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L. INTRODUCTION

1.  Le Groupe de travail ad hoc sur le développement juridique du systeme de Madrid
(ci-apres dénommé “Groupe de travail”) s’est réuni a Geneéve du 4 au 8 juillet 2005.

2. Les parties contractantes suivantes de I’Union de Madrid étaient représentées a la
session : Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chine, Communauté européenne, Croatie, Cuba, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’ Amérique,
Fédération de Russie, Finlande, France, Gréce, Hongrie, Iran (République islamique d’),
Irlande, Italie, Japon, Kenya, Lettonie, Lituanie, Maroc, Mozambique, Norvege, Pologne,
Portugal, République arabe syrienne, République de Corée, République de Moldova,
République tcheque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, Singapour, Slovénie,
Suéde, Suisse, Ukraine, Viet Nam (44).

3. Les Etats suivants étaient représentés par des observateurs : Israél, Jamahiriya arabe
libyenne, Mexique (3).



MM/LD/WG/1/3
page 2

4.  Les représentants de 1’organisation internationale intergouvernementale ci-apres ont
participé a la session en qualité d’observateurs : Bureau Benelux des marques (BBM) (1).

5. Les représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-aprés ont
participé a la session en qualité d’observateurs : Association américaine du droit de la
propriété intellectuelle (AIPLA), Association asiatique d’experts juridiques en brevets
(APAA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des
industries de marque (AIM), Association internationale pour la protection de la propriété
industrielle (AIPPI), Association internationale pour les marques (INTA), Association des
propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES), Centre d’études
internationales de la propriété industrielle (CEIPI), Fédération internationale des conseils en
propriété industrielle (FICPI) (9).

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

7. M. Ernesto Rubio, sous-directeur général, a ouvert la session et a souhaité la bienvenue
aux participants au nom du directeur général de I’OMPL.

8.  Le Groupe de travail a élu a I’'unanimité M. Anténio Campinos (Portugal) président du
Groupe de travail, et M. Michael Arblaster (Australie) et Mlle Nabila Kadri (Algérie)
vice-présidents.

9. M. Denis Cohen (OMPI) a assuré le secrétariat du Groupe de travail.

10. Le Groupe de travail a adopté le projet d’ordre du jour figurant dans le document
MM/LD/WG/1/1 Rev.

11. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/1/2 établi par le
Bureau international et intitulé “Révision de la procédure de refus et de la clause de
sauvegarde du Protocole de Madrid et possibles modifications du réglement d’exécution
commun’.

12. Le Secrétariat a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande magnétique.
Le présent rapport résume les débats sans nécessairement rendre compte de toutes les
observations qui ont ét¢é faites.

II. REVISION DE LA PROCEDURE DE REFUS SELON LE PROTOCOLE DE
MADRID

Article 5.2)a)

13. La délégation de I’Allemagne a indiqué que le délai de refus d’une année mentionné a
I’article 5.2)a) du Protocole apparaissait satisfaisant a la fois pour les utilisateurs du systéme
de Madrid et pour les Offices, de sorte qu’il ne semblait pas nécessaire de modifier cette
disposition.

14. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que la
recommandation du Groupe de travail était de ne pas modifier 1’article 5.2)a) du Protocole.
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Article 5.2)b)

15. La délégation de la Slovénie a dit que, a la suite des consultations avec ses utilisateurs,
le délai de refus de 12 mois était jugé approprié et qu’elle était favorable a un délai de refus
aussi court que possible.

16. La délégation de la Suisse a indiqué que sa position concernant I’article 5.2)b)
dépendrait de I’issue des discussions sur la restriction de la portée de la clause de sauvegarde
a I’égard du délai de refus. Si la clause de sauvegarde était restreinte a cet égard, la
délégation de la Suisse serait favorable a 1’instauration d’un délai unique de 12 mois en vertu
du Protocole. En revanche, si la clause de sauvegarde devait étre maintenue, la délégation de
la Suisse pourrait souscrire au maintien du délai de 18 mois tel qu’il est actuellement prévu a
’article 5.2)b).

17. Le représentant du CEIPI a demandé¢ s’il serait envisageable de modifier I’article 5.2)b)
afin de prévoir un délai plus court, par exemple de 15 ou 16 mois, applicable uniquement aux
parties contractantes qui pourraient se satisfaire d’un tel délai. Le délai de 18 mois resterait
en revanche applicable aux autres parties contractantes concernées. Cela pourrait étre
considéré comme un encouragement vers une réduction du délai de refus a long terme.

18. Commentant la proposition faite par le CEIPIL, le Secrétariat a fait observer que la
coexistence de délais différents rendrait le systéme de Madrid plus complexe.

19. La délégation de 1’ Australie a indiqué qu’elle n’était pas favorable a la coexistence de
multiples délais de refus et qu’elle préférait maintenir la certitude liée a I’alternative d’un
délai de refus soit de soit 12 mois, soit de 18 mois.

20. Les représentants de I’AIM et de MARQUES ont déclaré que les utilisateurs avaient
besoin de simplicité, d’un systéme peu onéreux et efficace et que, par principe, ils étaient
favorables a un délai unique de refus de 12 mois. Cela étant, dans la mesure ou cela pourrait
empécher de nouvelles parties contactantes d’adhérer au Protocole, les nouvelles parties
contractantes pourraient avoir la possibilité d’effectuer la déclaration relative a I’extension du
délai de refus a 18 mois, mais uniquement avec un effet temporaire, de cinq ans par exemple.
Cela encouragerait ces nouvelles parties contractantes a tout mettre en ceuvre pour réduire leur
délai de refus.

21. Ladélégation de 1I’Allemagne, tout en rappelant qu’elle n’avait pas fait la déclaration
relative a I’extension du délai de refus a 18 mois, a indiqué qu’elle pourrait accepter le
maintien de ce délai.

22. Ladélégation de I’ Australie a rappelé qu’elle avait fait la déclaration concernant
I’extension du délai de refus a 18 mois, mais qu’il était tres rare que son Office nécessite
I’intégralité de ce délai. Elle a ajouté que 1’extension possible du délai de refus a 18 mois
permettrait sans doute a de nouvelles parties contractantes d’adhérer au Protocole et que, sans
cette caractéristique, I’ Australie n’aurait pas ét¢ en mesure de devenir partie au Protocole.



MM/LD/WG/1/3
page 4

23. Ladélégation de la Communauté européenne a indiqué qu’elle nécessitait également un
délai de refus supérieur a 12 mois et qu’elle avait par conséquent effectué la déclaration visée
a larticle 5.2)b). Elle a ajouté que, en ce qui concerne la Communauté européenne, les effets
de cette déclaration étaient compensés par le fait que son Office notifiait des déclarations
d’octroi de la protection.

24. Les délégations de la Norvege et de la Suéde ont indiqué que leur Office notifiait
généralement des refus de protection dans un délai inférieur a 18 mois, mais qu’ils
nécessitaient en tout état de cause un délai supérieur a 12 mois. Elles ont également fait
remarquer que le délai de 18 mois pourrait étre utile pour permettre de nouvelles adhésions.

