Marques: rapprochement dela législation des
Etats membres. Refonte

2013/0089(COD) - 16/01/2014 - Rapport dépose de la commission, lere lecture/lecture unique

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Cecilia WIKSTROM (ADLE, SE) sur la
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des Etats
membres sur |es marques (refonte).

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en premiere
lecture suivant la procédure |égislative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Marque de I’Union européenne : étant donné que le terme «européen» couvre un champ plus large que
le territoire de I'Union européenne, les députés ont proposé de remplacer dans I'ensemble du reglement, le
terme «marque communautaire» par le terme «marque de I'Union européenne». Ils ont insisté sur la
nécessité de veiller a la complémentarité entre le systéme des marques de I'Union européenne et les
systémes nationaux.

Signes susceptibles de constituer une marque de I'Union européenne : il est précisé que la
représentation peut revétir n'importe quelle forme du moment qu'elle fait appel a une technologie
généralement disponible. Le signe devrait étre représenté dans le registre d'une maniere claire, précise,
distincte, facilement accessible, durable et objective.

Examen des motifs absolus de refus : les députés estiment qu’il serait disproportionné et ingérable
d'exiger des offices nationaux qu'ils examinent les motifs absolus de refus dans toutes les juridictions
nationales et les langues de I'Union. |Is ont donc suggéré la suppression intégrale de cette disposition.

Enregistrement : il conviendrait d'autoriser un enregistrement, sur la base de I'absence de motif relatif de
refus, si le titulaire d'un droit anterieur autorise I'enregistrement de la marque. I n'y a pas lieu que cette
disposition soit considérée comme une option pour les Etats membres.

Utilisation des marques : les députés jugent essentiel d'imposer que les marques soient effectivement
utilisées pour les produits ou services pour lesgquels elles ont été enregistrées, sous peine de déchéance,
dans un délai de 5 ans a compter de la date d” enregistrement.

Petits envois : afin d'empécher plus efficacement I'introduction de produits de contrefagon, notamment
dans le cadre de ventes sur I'internet faisant I'objet de petits envois, le titulaire d'une marque européenne
ddment enregistrée devrait pouvoir interdire I'importation de tels produits dans I'Union lorsgque seul
I'expéditeur des produits de contrefagon agit dans le cadre d'opérations commerciales.

Lorsque de telles mesures sont adoptées, les Etats membres devraient veiller & ce que les personnes ou
entités qui avaient commandé les produits soient informeées de la raison pour laquelle ces mesures ont été
prises ainsi que des droits que laloi leur reconnait vis-a-vis de |'expéditeur.

Examen d'office des motifs relatifs : selon le texte amendé, les Etats membres devraient étrelibres de
décider de procéder a un examen d'office des motifs de refus relatif. Les députés estiment en effet qu'il est
parfaitement possible de conserver |'option qui permet aux offices nationaux de procéder a cet examen et
de la combiner avec la proposition présentée par la Commission en vertu de laquelle ces examens ne
doivent pas bloquer la procédure engagée par un demandeur.



Déchéance des droits : les Etats membres devraient prévoir une procédure administrative rapide et
efficace permettant de demander la déchéance des droits conférés par une marque ou la nullité d’ une
marque devant leurs offices.

En vue d'accroitre I'efficacité des procédures nationales d'annulation, de les aligner sur les procédures
européennes d'annulation, de réduire les frais, les colts et la charge administrative, il est proposé qu'une
demande en déchéance puisse porter : i) sur une partie ou la totalité des biens ou services couverts par la
marque contestée ; ii) sur un ou plusieurs droits antérieurs, ainsi que sur une partie ou latotalité des biens
Ou services couverts par le droit antérieur.

Communication avec |'office : la pratique de certains Etats membres qui exigent une adresse sur leur
territoire pour recevoir les notifications de I'office conduit a des retards et des colts inutiles liés a la
nécessité de trouver, de désigner et de rémunérer un représentant local. 1l est donc propose que les parties
a la procédure ou, si elles en désignent, leurs représentants, indiquent une adresse officielle aupres de
I'un des Etats membr es pour toutes les communications officielles avec I'office.
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