Chapitre V
Les marques

Section |
Conditions de I’ enregistrement des marques

81. Peuvent étre enregistrés comme marques les signes
perceptibles, suffisamment distinctifs et susceptibles de
représentation graphique.

Par marque, il faut entendre tout signe perceptible
capable de distinguer sur le marché les produits ou
services fabriqués ou commercialisés par une personne des
produits ou services identiques ou similaires d’une autre
personne.

82. Ne peuvent &tre enregistrés comme marques les
signes:

a) qui ne peuvent pas constituer des marques au sens
de I’article précédent;

b) qui consistent en des formes habituelles des pro-
duits ou de leur conditionnement ou des formes ou des
caractéristiques imposées par la nature ou la fonction des
produits ou des services considérés;

¢) qui consistent en des formes qui donnent un avan-
tage fonctionnel ou technique aux produits ou aux services
auxquels elles s’appliquent;

d) qui consistent exclusivement en des signes ou des
indications pouvant servir dans le commerce 2 désigner ou
3 décrire I'espece, la qualité, la quantité, la destination, la
valeur, le lHeu d’origine, I’époque de la fabrication ou
d’autres données ou caractéristiques des produits ou des
services pour lesquels le signe ou I'indication doivent étre
utilisés, ou des informations y relatives;

e) qui consistent exclusivement en des signes ou des
indications qui, dans le langage courant ou dans les usages
commerciaux du pays, constituent des désignations
communes ou usuelles des produits ou des services consi-
dérés;

f) qui consistent en une couleur considérée isolément
et non délimitée par une forme déterminée;

g) qui sont contraires a la loi, a la morale, a ’ordre
public ou aux bonnes meceurs;

h) qui sont de nature a tromper les milieux commer-
ciaux ou le public, notamment sur la provenance, la
nature, le mode de fabrication, les caractéristiques ou les
qualités ou 1’aptitude a I’emploi des produits ou services
considérés;

i) qui reproduisent ou imitent une dénomination d’ori-
gine protégée ou qui consistent en une indication géogra-
phique nationale ou étrangére de nature a créer une confu-
sion en ce qui concerne les produits ou les services
auxquels elle s’applique, ou qui, dans le cadre de leur
utilisation, peuvent induire le public en erreur quant 2
I’origine, la provenance, les qualités ou les caractéristiques
des biens pour lesquels les marques sont utilisées;

J) qui reproduisent ou imitent le nom, les armoiries,
drapeaux et autres emblémes, sigles, dénominations ou
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abréviations de dénominations de tout Etat ou de toute
organisation intermationale reconnus officiellement, sans
I"autorisation de 1’autorité compétente de I’Etat ou de I’or-
ganisation internationale en question. En tout état de
cause, ces signes ne peuvent €tre enregistrés que §’ils
constituent un €lément accessoire du signe distinctif prin-
cipal;

k) qui indiquent une conformité avec des normes
techniques, sauf si leur enregistrement est demandé par
Porganisme national compétent en ce qui concerne les
normes et la qualité dans les pays membres;

1) qui reproduisent des piéces de monnaie ou des
billets ayant cours 1égal sur le territoire du pays ou de tout
autre pays, des titres-valeurs et autres documents commer-
ciaux, cachets, vignettes ou timbres fiscaux en général; et

m) qui consistent en des dénominations de variétés
végétales protégées ou de variétés essentiellement dérivées
de celles-ci.

83. De méme, ne peuvent pas €tre enregistrés comme
marques les signes qui, en relation avec des droits de tiers,
présentent I'une ou ’autre des caractéristiques suivantes :

a) les signes qui sont identiques ou qui ressemblent, de
fagon & pouvoir induire le public en erreur, & une marque
dont I’enregistrement a €té demandé ou qui a été enregis-
trée antérieurement par un tiers pour les mémes produits
ou services ou pour des produits ou des services pour
lesquels 1'usage de la marque pourrait induire e public en
erreur;

b) les signes qui sont identiques ou qui ressemblent a
un nom commercial protégé conformément aux législa-
tions internes des pays membres, a condition que, compte
tenu des circonstances, le public puisse é&tre induit en
erreur;