25. Ladélégation de la Chine a indiqué qu’elle était favorable a I’extension du délai de
refus a 18 mois, dans la mesure notamment ou son Office procéde a un examen des motifs

relatifs, et compte tenu de I’augmentation de nombre d’enregistrements internationaux.

26. La délégation du Kenya s’est prononcée en faveur du maintien de 1’article 5.2)b) dans
sa version actuelle.

27. Lareprésentante de la FICPI a indiqué qu’elle pouvait souscrire au maintien de
I’article 5.2)b) dans sa version actuelle.

28. Ladélégation de I’Iran (République islamique d’) a estimé que le délai de refus de
18 mois était nécessaire et qu’il devrait demeurer inchangé.

29. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que la
recommandation du Groupe de travail était de ne pas modifier I’article 5.2)b) du Protocole.

Article 5.2)¢) (chapeau)

30. Le Secrétariat a indiqué que depuis la date de la publication du document
MM/LD/WG/1/2, 1a Grece avait fait la déclaration visée a I’article 5.2)c), portant ainsi a 19 le
nombre de parties contractantes ayant fait cette déclaration.

31. Le président a noté qu’aucune observation n’était faite et a conclu que la

recommandation du Groupe de travail était de ne pas modifier le principe énoncé dans le
chapeau du sous-alinéa c) de ’article 5.2) du Protocole.

Article 5.2)c)i)

32. Le président a noté qu’aucune observation n’était faite et a conclu que la
recommandation du Groupe de travail était de ne pas modifier le point i) de I’article 5.2)c) du
Protocole.
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Article 5.2)c)ii)

33. Les délégations de I’ Allemagne et de I’Iran (République islamique d”) ont indiqué que,
par souci de simplicité, elles étaient favorables a la proposition visant a supprimer la référence
au délai de sept mois prévu dans cette disposition.

34. La délégation du Japon, tout en souscrivant a la proposition visant a supprimer la
référence au délai de sept mois, a déclaré que la modification proposée pouvait en méme
temps se traduire par un manque de prévisibilité et a proposé, afin d’éliminer ce risque, que le
Bureau international collecte et publie les informations relatives aux divers délais
d’opposition prévus par les différentes parties contractantes.

35. Ladélégation de I’Espagne a indiqué que, par souci de sécurité juridique, elle était
favorable au maintien de la référence au délai maximum de sept mois prévu dans cette
disposition.

36. La délégation de la Suede a soutenu le point de vue exprimé par la délégation de
I’Espagne et a fait part de sa préoccupation quant a la modification proposée, qui pourrait
inciter certaines parties contractantes a prévoir par la suite un délai d’opposition supérieur a
six mois. Plutét que de supprimer la référence au délai de sept mois prévu a I’article 5.2)c)ii),
la délégation de la Suede a proposé de simplifier le libellé de cette disposition.

37. A lademande du président, le Secrétariat a proposé une variante de I’article 5.2)c)ii),
ainsi libellée :

“i1) la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai

d’un mois a compter de I’expiration du délai d’opposition, étant entendu que le délai
pour effectuer ladite notification ne peut €tre supérieur a sept mois a compter de la date
a laquelle commence a courir le délai d’opposition.”

38. Les délégations de I’ Allemagne, de I’Irlande, du Japon, du Kenya et de la Suede ont
convenu qu’une reformulation de 1’article 5.2)c)ii) €tait préférable a la suppression de la
référence au délai de sept mois prévu dans cette disposition.

39. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que la
recommandation du Groupe de travail était de modifier 1’article 5.2)c)ii) selon les lignes
directrices données par le Secrétariat, comme cela ressort du paragraphe 37 ci-dessus.

Article 5.2)d)

40. Le président a noté qu’aucune observation n’était faite et a conclu que la
recommandation du Groupe de travail était de ne pas modifier ’article 5.2)d).

Article 5.2)e)

41. Les délégations de 1’ Australie et de la Communauté européenne ont indiqué que, par
souci de sécurité juridique, elles appuyaient la déclaration interprétative proposée par le
Bureau international concernant I’article 5.2)e).
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42. Les délégations de la Chine, de I’Irlande et de la Suede, apres avoir estimé que
I’interprétation de cette disposition pouvait effectivement préter a confusion, ont appuy¢ la
soumission a I’Assemblée de I’Union de Madrid de la déclaration interprétative proposée dans
le document MM/LD/WG/1/2.

43. La délégation de I’ Australie a proposé que, dans le cadre de discussions futures
concernant le Protocole, I’exigence de I’unanimité mentionnée a I’article 5.2)e) soit
réexaminée afin d’introduire davantage de souplesse pour 1’adoption de modifications
proposées.

44. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que la
recommandation du Groupe de travail était de soumettre a I’Assemblée de I’Union de Madrid
la déclaration interprétative selon laquelle 1’article 5.2)e) du Protocole doit étre entendu
comme permettant a I’ Assemblée de procéder a une vérification du fonctionnement du
systeme établi par les sous-alinéas a) a d), tels que modifiés en dernier lieu, et que toute
modification ultérieure de ces dispositions nécessite une décision unanime de 1’ Assemblée.

III. REVISION DE LA CLAUSE DE SAUVEGARDE

Observations générales

45. Ladélégation de la Suisse s’est déclarée favorable a une abrogation de la clause de
sauvegarde dans la mesure en particulier ou cela se traduirait par une considérable
simplification de la procédure d’enregistrement international. L’abrogation de la clause de
sauvegarde représente une €tape nécessaire afin que, dans le futur, seul le Protocole
s’applique. Cette simplification serait en outre dans I’intérét de I’OMPI qui pourrait étre
déchargée. Cela étant, en vue de contrebalancer les conséquences négatives que pourrait
avoir cette abrogation pour les utilisateurs du systeme de Madrid, et en particulier les
utilisateurs suisses, la délégation a indiqué qu’elle présenterait un certain nombre de
propositions dans le cadre des discussions ayant trait notamment au délai de refus et au
systeme de la taxe individuelle.

46. La délégation de I’Espagne s’est déclarée favorable a une abrogation de la clause de
sauvegarde, congue a I’origine comme étant une disposition transitoire. A long terme, le
Protocole devrait €tre le seul traité régissant le systéme d’enregistrement international.

47. La délégation du Kenya a indiqué sa préférence pour une abrogation de la clause de
sauvegarde. Selon I’expérience acquise par 1I’Office de son pays, le Protocole s’est révélé étre
un instrument beaucoup plus efficace que I’ Arrangement.

48. La délégation du Portugal s’est ¢galement déclarée favorable a une abrogation de la
clause de sauvegarde.

49. Le Secrétariat a indiqué avoir regu du Kirghizistan des observations écrites concernant
la révision de la clause de sauvegarde. Selon ces observations, distribuées au Groupe de
travail, le Kirghizistan est favorable au maintien de la clause de sauvegarde en ce qui
concerne le délai de refus et le systéme de la taxe, et a une restriction de la portée de la clause
de sauvegarde pour toutes les autres caractéristiques mentionnées.
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Révision de la clause de sauvegarde a 1’égard du mécanisme de transformation

50. Les délégations de I’ Allemagne, de la Belgique, de I’Espagne, des Etats-Unis
d’Amérique, de la France, d’Iran (République islamique d”), du Kenya, du Portugal et de la
Slovénie ont indiqué qu’elles étaient favorables a une restriction de la portée de la clause de
sauvegarde a I’égard du mécanisme de transformation étant donné que cette restriction
permettra un plus grand nombre de transformations et qu’elle sera par conséquent
avantageuse pour les utilisateurs du systéme.

