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REGLEMENT (UE) 2015/...
DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du

modifiant le réglement (CE) n° 207/2009 du Conseil
sur la marque communautaire et le reglement (CE) n° 2868/95 de la Commission
portant modalités d'application du reglement (CE) n° 40/94 du Conseil
sur la marque communautaire, et abrogeant le réglement (CE) n° 2869/95 de la Commission
relatif aux taxes a payer a 1'Office de I'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modéles)

(Texte présentant de I'intérét pour I'EEE)
p p

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de I'Union européenne, et notamment son article 118, premier

alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
apres transmission du projet d'acte 1égislatif aux parlements nationaux,

statuant conformément a la procédure législative ordinaire’,

Position du Parlement européen du 25 février 2014 [(non encore parue au Journal officiel)]
et position du Conseil en premiére lecture du 10 novembre 2015 [(non encore parue au
Journal officiel). Position du Parlement européen du ... [(non encore parue au Journal
officiel) et décision du Conseil du ....
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considérant ce qui suit:

(1

)

3)

Le réglement (CE) n° 40/94 du Conseil', qui a été codifié en 2009 par le réglement (CE)
n° 207/2009 du Conseil?, a doté I'Union européenne d'un systéme propre de protection des
marques, qui prévoit une protection des marques au niveau de I'Union, parallélement a la
protection dont elles peuvent bénéficier au niveau des Etats membres dans le cadre des
systémes de marques nationaux, harmonisés par la directive 89/104/CEE du Conseil®, qui a

été codifiée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil*.

L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose une mise a jour terminologique du
réglement (CE) n°® 207/2009. Dans ce cadre, I'expression "marque communautaire" doit
étre remplacée par "marque de I'Union européenne". Afin de mieux tenir compte des
travaux effectivement menés par 1'Office de I'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et mod¢les), la dénomination de celui-ci devrait étre remplacée par la
dénomination "Office de 1'Union européenne pour la propriété intellectuelle " (ci-apres

dénomme¢ "Office").

A la suite de la communication de la Commission du 16 juillet 2008 intitulée "Une
stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour 1'Europe", la
Commission a procédé¢ a une évaluation exhaustive du fonctionnement global du systéme
des marques dans toute I'Europe, au niveau de 1'Union, au niveau national et au niveau de

'articulation entre les deux.

Reéglement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
(JOL 11 du 14.1.1994, p. 1).

Reéglement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire
(JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).

Premiére directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les
législations des Etats membres sur les marques (JO L 40 du 11.2.1989, p. 1).

Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant
les 1égislations des Etats membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).
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4)

)

(6)

(7

Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur la révision a venir du systéme des marques dans
I'Union européenne, le Conseil a invité la Commission a présenter des propositions en vue

de la révision du réglement (CE) n° 207/2009 et de la directive 2008/95/CE.

L'expérience acquise depuis la mise en place du systéme de la marque communautaire
montre qu'il a été accepté par les entreprises de I'Union et des pays tiers et qu'il constitue
un complément et une alternative satisfaisants et viables a la protection qu'offrent les

marques au niveau des Etats membres.

Les marques nationales restent néanmoins nécessaires pour les entreprises qui ne
souhaitent pas faire protéger leurs marques au niveau de 1'Union ou qui ne sont pas en
mesure d'obtenir une protection a I'échelle de 1'Union, alors que rien ne s'oppose a
l'obtention d'une protection nationale. Toute personne souhaitant obtenir la protection d'une
marque devrait pouvoir décider de demander cette protection soit seulement en tant que
marque nationale dans un ou plusieurs Etats membres, soit seulement en tant que marque

de 1'Union européenne, soit les deux.

Bien que 1'évaluation du fonctionnement global du systéme de la marque communautaire
ait confirmé que de nombreux aspects de ce systeme, y compris ses principes
fondamentaux, avaient résisté a 1'épreuve du temps et répondaient encore aux besoins et
aux attentes des entreprises, la Commission a conclu, dans sa communication du 24 mai
2011 intitulée "Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle”, a la nécessité
de moderniser le systéme des marques dans 1'Union pour en accroitre I'efficacité,

l'efficience et la cohérence d'ensemble et pour I'adapter a 1'ére de l'internet.
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®)

©)

(10)

Parallélement aux améliorations et aux modifications a apporter au systéme de la marque
de I'Union européenne, il convient d'harmoniser davantage les 1égislations et les pratiques
en matiére de marques nationales, en les alignant sur le systéme de la marque de I’Union

européenne dans la mesure nécessaire pour créer dans toute 1'Union, autant que faire se

peut, des conditions égales d'enregistrement et de protection des marques.

Afin de permettre une plus grande flexibilité, tout en renforgant la sécurité juridique, en ce
qui concerne les modes de représentation des marques, il convient de supprimer le critére
de la représentation graphique dans la définition d'une marque de I'Union européenne. Un
signe devrait pouvoir &tre représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de
la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens
graphiques, du moment que cette représentation est claire, précise, distincte, facilement

accessible, intelligible, durable et objective.

Le reéglement (CE) n° 207/2009 n'assure actuellement pas aux appellations d'origine et aux
indications géographiques le méme niveau de protection que d'autres instruments du droit
de 1'Union. Il est donc nécessaire d'expliciter les motifs absolus de refus concernant les
appellations d'origine et les indications géographiques et d'assurer la parfaite cohérence de
ces motifs de refus avec les actes 1égislatifs de I'Union et le droit national pertinents
destinés a protéger ces titres de propriété intellectuelle. Pour des raisons de cohérence avec
d'autres actes législatifs de 1'Union, il convient d'étendre le champ d'application de ces
motifs absolus aux mentions traditionnelles protégées pour les vins et aux spécialités

traditionnelles garanties.
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(1D

(12)

(13)

Afin de maintenir la forte protection des droits associée aux appellations d'origine et aux
indications géographiques protégées au niveau de 1'Union et au niveau national, il est
nécessaire de préciser que ces droits permettent a toute personne autorisée en vertu du droit
pertinent de s'opposer a une demande postérieure d'enregistrement d'une marque de 1'Union
européenne, indépendamment du fait que ces droits constituent ou non également des

motifs de refus devant €tre pris en considération d'office par I'examinateur.

Afin de garantir la sécurité juridique et une cohérence totale avec le principe de priorité,
selon lequel une marque antérieure enregistrée prime sur les marques enregistrées
postérieurement, il est nécessaire de prévoir que les droits conférés par une marque de
I'Union européenne s'exercent sans préjudice des droits de titulaires acquis avant la date de
dépdt ou de priorité de la marque de I'Union européenne. Cette disposition est conforme a
l'article 16, paragraphe 1, de I'accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de

propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

Il peut y avoir confusion quant a 1'origine commerciale des produits ou services lorsqu'une
entreprise utilise le méme signe qu'un nom commercial, ou un signe similaire, de telle
maniére qu'un lien est établi entre ses produits ou services et la société qui porte ce nom.
La contrefagon d'une marque de I'Union européenne devrait donc également comprendre
l'usage du signe comme nom commercial ou comme désignation similaire dés lors que cet

usage a pour but de distinguer des produits ou services.
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(14)

(15)

Pour des raisons de sécurité juridique et de parfaite cohérence avec les actes législatifs
spécifiques de I'Union, il y a lieu de disposer que le titulaire d'une marque de 1'Union
européenne devrait tre autorisé a interdire a un tiers d'utiliser un signe dans une publicité
comparative si celle-ci est contraire a la directive 2006/114/CE du Parlement européen et

du Conseil .

