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1 Introduction: Présentation générale de la procédure
d’opposition

Une procédure d’opposition prend cours a la réception de l'acte d'opposition. Le
demandeur est immédiatement notifié qu’un acte d'opposition a été déposé et recoit
une copie des pieces du dossier.

Lorsqu'une opposition est formée contre un enregistrement international désignant
'UE, toute référence dans les présentes directives aux demandes de marques
communautaires doit étre interprétée comme étant applicable aux enregistrements
internationaux désignant IUE. Un—Manuel—spécifigue;La partie M, Margues
internationales;a-été-élaberéepour des Directives, qui est spécifiqguement axée sur les

marques internationales-etfaitréférence-aux, concerne également les oppositions.

Ensuite, aprés contrble du paiement de la taxe d’opposition, il est vérifié que l'acte
d’opposition est conforme aux autres conditions de forme énoncées dans le réglement.

De maniere générale, on distingue deux types d’irrégularités pouvant influer sur la
recevabilité d'une opposition :

1. lesirrégularités absolues, a savoir celles auxquelles il ne peut étre remédié apres
I'expiration du délai d’opposition. Si l'opposant ne remédie pas, de sa propre

initiative, a ces irrégularités dans le délai d'opposition, l'opposition est
irrecevable ;

2. les irrégularités relatives, a savoir celles auxquelles il peut étre remédié aprés
I'expiration du délai d’opposition. L'Office invite 'opposant, aprés I'expiration du
délai d’opposition, a remédier a ces irrégularités dans un délai de deux mois non
prorogeable sous peine du rejet de I'opposition pour irrecevabilité.

Il est important de noter qu’afin de préserver le principe d’'impartialité, I'Office n’envoie
aucune communication concernant le paiement de la taxe d’opposition ou les
irrégularités en matiére de recevabilité pendant le délai d’opposition.

A la suite de I'examen de la recevabilité de I'opposition, une notification est adressée
aux deux parties afin d’indiquer les délais de la procédure. Celle-ci débute par une
période durant laquelle les parties peuvent négocier un accord a I'amiable (avec ou
sans conséquences financiéres), a savoir le « délai de réflexion ». Ce délai expire deux
mois aprés la notification de la recevabilité de I'opposition. Il peut étre prorogé une fois
de 22 mois et durer au maximum 24 mois. A I'expiration du délai de réflexion, la phase
contradictoire de la procédure est ouverte.

L’'opposant dispose alors de deux mois supplémentaires pour compléter son dossier,
c’est-a-dire présenter I'ensemble des preuves et observations qu'il juge nécessaires
pour étayer son dossier. A l'issue de ces deux mois, ou dés que les preuves et
observations présentées lui ont été transmises, le demandeur dispose de deux mois
pour répondre a I'opposition.

L’Office peut inviter les parties a limiter leurs observations a des questions particuliéres
et les autoriser a soulever d’autres questions dans la suite de la procédure.

Le demandeur dispose de deux moyens pour défendre sa demande de marque. Il peut
contester |'utilisation effective de la/des marque(s) antérieure(s) en requérant une
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preuve de l'usage, ou présenter des observations et des preuves en vue de convaincre
I'Office que I'opposition doit étre rejetée.

Si le demandeur se limite & présenter des preuves et des observations, un délai de
deux mois lui est imparti pour présenter des observations en réponse aux allégations
du demandeur et, a l'issue de cet échange, 'opposition est normalement préte pour
gue soit rendue la décision.

Si le demandeur dépose une demande de preuve de l'usage de la ou des marques
antérieures, la phase suivante de la procédure peut étre limitée a cette seule question
tandis que I'objet du conflit peut étre abordé ultérieurement.

La preuve de l'usage produite par 'opposant est transmise au demandeur, qui dispose
de deux mois pour formuler des observations sur ce point. Dans ce cas, les
observations sont communiquées a l'opposant, qui aura ensuite l'occasion de
présenter ses observations finales.

Dans certains cas, il peut se révéler utile ou nécessaire de procéder a un nouvel
échange d'observations. Tel peut étre le cas lorsque I'affaire porte sur des questions
complexes ou lorsque l'opposant souléve un point nouveau qui est admis a la
procédure. Dans ce cas, le demandeur peut avoir 'occasion de répondre. Il appartient
alors a I'examinateur de décider si une nouvelle possibilité doit étre accordée a
l'opposant.

Dés que les parties ont présenté leurs observations, la procédure est cloturée-et; le
dossier est prét aux-fins-de-la-décisiona étre soumis pour qu’il soit statué sur le fond_et
les parties en sont didment informées.

2 Examen de la recevabilité

2.1 Acte écrit d’opposition

Article 41, paragraphes 1 et 3, du RMC
Régle 16 bis et Régle 17, paragraphe 4, du REMC
Décision n° EX-11-3 du président de I'Office

L’'acte d’opposition doit étre formé par écrit, et I'Office doit le recevoir dans le délai
d’opposition, a savoir dans un délai de trois mois a compter de la publication de la
demande de marque communautaire contestée.

L’acte d’opposition recu par télécopie ou par courrier est introduit dans le systeme
informatique de I'Office, et I'opposant recgoit un accusé de réception. Le dépodt
électronique d’actes d’opposition est également possible. Le formulaire électronique
d'opposition est automatiguement saisi par le systeme et introduit dans le systéme
informatique de I'Office.

Le demandeur recoit immédiatement une copie de I'acte d'opposition (et de toute piéce
produite par 'opposant) pour information. Si 'opposition est fondée sur une marque
communautaire, le demandeur est également informé de la possibilité d’accéder aux
informations relatives aux marques communautaires antérieures via les outils de
recherche en ligne, disponibles sur le site internet de I'Office.
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2.1.1 Oppositions anticipées contre un enregistrement international

Une opposition contre un enregistrement international (El) peut étre formée entre le
sixieme et le neuvieme mois qui suivent la date de republication (article 156,
paragraphe 2, du RMC). Par exemple, si la premiére republication a lieu le
15 février 2013, le délai d’opposition débute le 16 aolt 2013 et prend fin le
15 novembre 2013.

Toutefois, les oppositions formées aprés la republication de I'El mais avant le début du
délai d'opposition sont gardées en attente et sont réputées avoir été formées le
premier jour du délai d’opposition. En cas de retrait de 'opposition avant cette date, la
taxe d’opposition est remboursée.

Si 'opposition est recue avant le début du délai d’opposition (régle 114, paragraphe 3,
du REMC), une lettre est envoyée, informant 'opposant que I'opposition est réputée
avoir été recgue le premier jour du délai d’'opposition et que I'opposition est mise en
attente d’ici-la.

2.1.2 Opposition anticipée contre une demande de marque communautaire

Tout acte d’opposition formé a I'encontre une demande de marque communautaire
recu par télécopie et/ou courrier postal avant le début du délai d’opposition,
conformément a I'article 41, paragraphes 1 a 3, du RMC, est gardé en attente et réputé
avoir été déposé le premier jour du délai d’opposition, a savoir le premier jour qui suit
la publication de la marque communautaire dans la partie A.1. du Bulletin des marques
communautaires. Si I'opposition est retirée avant cette date ou si la demande de
marque communautaire est refusée ou retirée avant la publication (article 39 du RMC),
la taxe d’opposition est remboursée.

L’Office informe I'opposant que la demande de marque communautaire contre laquelle
l'opposition est dirigée n’ayant pas encore été publiée au Bulletin des marques
communautaires, I'acte d’opposition est gardé en attente et ne sera traité qu’apres la
publication de la demande de marque communautaire contestée. L'opposant est
informé que l'opposition est réputée avoir été formée le premier jour du délai
d’opposition.

2.2 Paiement

Pour les regles générales relatives aux paiements, voir les Directives, partie A,
| Dispositions générales, section 3, Paiement des taxes-et-des, frais_et tarifs.

2.2.1 Acte dopposition regu hors délai, paiement recu dans le délai
d’opposition

Regle 17, paragraphe 2, du REMC

Si I'Office a recu le paiement dans le délai d’opposition, mais que l'acte d'opposition
parvient tardivement, I'opposition est irrecevable. Dans ce cas, I'Office conserve la taxe
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d’opposition. L’'opposant en recoit la notification et dispose de deux mois pour
soumettre ses observations sur la constatation d’irrecevabilité.

Si 'opposant soumet des éléments de preuve convaincants, tels que des rapports de
télécopie, un accusé de réception de courrier transmis par messager et/ou de lettre
recommandée, prouvant que l'acte d’opposition n’était pas hors délai et a en réalité
bien été recu par I'Office dans le délai d’opposition de trois mois, I'Office doit
réexaminer sa constatation et considérer I'opposition comme recevable et présentée
dans le délai d’'opposition. Dans ce cas, 'examen de la recevabilité de I'opposition peut
se poursuivre. Si les éléments de preuve présentés par I'opposant ne démontrent pas
que l'acte d’'opposition a été recu dans le délai pertinent ou si 'opposant ne donne pas
suite dans les deux mois impartis, une décision déclarant l'irrecevabilité de l'opposition
est rendue. Lorsque cette décision est notifiée a I'opposant, une copie de celle-ci doit
étre envoyée au demandeur.

2.2.2 Moment du paiement

Article 41, paragraphe 3, du RMC
Article 8 du RTMC
Reégle 17, paragraphe 1, du REMC

by

Le montant total de la taxe d’opposition doit parvenir a ['Office dans le délai
d’opposition.

Si la taxe d’opposition est recue apres I'expiration du délai d'opposition, mais que
'ordre d'effectuer le paiement a réellement été donné a la banque au cours des dix
derniers jours du délai d’opposition, I'opposition peut étre maintenue si deux conditions
sont remplies : 'opposant apporte la preuve que l'ordre de paiement a été donné dans
les dix derniers jours du délai d’opposition ET acquitte une surtaxe égale a 10 % de la
taxe d'opposition (condition cumulative). Cette surtaxe ne doit toutefois pas étre payée
si 'opposant apporte la preuve que l'ordre de paiement a été donné a la banque plus
de dix jours avant I'expiration du délai de paiement. Si la taxe d’opposition n'a pas été
recue dans le délai d’'opposition ou si la disposition susvisée ne s’applique pas, I'acte
d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé.

Article 5, paragraphe 2 et Article 8, paragraphe 1, du RTMC
Décision n° EX-06-1 du président de I'Office

Si 'opposant ou son représentant posséde un compte courant, le paiement est réputé
effectué le jour ou I'opposition parvient a I'Office.

Etant donné que le paiement est réputé avoir été effectué a la date de réception de
'opposition, si 'acte d’opposition est recu hors délai, le paiement est également hors
délai. En conséquence, I'opposition est réputée ne pas avoir été déposée.

Le systeme des comptes courants est un systéme a prélevement automatique par
lequel les montants peuvent étre débités par I'Office sans instructions particuliéres et
pour tout type de transaction financiere.

L’absence d’indication ou l'indication erronée du montant de la taxe d’opposition n'a

aucune conséquence négative dans la mesure ou il est clair que I'opposant entendait
payer le montant de la taxe d’opposition.
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Méme en l'absence de demande expresse de la part de I'opposant, I'existence d'un
compte courant est suffisante dans ce cas pour que celui-ci soit débité du montant dd.
Cette régle s'applique, qu’il y ait ou non utilisation du formulaire d'opposition.

La seule exception a cette regle intervient lorsque le titulaire d'un compte courant
souhaitant exclure l'utilisation du compte courant pour le paiement d’'une taxe ou de
frais particuliers en informe I'Office par écrit (en indiquant, par exemple, un virement
bancaire).

