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autrement acquis.34 Ainsi pour être protégée dans différents pays, une marque doit être 

enregistrée dans chaque juridiction. Il peut être coûteux et compliqué sur le plan 

administratif de mener des procédures distinctes pour enregistrer une marque dans de 

nombreux pays. Par conséquent, plusieurs traités portant sur certains aspects de 
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1. Quel est l'objet de la protection et quelles sont  

les conditions d'enregistrement? 

a) Objet de la protection des marques 

i) Signes distinctifs En vertu de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC, tout signe, ou toute 

combinaison de signes, propre à distinguer les produits et les services d'une "entreprise" 
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encore acquis un caractère distinctif par l'usage soient susceptibles d'être enregistrés 

comme marques. 

Alors que la plupart des marques de fabrique ou de commerce concernent des noms de 

marques, des symboles graphiques, des étiquettes ou des logos, certaines relatives aux 

formes des produits eux-mêmes (par exemple la forme triangulaire du chocolat 

"Toblerone" ou la forme particulière des bouteilles de Coca-Cola) et aux couleurs (la 

couleur magenta de Deutsche Telekom) ont parfois été enregistrées, et certains pays ont 

autorisé l'enregistrement de sons (sonnerie de Nokia; rugissement de lion de MGM) et, 

plus récemment, d'odeurs (l'odeur de l'herbe fraîchement coupée pour les balles de 

tennis). Depuis le 1er octobre 2017, l'Office de l'Union européenne pour la propriété 

intellectuelle (EUIPO) reconnaît également les "marques multimédia", qui sont une 

combinaison d'images et de sons. 

ii) Noms commerciaux La notion de nom commercial est interprétée différemment en 

fonction des législations existantes – le terme "raison sociale" est parfois utilisé. Le nom 

commercial peut généralement être défini comme le nom ou la désignation qui permet 

d'identifier une entreprise appartenant à une personne physique ou morale - par exemple, 

Marie appellera peut-être sa pâtisserie "Les gâteaux de Marie". L'Organe d'appel a estimé 
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À titre d'exemple, les marques suivantes ont été enregistrées en tant que marques 

collectives au niveau de l'Union européenne: "Bayerisches Bier", "Royal Thai Silk" (figuratif) 

et "Madeira".38  

Voir l'encadré IV.1 dans le module IV plus bas pour d'autres exemples de marques de 

certification et de marques collectives. 

b) Conditions d'enregistrement d'une marque  

de fabrique ou de commerce 

L'enregistrement d'une marque constitue le principal moyen d'obtenir la protection de la 

marque. Par conséquent, un certain nombre de règles ont trait aux conditions selon 

lesquelles il est possible d'obtenir l'enregistrement d'une marque, ainsi qu'aux 

mécanismes destinés à faciliter l'enregistrement sur le territoire d'autres Membres. Selon 

l'article 6 1) de la Convention de Paris et l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC, les 

conditions de dépôt et d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sont 

en principe déterminées par la législation nationale de chaque Membre, mais il existe un 

certain nombre de règles communes que tous les Membres doivent respecter. 

i) Priorité Le droit de priorité permet de faire en sorte que dans le cadre d'une première 

demande régulière d'enregistrement de marque déposée par un Membre, le demandeur 

(ou son ayant cause) puisse, dans un délai spécifié, demander l'enregistrement de sa 

marque dans un autre Membre en utilisant la même date de priorité que pour la première 

demande. Selon les dispositions de l'article 4 de la Convention de Paris, les délais de 

priorité pour les marques de fabrique ou de commerce sont de six mois à compter de la 

date du dépôt de la première demande dans un Membre. Pendant le délai de priorité de 

six mois, les demandes que le titulaire dépose dans tous les autres Membres pour la 

même marque seront considérées comme ayant été déposées le même jour que la 

première demande et seront donc prioritaires par rapport à tout fait accompli (comme 

l'emploi de la marque) ou toute demande relative à des marques similaires déposée 

depuis la date de dépôt de la première demande. 

ii) Obligation de publication Conformément à l'article 15:5 de l'Accord sur les ADPIC, les 

Membres doivent publier une marque de fabrique ou de commerce soit avant qu'elle ne 

soit enregistrée, soit dans les moindres délais après son enregistrement. Ils sont par 

ailleurs tenus de ménager une possibilité raisonnable de demander l'annulation de la 

marque, afin que les parties intéressées puissent contester un enregistrement. En outre, 

les Membres peuvent, sans que cela soit une obligation, ménager la possibilité de 

s'opposer à l'enregistrement d'une marque. Cette procédure est utilisée dans de nombreux 

Membres dans lesquels une marque peut être contestée après acceptation par le bureau 

des marques, mais avant son enregistrement. 