Afin de renforcer la protection conférée par la marque et de lutter plus efficacement contre
la contrefagon, et conformément aux obligations internationales auxquelles est soumise
'Union dans le cadre de 1'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier
l'article V de I'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) relatif a la
liberté de transit et, pour ce qui est des médicaments génériques, la "Déclaration sur
l'accord sur les ADPIC et la santé publique" adoptée lors de la conférence ministérielle de
I'OMC a Doha le 14 novembre 2001, il convient de permettre au titulaire d'une marque de
1'Union européenne d'empécher des tiers d'introduire dans I'Union, dans la vie des affaires,
des produits sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un
pays tiers et portent sans autorisation une marque identique ou pour l'essentiel identique a

la marque de I'Union européenne enregistrée pour ces produits.

Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en
maticre de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).
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(16)

(17)

(18)

A cette fin, les titulaires de marques de I'Union européenne devraient pouvoir empécher
l'entrée de produits de contrefacon et leur placement dans toutes les situations douanieres,
y compris le transit, le transbordement, 1'entreposage, les zones franches, le stockage
temporaire, le perfectionnement actif ou I'admission temporaire, méme lorsque de tels
produits ne sont pas destinés a étre mis sur le marché de 1'Union. Lors de l'exécution des
controles douaniers, il convient que les autorités douanieres utilisent les pouvoirs et les
procédures prévus dans le reglement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du
Conseil', y compris & la demande des titulaires de droits. Il convient, en particulier, que les
autorités douaniéres effectuent les controles appropriés sur la base de critéres d'analyse de

risque.

Afin de concilier la nécessité d'assurer le respect effectif des droits liés aux marques et
celle d'éviter d'entraver le libre cours des échanges de produits légitimes, il convient que le
droit conféré au titulaire de la marque de 1'Union européenne s'éteigne lorsque, au cours
d'une procédure ultérieure engagée devant le tribunal des marques de 1'Union européenne
compétent pour prendre une décision de fond sur la question de savoir s'il a été porté
atteinte a la marque de I'Union européenne, le déclarant ou le détenteur des produits est en
mesure de prouver que le titulaire de la marque de I'Union européenne n'a pas le droit

d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

L'article 28 du reglement (UE) n° 608/2013 prévoit que le titulaire de droits est
responsable du préjudice causé au détenteur des marchandises, entre autres lorsqu'il est
¢établi par la suite que les marchandises en question ne portent pas atteinte a un droit de

propriété intellectuelle.

Reéglement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013
concernant le controle, par les autorités douaniéres, du respect des droits de propriété
intellectuelle et abrogeant le réglement (CE) n° 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du
29.6.2013, p. 15).
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(19) Des mesures appropriées devraient étre prises pour assurer la fluidité du transit des
médicaments génériques. Pour ce qui est des dénominations communes internationales
(DCI) en tant que noms génériques reconnus au niveau international pour désigner les
substances actives présentes dans les préparations pharmaceutiques, il est essentiel de tenir
diment compte des limitations actuelles a 1'effet des droits liés aux marques de
I'Union européenne. Par conséquent, le titulaire d'une marque de 1'Union européenne ne
devrait pas avoir le droit d'empécher un tiers d'importer dans I'Union des produits sans
qu'ils y soient mis en libre pratique, en se fondant sur des similarités entre la DCI de la

substance active présente dans les médicaments et la marque en question.

(20) Afin que les titulaires de marques de I'Union européenne puissent lutter plus efficacement
contre la contrefacon, il convient de leur permettre d'interdire 'apposition d'une marque
contrefaite sur des produits, ainsi que les actes préparatoires réalisés préalablement a cette

apposition.
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21

Les droits exclusifs conférés par une marque de 1'Union européenne ne devraient pas
permettre a son titulaire d'interdire 1'usage de signes ou d'indications par des tiers lorsque
celui-ci est loyal et par conséquent conforme aux usages honnétes en matiere industrielle
ou commerciale. Afin de créer des conditions égales pour les noms commerciaux et les
marques de 1'Union européenne en cas de conflit, sachant que les noms commerciaux se
voient régulierement accorder une protection illimitée contre des marques postérieures, un
tel usage devrait étre entendu exclusivement comme incluant I'usage du nom de personne
du tiers. Il devrait également permettre, de maniere générale, I’usage de signes ou
d'indications descriptifs ou non distinctifs . En outre, le titulaire ne devrait pas étre autorisé
a empécher 1'usage loyal et honnéte d'une marque de 1'Union européenne afin de désigner
ou de mentionner des produits ou des services comme étant les siens. L'usage d'une marque
fait par des tiers afin d'attirer 1'attention des consommateurs sur la revente de produits
originaux qui étaient, a I'origine, vendus au sein de 1'Union, par le titulaire de la marque de
I'Union européenne ou avec son consentement devrait étre considéré comme loyal, dés lors
qu'il est également conforme aux usages honnétes en matiere industrielle ou commerciale.
L'usage d'une marque fait par des tiers a des fins d'expression artistique devrait étre
considéré comme loyal, dés lors qu'il est également conforme aux usages honnétes en
matiere industrielle ou commerciale. En outre, le présent réglement devrait étre appliqué de
facon a garantir le plein respect des libertés et droits fondamentaux, en particulier la liberté

d'expression.
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(22)

(23)

(24)

Afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits liés aux marques acquis
légitimement, il est approprié et nécessaire de prévoir, sans préjudice du principe selon
lequel la marque postérieure ne peut pas €tre opposée a la marque antérieure, que les
titulaires de marques de 1'Union européenne ne peuvent pas s'opposer a l'usage d'une
marque postérieure si celle-ci a été acquise a un moment ou la marque antérieure ne

pouvait pas lui étre opposée.

Pour des raisons d'équité et de sécurité juridique, I'usage d'une marque de I'Union
européenne sous une forme qui diffeére par des éléments n'altérant pas le caractére distinctif
de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée devrait suffire a
préserver les droits conférés, que la marque ait ou non été aussi enregistrée sous la forme

sous laquelle il en est fait usage.

Compte tenu du nombre insignifiant, et en baisse constante, des demandes de marque de
'Union européenne déposées aupres des services centraux de la propriété industrielle
des Etats membres et I'Office Benelux de la propriété intellectuelle, les demandes de

marque de 1'Union européenne ne devraient pouvoir étre déposées qu'aupres de 1'Office.
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(25)

(26)

La protection d'une marque de I'Union européenne est accordée pour des produits ou
services précis, dont la nature et le nombre déterminent 1'étendue de la protection conférée
au titulaire de la marque. Il est donc essentiel d'inclure dans le réglement (CE) n° 207/2009
des reégles de désignation et de classification des produits et services et de garantir la
sécurité juridique et une bonne administration en exigeant que les produits et services pour
lesquels la protection de la marque est demandée soient désignés par le demandeur avec
suffisamment de clarté et de précision pour que les autorités compétentes et les opérateurs
¢conomiques puissent, sur la base de cette seule demande, déterminer I'étendue de la
protection demandée. L'utilisation de termes généraux devrait étre interprétée comme
n'incluant que les produits et services qu'ils désignent clairement au sens littéral. Il
convient de donner aux titulaires de marques de I'Union européenne qui, suivant la pratique
antérieure de I'Office, sont enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification
de Nice, la possibilité d'adapter leurs listes de produits et services afin que le contenu du
registre réponde aux normes requises en matiere de clarté et de précision, conformément a

la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne.