Paiement de la taxe d'opposition par le prélevement d’un compte courant
appartenant a un tiers

Le paiement de la taxe d’opposition par le prélevement d’'un compte courant
appartenant a un tiers requiert le consentement explicite du titulaire de ce compte, par
lequel ce dernier autorise le débit du montant de la taxe de son compte. Dans ce cas,

'opposant doit déposer une autorisation au cours du délai d’opposition.

Le paiement est réputé effectué a la date de réception de l'autorisation par I'Office.

2.2.3 Conséquences en cas de non-paiement

Régle 17, paragraphes 1 et 4 et Régle 54 du REMC

Si la taxe d’opposition n’est pas acquittée avant I'expiration du délai d’opposition, I'acte
d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé et cette constatation doit étre notifiée a
l'opposant.

Une copie de cette lettre est envoyée simultanément au demandeur pour information.
Si, dans le délai de deux mois imparti, 'opposant apporte la preuve que la constatation
de I'Office concernant la perte de droits n'est pas correcte et que le paiement a été
effectué dans le délai, une notification doit étre envoyée, et une copie de celle-ci doit
étre transmise au demandeur avec la preuve produite par I'opposant.

Un opposant a le droit de demander une décision dans les deux mois. Dans ce cas, la
décision doit étre notifiée aux deux parties.

2.2.4 Remboursement de la taxe d’opposition

Article 8, paragraphe 3 et Article 9, paragraphe 1, du RTMC
Regle 17, paragraphe 1 et Regle 18, paragraphe 5, du REMC

Si 'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé et que la taxe d’opposition
n’est pas acquittée intégralement ou est acquittée aprés I'expiration du délai
d’opposition, elle est remboursée a I'opposant.
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Le remboursement de la taxe d’opposition, prévu a la régle 18, paragraphe 5, du
REMC, comprend toute surtaxe acquittée par I'opposant en application de l'article 8,
paragraphe 3, du RTMC.

2.3 Langues et traduction de I’acte d’opposition

Article 119, paragraphes 5 et 6, du RMC
Regle 16, Regle 17, paragraphe 3, Regle 83, paragraphe 3, et Régle 95, point b), du
REMC

Conformément a larticle 119, paragraphe 5, du RMC, l'acte d’opposition doit étre
déposé dans l'une des langues de I'Office. Plusieurs situations concernant le choix de
la langue de procédure peuvent se présenter :

1. Le formulaire officiel d’opposition de 'OHMI a été utilisé et 'opposant a
choisi une langue éventuelle de procédure.

L’opposition satisfait au régime linguistique des réglements.

Exemples

a) Leslangues de la demande de marque communautaire sont le portugais et
'anglais. La version portugaise du formulaire a été envoyée, mais aucun
des éléments textuels pertinents pour la recevabilité ne peut étre traduit et
les cases appropriées sont cochées. L’'opposition est recevable. La langue
de procédure ne pouvant étre que I'anglais, il est inutile de demander a
'opposant d’indiquer la langue de procédure. Lors de la notification de
I'opposition, un formulaire officiel vierge en anglais doit étre joint et la
langue de procédure doit étre indiquée.

b) Les langues de la demande de marque communautaire sont I'allemand et
l'anglais. La version frangaise du formulaire a été envoyée, mais soit
I'opposition est remplie en francgais, soit aucun des éléments textuels ne
peut étre traduit et les cases appropriées sont cochées. L'opposition est
recevable. La langue de procédure pouvant étre soit l'allemand, soit
l'anglais, il convient de demander a l'opposant d’indiquer la langue de
procédure. Lors de la notification de l'opposition, un formulaire officiel
vierge dans la langue indiquée doit étre joint.

2. Le formulaire officiel d’opposition de 'OHMI a été utilisé et le texte dans le
formulaire est dans l'une des langues de I'Office, mais pas dans l'une des
langues éventuelles de procédure.

Si les éléments textuels importants pour la recevabilité ne peuvent étre traduits
(par exemple, des chiffres) et si toutes les cases appropriées sont cochées,
I'opposition est recevable, méme si elle contient également des parties textuelles
dans la langue incorrecte, telles qu’'une explication des motifs. Une explication
des motifs n’étant pas obligatoire au stade de la recevabilité, le fait qu’elle ne soit
pas présentée dans la langue adéquate n’affecte pas la recevabilité. Elle
n’«existe» pas.

L’Office vérifie si 'opposant a indiqué la langue de procédure dans le formulaire.
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o Dans le cas contraire, ou si une langue incorrecte a été indiquée, et si tant
la premiére que la seconde langue de la demande de marque
communautaire sont des langues de I'Office, une lettre invitant 'opposant a
indiquer la langue de procédure est envoyée. Si aucune réponse n’est
recue dans le délai de deux mois imparti, 'opposition doit étre rejetée
comme irrecevable. Lors de la notification de l'opposition, un formulaire
officiel vierge dans la langue de procédure doit étre joint.

o Dans le cas contraire, ou si une langue incorrecte a été indiquée et que
seule une des langues de la demande de marque communautaire est une
langue de I'Office, il n’est pas nécessaire de s’enquérir de la langue de
procédure, celle-ci ne pouvant étre qu'une langue de I'Office. Lors de la
notification de I'opposition, un formulaire officiel vierge dans la langue de
procédure doit étre joint. La langue de procédure est indiquée dans la
lettre.

o Si la langue de procédure est correctement indiquée, un formulaire vierge
dans la langue de procédure doit étre joint lors de la notification de
I'opposition.

Il en va de méme si le formulaire officiel d’opposition de 'OHMI a été utilisé et si
le texte dans le formulaire N'est PAS dans I'une des langues de I'Office.

3. Le formulaire officiel d’opposition de POHMI n’a pas été utilisé, mais le texte
de l'opposition est rédigé dans I'une des langues éventuelles de procédure.

L’opposition satisfait au régime linguistique des reglements.

4. Le formulaire officiel d’opposition de ’OHMI n’a pas été utilisé, et le texte de

I'opposition est rédigé dans I'une des langues de I'Office mais pas dans I'une des
langues éventuelles de procédure.
Conformément a larticle 119, paragraphe 6, du RMC et a la régle 16,
paragraphe 1, du REMC, l'opposant doit déposer de sa propre initiative une
traduction dans la langue de procédure dans un délai d’'un mois. Si aucune
traduction n’est regue, I'opposition est irrecevable.

5. Le formulaire officiel d’opposition de ’OHMI n’a pas été utilisé, et le texte de
I'opposition est rédigé dans 'une des langues officielles mais pas dans l'une des
langues de I'Office.

L’opposition est irrecevable. L’article 119, paragraphe 5, du RMC s’applique. Une
notification est envoyée dans la premiére langue (s’il s’agit de I'une des langues
de [I'Office) ou dans la seconde langue de la demande de marque
communautaire contestée.

La liste des produits et services est soumise a des régles spéciales (voir le
paragraphe 2.4.2.3 ci-dessous).

Explication des motifs : si 'une des cases du formulaire relatives aux motifs de
'opposition est cochée et qu'une explication complémentaire des faits ou des
observations est fournie, cette explication ou des indications telles que « voir annexe »,
« cf. piéce jointe », « sera fourni(e) ultérieurement », ne doivent pas étre traduites au
stade de I'examen de la recevabilité. La traduction devra en étre fournie apres
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I'expiration du délai de réflexion, avant I'expiration du délai pour présenter les éléments
a I'appui de l'opposition.

2.4 Examen de la recevabilité

Régle 15 et Régle 17 du REMC

L’examen de la recevabilité a pour objet tant les conditions absolues que les conditions
relatives :

o les indications et les éléments que doit contenir I'acte d’'opposition ou qui doivent
étre produits par 'opposant de sa propre initiative dans le délai d’'opposition sont
ceux visés a la régle 15, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) a c), du REMC ;

o les indications et éléments qui, S’ils ne sont pas présentés dans le délai
d’opposition, donnent lieu a une notification d’irrégularité de la part de I'Office et
a la fixation d’'un délai non prorogeable de deux mois a I'opposant pour remédier
a lirrégularité, sont ceux visés a la régle 15, paragraphe 2, points d) a h), du
REMC ;

o les indications facultatives (qui déterminent I'étendue de I'opposition, mais
n'aboutissent pas a une conclusion d’irrecevabilité) sont celles énoncées a la
régle 15, paragraphe 3, du REMC.

2.4.1 Conditions absolues de recevabilité

Si l'opposition est irrecevable au motif de conditions absolues de recevabilité,
'opposant doit en étre informé et étre invité a présenter ses observations sur la
recevabilité. Si lirrecevabilité est confirmée, une décision rejetant I'opposition est

envoyée, avec copie au demandeur.

Oppositions contre des DMC

Les marques antérieures/droits antérieurs sont examinés afin de déterminer si I'un
d’eux est clairement identifié. Si le seul droit antérieur sur lequel 'opposition est fondée
n‘est pas diment identifié, I'opposition est irrecevable, et 'opposant est invité a
présenter ses observations sur l'irrecevabilité avant que la décision sur l'irrecevabilité
ne soit rendue._Si le seul droit antérieur sur lequel se fonde I'opposition est diment
identifié (conditions absolues), I'Office examine s'il répond également aux conditions
relatives de recevabilité.

Si l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'eux a été
correctement identifié, il peut étre procédé a I'examen de la recevabilité (conditions
relatives) sur ce droit antérieur. Les parties en sont informées lorsque la naotification
des délais de la procédure d’opposition est envoyée aux parties.

Oppositions contre des marques internationales désignant 'UE

Les oppositions contre des marques internationales désignant 'UE font I'objet d’'un
examen de recevabilité complet. Cet examen doit s’étendre sur tous les droits
| antérieurs. Si aucun des droits antérieurs n’est correctement identifié, 'opposition est
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irrecevable et 'opposant est invité a présenter ses observations sur lirrecevabilité
avant que la décision sur l'irrecevabilité ne soit rendue.

2.4.1.1 Identification de la demande de marque communautaire contestée

Reégle 15, paragraphe 2, point a) et Régle 17 du REMC

Les éléments obligatoires pour Tlidentification de la demande de marque
communautaire contestée sont le numéro de la demande et le nom du demandeur.

Si, par exemple, le numéro de demande indiqué ne correspond pas au nom du
demandeur indiqué, I'Office décidera s’il peut identifier, sans doute aucun, la demande
de marque communautaire contestée. Si le nom du demandeur n’est pas mentionné, il
peut étre trouvé dans le systéme informatique de I'Office.

La date de publication est une indication facultative, qui permet un double contréle aux
fins de lidentification de la demande de marque communautaire. Méme si cette date
n'apparait pas, les autres indications peuvent suffire pour identifier la demande de
marque communautaire.

Dans un acte d’opposition, une seule demande de marque communautaire peut étre
contestée.

Si la demande de margue communautaire ne peut étre identifiée, il ne peut étre
remédié a cette irrégularité qu'a l'initiative de I'opposant dans le délai d’opposition de
trois mois ; autrement, I'opposition est irrecevable, et une invitation a formuler des
observations sur l'irrecevabilité doit étre envoyée. Si l'irrecevabilité est confirmée, une
décision de rejet de I'opposition est notifiée a 'opposant, avec copie au demandeur.

2.4.1.2 Identification des marques antérieures et des droits antérieurs

Article 8, paragraphe 2, du RMC
Reégle 15, paragraphe 2, point b) et Régle 17, paragraphe 2 du REMC

Les éléments d'identification doivent étre recherchés non seulement dans l'acte
d’opposition, mais aussi dans les annexes ou dans d’autres documents joints a I'acte
d’opposition ou tout document soumis pendant le délai d’opposition.

