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l. INTRODUCTION

1.1 Le 7 juillet 1999, les Communautés européennes et leurs Etats membres (ci-aprés denommes
les "Communautés européennes’) ont demandé I'ouverture de consultations avec les Etats-Unis en
vertu de l'article 4 du Mémorandum d'accord sur les regles et procédures régissant le reglement des
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1.6

Le 26 octobre 2000, le Directeur général a arrété la composition du Groupe spécial comme
suit:

Président: M. Wade Armstrong

Membres:
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entreprise ou des avoirs qui ont &é confisgqués, ne donne effet a une telle
revendication ni ne I'entérine d'une autre maniere, a moins que le titulaire initial de
cette marque ou de ce nom commercial, ou |'ayant cause de bonne foi, n'ait donné son
consentement expres.

C) Le Secrétaire au Trésor promulgue les régles et réglements qui sont
nécessaires pour exécuter les dispositions du présent article.

d) Dans le présent article:
1 L'expression "ressortissant désigné" a le sens que lui confére

I'article 515.305 du titre 31 du Code of Federal Regulations,
tel quil est en vigueur au 9septembre 1998, et recouvre le
ressortissant de tout pays étranger qui est I'ayant cause d'un
ressortissant désigné.

2 Le terme "confisqué® a le sens que lui confere
l'article 515.336 du titre 31 du Code of Federal Regulations,
tel quiil est en vigueur au 9 septembre 1998,

2.2 La partie 515 du titre 31 du Code of Federal Regulations (le "CFR") contient le Réglement
pour le contrdle des avoirs cubains (le "Réglement sur les avoirs cubains'). L'article 515.305 de cette
partie (ci-aprés dénommé 31 CFR 515.305) contient la définition de I'expression "ressortissant
désigné' viste al'article 211 d) 1). Il est aingi libellé

Article 515.305 Ressortissant désigné.

Aux fins de la présente partie, on entend par ressortissant désigné Cuba et tout
ressortissant de ce Pys y compris toute personne qui est un ressortissant
specialement désigné.

2.3 L'article 515.336 du titre 31 du CFR contient la définition du terme "confisqué" visée a
l'article 211.d) 2). Il est ains libellé&

Article 515.336 Confisqué.

Tel quil est utilise al'article 515.208, le terme "confisqué" renvoie &

® L'expression "ressortissant spécialement désigné” est définie a I'article 515.306 de 31 CFR, qui est
ainsi libellé:

a) On entend par ressortissant spécialement désigné:
1) toute personne dont le Secrétaire au Trésor détermine qu'elle est un ressortissant

spécialement désigné,

2 toute personne qui, ala"date effective” ou depuis cette date, aagi pour ou au nom du
gouvernement ou des autorités exercant un contréle sur un pays étranger désigné, ou

3 tout partenariat, toute association, toute société ou toute autre organisation qui, a la
"date effective" ou depuis cette date, a été détenu ou contrdlé directement ou indirectement
par le gouvernement ou les autorités exercant un contréle sur un pays étranger désigné ou par
tout ressorti ssant spécialement désigné.
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a) la nationdisation, I'expropriation ou autre saisie d'un titre de propriété ou de
contr6le sur un bien effectuée par le gouvernement cubain le I™ janvier 1959
ou apres cette date:
1 sans que le bien ait été restitué ou qu'une indemnisation adéquate et
effective ait été accordée; ou
2 sans que la revendication concernant le bien at éé réglée
conformément a un accord internationad de reglement des
revendications ou a une autre procédure de reglement mutuellement
acceptée; et
b) la répudiation ou au défaut de paiement, ou au non-paement par le

gouvernement cubain, le 1% janvier 1959 ou apres cette date:

1 d'une dette de toute entreprise qui a été nationaisée, expropriée ou
d'une autre maniére saisie par le gouvernement cubain;

2 d'une dette qui greve un bien nationalise, exproprié ou d'une autre
maniére sais par le gouvernement cubain; ou

3 d'une dette qui a éé contractée par le gouvernement cubain pour faire
droit & une revendication concernant un bien confisqué ou larégler.