I1y a lieu de rationaliser le systeme de recherches de marques de 1'Union européenne et de
marques nationales en évitant les retards inutiles dans I'enregistrement d'une marque de
I'Union européenne et en le rendant plus ouvert aux besoins et préférences des utilisateurs
en conférant aussi un caractére facultatif a la recherche de marques de I'Union européenne.
Les recherches facultatives de marques de 1'Union européenne et de marques nationales
devraient étre complétées par une mise a disposition de moteurs de recherche complets,
rapides et puissants utilisables gratuitement par le public, dans le cadre d'une coopération
entre I'Office et les services centraux de la propriété industrielle des Etats membres, y

compris 1'Office Benelux de la propriété intellectuelle.
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27)

(28)

(29)

Pour compléter les dispositions existantes relatives aux marques communautaires
collectives et corriger le déséquilibre actuel entre les systémes nationaux et le systéme de
la marque de 1'Union européenne, il est nécessaire d'ajouter une série de dispositions
spécifiques visant a protéger les marques de certification de I'Union européenne, qui
permettent a un institut ou organisme de certification d'autoriser les adhérents au systéme
de certification a utiliser la marque en tant que signe pour des produits ou services

satisfaisant aux critéres de certification.

L'expérience acquise dans le cadre de l'application du systeme actuel de la marque de
'Union européenne a mis en évidence le potentiel d'amélioration de certains aspects
procéduraux. Il y a donc lieu de prendre certaines mesures pour simplifier et accélérer les
procédures lorsque cela est opportun, et pour renforcer la sécurité juridique et la

prévisibilité lorsque cela s'impose.

Pour des raisons de sécurité juridique et afin d'améliorer la transparence, il convient de
définir clairement toutes les missions de 1'Office, y compris celles qui ne sont pas liées a la

gestion du systéme de la marque de 1'Union européenne.
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(30)

€2))

(32)

(33)

Pour promouvoir la convergence des pratiques et mettre au point des outils communs, il est
nécessaire d'instituer un cadre de coopération approprié entre 1'Office et les services de la
propriété industrielle des Etats membres, y compris I'Office Benelux de la propriété
intellectuelle, qui définisse leurs domaines essentiels de coopération et permette a 1'Office
de coordonner dans ces domaines des projets communs présentant un intérét pour 1'Union
et les Etats membres et de les financer jusqu'a un certain plafond. Ces activités de
coopération devraient profiter aux entreprises qui utilisent des systemes de marques en
Europe. Grace a ces projets, notamment la création de bases de données pour les
recherches et la consultation, les utilisateurs du systéme mis en place pour I'Union par le
présent réglement devraient bénéficier d'outils supplémentaires intégrés, efficaces et
gratuits pour se conformer aux exigences spécifiques découlant du caractere unitaire de la

marque de 1'Union européenne.

Dans la mesure nécessaire, certains principes concernant la gouvernance de 1'Office
devraient étre adaptés a I'approche commune sur les agences décentralisées de I'UE

adoptée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en juillet 2012.

Par souci de renforcement de la sécurité juridique et de la transparence, il est nécessaire de
mettre a jour certaines dispositions concernant 1'organisation et le fonctionnement de

['Office.

I1 est souhaitable de faciliter un réglement amiable, rapide et efficient des litiges en
chargeant I'Office de créer un centre de médiation dont les services pourraient étre utilisés
par toute personne en vue d'obtenir un réglement amiable des litiges relatifs aux marques
de I'Union européenne et aux dessins ou modeles communautaires sur la base d'un accord

mutuel.
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(34)

(35)

La mise en place du systéme de la marque de 1'Union européenne a entrainé un
alourdissement des charges financiéres pour les services centraux de la propriété
industrielle et d'autres autorités des Etats membres. Les colits supplémentaires sont dus au
traitement d'un nombre plus élevé de procédures d'opposition et de nullité portant sur des
marques de 1'Union européenne ou engagées par les titulaires de ces marques, aux activités
de sensibilisation liées au systeéme de la marque de I'Union européenne ainsi qu'aux
activités destinées a garantir le respect des droits liés a ces marques. Il convient donc de
veiller a ce que 'Office compense une partie des colits que les Etats membres supportent
pour s'acquitter de leur tache de garantir le bon fonctionnement du systéme de la marque
de I'Union européenne. Le paiement de cette compensation devrait étre subordonné a la
communication, par les Etats membres, de données statistiques pertinentes. Cette
compensation ne devrait pas €tre d'une ampleur telle qu'elle entrainerait un déficit

budgétaire pour I'Office.

Il convient, dans I'intérét d'une saine gestion financicre, d'éviter I'accumulation par 1'Office
d'excédents budgétaires importants. Cette régle ne devrait pas affecter la constitution par
'Office d'une réserve financiére correspondant a une année de dépenses opérationnelles,
afin d'assurer la continuité de ses activités et I'exécution de ses missions. Cette réserve ne
devrait servir qu'a garantir la continuité des taches accomplies par I'Office, telles qu'elles

sont prévues dans le présent réglement.
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(36)

(37)

Compte tenu de lI'importance essentielle que revét le montant des taxes a payer a 1'Office
pour le fonctionnement du systéme de la marque de I'Union européenne et de la
complémentarité de ce dernier avec les systémes des marques nationaux, il est nécessaire
de fixer ce montant directement dans le réglement (CE) n°® 207/2009 sous la forme d'une
annexe. Il convient de fixer le montant des taxes a un niveau qui garantisse: premi¢rement,
que les recettes générées permettent d'assurer, en principe, I'équilibre du budget de 1'Office;
deuxiemement, qu'il y ait coexistence et complémentarité entre le systéme de la marque de
'Union européenne et les systémes des marques nationaux, compte tenu également de la
taille du marché couvert par la marque de 1'Union européenne et des besoins des petites et
moyennes entreprises; et troisiemement, que les droits des titulaires de marques de I'Union

européenne soient respectés de maniere efficace dans les Etats membres.

Le reéglement (CE) n° 207/2009 habilite la Commission a adopter des régles d'exécution de
ce réglement. L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose d'aligner les compétences
conférées a la Commission par le réglement (CE) n° 207/2009 sur les articles 290 et 291 du
traité sur le fonctionnement de I'Union européenne. En conséquence, il est également
nécessaire d'incorporer, dans le texte du réglement (CE) n® 207/2009, certaines régles
actuellement prévues par le réglement (CE) n° 2868/95 de la Commission’, le réglement
(CE) n° 2869/95 de la Commission® et le réglement (CE) n° 216/96 de la Commission’. Le
réglement (CE) n° 2868/15 de la Commission devrait étre modifié en conséquence et le

réglement (CE) n® 2869/15 devrait étre abrogé.

Reglement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités
d'application du réglement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L
303 du 15.12.1995, p. 1).