Une opposition peut étre fondée sur cinq catégories de droits antérieurs : 1. une
demande ou un enregistrement de marque antérieure ; 2. une demande ou un
enregistrement de marque antérieure jouissant d’'une renommée; 3. une marque
antérieure notoirement connue ; 4. une marque antérieure non enregistrée ; 5. un signe
antérieur utilisé dans la vie des affaires.
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Droits antérieurs qui ne sont pas antérieurs

Article 8, paragraphe 2 et Article 41, paragraphe 1, du RMC

Pour qu’un droit antérieur soit antérieur, il doit avoir, en I'absence de toute priorité, une
date de demande antérieure a la date a laquelle la demande de marque contestée a
été déposée. En cas de conflit entre une marque nationale et une demande de marque
communautaire, I'heure et la minute de présentation de la marque nationale ne sont
pas des éléments pertinents pour déterminer quelle marque est antérieure (arrét du
22 mars 2012, C-190/10, « Génesis »).

Parfois, une opposition est fondée sur une ou plusieurs marques ou sur d’autres droits
qui ne sont pas antérieurs a la demande de marque communautaire au sens de
l'article 8, paragraphe 2, du RMC. La vérification de I'existence d’un droit antérieur
s’effectue au stade de 'examen de la recevabilité.

Lorsque la seule marque antérieure ou lorsque toutes les marques antérieures ne sont
pas antérieures, I'Office informe I'opposant de l'irrecevabilité et I'invite a présenter ses
observations sur cette question avant de rendre une décision sur l'irrecevabilité.

Lorsque I'opposition est fondée sur plusieurs droits, dont I'un est antérieur et I'autre ou
plusieurs autres ne le sont pas, I'Office notifie la recevabilité de I'opposition comme a
'accoutumée et il n’est fait aucune mention du fait qu’'une ou plusieurs marques/droits
ne sont pas antérieurs. La question est ensuite traitée dans la décision.

Demandes ou enregistrements antérieurs de marque

Article 8, paragraphe 2, points a) et b), du RMC
Régle 15, paragraphe 2, point b), Régle 17, paragraphe 2, et Régle 19, paragraphe 3,
du REMC

Ces droits comprennent les demandes et enregistrements de marques
communautaires, les enregistrements internationaux désignant 'Union européenne, les
demandes et enregistrements de marques nationales ou Benelux (y compris les
« marques anciennement communautaires » pour lesquelles une requéte en
transformation a été déposée) ainsi que les enregistrements internationaux en vertu de
I'arrangement ou du protocole de Madrid, produisant leurs effets dans un Etat membre.

L’ancienneté revendiquée dans une margue communautaire peut étre prise en
considération, au sens de l'article 8, paragraphe 2, point a), du RMC, a condition que le
titulaire de la marque communautaire ait renoncé a la marque antérieure ou l'ait laissée
s'éteindre au sens de l'article 34, paragraphe 2, du RMC et que ce fait ait été prouvé
par 'opposant.

Dans ce cas, 'opposant doit fonder son opposition sur la marque communautaire en
faisant explicitement valoir, pendant le délai d’'opposition de trois mois, que la marque
nationale continue d’exister en raison de l'ancienneté revendiquée dans la marque
communautaire. Un lien clair doit étre établi entre la marque communautaire indiquée
et la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée dans la marque
communautaire. Dans le délai imparti conformément a la regle 19, paragraphe 1, du
REMC, l'opposant doit produire une preuve suffisante, émanant de I'OHMI, que la
revendication d’ancienneté a été acceptée, et une preuve, émanant de 'administration
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par laquelle la marque nationale a été enregistrée, que le titulaire de la marque
communautaire a renoncé a la marque nationale ou l'a laissée s'éteindre
conformément a l'article 34, paragraphe 2, du RMC.

Les éléments absolus d’identification pour les enregistrements et demandes antérieurs
de marque sont :

. le numéro de I'enregistrement ou de la demande ;

les demandes nationales découlant de la transformation d'une demande
antérieure ou d'un enregistrement antérieur de marque communautaire sont
réputées effectuées des le moment du dépdt d’'une requéte en transformation
valable. Ces droits sont correctement identifiés aux fins de la recevabilité dés lors
que l'opposant indique le numéro de la demande ou de l'enregistrement de
marque communautaire en cours de transformation et les pays pour lesquels il a
demandé la transformation ;

o I'indication que la marque antérieure est demandée ou enregistrée ;

o I'Etat membre, y compris le Benelux, ol la marque antérieure est enregistrée ou
demandée ou, le cas échéant, la mention qu’il s’agit d'une marque
communautaire.

Si 'Etat membre n'est pas indiqué dans I'acte d'opposition, mais qu’un certificat est
joint en annexe, 'Etat membre est réputé suffisamment identifié, méme si ledit certificat
n'est pas rédigé dans la langue de la procédure. Une traduction du certificat n’est pas
demandée a ce stade de la procédure. S’il s’agit du certificat d’un enregistrement
international, 'opposition est présumée fondée sur cette marque dans tous les Etats
membres et/ou dans les pays du Benelux mentionnés sur le certificat.

Margue demandée par un agent

Article 8, paragraphe 3, du RMC ; Régle 15, paragraphe 2, point b), sous i), du REMC

Une marque demandée par un agent est une marque dont 'opposant prétend que le
demandeur, qui entretient ou a entretenu une relation d'affaires avec I'opposant (son
agent ou représentant), a demandé cette marque sans son consentement.

Les marques ou droits antérieurs sur lesquels I'opposition est fondée doivent étre
identifiés selon les mémes criteres que les enregistrements ou demandes de la
marque antérieure, a savoir le pays et le numéro d'enregistrement. C’est uniqguement
lorsque la marque antérieure du titulaire est une marque non enregistrée que la
représentation de la marque (en couleur, le cas échéant) doit étre fournie, parce que,
dans ce cas, aucun numéro d’enregistrement ne peut étre donné pour identifier
clairement la marque antérieure. Pour les marques verbales non enregistrées, |l
convient d’indiquer le mot qui constitue la marque. Pour les marques figuratives ou
autres catégories de marques non enregistrées, la représentation de la marque telle
gu'elle est utilisée et revendiquée par le titulaire doit étre fournie. Voir également le
Manuelles Directives, partie C, Opposition, section 3, Marque demandée par un agent.
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Demandes ou enregistrements antérieurs de marque jouissant d’'une renommée

Article 8, paragraphes 1 et 5, du RMC
Regle 15, paragraphe 2, points c) et g), du REMC

En application de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, une opposition peut étre fondée
sur une margue jouissant d’'une renommeée, invoquée contre des produits et des

| services qui—ne—sent—pas—similaires_et/ou_différents. La marque jouissant d’une
renommée peut étre une marque communautaire antérieure, un enregistrement
international, Benelux et national antérieur ou une demande antérieure, mais elle doit
nécessairement étre enregistrée.

Les exigences d’identification sont les mémes que pour les marques enregistrées
visées a l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC : le numéro et 'Etat membre/la
région couvert(e) par la protection ; la mention du territoire et des produits ou services
pour lesquels la marque est renommeée est une condition relative de recevabilité.

Marque antérieure notoirement connue

Article 8, paragraphe 2, point ¢), du RMC
Regle 15, paragraphe 2, point b), sous i) et ii) et Regle 17, paragraphe 2, du REMC

L’article 8, paragraphe 2, point c), du RMC protége les marques notoirement connues
au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris. Il peut s’agir de marques
enregistrées ou non, ou de marques non enregistrées dans le territoire ou elles doivent
étre protégées (indépendamment de leur enregistrement dans le territoire d'origine).

Les éléments absolus d’identification sont les suivants :

o une indication de I'Etat membre dans lequel la marque est notoirement connue :
si cette indication ne peut étre déduite des documents versés au dossier, la
margque est irrecevable comme fondement d’'une opposition ;

o s’il s'agit d'une marque enregistrée, les éléments d’identification visés a la
regle 15, paragraphe 2, point b), sous i), du REMC, c'est-a-dire le numéro
d’enregistrement et I'Etat membre ou la marque est enregistrée ;

o si la marque n’est pas enregistrée, une représentation de la marque. Pour les
marques verbales, il s’agit de l'indication du mot qui constitue la marque. Pour les
marques figuratives ou autres catégories de marques, il convient de fournir la
représentation de la marque notoirement connue (en couleur, le cas échéant),
telle gu’elle est utilisée et revendiquée. Entespéce;Si I'opposition est en outre
fondée sur une marque enregistrée, mais advednegu’aucune représentation de la
marque notoirement connue r’étantn’est fournie, I'Office présume que les deux
marques font référence au méme signe et que l'opposant revendique la
renommée de la marque enregistrée (décision du 17 octobre 2007,
R0160/2007-1, « QUART/Quarto »).
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Marque antérieure non enregistrée et signe antérieur utilisé dans la vie des affaires

Article 8, paragraphe 4, du RMC
Regle 15, paragraphe 2, point b), sous iii), et Régle 17, paragraphe 2, du REMC

Cette catégorie est constituée de signes non enregistrés et utilisés dans la vie des
affaires, ainsi que d’un grand nombre de droits antérieurs différents, parmi lesquels les
droits relatifs a une dénomination sociale, a un nom commercial, a une enseigne, a des
titres d'ceuvres littéraires ou artistiques protégées ainsi que le droit & un signe en vertu
d’une action en contrefagon (« passing-off »).

Les éléments absolus d'identification sont les suivants :

o I'indication du type ou de la nature du droit. La nature du droit détermine
I'étendue de l'opposition et la défense du demandeur en dépend. Des précisions
telles que «nom commercial », « dénomination sociale », « enseigne »,
« passing-off », «titre d'une ceuvre littéraire ou artistique protégée » sont des
indications admissibles de la nature des droits. En revanche, des termes
généraux tels que «droit coutumier » ou « concurrence déloyale », sans
indication de la nature spécifique du droit, ne sont pas admis (cette liste n’est pas
exhaustive). Si 'opposant fonde son opposition sur un droit qui ne saurait étre un
droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, par exemple un droit
d'auteur ou un dessin ou modéle, I'opposition est recevable. Néanmoins, aprés
I'ouverture de la procédure, l'opposition sera rejetée sur le fond ;

o lindication de I'Etat membre dans lequel I'existence du droit est revendiquée ;
o une représentation du droit antérieur (en couleur, le cas échéant).

En I'absence des indications susvisées, le droit pertinent est irrecevable.

2.4.1.3 lIdentification des motifs

Article 41, paragraphe 3, et article 75 du RMC
Regle 15, paragraphe 2, point c) et Régle 17, paragraphe 2, du REMC

Une opposition sans indication des motifs sur lesquels elle est fondée n’est pas
recevable, conformément a la régle 15, paragraphe 2, point ¢), du REMC, s’il n'est pas
remédié a cette irrégularité avant I'expiration du délai d’opposition.

L'indication des motifs doit consister en une déclaration selon laquelle les conditions
correspondantes prévues a l'article 8, paragraphes 1, 3, 4 et 5, du RMC, sont remplies.
La présentation d’observations et preuves est facultative a ce stade de la procédure.

En particulier, les motifs sont considérés comme diment indiqués si :
o 'une des cases correspondantes du formulaire d’opposition est cochée ;
o la case correspondante n'est pas cochée, mais la marque antérieure est

identifiée, et I'opposition peut étre considérée comme fondée sur larticle 8,
paragraphe 1.
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Dans les deux cas, il est possible d’identifier les motifs a partir de I'acte d’opposition,
sans doute aucun, et 'opposition est recevable.