24 L'aticle 211 a) fait référence a l'article 515.527 de 31 CFR qui, a la date a laquelle
l'article 211 a é&é promulgué, le 21 octobre 1998, était ains libellé:

Article 515527 Certaines transactions concernant la proprieté intellectuelle aux
Etats-Unis.

a) Les transactions liées a l'enregistrement et au renouvellement auprés de
I'Office des brevets et des marques des Etats-Unis ou du Bureau du droit
d'auteur des Etats-Unis, de brevets, marques et droits d'auteur dans lesquels le
gouvernement de Cuba ou un ressortissant cubain a un intérét sont autorisées.

b) Le présent article autorise le paiement sur des comptes bloqués ou d'une autre
maniere des taxes actuellement dues au gouvernement des Etats-Unis en
rapport avec toute transaction autorisée au titre du paragraphe a) du présent
article.

C) Le présent article autorise en outre le paiement sur des comptes bloqués ou
d'une autre maniere des honoraires et frais raisonnables et conformes a
l'usage actuellement dus & des avocats ou représentants aux Etats-Unis en
rapport avec les transactions autorisées au titre du paragraphe @) du présent
article.

25 Aprés I'entrée en vigueur de l'article 211, le Reglement sur les avoirs cubains a &é modifié
par I'adjonction d'un nouvel ainéaa) 2) al'article 515.527 de 31 CFR. Le paragraphe a) de l'aticle
est aors devenu l'dinéaa) 1). La modification est entrée en vigueur le 10 mai 1999. Le nouvel
ainéaa) 2) est aing libelé&

a) 2) Aucune transaction ni aucun paiement n'est autorise ou agpprouvé
conformément au paragraphe @ 1) du présent article en ce qui concerne une
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marque ou un nom commercia identique ou pour |'essentiel similaire a une
marque ou a un nom commercia qui éait utilisé en rapport avec une
entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués, au sens ol ce terme est défini
a l'article 515.336, a moins que le titulaire initia de la marque ou du nom
commercia, ou l'ayant cause de bonne foi, n'ait donné son consentement
expres.

2.6 L'article 211 b) fait référence a l'article 44 b) et €) de la Loi de 1946 sur les marques,
dénommée égdement Loi Lanham (15 U.S.C. § 1126 b) et €)), qui est ainsi libellé:

Article 44 (15 U.S.C. § 1126). Conventions internationales; registre des marques

()

b) Toute personne dont le pays d'origine est partie & une convention ou a un
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2.8 Une des licences générales pouvant étre obtenues en vertu des reglements de I'OFAC est visée
dans 31 CFR 515.527, I'article cité plus haut. Elle concerne les transactions liées a I'enregistrement et
au renouvellement auprés de I'Office des brevets et des marques des Etats-Unis ("USPTO") et du
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et arguments sont présentés chronologiquement, les arguments figurant dans les premieres
communications écrites des parties venant tout d'abord et éant suivis d'un résumé des arguments
figurant dans les communications et déclarations ultérieures. Comme moyen de défense, les
Etats-Unis ont soulevé deux questions horizontales qui sont en rapport avec toutes |es incompatibilités
aléguées entre I'article 211 et I'Accord sur les ADPIC, a savoir le principe de non-reconnaissance des
confiscations étrangeres et la déermination du titulaire d'une marque. La section D résume les
arguments des parties sur ces questions thématiques. Elle renferme également les arguments
concernant la charge de la preuve figurant dans la premiére communication écrite des Etats-Unis. I
et fait éat des réponses des parties aux questions posées par le Groupe spécial lorsqueles
complétent par des renseignements pertinents les arguments figurant dans les communications des
parties. En générd, les termes utilisés dans les communications des parties ont été repris autant que
possible sous leur forme initiale, compte tenu de la nécessité de condenser et de regrouper les
arguments. Sauf indication contraire, les termes sont mis en relief de la méme fagon que dans les
communications des parties.

4.2 LaPartie V contient un résumé des arguments présentés par les tierces parties et la Partie VI
un résumé de la lettre adressée par le Président du Groupe spécial au Directeur général de I'OMPI et
de laréponse de ce dernier.

4.3 On trouvera dans la Partie VIII les constatations du Groupe spécid et dans la Partie IX ses
conclusions et recommandations.

B. INTRODUCTIONS DES COMMUNICATIONS DES PARTIES

4.4 Dans l'introduction de sa premiere communication écrite, les Communautés européennes
résument les raisons pour lesquelles eles estiment que certains aspects de la |égidation américaine
concernant la protection des marques e des noms commerciaux sont incompatibles avec les
obligations découlant pour les Etats-Unis de I'Accord sur les ADPIC. Elles aléguent que I'objectif de
l'article 211 de la Loi générale consiste a limiter la jouissance et |'existence de certaines marques et de
certains noms commerciaux appartenant a certaines catégories de détenteurs de droits.