51. Lad¢légation de 1’ Australie s’est déclarée favorable a une restriction de la portée de la
clause de sauvegarde a I’égard du mécanisme de transformation, et indiqué qu’il serait
également opportun d’examiner cette question de maniere plus approfondie en tenant compte
de la proposition qui sera présentée ultérieurement par la délégation de la Norvége concernant
la suppression possible de la base requise pour déposer une demande internationale.

52. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que la
recommandation du Groupe de travail était qu’une proposition visant a restreindre la portée de
la clause de sauvegarde a I’égard du mécanisme de transformation soit soumise a I’ Assemblée
de I’Union de Madrid pour adoption.

Révision de la clause de sauvegarde a I’égard de la base requise pour déposer une
demande internationale

53. Les délégations de I’ Allemagne, de 1’ Australie, de la Belgique, de la Chine, de Cuba, de
’Espagne, des Etats-Unis d’ Amérique, de la France, du Kenya, du Portugal, de la Roumanie et
de la Slovénie ont indiqué qu’elles étaient favorables a une restriction de la portée de la clause de
sauvegarde en ce qui concerne la base requise pour déposer une demande internationale, étant
donné que cette restriction se traduirait par une plus grande souplesse et serait par conséquent
avantageuse pour les utilisateurs du systeme de Madrid.

54. Répondant aux observations formulées par les représentants de I’ECTA et de 'INTA
concernant I’avantage que présente le fait de baser une demande internationale sur un
enregistrement de base plutdt que sur une demande de base, le Secrétariat a indiqué que
I’application du Protocole donnerait simplement une option supplémentaire aux déposants
internationaux (a savoir la possibilité de déposer une demande internationale fondée sur une
demande de base), ce qui ne saurait étre considéré comme préjudiciable aux utilisateurs du
systeme de Madrid.

55. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que la
recommandation du Groupe de travail était qu’une proposition visant a restreindre la portée de
la clause de sauvegarde a I’égard de la base requise pour déposer une demande internationale
soit soumise a I’ Assemblée de I’Union de Madrid pour adoption.
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Révision de la clause de sauvegarde a 1’égard de la “cascade”

56. Les délégations de I’ Allemagne, de I’Espagne, de la France, de I’Iran (République
islamique d’) et du Portugal se sont déclarées favorables a une restriction de la portée de la
clause de sauvegarde a 1’égard de la “cascade”, étant donné que cette restriction serait
avantageuse pour les utilisateurs du systeme de Madrid.

57. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que la
recommandation du Groupe de travail était qu’une proposition visant a restreindre la portée de
la clause de sauvegarde a I’égard de la “cascade” soit soumise a I’ Assemblée de 1’Union de
Madrid pour adoption.

Révision de la clause de sauvegarde a I’égard de la présentation au Bureau international
de désignations postérieures et de demandes d’inscription d’annulations et de
renonciations

58. Les délégations de I’ Allemagne, de I’ Australie, de la Belgique, de Cuba, de I’Espagne,
de I’Iran (République islamique d’) et du Portugal, ainsi que le représentant de I'INTA, ont
indiqué qu’ils étaient favorables a une restriction de la portée de la clause de sauvegarde a
I’égard de la présentation au Bureau international de désignations postérieures et de demandes
d’inscription d’annulations et de renonciations, étant donné que cette restriction offrirait plus
de liberté quant a la communication de ces demandes au Bureau international et serait par
conséquent avantageuse pour les utilisateurs du systéme de Madrid.

59. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que la
recommandation du Groupe de travail était qu’une proposition visant a restreindre la portée de
la clause de sauvegarde a I’égard de la présentation au Bureau international des désignations
postérieures et de demandes d’inscription d’annulations et de renonciations soit soumise a

I’ Assemblée de 1’Union de Madrid pour adoption.

Révision de la clause de sauvegarde a 1’égard du délai de refus

60. La délégation de la Suisse a rappelé sa préférence pour une abrogation de la clause de
sauvegarde et sa position concernant les délais de refus, comme indiqué au paragraphe 16
ci-dessus.

61. La délégation de la France, appuyée par les délégations de 1’ Allemagne, de I’ Autriche,
de la Fédération de Russie, de la Slovénie et par les représentants du BBM et de ’ECTA,
s’est déclarée favorable au maintien de la clause de sauvegarde a 1’égard du délai de refus.
Elle a expliqué en substance qu’une restriction serait préjudiciable aux utilisateurs du systeme
de Madrid qui devraient attendre 18 mois, ou davantage en cas de refus fondé sur une
opposition, au lieu de 12 mois actuellement, pour savoir s’ils bénéficient d’une protection sur
le territoire des parties contractantes désignées concernées.
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62. Les délégations de la Bulgarie, de la Chine, de Cuba, de I’Espagne, de 1’Iran
(République islamique d’), de I’Italie, du Kenya et du Portugal se sont prononcées pour une
restriction de la clause de sauvegarde a I’égard du délai de refus, compte tenu du fait que cette
restriction entrainerait une simplification de la procédure et que, a I’avenir, le Protocole est
appelé a devenir le seul traité régissant la procédure d’enregistrement international.

63. La délégation de la Belgique a indiqué qu’elle réservait sa position, étant donné que les
consultations avec les milieux intéressés en Belgique sur cette question étaient pas encore
achevées.

64. Les délégations de 1’ Australie, de la Communauté européenne, des Etats-Unis
d’Amérique, de I’Irlande, de la République de Corée, du Royaume-Uni et de la Suede, apres
avoir observé que leur pays respectif était uniquement lié par le Protocole et n’était donc pas
directement concerné par la révision de la clause de sauvegarde, se sont déclarées favorables a
une restriction de la clause de sauvegarde a I’égard du délai de refus.

65. Lareprésentante de MARQUES a indiqué que, par principe, elle était favorable au
maintien de la clause de sauvegarde a 1’égard a la fois du délai de refus et du systéme de la
taxe individuelle dans la mesure ou une restriction de la portée engendrerait des délais plus
longs et une augmentation des cofits pour les titulaires de marques. Elle s’est dite toutefois
convaincue que le Protocole avait de grandes chances de devenir le seul traité régissant le
systeme d’enregistrement international des marques et qu’il convenait ainsi de saisir toutes les
possibilités pour améliorer le systéme dans un sens favorable aux intéréts des utilisateurs. A
cet égard, MARQUES serait en mesure de soutenir I’abrogation de la clause de sauvegarde,
mais pour autant seulement que les Offices offrent une meilleure qualité de services dans le
cadre du systéme de Madrid. Cela pourrait se traduire par I’envoi d’un plus grand nombre de
communications en ce qui concerne le statut des désignations, notamment la notification de
déclarations d’octroi de la protection. La représentante de MARQUES a demandé au Groupe
de travail de s’engager sur ce point.