Reglement (CE) n° 2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes a
payer a 1'Office de I'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modeles)
(JOL 303 du 15.12.1995, p. 33).

Reéglement (CE) n° 216/96 de la Commission du 5 février 1996 portant réglement de
procédure des chambres de recours de I'Office de I'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modeles) (JO L 28 du 6.2.1996, p. 11).
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(3%)

(39)

(40)

Dans la mesure ou les pouvoirs conférés a la Commission en vertu du réglement (CE)

n° 207/2009 doivent étre alignés sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de

'Union européenne, il importe particulierement que la Commission procede aux
consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
I1 convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille a ce
que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de fagon

appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Pour que 1'Office puisse examiner et enregistrer les demandes de marque de

'Union européenne de maniére efficace, efficiente et rapide et selon des procédures
transparentes, rigoureuses, justes et équitables, il convient de déléguer a la Commission le
pouvoir d'adopter, conformément a I'article 290 du traité sur le fonctionnement de

'Union européenne, des actes délégués visant a préciser les détails relatifs aux procédures

a suivre pour le dépdt et 'examen des oppositions et pour la modification de la demande.

Pour garantir la possibilité de prononcer la déchéance ou de déclarer la nullité¢ d'une
marque de 1'Union européenne, de manicre efficace et efficiente et selon des procédures
transparentes, rigoureuses, justes et équitables, il convient de déléguer a la Commission le
pouvoir d'adopter, conformément a I'article 290 du traité sur le fonctionnement de 1'Union

européenne, des actes délégués visant a préciser les procédures de déchéance et de nullité.
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(41)

(42)

(43)

Pour que les chambres de recours puissent réexaminer les décisions de 1'Office de maniére
efficace, efficiente et exhaustive et selon une procédure transparente, rigoureuse, juste et
équitable, qui tienne compte des principes fixés dans le réglement (CE) n° 207/2009,

il convient de déléguer a la Commission le pouvoir d'adopter, conformément a I'article 290
du traité sur le fonctionnement de 1'Union européenne, des actes délégués visant a préciser
le contenu formel de l'acte de recours, la procédure de dépodt et d'examen des recours, le
contenu formel et la forme des décisions des chambres de recours ainsi que le

remboursement des taxes de recours.

Afin de garantir le fonctionnement efficace, efficient et sans heurts du systéme de la
marque de 1'Union européenne, il convient de déléguer a la Commission le pouvoir
d'adopter, conformément a I'article 290 du traité sur le fonctionnement de I'Union
européenne, des actes délégués précisant les exigences concernant les détails de la
procédure orale, les modalités de 1'instruction, les modalités de notification, les moyens de
communication et les formulaires a utiliser par les parties a la procédure, les regles de
calcul des délais et leur durée, les procédures a suivre pour la révocation d'une décision ou
la suppression d'une inscription au registre, les modalités de la reprise de la procédure et

les détails relatifs a la représentation devant 'Office.

Afin d'assurer une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, il convient
de déléguer a la Commission le pouvoir d'adopter, conformément a l'article 290 du traité
sur le fonctionnement de 1'Union européenne, des actes délégués visant a préciser les

détails de l'organisation des chambres de recours.
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(44) Afin que les marques internationales puissent étre enregistrées de manicre efficace,
efficiente et parfaitement conforme aux régles du protocole relatif a I'arrangement de
Madrid concernant l'enregistrement international des marques, il convient de déléguer a la
Commission le pouvoir d'adopter, conformément a 1'article 290 du traité sur le
fonctionnement de 1'Union européenne, des actes délégués visant a préciser les détails
relatifs aux procédures a suivre pour le dépot et I'examen d'une opposition, y compris les
communications qu'il est nécessaire d'adresser a I'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI), et les détails relatifs a la procédure concernant les enregistrements
internationaux fondés sur une demande de base ou sur un enregistrement de base

concernant une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie.
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(45)

(46)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent réglement, il convient de
conférer des compétences d'exécution a la Commission en ce qui concerne les détails
relatifs aux demandes, aux certificats, aux revendications, aux réglements, aux
notifications et a tout autre document relevant des exigences procédurales prévues par le
présent réglement, ainsi qu'en ce qui concerne les taux maximaux applicables aux frais
indispensables a la procédure et réellement exposés, les détails concernant les publications
dans le Bulletin des marques de I'Union européenne et le Journal officiel de I'Office, les
modalités de I'échange d'informations entre 1'Office et les autorités nationales, les
modalités concernant les traductions des piéces justificatives dans les procédures écrites,
les types exacts de décisions que doit prendre un seul membre des divisions d'opposition
ou d'annulation, les détails de l'obligation de notification en vertu du protocole de Madrid,
ainsi que les exigences détaillées concernant la demande d'extension territoriale a la suite
d'un enregistrement international. Ces compétences devraient étre exercées en conformité

avec le réglement (UE) n® 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Etant donné que les objectifs du présent réglement ne peuvent pas étre atteints de maniére
suffisante par les Etats membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets,
I'étre mieux au niveau de 1'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au
principe de subsidiarité consacré a l'article 5 du traité sur I'Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent

réglement n'excéde pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Reéglement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011
¢tablissant les régles et principes généraux relatifs aux modalités de contrdle par les Etats

membres de I’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du
28.2.2011, p. 13).
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(47) Le Controleur européen de la protection des données a été consulté conformément a
l'article 28, paragraphe 2, du réglement (CE) n°® 45/2001 du Parlement européen et du

Conseil' et a rendu un avis le 11 juillet 2013.
(48) I1 convient dés lors de modifier le réglement (CE) n°® 207/2009 en conséquence,

ONT ADOPTE LE PRESENT REGLEMENT:

Reéglement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000
relatif a la protection des personnes physiques a 1'égard du traitement des données a

caractere personnel par les institutions et organes communautaires et a la libre circulation de
ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
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Article premier

Le réglement (CE) n° 207/2009 est modifi¢é comme suit:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

Dans le titre, 'expression "marque communautaire" est remplacée par "marque de

'Union européenne".

Dans l'ensemble du réglement, I'expression "marque communautaire" est remplacée par
"marque de 1'Union européenne" et ce remplacement s'accompagne de toutes les

modifications grammaticales nécessaires.

Dans I'ensemble du reéglement, 1'expression "tribunal des marques communautaires" est
remplacée par "tribunal des marques de 1'Union européenne" et ce remplacement

s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

Dans l'ensemble du réglement, I'expression "marque communautaire collective" est
remplacée par "marque collective de I'Union européenne" et ce remplacement

s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

Dans I'ensemble du réglement, sauf dans les cas visés aux points 2), 3) et 4), les termes
"Communauté", "Communauté européenne” et "Communautés européennes” sont
remplacés par "Union" et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications

grammaticales nécessaires.

Dans I'ensemble du réglement, 1'expression "le président de 1'Office" et toutes les
références a ce président sont remplacées par l'expression "le directeur exécutif de
'Office/le directeur exécutif”, selon le cas, et ce remplacement s'accompagne de toutes les

modifications grammaticales nécessaires.
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7)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2
Office

1. Il estinstitué¢ un Office de 1'Union européenne pour la propriété intellectuelle,

(ci-apres dénommé "Office").

2. Toutes les références a I'Office de 'harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modéles) figurant dans le droit de 1'Union s'entendent comme des

références a 1'Office".

8) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
Signes susceptibles de constituer une marque de ['Union européenne
Peuvent constituer des marques de 1'Union européenne tous les signes, notamment les
mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs,
la forme d'un produit ou du conditionnement d'un produit, ou les sons, a condition que ces
signes soient propres:
a)  adistinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises;
et
b)  a étre représentés dans le registre des marques de 1'Union européenne (ci-apres
dénommé "registre") d'une manicre qui permette aux autorités compétentes et au
public de déterminer précisément et clairement I'objet bénéficiant de la protection
conférée a leurs titulaires.".
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9) L'article 7, paragraphe 1, est modifi¢ comme suit:
a) le point e) est remplacé par le texte suivant:
"e) les signes constitués exclusivement:

1)  par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature méme du

produit,

11)  par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire a

l'obtention d'un résultat technique,

iii)  par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une

valeur substantielle au produit;";
b) les points j) et k) sont remplacés par le texte suivant:

"})  les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de
'Union ou du droit national ou d'accords internationaux auxquels I'Union ou
I'Etat membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations

d'origine et des indications géographiques;

k) les marques exclues de I'enregistrement en application de la 1égislation de
'Union ou d'accords internationaux auxquels I'Union est partie, qui prévoient

la protection des mentions traditionnelles pour les vins;";
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c) les points suivants sont ajoutés:

"1)

les marques exclues de l'enregistrement en application de la 1égislation de
1'Union ou d'accords internationaux auxquels I'Union est partie, qui prévoient

la protection des spécialités traditionnelles garanties;

les marques qui consistent en une dénomination d'une variété végétale
antérieure enregistrée conformément a la Iégislation de 1'Union ou au droit
national ou aux accords internationaux auxquels 1'Union ou I'Etat membre
concerné est partie, qui prévoient la protection des droits d'obtention végétale
ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés

végétales de la méme espece ou d'une espece étroitement lice.".
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10) L'article 8 est modifié comme suit:

a) le paragraphe suivant est inséré:

"4 bis. Sur opposition de toute personne autorisée en vertu de la législation

applicable a exercer les droits qui découlent d'une appellation d'origine ou
d'une indication géographique, la marque demandée est refusée a
I'enregistrement lorsque et dans la mesure ou, en application de la 1égislation
de 1'Union ou du droit national qui prévoient la protection des appellations

d'origine ou des indications géographiques:

i) une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait
déja été introduite, conformément a la Iégislation de 1'Union ou au droit
national, avant la date de dépot de la marque de 1'Union européenne ou
avant la date de la priorité invoquée a 'appui de la demande, sous réserve

d'un enregistrement ultérieur;

1)  cette appellation d'origine ou cette indication géographique confere le

droit d'interdire 1'usage d'une marque postérieure.";
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b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.  Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure enregistrée au sens du
paragraphe 2, la marque demandée est refusée a l'enregistrement si elle est
identique ou similaire a une marque antérieure, indépendamment du fait que les
produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires
ou non similaires, a ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée,
lorsque cette marque antérieure est une marque de 1'Union européenne qui jouit
d'une renommée dans I'Union ou une marque nationale qui jouit d'une
renommée dans I'Etat membre concerné, et que l'usage sans juste motif de la
marque demandée tirerait indiment profit du caractere distinctif ou de la

renommeée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.".
11) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

Droit conféré par la marque de I'Union européenne

1. L'enregistrement d'une marque de I'Union européenne confere a son titulaire un droit
exclusif.
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2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépdt ou la date de
priorité¢ d'une marque de 1'Union européenne, le titulaire de cette marque de 1'Union

.....

faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:

a)  ce signe est identique a la marque de I'Union européenne et est utilisé pour des
produits ou des services identiques a ceux pour lesquels la marque de

1'Union européenne est enregistrée;

b)  ce signe est identique ou similaire a la marque de I'Union européenne et est
utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou
services pour lesquels la marque de I'Union européenne est enregistrée, s'il
existe un risque de confusion dans 1'esprit du public; le risque de confusion

comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c)  ce signe est identique ou similaire a la marque de 1'Union européenne,
indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé
soient identiques, similaires ou non similaires a ceux pour lesquels la marque
de I'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée
dans I'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indiment profit du
caractére distinctif ou de la renommée de la marque de 1'Union européenne ou

leur porte préjudice.
3. Il peut notamment étre interdit, en vertu du paragraphe 2:

a)  d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
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b)

d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir a ces fins sous

le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;
d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou

comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;
d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité;

de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manicre

contraire a la directive 2006/114/CE.

4.  Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépdt ou la date de

priorité de la marque de 1'Union européenne, le titulaire de cette marque de 1'Union

européenne est en outre habilité a empécher tout tiers d'introduire des produits, dans

la vie des affaires, dans 1'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces

produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans

autorisation une marque qui est identique a la marque de I'Union européenne

enregistrée pour ces produits ou qui ne peut étre distinguée, dans ses aspects

essentiels, de cette marque.
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Le droit conféré au titulaire d'une marque de 1'Union européenne en vertu du premier
alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant a déterminer s'il a été porté atteinte a
la marque de 1'Union européenne, engagée conformément au réglement (UE)

n° 608/2013 concernant le controle, par les autorités douanieres, du respect des droits
de propriété intellectuelle, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve

que le titulaire de la marque de I'Union européenne n'a pas le droit d'interdire la mise

sur le marché des produits dans le pays de destination finale.".
12) Les articles suivants sont insérés:

"Article 9 bis
Droit d'interdire les actes préparatoires portant sur l'utilisation du conditionnement ou

d'autres moyens

Lorsqu'il existe un risque qu'il puisse étre fait usage, pour des produits ou des services,
d'un conditionnement, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité¢ ou
d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, et que cet
usage porterait atteinte aux droits conférés au titulaire d'une marque de 1'Union européenne
au titre de l'article 9, paragraphes 2 et 3, le titulaire de cette marque a le droit d'interdire les

actes ci-apres s'ils sont effectués dans la vie des affaires:

a) l'apposition d'un signe identique ou similaire a la marque de I'Union européenne sur
le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou

d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque peut étre apposée;

b) l'offre, la mise sur le marché ou la détention a ces fins, 1'importation ou I'exportation
de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou

d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée.
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Article 9 ter

Date d'opposabilité du droit aux tiers

1. Le droit conféré par une marque de I'Union européenne est opposable aux tiers a

compter de la date de publication de l'enregistrement de la marque.