4.5 Les Communautés européennes estiment que des personnes morales ou physiques cubaines
peuvent étre titulaires et jouir de marques américaines (y compris les noms commerciaux). Jusqu'ala
promulgation de l'article 211, celaimpliquait qu'elles pouvaient payer des taxes d'enregistrement et de
renouvellement a I'Office des brevets et des marques des Etats-Unis ("USPTO"). Cda signifiait
également que ces marques pouvaient faire I'objet d'une licence ou étre cédées et que le détenteur du
droit pouvait demander aux organes judiciaires des Etats-Unis de prendre les mesures prévues par la
légidation américaine pour faire respecter ses marques et lutter contre la contrefacon. Jusqu'a la
promulgation de l'article 211, peu importait qu'une telle marque américaine ait un lien ou une
ressemblance quelconque avec une marque utilisée ou détenue par une entité cubaine qui avait été
confisquée pendant la révolution cubaine. Du fait de I'adoption de I'article 211, la jouissance de tels
droits dans lesquels le gouvernement de Cuba, un ressortissant cubain ou tout ayant cause étranger de
ce dernier ont un intérét, a éé considérablement limitée.

4.6 Les Communautés européennes font valoir que lI'article 211 a) 1) interdit toute transaction liée
a l'enregistrement et au renouvellement auprés de I'USPTO de marques dans lesquelles Cuba ou un
ressortissant cubain a un intérét. De telles transactions ne sont admissibles que s le propriétaire
historique d'une entité cubaine confisquée, qui détenait une marque identique ou similaire, y consent
expressement.  Cette disposition a pour résultat pratique de retirer — a terme — des marques
américaines existantes a leurs titulaires |égitimes parce que ceux-ci ne seront plus en mesure d'en
renouveler |'enregistrement. En outre, cette disposition empéche quelqu'un denregistrer une telle
marque S cdle-ci n'a pas déja été préalablement enregistrée aupres de 'USPTO.
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cubaine et ont fait |'objet d'une licence concédée a une entreprise commune constituée par cette entité
et une société communautaire. Etant donné le grand nombre de marques et de noms commerciaux
utilisés en rapport avec des entreprises cubaines avant 1960, les effets de l'article 211 risquent
toutefois d'ére dommageables pour de nombreuses relations commerciales établies par les entreprises
communautaires non seulement avec des entités cubaines, mais auss avec d'autres partenaires qui
sont visés par l'article 211.*

414  Dans l'introduction de leur premiére communication écrite, les Etats-Unis soutiennent que la
guestion essentielle en I'espéce est celle de savoir s I'Accord sur les ADPIC leur impose de
reconnaitre et faire respecter les marques utilisées en rapport avec des avoirs qui ont é&é confisqués
- Cest-a-dire expropriés sans indemnisation™® - & leurs propriétaires |égitimes. s estiment que ce n'est
pas le cas. En droit américain - sddon auss bien l'article 211 qu'une jurisprudence éablie de longue
date - ceux dont la revendication dune marque est fondée sur la confiscation d'avoirs sans
indemnisation ne peuvent pas revendiquer des droits de propriété aux Etats-Unis sans e consentement
des propriétaires dont les avoirs ont éé confisqués. En fait, de l'avis des Etats-Unis, il Sagit dun
principe qui a éé largement reconnu dans le monde entier et, en particulier, par de nombreux
Membres de 'OMC. Selon les Etats-Unis, le point de vue des Communautés européennes dans le
présent différend est, par contre, que les avoirs d'une personne peuvent étre confisqués par une
autorité gouvernementale qui peut ensuite, en invoquant I'Accord sur les ADPIC et la Convention de
Paris, faire respecter ces "droits' aux Etats-Unis d'une maniére contraire a la légisation américaine.
L'Accord sur les ADPIC n'exige pas un tel résultat et telle ne pouvait pas étre l'intention de ses
négoci ateurs.