Cette disposition garantit la transparence du processus d'enregistrement des marques, 

condition nécessaire pour disposer d'une procédure de contestation efficace. Elle illustre 

par ailleurs la flexibilité ménagée par l'Accord sur les ADPIC qui concilie les différentes 

procédures d'enregistrement déjà adoptées par les Membres. Le plus souvent, ces 

procédures se distinguent au niveau de la manière dont est déterminé le titulaire de la 

marque. Certains systèmes accordent des droits de propriété au premier qui utilise la 

 
38 EUIPO, eSearch Plus, accessible à l'adresse suivante: euipo.europa.eu/eSearch/ (consulté le 2 février 2019). 
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marque (premier utilisateur), tandis que d'autres les accordent au premier qui dépose une 

demande d'enregistrement de la marque (premier déposant). 

iii) Facteurs qui ne peuvent pas constituer des motifs de refus d'enregistrement d'une 

marque Conformément aux règles énoncées dans la Convention de Paris et l'Accord sur 

les ADPIC, un certain nombre de facteurs ne peuvent constituer des motifs de refus 

d'enregistrement d'une marque dans un Membre. 

"Absence d'enregistrement dans le pays d'origine" 

Un Membre ne peut refuser d'enregistrer un signe en tant que marque de fabrique ou de 
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"Nature des produits ou services identifiés par une marque de fabrique ou de commerce" 

Comme le disposait déjà la Convention de Paris dans son article 7 relatif aux produits, et 

comme l'a confirmé et étendu l'Accord sur les ADPIC dans son article 15:4, les Membres 

ne peuvent refuser l'enregistrement d'une marque en raison de la nature des produits ou 

services auxquels la marque est appliquée. L'enregistrement d'une marque ne peut donc 

être refusé du seul fait que la marque identifie des produits pouvant être considérés 

comme contraires à la morale, dangereux ou autrement indésirables. 
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réellement effectif. Un Membre peut annuler un enregistrement si la marque de fabrique 

ou de commerce n'a pas été utilisée pendant une période d'au moins trois ans, à moins 

que le titulaire de la marque n'ait des raisons valables justifiant cette non-utilisation, 

comme des restrictions à l'importation ou d'autres règlements publics visant les produits 

ou services protégés par la marque. 

Dans la pratique, les entreprises enregistrent souvent les marques avant de lancer le 

produit correspondant, car la conception d'un nouveau produit et l'élaboration de la 

campagne publicitaire prévue reposent généralement sur la marque du produit. Les 

investissements correspondants seraient perdus si la marque venait à ne plus être 

disponible au moment du lancement du produit, par exemple si un concurrent déposait 

entre-temps une demande d'enregistrement d'une marque similaire. 

iv) Facteurs qui peuvent constituer des motifs de refus d'enregistrement d'une marque
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ENCADRÉ III.1 ÉTATS-UNIS – ARTICLE 211 DE LA LOI PORTANT  

OUVERTURE DE CRÉDITS39 (DS176) 
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"Marques notoirement connues" 

Selon l'article 6bis 
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3) qui est susceptible d'induire en erreur le groupe de consommateurs concerné.41 

En vertu de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, en cas d'usage d'un signe identique 

pour des produits identiques, un risque de confusion est présumé exister (par exemple, 

même si un acheteur achète consciemment un produit de contrefaçon). Lorsque les signes 

et les produits ne sont pas identiques à ceux enregistrés mais seulement similaires, le 

risque de confusion doit être évalué au cas par cas et sur la base de la situation sur le 

marché concerné. 
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c) Droits relatifs aux marques de fabrique ou de  

commerce notoirement connues 
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 "de manière injustifiée" 

cette expression fait référence, comme l'a confirmé l'Organe d'appel, à une manière qui 

ne comporte pas de justification ou de raison suffisante pour étayer l'entrave en résultant. 