66. La délégation du Danemark a déclaré partager 1’avis exprimé par la représentante de
MARQUES et a demand¢ instamment aux autres délégations de prendre position sur cette
question. Elle a aussi suggéré de rendre obligatoire la notification des déclarations d’octroi de
la protection, ce qui constituerait une réponse adéquate aux préoccupations des utilisateurs
quant a la durée du délai de refus.

67. La délégation de la Slovénie a souligné que la notification de déclarations d’octroi de la
protection se traduirait, dans la pratique, par I’envoi de plusieurs milliers de notifications
chaque année, constituant ainsi une charge de travail supplémentaire que certains Offices
disposant de moyens limités ne pourraient pas facilement absorber.

68. Le représentant de I’AIM a dit soutenir sans réserve les vues exprimées par la
représentante de MARQUES, tout en soulignant qu’il était capital pour les utilisateurs d’avoir
des que possible une certitude juridique en ce qui concerne 1’état de la protection de leurs
marques. L’AIM a noté que la question de la durée du délai de refus serait beaucoup moins
importante si les Offices nationaux et régionaux notifiaient des communications relatives a
1’état d’une désignation en instance.
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69. Le représentant du CEIPI s’est déclaré favorable au maintien de la clause de sauvegarde
a I’égard du délai de refus, mais qu’il pourrait changer d’avis si la notification de déclarations
d’octroi de la protection devenait obligatoire en vertu du réglement d’exécution commun.

70. Le Secrétariat a noté qu’il pourrait ne pas étre juridiquement justifié de prévoir un
caractere obligatoire pour la notification de déclarations d’octroi de la protection puisque, en
cas d’inobservation, il ne serait pas possible de prévoir de conséquences juridiques (le
principe étant déja que, si aucun refus n’est notifi¢ pendant le délai de refus, la protection est
automatiquement octroyée).

71. Le président a noté que, s agissant des Etats liés a la fois par 1’ Arrangement et le
Protocole, six délégations s’étaient déclarées pour le maintien de la clause de sauvegarde a
I’égard du délai de refus (Allemagne, Autriche, Fédération de Russie, France, Kirghizistan et
Slovénie), et neuf délégations s’étaient prononcées pour une restriction de la portée de la clause
de sauvegarde (Bulgarie, Chine, Cuba, Espagne, Iran (République islamique d’), Italie, Kenya,
Portugal et Suisse). Le président a aussi rappelé que la position de la délégation de la Belgique
était encore réservée.

72. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que, a ce stade,

le Groupe de travail n’était pas en mesure de formuler de recommandation en ce qui concerne
la restriction — ou le maintien — de la clause de sauvegarde a 1’égard du délai de refus.

Examen de la clause de sauvegarde a 1’égard du systéme de la taxe individuelle

73. La d¢légation de la Suisse a rappel€ sa préférence pour une abrogation de la clause de
sauvegarde, incluant par voie de conséquence une restriction de la portée de cette clause a
I’égard du systeme de la taxe individuelle. Elle a souligné que, dans la mesure ou une telle
restriction pourrait entrainer une augmentation des colits pour les utilisateurs, il était essentiel
de tenir diment compte des intéréts des titulaires de marques de fagon a arriver a un juste
équilibre. A cette fin, la délégation de la Suisse a proposé de modifier les principes régissant
le montant maximal de la taxe individuelle, en prévoyant que ces montants ne puissent pas
excéder 50% des taxes nationales correspondantes. Etant donné qu’un tel changement
entralnerait la modification de I’article 8.7) du Protocole, la délégation de la Suisse a demandé
que cette question soit inscrite a I’ordre du jour et examinée dans le cadre de futures
discussions.

74. A cet égard, et afin d’éviter la nécessité de réviser I’article 8.7)a) du Protocole, ce qui ne
pourrait se faire que dans le cadre d’une conférence diplomatique, le représentant du CEIPI
s’est demandé s’il ne serait pas possible de limiter 1’application du plafond des taxes
individuelles, comme cela a été envisagé par la délégation de la Suisse, aux seuls cas dans
lesquels la clause de sauvegarde serait applicable, c’est-a-dire dans le cadre uniquement des
relations mutuelles entre les parties contractantes liées a la fois par I’ Arrangement et le
Protocole.
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75. A la suite d’une question posée par la délégation de la Slovénie, le Secrétariat a
expliqué que le montant de la taxe individuelle pouvait comprendre a la fois la taxe de dépot
et la taxe d’enregistrement susceptibles d’étre exigées au niveau national. Il est aussi possible
pour une partie contractante disposant d’une telle structure de taxe de faire une déclaration
concernant le paiement de la taxe individuelle en deux parties, comme c’est actuellement le
cas pour Cuba et le Japon.

76. La dé¢légation de 1’ Australie a informé le Groupe de travail qu’il était probable que, d’ici
un an, I’ Australie fasse la déclaration concernant le paiement de la taxe individuelle en

deux parties. Elle a aussi noté que la réduction du montant des taxes individuelles proposée
par la délégation de la Suisse causerait trés certainement des difficultés financieres a I’Office
australien.

77. Ladé¢légation de la France, soutenue par les délégations de 1’ Allemagne, de la Bulgarie,
de la Chine, de la Fédération de Russie, de I’Italie, de la Lettonie, du Maroc et de la Slovénie,
s’est déclarée favorable au maintien de la clause de sauvegarde a I’égard du systéme de la
taxe individuelle. II a été observé, en particulier, qu’en cas de restriction, les utilisateurs
devraient payer des taxes individuelles (plus €élevées) au lieu des taxes standards comme c’est
le cas actuellement, alors qu’il était essentiel de maintenir un systéme d’enregistrement
international peu onéreux. Ces délégations ont ¢galement exprimé leurs préoccupations quant
au fait que, en cas de restriction, des parties contractantes pourraient étre incitées a opter pour
le systeme de la taxe individuelle.

78. Les délégations de I’Espagne, du Kenya et du Portugal ont rappelé leur position
concernant une abrogation de la clause de sauvegarde, impliquant la restriction de la portée de
cette clause a I’égard du systeme de la taxe individuelle. La délégation de I’Espagne a
souligné qu’une abrogation aboutirait & une meilleure application du principe d’égalité de
traitement entre toutes les parties contractantes et permettrait de définir un plus juste équilibre
entre ces parties contractantes.

79. Les délégations de Cuba, de la Hongrie et de 1’Iran (République islamique d’) ont
appuy¢ la restriction de la clause de sauvegarde a I’égard du systéme de la taxe individuelle.

80. La d¢légation de la Belgique a indiqué qu’elle réservait sa position, étant donné que les
consultations avec les milieux intéressés en Belgique sur cette question n’étaient pas encore
achevées.

81. Le représentant de I’'INTA a indiqué qu’une restriction de la clause de sauvegarde a
I’égard du délai de refus et du systeme de la taxe individuelle pourrait donner lieu a une
augmentation du nombre de déclarations faites par les parties contractantes concernant
I’extension du délai de refus a 18 mois et le systéme de la taxe individuelle, et ce, au
détriment des utilisateurs.