Dans le cas contraire, avant de rejeter [l'opposition, il convient d'examiner
soigneusement I'ensemble de l'acte d’opposition : peu importe que ces motifs soient
indiqués dans le formulaire d'opposition, dans ses annexes ou dans les documents
produits a I'appui. Les motifs doivent étre clairs et sans équivoque.

Dans tous les autres cas, lI'opposant est invité a formuler ses observations sur
l'irrecevabilité avant que la décision de rejet de I'opposition ne soit rendue.

2.4.2 Conditions relatives de recevabilité

Régle 15, paragraphe 2, points d) a h), du REMC

Les irrégularités relatives sont celles auxquelles il peut étre remédié aprés I'expiration
du délai d'opposition. L'Office invite I'opposant a remédier aux irrégularités dans les
deux mois suivant la réception de la notification desdites irrégularités. Si 'opposant y
remédie, I'opposition est réputée recevable ; dans le cas contraire, elle est rejetée pour
irrecevabilité.

2.4.2.1 Dates

Regle 15, paragraphe 2, point d), et Régle 17, paragraphe 4, du REMC

Ces dates comprennent la date de dépét et, le cas échéant, la date d’enregistrement et
la date de priorité de la marque antérieure.

Cette exigence s'applique aux droits suivants :

o une demande antérieure ou un enregistrement antérieur de marque
communautaire, nationale ou internationale au sens de l'article 8, paragraphe 2,
point a) ou b), du RMC ;

o une marque antérieure notoirement connue au sens de l'article 8, paragraphe 2,
point c), du RMC, si elle est enregistrée dans I'Union ;

o une marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 3, du RMC, si elle est
enregistrée ;

o une marque antérieure jouissant d’'une renommée au sens de larticle 8,
paragraphe 5, du RMC.

Ces indications peuvent étre importantes pour éliminer les erreurs éventuelles lors de
I'identification de la marque antérieure. Il suffit que ces éléments puissent
apparaitreapparaissent dans les documents joints-eu-en-effectuantune-recherche-dans
une-bangue-de-dennées. Si ces éléments font défaut, 'opposant doit étre informé de
Iirrégularité.
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2.4.2.2 Représentation d'une marque antérieure ou d’un signe antérieur

Régle 15, paragraphe 2, point ) et Régle 17, paragraphe 4, du REMC

Pour les droits qui ne font pas l'objet d’'un enregistrement, il s’agit d’'une condition
absolue de recevabilité, étant donné qu’a défaut, le droit antérieur ne saurait étre
déterminé (voir ci-dessus).

La condition relative de recevabilité consistant a fournir une représentation de la
marque conformément a la régle 15, paragraphe 2, point €), du REMC, s’applique aux
droits suivants :

o une demande antérieure ou un enregistrement antérieur de margue nationale ou
internationale au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a) ou b), du RMC ;

o une marque antérieure notoirement connue au sens de l'article 8, paragraphe 2,
point ¢), du RMC, si elle est enregistrée dans I'Union ;

o une marque antérieure jouissant d'une renommée au sens de [larticle 8,
paragraphe 5, du RMC ;

o une marque déposée par un agent (article 8, paragraphe 3, du RMC), si elle est
enregistrée.

Dans le cas d’'une marque verbale, une indication du mot suffit.

Dans le cas d'une marque figurative, tridimensionnelle ou autre, une représentation de
la marque telle qu'elle a été demandée ou enregistrée doit étre présentée, le cas
échéant en couleur.

Si la représentation correcte n'est pas jointe a I'acte d’opposition, 'opposant doit étre

informé de Iwregulante—deﬂ—etre—neﬂﬁee—des—q&e—k@#ﬁee—%—a—eennassanee%l

Foppesant. S'il n'y remédie pas dans le délai de deux mois imparti, le droit antérieur
est considéré comme irrecevable et est rejeté.

Si la marque antérieure est une marque communautaire, il n’est pas nécessaire de
fournir une représentation étant donné qu’elle est disponible dans les bases de
données de I'Office.

Une représentation en couleur de la marque n'est pas obligatoire si la marque
nationale n'a pas été publiée (pour des raisons techniques) en couleur, comme c'est le
cas, par exemple, a Chypre, en Lettonie et en Hongrie. Le cas échéant, I'opposant
n'est invité ni a fournir une représentation en couleur, ni a produire une traduction des
indications de couleur(s).

Les pays suivants ont toujours publié en couleur ou le font depuis la date indiquée :

Autriche

«——Belgique

Bulgarie

Croatie (2009)

République tcheque (1999)
Danemark
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° Estonie (2003)
° Finlande (2005)
o France (1992)
[ ]

Allemagne
o Estenie-{(2003)
o Gréece (2007)

o Irlande (2003)

° [talie
o Lituanie (depuis juillet 2009)
o Luxembourg
o Malte
| . Pays-Bas
o———Autrche
o Pologne (2003)
o Portugal (2006)
o Roumanie
+——Slovénie-{1002)
o +—Slovaquie (2008),-Finlande-{2005)
. Slovénie (1992)
o Espagne (depuis le 31 juillet 2002)
o o Suéde
o Royaume-Uni (2004)
o Croatie-(2009)-

Les marques internationales sont publiées en couleur depuis 1989.

Régle 80, paragraphe 2 et Régle 17, paragraphe 4, du REMC

Si la représentation déposée n’est pas claire, I'Office peut en réclamer une plus nette.
Si la représentation recue est incompléete ou illisible et que I'opposant ne se conforme
pas a l'invitation de fournir une représentation plus nette, la représentation est réputée
ne pas avoir été regue et le droit est considéré comme irrecevable et est donc rejeté.

2.4.2.3 Produits et services

Régle 15, paragraphe 2, point f) et Régle 17, paragraphe 4, du REMC
Communication n° 5/07 du président de I'Office

La regle 15, paragraphe 2, pointf), du REMC stipule que l'acte d’opposition doit
contenir une indication dans la langue de la procédure des produits et services sur
lesquels l'opposition se fonde. Cette regle s’applique a tous les types de droits
antérieurs.

L’opposition peut étre fondée sur tous les produits et services pour lesquels la marque
antérieure est enregistrée ou demandée, ou seulement pour une partie d’entre eux.
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Conformément a la communication n°5/07 du président de ['Office du
12 septembre 2007 relative a des changements de pratique dans le cadre de la
procédure d’opposition, une indication du ou des numéros de classe est acceptée
comme indication suffisante des produits et services couverts par les droits antérieurs
sur lesquels l'opposition est fondée. Cette disposition est mise en ceuvre comme décrit
ci-dessous.

Partie des produits et services

Si I'opposition est fondée sur une partie des produits et services pour lesquels la ou les
marques antérieures sont enregistrées/demandées, ces produits et services doivent
étre énumérés dans la langue de procédure.

L’Office accepte également une indication du ou des numéros de classe pertinents, a
condition qu’un certificat d’enregistrement ou un extrait provenant d’'une source
officielle soit joint (le certificat d’enregistrement ou I'extrait doit soit étre établi dans la
langue de procédure, soit étre traduit dans la langue de procédure ou utiliser les codes
nationaux ou INID de fagon a identifier clairement le ou les numéros de classe
pertinents).

Si les produits et services sur lesquels I'opposition se fonde sont moins nombreux que
les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, les produits et
services sur lesquels I'opposition n’est pas fondée ne doivent pas étre indiqués étant
donné qu’ils ne sont pas pertinents pour la procédure.

Tous les produits et services

Si I'opposition est fondée sur tous les produits et services pour lesquels la ou les
marques antérieures sont enregistrées/demandées, ces produits et services doivent
étre énumérés dans la langue de procédure.

Toutefois, au lieu de les énumérer, 'opposant peut faire référence a « tous les produits
et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée », a condition qu’un
certificat d’enregistrement ou un extrait provenant d’une source officielle soit joint (le
certificat d’enregistrement ou I'extrait doit soit étre établi dans la langue de procédure,
soit étre traduit dans la langue de procédure ou utiliser les codes nationaux ou INID).

L’Office accepte également une indication du ou des numéros de classe pertinents, a
condition qu’un certificat d’enregistrement ou un extrait provenant d’'une source
officielle soit joint (le certificat d’enregistrement ou I'extrait doit soit étre établi dans la
langue de procédure, soit étre traduit dans la langue de procédure ou utiliser les codes

nationaux ou INID de facon a identifier clairement le ou les numéros de classe
pertinents).

En outre, lorsque I'opposant indique dans le formulaire d’opposition que I'opposition est
fondée sur «tous les produits et services pour lesquels le droit antérieur est
enregistré », mais n’énumeére ensuite qu’une « partie » de ces produits et services (par
rapport au certificat d’enregistrement ou a I'extrait officiel pertinent joint au formulaire
d’opposition), I'Office présumera, afin de surmonter le probléme des informations
contradictoires contenues dans I'acte d’opposition, que I'opposition se fonde sur « tous
les produits et services pour lesquels le droit antérieur est enregistré ».
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Méme si l'opposant n'a pas indiqué — ou ne I'a pas fait clairement — sur quels produits
et/ou services il fonde son opposition, il suffit gu'un certificat d’enregistrement établi
dans la langue de la procédure soit joint. L'opposition est alors présumée se fonder sur
les produits et services mentionnés dans le certificat.

Toutefois, si le certificat est établi dans une langue autre que celle de la procédure,
Iirrégularité doit étre notifiée.

Lorsqu’'une opposition est fondée sur lindication «tous les produits et services
identiques/similaires », il convient de demander des éclaircissements étant donné que
cette formulation ne suffit pas pour identifier le fondement de I'opposition.

Si une indication telle que « I'opposition se fonde sur tous les produits compris dans la
classe 9 » est utilisée et qu'un certificat d’enregistrement dans la langue de la
procédure n'est pas annexé, I'Office demandera une liste dans la langue de la
procédure.

Une indication de ce type est uniguement acceptable dans le cas ou I'opposant répond
gu’il est titulaire d’'un enregistrement avec une description indiquant que le signe est
enregistré pour « tous les produits compris dans la classe 9 ».

Pour les oppositions fondées sur des marques antérieures ou des droits antérieurs non
enregistrés, l'opposant doit indiquer les activités commerciales dans le cadre
desquelles ils sont utilisés.

Aspects spécifigues : Oppositions formées contre des enregistrements internationaux
désignant 'Union européenne

Aux fins de la recevabilité, en ce qui concerne les oppositions formées contre des
enregistrements internationaux désignant I'Union européenne, une indication du ou
des numéros de classe ne figurant que dans I'acte d'opposition ne suffit pas pour
identifier les produits et services sur lesquels I'opposition est fondée. Si I'opposition est
fondée sur tout ou partie des produits et services pour lesquels la ou les marques
antérieures sont enregistrées ou demandées, ces produits et services doivent étre
énuméreés dans la langue de la procédure d’opposition. Cette liste doit inclure tous les
produits ou services couverts par cette marque ou, a tout le moins, les produits ou
services pertinents sur lesquels se fonde I'opposition.

2.4.2.4 Marque antérieure jouissant d’'une renommeée : étendue de la renommée

Regle 15, paragraphe 2, point g), du REMC

Une condition spécifique s’applique aux marques jouissant d'une renommée au sens
de l'article 8, paragraphe 5, du RMC : il y a lieu d'indiquer le nom de I'Etat membre
dans lequel la marque jouit d’'une renommée ainsi que les produits et services pour
lesquels la marque jouit d’'une renommée.
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2.4.2.5 lIdentification de 'opposant

Article 41, paragraphe 1, du RMC
Regle 1, paragraphe 1, point b) et Régle 15, paragraphe 2, point h), sous i), du REMC

L’opposant peut étre une personne physique ou morale. Afin de pouvoir identifier
'opposant, ses nom et adresse doivent étre indiqués.

