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Le présent document contient une étude comparative des
dispositions des législations des Etats membres se rap-
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et les marques de fabrique ou de commerce. Cette &tude
est destinée & contituer une base pour les discussions

du Comité administratif et juridique & sa sixiéme session.
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INTRODUCTION

1. A sa premiére session, le Sous-groupe du Comité administratif et juridique a
estimé que le débat que le Comité administratif et juridigue consacrera & la ques-—
tion des dénominations variétales lors de sa sixiéme session, devrait principale-

ment porter sur les relations entre la dénomination variétale et la marque de fabri-
que ou de commerce, plus précisément sur les dispositions législatives permettant
d'assurer qu' "aucun droit relatif & la désignation enregistrée comme la dénomination
de la variété n'entrave la libre utilisation de la dénomination en relation avec la
variété" (voir le point 10 de 1l'annexe II du document CAJ/VI/4). Ces relations doivent
faire 1l'objet de ré&gles car la Convention UPOV se propose de faire en sorte que la déno-
mination d'une variété protégée soit utilisée & l'occasion de toute commercialisation
de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété, et ce méme aprés expi-
ration de la protection (voir le paragraphe (7) de l'article 13 du texte initial de
1961 de la Convention, ainsi que du texte revisé de 1978; dans ce dernier, l'obliga-
tion d'utiliser la dénomination est toutefois limitée & la commercialisation dans
1'Etat dans lequel la variété est ou a é&té protégée). La réalisation de cet objectif
de la Convention peut &tre compromise par l'existence simultanée d'autres droits, en
particulier de marques de fabrique ou de commerce, relatifs & la désignation qui cons-
titue ou doit constituer la dénomination variétale; le titulaire de la marque pour-
rait interdire, sur la base de ses droits issus de la marque, l'utilisation de la dé-
nomination variétale. C'est pour cela que la Convention et, & 1l'image de celle-=ci,
les législations des Etats membres contiennent des dispositions qui se proposent de
réglementer les relations entre les marques et les dénominations variétales qui sont
constituées par la méme désignation ou par des désignations susceptibles de préter

& confusion. L'article 13 de la Convention UPOV contient dans sa version actuelle-
ment en vigueur (texte de 1961) une réglementation détaillée qui s'applique directe-
ment aux marques; par contre, le texte revisé de 1978 ne contient gqu'une obligation
générale faite aux Etats membres de s'assurer que la libre utilisation de la dénomina-
tion en relation avec la variété n'est pas entravée par des droits concurrents d'une
autre nature portant sur la désignation en cause. Bien qu'elles soient toutes fondées
sur le texte de 1961 de la Convention UPOV, les dispositions pertinentes des lé&gisla-
tions des Etats membres présentent des divergences importantes. Les divergences

n'ont pas seulement pour source des interprétations différentes des dispositions
conventionnelles mais aussi, dans de nombreux cas, une base juridique de départ
différente (droits différents, jurisprudences différentes, doctrines différentes).
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Chapitre I

DISPOSITIONS VISANT A PREVENIR OU RESOUDRE LES CONFLITS
ENTRE LA DENOMINATION PROPOSEE ET LA MARQUE DU
DEMANDEUR DE PROTECTION POUR LA VARIETE

L. Généralités

2. Le présent chapitre ne traite gque des dispositions visant & prévenir ou a ré-

soudre les conflits entre la dénomination variétale propnsée et la margue du deman-
deur de protection pour la variété&. Il ne traite pas des conflits entre une déno-

mination variétale et la marque d'un tiers.

R. Systémes adoptés pour prévenir ou résoudre les conflits entre la dénomination et
la marque

3. Les Etats membres ont adopté quatre systémes de base différents pour prévenir

ou résoudre un conflit entre la dénomination variétale et une marque. Les deux
premiers systémes de base tendent & empécher des enregistrements concomittants

d'une méme désignation ou de deux désignations susceptibles d'é@tre confondues &

titre de dénomination et & titre de marque. Les deux autres permettent les enregis-
trements concomittants, en excluant la possibilité de voir un conflit surgir, et ce au
moyen d'une neutralisation de la marque.

4. Premier systéme de base.- Le demandeur de protection de la vari®t® == -~aut ‘as
proposer comme dénomination une désignation protégée a titre de marque : Danemark
(article 11.2) de la loi et article 1.4) de l'ordonnance du 5 aolit 1970 sur la dé-
nomination des variétés); Israél (article 31l.a) de la loi); Royaume-Uni

(article 18.2)d) du réglement de 1978 sur la protection des obtentions végétales);
Suéde (article 8.vi) de la loi). Dans la pratique, le demandeur peut proposer dans
certains de ces pays une désignation qui a été& enregistrée a titre de marque, a la
condition d'apporter en méme temps la preuve de la radiation ou de la limitation de
la marque. La désignation ainsi proposée n'est donc, en fait, plus une marque.

5. Deuxiéme systéme de base.- Le demandeur peut proposer comme dénomination une
désignation protégée & titre de marque, & la condition de s'engager & renoncer & la
marque : Afrique du Sud (article 10.4) de la loi); Belgigque (article 27.3) de.
1'arrété royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales) ;
Italie (article 6.2) du décret No 974 du 12 aofit 1975); Pays-Bas (article 21.3)

de la loi).

6. Troisiéme systéme de base.- Le demandeur doit s'engager & renoncer aux effets
de la marque : République fédérale d'Allemagne (article 37.2) de la loi); France
(article 9.6) de la loi et article 6.2) du décret No 71-764 du 9 septembre 1971);
Suisse (article 15.3) de l'ordonnance du 1l mai 1977). En ce qui concerne la
France, il est précisé dans la loi que la dénomination peut faire 1l'objet d'un dépét
en tant que marque & titre conservatoire, et dans le décret susvisé que la renoncia-

=

tion ne porte pas atteinte a& la validité du dépdt de la marque elle-méme (article 6.4)).