82. Ladé¢légation de I’ Algérie a indiqué que son pays avait I’intention d’adhérer au
Protocole de Madrid et a soutenu le maintien de la clause de sauvegarde a 1’égard du systéme
de la taxe individuelle.
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83. Le président a noté que, en ce qui concerne les Etats liés & la fois par I’Arrangement et
le Protocole, 10 délégations s’étaient prononcées pour le maintien de la clause de sauvegarde
a I’égard du systéme de la taxe individuelle (Allemagne, Bulgarie, Chine, Fédération de
Russie, France, Italie, Kirghizistan, Lettonie, Maroc et Slovénie), et que sept délégations
s’étaient déclarées favorables a la restriction de la portée de la clause de sauvegarde a cet
égard (Cuba, Espagne, Hongrie, Iran (République islamique d’), Kenya, Portugal et Suisse).
Le président a également rappelé que la position de la délégation de la Belgique était encore
réservée.

84. Comme possible solution de compromis, le président a demandé s’il était possible que
le Groupe de travail puisse recommander le maintien de la clause de sauvegarde a 1’égard du
systeme de la taxe individuelle si, en contrepartie, un consensus se dégageait concernant une
restriction de la portée de la clause de sauvegarde a 1’égard du délai de refus.

85. La délégation de I’ Autriche a indiqué que maintenir la clause de sauvegarde a I’égard
d’une seule caractéristique serait regrettable dans 1’optique de maintenir la procédure
internationale aussi simple et attractive qu’a I’heure actuelle. Elle préférerait que ces

deux questions soient traitées de la méme maniere.

86. La d¢légation de I’ Allemagne a soutenu I’intervention de la délégation de I’ Autriche en
déclarant qu’elle reconsidérerait sa position sur la question du délai de refus si cette derniere
demeurait la seule caractéristique empéchant 1I’abrogation de la clause de sauvegarde.
Toutefois, puisqu’il n’existait pas non plus de consensus sur la question des taxes, la
délégation de I’ Allemagne a maintenu sa position a I’égard également du délai de refus.

87. Apres avoir noté qu’aucune autre observation n’était faite, le président a conclu
qu’aucune recommandation ne pouvait €tre faite par le Groupe de travail a ce stade en ce qui
concerne la restriction de la portée ou le maintien de la clause de sauvegarde a I’égard du
systéme de la taxe individuelle.

88. Répondant a une question de la délégation de 1’ Australie sur les discussions futures
relatives au délai de refus et au systéme de la taxe individuelle, le président a expliqué que
I’ Assemblée de 1’Union de Madrid sera informée de la situation a sa prochaine session, en
septembre-octobre 2005. A cette occasion, I’ Assemblée pourra examiner ces questions et,
éventuellement, se prononcer. Il reviendra a I’Assemblée de décider s’il convient de
demander au directeur général de I’OMPI de convoquer une autre session du Groupe de
travail au début de 2006 pour poursuivre les discussions sur ces questions.

Autres caractéristiques a examiner dans le cadre de la révision de la clause de
sauvegarde

89. La délégation de la Suisse a indiqué que, en cas de restriction de la portée de la clause
de sauvegarde, il semblerait juridiquement plus approprié¢ de prévoir des révisions ultérieures
de cette clause par le biais d’une déclaration interprétative plutdt que sous la forme d’une
modification de I’article 9sexies. Ce point de vue résulte du fait que ’alinéa 2) de

’article 9sexies permet uniquement a 1’ Assemblée de modifier I’alinéa 1) dudit article, lequel
ne concerne pas le calendrier pour d’éventuelles révisions ultérieures.
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90. Le représentant du CEIPI a soutenu la proposition de la délégation de la Suisse et
souligné qu’une déclaration interprétative ne devrait pas contenir de date précise pour
d’éventuelles révisions ultérieures de la clause de sauvegarde.

91. Ladélégation de I’Espagne a dit pleinement partager la proposition faite par la
dé¢légation de la Suisse et du représentant du CEIPI. Le Secrétariat a aussi convenu qu’il était
plus approprié de procéder de cette fagon.

92. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que, en cas de
restriction de la portée de la clause de sauvegarde, la recommandation du Groupe de travail
¢tait de présenter a 1’ Assemblée de I’Union de Madrid une déclaration interprétative selon
laquelle I’article 9sexies.2) du Protocole doit étre entendu comme permettant a 1’ Assemblée
de procéder a tout moment a des révisions ultérieures de la clause de sauvegarde, telle que
modifiée.

Adresse du mandataire

93. Le Secrétariat a rappelé que la révision de la clause de sauvegarde n’aurait aucune
incidence sur cette question si la modification proposée de la régle 3.1) du réglement
d’exécution commun était approuvée.

94. Par conséquent, le Groupe de travail a convenu de suspendre provisoirement 1’examen
de la clause de sauvegarde afin de discuter de la modification éventuelle du réglement
d’exécution commun en ce qui concerne 1’adresse du mandataire constitué¢ devant le Bureau
international (voir les paragraphes 99 a 103).

Régime linguistique

95. Les délégations de I’ Allemagne, de la Belgique, de Cuba, de I’Espagne, des Etats-Unis
d’Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, de I’Iran (République islamique d’), de
I’Italie, du Kenya, du Portugal et de la Slovénie ont déclaré soutenir 1’application du régime
trilingue entre les Etats liés a la fois par I’ Arrangement et par le Protocole.

96. Répondant a une question de la délégation de 1’Italie, le Secrétariat a indiqué que
I’application du régime trilingue ne serait pas préjudiciable aux Offices puisque, en ce qui
concerne la langue de la demande internationale, 1’Office d’origine demeurerait habilité, en
vertu de la régle 6.1)b), a restreindre le choix du déposant a une seule langue, ou

deux langues, ou a permettre au déposant de choisir entre I’'une quelconque des trois langues.

97. Ladélégation de la Chine a dit préférer le maintien de la clause de sauvegarde a I’égard
du régime linguistique, étant donné le risque d’augmentation de la charge de travail pour un
Office liée a la prise en compte de plusieurs langues de travail. Toutefois a la lumiere des
explications fournies par le secrétariat, la délégation de la Chine pourrait soutenir
I’application d’un régime trilingue.
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98. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que la
recommandation du Groupe de travail était de soumettre a I’Assemblée de I’Union de Madrid
pour adoption une proposition de modification du réglement d’exécution commun afin
d’appliquer le régime trilingue dans les relations mutuelles entre les Etats liés a la fois par

I’ Arrangement et par le Protocole.

IV. MODIFICATIONS POSSIBLES DU REGLEMENT D’EXECUTION COMMUN

Adresse du mandataire

99. La délégation de 1’ Australie a déclaré pouvoir souscrire a chaque option proposée par le
Bureau international visant a modifier les exigences relatives a I’adresse du mandataire
constitué auprés du Bureau international. Toutefois, sa préférence va a la proposition la plus
ouverte qui consiste a permettre a toute personne d’étre constituée comme mandataire, sans
avoir nécessairement une adresse dans une partie contractante du systeme de Madrid.

100. La représentante de la FICPI a exprimé des craintes quant au fait que cette mesure nuise
a la qualité des services rendus aux titulaires de marques internationales dans le cadre du
systéme de Madrid.

