mémes pour tous les enregistrements et que la portée de la

licence, telle gu’ dle ressort des indications données conformément al’ alinéa 1)a)viii) et ix),

s0it la méme pour tous les enregistrements.

5)  [Reguéte serapportant a des demandes] Lesalinéas 1) a4) sont applicables,

mutatis mutandis, aux requétes en inscription d une licence se rapportant a une demande.

6) [Requéte enradiation d' uneinscription] Lesalinéas 1) a5) sont applicables,

mutatis mutandis, lorsque la requéte a trait a la radiation de I’ inscription d’ une licence.
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Notesrelativesal’ article 3

301 Alinéal). Cet dinéaviseasiparer laquestion de la validité de |’ enregistrement et de
la protection d’ une marque de celle de savoir S une licence relative a cette marque a éé
inscrite ou non. Si lalégidation d’ une Partie contractante prévoit I’ inscription obligatoire des
licences, le non-respect de cette exigence ne peut pas aboutir al’invalidation de
I’enregistrement de la marque qui fait I’ objet de la licence, ni avoir d’incidence sur la protection
conférée a cette marque. |l et a noter que cet alinéa concerne I’ inscription d' une licence
aupres de I’ office ou d’une autre autorité d’ une Partie contractante telle que I’ administration
fiscale ou I’ adminigtration chargée d’ établir des statistiques.

3.02  Alinéa?2). Cette digposition ne vise pasa harmoniser les|égidations sur le point de
savoir s un preneur de licence doit ou non étre autorise a intervenir dans une procédure
engageée par le donneur de licence ou s'il aurait droit & des dommages-intéréts a la suite d’ une
atteinte portée ala marque concédée sous licence. Cependant, lorsque, en vertu dela
|égidation d’ une Partie contractante, le preneur de licence ale droit d’intervenir dans une
procédure engagée par letitulaire et d obtenir des dommages-intéréts a la suite d’ une
contrefacon de la marque concédée sous licence, il doit pouvoir exercer ces droits que la
licence ait éé inscrite ou non.

3.03 Laquegtion du droit du preneur de licence d'intervenir dans une procédure engagée
par letitulaire et d’ obtenir des dommages-intéréts est distincte de celle de savoir s ce méme
preneur de licence est autorise a intenter, en son propre nom, une action en contrefagon de la
marque objet delalicence. Cedernier casn’est pastraité par le projet d' articles. L’alinéa2) a
été modifié afin de préciser que les Parties contractantes ont la faculté de prévoir que le
titulaire d’ une licence non inscrite ne peut obtenir de dommages-intéréts que s'il est intervenu
dans la procédure en contrefacon engagée par letitulaire. |l s agit cependant 1a d’ une norme
maximale et |es Parties contractantes peuvent bien entendu opter pour une solution plus
libérale, comme c'est |e cas lorsque la | égidation nationale ou régionale applicable ne prévoit
pas|’inscription des licences. En vertu du projet d' articles, les Parties contractantes seraient
autorisées a subordonner a l’inscription de la licence le droit du preneur de licence d'intenter
une action judiciaire en son nom propre en ce qui concerne la marque objet de cette licence.

3.04 Laquestiondesavoir s letitulaire d une licence non inscrite doit avoir le droit
d’intervenir dans une procédure en contrefagon engagée par letitulaire et d’ obtenir des
dommages-intéréts a fait I’ objet de longs débats au cours de la premiére session du Comité

d experts sur les licences de marques (voir les paragraphes 70 a 74 du document TLM/C/1/3).
Les délégations opposées a |’ alinéa 2) ont fait valoir qu’ en vertu de lalégidation de leurs pays
une licence N’ est opposable aux tiersque s ele est inscrite. Des délégations et des
représentants d’ organisations ayant le statut d’ observateur qui se sont déclarés en faveur de
I"alinéa 2) ont souligné que la condition voulant que le preneur de licence ne puisse obtenir de
dommages-intéréts (dans le cadre d’ une procédure en contrefagon engagée par letitulaire) que
s lalicence a é&é inscrite ne serait en fait profitable qu’ aux contrefacteurs éant donné qu’ils ne
seraient pas tenus de réparer un préjudice causé par |’ usage illicite d’ une marque.
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Article 3

Effets du défaut d’inscription d’ une licence

1) [Validitédel’ enregistrement et protection dela marque] Le défaut d'inscription
d'une licence aupres de I’ office ou aupres de toute autre autorité de la Partie contractante est
sans effet sur la validité de I’ enregistrement de la marque qui fait I’ objet de la licence ou sur la

protection de cette marque.