A ce jour, il n'y a jamais eu de cas ol I'opposant n’ait pas été identifié. Si seuls sont
indiqués le nom de I'opposant et, par exemple, son numéro de télécopieur, 'opposant
est invité a fournir ses coordonnées complétes.

En examinant lidentification de l'opposant, il y a lieu de vérifier s’il s'agit d’'une
personne physique ou morale. Si cette information n'est pas clairement indiquée ou si
le type de personne morale (par exemple GmbH, KG, SA, Ltd) n'est pas précisé,
I'irrégularité doit étre notifiée a 'opposant.

Qualité pour agir

Regle 1, paragraphe 1, point b) et Regle 15, paragraphe 2, point h), sous i) etiii), du
REMC

Sauf mention contraire, 'opposant est présumé étre le titulaire du droit antérieur. Ce
n'est que dans le cas ou I'opposant agit en qualité de licencié habilité ou de personne
habilitée en vertu du droit national applicable qu’il est tenu de présenter une
déclaration a cet effet et des indications concernant I'autorisation ou I'habilitation a
former opposition. Si ces renseignements ne sont pas communiqués, une notification
d’irrégularité est envoyée.

En application de la regle 15, paragraphe 2, point h), i), du REMC, un opposant
agissant en gualité de licencié ou de personne habilitée doit mentionner ses nom et
adresse conformément a la regle 1, paragraphe 1, point b), du REMC.

o Si l'acte d'opposition est fondé sur les motifs énoncés a l'article 8, paragraphe 1,
ou a l'article 8, paragraphe 5, du RMC et, partant, sur des demandes ou des
enregistrements de marque, il peut étre déposé par le titulaire et par les licenciés
de ces demandes ou enregistrements, pour autant qu’ils soient autorisés par le
titulaire.

o Si I'acte d’opposition est fondé sur les motifs énoncés a I'article 8, paragraphe 3,
du RMC (margue demandée par un agent), il peut étre déposé par le titulaire de
cette marque.

o Si l'acte d'opposition est fondé sur les motifs énoncés a l'article 8, paragraphe 4,
du RMC (marques antérieures ou signes antérieurs), il peut étre déposé par le
titulaire de cette marque ou de ce signe antérieur ainsi que les personnes
habilitées, en vertu de la législation nationale applicable, & exercer les droits
découlant de la marque antérieure ou du signe antérieur.
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Pour autant que I'opposant se prévale d’un droit ou d’un enregistrement dans 'un des
Etats membres de I'Union européenne, il est en droit de former une opposition, quel
que soit son pays d'origine.

Changement de titulaire (transfert de la margue antérieure) avant le dépbt de I'acte
d’opposition

Si la marque antérieure a été transférée avant le dépét de I'acte d’opposition, il y a lieu
d’'opérer une distinction entre les oppositions fondées sur une margue communautaire
antérieure et les oppositions fondées sur des enregistrements (ou des demandes) de
marques nationales.

Opposition fondée sur une marque communautaire antérieure

Une opposition fondée sur des demandes ou des enregistrements antérieurs de
marque communautaire ne peut étre formée par I'ayant droit du titulaire d'une marque
communautaire que si les conditions énoncées a l'article 17, paragraphe 6, du RMC
sont remplies, a savoir uniqguement si l'opposant a, au moment du dépbt de
'opposition, déposé une demande d’enregistrement du transfert. Conformément a
l'article 17, paragraphe 7, du RMC, lorsque des délais doivent étre observés vis-a-vis
de I'Office, I'ayant cause peut faire a I'Office les déclarations prévues a cet effet dés
gue celui-ci a recu la demande d’enregistrement du transfert.

Il incombe a lI'opposant de fournir cette information et elle ne sera pas vérifiée par
I'Office lors de I'examen de la recevabilité. Ce n'est que lorsque I'opposant mentionne
dans I'explication des motifs de son opposition gu’il est le nouveau titulaire (ou qu’il
utilise des termes similaires) que I'Office doit l'inviter a indiquer la date a laquelle la
demande d’enregistrement du transfert est parvenue ou a été envoyée a I'Office.

Opposition fondée sur une demande ou un enregistrement de marque nationale

Etant donné que les pratiques différent selon les Etats membres en ce qui concerne la
nécessité d’enregistrer le transfert dans le registre national des marques pour se
prévaloir des droits découlant de l'enregistrement, une opposition fondée sur une
demande ou un enregistrement de marque nationale peut étre formée par « I'ancien »
titulaire ou par l'ayant droit.

Dans certains cas, l'opposition est formée par l'opposant A, alors que la marque
appartient a B aprés transfert de la marque antérieure sur laquelle est fondée
l'opposition. Vu la possibilité que A apparaisse toujours comme titulaire dans le registre
correspondant, I'Office considére 'opposition comme valable méme si A est indiqué
comme opposant, alors que celui-ci n'est plus le titulaire de la marque antérieure.

Si l'opposition est déposée en indiquant B comme opposant et qu’une copie du
certificat d'enregistrement montre que A est le titulaire de la marque antérieure,
l'opposition est recevable sur la base de I'hypothése que la marque antérieure a été
transférée a B avant le dép6t de I'opposition (ou qu’il forme I'opposition en qualité de
licencié, si cette indication figure dans I'acte d’opposition).
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Pluralité d’opposants

Regle 15, paragraphe 1 et Regle 75, paragraphe 1, du REMC
Décision du 11 octobre 2000, R 623/1999-1, « Emultech »

Il arrive que I'acte d'opposition indique plusieurs opposants. Il n’y a que deux situations
ou I'Office admet deux ou plusieurs personnes séparées (physiques ou morales) en
qualité d’opposants, a savoir :

o si ces personnes sont cotitulaires de la margue antérieure ou du droit antérieur ;

o si 'opposition est formée par le titulaire ou cotitulaire d’'une marque antérieure ou
d'un droit antérieur, conjointement avec un ou plusieurs licenciés de ces marques
antérieures ou droits antérieurs.

Lorsque rien n’indiqgue que la pluralité d'opposants satisfait a 'une de ces deux
conditions, il y a lieu d’inviter ces derniers a préciser leur relation (cotitulaires ou
titulaire/licencié) ou de désigner I'un d’entre eux comme opposant unique.

Lorsqu’'une marque antérieure et/ou un droit antérieur sont détenus par plus d'un
titulaire (cotitulaires), I'opposition peut étre formée par I'un d'entre eux ou par tous.

Cependant, si les opposants informent I'Office que, par exemple, la société A B.V.
détient cing des droits antérieurs et que la société A PLC en détient cing autres, ils
doivent indiquer avec lequel des deux titulaires la procédure d’opposition sera
poursuivie. En conséquence, cing des dix droits antérieurs ne seront pas pris en
considération. Si les opposants ne donnent pas valablement suite a cette demande
dans le délai de deux mois imparti, 'opposition est rejetée pour irrecevabilité.

Recevable

H
i)
®
>
o

>
>
>
>

Titulaire AlB AIC A A A

Marques antérieures 1 2 3 4 5
Titulaire A/B A A A A
Marques antérieures 1 2 3 4 5
Titulaires A/B A/IC A A A

La seconde combinaison n’est recevable que si au moins A est 'un des opposants.

Non recevable

TFitulaire A A B B B

Marques antérieures 1 2 3 4 5
Titulaires A A B B B
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Les opposants seront invités a indiquer s’ils souhaitent poursuivre la procédure avec A
ou B comme opposant.

Ficdaire AB A

1w
w

Margues antérieures 1

3> oo
[sshEN
o ot

1 2
Titulaires A/B A

Les opposants seront invités a indiquer s’ils souhaitent poursuivre la procédure
d'opposition en tant qu’opposants multiples sur la base des trois premiéres marques
antérieures ou en tant qu'opposants multiples sur la base des premiére, quatrieme et
cinguiéme marques antérieures.

.
Titulaire ABIC B/C A A A

Margues antérieures 1 2 3 4 5
Titulaires A/B/C B/C A A A

Les opposants seront invités a indiquer s’ils souhaitent poursuivre la procédure
d’opposition soit en tant qu’opposants multiples A, B et C sur la base de la premiére et
de la deuxieme marque antérieure ou en tant qu’opposants multiples sur la base des
premiére, troisieme, quatriéme et cinquieme marques antérieures.

Indication de relations autres que la copropriété

Lorsque deux opposants sont mentionnés dans l'acte d'opposition, I'un en qualité de
titulaire du droit antérieur et I'autre en qualité de licencié (autorisé par le titulaire a
former opposition), aucune objection n’est soulevée si le titulaire de tous les droits
antérieurs sur lesquels est fondée I'opposition est la méme personne morale ou
physique, quel que soit le nombre de licenciés qui se joignent a lui.

Dans I'exemple suivant, |’opposition est recevable avec A, B et C comme opposants
multiples :

Titulaire A A A
Licenciés B Cc Adcun
Marques antérieures 1 2 3
Titulaire A A A
Licenciés B C Aucun

En revanche, dans le cas suivant, bien que B soit admis comme I'un des opposants
multiples en qualité de licencié pour la marque antérieure 1, il ne peut I'étre en qualité
de titulaire de la marque antérieure 3. L’Office demandera aux opposants d’indiquer
s’ils souhaitent poursuivre la procédure d’opposition avec A ou B comme opposant. A
défaut d'une réponse des opposants, I'opposition est irrecevable.

Fitulaire A A B

Liceneies B G A

Directives relatives a 'examen devant |'Office, Partie C, Opposition Page 27
| EINALDRAFT VERSION 1.0 i

_01/02/6%/26142015



Questions de procédures

Marques antérieures 1 2 3
Titulaire A A B
Licenciés B [} A
Preuve

Lorsque I'opposition est fondée sur des marques antérieures enregistrées, le moyen le
plus courant d’apporter la preuve de la copropriété est de présenter une copie du
certificat d’enregistrement-_ou un _extrait d’'une base de données officielle. Si
'opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures ou droits antérieurs, mais
gue les opposants ont déja apporté la preuve de copropriété d’'une marque enregistrée
antérieure, ils seront néanmoins invités a établir la propriété des autres droits
antérieurs. A ce stade de la procédure d’opposition, les opposants ne sont pas tenus
de produire la preuve de leurs marques antérieures ou droits antérieurs dés lors qu’une
déclaration confirmant leur droit d’agir est jugée suffisante aux fins de la recevabilité de
I'opposition.

2.4.2.6 Représentation professionnelle

Représentant

Articles 92 et 93 du RMC
Regle 15, paragraphe 2, point h), sous ii), du REMC

La regle 15, paragraphe 2, point h), sous ii), du REMC, dispose que si I'opposant a
désigné un représentant, il doit communiquer les nom et adresse professionnelle de ce
dernier conformément a la régle 1, paragraphe 1, point €), du REMC.

Si 'opposant est un ressortissant de I'Union européenne (et n’est donc pas tenu de se
faire représenter en application de l'article 92 du RMC), I'absence de désignation d’'un
représentant ou d’indication du nom ou de l'adresse professionnelle de celui-ci a pour
seule conséquence que I'Office s'adressera directement a I'opposant.

Si 'opposant est tenu de se faire représenter en application de l'article 92 du RMC, le
défaut de désigner un représentant ou d'indiquer le nom ou I'adresse professionnelle
de celui-ci constitue un motif relatif d’irrecevabilité. L’'Office linvitera & désigner un
représentant et/ou a en communiquer les nom et adresse, a défaut de quoi I'opposition
est rejetée.