415 Les Etats-Unis font valoir que, contrairement & ce que les Communautés européennes
affirment dans leur introduction, I'article 211 ne vise pas des situations dans lesguelles la marque
américaine a cessé d'exister ou n'a jamais existé et ne se distingue pas du droit largement admis des
nations souveraines de ne pas reconnditre les confiscations étrangéres. L'article 211 vise la
revendication de droits par une entité chargée de la confiscation ou ses ayants cause américains ou
non américains par rapport aux droits des propriétaires initiaux des avoirs confisqués, ce que vise
précisément le principe consistant a ne pas donner deffet extraterritorial aux confiscations sans
indemnisation. Selon les Etats-Unis, les Communauités européennes font valoir que I'Accord sur les
ADPIC et la Convention de Paris imposent aux Membres de reconnaitre et faire respecter les droits de
marque revendiqués par des entités étrangeres chargées de la confiscation, méme s ce droit est fondé
sur une confiscation érangére. Les Etats-Unis soutiennent que les Communautés européennes
contestent, en fait, le droit souverain dun Membre de ne pas donner effet a des confiscations
étrangeres sans indemnisation, droit consacré par de nombreuses décisions judiciaires auss bien en
Europe qu'aux Etats-Unis.

416 Les Etats-Unis estiment en conséquence que ks Communauités européennes "présentent les
choses' de maniére inexacte tout au long de leur introduction en laissant entendre que, avant la
promulgation de l'article 211, les entités chargées de la confiscation pouvaient revendiquer des droits
attachés a des marques américaines sur la base de leur confiscation sans indemnisation et que
l'article 211 retire ces droits [égitimes. On n'ajamais vu, ni aux Etats-Unis ni ailleurs, que les entités
chargées de la confiscation ou leurs ayants cause puissent établir des droits de propriété sur des avoirs
ne relevant pas de leur juridiction. L'article 211 consacre au niveau légal e principe selon lequel eles
ne peuvent pas le faire.

12| es Communautés européennes rappellent que l'article 211 a également été examiné au Conseil des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Voir le paragraphe 16 du document 1P/C/19 et le
paragraphe 16 du document |P/C/22 (rapports annuels du Conseil pour les années 1999 et 2000).

13 Les Etats-Unis précisent que, sauf indication contraire, ils utilisent le terme "confiscation” pour
désigner une expropriation sans paiement d'une indemnisation adéquate et effective. Voir l'article 211d) 2) de
laLoi générale, renvoyant aladéfinition figurant dans 31 CFR 515.336.
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417 Les Etats-Unis font valoir que les Communautés européennes ont une lourde tache dans le
présent différend — démontrer que le principe bien éabli voulant que I'on ne donne pas deffet
extraterritorial aux confiscations étrangeres a toujours été contraire a la Convention de Paris et est
maintenant contraire & I'Accord sur les ADPIC. Les Etats-Unis estiment que les Communauités
européennes ne peuvent pas sacquitter de cette téche et que leurs affirmations relatives a I'existence
d'un conflit entre I'article 211 et I'Accord sur les ADPIC ne sont pas fondées.

C. A
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nécessairement a toutes les prescriptions qui font d'un signe ou d'une combinaison de signes une
14
marque.

422  Les Communautés européennes font valoir en outre quil n'y a dans I'Accord sur les ADPIC
ou la Convention de Paris (1967) aucune disposition qui permettrait a un Membre de 'OMC de
subordonner I'enregistrement ou le renouvellement d'une marque au consentement exprés de I'ancien
titulaire d'une telle marque ou de marques similaires n'importe ou dans le monde.

4.23  En conséquence, les Communauités européennes aléguent que l'article 211 @) 1) est contraire
aux obligations des Etats-Unis au titre de I'article 15:1 de I'Accord sur les ADPIC.

424  Avant dexaminer dans leur premiére communication écrite les dispositions spécifiques de
I'article 15:1 de I'Accord sur les ADPIC et de I'article 6quinguies de la Convention de Paris (1967) tel
quiil est incorporé dans I'Accord sur les ADPIC, les Etats-Unis font observer que rien dans ces deux
articles ne leur impose d'accepter I'enregistrement ou le renouvellement de marques, s la personne
procédant a |'enregistrement ou au renouvellement n'est pas le véritable titulaire de la marque selon la
Iégidation américaine. Ils alleguent que ni I'Accord sur les ADPIC ni la Convention de Paris ne
prescrivent qui les Membres doivent reconnaitre comme le titulaire dune marque; cette décision
reléve de la légidation nationale des Membres.

