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INTRODUCTION

1.  De saseiziéme session (du 13 au 17 novembre 2006) a sa dix-neuvieme session

(du 21 au 25 juillet 2008), le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modeéles
industriels et des indications géographiques (SCT) a examiné un certain nombre de
documents de travail traitant de la question des procédures d’opposition en matiére de
marques (voir les documents SCT/16/4, SCT/17/4, SCT/18/3 et SCT/19/3).

2. Asavingtiéme session (du 1% au 5 décembre 2008), le SCT a marqué son accord sur les
domaines de convergence relatifs aux les procedures d’opposition en matiére de marques qui
ont été reproduits dans I’annexe du présent document.

3. Parailleurs, le SCT est aussi convenu que le Secrétariat publierait ce document dans la
série des documents WIPO/STrad/INF et le porterait a I’attention des assemblées compétentes
de ’'OMPI.

[L annexe suit]
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ANNEXE

PROCEDURES D’OPPOSITION EN MATIERE DE MARQUES
DOMAINES DE CONVERGENCE

Domaine de convergence n° 1
Intervention d’un tiers dans les procédures d’enregistrement de margues

L’existence de procedures d’opposition (opposition préalable ou postérieure a
I’enregistrement) est un élément souhaitable dans les procédures d’enregistrement de
marques, et le SCT estime que la mise en place de telles procédures dans les systemes
d’enregistrement de margues nationaux ou régionaux est utile aux déposants, aux
titulaires d’enregistrement et aux tiers intéressés, aux administrations chargées des
marques et au grand public.

Notes

1.01 Indépendamment du type de procédure mis en place dans un pays, les procédures
d’opposition dans le cadre du systéme d’enregistrement des marques sont généralement
considérées comme une caractéristique utile des procédures d’enregistrement des marques.
Elles permettent aux tiers d’empécher I’enregistrement de marques potentiellement en conflit.
En outre, lorsqu’une opposition peut étre formée sur la base de motifs absolus de refus, les
tiers peuvent communiquer a I’office des informations complémentaires susceptibles
d’empécher I’enregistrement d’une marque précise.

1.02 Que I’opposition soit formée préalablement ou postérieurement a I’enregistrement, ces
systémes comportent des éléments communs, tels qu’une procédure administrative
relativement simple et bon marché prévoyant un nombre limité de motifs sans exiger la
présentation de preuves. De méme, les procédures d’opposition peuvent étre facilement
formées aupres d’un organe spécialisé habilité a les instruire, tel qu’un organe de recours, ce
qui peut assurer une certaine cohésion dans les décisions. Ces systémes peuvent aussi
rappeler une procédure judiciaire dans la mesure ou ils supposent une notification, une
argumentation, une réplique, la présentation de preuves par I’auteur de I’opposition et par le
déposant, une contre-enquéte, une procédure orale et la possibilité de faire recours.

1.03 Le domaine de convergence n° 1 ne vise pas a préjuger de la qualité pour agir dans une
procedure d’opposition donnée aux niveaux national ou régional. Cet aspect est abordé dans
le domaine de convergence n° 4.
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Domaine de convergence n° 2
Lien entre la procédure d’opposition et la procédure d’examen

L association de différentes procédures d’examen et d’opposition en matiére de
marques conduit a une variété de possibilités s’inscrivant dans les traditions juridiques
établies et les pratiques administratives. Le SCT n’estime pas qu’il existe actuellement
une approche type a privilégier. Toutefois, il considére que des éléments tels qu’une
économie des colts de procédure, le respect des délais applicables aux décisions, la
transparence des procédures d’examen et la préservation des intéréts des tiers
constituent des principes directeurs que les administrations chargées des marques
devraient respecter lors de la mise en place des procédures d’opposition.

Domaine de convergence n° 3
Motifs d’opposition

Les oppositions peuvent étre fondées sur divers motifs, certains systemes opérant
une distinction entre les motifs absolus et les motifs relatifs aux fins d’une opposition.
Le SCT estime que les procédures d’opposition devraient prévoir que les oppositions
soient fondées au moins sur des droits antérieurs attachés a des marques dans le pays
concerne.

Notes

3.01 La nature des motifs d’opposition a I’enregistrement d’une marque peut varier. Les
Iégislations nationales et régionales sur les marques prévoient des listes détaillées et parfois
exhaustives de motifs d’opposition. Néanmoins, des renvois plus généraux a des conflits avec
des régles de droit national ou international peuvent étre trouvés, tels que ceux figurant dans
les conventions ou les traités internationaux applicables au pays concerné.

3.02 Si une distinction est généralement établie entre les motifs absolus et les motifs relatifs
d’opposition, tous les systemes n’appliquent pas nécessairement ce classement par catégorie
et une opposition peut aussi étre formee sur la base de tout motif prévu par la loi. Les motifs
absolus se rapportent généralement aux caractéristiques intrinséques du signe destiné a
devenir une marque, et les motifs relatifs, aux conflits avec les droits reconnus de tiers.

3.03 Laréférence aux droits antérieurs attachés a des marques concerne aussi les droits sur
les marques non enregistrées lorsqu’ils existent.
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Domaine de convergence n° 4
Qualité pour former une opposition

Il existe des différences considérables entre les divers systémes d’enregistrement
de marques sur la question de savoir qui est habilité a former opposition a
I’enregistrement d’une marque. Le SCT estime qu’au moins les titulaires de droits
antérieurs sur des marques dans le pays concerné devraient étre habilités a former
opposition.