Régle 77 du REMC

Toute notification adressée—parde I'Office_adressée a un représentant diment agréé
produit le méme effet que si elle était adressée a la personne représentée.

Toute notification ou lettre adressée par le représentant diment agréé a I'Office a le
méme effet que si elle était adressée par la personne représentée.

En outre, si la personne représentée dépose elle-méme des documents aupres de
'Office, alors qu’elle est représentée par un représentant diment agréé, ces
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documents ne sont acceptés par I'Office que si la personne représentée a son domicile
ou son lieu d’activité principal ou un établissement industriel ou commercial réel et
effectif dans 'UE. Dans le cas contraire, les documents soumis sont rejetés.

Pour de plus amples informations, voir les Directives, partie A, Dispositions générales,
section 5, Représentation professionnelle.

Groupement de représentants et représentant commun

Reégle 75 du REMC

Chaque partie peut avoir plusieurs représentants qui peuvent agir soit conjointement,
soit séparément. Il n'y a pas de limite maximale au nombre de représentants.

Cependant, I'Office communique uniquement avec le représentant cité en premier lieu.
S'il y a pluralité d'opposants et que I'acte d'opposition n’indique pas un représentant
commun, l'opposant cité en premier lieu dans I'acte d’opposition est réputé étre le
représentant commun.

En revanche, si l'un des opposants est soumis a l'obligation de désigner un
représentant (parce qu’il est établi en dehors de I'Union européenne), ce représentant
est réputé étre le représentant commun, sauf si 'opposant cité en premier lieu dans
I'acte d'opposition a désigné un représentant.

Régle 76, paragraphe 8, du REMC

En cas de pluralité d’opposants/de demandeurs, le représentant de la personne citée
en premier lieu est le représentant commun de toutes ces personnes. Si la personne
citée en premier lieu n’a pas désigné de représentant et que l'une de ces personnes
est soumise a l'obligation de désigner un représentant et s’y est conformée, ce
représentant est réputé étre le représentant commun de toutes ces personnes.

Pour plus d’'informations, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5,
Représentation professionnelle.

Changement de représentant

Regle 76 du REMC

Le représentant de I'opposant et du demandeur peut changer durant la procédure
d’opposition. Pour plus d’informations, voir les Directives, partie A, Dispositions
générales, section 5, Représentation professionnelle.
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Pouvoir

Article 92, paragraphe 2, du RMC
Regle 76 du REMC

by

Lorsqu’il y a plusieurs parties a une procédure dans laquelle un représentant agit
devant I'Office, les représentants doivent déposer un pouvoir signé qui doit étre versé
au dossier, sous la forme d’'un pouvoir individuel ou d’'un pouvoir général, uniguement
si l'autre partie en fait la demande expresse. Lorsque le dépdt d’un pouvoir signé est
demandé, I'Office fixe un délai dans lequel ledit pouvoir doit étre déposé.

Les détails sur la représentation et les pouvoirs sont exposés dans les Directives,
partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

2.4.2.7 Signature

Régle 80, paragraphe 3, et Régle 82, paragraphe 3, du REMC

Un acte d’opposition envoyé par télécopie ou par courrier doit étre signé par I'opposant
ou, en cas de dépbt par un représentant, par le représentant.

Un acte d’opposition transmis par télécopie électronique ou par d’autres moyens
électroniques ne doit pas étre signé ; I'indication du nom de I'expéditeur vaut signature.

| 2.4.2.8 Conditions relatives d’irrecevabilitéde recevabilité : sanctions

Régle 17, paragraphe 4, du REMC

Si des conditions relatives de recevabilité ne sont pas remplies ou font défaut,
'opposant ou son représentant dispose d’un délai de deux mois pour y remédier. Ce
délai ne peut étre prorogé.

S'il n’est pas remédié a l'irrégularité en temps utile, 'opposition est rejetée pour
irrecevabilité ou si l'irrégularité porte sur une partie des droits antérieurs, 'opposant est
informé que l'opposition est recevable mais que les droits antérieurs concernés ne
seront pas pris en compte.

2.4.3 Indications facultatives

2.4.3.1 Etendue de I'opposition

Regle 15, paragraphe 3, point a), du REMC

L’acte d’opposition peut contenir une indication des produits et services contre lesquels
I'opposition est dirigée ; a défaut de cette indication, I'opposition est réputée dirigée
contre I'ensemble des produits et services visés dans la demande de marque
communautaire contestée.
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Si 'opposant indique que l'opposition est dirigée uniguement contre une partie des
produits et services désignés dans la demande de marque communautaire, il doit
identifier clairement ces produits. A défaut de cette identification dans Iacte
d'opposition ou dans la description des motifs de I'opposition, lirrégularité doit étre
notifiée a 'opposant. S'il n'est pas remédié a cette irrégularité dans le délai imparti, en
énumérant les produits et/ou services contre lesquels I'opposition est dirigée,
'opposition est rejetée pour irrecevabilite.

Il arrive parfois que, en réponse a la lettre demandant a l'opposant d’identifier
exactement les produits et services contre lesquels il dirige son opposition, celui-ci
indique «tous les produits et services désignés dans la demande de marque
communautaire ». L’Office ne peut accepter cette indication comme étant valable. En
effet, en indiquant que l'opposition est dirigée uniquement contre une partie des
produits et services de la demande de marque communautaire, I'opposant a clairement
limité son opposition de sorte qu’il ne saurait I"étendre apres le délai d’opposition de
trois mois.

L’étendue de I'opposition est clairement définie lorsque les produits indiqués sont des
produits spécifiques désignés par un terme plus large utilisé dans la liste contestée
(par exemple, I'opposition est dirigée contre des pantalons, et la demande de marque
communautaire porte sur des vétements — dans cet exemple, les pantalons sont
réputés étre les seuls produits contestés). Par contre, lorsque l'opposant utilise une
formulation ambigué telle que « l'opposition est dirigée contre tous les produits
similaires a... », lorsque les produits de I'opposant sont des succédanés des produits
du demandeur ou que toute autre indication ne permet pas d’identifier clairement les
produits et services contestés, des éclaircissements doivent étre demandés. Si
'opposant ne répond pas de maniére satisfaisante a cette demande, I'opposition est
rejetée pour irrecevabilité.

En outre, lorsque I'opposant indique dans le formulaire d’opposition que I'opposition est
dirigée contre « une partie des produits et services de la marque contestée » mais
énumere ensuite « tous » ces produits et services dans 'acte d’opposition ou dans les
annexes, [|'Office présumera, afin de surmonter le probléme des informations
contradictoires contenues dans I'acte d’opposition, que I'opposition est dirigée contre
« tous les produits et services ».

2.4.3.2 Description des motifs

Régle 15, paragraphe 3, point b), du REMC

Il ressort désormais clairement du libellé de la régle 15 du REMC qu'il convient de
distinguer :

o le fondement de I'opposition, c’est-a-dire le droit antérieur invoqué, qui doit étre
ddment identifié et qui ne peut pas étre modifié apres I'expiration du délai
d'opposition ;

o I'indication des motifs de l'opposition, c’est-a-dire le «risque de confusion »

(régle 15, paragraphe 2, point ¢), du REMC, qui utilise I'expression « a savoir ») ;

. une description des motifs, c’est-a-dire la mention des faits, preuves et
observations a I'appui de I'opposition.
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La « description des motifs » inclut la preuve de I'existence du droit antérieur qui (a la
différence de l'identification du droit antérieur) est une question de fond plutdt que de
recevabilité.

La description des motifs est facultative au stade du dép6t de I'opposition et n'a rien a
voir avec I'examen de la recevabilité. Elle est admise lorsqu’elle accompagne l'acte
d’'opposition ou doit étre présentée aprés I'expiration du délai de réflexion (régle 19,
paragraphe 1, du REMC). La description des motifs concerne le fond et non la
recevabilité de I'opposition.

2.5 Notification de I’acte d’opposition

Regles 16 bis et 18 du REMC
Décision n° EX-11-3 du président de I'Office

L’autre partie est informée de I'opposition par communication de tout acte d’opposition,
de tout document produit par I'opposant ainsi que de toute communication adressée a
I'une des parties par I'Office avant le début de la période de réflexion.

Une fois que l'opposition est jugée recevable en application de la regle 17 du REMC,
I'Office communique aux parties que la procédure d’opposition est réputée ouverte
deux mois aprés réception de cette communication. La notification fixe également un
délai a 'opposant pour présenter des faits, preuves et observations a I'appui de son
opposition, ainsi qu’'un délai au demandeur pour soumetire ses observations en
réponse. Il est important de noter qu'en raison des différents moyens de
communication (télécopieur, communication électronique et courrier postal), les délais
mentionnés dans cette notification sont fixés en fonction du canal de communication
«le plus lent ». Par exemple, si I'une des parties est informée par communication
électronique, a travers la page internet officielle de I'Office, la notification est réputée
avoir eu lieu le cinquiéme jour civil suivant la date a laquelle le document a été créé par
les systemes de I'Office. Dés lors, si la notification a l'autre partie est envoyée par
télécopieur, cette derniére se verra également accorder cing jours supplémentaires afin
que les délais accordés dans les notifications coincident.

Chaque fois que l'opposition est fondée sur une marque antérieure enregistrée ou
demandée en couleur, I'Office veille a ce que le demandeur recgoive la représentation
en couleur. Dans certains cas, cela peut nécessiter une notification par la poste.

La notification n’est pas effectuée avant I'expiration de la période d’opposition.

Directives relatives a 'examen devant |'Office, Partie C, Opposition Page 32

| FINALDRAFT VERSION 1.0 DATE- 01/02/63/26342015


http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/ex113en.pdf

Questions de procédures

3 Délai de réflexion

3.1 Début du délai de réflexion

Regle 17, Reégle 18, paragraphe 1, Regle 19 et Régle 20, paragraphes 2, 6, 7, du
REMC
Communication n° 1/06 du président de I'Office

Lorsque I'opposition est jugée recevable, I'Office notifie aux parties que I'opposition est
jugée recevable et que la procédure est réputée ouverte deux mois apres réception de
cette—communicationladite notification (sont ainsi concédés deux mois de réflexion
avant que la procédure ne soit ouverte et ne produise eertainsdes effets juridiques,
notamment en ce qui concerne les taxes).

Conformément a Tlarrét de la Cour de justice du 18 octobre 2012 dans
I'affaire C-402/11 P, « REDTUBE », la notification envoyée aux parties les informant
gque l'opposition est recevable en application de la régle 18, paragraphe 1, du REMC
constitue une décision pouvant faire I'objet d’'un recours avec la décision finale
concernant Il'affaire, comme mentionné a larticle 58, paragraphe 2, du RMC. En
conséquence, I'Office est lié par cette décision.

Le délai de réflexion prend fin deux mois aprés la notification. La date exacte
d’expiration est précisée dans la eemmunicationnotification de I'Office. Cette date se
situera toujours deux mois aprés la date de la notification, méme s’il s'agit d'un jour de
fermeture de I'Office, comme un samedi ou un dimanche.

Le délai de réflexion peut durer jusqu’a un total de 24 mois si les deux parties
présentent des requétes de prorogation en ce sens avant I'expiration dudit délai.
L’Office accordera une prorogation de 22 mois, quelle que soit la durée de prorogation
demandée.