¢) les signes qui sont identiques ou qui ressemblent a
un slogan commercial enregistré au point que, compte tenu
des circonstances, le public puisse étre induit en erreur;

d) les signes qui constituent la reproduction, I'imita-
tion, la traduction ou la transcription, totale ou partielle,
par les secteurs intéressés, d’un signe distinctif appartenant
2 un tiers et notoirement connu dans le pays oit I’enregis-
trement est demandé ou dans le cadre du commerce sous-
régional ou international soumis au principe de la récipro-
cité. Cette interdiction s’applique, quelle que soit la caté-

" gorie des produits ou services considérés, dans les cas ol

N

le signe est destiné 2 &tre utilisé non seulement pour les
produits ou les services protégés par la marque notoire-
ment connue mais aussi pour d’autres produits ou services.

Cette disposition ne s’applique pas si le déposant est le
titulaire légitime de la marque notoirement connue;

e) les signes qui ressemblent & une marque notoire-
ment connue au point de créer une confusion avec ladite
marque, indépendamment de la catégorie des produits ou
des services pour lesquels I'enregistrement est demandé.

Cette disposition ne s’applique pas si le déposant est le
titulaire 1égitime de la marque notoirement connue;
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f) les signes qui sont constitués par le nom complet, le
nom patronymique, le pseudonyme, la signature, la carica-
ture ou le portrait d’une personne physique qui n’est pas
le déposant ou que le public, dans son ensemble, identifie
comme étant une personne distincte du déposant, sauf s’il
est établi que cette personne ou ses héritiers ont donné
leur consentement dans les formes prévues par la législa-
tion nationale correspondante; et

g) les titres d’ceuvres littéraires, artistiques ou scientifi-
ques et les personnages fictifs ou symboliques qui font
I’objet d’un droit d’auteur appartenant a un tiers, sauf
consentement de ce demier.

84. Pour déterminer si une marque est notoirement
connue, il faudra se fonder notamment sur les critéres
suivants :

a) 'étendue de sa notoriété parmi les consommateurs
en tant que signe distinctif des produits ou des services
pour lesquels elle a été accordée;

b) 'intensité et le cadre de la diffusion et de la publi-
cité ou de la promotion dont la marque fait 1’objet;

¢) I’ancienneté de la marque et I'usage continu de
celle-ci;

d) I'analyse de la fabrication et de la commercialisa-
tion des produits que la marque distingue.

85. Afin de faciliter la protection des marques no-
toires, les offices nationaux compétents établissent un
systéme approprié de notification et d’information.

86. Lorsque la marque est constituée par un nom
géographique, le produit ne peut pas &ire commercialisé
sans que soit indiqué de fagon visible et clairement lisible
son lieu de fabrication.

Section Il
Procédure d’ enregistrement

87. La demande d’enregistrement d’une marque doit
éire déposée auprés de ['office national compétent,
comporter une seule classe de produits ou de services et
contenir :

a) Videntification du déposant;

b) la description claire et compléte de la marque qui
fait ’'objet de la demande d’enregistrement;

¢) V’énumération des produits ou services de la classe
pour laquelle ’enregistrement de la marque est demandé;
et -
d) la justification du paiement de la taxe de dépdt
prescrite.

En I’absence de I’'un des éléments-énumérés dans le
présent article, l'office national compétent déclare la
demande imrecevable et ne lui attribue pas de date de
dépot.

88. Les pitces suivantes doivent &tre jointes a la
demande :

a) les pouvoirs éventuellement nécessaires;

b) la description claire et compléte de la marque qui
fait I’objet de la demande d’enregistrement, aux fins de sa
publication;

¢) une copie de la premitre demande d’enregistrement
de la marque si la priorité¢ en est revendiquée, celle-ci
devant étre signalée expressément;

d) la reproduction de la marque si elle contient des
éléments graphiques; et

¢) les autres €éléments requis par la législation interne
des pays membres.

89. Le déposant d’une demande d’enregistrement de
marque peut modifier sa demande initiale uniquement si
les modifications portent sur des aspects secondaires. De
méme, il peut supprimer ou limiter les produits ou services
mentionnés.

L’office national compétent peut, & tout moment
pendant l'instruction, demander au déposant de modifier la
demande. I} est procédé en ce qui concerne ladite demande
de modification conformément & la procédure indiquée a
I’article 91 de la présente décision.