2. Une indemnité raisonnable peut tre exigée pour des faits postérieurs a la publication
d'une demande de marque de I'Union européenne qui, apres la publication de

l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci.
3. Le tribunal saisi ne statue pas au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.".
13) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

Limitation des effets de la marque de I'Union européenne

1. Une marque de I'Union européenne ne permet pas a son titulaire d'interdire a un tiers

l'usage, dans la vie des affaires:

a)  de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique;
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b)  de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractere distinctif ou qui se
rapportent a I'espece, a la qualité, a la quantité, a la destination, a la valeur, a la
provenance géographique, a I'époque de la production du produit ou de la

prestation du service ou a d'autres caractéristiques de ceux-ci;

c) delamarque de 1'Union européenne pour désigner ou mentionner des produits
ou des services comme ¢étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier
lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un

produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou piece détachée.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque 'usage par le tiers est fait conformément

aux usages honnétes en maticre industrielle ou commerciale.".
14) A l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"l. Une marque de 1'Union européenne ne permet pas a son titulaire d'interdire I'usage de
celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans 1'espace économique

européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.".
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15)

L'article suivant est inséré:

"Article 13 bis
Droit d'intervention du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement comme moyen

de défense dans une procédure en contrefagon

Lors d'une procédure en contrefagon, le titulaire d'une marque de 1'Union européenne
ne peut interdire I'usage d'une marque de I'Union européenne enregistrée
postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en
vertu de l'article 53, paragraphe 1, 3 ou 4, de l'article 54, paragraphe 1 ou 2, ou de

l'article 57, paragraphe 2, du présent réglement.

Lors d'une procédure en contrefagon, le titulaire d'une marque de I'Union européenne
ne peut interdire 'usage d'une marque nationale enregistrée postérieurement lorsque
cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 8, ou de

l'article 9, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 48, paragraphe 3, de la directive ...".

Lorsque le titulaire d'une marque de I'Union européenne ne peut pas interdire, en
vertu du paragraphe 1 ou 2, I'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le
titulaire de cette marque enregistrée postérieurement ne peut pas interdire 1'usage de

la marque de 'Union européenne antérieure dans une action en contrefagon.".

JO: priere d'insérer le numéro de la directive figurant dans le doc st10374/15.
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16) A l'article 15, paragraphe 1, le deuxiéme alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Constituent également un usage au sens du premier alinéa:

a) l'usage de la marque de I'Union européenne sous une forme qui différe par des
¢léments n'altérant pas le caractere distinctif de la marque dans la forme sous laquelle
elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme

utilisée au nom du titulaire;

b)  l'apposition de la marque de I'Union européenne sur les produits ou sur leur

conditionnement dans 1'Union dans le seul but de l'exportation.".
17) A l'article 16, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

"1.  Sauf disposition contraire des articles 17 a 24, la marque de I'Union européenne en
tant qu'objet de propriété est considérée en sa totalité et pour I'ensemble du territoire
de 'Union comme une marque nationale enregistrée dans 1'Etat membre dans lequel,

selon le registre:".
18) L'article 17 est modifi¢ comme suit:

a) le paragraphe 4 est supprimé;
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b) les paragraphes suivants sont insérés:

"5 bis. La demande d'enregistrement d'un transfert comporte des informations

5 ter.

permettant d'identifier la marque de 1'Union européenne, le nouveau titulaire,
les produits et services sur lesquels porte le transfert ainsi que les documents
établissant en bonne et due forme le transfert conformément aux paragraphes 2
et 3. La demande peut également contenir, s'il y a lieu, des informations

permettant d'identifier le représentant du nouveau titulaire.
La Commission adopte des actes d'exécution précisant:
a) les éléments a mentionner dans la demande d'enregistrement du transfert;

b) le type de documents requis pour €tablir un transfert, compte tenu des

autorisations données par le titulaire enregistré et son ayant cause;

c) les modalités de traitement des demandes de transfert partiel, en veillant
a ce que les produits et les services figurant dans l'enregistrement
maintenu et dans le nouvel enregistrement ne se recouvrent pas et qu'un
dossier distinct, assorti d'un nouveau numéro d'enregistrement, soit établi

pour le nouvel enregistrement.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen

visée a l'article 163, paragraphe 2.
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5 quater. Lorsque les conditions d'enregistrement du transfert énoncées aux

paragraphes 1 a 3, ou dans les actes d'exécution visé€s au paragraphe 5 ter, ne
sont pas remplies, 'Office informe le demandeur des irrégularités constatées.
S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai fixé par I'Office, celui-ci

rejette la demande d'enregistrement du transfert.

5 quinquies. Une seule demande d'enregistrement d'un transfert peut étre présentée

pour deux ou plusieurs marques, sous réserve que le titulaire enregistré et son

ayant cause soient identiques dans tous les cas.

5 sexies. Les paragraphes 5 bis a 5 quinquies s'appliquent également aux demandes

de marque de 1'Union européenne.

5 septies. En ce qui concerne les transferts partiels, toute demande présentée par le

titulaire initial et pendante pour I'enregistrement initial est réputée pendante en
ce qui concerne l'enregistrement maintenu et le nouvel enregistrement. Si cette
demande est subordonnée au paiement de taxes et que celles-ci ont déja été
acquittées par le titulaire initial, le nouveau titulaire n'est pas tenu d'acquitter de

nouvelles taxes pour cette demande.".
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19) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

"Article 18

Transfert d'une marque enregistrée au nom d'un agent

1. Siune marque de 1'Union européenne a été enregistrée au nom de I'agent ou du
représentant d'une personne qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du
titulaire, ce dernier a le droit de réclamer la cession a son profit de la marque de

1'Union européenne, & moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.

2. Le titulaire peut soumettre une demande de cession au titre du paragraphe 1 du

présent article:

a) al'Office, en vertu de l'article 53, paragraphe 1, point b), au lieu d'une demande

en nullité;

b)  aun tribunal des marques de 1'Union européenne au sens de l'article 95, au lieu
d'une demande reconventionnelle en nullité fondée sur l'article 100,

paragraphe 1.".
20) L'article 19 est modifi¢ comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.  Sur requéte d'une des parties, il est procéd¢ a l'inscription au registre et a la

publication des droits visés au paragraphe 1 ou du transfert de ces droits.";
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b) le paragraphe suivant est ajouté:

"3.  Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 2 est supprimée ou

modifiée sur requéte d'une des parties.".
21) A l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

"4, Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 3 est supprimée ou

modifiée sur requéte d'une des parties.".
22) A l'article 22, le paragraphe suivant est ajouté:

"6. Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 5 est supprimée ou

modifiée sur requéte d'une des parties.".
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23)

L'article suivant est inséré:

"Article 22 bis

Procédure d'inscription de licences et d'autres droits dans le registre

L'article 17, paragraphes 5 bis et 5 ter, et les régles adoptées en application de ces
dispositions ainsi que l'article 17, paragraphe 5 quinquies, s'appliquent mutatis
mutandis a I'enregistrement ou au transfert d'un droit réel vis¢ a 'article 19,
paragraphe 2, a I'exécution forcée visée a l'article 20, paragraphe 3, a l'inclusion dans
une procédure d'insolvabilité visée a l'article 21, paragraphe 3, ainsi qu'a
l'enregistrement ou au transfert d'une licence visé a l'article 22, paragraphe 5, sous

réserve de ce qui suit:

a) l'obligation relative a l'identification des produits et services visés par le
transfert ne s'applique pas aux demandes d'enregistrement d'un droit réel, d'une

exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité;

b) l'obligation relative aux documents prouvant le transfert ne s'applique pas
lorsque la demande est introduite par le titulaire de la marque de I'Union

européenne.

La demande d'enregistrement des droits visée au paragraphe 1 n'est réputée présentée

qu'apres paiement de la taxe requise.