7. Quatriéme systéme de base.- L'impossibilité de faire valoir la marque résulte
d'une disposition légale : République fédérale d'Allemagne (article 9.2) de la loi);
Espagne (article 14.2) de la loi); Italie (article 6.3) du décret No 974 du

12 aodt 1975); Suisse (article 7.2) de la loi).

8. Motifs de l'adoption des troisiéme et quatriéme systémes de base.- Les troisiéme
et quatriéme systémes de base se fondent principalement sur le deuxiéme alinéa de
l'article 13(3) du texte initial de la Convention. Ils procé&dent aussi de lois an-
térieures aux législations sur la protection des obtentions végétales fondées sur

la Convention, en particulier en République fédérale d'Allemagne (loi du 27 juin 1953
sur la protection des obtentions végétales et sur les semences de plantes cultivées),
ainsi que des usages qui avaient cours - et gqui peuvent toujours avoir cours dans les
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pays n'accordant pas de protection sui generis aux obtentions végét?lgs - et qui consis-
taient dans la commercialisation des variétés sous une margue de faprique ou de cgm-
merce, évidemment capable d'exercer un attrait sur le gubl}c. Cette'Tarqug pouvait

&tre ou non garantie contre le risque qu'elle devint gegérlque par l,egapllssement
d'une désignation ou d'une immatriculation, qui deva%t et;e, elle, générique. Ces
usagas étaient d'ailleurs reconnus, jusqu'a un certain point, par la jurisprudence .

9. C'est d'ailleurs aussi pour permettre aux obtenteurs d'obtenir pnlus facilement
la protection & titre de margue de la dénomination, par un enregistrement international
conformément a l'Arrancement de faarid. =t donc as =e JIrre. Je moyens d'acticon pour se

prémunir contre certains abus dans les pays n'acccrdant pas de protection aux obten-
tions végétales ou n'ayant pas étendu cette protection & l'espéce pertinente que les
systémes permettant le maintien de la marque, sous condition de non-utilisation, a

&té établi : en effet, un enregistrement international de la marque doit &tre pré-
cédé par un enregistrement national dans le pays d'origine et les produits et services
5 couvrir par l'enregistrement international doivent &tre couverts par l'enregistre-
ment national.

10. D'autre part, ces systémes permettent & l'chtente.r d'ir*terSire. en faisant valcir
ses droits issus de la marque, l'utilisation de sa dénomination comme dénomination d'une
autre variété d'une esp&ce non voisine, ou comme désignation d'un produit analogue aux
produits de sa variété ou d'un produit diffusé auprés de la méme clientéle. Il est
toutefois & noter que ces facultés restent acquises au demandeur sous l'empire des
législations qui ont retenu 1l'un des deux premiers systémes de base lorsque la liste
des produits gque la marque ne peut pas couvrir est suffisamment limitée, par exemple
lorsque ces produits sont les plantes de la méme espéce ou d'une espé&ce voisine.

11. Systémes mixtes.- Un certain nombre d'Etats ont adopté des systémes mixtes com-
binant deux systémes de base. Ces systémes sont comme suit :

i) Premier systéme mixte.- L'Espagne (article 14.2) de la loi) et 1l'Italie
(article 6.2) et 3) du décret No 974 du 12 aolt 1975) ont adopté la combinaison
énoncée dans la Convention : l'obtenteur doit renoncer & la marque (deuxiéme
systéme de base) et, s'il ne le fait pas, il ne peut plus, de jure, faire valoir
ses droits issus de la marque (quatriéme systéme de base).

ii) Deuxiéme systéme mixte.- La République fédérale d'Allemagne et la Suisse
ont prévu dans leurs lois (articles 9.1) et 7.2) respectivement) 1'impossibilité
de continuer & faire valoir les droits issus de la marque aprés que la désignation
en cause a été enregistrée a titre de dénomination variétale (quatriéme systéme
de base). Une telle disposition ne peut &tre &dictée, si l'on s'en tient au prin-
cipe de la territorialité, que pour le ressort territorial; ce n'est d'ailleurs
que 1l& qu'elle peut étre appliquée avec une pleine efficacité. Une autre disposition
lui a donc été associée. Il s'agit d'une disposition prévoyant que le demandeur
doit s'engager & ne plus faire valoir ses droits issus de la marque dans certains

pays étrangers (troisiéme systéme de base) (article 37.2) de la loi et article 15.3)
de l'ordonnance du 1l mai 1977 respectivement).

‘En France, par exemple, la Cour de cassation a consluere en 1304 (atffaire boretl c.
Séve) que la dénomination "Superproduction Séve" ne pouvait plus faire 1l'objet d'une
appropriation privative a titre de marque dés lors qu'elle avait été inscrite au
Catalogue des espéces et variétés de plantes cultivées et gue son usage é&tait devenu
légalement obligatoire pour désigncr les semences de la variété en causc transportéces
en vue de la vente, mises en vente ou vendues. La Cour de Paris a, quant a elle,
estimé en 1963 (affaire Société les Grandes Roseraies du Val de Loire c. belbard)
valable une marque constituée par la déncmiaation "Stark LBarliest" pour désigner des
pommes et des pommniers.
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C. Portée territoriale des systémes