2) [Certainsdroitsdu preneur delicence] Une Partie contractante ne peut pas
subordonner al’inscription d’ une licence tout droit que le preneur de licence peut avoir, en
vertu de la | égidation de cette Partie contractante, d’intervenir dans une procédure en

contrefacon engagée par letitulaire ou d’ obtenir, dans le cadre de cette procédure, des

dommages-intéréts a la suite d’ une contrefagon de la marque qui fait I’ objet de lalicence.
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[Notesrelativesal’article 3.2), suite]

3.05 Il estimportant de noter que (comme |’ afait observer une délégation lorsde la
premiére session du comité d' experts (voir le paragraphe 72 du document TML/CE/I/3)) la
condition selon laquelle une licence doit étre inscrite pour étre opposable aux tiers ne signifie
pas nécessairement que le titulaire d’ une licence non inscrite ne pourra obtenir de
dommages-intéréts a la suite d’ une contrefacon de la marque objet de la licence. Une
conséquence possible de I' absence d' inscription d' une licence, qui n’est pas abordée a
I'alinéa 2), serait que, en cas de cession d’ un enregistrement aprés la conclusion de la licence,
le titulaire de la licence non inscrite ne puisse opposer cette licence au cessonnaire.

3.06 Endéinitive, I'dinéa 2) a é&é maintenu dansle projet actuel, car le droit du titulaire
(Iégitime) d’ une licence non inscrite a des dommages-intéréts a paru devoir primer Iintérét
potentiel du public a ére informé du fait qu’ une marque enregistrée est utilisée sous licence.
Du point de vue du contrefacteur, la Situation ne semble nullement différente selon que la
marque protégée est utilisée par letitulaire ou par le preneur de licence ou selon qu’'elle est ou
non utilisée dans le cadre d’ une licence inscrite. Ce qui importe réellement et que la marque
soit protégée, et cela peut étre vérifié en consultant | e registre des marques.
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Notesrelativesal’ article 4

401  Alinéal). Cette disposition est particulierement importante, car il et généralement
admis, en droit des marques, que les marques enregistrées qui ne sont pas utilisées pendant une
certaine période sont susceptibles d’invalidation. Par exemple, I'article 19.1 de |’ Accord sur
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-aprés dénomme
“Accord sur les ADPIC”) autorise les Membres de I’OMC ainvalider les marques enregistrées
qui n’ont pas éé utilisées depuis plus de troisans. En général, pour que I’ enregistrement
d’une marque soit maintenu, celle-ci doit ére utilisée par son titulaire ou par une personne que
cedernier autorise. Certaineslois nationales ou régionales prévoient cependant que |’ usage
par des personnes autres que le titulaire ne peut ére assimilé a un usage par letitulaire que s
certaines conditions sont remplies, par exemple celle de la conclusion d’ un contrat de licence
en bonne et due forme contenant des clauses de contrdle de la qualité, ou encore |’ inscription
d'untel contrat. A cet égard, il est & noter que |’ article 19.2 de |’ Accord sur les ADPIC
autorise expressément |’ exigence de contrdle, par letitulaire, de |’ usage de sa marque par le
preneur de licence pour que cet usage soit considéré comme valable aux fins du maintien de
I’enregistrement de la marque. L’alinéa qui est proposé a pour effet que tout usage d' une
marque par une personne autre que le titulaire doit étre assmilé a un usage de la marque par le
titulaire, a condition d’ étre effectué avec le consentement de ce dernier. Aucune autre
condition, telle que le contrdle, par letitulaire, de I’ usage de la marque ne peut étre exigée par
une Partie contractante. Si, par conséquent, en cas de hon-usage de la marque par letitulaire,
un tiers utilise cette marque avec le consentement du titulaire, la marque ne peut pas étre
invalidée pour défaut d’ usage.

402 L’alinéa2) précise qu'il suffit que letitulaire consente a |’ usage de sa marque pour
bénéficier de celui-ci. En particulier, les Parties contractantes ne sont pas autorisées a exiger
que la licence revéte la forme écrite, qu’ éle soit exclusive, qu’ elle contienne des clauses de
contrdle de la qualité ou qu’elle soit inscrite par | office ou une autre autorité. Autrement dit,
tout usage de la marque par un tiers, auquel le titulaire consent — expressément ou
implicitement — doit é&re considéré comme un usage aux fins du maintien de I’ enregistrement
delamarque ainsg utilisée.