101. La délégation de I’Italie s’est déclarée favorable a la proposition prévoyant la nécessite
pour un mandataire constitu¢ auprés du Bureau international d’avoir une adresse sur le
territoire d’une partie contractante du systéme de Madrid.

102. Les délégations de I’Allemagne, d’ Antigua-et-Barbuda, des Etats-Unis d’ Amérique, du
Royaume-Uni, de Singapour, de la Slovénie, de la Suede, ainsi que le représentant de
MARQUES, ont souscrit au point de vue exprim¢ par la délégation de 1’ Australie étant donné
que cela permettrait le choix d’un mandataire aussi large que possible, et conduirait aussi a
I’harmonisation des systémes de La Haye et de Madrid.

103. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que la
recommandation du Groupe de travail était de soumettre a I’Assemblée de I’Union de Madrid,
pour adoption, une proposition visant a modifier la régle 3.1) pour permettre la constitution,
dans une demande internationale ou un enregistrement international, de toute personne
comme mandataire auprés du Bureau international (sans avoir nécessairement une adresse
dans une partie contractante du systéme de Madrid).

Traitement des irrégularités affectant la date

104. Les délégations de I’ Allemagne, de I’ Autriche, de Cuba, de 1’Espagne, des Etats-Unis
d’Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, de I’Italie, de la Lettonie, de la
Norvege, de la Slovénie et de la Suede se sont déclarées opposées a la proposition du
secrétariat qui pénaliserait les utilisateurs.
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105. La délégation de 1’ Australie a proposé d’apporter une modification au calcul du délai de
deux mois, visant a ce que celui-ci commence a courir a la date de la notification de
I’irrégularité par le Bureau international et non a la date de réception de la demande
internationale par I’Office d’origine. Le Secrétariat a répondu qu’une telle modification serait
source d’une importante insécurité juridique pour les tiers, ce qui ne semblait pas souhaitable.

106. Un certain nombre de délégations ont indiqué que le délai de deux mois pour remédier
aux avis d’irrégularités constituait un probléme au vu du retard du Bureau International dans
le délai de traitement, et que cela pouvait mettre en danger le droit de priorité pour les
titulaires. En réponse, le Bureau International a indiqué que des mesures étaient actuellement
mises en place pour surmonter ce probleme.

107. Répondant a une question soulevée par la délégation de la Slovénie, le Secrétariat a
confirmé qu’au stade de la demande internationale, I’absence de déclaration d’intention
d’utiliser la marque (formulaire MM18) ne constitue pas une irrégularité affectant la date,
contrairement a la situation applicable dans le cadre d’une désignation postérieure.

108. La délégation du Japon a proposé que la régle 24.6)c)i) soit modifiée afin de permettre
aux titulaires de présenter le formulaire MM18 ultérieurement, sans que cela n’ait de
conséquence sur la date de la désignation postérieure.

109. En réponse, le Secrétariat a expliqué que cette disposition a ¢té introduite au moment de
I’adoption du réglement d’exécution commun afin de tenir compte de la situation alors
applicable selon la législation des Etats-Unis d’Amérique. La proposition faite par la
délégation du Japon ne poserait en tout état de cause aucune difficulté au Bureau international
sur le plan de I’administration des procédures.

110. La délégation des Etats-Unis d’Amérique a déclaré qu’elle examinerait de maniére plus
approfondie cette question et serait probablement en mesure de prendre position sur cette
question lors de la prochaine réunion du Groupe de travail.

111. Le président a noté 1’absence d’autre observation et a conclu qu’aucune

recommandation ne devrait étre faite par le Groupe de travail sur cette question.

Inscription provisoire d’un renouvellement

112. La dé¢légation de 1’Allemagne s’est prononcée pour la suppression de le régle 30.3)c).

113. La délégation du Japon a proposé que, au lieu de supprimer la régle 30.3)c), cette
disposition soit modifiée en vue de la simplifier et de maniére a ce que le titulaire ne soit pas
privé de la possibilité de remédier a une irrégularité relative a un paiement insuffisant des
taxes de renouvellement.
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114. Les délégations de I’Espagne, du Royaume-Uni et de la Slovénie, ainsi que les
représentants de ’AIPLA, de la FICPI et de I'INTA, se sont déclarés opposés a la suppression
proposée de la régle 30.3)c). Le mécanisme contenu dans cette disposition est favorable aux
intéréts des utilisateurs et il serait plus sage de la maintenir compte tenu en particulier de la
complexité du calcul des taxes de renouvellement, et de I’expérience insuffisante d’un certain
nombre de parties contractantes liées exclusivement par le Protocole en ce qui concerne les
renouvellements.

115. Les délégations de I’Irlande et de I’Italie ont proposé de maintenir telle quelle cette
disposition.

116. La dé¢légation de 1’Allemagne a déclaré que, compte tenu des observations faites par les
autres délégations, il semblait prématuré de supprimer la reégle 30.3)c) et qu’il apparaissait
donc préférable de conserver telle quelle cette disposition.

117. Le président a noté 1’absence d’autre observation et a conclu qu’aucune
recommandation ne devrait étre faite par le Groupe de travail sur cette question.
Index annuel

118. Les délégations de I’ Allemagne et de I’Iran (République islamique d’) se sont
prononcées pour la suppression de la regle 32.3).

119. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que la
recommandation du Groupe de travail était qu’une proposition visant a supprimer la
régle 32.3) du réglement d’exécution commun soit soumise a 1I’Assemblée de I’Union de
Madrid pour adoption.

Date d’inscription de diverses communications

120. Le président a noté qu’aucune observation n’était faite et a conclu que la
recommandation du Groupe de travail était de soumettre a I’Assemblée de I’Union de Madrid,
pour adoption, une proposition visant a indiquer dans les régles 19 a 21 la date d’inscription
d’invalidations, de restrictions du droit du titulaire de disposer de I’enregistrement
international, de licences, et de remplacements d’un enregistrement national ou régional par
un enregistrement international (2 savoir la date a laquelle la demande d’inscription
correspondante, remplissant les conditions requises, est regue par le Bureau international).
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Proposition de la délégation de la Suisse (régle 20.3))

121. La délégation de la Suisse a présenté sa proposition de modification de la régle 20.3),
telle que contenue dans un document informel préparé par sa délégation (en frangais, anglais
et espagnol) et distribué au Groupe de travail. Elle a expliqué que la reégle 20.3) devrait étre
complétée de maniere a prévoir que 1’inscription d’une restriction du droit du titulaire de
disposer de I’enregistrement international soit aussi communiquée par le Bureau international
a I’Office de la partie contractante du titulaire, lequel n’est pas nécessairement 1’Office d’une
partie contractante désignée ou I’Office qui a demandé I’inscription de la restriction en
question.

122. Le président a noté qu’aucune observation n’était faite et a conclu que la
recommandation du Groupe de travail était de soumettre a 1’ Assemblée de 1’Union de Madrid,
pour adoption, une proposition visant a compléter la régle 20.3) de manicre a prévoir que
I’inscription d’une restriction du droit du titulaire de disposer de I’enregistrement doit aussi
étre notifiée a I’Office de la partie contractante du titulaire.