425 Etant donné que les arguments présentés par les Etats-Unis, puis par les Communautés
européennes, al sujet de la détermination du titulaire d'une marque sont pertinents en ce qui concerne
pluseurs incompatibilités entre l'article 211 et I'Accord sur les ADPIC aléguées par les
Communautés européennes, ces arguments sont présentés plus loin d'une maniéere thématique dans la
section D.2 de la présente partie du rapport.

426 Sagissant de l'article 15:1 de I'Accord sur les ADPIC, les Etats-Unis soutiennent que
l'article 211 @) 1) n'est pas incompatible avec ses dispositions. L'article 15:1 définit I'objet susceptible
d'étre protégé comme marque et limite la capacité des Membres d'alléguer qu'une marque n'est pas
propre a constituer une marque et n'est donc pas susceptible d'ére enregistrée, en raison de la forme
de lamarque. Il n'énonce pas une obligation positive d'enregistrer toutes les marques satisfaisant aux
conditions requises. Par exemple, en vertu de l'article 15:1, un Membre ne pourrait pas refuser
I'enregistrement d'une marque au motif qu'elle est congtituée de noms de personnes ou de lettres, ou
pour d'autres motifs liés alaforme, dés lors que les signes dont la marque est composée sont propres a
distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. L'article 15:2
souligne que cela ne signifie pas quil est interdit a un Membre de refuser I'enregistrement d'une
marque pour d'autres motifs, a condition que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la
Convention de Paris.

427 Les Etats-Unis font valoir que les restrictions imposées par l'article 211a) 1) ne sont pas
fondés sur laforme delamarque. L'article 211 a) 1) concerne les marques, quelle que soit leur forme,
qui sont similaires ou identiques a des marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués sans
indemnisation et qui sont enregistrées sans l'autorisation du titulaire initial. |l se rapporte uniquement
aux droits de la personne enregistrant la margque de revendiquer un intérét lié a la propriété de cette
marque. Pour cette raison, l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec I'article 15:1.

428 Les Etats-Unis font valoir en outre qu'a supposer, pour les besoins de I'argumentation, que
l'article 15:1 de I'Accord sur les ADPIC puisse étre interprété comme imposant aux Membres une
obligation positive indépendante denregistrer les marques qui, selon ses propres termes, sont

14 Dans une note de bas de page, les Communautés européennes relévent que la deuxiéme phrase de
l'article 18 de I'Accord sur les ADPIC confirme que "[l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de
commerce sera renouvel able indéfiniment"”.
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"susceptibles d'ére enregistrées’, une telle obligation serait limitée par I'article 15:2 qui prévoit que
l'article 15:1 "[n‘empéche pas] un Membre de refuser I'enregistrement d'une marque de fabrique ou de
commerce pour d'autres motifs, a condition que ceux-ci ne dérogert pas aux dispostions de la
Convention de Peris (1967)". En consequence, l'article 15:1 n'empéche pas un Membre de refuser
I'enregistrement d'une marque pour d'autres motifs, dés lors que ce refus n'est pas incompatible avec
la Convention de Paris. Etant donné que rien dans l'article 211a) 1) n'est incompatible avec la
Convention de Paris, I'article 211 @) 1) n'est pas incompatible avec I'article 15:1 de I'Accord sur les
ADPIC.

429 Les Communautés européennes contestent I'affirmation des Etats-Unis sdon laguele
I'article 15:1 de I'Accord sur les ADPIC contient une simple définition d'une marque. Elles alleguent
gu'une telle lecture de cette disposition aurait, a leur avis, pour résultat absurde qu'un Membre de
I'OMC n'aurait méme pas I'obligation de permettre I'enregistrement et la protection des marques.
Lorsgue I'on considere le sens ordinaire des mots utilisés a l'article 15:1 et lorsgu'on lit ce dernier
conjointement avec l'article 16 de I'Accord sur les ADPIC on ne peut raisonnablement pas douter que
l'article 15:1 impose aux Membres de I'OMC I'obligation d'enregistrer les marques qui satisfont aux
prescriptions énoncées dans cette disposition. C'est ce que confirme en outre la lecture des articles 6
et 6quinquiesde la Convention de Paris.