12. L'article 13 du texte initial de la Convention prévoit que si une dénomination
doit é&tre enregistrée dans un Etat membre, il faut qu'un certain nombre de conditions
soient remplies, non seulement dans cet Etat membre mais aussi dans les autres. C'est
le cas notamment du paragraphe (3). De méme, cet article, et notamment son para-
graphe (7), prévoit que l'enregistrement d'une dénomination dans un Etat membre a
aussi des conséquences dans les autres. Pour ces raisons, les Etats membres ont dans
leur grande majorité étendu les systémes qu'ils ont adoptés pour prévenir ou résoudre
les conflits entre la dénomination et la marque, aux marques dont bénéficie le de-
mandeur de protection dans d'autres Etats. Quatre cas peuvent &tre distingués :

i) La législation de l'Etat ne précise pas la portée territoriale du systéme
qu'il a adopté pour permettre la libre utilisation de la dénomination variétale :
Danemark (article 11.2) de la loi et article 1.4) de l'ordonnance du 5 aofit 1970 sur
la dénomination des variétés); Royaume-Uni (article 18.2)d) du réglement de 1978
sur la protection des obtentions végétales); Suéde (article 8.vi) de la loi). En ce
qui concerne le Danemark, l'article 2.3) de l'ordonnance susvisée donne quelque
latitude au Conseil de nomenclature, puisqu'il prévoit que celui-ci peut refuser
d'approuver une dénomination si elle est identique ou similaire & une marque enre-
gistrée dans un autre pays. Le Conseil doit cependant prononcer le refus si l'au-
torité compétente d'un autre pays, avec lequel le Danemark a conclu un accord sur la
dénomination des variétés, lui fait savoir que la dénomination proposée est inaccep-
table dans ce pays. Toutefois, le Conseil peut déroger a cette disposition dans des

cas particuliers. Pour ce qui est du Royaume-Uni, le Controller a aussi quelque lati-

tude puisqu'il "peut rejeter le nom proposé" s'il lui apparait qu'il ne convient pas.
Toutefois, dans le guide sur la protection des obtentions veégétale, il est préciseé
que la régle sur les dénominations ldentiques ou similaires a une marque de fabrique
ou de commerce enreglstidc Su on instance d'enregistrement au Royaume-Uni s'appligue
aussi aux cas ol les avdgues ont le cnlreglstices dats "tout pays ou territolre en
dehors du Royaume-Uni".

ii) La législation d'lsraél limite le systéme défini a l'article 3l.a) au seul

Etat d'Israél. Le cas des marqucs dont bénéficie le demandeur a l'étranger peut toutce-

C‘I"
Cal

fois &étre réglé, pratiquement a la discrétion du Registrar, en vertu de l'article 31.b)7)

de la loi, qui prévoit gu'une dénomination ne peut pas étre enregistrée si "elle n'est

pas conforme aux régles internationales acceptées pour la dénomination des variétés".

iii) Les systémes de la République fédérale d'Allemagne (articles 9.1) et 37.2)
de la loi), de la France (article 6.2) du décret No 71-764 du 9 septembre 1971) et de
la Suisse (articles 7.2) de la loi et 15.3) de l'ordonnance du 11 mai 1977) s'appli-
quent a l'Etat concerné et, en outre, aux autres Etats membres protégeant l'espéce
concernée. La terminologie est toutefois légérement différente : dans le cas de la
République fédérale d'Allemagne et de la Suisse il s'agit des Etats accordant des
titres de protection pour des variétés de l'espéce concernée, alors gu'en France la
renonciation s'étend aux ktats dans lesquels la variété peut &tre protégée par une
législation prise en application de la Convention. Celle-ci peut donc, si elle est
prise & la lettre, se rapporter a mnoins d'Etats que celle-1la, car elle ne couvre pas

dans ce cas les Etats dans lesquels la variété ne peut plus étre protégée, par exemple

pour défaut de nouveauté en raison d'un acte de commercialisation. A propos de la

France, il convient de noter gue l'article 9.6) de sa loi prévoit une renonciation aux

effets de la marque dans tous les Ltats membres.

iv) Les systémes de 1'Afrique du Sud (article 10.3) de la loi), de la Belgique
(article 27.3) de l'arrété royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions
végétales), de 1'Espagne (article 14.2) de la loi), de 1l'Italie (article 6.1) du
décret No 974 du 12 aolt 1975) et des Pays-Bas (article 21.3) de la loi) couvrent
tous les Etats membres. L'Afrique du Sud et 1l'lspagne ont prévu une extension aux
Etats avec lesquels ont été conclus des accords pour la protection des obtentions
végétales. L'Espagne a, d'autre purt, assorti la clause sur l'impossibilité& de con-
tinuer a faire valoir les droits découlant de la marque d'une réserve en faveur des
conventions internationales contraires.

13. A propos de la portée territoriale des systémes, il convient de noter ce qui suit

i) Lorsqu'une demande de protection est déposée dans plusieurs Etats membres,
le demandeur dcit en définitive ¢a conformer 3 celui ZJes systéemes 7ul est le plus
stricte et ne peut donc ras pénéficier des possikilités offertes par les autres.
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ii) Dans la pratique, 1l apparait diiriciie d'appilyuer et de faire respecter
les syst@mes en ce qui concerne les marques étrangéres. L'Etat membre auprés duguel
la dénomination a été proposée doit s'en remettre au demandeur et aux autres Etats
lorsqu'il veut connaltre les marques étrangéres identiques & la dénomination, et sur-
tout celles qui sont susceptibles de créer une confusion avec elle. Par ailleurs,
1'Etat membre qui a, en vertu de sa législation, créé une certaine situation dans un
autre Etat, n'a aucun moyen d'en assurer la perennité et, sauf exception (voir le
paragraphe 35 ci-aprés), cet autre Etat n'a pas prévu des dispositions dans sa propre

loi visant a garantir sur son territoire la libre utilisation d'une dénomination
enregistrée dans le premier Etat.

iii) Sauf exception, les systémes adoptés par les Etats membres pour prévenir
ou résoudre les conflits entre la dénomination et la marque dans les autres Etats
ne parviennent pas a remplir leur rdle en cas d'extension de l'application de la
Convention, soit par adhésion de nouveaux Etats & 1'Union, soit par extension de

=

la protection a d'autres espéces par un Etat membre.

14. Il est rappelé que la Conférence diplomatique de 1978 a adopté une interpré-
tation du nouveau paragraphe 1) de l'article 13 qui précise que celui-ci ne déter-
mine pas dans quel secteur géographique ni dans quelles conditions la dénomination
de la variété devient une désignation générique. Elle précise en outre qu'il
appartient aux Etats membres de déterminer jusqu'a quel point ils souhaitent appli-
quer les dispositions de la deuxiéme phrase - c'est-a-dire assurer la libre utili-
sation d'une dénomination - & 1l'égard des dénominations enregistrées dans d'autres
Etats membres.