Les facteurs suivants pourraient être examinés aux fins de l'évaluation de cet élément: 

a) la nature et l'étendue de l'entrave résultant des prescriptions spéciales, en gardant à 

l'esprit l'intérêt légitime du titulaire de la marque à faire usage de sa marque au cours 

d'opérations commerciales et ainsi à permettre à la marque de remplir la fonction à 

laquelle elle est destinée, b) les raisons pour lesquelles les prescriptions spéciales sont 

appliquées, y compris tous les intérêts sociétaux qu'elles sont censées sauvegarder; et 

c) le point de savoir si ces raisons étayent suffisamment l'entrave en résultant. 

 
ENCADRÉ III.3 AUSTRALIE – EMBALLAGE NEUTRE DU TABAC46 (DS435, 441, 458, 467) 

PARTIES DISPOSITIONS DE 

L'ACCORD SUR LES 

ADPIC 

DATES IMPORTANTES 

Plaignants 

Honduras, 

République 

dominicaine, 

Cuba, Indonésie 

Défendeur 

Australie 

Articles 2:1 (pris 

conjointement avec les 

articles 6quinquies 

et  10bis, paragraphes 1, 

3 1) et 3 3) de la 

Convention de Paris), 

15:4, 16:1, 16:3, 20, 

22:2 b) et 24:3 

Établissement de 

groupes spéciaux 

 

 

Adoption des 

rapports des 

groupes spéciaux 

(DS458, 467) 

Adoption des 

rapports des 

groupes spéciaux 

et de l'Organe 

d'appel47 (DS435, 

441) 

25 septembre 2013 (DS435) 

25 avril 2014 (DS441) 

25 avril 2014 (DS458) 

26 mars 2014 (DS467) 

27 août 2018 

 

 

 

29 juin 2020 

  Mesures et produits en cause 

• Mesures en cause: Les mesures concernant l'emballage neutre du tabac (TPP) qui exigent 

que les produits du tabac et leur emballage pour la vente au détail soient présentés de 

manière uniforme.48 

• Produits en cause: Produits du tabac et leur emballage pour la vente au détail. 

Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel49 

• Article 6quinquies de la Convention de Paris (enregistrement de marques de fabrique ou de 

commerce): le Honduras et Cuba n'ont pas démontré que les mesures TPP étaient 

 
46 Australie – Certaines mesures concernant les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques et 

autres prescriptions en matière d'emballage neutre applicables aux produits du tabac et à leur emballage. 
47 Le 19 juillet 2018, le Honduras a fait appel de certaines conclusions du Groupe spécial dans l'affaire DS435, et le 

23 août 



- 66 - 

  

ENCADRÉ III.3 AUSTRALIE – EMBALLAGE NEUTRE DU TABAC46 (DS435, 441, 458, 467) 

incompatibles avec l'obligation de l'Australie d'admettre au dépôt et de protéger "telle quelle" 

toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine.  

• Article 15:4 de l'Accord sur les ADPIC (un obstacle à l'enregistrement d'une marque): le 

Honduras, la République dominicaine et Cuba n'ont pas démontré que la nature des produits 

auxquels les mesures TPP s'appliquaient (les "produits du tabac") constituaient un obstacle à 

l'enregistrement de marques en violation de l'article 15:4. 
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ENCADRÉ III.4 CE – MARQUES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES51  

(DS174, 290) 

PARTIES DISPOSITIONS DE 

L'ACCORD SUR LES 

ADPIC 

DATES IMPORTANTES 

Plaignants 

États-Unis, Australie 

Articles 3, 4, 16, 17, 22 

et 24 

Établissement de 

groupes spéciaux 

2 octobre 2003 

Défendeurs 

Communautés 

européennes 

Adoption des rapports 

des groupes spéciaux 

20 avril 2005 

Mesure et produits en cause 

• Mesure en cause: Règlement des CE relatif à la protection des indications géographiques et 

des appellations d'origine ("IG"). 

• Produits en cause: Les produits agricoles et les denrées alimentaires visés par le Règlement 

des CE. 

Résumé des principales constatations des Groupes spéciaux52 

a) Traitement national (article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC) 

• Disponibilité de la protection: Les Groupes spéciaux 
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