Dans les cas prévus dans le présent article, les modifi-
cations apportées a la demande ne devront pas aboutir a
changer le signe ni a élargir les produits ou services
mentionnés.

90. Une fois la demande déposée, 'office national
compétent examine, dans les 15 jours ouvrables suivant le
dépdt de la demande, si elle remplit les conditions de
forme énoncées dans le présent chapitre.

91. S’il ressort de cet examen que la demande ne
remplit pas les conditions de forme énoncées dans le
présent chapitre, I'office national compétent le notifie au
déposant afin que ce dernier corrige les irrégularités dans
un délai de 30 jours ouvrables & compter de la notifica-
tion. Ce délai est prorogeable une seule fois, de 30 jours
ouvrables supplémentaires, sans que la demande perde sa
priorité.

Si les irrégularités ne sont pas corrigées dans le délai
indiqué, la demande est rejetée.

92. Si Ja demande d’enregistrement remplit les condi-
tions de forme énoncées dans le présent chapitre, 1’office
national compétent ordonne qu’elle soit publiée une seule
fois.

93. Quiconque justifie d’un intérét légitime peut, dans
les 30 jours ouvrables suivant la publication, présenter des
observations relatives a la demande d’enregistrement de la
margque. .

Aux fins du présent article, sont considérés comme
ayant le droit 1égitime de présenter des observations dans
les autres pays membres aussi bien le titulaire d’une



marque identique ou similaire dont 'utilisation en relation
avec tels ou tels produits ou services risque d’induire le
public en erreur que la personne qui a déposé la premiére
une demande d’enregistrement de cette marque dans 1'un
quelconque des pays membres.

94. L’office national compétent ne donne pas suite aux
observations qui relévent de 'un des cas ci-aprés :

a) elles ne sont pas présentées dans les délais prescrits;

b) elles reposent sur une demande postérieure a la
demande d’enregistrement de la marque en cause;

¢) elles reposent sur des conventions ou des traités qui
ne sont pas en vigueur dans le pays membre ol la
demande d’enregistrement de la marque est instruite;

d) les taxes correspondantes n’ont pas €té payées.

95. Une fois les observations présentées, et si elles ne
relevent pas des cas mentionnés a I’article précédent, I'of-
fice national compétent les notifie au déposant de la
demande d’enregistrement pour que, dans un délai de 30
jours ouvrables & compter de la notification, il présente,
s’il le juge utile, ses arguments.

A Dexpiration du délai mentionné dans le présent
article, l'office national compétent se prononce sur les
observations et décide d’accorder ou de refuser 1’enregis-
trement de la marque. Sa décision, diiment motivée, est

notifiée au déposant.

96. Si aucune observation n’a été présentée 2 I’expira-
tion du délai fixé a Darticle 93, 'office national compé-
tent examine si la marque peut étre enregistrée et décide
d’accorder ou de refuser l’enregistrement. Sa décision,
diment motivée, est notifiée & 'intéressé.

97. Une marque sous laquelle des produits ou des
services ont ét€ présentés dans une exposition tenue dans
le pays et reconnue officiellement peut &tre enregistrée si
la demande d’enregistrement est déposée dans un délai de
six mois & compter du jour ol lesdits produits ou services
ont été exposés pour la premiere fois sous cette marque.
Dans ce cas, on peut considérer que la demande d’enregis-
trement a été déposée a la date de I’exposition.

Les faits mentionnés dans le présent article doivent
étre attestés par un certificat délivré par 1’autorité compé-
tente de D’exposition; ce certificat doit indiquer la date &
laquelle la marque a été utilisée, pour la premigre fois, en
relation avec les produits ou services considérés.

98. L’enregistrement d’une marque a une durée de
validité de 10 ans & compter de la date a laquelle il a été
accordé et peut étre renouvelé pour des périodes consécu-
tives de 10 ans.

99. Le renouvellement de Denregistrement d’une
marque doit étre demandé auprés de [’office national
compétent dans les six mois précédant l’expiration de
I’enregistrement. Toutefois, le titulaire de ’enregistrement
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de la marque bénéficie d’un délai de grice de six mois
aprés la date d’expiration de ’enregistrement pour en
demander le renouvellement; il joint 2 sa demande les
piéces attestant les paiements effectués, si la législation
inteme des pays membres le prévoit. Pendant le délai
précité, I'enregistrement de la marque ou la demande 2
I’examen demeure pleinement en vigueur.