La demande d'enregistrement d'une licence peut comporter une demande
d'enregistrement de la licence dans le registre sous une ou plusieurs des formes

suivantes:

a)  une licence exclusive;
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b)

e)

une sous-licence lorsque la licence est octroyée par un licenci¢ dont la licence

est inscrite au registre;

une licence limitée a une partie des produits et services pour lesquels la marque

est enregistrée;
une licence limitée a une partie de 1'Union;

une licence temporaire.

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une licence est présentée conformément aux

points ¢), d) et ), elle indique les produits et services, la partie de I'Union et la

période visés par la licence.

4. Lorsque les conditions d'enregistrement prévues aux articles 19 a 22, aux

paragraphes 1 et 3 du présent article, et par les autres régles adoptées en vertu du

présent réglement, ne sont pas remplies, 'Office informe le demandeur de

l'irrégularité. S'il n'est pas remédié a 1'irrégularité dans le délai fixé par I'Office, celui-

ci rejette la demande d'enregistrement.

5. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de marque de

I'Union européenne.".
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24) L'article suivant est inséré:

"Article 24 bis

Procédure de radiation ou de modification de l'inscription au registre d'une licence ou

d'autres droits

1.

L'enregistrement effectué en vertu de I'article 22 bis, paragraphe 1, fait I'objet d'une

radiation ou d'une modification a la demande de I'une des personnes concernées.

La demande comporte le numéro d'enregistrement de la marque de 1'Union
européenne concernée et des précisions sur le droit pour lequel la radiation ou la

modification de l'inscription est demandée.

La demande de radiation d'une licence, d'un droit réel ou d'une mesure d'exécution

n'est réputée présentée qu'apres paiement de la taxe requise.

La demande est accompagnée de documents prouvant que le droit enregistré n'existe
plus ou que le licencié ou le titulaire d'un autre droit consent a la radiation ou a la

modification de 1'inscription.

Si les conditions de radiation ou de modification de l'enregistrement ne sont pas
remplies, I'Office informe le demandeur de l'irrégularité constatée. S'il n'est pas
remédié a l'irrégularité dans le délai fixé par I'Office, celui-ci rejette la demande de

radiation ou de modification de I'enregistrement.

Les paragraphes 1 a 5 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux mentions

inscrites dans les dossiers conformément a l'article 22 bis, paragraphe 5.".
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25) L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

"Article 25
Dépot de la demande

1. Lademande de marque de I'Union européenne est déposée aupres de 1'Office.

2. L'Office délivre sans tarder au demandeur un récépissé sur lequel figurent au moins
le numéro de dossier, une représentation, une description ou tout autre moyen
d'identification de la marque, la nature des documents et leur nombre, ainsi que leur

date de réception. Ce récépissé peut étre délivré par voie électronique.".
26) L'article 26 est modifi¢ comme suit:
a)  au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d) une représentation de la marque, répondant aux exigences de l'article 4,

point b).";
b)  les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2.  Lademande de marque de 1'Union européenne donne lieu au paiement de la
taxe de dépdt couvrant une seule classe de produits ou de services et, le cas
échéant, d'une ou de plusieurs taxes pour chaque classe de produits et de
services au-dela de la premiére classe ainsi que, s'il y a lieu, de la taxe de

recherche.
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3. Outre les exigences visées aux paragraphes 1 et 2, la demande de marque de
I'Union européenne satisfait aux conditions de forme établies par le présent
réglement et par les actes d'exécution adoptés en application de celui-ci. Si ces
conditions prévoient une représentation ¢lectronique de la marque, le directeur
exécutif peut décider du format et de la taille maximale du fichier

¢lectronique.";
c) leparagraphe suivant est ajouté:

"4. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments a
mentionner dans la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité

avec la procédure d'examen visée a l'article 163, paragraphe 2.".

27) L'article 27 est remplacé par le texte suivant:
"Article 27
Date de dépot
La date de dépdt d'une demande de marque de 1'Union européenne est la date a laquelle le
demandeur a déposé aupres de 1'0Office les documents contenant les éléments visés a
l'article 26, paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépot dans un délai
d'un mois a compter du dépdt de ces documents".
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28)

L'article 28 est remplacé par le texte suivant:

"Article 28

Deésignation et classification des produits et services

Les produits et les services pour lesquels I'enregistrement d'une marque est demandé
sont classés conformément au systéme de classification établi par I'Arrangement de
Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins
de I'enregistrement des marques du 15 juin 1957 (ci-aprés dénommé "classification

de Nice").

Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée
sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour
permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer,

sur cette seule base, 1'étendue de la protection demandée.

Aux fins du paragraphe 2, les indications générales figurant dans les intitulés de
classe de la classification de Nice ou d'autres termes généraux, peuvent tre utilisés,
sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matiere de clarté et de

précision énoncées au présent article.

L'Office rejette une demande pour des indications ou des termes manquant de clarté
ou imprécis lorsque le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un

délai fixé a cet effet par 1'Office.
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5. L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les
intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les
produits ou services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme.
L'utilisation de tels termes ou indications n'est pas interprétée comme incluant une

demande pour des produits ou des services ne pouvant étre ainsi compris.

6.  Lorsque le demandeur sollicite I'enregistrement pour plus d'une classe, il regroupe les
produits et les services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe
de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe dont il reléve, et il

présente les différents groupes dans 1'ordre des classes.

7. Des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu'ils
apparaissent dans la méme classe de la classification de Nice. Des produits et
services ne sont pas considérés comme différents au motif qu'ils apparaissent dans

des classes différentes de la classification de Nice.

8.  Les titulaires de marques de I'Union européenne qui ont été demandées avant
le 22 juin 2012 et qui ont été enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la
classification de Nice peuvent déclarer que leur intention, a la date de dépot de la
demande, était de demander la protection de produits ou de services au-dela des
produits ou des services relevant du sens littéral de l'intitulé de cette classe, a
condition que les produits ou services ainsi désignés figurent dans la liste
alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans I'édition en vigueur a la

date du dépot de la demande.
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La déclaration est déposée auprés de I'Office dans un délai de six mois a compter de
l'entrée en vigueur du présent réglement et indique de maniere claire, précise et
spécifique les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral
des indications de l'intitulé de classe, que le titulaire avait l'intention de viser a
l'origine. L'Office prend les mesures qui s'imposent pour modifier le registre en
conséquence. La possibilité de faire une déclaration conformément au premier alinéa
du présent paragraphe est sans préjudice de 'application de l'article 15, de l'article
42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, point a), et de l'article 57, paragraphe
2.

Les marques de 1'Union européenne pour lesquelles il n'est pas déposé de déclaration
dans le délai prévu au deuxieme alinéa sont réputées, a compter de l'expiration de ce
délai, ne désigner que les produits ou services qui relévent clairement du sens littéral

des indications figurant dans l'intitulé de la classe concernée.