15. Le tableau 1 résume les systémes adoptés par chague Etat membre et leurs portées
territoriales.
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Tableau 1

Marque de fabrigue ou de commnerce du demandeur de protection
pour une varidté : nature et portéc territoriale des systémes
adoptés par les Etats wembres pour prévenir ou résoudre les
conflits entre la margque et la dénomination®*

Territoires Etats membres Non précisés dans la
couverts Etat dans lesquels Tous loi; en pratique :
. les
lui- . X
méme |la variéte l'espéce | Etats tous les tous les
Systéme est proté- est pro- pembrea Etats ftats
geable tégée membres
Impossibilité de IL DK UK
proposer la marque s

comme dénomination

ZA
Engagement a B
renoncer a la E (X)
marque I(X)
NL
Engagement & ne F D(+)
plus faire valoir CH (+)
la marque
Impossibilité de D (+) E(X)
faire valoir la CH(+) I(X)

marque

*Sont indiqués & l'intersection d'une ligne et d'une colonne les Etats membres cou-
vrant les territoires mentionnés en téte de colonne par le systéme mentionné en
téte de ligne. Le signe (+) indique que 1'Etat en cause a adopté un autre systéne
pour d'autres territoires. Le signe (X) indigue que 1'Etat en cause a adopté deux
systémes dont 1l'un trouve application en cas de non-respect de 1l'autre.

0

Ce

41
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D. Produits couverts par la margue

16. Le paragraphe (3) de l'article 13 du texte initial de la Convention se référe
aux marques qui couvrent "des produits identiques ou similaires au sens de la 1lé-
gislation sur les marques". Cette expression étant susceptible d'interprétation,
elle a donné naissance & des dispositions trés différentes dans les législations
nationales.

17. Certains Etats ont choisi de ne pas définir les produits qui, lorsqu'ils sont
couverts par une marque détenue par le demandeur et identique ou similaire 3 la
dénomination proposée, entrairent l'application de l'un des systémes mentionnés au

paragraphe 7 ~i-Adaceus Ces Ftate s'en remottent, explicitement ~u implicitement,
au droit des marcques. Il s'agit
i) de la Belyiguec, qui reprend a l'article 27.2) de l'arrété royal du 22 juil-

let 1977 sur la protection des obtentions végélules l'expression "produits identi-
ques ou similaires au sens de la législation sur les marques" que l'on trouve dans
la Convention,

ii) de 1'Espagne (article 14.2) de la loi), de la France (article 6.2) du
décret No 71-764 du 9 septembre 1971) et des Pays-Bas (article 21.3) de la loi),
qui utilisent l'expression "produits identiques ou similaires".

18. Les autres Etats ont adopté une formulation plus précise a premiére vue - mais

qui peut aussi nécessiter une interprétation a la lumiére du droit des marques -
et qui fait intervenir deux notions

i) une notion de nature des produits,

ii) une notion d'origine des produits, ou-de couverture du régne vEcétal,

Le tableau 2 présente sous forme simplifiée comment les produits couverts par la
marque ont é&té définis en fonction des deux critéres susmentionnés.

19. En ce qui concerne la nature des produits, on trouve les catégories suivantes
les plantes (Danemark - article 12.2) de la loi); le matériel d'une variété ou les
produits similaires (Suéde - article 8.vi) de la loi); 1le matériel de reproduction
ou de multiplication, l'usage gui en est fait et ses produits (Afrique du Sud -
article 10.2)d) de la loi); le matériel de reproduction ou de multiplication de
tout type et tout produit (produce or products) de la variété qui fait 1l'objet de
la demande ou d'une autre variété de la méme classe d'espéces - le produit é&tant
défini plus avant dans le guide sur la protection des obtentions végétales comme
les produits agricoles, horticoles et forestiers (ne constituant pas du matériel de
reproduction ou de multiplication) et les produits manufacturés ou traités qui sont

dérivés des produits précédemment mentionnés - (Royaume-Uni - article 18.2)d) du
réglement de 1978 sur la protection des obtentions végétales). A ces catégories

il faudrait en ajouter une, les "variétés" : République fédérale d'Allemagne

(articles 9.1) et 37.2) de la loi); Israél (article 3l.a) de la loi); IJTtalie
(article 6 de la loi, plus particuliérement son paragraphe 3)); Suisse (articles 7.2)
de la loi et 15.3) de l'ordonnance du 17 mai 1977). Toutcfois, on Suisse, 1l'impos-—
sibilité de faire valoir un droit dérivant de la marque ne s'applique que "dans les
limites de la protection résultant de la dénomination varictale" (article 7.2) de

la loi).

20, Pour ce qui est de l'origine des produits, 1'Afrique du Sud et la Suéde ne la
précisent pas, ces produits pouvant donc provenir de tout le régne végétal. Au
Royaume-Uni, le systéme s'étend au regne végétal dans sa totalité, en ce qui con-
cerne le matériel de reproduction ou de multiplication, et a la classe d'espéces
aux fins de la dénomination des variétés a laquelle la variété appartient, en ce
qui concerne les autres produits. Cette notion de classe est identique a la notion
de "la méme espéce et les espéces voisines" qui se retrouve dans les lois de la
République fédérale d'Allemagne, du Danemnark, de 1l'ltalie et de la Suisse. Enfin,
en Israél, le systéme ne s'applique gu'a la seule espéce en cause, car elle se référe
a4 des "agricultural crops of the same species". (Pour les rétérences aux disposi-
tions législatives concernées, voir le paragraphe précédent).
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Tableau 2

Marque de fabrigue ou de commerce du demandeur de protec-

tion pour une variété : produits qui, couverts par la mar-

qgue, entrainent l'application des systémes adoptés par les

Etats membres pour prévenir ou résoudre les conflits entre

la marque et la dénomination *

Nature des

produits

Matériel
d'une varié-

Matériel
de reproduc-

Produits
autres que
le matériel

. Plantes té et pro- tion ou de a duc- Variétés
Origine duits simi-| multiplica-|9€ Feproduc
dans le régne laires tion tion ou de
végétal multiplication
Tout le régne végétal S LA (+) ZA (+)
UK (+)

Méme espéce et espéces DK UK (+) ?

voisines CH
M&me espéce IL

*La Belgigue, l'Espagne, la France et les Pays-Bas ont adopté une formula-
tion trés générale du type "produits identiques ou similaires".