Le renouvellement de D’enregistrement ne suppose pas
la preuve de I'usage de la marque; il est accordé de fagon
automatique, aux mémes conditions que l'enregistrement
dont P’expiration est en cause. Le titulaire a toutefois le
droit de renoncer postérieurement & une partie ou i la tota-
lit¢ des produits ou des services couverts par ladite
marque.

100. Ne peuvent étre retenues contre une demande
présentée dans les six mois suivant I’expiration du délai de
grace visé a P'article précédent, pour la méme marque et
par le demier titulaire de D'enregistrement de ladite
marque, des observations fondées sur des enregistrements
accordés a des tiers qui ont coexisté avec la marque
faisant 1’objet de la demande de renouvellement.

101. Les pays membres utilisent la classification inter-
nationale de Nice du 15 juin 1957 telle qu’elle a été mise
a jour et modifiée.

Section 111
Droits conférés par I"enregistrement

102. Le droit 2 1'usage exclusif d'une marque s’ac-
quiert par l'enregistrement de celle-ci auprés de I'office
national compétent.

103. La premitre demande d’enregistrement d’une
marque valablement déposée dans un pays membre ou
dans un autre pays qui applique le principe de la récipro-
cité aux demandes provenant des pays parties & I’Accord
de Carthagéne confére au déposant ou 2 son ayant cause,
pendant un délai de six mois a compter de la date de
dépdt de ladite demande, un droit de priorité pour
demander I’enregistrement de la méme marque dans n’im-
porte lequel des pays parties a }’Accord de Carthagéne.
Cette demande ne doit pas porter sur des produits ou des
services nouveaux ou supplémentaires par rapport a ceux
qui étaient désignés dans la premiére demande.

104. L’enregistrement de la marque confére 2 son titu-
laire le droit d’agir contre tout tiers qui a commis, sans
son consentement et en relation avec des produits ou des
services identiques ou semblables & ceux pour lesquels la
marque est enregistrée, I’un des actes suivants :

a) utiliser ou apposer la marque ou un signe qui lui
ressemble d’une fagon qui puisse induire le public en
erreur ou créer des conditions risquant de causer un préju-
dice au titulaire de la marque;
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b) vendre, offrir & la vente, entreposer ou mettre sur le
marché des produits portant cette marque ou offrir des
services sous cette marque;

¢) importer ou exporter des produits portant cette
marque;

d) utiliser dans le commerce un signe identique ou
semblable 2 la marque enregistrée, en relation avec des
produits ou des services différents de ceux pour lesquels
cette marque a été enregistrée, lorsque l'usage de ce signe
en rapport avec lesdits produits ou services peut induire le
public en erreur ou susciter la confusion dans son esprit,
causer au titulaire de la marque un préjudice économique
ou commercial ou provoquer un affaiblissement du carac-
tére distinctif ou de la valeur commerciale de ladite
marque; ou

e) tout autre acte qui, par sa nature ou son objet, peut
gtre considéré comme analogue ou assimilable a ceux indi-
qués dans le présent article.

105. Les tiers de bonne foi peuvent, sans le consente-
ment du titulaire de la marque enregistrée, utiliser sur le
marché, & condition que ce ne soit pas en tant que marque,
leur nom, leur domicile, leur pseudonyme, un nom géogra-
phique ou toute autre indication exacte relative a I’espece,
la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu
d’origine ou l’époque de la production de leurs produits
ou de la prestation de leurs services et d’autres caractéris-
tiques de ces produits ou services, pour autant qu’il
s’agisse d’un usage qui soit limit€ a des fins d’identifica-
tion ou d’information et qui ne puisse pas induire le public
en erreur quant a la provenance des produits ou services.