Il n'est pas possible de contourner la limitation du délai de réflexion a 24 mois en
demandant une suspension. Des demandes peuvent étre acceptées a ce stade, mais
elles ne deviendront effectives qu’a I'expiration du délai de réflexion. Lorsque les
parties invoquent des négociations en cours, la procédure n’est pas suspendue durant
le délai de réflexion, mais une demande de suspension peut étre introduite a
I'expiration dudit délai.

L’opposant dispose d’'un délai de deux mois aprés I'expiration du délai de réflexion
pour présenter des faits, preuves ou observations, indépendamment du fait qu'il ait
déja présenté ces faits, preuves ou observations dans l'acte d'opposition. Au cours de
ce méme délai, 'opposant présente également des éléments a 'appui de son ou ses
droits antérieurs.

La demande faite a I'opposant est une invitation générale a compléter son dossier au
sens de la régle 19 du REMC. L’'Office ne précise pas la nature et le type de piéces
nécessaires pour compléter le dossier (voir, en particulier, la régle 20, paragraphe 6,
deuxieme phrase, du REMC). Il incombe, en revanche, a 'opposant de décider quelles
pieces il entend présenter. Afin de faciliter la tache des opposants, I'Office a établi une
liste qui énumere le type de preuves généralement requises, selon la nature de chaque
droit. Cette liste est envoyée aux opposants, en annexe de la notification de
recevabilité de I'opposition et peut étre considérée comme une liste de contrble par les
opposants pour préparer leur opposition.
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Dans la pratique, le délai de présentation de ces éléments supplémentaires est fixé a
gquatre mois a compter de la date de la notification. En conséquence, les opposants
doivent savoir que le délai de présentation de ces éléments supplémentaires n'est pas
un délai de deux mois a compter de I'expiration du délai de réflexion, mais bien un
délai de quatre mois a compter de la notification.

Le demandeur dispose d'un délai supplémentaire de deux mois pour répondre a
I'opposition. Plutét que de fixer un délai de deux mois séparé (deux mois de délai de
réflexion, deux mois pour compléter 'opposition, deux mois pour répondre), la période
impartie pour répondre a I'opposition est fixée a six mois a compter de la notification de
la recevabilité (date de début du délai de réflexion).

Si 'opposant compléete son opposition a tout moment entre la notification et I'expiration
des quatre mois qui lui sont impartis, les piéces supplémentaires seront transmises au
demandeur sans modifier le délai qui lui a été accordé pour répondre a I'opposition.
Cependant, si les pieces supplémentaires parviennent a I'Office sans laisser un temps
suffisant pour les transmettre au demandeur dans la période impartie a I'opposant, ces
piéces seront alors transmises au demandeur en fixant un nouveau délai de deux mois
pour répondre a l'opposition. Ce délai distinct de deux mois commence a courir a la
date de réception de la notification des pieéces supplémentaires afin de garantir que le
demandeur dispose toujours de deux mois complets pour préparer sa réponse.

3.2 Prolongation du délai de réflexion

Article 119, paragraphes 5 et 6, du RMC
Régle 18, paragraphe 1, et Régle 96, paragraphe 1, du REMC
Communication n° 1/06 du président de I'Office

Le délai de réflexion peut étre prorogé jusqu’a un total de 24 mois.
Pour proroger le délai de réflexion, les conditions suivantes doivent étre remplies :

o une demande signée doit étre présentée par les deux parties. Elle peut prendre
la forme de deux demandes distinctes ou d’'une demande commune. Il n'est pas
nécessaire d’indiquer le motif pour lequel la prorogation est demandée ;

o la demande doit étre rédigée dans la langue de la procédure. A titre alternatif, la
demande peut étre déposée dans I'une des langues de I'Office. Toutefois, une
traduction doit étre présentée dans le mois suivant le dép6t de la demande, a

linitiative des parties. L'Office n’envoie pas de lettre invitant les parties a
présenter une demande de prorogation ;

o la demande doit étre déposée au plus tard a la date d’expiration du délai de
réflexion. Toute demande déposée apres I'expiration du délai de réflexion est
rejetée. Si 'une des parties dépose la demande durant le délai de réflexion et
l'autre aprés I'expiration de celui-ci, la prorogation sera également refusée.

Il convient de distinguer la prorogation de la période de réflexion des demandes de

prolongations de délai ou d’une suspension. Dans I'hypothése ou la demande de
prorogation serait irrecevable en raison de son dép6t tardif ou au motif que le délai de
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réflexion a déja été prorogé, elle sera traitée comme une demande de suspension pour
autant que les conditions de cette demande soient remplies.

La prorogation est accordée pour un délai de 24 mois, a compter de la date de début
du délai de réflexion. Cette procédure évite de multiples prorogations tout en laissant
aux parties un maximum de liberté pour décider du moment ou elles souhaitent passer
a la phase contradictoire de la procédure.

Chaque partle peut alors mettre un terme au delal de reerX|on (« opt out ») par S|mple

procédure»-notification écrite.

Il n'y a pas lieu de recueillir 'accord de I'autre partie.

Lorsque l'une des parties décide de mettre un terme au délai de réflexion avant son
expiration, I'Office confirme cette décision aux deux parties et fixe la fin du délai de
réflexion & deux semaines aprés ladite notification. La phase contradictoire de la
procédure est ouverte le lendemain. Dans la méme notification sont précisés les
nouveaux délais pour compléter le dossier d’opposition et la réponse du demandeur,
qui correspondent a deux et a quatre mois a compter de la fin de la période de
réflexion.

La décision de mettre un terme au délai de réflexion est irrévocable. Cette décision
n’est pas acceptée durant le dernier mois qui précéde le début de la procédure.

4 Phase contradictoire

4.1 Compléter le dossier d’opposition

Dans les deux mois suivant I'expiration du délai de réflexion, 'opposant peut présenter
des faits, preuves et observations supplémentaires a I'appui de son opposition.

Au cours de la méme période, il doit produire la preuve de I'existence et de la validité
| de ses droits antérieurs_invogués.

4.2 Validation par des faits, preuves et observations

Article 41 du RMC
Regle 19, Régle 20, paragraphe 1, et Régle 79 du REMC

La regle 19, paragraphe 2, du REMC définit la validation par des faits, preuves et
observations et fait référence a la preuve de I'existence, de la validité et de I'étendue
de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur ainsi que des éléments
de preuve de I'habilitation a former opposition.

Lorsque la recevabilité de I'opposition a été notifiée aux parties, 'opposant dispose de
deux mois a compter de I'expiration du délai de réflexion pour compléter son dossier,

c’est-a-dire présenter toutes les preuves gu'iHjuge-nécessaires—pourfaire—abouti—a
I'appui de son opposition, etpour produire la preuve de I'existence et de la validité des

droits antérieurs qu’il invoque ainsi que son habilitation a former opposition. Lorsque
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cela s’avére pertinent pour 'opposition, 'opposant doit également présenter la preuve
de la renommeée, du caractére distinctif accru ou de tout autre aspect influant sur
I'étendue de la protection de son ou ses droits antérieurs, etc.

Les preuves doivent étre produites dans la langue de la procédure ou étre
accompagnées d'une traduction a des fins de justification. La traduction doit étre
fournie dans le délai fixé pour présenter l'original. L'Office ne tient pas compte des
documents ou des parties de documents qui n'ont pas été présentés ou traduits dans
la langue de la procédure dans le délai fixé par lui.

A moins d'étre présenté par télécopie ou par communication électronique, tout
document a lappui ou autre élément de preuve doit étre présenté en deux
exemplaires, dont l'un est destiné a l'autre partie. Les piéces qui sont déposées par
courrier postal ou remises en personne et qui ne sont pas présentées en deux
exemplaires (afin que I'un des deux puisse étre transmis a l'autre partie) ne sont pas
prises en compte. Tout document ou élément de preuve, autre gue ceux consistant en
feuilles volantes, qui a été déposé a I'Office par courrier postal ou remis en personne,
doit étre accompagné d’un autre exemplaire. A défaut, ces documents ou éléments de
preuve ne sont pas pris en compte.

Si 'opposant n'a pas établi I'existence d’au moins un droit antérieur, 'opposition est
rejetée comme non fondée.

Si le droit antérieur qui a été jugé recevable n’est pas étayé, au stade de la justification,
et s’il existe un ou d’autres droits antérieurs qui sont étayés, les conditions absolues de
| recevabilité deivent-étre-vérifiées-pour ce ou ces droits antérieurs doivent étre vérifiées.

L’opposant doit démontrer son habilitation a former opposition aux fins d’en établir la
| validité (voir paragraphe 2.73.4 ci-dessous).

4.2.1 Marques communautaires et demandes de marque communautaire
Si la marque antérieure ou la demande est une marque communautaire, 'opposant ne
doit soumettre aucun document en ce qui concerne lI'existence et la validité de la

| (demande de) marque communautaire. L’examen de la validité s’effectue_ex officio par
rapport aux données contenues dans la base de données de I'Office.

4.2.2 (Demandes de) margues communautaires transformées

Article 112, paragraphe 1, du RMC

Cette section traite uniguement des aspects spécifiques de la transformation dans la
procédure d’opposition. Pour plus dinformations sur la transformation, voir les
Directives, partie E, Opérations liées au registre, section 2, Transformation.
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4.2.2.1 Opposition fondée sur une (demande de) margue communautaire transformée
(en cours de transformation)

Les demandes de marques nationales issues de la transformation d’une (demande de)
marque communautaire sont réputées exister dés qu’une requéte en transformation
valable est déposée. Ces droits sont réputés diment identifiés aux fins de la
recevabilité au sens de la regle 18, paragraphe 1, du REMC, si I'opposant indique le
numéro de la (demande de) marque communautaire en cours de transformation et les
pays pour lesquels il a requis la transformation.

Lorsqu'au cours d'une procédure dopposition, la (demande de) marque
communautaire sur laquelle I'opposition est fondée cesse d’exister (ou que la liste des

| produits et services est limitée)—mais—gue—parallélement) et une requéte en
transformation est déposée, la procédure peut se poursuivre. En effet, les
enregistrements de marque nationale résultant d’'une transformation de demande de
marque communautaire peuvent servir de fondement a la procédure d’opposition
constituée a lorigine sur la base de cette demande de marque communautaire
(décision du 15 juillet 2008, R1313/2006-G, « CARDIVA/CARDIMA »).

Dans ce cas, I'Office demandera a I'opposant de lui faire savoir par écrit s’il maintient

'opposition visant a obtenir le retrait, 'abandon ou le rejet de la ou des demandes ou
enregistrements de margue communautaire antérieure et s’il a l'intention de se fonder
sur _des demandes nationales résultant de la transformation et la marque
communautaire antérieure. Si 'opposant n’informe pas I'Office dans le délai imparti
qu’il souhaite se baser sur les demandes nationales, I'opposition sera rejetée comme
étant non fondée.

L'opposant déposera le plus rapidement possible les preuves étayant I'existence des
demandes nationales antérieures.
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4.2.3 Demandes ou enregistrements de marques qui ne sont pas des
marques communautaires

Régle 19, paragraphe 2, point a), sous i) et ii), du REMC

Aux fins d’établir la validité d’'une demande antérieure ou d’'un enregistrement antérieur
de marque, I'opposant doit produire la preuve de son dépdét ou enregistrement. L'Office
accepte les piéces suivantes :

o certificats délivrés par I'autorité compétente ;

o extraits de banques de données officielles ;

o extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux compétents et
I'OMPI.

4.2.3.1 Certificats délivrés par 'autorité compétente

Tout certificat d’enregistrement ou le dernier certificat de renouvellement, attestant que
le délai de protection de la marque dépasse le délai fixé pour étayer I'opposition,
émanant de l'office national ou de 'OMPI, s’il s’agit d’'un enregistrement international
constitue une preuve valide. Pour d’autres exigences relatives aux certificats de
renouvellement, voir ci-dessous.