Le signe (+) indigque que l'Ltat membre concerné a adopté un systéme mixte

quant & la nature et & l'origine des produits.

[

AN
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E. Formulation des références aux marques

21. C'est essentiellement en raison de la diversité du droit des marques d'Etat

4 Etat que l'on trouve dans la législation des Etats membres sur la protection des
obtentions végétales des formulations différentes pour les références aux marques,
dont il faut tenir compte dans les efforts d'harmonisation entrepris dans ce

domaine. Un droit de marque peut &tre obtenu de différentes maniéres : dans cer-
tains Etats ce droit nait simplement par un dépdt de la marque en vue de son enre-—
gistrement; dans d'autres Etats l'enregistrement de la marque résulte d'une

demande, sans qu'il ne soit procédé & un examen du point de vue de la forme ou du
fond, auquel cas le droit de marque ne nait qu'a l'enregistrem=nt; dans d'autres
Etats encore, une demande de marque est &galement prévue et il est prévu un examen
des revendications du demandeur, l'examen précédant alors l'enregistrement et variant
quant & sa portée d'un Etat & l'autre; enfin, le droit de marque peut &tre acquis
par l'usage; dans certains Etats l'usage d'une marque est une condition préalable

& 1l'acquisition du droit de faire enregistrer la marque. Les dispositions des Etats
membres tiennent principalement ccmpte du droit interne des marques, lorsqu'il s'agit
de la situation interne. Lorsgu'il s'agit de faire référence & la situation dans
d'autres pays, ils sont parfois obligés d'utiliser une formulation plus générale.

22. Les Etats suivants ont rapporté leurs régles sur les relations entre la dénomi-
nation variétale et la marque du demandeur de protection aux marques protégées, les
expressions utilisées pouvant étre du type "désignation déja protégée a titre de
marque" ou "désignation bénéficiant de la protection a titre de marque" : Afrique
du Sud (article 10.3)d) de la loi); République fédérale d'Allemagne (article 37.2)
de la loi), en ce qui concerne les Etats tiers; Danemark (article 11.2) de la loi);
Espagne (article 14.2) de la loi); Italie (article 6.1) du décret No 974 du

12 aoQt 1975); Suéde (article 8.vi) de la loi) et Suisse (article 15.3) de 1l'ordon-

nance du 11 mai 1977), en ce qui concerne les Etats tiers.

23. Pour les Etats suivants, les marques prises en compte sont les margues enregis-
trées : République fédérale d'Allemagne (article 9.1) de la loi), en ce qui concerne
son propre territoire; Belgique (article 27.2) de l'arré&té royal du 22 juillet 1977
sur la protection des obtentions végétales); Israél (article 3l.a) de la loi);
Pays-Bas (article 21.3) de la loi); Royaume-Uni (article 18.1)d) du réglement de
1978 sur la protection des obtentions végétales); Suisse (article 7.2) de la loi),
en ce gui concerne son propre territoire.

24. La France se référe aux désignations qui ont fait 1l'objet d'un dépbt a titre de
marque (article 9.6) de la loi et 6.2) du décret No 71-764 du 9 septembre 1971). La
Belgique se référe aussi aux marques déposées. Le Royaume-Uni tient aussi compte,
quant & lui, des désignations faisant l'objet d'une demande de protection & titre

de marque.

25. Par ailleurs, la France tient compte des marques dont le demandeur a la jouis-
sance (article 6.2) du décret No 71-764 du 9 septembre 1971), mais uniquement en ce
qui concerne les marques susceptibles de créer une confusion avec la dénomination
proposée. Inversement, 1l'Italic prévoit que le demandeur doit déclarer, lors du
dépdt de la demande de protection - et de la dénomination - qu'il renonce & la

marque qu'il utilise éventuellenent, si elle est identique a la dénomination proposee
(article 5.6) du réglement d'exécution du décret No 974 du 12 aodt 1975). Il con-
vient de noter que le cas de la margue d'un tiers dont le demandeur a la jouissance
peut aussi &tre couvert - et l'est souvent dans la réalité - par les réygles sur les
relations entre la dénomination proposée et les marques des tiers.

26. Finalement, un certain nombre d'ltats ont prévu une assimilation des marques
internationales, enregistrées conformément 3 1'Arrangement de Madrid, aux marques
nationales. Il s'agit de la Képubligue f&dérale d'Allemagne (article 9.3 de la loi),
de la Belgique (article 27.2) de l'arrété royal du 22 juillet 1977 sur la protection
des obtentions végétales), de la France (article 6.3) du décret No 71-764 du 9 sep-
tembre 1971) et de la Suisse (article 15.2) de l'ordounance du 11 mai 1977). Parmi
ces pays, seule la Belgique appligue expressément la régle de 1l'assimilation aux
marques internationales gui couvrent d'autres territoires yue le sien. Cette assimila-
tion n'est pas absolument nécessaire, en particulier lorsgue la réyle sur les rela-
tions entre la marque et la dénomination proposéc s'appligue aux margues "protéyées".