403 L’idée générale sur laquellerepose I’ article 4 est qu’il appartient uniquement au
titulaire de controler I’ usage qui et fait de samarque. Celan’est bien entendu pas valable
pour ce qui concerne les normes de produits qui sont d' ordre public, telles que garantie du
produit, sécurité ou normes sanitaires. Letype de contrle dont il est question ici est par
exemple la qualité du tissu que le preneur de licence utilise pour fabriquer les chemises qu'il
vend ensuite sous la marque du titulaire. Un titulaire/donneur de licence responsable veillera a
ce que tout accord de licence qu’il conclut contienne des clauses de contrdle de la qualité ou
gue sa marque ne soit utilisée que dans le cadre d’ un accord de licence formel. Cependant,
I'inobservation de ces clauses est une question d’ ordre contractuel qui ne doit pas donner lieu a
des procédures adminigtratives. Si le preneur de licence utilise la marque objet de la licence sur
des produits de qualité inférieure, le public n’ accordera plus sa confiance a la marque et finira
par ne plus acheter ces produits. On ne peut réellement escompter qu’un organisme
administratif fasse respecter un certain niveau de qualité des produits fabriqués sous licence car
letitulaire est libre (sous réserve, la encore, de certains parametres tenant a la réglementation
publique) de déterminer la qualité des produits ou services qu’il offre. S'il décide d abaisser la
qualité de certains produits, il est possible que les consommateurs se détournent de ces
produits, mais cela n’ entrainera pas |’ invalidation de I’ enregistrement. 1l devrait en aller de
méme en ce qui concerne le preneur de licence.
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Article 4

Usage d’ une marque au nomdu titulaire

1) [Usageréputé constituer un usage au nom au titulaire] L’usage d’ une marque par
des personnes physiques ou morales autres que le titulaire est réputé congtituer un usage par le

titulaire lui-méme s'il est effectué avec |e consentement de celui-ci.

2)  [Aucune condition quant a la forme écrite ou a I’inscription] L’alinéa 1)

S applique méme sil N'y apasde __ licence écrite ou, S unetellelicence existe, mémes _dle

N’ a pas été inscrite aupres de |’ office ou d’ une autre autorité de la Partie contractante.
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Notesrelativesal’article 5

5,01 L’article5 concerne certaines mentions relatives aux licences de marques dont la
|égidation sur les marques, celle sur I’ éiquetage en général ou celle sur la publicité peuvent
exiger la présence sur les produits ou I’ emballage, ou I’indication en liaison avec la prestation
de services pour ces produits ou services ou encore dans toute publicité les concernant. Cet
article ne vise pas a régir des questions générales touchant a I’ information sur les produits (ou
services) qui est exigée par les|égidations sur I’ étiquetage, la publicité ou la protection des
consommateurs. Ne sont donc pas visés par cet article leslois et réglements nationaux
exigeant que certaines indications relatives, par exemple, a la sécurité d' un produit, a sa
composition, & son usage correct, etc., figurent sur I’emballage de ce produit.

5,02 L’article5 laisse aux |égidateurs des Parties contractantes |a liberté de prescrire ou
non que les produits qui sont commercialisés sous une margque concédée sous licence, ou leur
emballage, doivent porter mention du fait que la marque est utilisée dans le cadre d’un contrat
de licence ou qu’une indication a cet égard doit é&re donnée en liaison avec la prestation de
services pour ces produits ou services, ou encore dans la publicité les concernant. Lorsque,
cependant, unetelleindication est exigée par la légidation en vigueur, le non-respect de cette
obligation ne devra pas entrainer I'invalidation de I’ enregistrement de la marque. L’existence
de |’ enregistrement ne doit pas dépendre du respect des exigences relatives al’ étiquetage ou a
la publicité, que ces exigences soient énoncées dans la légidation sur les marques ou dans