Proposition de la délégation de la Suisse (régle 28.2))

123. La délégation de la Suisse a présenté sa proposition de modification de la reégle 28.2),
telle que contenue dans le document mentionné au paragraphe 121 ci-dessus. Elle a expliqué
que la regle 28.2) devrait étre complétée de maniere a prévoir qu’une rectification du registre
international doit aussi étre notifiée par le Bureau international a 1’Office qui a demandé¢ cette
rectification, et non pas seulement aux Offices des parties contractantes désignées.

124. Le Secrétariat a souligné que le Bureau international avait déja adopté la pratique qui
consiste a notifier une rectification a 1’Office qui a demandé¢ ladite rectification, bien que cela
ne soit pas expressément prévu actuellement dans la régle 28.

125. La délégation du Japon a déclaré qu’elle appuyait la proposition de la délégation de la
Suisse.

126. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que la
recommandation du Groupe de travail était de soumettre a I’ Assemblée de 1’Union de Madrid,
pour adoption, une proposition consistant a compléter la régle 28.2) de fagon a prévoir qu’une
rectification apportée au registre international soit aussi notifiée par le Bureau international a
I’Office qui a demandé¢ la rectification en question.

Proposition de la délégation du Royaume-Uni (régle 17.5))

127. La délégation du Royaume-Uni a présenté sa proposition de modification de la
régle 17.5), telle que contenue dans un document informel préparé par sa délégation (en
anglais) et distribué¢ au Groupe de travail. Elle a expliqué que, lorsqu’une demande a fait
I’objet d’un refus partiel, les produits et services qui ne font pas 1’objet du refus partiel
devraient pouvoir étre publiés aux fins d’opposition puis, le cas échéant, de bénéficier de
I’octroi de la protection. Cette modification permettrait de répondre au désir de fournir de
meilleurs services aux utilisateurs.
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128. La délégation du Danemark a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de se prononcer
quant au fond sur cette proposition, mais a fait part de son souhait d’examiner cette question
de facon plus approfondie lors de futures réunions.

129. Le Secrétariat a déclaré que les préoccupations exprimées par la délégation du
Royaume-Uni ne semblaient pas justifier une modification du réglement d’exécution
commun, mais que, en tout état de cause, cette question nécessitait un examen plus
approfondi.

130. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que la

modification proposée par la délégation du Royaume-Uni concernant la régle 17.5) nécessitait
des discussions supplémentaires.

Proposition de la délégation du Royaume-Uni (régle 17.6))

131. La délégation du Royaume-Uni a présenté sa proposition de modification de la

régle 17.6), telle que contenue dans le document mentionné au paragraphe 127 ci-dessus,
relative a la possibilité de notifier des déclarations d’octroi de la protection a 1’égard d’une
partie seulement des produits et services.

132. Le Secrétariat a expliqué que, lorsque la possibilité de notifier de telles déclarations a
été introduite (avec effet a partir du 1 novembre 2000), ¢’était dans I’idée qu’elles
concerneraient nécessairement tous les produits et services couverts par I’enregistrement
international. A I’heure actuelle, en vertu du réglement d’exécution commun, la notification
d’une déclaration d’octroi de la protection est incompatible avec la notification d’un refus
partiel. Le Secrétariat a ajouté que la possibilité de notifier les déclarations d’octroi de la
protection a 1I’égard d’une partie seulement des produits et services serait de nature a
compliquer la procédure d’enregistrement international, étant donné qu’une telle déclaration
peut déja étre communiquée en deux étapes (a la suite, respectivement, de I’examen d’office
et de I’opposition). Le Secrétariat a également indiqué que la notification de déclarations
d’octroi partiel de la protection augmenterait de maniere significative la charge de travail des
Offices des parties contractantes et du Bureau international, et a demand¢ s’il apparaissait
nécessaire pour les utilisateurs d’aller dans la direction proposée, puisque, en cas de refus
partiel, il pouvait déja étre déduit a contrario que la protection a été octroyée par 1’Office
concerné pour les autres produits et services. Les utilisateurs étaient donc assurés, a I’égard
des produits et services qui ne sont pas concernés par le refus partiel, de recevoir
ultérieurement une déclaration d’octroi de la protection.

133. En réponse a une question posée par le représentant de la FICPI, le Secrétariat a indiqué
que, en vertu des dispositions actuelles du réglement d’exécution commun, la notification des
déclarations d’octroi de la protection n’est prévue qu’a titre facultatif. Cela devrait rester le
cas puisque donner un caractére obligatoire aux notifications n’aurait qu’une valeur juridique
limitée, le non-respect d’une telle obligation ne produisant aucune conséquence juridique.

134. La représentante de MARQUES a déclaré que la notification des déclarations d’octroi
de la protection revét une importance considérable pour les utilisateurs.
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135. Les délégations de I’ Allemagne et de I’ Autriche ont déclaré qu’elles auraient des
difficultés a soutenir une proposition visant a rendre obligatoire la notification des
déclarations d’octroi de la protection.

136. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que la

modification proposée par la délégation du Royaume-Uni concernant la reégle 17.6) nécessitait
des discussions supplémentaires.

Proposition de la délégation du Japon (regle 28.4))

137. La délégation du Japon a indiqué qu’il semblait nécessaire d’envisager des conditions
plus strictes pour I’application de la régle 28.4). Elle a proposé qu’un délai inférieur a

neuf mois soit prévu pour demander une rectification du registre international, et que ce délai
devienne applicable a tous les types d’erreurs, y compris celles commises par le Bureau
international. Cela permettrait une meilleure sécurité juridique.

138. La délégation du Royaume-Uni a soutenu I’avis exprimé par la délégation du Japon.
139. La délégation de la Finlande a soutenu I’idée que la question des rectifications fasse
I’objet de futures discussions, en tenant compte en particulier des exigences de sécurité
juridique.

140. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu qu’en I’absence
d’une proposition écrite, la modification proposée par la délégation du Japon concernant la
régle 28.4) nécessitait des discussions supplémentaires.

V. QUESTIONS DIVERSES

a)  Mesures a examiner lors d’une prochaine réunion éventuelle du Groupe de travail

Dispositions types sur les questions relatives au remplacement et a la
transformation

141. Se référant au document présenté par MARQUES (en anglais uniquement), et distribué
au Groupe de travail, la représentante de MARQUES a proposé que des dispositions types
soient ¢laborées concernant la mise en ceuvre des procédures relatives a la transformation et
au remplacement. Elle a déclaré que la pratique au niveau national de ces deux procédures
¢tait pas claire et variait en outre d’une partie contractante a 1’autre, alors que les utilisateurs
souhaitent davantage de simplicité et des régles harmonisées. L’¢laboration de ces
dispositions types permettrait d’améliorer grandement le fonctionnement du systéme de
Madrid.

142. Les représentants de I’AIM et de I’'INTA ont indiqué qu’ils partageaient pleinement le
point de vue de la représentante de MARQUES.