Notes

4.01 1l existe fondamentalement deux points de vue en ce qui concerne la question de la
qualité pour former opposition. Une conception libérale, selon laquelle toute personne
(physique ou morale) qui estime avoir des motifs valables de former opposition a qualité pour
le faire; et une conception plus restrictive, qui exige que I’auteur de I’opposition ait un intérét
légitime, découlant soit d’une demande d’enregistrement, soit de I’enregistrement d’une
marque éventuellement en conflit.

4.02 Les données d’expérience sur la question de la qualité pour former opposition sont
variables et refletent généralement différentes options en matiere de procédure et perceptions
juridiques. La qualité pour former opposition peut étre limitée en vue de décourager, par
exemple, les oppositions inconsidérées susceptibles de nuire a I’efficacité de I’administration
chargée des marques. Toutefois, il est généralement admis qu’au moins les titulaires de droits
antérieurs sur des marques — y compris des droits sur des marques non enregistrées lorsqu’ils
existent — devraient étre habilités a former opposition contre I’enregistrement de marques
éventuellement en conflit.
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Domaine de convergence n° 5
Délai d’opposition

Les systemes d’enregistrement de marques prévoient des délais d’opposition
initiaux différents. Le SCT estime que les délais d’opposition initiaux devraient
permettre aux parties potentiellement en conflit d’obtenir des informations sur une
demande précise et de prendre les mesures nécessaires pour obtenir des conseils et
former une opposition. Le délai initial minimal devrait étre d’au moins un mois a
compter de la date de la publication de la demande ou de I’enregistrement ou d’une
action équivalente de la part de I’office. Dans I’idéal, le délai d’opposition initial
serait de deux mois mais ne devrait en aucun cas dépasser six mois.

Notes

5.01 Selon que le systéme en place prévoit une opposition préalable ou postérieure a
I’enregistrement, le délai initial peut courir a compter de la date de publication de la demande
ou de I’enregistrement de la marque. Dans certains systéemes, le délai initial peut courir a
compter de la date d’acceptation de la demande.

5.02 Une prorogation du délai initial peut étre soit accordée, soit statutairement refusée.
Dans certains cas, une premiere prorogation peut étre accordée a la demande de I’auteur de
I’opposition, mais toute prorogation ultérieure peut nécessiter le consentement du déposant ou
la présentation de motifs valables. Il peut étre obligatoire de déposer la requéte en
prorogation avant I’expiration du délai initial ou déja prorogé.

5.03 Ily a une tendance marquée a ne pas autoriser la prorogation du délai initial, et méme
les pays réputés généreux en la matiére ont changé leur législation afin de limiter cette
possibilite. Dans certains systemes, toutefois, il est généralement admis qu’une fois qu’une
procedure d’opposition est engagée, il revient aux parties de régler la question, I’office ayant
pour seule obligation de superviser la procédure.
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Domaine de convergence n° 6
Observations

Le SCT estime que la formulation d’observations constitue un moyen utile de
porter a la connaissance de I’office examinateur des faits qui peuvent avoir un effet sur
la décision d’enregistrer ou non un signe donné en tant que marque alors qu’ils
seraient autrement passés inapercus. Néanmoins, les observations ne doivent pas faire
naitre d’obligation pour I’office.

Notes

6.01 Lorsque la possibilité de formuler des observations existe, des observations ou des
lettres de contestation peuvent étre soumises par des tiers dans le cadre d’une procédure
d’opposition ou parallélement a une telle procédure. La personne ayant formulé les
observations ne devient pas partie a la procédure et ne doit pas s’attendre a recevoir une
réponse officielle. Les systemes qui prévoient la possibilité de formuler des observations
peuvent les limiter aux motifs absolus ou autoriser aussi la formulation d’observations en
rapport avec des motifs relatifs.

6.02 Des observations officieuses peuvent étre utiles et efficaces lorsque I’examinateur ne
connait pas la question soulevée, par exemple parce qu’un terme descriptif n’est connu que de
spécialistes. Une lettre de contestation relative, par exemple, a la titularité de I’enregistrement
concerné peut donner lieu a la citation, de la part d’un examinateur, d’un enregistrement
existant ou d’une demande déposee antérieurement.
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Domaine de convergence n° 7
Délai de réflexion

Le SCT estime que les délais de réflexion dans les procédures d’opposition ou la
prorogation des délais aux mémes fins constituent un moyen utile d’encourager le
reglement de différends qui, autrement, auraient été soumis a une décision
administrative ou judiciaire. Néanmoins, la mise en ceuvre de ces procédures doit se
faire dans des délais scrupuleusement respectés afin d’éviter que celles-ci soient
utilisées éventuellement au détriment des déposants.

Notes

7.01 Un délai de réflexion dans le cadre d’une procédure d’opposition constitue, d’une
maniere générale, un délai supplémentaire unique, accordé a la fin du délai d’opposition
initial a la demande de I’une des parties. Durant ce délai, le déposant et I’auteur de
I’opposition peuvent engager des consultations informelles et évaluer leurs positions en vue
de parvenir au réglement de I’affaire.

7.02 Etant donné que le délai de réflexion peut aussi étre prorogé, il peut en résulter une
prolongation de la procédure d’opposition et, partant, de la procédure d’enregistrement. Cet
aspect peut étre considéré comme positif ou négatif, selon le cas d’espéce, la conception et la
gestion globales de chaque systeme de marques. 1l existe différentes perceptions du réle que
doivent jouer les offices et les administrations chargées des marques en général.

7.03 L’instauration de délais de réflexion dans les procédures d’opposition en matiére de
marques est récente et géographiquement limitée. Néanmoins, I’évaluation préliminaire est
encourageante, comme il ressort du pourcentage de procédures dans lesquelles un réglement a
éte trouvé au cours du délai de réflexion.

[Fin de I’annexe et du document]