430 LesCommunautés européennes aléguent que I'enregistrement au titre de I'article 15:2 ne peut
étre refusé que dans les cas exceptionnels expressément mentionnés dans I'Accord sur les ADPIC et la
Convention de Paris. Ces dispositions figurent aux articles 22:3, 23:2 et 24:5 de I'Accord sur les
ADPIC, et aux articles6 2), Ger et Guinquies B de la Convention de Paris. En absence d'une
exception specifique facultative ou obligatoire, il faut faire droit & une demande d'enregistrement au
titre de l'article 15:1 de I'Accord sur les ADPIC. Les Communautés européennes estiment que les
Etats-Unis n'ont invogqué aucune exception spécifique prévue dans I'Accord sur les ADPIC ou la
Convention de Paris pour judtifier l'article 211a) 1). A leur avis, en l'absence d'une exception
spécifique facultative ou obligatoire, il faut faire droit a une demande d'enregistrement au titre de
l'article 15:1 de I'Accord sur les ADPIC et les enregistrements doivent étre renouvelables
indéfiniment; en ce qui concerne le renouvellement des enregistrements, les Communautés
européennes se réferent al'article 18 de I'Accord sur les ADPIC.

431 Le Groupe spécid a demandé aux Communautés européennes de clarifier leur position sur le
point de savoir S l'article 15:1 empéchait un Membre @) de déterminer des prescriptions concernant la
capacité d'une personne physique ou morale de déposeaad0u2ugpas N's85.75 TD -0.19069 Ts.1444 Tc 4.7625 -24.7
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432  Les Etats-Unis
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l'aticle 211 @) 1) serait contraire. |ls estiment que chacun de ces articles limite la capacité des
Membres de rejeter I'enregistrement de marques sur la base de défectuosités concernant la forme de la
marque. Ni I'un ni l'autre nimposent de limite a la capacité des Membres de rgjeter I'enregistrement
parce que le déposant n'est pas le véritable titulaire de la marque.

438 LesEtats-Unis font valoir que rien dans le texte de l'article 15:1 n'étaye I'affirmation des CE
sdon laguelle l'article 15:1 exige que tout signe ou toute combinaison de signes "propre” a étre une
marque soit enregistré.  Le texte de l'article 15:1 définit uniquement les signes qui doivent étre
considérés comme susceptibles de bénéficier d'une protection en tant que marque. Les Etats-Unis
font valoir auss que rien n'étaye I'opinion selon laguelle I'enregistrement ne peut étre refusé que dans
les "cas exceptionnels expressément mentionnés dans I'Accord sur les ADPIC et la Convention de
Paris’. De l'avis des Etats-Unis, ce n'est pas ce que dit I'aticle 15:2. L'aticle 15:2 précise que
l'article 15:1 — définissant la forme d'une marque — n'empéche pas les Membres de refuser
I'enregistrement d'une marque pour d'autres motifs (C'est-a-dire "autres’ que la forme de la marque).
Il gjoute que, naturellement, ces motifs ne doivent pas déroger ala Convention de Paris. Ce n'est pas
du tout la méme chose que de dire que I'enregistrement peut uniquement étre refusé pour des motifs
précis particuliers énoncés dans certaines subdivisions désignées des articles de la Convention de
Paris. La Convention de Paris ne prescrit aucune regle indiquant que les Membres doivent accorder
des droits de propriété aux entités chargées de la confiscation. En conséquence, refuser
I'enregistrement d'une marque au motif que le déposant n'est pas le véritable titulaire de la marque
n'est pas incompatible avec 'article 15:1 et ne déroge a aucune disposition de la Convention de Paris
au sensdel'article 15:2.

439 LesFEtats-Unis estiment que les Communautés européennes ne proposent aucune "exception”
al'article 15:1 de I'Accord sur les ADPIC qui permettrait a un Membre de déterminer qu'il ne donnera
pas effet sur son territoire a une confiscation étrangere. Ils alléguent que, selon l'interprétation des
Communautés européennes, |'article 15:1 ne permet pas a un Membre de décider que I'entité chargée
de la confiscation n'est pas le titulaire de la marque utilisée en rapport avec les avoirs confisgués.