27. Le tableau 3 résume les différences évoquées ci-dessus.
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Tableau 3

Marque de fabrique ou de commerce du demandeur de

protection pour une variété :

formulation des ré-

férences aux marques*

Couverture
territoriale Etat lui-méme Etats tiers
Formulation
P, Z s ZA
Marque protégée, désigna- ZA D (+)
tion bénéficiant d'un DK DX
droit de marque, etc. E E‘
L :
S
CH (+)
Marque enregistrée D(+) B (X)
B (X) NL
IL UK (X)
NL
UK (X)
CH (+)
Marque déposée B (X) B (X)
F (X) F (X)
Désignation faisant 1l'objet i
d'une demande de protection UK (X) UK(X)
4 titre de marque
Marque dont le demandeur E F
a la jouissance I I
Assimilation des marques D B
internationales aux marques B
nationales F
CH

*Pour la signification du signe

(+),

voir le tableau 1.

Le signe (X)

indique que l'ktat en question utilise différentes formulations.

(0

L
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F. Dates-clefs dans l'application des systémes de base 2 et 3, qui prévoient un

engagement 3 renoncer soit & la marque elle-méme, soit & ses effets

28. Il y a deux dates-clefs : la date & laguelle l'engagement doit &tre pris et

la date a laquelle la renonciation prend effet.

29. L'engagement doit &tre donné au moment du dépdt de la dénomination variétale dans
les Etats suivants : Afrique du Sud (article 2.2)ii) du réglement du 28 octobre 1977
sur la protection des obtentions végétales); République fédérale d'Allemagne
(article 37.2) de la loi); Belgiqgue (article 27.3) de l'arrété royal du 22 juillet
1977 sur la protection des obtentions végétales); Espagne (article 14.2) de la loi);
Italie (article 5.6) du ré&glement d'exécution du décret No 974 du 12 aolt 1975);
Pays-Bas (article 21.3) de la loi); Suisse (article 15.3) de l'ordonnance du

11 mai 1977). En France, cet engagement doit étre donné avant la délivrance du

titre de protection, selon l'article 9.6) de la loi. Il convient de noter qu'en
Italie le demandeur doit déclarer, dans une annexe a la demande de protection - et

de dénomination variétale - "qu'il renonce a la marque gu'il utilise éventuellement
si elle est identique & la dénomination proposée, et s'engage a signer un acte formel
de renonciation & la marqgue avant la délivrance du brevet".

30. La réduction du domaine de la marque prend effet & la date de la délivrance du
titre de protection dans les Etats suivants : Afrique du Sud (article 10.4) de la loi);
République fédérale d'Allemagne (articles 9.1) et 37.2) de la loi); Espagne

(article 14.2)de la loi); France (article 6.2) du décret No 71-764 du 9 septembre 1971);
Suisse (article 7.2) de la loi et article 15.3) de l'ordonnance du 11 mai 1977). Ln
Belgique, il est tenu compte du fait que la dénomination peut étre approuvée et ins-
crite au registre des variétés [protégées] avant la délivrance du certificat d'ob-
tention végétale et c'est & partir de la date d'inscription que la renonciation a la
marque prend effet (article 27.3) de l'arrété royal du 22 juillet 1977 sur la pro-
tection des obtentions végétales). En Italie, la renonciation a la marque prend effet
3 la date de son inscription au registre des marques (article 6.2) du décret No 974

du 12 aofit 1975). Si la dénomination a été enregistrée sans qu'il y ait eu renoncia-
tion, la marque ne peut plus étre revendiquée, selon l'article 6.3) du décret susvisé,
4 partir d'une date qui n'est pas précisée mais qui est implicitement celle de la
délivrance du brevet. La date de la prise d'effet de la renonciation n'est pas non
plus précisée aux Pays-Bas, mais l'article 21.3) de la loi prévoit qu'une copie de
l'acte de renonciation est envoyée au Bureau néerlandais de la propriété industrielle
et au Bureau de l'Union dés que l'enreygistrement de la dénomination a été effectué.

31. Le tableau 3 résume sous forne synoptique les divers cas qui résultent des
systémes adoptés par les Etats muembres pour prévenir ou résouldre les conflits entre
la marque et la dénomination et dJdes dates-clefs. Il tient aussi compte de: premier
et quatriéme systémes de base.

G. Dispositions diverses

32. Régles transitoires concernant les rapports entre les dénominations de variétés
et les marques de fabrigue ou de conucrce.- La République fédérale d'Allemagne
(article 52.4) et 5) de la loi) et 1'Italie (article 6.4) et 5) du décret No 974 du

12 aoflt 1975) ont prévu des dispositions correspondant & l'article 36 du texte de
1961 de la Convention.

33. En République fédérale d'Allemaygne, ces dispositions s'appliquaient aux variétés
protégées en vertu de la loi sur les scumences du 27 juin 19%3, nmodificce en derniel
lieu par la deuxiéme loi d'amendement du 23 décembre 1966. Il est a noter gqu'eltes
s'appliquaient aux dénominations variétales protégées & titre de margue, ainsi gue le
prévoit l'article 36 de la Conventlion, et aux désignations protégyces a titre ae hatr-
que et susceptibles de créer une confusion avec la dénomination. rdl allleurs, cn
cas de changement de désignation, le titulaire de la protection ne pouvait interdire
l'utilisation de l'ancienne dénomination, protégée & titre de marque, gu'a l'expi-
ration du délai d'un an a compter de l'enregistrement de la nouvelle dénomination
non seulement aux personnes tenues d'utiliser l'ancienne dénomination, comme le
prévoit l'article 36.2) de la Convention, mais égalcment aux personnes autorisées

a l'utiliser.