9.  En cas de modification du registre, les droits exclusifs conférés par la marque de
1'Union européenne au titre de l'article 9 n'empéchent pas un tiers de continuer a
utiliser une marque pour des produits ou des services si et dans la mesure ou

l'utilisation de la marque pour ces produits ou services concernés:
a) acommencé avant la modification du registre, et

b) n'apas porté atteinte aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral de
l'intitulé dont relévent les produits ou les services inscrits dans le registre a ce

moment.
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En outre, la modification de la liste de produits et de services inscrite dans le registre
ne confere pas au titulaire de la marque de 1'Union européenne le droit de s'opposer a
une marque déposée ultérieurement ou de faire une demande en nullité la concernant

si et dans la mesure ou:

a) la marque déposée ultérieurement était utilisée, ou une demande
d'enregistrement de ladite marque avait €té soumise, pour des produits ou des

services avant la modification du registre, et

b)  l'utilisation de la marque pour les produits ou les services concernés n'a pas
porté atteinte, ou n'aurait pas porté atteinte, aux droits du titulaire, compte tenu
du sens littéral de I'intitulé dont relévent les produits ou les services inscrits

dans le registre a ce moment.".
29) L'article 29 est modifié comme suit:
a)  au paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:

"Le directeur exécutif demande, si nécessaire, a la Commission de voir s'il y a lieu de
vérifier si un Etat au sens de la premiére phrase accorde ce traitement réciproque.
Lorsque la Commission établit que la réciprocité visée au paragraphe 1 est accordée,
elle publie au Journal officiel de I'Union européenne une communication a cet

effet.";
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b) les paragraphes suivants sont ajoutés:

"6. Le paragraphe 5 s'applique a compter de la date de publication au Journal
officiel de I'Union européenne de la communication établissant que la
réciprocité est accordée, a moins que ladite communication ne prévoie une date
de prise d'effet antérieure. Il cesse de s'appliquer a compter de la date de
publication au Journal officiel de I'Union européenne d'une communication de
la Commission déclarant que la réciprocité n'est plus accordée, a moins que

adite communication ne prévoie une date de prise d'effet antérieure.
ladit t date d d'effet ant

7. Les communications visées aux paragraphes 5 et 6 sont ¢galement publiées au

Journal officiel de 1'Office.".
30) L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

"Article 30

Revendication de priorité

1.  Lesrevendications de priorité sont déposées en méme temps que la demande de
marque de 1'Union européenne et indiquent a quelle date, sous quel numéro et dans
quel pays a été déposée la demande antérieure. Les documents a 'appui des
revendications de priorité sont présentés dans un délai de trois mois a compter de la

date de dépot.

2. La Commission adopte des actes d'exécution précisant le type de documents a
présenter pour revendiquer la priorité d'une demande antérieure conformément au
paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité

avec la procédure d'examen visée a l'article 163, paragraphe 2.
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31)

Le directeur exécutif peut décider que les exigences en matiére de documents a
fournir par le demandeur a I'appui d'une revendication de priorité peuvent étre
moindres que ce que requierent les dispositions adoptées conformément au
paragraphe 2, a condition que I'Office puisse obtenir les informations requises aupres

d'autres sources.".

L'article 33 est modifié comme suit:

a)

b)

au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

"La revendication de priorité est déposée en méme temps que la demande de marque

de I'Union européenne. ";
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.  Tout demandeur qui souhaite se prévaloir de la priorité conformément au
paragraphe 1 apporte la preuve qu'il a exposé les produits ou services portant la

marque demandée, dans un délai de trois mois a compter de la date de dépot.";
le paragraphe suivant est ajouté:

"4. La Commission adopte des actes d'exécution précisant le type et les
caractéristiques précises des €¢léments de preuve a apporter pour revendiquer
une priorité d'exposition conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces
actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée

a l'article 163, paragraphe 2.".
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32) L'article 34 est modifi¢ comme suit:

a) le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis. Les revendications d'ancienneté sont déposées soit en méme temps que la

demande de marque de 1'Union européenne, soit dans un délai de deux mois a
compter de la date de dép6t de la demande et indiquent 1'Etat membre ou les
Etats membres dans ou pour lesquels la marque est enregistrée, le numéro et la
date de dépdt de I'enregistrement correspondant et les produits et services pour
lesquels la marque est enregistrée. Lorsque 1'ancienneté d'une ou de plusieurs
marques antérieures enregistrées est revendiquée dans la demande, les
documents a l'appui de la revendication d'ancienneté sont déposés dans les trois
mois a compter de la date de dépot de cette derniére. Si le demandeur souhaite
revendiquer l'ancienneté postérieurement au dépot de la demande, les
documents a I'appui de la revendication d'ancienneté sont soumis a 1'Office
dans un délai de trois mois a compter de la date de réception de la

revendication d'ancienneté.";

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.

L'ancienneté revendiquée pour la marque de 1'Union européenne s'éteint
lorsque la marque antérieure dont l'ancienneté est revendiquée est déclarée
nulle ou frappée de déchéance. Si la marque antérieure est frappée de
déchéance, l'ancienneté s'éteint sous réserve que la déchéance prenne effet
avant la date de dépot ou la date de priorité de ladite marque de 1'Union

européenne.";
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c) les paragraphes suivants sont ajoutés:

"4,

L'Office informe I'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou le service
central de la propriété industrielle de 1'Etat membre concerné de la

revendication d'ancienneté.

La Commission adopte des actes d'exécution précisant le type de documents a
déposer pour revendiquer l'ancienneté d'une marque nationale ou d'une marque
enregistrée en vertu d'accords internationaux ayant effet dans un Etat membre
conformément au paragraphe 1 bis du présent article. Ces actes d'exécution
sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée a l'article 163,

paragraphe 2.

Le directeur exécutif peut décider que les exigences en matiere de documents a
fournir par le demandeur a l'appui d'une revendication d'ancienneté peuvent
étre moindres que ce que requicrent les dispositions adoptées conformément au
paragraphe 5, a condition que 1'Office puisse obtenir les informations requises

aupres d'autres sources.".
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33) L'article 35 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

H2.

Les revendications d'ancienneté déposées au titre du paragraphe 1 du présent
article comportent le numéro d'enregistrement de la marque de 1'Union
européenne, le nom et l'adresse de son titulaire, I'Etat membre ou les Etats
membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, le numéro
et la date de dépot de l'enregistrement correspondant, les produits et services
pour lesquels la marque est enregistrée et ceux a 1'égard desquels 1'ancienneté
est revendiquée, ainsi que les documents justificatifs prévus dans les régles

adoptées en vertu de l'article 34, paragraphe 5.";

b) les paragraphes suivants sont ajoutés:

H3'

Si les conditions qui régissent la revendication de I'ancienneté ne sont pas
remplies, I'Office informe le titulaire de la marque de 1'Union européenne de
l'irrégularité constatée. S'il n'est pas remédié a l'irrégularité dans le délai fixé

par 1'Office, ce dernier rejette la revendication.

L'article 34, paragraphes 2, 3, 4 et 6, s'applique.".
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34)

L'article 36 est modifié comme suit:

a)

b)

d)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) sila demande de marque de 1'Union européenne satisfait aux conditions et

exigences visées a l'article 26, paragraphe 3;";

au paragraphe 2, les termes "dans les délais prescrits " sont remplacés par "dans un

délai de deux mois a compter de la réception de la notification";
au paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:

"A défaut d'autres critéres permettant de déterminer les classes que le montant payé
est destiné a couvrir, 1'Office prend en considération les classes dans l'ordre de la
classification. La demande est réputée retirée en ce qui concerne les classes pour
lesquelles les taxes par classe n'ont pas été acquittées ou n'ont pas été acquittées dans

leur intégralité.";
le paragraphe suivant est ajouté:

"8. Lorsque le non-respect des exigences visé