L’enregistrement de la marque ne confére pas a son
titulaire le droit d’interdire & un tiers d’utiliser la marque
pour faire de la publicité en ce qui concerne des produits
ou services licitement marqués, offrir 2 la vente lesdits
produits ou services ou indiquer I’existence ou la disponi-
bilité de ceux-ci, ou pour indiquer la compatibilit€ ou le
caractére approprié€ de piéces de rechange ou d’accessoires
utilisables avec les produits revétus de la marque enregis-
trée, pour autant que ce tiers soit de bonne foi, que 'usage
de la marque soit limité & des fins d’information du public
et qu’ll ne soit pas susceptible d’induire le public en
erreur ou de susciter la confusion dans son esprit quant a
I"entreprise dont proviennent les produits considérés.

Le titulaire de la marque enregistrée peut intenter les
actions pertinentes a 1’égard de tiers qui utilisent dans le
circuit économique et sans son consentement une marque
ou un signe identique ou semblable pour distinguer des
produits ou des services identiques ou similaires, lorsque
cette identité ou cette similitude induit le public en erreur.

106. Le droit conféré par lenregistrement de la
marque ne permet pas a son titulaire d’interdire 2 un tiers
I'usage de cette marque pour les produits ainsi marqués
dudit titulaire, de son preneur de licence ou de toute autre
personne diiment autorisée aprés qu’ils ont ét€ vendus ou
mis de toute autre maniére licite dans le commerce dans

quelque pays que ce soit par 'une des personnes précitées,
pour autant que les caractéristiques de ces produits n’aient
pas été modifiées pendant leur commercialisation.

107. Lorsqu’il existe dans la sous-région des enregis-
trements portant sur une marque identique ou similaire au
nom de titulaires différents et que ladite marque sert 2
distinguer des produits ou des services identiques, il est
interdit de commercialiser des marchandises ou des
services identifiés par cette marque sur le territoire du
pays membre concerné, sauf si les titulaires des enregistre-
ments de cette marque ont conclu un accord permettant
cette commercialisation.

Pour conclure de tels accords, les parties doivent
prendre les dispositions nécessaires pour éviter de susciter
la confusion dans l'esprit du public quant a |’origine des
marchandises ou des services en question, y compris en ce
qui concerne !'indication de l'origine desdits produits ou
services au moyen de caractéres distincts et proportionnels
en vue d’informer correctement les consommateurs. Ces
accords doivent étre enregistrés auprés des offices natio-
naux compétents et respecter les régles relatives aux prati-
ques commerciales et & I’encouragement de la concur-
rence. .

En tout état de cause, il n’est pas interdit d’importer un
produit ou un service se trouvant dans la situation indi-
quée au premier alinéa du présent article, lorsque la
marque n’est pas utilisée sur le territoire du pays importa-
teur dans le sens indiqué au premier alinéa de l’arti-
cle 110, sauf si le titulaire de ladite marque démontre
devant I'office national compétent que la non-utilisation de
la marque a des causes légitimes.

Section IV
Radiation de la marque

108. L’office national compétent radie la marque du
registre, 2 la demande de toute personne intéressée, si le
titulaire ou le preneur de licence n’ont pas utilisé, sans
juste motif, la marque dans au moins un des pays
membres pendant les trois années consécutives qui ont
précédé le début de I’action en radiation. La radiation d’un
enregistrement pour non-usage de la marque peut aussi
étre demandée en tant que moyen de défense dans une
procédure en contrefagon, en présentation d’observations
ou en nullité fondée sur la marque non utilisée.

Sont considérés comme moyens de preuve de l'usage
de la marque les éléments ci-apres :

1) les factures de caractére commercial qui attestent la
régularité de la commercialisation et les quantités commer-
cialisées au moins au cours de l'année qui précede le
début de I'action en radiation engagée pour défaut d’usage
de la marque;

2) les inventaires des marchandises portant la margque
dont 'existence est attestée par un cabinet d’audit qui
apporte la preuve de la régularité de la production ou des



ventes au moins pendant 1’année précédant le début de
I’action en radiation engagée pour défaut d’usage de la
marque;

3) tout autre moyen de preuve autorisé par la législa-
tion du pays membre ol la radiation est demandée.

La charge de la preuve de l'usage de la marque
incombe au titulaire de I’enregistrement.

La marque ne peut pas étre radiée du registre lorsque
le titulaire démontre que le défaut d’usage est dii & un cas
de force majeure, & un cas fortuit ou a des restrictions
frappant les importations, ou & d’autres exigences offi-
cielles imposées en ce qui concemne les biens et les
services protégés par la marque.