Marque de fabrique ou de commerce du demandeur de protection pour une variété :

Tableau 4

dates-clefs pour 1l'application des systémes adoptés par les Etats membres

pour prévenir ou résoudre les conflits entre la marque et la dénomination *

Engagement
ates-clefs (le cas échéant) Prise d'effet du systéme
lors de dépdt |avant la lors du dépdt |a la déli-|a 1'inscrip- a l'inscripj
de la demande |délivrance !'de la demande |vrance du |[tion de la dé-|tion de la
Systéme de dénomina- du titre de|de dénomina- titre de nomination au |[renonciationnon précisé
- tion variétale|protection |tion variétale|protection|recistre des au registre
variétés des margues
Impossikilité DK o
de proposer la L E z
marque comme UK Q<
dénomination s e <
N
l l w w
Engagement & ZAh ZA B I NL
renoncer a B E(X) ‘
la margue E (%) f L Wi
I(X)
N
Engagement & D (+) F D (+)
ne plus faire | ny F
valoir la CH(+) CH (+)
margue
Impossibilité D (+) 12
de faire valoit E (X)
la marque CH (+)
* Pour la signification des signes (+) et (X), voir tableau 1.
La loi prévoit qu'une copie de 1'acte de renonciation est envoyée aux services compétents intéressés

dés gue la renonciation est enregistrée.

2

La date de prise d'effet est implicitement la date de délivrance du brevet.

£ O
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34. En Italie, les dispositions a 1l'étude s'appliquent & toutes les dénominations iden-
tiques ou susceptibles de créer une confusion avec une marque protégée dans l'un des
Etats membres, et non aux seules dénominations identiques a une marque protégée en
Italie.

35. Marque détenue dans un Etat par une personne demandant la protection d'une va-
riété dans un autre Etat membre.- Alors gue tous les Etats membres ont prévu des
régles sur les relations entre la dénomination proposée et la marque détenue par le
demandeur de protection d'une variété qui s'appliquent lorsque la demande est déposée
auprés de leurs propres scrvices, scules la République fédérale d'Allemagne (ar-
ticle 9.1) de la loi) et la Suisse (articles 7.1) de la loi et 15.1) de l'ordonnance
du 11 mai 1977) ont prévu des régles qui s'appliguent sur leur territoire lorsque la
demande a été déposée a l'étranger. Dans chacun de ces pays, le détenteur d'un titre
de protection qui lui a €té concédé a l'étrangyer ne peut plus faire valoir ses droits
issus de la marque protéyée dans ce pays, a compter de la délivrance du titre de pro-
tection, lorsque la marque est identigque a la dénomination enregistrée ou susceptible
de créer une confusion avec elle et lorsque la variété protéyée appartient a un genre
ou & une espéce bénéficiant de la protection dans ce pays.

36. Possibilité de revendiquer la priorité d'une marque en faveur d'une dénomination
variétale.- Dans son article 9.2), la loi de la République fédérale d'Allemagne prévoit
la possibilité de revendiquer la date du dépdt de la demande d'enregistrement d'une
marque comme date déterminante pour la dénomination de la variété si la marque est
identique & la dénomination proposée et si elle couvre les mémes produits. Sous peine
de caducité de la revendication de priorité, le demandeur de protection pour la variété
doit produire dans un délai de trois mois & dater de la demande de protection un certi-
ficat d'enregistrement ou de demande d'enregistrement de la marque, selon 1'état d'avan-
cement de la procédure. La revendication de priorité peut aussi devenir caduque si,
avant la délivrance du titre de protection de la variété, la marque est radiée ou la
demande d'enregistrement est rejetée ou retirée.

37. Cette disposition permet 4 un obtenteur de se constituer un stock de désignations
utilisables comme dénominations variétales, dans lequel il peut puiser au fur et a
mesure de ses besoins. Il convient cependant de noter que cette possibilité existe
aussi dans les autres Etats membres : en effet, il suffit qu'un obtenteur fasse enre-

gistrer une désignation & titre de margque pour se l'approprier jusqu'au moment ol il
la propose comme dénomination variétale.
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Chapitre II

DISPOSITIONS VISANT A PREVENIR OU RESOUDRE LES
CONFLITS ENTRE LA DENOMINATION PROPOSEE
ET DES SIGNES AUTRES QUE LA MARQUE
APPARTENANT AU DEMANDEUR DE PROTECTION
POUR LA VARIETE

A. Généralités

38. A cOté des marques de fabrigue ou de commerce, il existe d'autres signes qui,
s'ils sont identiques ou similaires & la dénomination variétale enregistrée, peu-
vent empécher ou géner la libre utilisation de la dénomination. Cela vaut particu-
liérement pour les noms commerciaux, qui sont maintenant évoqués a l'article 13.8)
du texte revisé, de 1978, de la Convention. Mais il existe d'autres signes, tels
que les noms patronymiques, les noms de domaines, ainsi que des signes qui n'appar-
tiennent pas exclusivement au demandeur de protection mais pour lesquels celui-ci
et certaines autres personnes bénéficient d'une exclusivité. Il s'agit par exemple
des indications d'origine, des marques collectives, des certificats de qualité, des
labels agricoles.

39. Pour beaucoup de ces signes, les conflits avec une dénomination variétale iden-
tique ou similaire sont empéchés par la législation réglementant leur usage. Mais
la législation sur la protection des obtentions végétales permet aussi d'empécher ou
de résoudre les conflits entre de tels signes et la dénomination variétale, soit par
des dispositions spécialement congues a cet effet, soit par des dispositions de
caractére plus général.

B. Dispositions visant expressément & prévenir ou résoudre les conflits entre la déno-
mination proposée et des signes autres que la margque

40. Assimilation de certains signes aux marques.- Seuls les Pays-Bas et le Royaume-
Uni ont assimilé certains signes aux marques. C'est ainsi que le Royaume-Uni prévoit
que la dénomination proposée ne doit pas &tre "identique ou susceptible d'&tre con-
fondue avec une marque... ou un nom commercial utilisés pour du matériel de reproduc-
tion ou de multiplication ou pour des produits de la variété faisant l'objet de la
demande de protection ou d'une autre variété de la classe & laquelle la variété appar-
tient... ou pour des produits dérivés de ces variétés" (article 18.2)c) du ré&glement

de 1978 sur la protection des obtentions végétales). Cette régle s'applique aussi aux
noms commerciaux enregistrés ailleurs qu'au Royaume-Uni. Les Pays-Bas ont adopté une
formule plus vague, qui permet donc de tenir compte d'une plus grande vari&té de signes
le demandeur doit renoncer & "tous droits pouvant lui revenir dans un Etat quelconque
de 1'Union, en ce qui concerne la dénomination [proposée], pour des produits identiques
ou analogues, dans le cas ol la dénomination proposée a déja &té enregistrée" (arti-
cle 21.3) de la loi). Selon l'interprétation donnée & cette disposition, les droits

visés ne sont pas seulement les droits de marque, mais aussi le droit relatif & un
nom commercial.