143. La délégation de la Norvege a déclaré qu’il existait deux facteurs d’incertitude en ce qui
concerne la question du remplacement, a savoir les exigences relatives a la liste des produits
et des services et le point de savoir quelle doit étre la date de remplacement.
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144. Le représentant de I’AIM s’est exprimé sur les difficultés rencontrées par les utilisateurs
résultant du fait que, la procédure de remplacement étant automatique, aucune formalité
d’inscription n’est requise. En particulier, des difficultés se posent aux utilisateurs dans le
cadre des recherches d’antériorités car les droits antérieurs attachés a 1I’enregistrement
national antérieur n’apparaissent pas clairement dans le registre international.

145. La délégation de I’ Allemagne a noté qu’en cas d’inscription d’un remplacement,
I’information publi¢e par I’OMPI aux fins des tiers apparaissait déficiente.

146. Le Secrétariat a noté que le Bureau international a récemment soumis aux Offices des
parties contractantes un questionnaire sur différentes questions, dont celle du remplacement et
de la transformation. A ce jour, les résultats recueillis par le Bureau international semblent
indiquer une grande diversité de pratiques au niveau national, de sorte que la proposition
présentée par la représentante de MARQUES apparaissait fondée.

147. En réponse a une question posée par la délégation de la Slovénie, le président a indiqué
que la notion de “dispositions types” devait s’analyser comme des principes directeurs non
obligatoires, en ce sens qu’ils ne sont pas contenus dans un instrument juridique, et qui
pourraient servir de référence pour les Offices et les utilisateurs.

148. La délégation de 1’ Allemagne a évoqué les différentes sortes de dispositions types
envisageables et a indiqué qu’il serait souhaitable de déterminer suffisamment a 1’avance si
ces dispositions types devraient étre approuvées par I’ Assemblée de I’Union de Madrid.

149. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que la question
des dispositions types concernant le remplacement et la transformation nécessitait des
discussions supplémentaires.

Formulaires types ou modeles normalisés

150. Se référant au document établi par sa délégation (en anglais seulement) et distribué aux
participants du Groupe de travail, la délégation de la Norveége a déclaré qu’il serait bien plus
simple pour les Offices, le Bureau international et, surtout, pour les utilisateurs du systeme de
Madrid, si des formulaires types ou des mod¢les normalisés étaient établis a égard de
différentes notifications a adresser au Bureau international, notamment pour la notification de
refus provisoires, de déclarations d’octroi de la protection et d’informations relatives a des
oppositions tardives.

151. Le Secrétariat a indiqué qu’il accueillerait avec satisfaction I’introduction de tels
formulaires ou mode¢les, qui irait dans le sens de la simplification et de la rationalisation.
Parvenir a ce résultat ne serait toutefois pas exempt de difficultés étant donné que le systéme
de Madrid compte actuellement 77 parties contractantes.

152. Le représentant de I’INTA a fait observer qu’en vue de la simplification du systéme, on
pourrait envisager d’indiquer systématiquement et de maniere claire et non équivoque le délai
pour répondre aux avis émis par les Offices des Etats désignés, sachant qu’il existe
actuellement quatre points de départ différents du calcul du délai.
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153. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que la question
de I’¢tablissement de formulaires types et de modeles normalisé€s proposée par la délégation
de la Norvege nécessitait des discussions supplémentaires.

b)  Avenir du systéme de Madrid

154. La délégation de la Norvege a déclaré qu’elle souhaitait ouvrir un débat général sur
I’avenir du systéeme de Madrid, en vue de rendre celui-ci plus efficace et plus convivial pour
les utilisateurs. Elle a proposé de débattre de la suppression de I’exigence d’une marque de
base (enregistrement ou demande) aupres de 1’Office d’origine, du délai de dépendance de
cinq ans et du mécanisme de transformation. Il conviendrait également d’examiner la
réduction du délai de refus dans ce contexte.

155. Le représentant du CEIPI a appuyé la proposition faite par la délégation de la Norvege.
Il a rappelé en particulier que ces mémes principes (notamment la possibilité d’effectuer des
dépots directs aupreés du Bureau international sans qu’une marque de base ne soit nécessaire)
avaient ét¢ incorporés dans le Traité d’enregistrement des marques (TRT) du 12 juin 1973.
Cependant, la mise en ceuvre du TRT s’est révélée étre un échec (deux enregistrements
seulement ont ét¢ déposés en vertu de ce traité au cours de ses 11 années d’existence). Le
désintérét des propriétaires de marques pour le TRT a essentiellement tenu au fait que ce traité
n’avait pas recueilli une large adhésion.

156. La délégation du Japon a fait état des besoins des utilisateurs japonais relatives au
systeme de Madrid. S’agissant notamment de I’exigence d’une marque de base, elle a
souligné les difficultés particulieres rencontrées par les utilisateurs dont 1’Office d’origine est
celui d’un pays qui n’utilise pas de caractéres latins. Une marque enregistrée dans un tel
Office peut faire 1’objet d’une attaque centrale. La délégation du Japon a ajouté que la
question des déclarations obligatoires d’octroi de la protection revétait également une grande
importance et devrait donc également étre examinée.

157. La délégation d’ Antigua-et-Barbuda a souligné que la suppression de I’exigence d’une
marque de base pouvait se révéler préjudiciable pour les mandataires locaux.

158. Le représentant de I’INTA, tout en admettant I’existence d’un risque d’attaque centrale,
a estimé cependant qu’il fallait aussi examiner in concreto le nombre de telles attaques
centrales qui aboutissent, en faisant la distinction entre de simples restrictions de la liste des
produits et services et les annulations totales.

159. Une délégation a fait observer que la possibilité d’une attaque centrale pouvait dans
certains cas s’avérer bénéfique pour les utilisateurs, dans la mesure ou elle évite des actions
judiciaires dans plusieurs pays.

160. Une délégation a souligné la nécessité d’établir un mécanisme permettant aux
utilisateurs de former un recours contre les décisions du Bureau international.

161. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que les
questions relatives a 1’avenir du systéeme de Madrid nécessitaient des discussions
supplémentaires.
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¢)  Calendrier du Groupe de travail

162. Les délégations de I’ Australie et de la Norvege ont indiqué qu’a la lumiére des
discussions, il conviendrait de tenir une nouvelle session du Groupe de travail en vue
d’examiner les points suivants :

— les propositions de modification des dispositions du Protocole et du réglement
d’exécution commun, a préparer par le Bureau international conformément au mandat qui
pourrait étre décidé par I’ Assemblée de I’Union de Madrid lors de sa prochaine session de
septembre/octobre 2005;

— toutes autres questions que 1’ Assemblée de I’Union de Madrid pourrait considérer
comme utile pour le Groupe de travail d’examiner, telles que, notamment, d’autres
propositions de modification du réglement d’exécution commun, des dispositions types
concernant le remplacement et la transformation, la préparation de formulaires types ou de
modeles normalisés, ainsi que des propositions concernant 1’avenir du systeme de Madrid.

163. Le président a noté qu’aucune autre observation n’était faite et a conclu que la
recommandation du Groupe de travail était que I’ Assemblée de I’Union de Madrid convienne
de la tenue d’une nouvelle session de ce Groupe de travail en 2006 afin de poursuivre
I’examen des questions susmentionnées avant la session de I’ Assemblée de 1’Union de
Madrid prévue en 2006.

164. Le présent rapport a été adopté a
["unanimité par le Groupe de travail le
8 juillet 2005.

[L’annexe suit]
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