De méme, ['office national compétent radie une
marque du registre, a2 la demande du titulaire légitime,
lorsque celle-ci est identique ou semblable 2 une marque
considérée comme notoirement connue, conformément & la
législation en vigueur, au moment du dépdt de la demande
d’enregistrement.

109. Une fois recue la demande de radiation, Ioffice
national compétent notifie cette demande au titulaire de
I’enregistrement de la marque pour que, dans un délai de
30 jours ouvrables a compter de cette notification, il fasse
valoir les arguments qu’il estime opportuns afin de
prouver 'usage de la marque.

Une fois expiré le délai visé dans le présent article,
I’office national compétent décide s’il radie ou non la
marque du registre; il notifie aux parties sa décision
dGment motivée.

110. Une marque est considérée comme utilisée si les
produits ou les services qu’elle distingue ont €€ mis dans
le commerce ou sont disponibles sur le marché sous cette
marque en quantité et de la maniére normales, compte
tenu de la nature desdits produits ou services et des moda-
lités de leur commercialisation sur le marché.

Une marque est aussi considérée comme utilisée
lorsqu’elle distingue des produits destinés exclusivement &
I’exportation depuis I'un quelconque des pays membres,
conformément & 1’alinéa précédent.

L’utilisation d’une marque d’une fagon qui ne differe
de la forme sous laquelle cette marque a été enregistrée
que par des détails ou des éléments n’altérant pas le carac-
tére distinctif de la marque n’est pas un motif de radiation
pour défaut d’usage et ne diminue pas la protection
accordée a la marque.

111. La personne qui obtient gain de cause bénéficie
d’un droit de préférence en ce qui concerne l’enregistre-
ment si elle dépose une demande d’enregistrement dans
les trois mois suivant la date a laquelle la décision qui
cléture la procédure de radiation de la marque devient

définitive.
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112. Le titulaire de I’enregistrement d’une marque peut
renoncer a ses droits sur l’enregistrement.

Lorsque la renonciation a un caractére partiel, la radia-
tion de la marque du registre n’englobe que les produits
ou les services auxquels le titulaire a renoncé.

La renonciation n’est pas acceptée si la marque fait
I’objet de droits reconnus a des tiers, de saisies ou de
licences enregistrés auprés de !'office national compétent,
sauf consentement expres des titulaires de ces droits.

La renonciation 2 la marque ne déploie des effets qu’a-
prés son inscription dans les registres pertinents, tenus a
cet effet par 1’office national compétent.

Section V
Nullité de I enregistrement

113. L’autorité nationale compétente peut, d’office ou
2 la demande d’une partie intéressée, et aprés avoir
entendu les parties intéressées, déclarer nul 1’enregistre-
ment d’une marque dans les cas ci-aprés:

a) Venregistrement a été accordé en violation de ’une
quelconque des dispositions de la présente décision;

b) P'enregistrement est accordé sur la base de données
ou de documents essentiels accompagnant la demande
déclarés précédemment faux ou inexacts par I'autorité
nationale compétente;

¢) Denregistrement a été obtenu de mauvaise foi.

Sont considérés comme relevant de la mauvaise foi
notamment les cas ci-apres:

1) lorsqu’un représentant, distributeur ou utilisateur du
titulaire d’une marque enregistrée a étranger
demande et obtient I’enregistrement & son nom de
cette marque ou d’une marque susceptible d’étre
confondue avec celle-ci, sans le consentement
expres du titulaire de la marque étrangére;

2) lorsque la demande d’enregistrement a €té déposée
ou que l'enregistrement a été obtenu par une
personne qui a pour activité habituelle 1’enregistre-
ment de marques en vue de leur commercialisation.

Les actions en annulation découlant du présent arti-
cle peuvent étre intentées a tout moment.

Section VI
Déchéance de ! enregistrement

114. L’enregistrement de la marque tombe en dé-
chéance si le titulaire n’en demande pas le renouvellement
dans le délai 1égal, y compris le délai de grice, conformé-
ment aux dispositions de la présente décision.

De méme, constitue une cause de déchéance le défaut
de paiement des taxes dans les conditions fixées par la
1égislation du pays membre.