440 Les Etats-Unis soutiennent que l'article 211 @) 1) ne leur impose pas de mener des actions
incompatibles avec leurs obligations au titre de I'Accord sur les ADPIC. IIs estiment que
l'article 211 @) 1) empéche d'obtenir des licences générales de I'OFAC pour I'enregistrement et le
renouvellement de certaines marques, a savoir les marques qui sont identiques ou pour |'essentiel
similaires a des marques utilisées en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont éé confisqués
et lorsque le titulaire initial de la marque n'a pas donné son consentement. Cette disposition
n'‘empéche pas de maniéere aléatoire |'enregistrement de marques. Elle vise les marques qui ont &é
utilisées en rapport avec un avoir confisqué par le gouvernement cubain et lestitulaires initiaux de ces
marques. Elle protége les titulaires initiaux de ces marques en disant que l'entité chargée de la
confiscation ou ses ayants cause doivent obtenir le consentement de ces titulaires avant de pouvoir
bénéficier d'une licence générale de I'OFAC pour enregistrer ou renouveler lamarque. Elle ne dit pas
gue ces marques ne peuvent pas étre enregistrées ni renouvelées. elle dit smplement quil faut avoir
le consentement des titulaires initiaux pour bénéficier d'une licence générale.™

15 En réponse a une question du Groupe spécial, les Etats-Unis précisent que "l'article 211 a) 1) traite
delapossibilité d'obtenir des licencesgénérales de I'OFAC pour enregistrer certaines marques. 1l ne traite pas
des licences spécifiques de I'OFAC qui sont un autre moyen d'obtenir |'autorisation d'effectuer des paiements
liés al'enregistrement ou au renouvellement d'une marque. L'effet juridique de I'application de I'article 211 a) 1)
est donc uniquement que la licence générale de I'OFAC ne peut pas étre obtenue pour enregistrer de telles
marques’. Répondant & une question sur le point de savoir si I'effet juridique de I'article 211 a) 1) pourrait
équivaloir a retirer un droit acquis dans une situation ou I'absence d'autorisation de paiement d'une taxe de
renouvellement entraine I'expiration de I'enregistrement de la marque résultant du non-paiement de la taxe de
renouvellement, les Etats-Unis disent qu™empécher d'obtenir des licences générales pour certaines marques ce
n'est pas retirer un droit acquis, pour plusieurs raisons. Premiérement, une licence générale n'est pas en soi un
droit acquis — c'est un moyen d'autoriser des paiements dans |le cadre du pouvoir en matiére de licences conféré a



WT/DS176/R
Page 16

b) L'aticle 211 a) 1) de la Loi générae au regard de I'article 6quinquies A 1) de la Convention
de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans I'Accord sur les ADPIC

441 Les Communautés européennes font valoir que I'article 6quinquies A 1) de la Convention de
Paris (1967) tel quil est incorporé dans I'Accord sur les ADPIC signifie, "dans la pratique”, que
"chague fois qu'une marque est réguliérement enregistrée dans le pays dorigine, les autres pays de
I'Union sont obligés de I'accepter et de la protéger”. De I'avis des Communautés européennes, toutes
les marques réguliérement enregistrées dans leur pays dorigine sont visées, indépendamment des
guestions relatives a leur forme. Elles aléguent que l'article 211a) 1) empéche le titulaire d'une
margue enregistrée dans un autre Membre de I'OMC ou dans un membre de I'Union de Paris d'obtenir
et de maintenir en vigueur I'enregistrement d'une marque aux Etats-Unis. L'article 211a) 1) exclut la
possibilité d'accomplir un acte €'est-a-dire le paiement des taxes requises) qui et une condition
préalable pour obtenir un enregistrement ou une obligation pour maintenir I'enregistrement en
vigueur. Le déenteur d'une marque "régulierement enregistrée” dans un autre pays partie a la
Convention de Paris ou Membre de I'OMC et visée par I'article 211 n'a aucune possibilité d'enregistrer
lamarque aux Etats-Unis.'®

4.42  En conséquence, de l'avis des Communauités européennes, l'article 211 a) 1) est contraire aux
obligations des Etats-Unis au titre de I'article 2:1 de I'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec
I'article 6quinquies A 1) de la Convention de Pearis (1967).

443 Les EtasUnis font valoir que, contrarement & ce quaffirment les Communautés
européennes, I'article 6quinquies de la Convention de Paris (1967) nimpose pas aux Etats-Unis
denregistrer et de protéger toutes les marques réguliérement enregistrées dans un pays dorigine
Membre lorsque le déposant attribue I'origine de son "droit" de propriété sur la marque a une
confiscation sans compensation et lorsque |es Etats-Unis ne reconnaissent pas un tel droit en vertu de
leur légidation. A leur avis, il est tout Smplement faux de préendre que I'article 6quinquies ne laisse
aucune possibilité de déterminer en vertu de la Iégidation nationale améicaine s le titulaire initia
- celui auquel on 