41, Il est A noter que la Suéde a prévu, a l'article 8.v) de la loi, que la dénCmina-
tion proposée ne doit pas préter & confusion avec une margue, un nom, un nom commuer-
cial ou une autre désignation dont une personne autre que le demandeur a obtenu la pro-
tection et qui constituerait un obstacle a l'enregistrement de cette denomination en
tant que marque pour des plantes de la variété ou pour des produits similaires. La
régle applicable aux signes protégés en faveur du titulaire est toutefols limitée

aux marques couvrant des plantes ou des produits similaires.

42. Dispositions fondées sur l'article 4 des Principes directeurs pour les dénomina-
tions variétales.- L'article 4 des Principes directeurs pour les dénominations varié-
tales, adoptés par le Conseil de 1'UPOV & sa septiéme session, en octobre 1973, a été
repris dans les législations de la Belgique (article 25.4) de l'arrété royal du

22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales), de 1l'Espagne (article 13.2)f)
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du décret No 1674/1977 du 10 juin 1977) et de la France (article 5 de 1l'arrété du

14 mars 1974 relatir a la dénomination des varlétés de plantes lalsant l'objet suit
d'une inscription au catalogue des espéces et variétés de plantes cultiveées, soit
d'un certificat d'obtention végétale). Cet article prévoit gque la dénomination ne

peut comporter aucun élément qui puisse, & l'expiration de la période de protection
de la variété, empécher ou géner le libre usage de cette dénomination ou empécher
la libre commercialisation de la variété. Toutefois, la France n'a pas repris le
membre de phrase "a l'expiration de la période de protection de la variété".

C. Dispositions gui peuvent &tre invoquées pour prévenir ou résoudre les conflits
entre la dénomination proposée et des signes autres que la margque

43. Dispositions précisant que la dénomination est la désignation générique de la
variété.- Pour les Etats suivants, une base commode pour éviter ou résoudre les conflits
entre la dénomination et un signe autre qu'une marque pour lequel le demandeur dispose
d'une exclusivité totale ou partielle, est la disposition précisant que la dénomina-
tion est la désignation générique de la variété : Danemark (articles 1.2) et 4.1)

de l'ordonnance du 5 aolt 1970 sur la dénomination des variétés); Espagne (article 13.1)
de la loi); Italie (article 5.3) du décret No 974 du 12 aodt 1975). A cette liste

on peut ajouter la France qui prévoit & l'article 9.1) de sa loi que le certificat
d'obtention végétale désigne l'obtention par une dénomination permettant, sans con-
fusion ni équivoque, son identification dans tous les Etats membres de 1'UPOV.

44, Il convient de noter que le Danemark, l1'Espagne et 1'Italie ne précisent pas la
portée territoriale de la régle prévoyant la généricité de la dénomination, alors
que la France a établi une régle qui recouvre tous les Etats membres de 1'Union.’

45. Dispositions rendant l'utilisation de la dénomination obligatoire.- Les Etats
suivants peuvent invoquer la disposition prévoyant l'utilisation obligatoire de 1la
dénomination : Afrique du Sud (article 35 de la loi); République fédérale d'Allemagne
(article 10.1) de la loi); Danemark (article 4.1) et 4) de l'ordonnance du 5 aolit 19790

sur la dénomination des variétés); Italie (article 5.3) du décret No 974 du 12 aolit 1975);
Pays-Bas (article 80.1) de la loi); Suéde (article 22 de la loi); Suisse (article 8.1)

de la loi). Dans les autres Etats, l'obligation d'utiliser la dénomination résulte de
la construction de la législation.

46. Dispositions prévoyant que la dénomination doit éventuellement remplir des condi-
tions non prévues dans la loi.- L'Afrique du Sud (article 10.3)f) de la loi) prévoit
que la dénomination proposée doit remplir les autres conditions - non spécifiées dans
la loi - que le Registrar peut fixer. Au Danemark, la dénomination ne doit pas

étre contraire aux usages acceptés pour la dénomination des plantes (article 1.3)c)
de l'ordonnance du 5 aofit 1970 sur la dénomination des variétés). En Espagne,

les dénominations doivent, en régle générale, étre conformes aux conventions inter-
nationales auxquelles l'Espagne est partie et, & cet effet, le Ministére de l'ayri-
culture est habilité & promulguer les dispositions nécessaires (articles 13.2) de

la loi et 13.3) du décret No 1674/1977 du 10 juin 1977). Israél prévoit &

l'article 31.b)7) que la dénomination doit &tre conforme aux régles internationales
acceptées concernzrt la dénomination des variétés. Il en est de méme du Royaume-Uni
(article 18.2)c) du réglement de 1978 sur la protection des obtentions végétales).
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Tableau 5
Signes autres gue la murque sur lesquels le demandeur
de protection a un drouit d'exclusivité dispositions

permettant de prévenir ou de résoudre les conflits
entre de tels signes et la dénomination

LA D B |DK B F 1L I |NL

UK

w

CH

Disposition expresse X
(assimilation aux marques)

Disposition prévoyant que la X X | X
dénomination ne peut comporter
aucun élément susceptible de
faire obstacle a la libre
utilisation de la dénomination

Disposition précisant que la X X X X
dénomination est la désigna-
tion générique de la variétég,
ou impliquant la généricité

Disposition rendant 1'utili- X X X X X X | X
sation de la dénomination
obligatoire en relation avec
la variété

Disposition permettant de X X X X
tenir compte de critéres
non définis dans la loi

[Fin du document]