d autres | égidations comme celles sur I’ &iquetage ou la publicité. En particulier (et tel est
I’objet du renvoi al’article 4.1) qui figurealafin del’article 5), une Partie contractante n’ est
pas autorisée a radier une marque au motif que le seul usage de celle-ci a éélefait d'un
preneur de licence qui n’a pas mentionné la licence sur les produits ou sur leur emballage, ou
en liaison avec la prestation de services ou encore dans la publicité concernant ces produits ou
services, méme s'il existait une exigence a cet effet dans cette Partie contractante. L’idée
sous-jacente est que I’invalidation de I’ enregistrement d’ une marque concédée sous licence
constitue une sanction trop sévére du non-respect d'une exigence relative a |’ éiquetage ou ala
publicité et qu’ elle ne doit donc pas étre autorisée. |l ne faudrait pas, qui plusest, que le
non-respect de dispositionsrelatives a |’ éiquetage ou a la publicité diminue les possibilités de
sanctionner les droits attachés a une marque concédée sous licence. Autrement dit, le défaut
de mention d'une licence, ou I'irrégularité constatée dans une telle mention, ne saurait
constituer un argument en faveur du défendeur lors d’ une procédure en contrefagon, méme s
cette mention et obligatoire en vertu de la légidation applicable. En définitive, |’ article 5 fait
en sorte qu’ aucune sanction du non-respect d’une exigence relative a I’ éiquetage ou ala
publicité, méme s cette exigence atrait ala mention d’ une licence, ne puisse avoir d effet sur
les droits attachés aux marques.
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Article5

Mention de la licence

Si lalégidation d’une Partie contractante exige, lorsqu’ une marque est utilisée dansle

cadre d'unelicence, qu’il en soit fait mention _lors de I’ usage de cette marque, le défaut de

cette mention, ou toute irrégularité de celle-ci, et sans effet sur la validité de I’ enregistrement
de lamarque objet de la licence ou sur la protection de cette marque, et est auss sans effet sur

I"application de |’ article 4.1).

[L’annexe | suit]
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ANNEXE |
FORMULAIRE INTERNATIONAL TYPE

REQUETE EN INSCRIPTION/EN RADIATION
D’INSCRIPTION DE LICENCE

concernant une ou plusieurs marques enregistrées
ou faisant I'objet d’'une demande d’enregistrement,

présentée a l'office de ..........

RESERVE A L’'OFFICE

Référence du titulaire/déposant ou du preneur
delicence’: e,

Référence du mandataire' : oo,

1.  Requéte en inscription/radiation

D La présente requéte vise I'inscription du fait que la ou les marques sur lesquelles
portent les enregistrements ou les demandes qui y sont indiqués font I’ objet d’une
licence.

D La présente requéte vise la radiation de I’ inscription de la ou des licences
concernant la ou les marques faisant I’ objet des enregistrement ou demandes qui y
sont indiqués.

! La référence attribuée par letitulaire ou le preneur de licence et |a référence attribuée par le
mandataire a la présente requéte peuvent étreindiquéesici.

Cocher |a case appropriée.

r:\publish\sct-forum\fre\sct3_5f.doc
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Enregistrement(s) ou demande(s) visé(s)
L a présente requéte concerne les enregistrements ou demandes ci-aprés :

2.1 Numéo(s) d enregistrement ou de demande :

2.2 D Si la place prévue au point 2.1 est insuffisante, cocher cette case et fournir
les ééments d'information sur une feuille supplémentaire.

Titulaire(s)/déposant(s)
3.1 Siletitulaire/déposant est une personne physique,
a  nom de famille ou nom principal de cette personne® :
b)  prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne®’
3.2 S letitulaire/déposant est une personne morale,

dénomination officielle compl éte de cette personne :

3.3 Adresse (y comprisle code postal et le pays) :

Numéro(s) de téléphone® : Numéro(s) de télécopieur” :

34 D Cocher cette case en cas de pluralité de titulaires, dresser alorslaliste des
cotitulaires sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d’eux, les
éléments d'information demandés aux points 3.1 ou 3.2 et 3.3.

Lesnoms aindiquer sous a) et b) sont ceux qui figurent dans les dossiers de I’ office en ce qui
concerne letitulaire du ou des enregistrements auxquels se rapporte la présente requéte.

Méme lorsque I’ office choisit de demander cesindications, le titulaire/déposant ou son mandataire
peut ne pas les donner. Lorsque ces indications sont fournies, elles doivent comprendre I” indicatif
du pays (Sil y alieu) et I'indicatif de zone.
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Preneur delicence
4.1 Sile preneur de licence est une personne physique,
a)  nom defamille ou nom principal de cette personne:
b)  prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne :
4.2 S lepreneur delicence est une personne morale,
dénomination officielle compléte de cette personne :

4.3 Adresse (y comprisle code postal et le pays) :

Numéro(s) de téléphone’ Numéros(s) de télécopieur” :
4.4 Etat dont le preneur de licence est ressortissant :
45 Etat dansleque le preneur delicence est domicilié

4.6 Etat dansleque le preneur de licence a un établissement industriel ou commercial
effectif et sérieux :

4.7 D Cocher cette case en cas de pluralité de preneurs de licence; dresser alorsla
liste des preneurs de licence sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour
chacun d’ eux, les éléments d’information demandés aux points 4.1 ou 4.2 et
4.3.

M andatair e
51 Nom:

5.2 Adresse (y comprisle code postal et le pays) :

Numéro(s) de téléphone : Numéro(s) de télécopieur :
5.3 Numéo d'inscription auprés de I’ office, le cas échéant :

5.4 Numéro attribué au pouvoir® :

Méme lorsque I’ office choisit de demander cesindications, le titulaire/déposant ou son mandataire
peut ne pas les donner. Lorsque ces indications sont fournies, elles doivent comprendre I” indicatif
du pays (Sil y alieu) et I'indicatif de zone.

Nerien indiquer S un numéro n’'a pas é&é ou N’ a pas encore é¢ attribué au pouvoir ou sl N'est
pas encore connu du titulaire/déposant ou du mandataire.
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Domicile élu’

Produits ou services pour lesquelsla licence est concédée®

7.1 D Lalicence est concédée pour |’ ensembl e des produits ou services énumérés dans
les enregistrements ou demandes visés a la rubrique 2.

7.2 D Un seul enregistrement ou une seule demande est indiqué alarubrique 2 et la
licence est concédée pour une partie seulement des produits ou services
énumérés dans cet enregistrement ou cette demande. La licence porte sur les
produits ou services suivants :

7.3 D Plusieurs enregistrements ou demandes sont indiqués a la rubrique 2 et, pour
I’'un d’entre eux au moins, la licence ne porte pas sur la totalité des produits
ou services énumérés. Indiquer dans ce cas sur une feuille supplémentaire,
pour chaque enregistrement ou demande séparément, s la licence porte sur la
totalité ou sur une partie seulement des produits ou services énumérés.

Type de licence®

8.1 D Lalicence concédée est exclusive.

8.2 D La licence concédée est non exclusive.
8.3 D Lalicence concédée est unique.

8.4 D Lalicence n’est concédée que pour la partie suivante du territoire visé par
I’ enregistrement :

En application des dispositions de I’ article 4.2)b) du TLT, un domicile élu doit &re indiqué dans
I’ espace réservé a cet effet sous letitre de la rubrique 6 lorsque le titulaire/déposant n’a pas, ou
n’'apasindiqué, de domicile ni d' éablissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le
territoire de la Partie contractante dont I’ office est I’ office mentionné sur la premiére page de la
présente requéte, sauf lorsqu’ un mandataire est indiqué ala rubrique 5.

Cocher la case appropriée.
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9. Duréedelalicence

Lalicence est concédée pour la période alant du ................... > U R

10. Signatures ou sceaux’
10.1 Signature(s) ou sceau(x) du ou des titulaires/déposants :

10.1.1 Nom du titulaire/déposant ou, s le titulaire/déposant est une personne
morale, nom de la personne agissant en son nom :

10.1.2 Date de signature ou d’ apposition du sceau :

10.1.3 Signature ou sceau :

10.2 Signature ou sceau du mandataire :
10.2.1 Nom de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé :
10.2.2 Date de signature ou d’ apposition du sceau :

10.2.3 Signature ou sceau :

11. Taxe
11.1 Monnaie et montant de |a taxe payée en relation avec la présente requéte :

11.2 Mode de paiement :

12. Feuilles supplémentaires

D Cocher cette case s des feuilles supplémentaires sont jointes et indiquer le nombre
total de cesfeuilles:

[Findel’annexel]

Lorsgu’il y a plusieurs personnes qui signent ou dont |e sceau est utilisg, toutes les indications
demandées aux points 10.1 et 10.2 doivent étre fournies sur une feuille supplémentaire.