Si I'opposition est fondée sur une demande, 'opposant doit produire la preuve que la
demande a été déposée aupres d’'un office national ou, s’il s’agit d'une demande
internationale, auprés de 'OMPI._A partir du moment ou une demande antérieure a
passé le stade de I'enregistrement, 'opposant est tenu de déposer une preuve de
'enregistrement. Si, aprés la phase contradictoire de la procédure, I'opposant apporte
la preuve que la demande nationale a été enregistrée avant le délai visé a la regle 19,
paragraphe 1, du REMC, la marque antérieure sera rejetée comme étant non fondée,
conformément _a la régle 20, paragraphe 1, du REMC. Un certificat de dépét de
demande ne suffit pas a prouver que la marque a fait I'objet d’'un enregistrement. En
d'autres termes, un tel certificat ne peut servir de preuve de I'existence d’un
enregistrement de marque.

Certains certificats doivent étre examinés soigneusement, étant donné le peu de
différences qu’il peut exister entre un formulaire de demande et le -certificat
d’enregistrement.

Des documents équivalents sont également acceptés s’ils sont délivrés par
ladministration auprés de laquelle la marque est enregistrée (un certificat
d'enregistrement, par exemple).

4.2.3.2 Extraits de banques de données officielles

Les extraits de banques de données ne sont acceptés que s’ils @manent d’'une banque
de données officielle, c’est-a-dire, de la banque de données d’un office national ou de
'OMPI, et s’ils sont équivalents a un certificat d’enregistrement ou au dernier certificat
de renouvellement. L'image électronique non modifiée d’un extrait de base de données
en ligne, reproduite sur une feuille séparée est également recevable pour autant qu’elle
contienne une identification officielle de I'autorité ou de la base de données dont elle
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émane. Les extraits de banques de données privées ne sont pas acceptés, méme s’ils
reproduisent exactement la méme information que les extraits officiels.

Sont notamment acceptés les extraits des banques de données officielles suivantes :

o TMview : pour les marques communautaires et les marques demandées ou
enregistrées aupres des offices participants (pour autant qu’elle contienne les
données pertinentes). Pour plus d’'informations, Voir :
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html?language=fr ;

o BENELUX-MERKEN (pour les marques Benelux) ;

o DPINFO (pour les margues allemandes) ;

o SITADEX (pour les marques espagnoles) ;

o OPTICS et extraits du site Internet UKPO (pour les marques du Royaume-Uni) ;

o S.A.R.A, UIBM on-line du site internet UIBM et Telemaco des chambres
italiennes du commerce (pour les marques italiennes).

En ce qui concerne les enregistrements internationaux, sont acceptés les extraits des
banques de données suivantes :*

. ROMARIN (la version « courte » de I'extrait étant suffisante, pour autant qu’elle
contienne toutes les informations nécessaires) ;

o TMview (pour autant qu’elle contienne toutes les informations pertinentes).

Des extraits émanant d'autres offices nationaux sont également acceptés pour autant
gu’ils proviennent de banques de données officielles.

Les extraits provenant de banques de données privées ne sont pas recevables en tant
gue preuves, méme s'ils reproduisent toutes les informations nécessaires. Ne sont
ainsi notamment pas acceptés les extraits des banques de données DEMAS,
MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS ou
COMPUMARK.

Lorsque l'extrait provenant d’'une banque de données officielle ne contient pas toutes
les informations requises, I'opposant doit les compléter par d’autres documents
provenant d’'une source officielle et présentant l'information manquante.

'La pratique de I'Office a consisté a accepter des sorties imprimées de la base de données CTM-Online
pour les enregistrements internationaux désignant 'UE. Cette pratique ne se poursuivra pas étant donné
que cette approche contrevient a la regle 19, paragraphe 2, point a), du REMC. Une exception a cette
régle n'est pas prévue au Titre XIll du RMC. Cette nouvelle pratique est entrée en vigueur le 1% juillet
2012 et s’applique a toutes les oppositions déposées a cette date ou par la suite. Les informations
contenues dans les lettres types pour la notification des oppositions recevables ont été mises a jour a
partir du 1% juillet 2012. L’ancienne pratique continue de s’appliquer a toutes les oppositions ayant une
date de dépét antérieure au 1% juillet 2012,
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Exemples

Il arrive que les extraits de SITADEX (base de données officielle de I'office espagnol)
ne contiennent pas la liste des produits et/ou services ; le cas échéant, 'opposant doit
déposer une piéce supplémentaire (par exemple une publication au bulletin officiel)
exposant la liste des produits et services.

Il arrive que les extraits de SITADEX ne montrent pas l'image sur la méme page
lorsqu’il s’agit d’'une marque figurative. L'image apparait parfois sur une page séparée.
Par conséquent, en ce qui concerne les marques figuratives espagnoles, lorsque les
opposants déposent un extrait de SITADEX en tant que preuve, ils doivent s’assurer
gue la représentation de la marque figure sur la méme page et, a défaut, une
piece/page supplémentaire présentant I'image doit étre déposée. Ce document peut
provenir de SITADEX elle-méme (qui a reproduit 'image sur une page distincte qui,
lors de l'impression ou de la sauvegarde en format PDF, par exemple, inclut une
identification de la source) ou d’'une autre source officielle (comme sa publication au
bulletin officiel). Il ne suffit pas de copier 'image provenant de SITADEX et de l'inclure
par voie électronique ou autre dans I'acte d’opposition.

Lorsque l'anglais est la langue de procédure, et en ce qui concerne les marques
portugaises, il convient de noter que I'INPI fournit également une version anglaise de
I'extrait concernant la marque portugaise, de sorte qu’aucune traduction n’est en
principe nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne la liste des produits et/ou services,
l'extrait proprement dit ne donne que les intitulés de classe, accompagnés d'un
avertissement indiquant que cette référence a lintitulé de classe ne refléte pas
nécessairement les produits et/ou services protégés sous la marque. A cet égard,
'opposant doit toujours déposer la liste originale en portugais (provenant d’'une source
officielle) et, lorsque la liste ne consiste pas en un intitulé de classe, une traduction
exacte en anglais. Il en va de méme pour les extraits officiels provenant d’autres
offices nationaux qui fournissent la version anglaise de leurs extraits, comme en
Slovénie.

4.2.3.3 Extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux compétents et
par 'TOMPI

Dans tous les Etats membres, la demande et/ou I'enregistrement d’une marque font
'objet d’'une publication dans un bulletin officiel. Des copies de cette publication sont
admises pour autant que le document (ou les observations de l'opposant qui
l'accompagnent) indique l'origine de la publication. A défaut de cette indication, le
document ne suffit pas a prouver la validité de la marque.

Par ailleurs, une copie de la publication de la demande n’est pas suffisante pour
prouver que la marque a fait 'objet d'un enregistrement. En d’autres termes, une telle
copie ne peut servir de preuve de I'existence d’'un enregistrement de marque.

L'Office considere la premiére publication de 'TOMPI de I'enregistrement international
comme une preuve suffisante de son enregistrement méme si aprés I'enregistrement
celui-ci peut encore étre refusé par les offices nationaux durant les 12 ou 18 mois qui
suivent. Ce n’est que si le demandeur conteste la protection de la marque en cause
dans un territoire donné ou pour certains produits et services que I'opposant devra
produire la preuve que la marque n'a pas été refusée.
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4.2.3.4 Durée d’un enregistrement de marque

En régle générale, la durée de I'enregistrement d’'une marque est de dix années. A
'issue de cette période, I'enregistrement de la marque peut étre renouvelé pour des
périodes de dix années. Dans la plupart des pays, le point de départ de la période de
dix ans est la date de dép6t de la demande, mais il existe des exceptions.

Pays Durée de la protection Point de départ
Autriche 10 ans Date d’enregistrement
Benelux (Belgique,
Luxembourg, 10 ans Date de dépot
Pays-Bas)
Bulgarie 10 ans Date de dépot
Croatie 10 ans Date de dépot
Premiére période de 7 ans/renouvellement de Date de dép6t = date
Chypre ) :
14 ans d’enregistrement
République tchéque |10 ans Date de dépdt
Danemark 10 ans Date d’enregistrement
Estonie 10 ans Date d’enregistrement
France 10 ans Date de dépodt
Finlande 10 ans Date d’enregistrement
Allemagne 10 ans Date de dépot
Gréece 10 ans Date de dépdt
Hongrie 10 ans Date de dépot
Italie 10 ans Date de dépdt
10 ans pour une marque enregistrée depuis le 1% . , _
Irlande juillet 1996 (7/14 ans pour le renouvellement avant Date,d ?nreg|strement = date
de dépét
cette date)
Lettonie 10 ans Date de dépdt
Lituanie 10 ans Date de dép6t
Malte 10 ans Date,d ?nreglstrement = date
de dép6bt
Portugal 10 ans Date d’enregistrement
Pologne 10 ans gate de. depot = date
enregistrement
Roumanie 10 ans Date de dép6t
Suede 10 ans Date d’enregistrement
Slovaquie 10 ans Date de dép6t
Slovénie 10 ans Date de dépdt
10 ans pour une marque demandée depuis le 12
mai 1989 (20 ans pour une marque demandée
Espagne avant cette date, a compter de la date Date de dépdt
d’enregistrement et avec un renouvellement a
compter de la date de dépot)
10 ans depuis le 31 octobre 1994 (les marques
demandées précédemment étaient valables, a la fin
des formalités d’enregistrement, pour une durée de Date de déndt = date
Royaume-Uni 7 ans a compter de la date de la demande. Les ) - depot =
d’enregistrement
marques avec des dates de renouvellement
antérieures au 31 octobre 1994 sont renouvelées
pour une période de 14 ans)
10 ans (méme si ce sont 20 ans pour les
. enregistrements relevant de I'arrangement de , .
Enregistrement ! . A\ p Date d’enregistrement
. h Madrid ; les taxes doivent étre payées en deux . ;
international X . » |international
versements correspondant a 10 ans, équivalents a
une taxe de renouvellement)
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Conformément a la regle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMC, si la marque
est enregistrée, I'opposant doit produire une preuve de I'enregistrement. Si la preuve
soumise ne prouve pas qu’une demande est enregistrée et si, par la suite, 'une des
parties prouve qu’a I'expiration du délai visé a la régle 19, paragraphe 1, du REMC,
'opposant n’a pas prouvé cet enregistrement, la régle 19, paragraphe 2, point a), sous
i), du REMC s’applique et la marque antérieure est rejetée comme étant dépourvue de
fondement.

4.2.3.5 Vérification de la preuve

Le numéro entre crochets est le numéro de code international utilisé pour identifier les
informations concernant un grand nombre, mais pas la totalité, des -certificats
d’enregistrement. L’'opposant n’est pas tenu de fournir une explication des codes, qu’il
s'agisse de codes INID ou de codes nationaux.

Les éléments suivants doivent étre vérifiés :
. l'autorité dont @manent ces informations ;

o les numéros de dépbt [210] et/ou d’enregistrement [111] (dans certains pays,
ceux-ci sont — ou étaient — différents) ;

o I'étendue territoriale lorsqu’il s'agit d’enregistrements internationaux (c’est-a-dire
les pays dans lesquels la marque bénéficie d’'une protection et les produits et
services pour lesquels elle est protégée) ;

o les dates de dépdét [220], de priorité [300] et d’enregistrement [115] (dans
certains pays, par exemple la France, les dates de dép6t et d’enregistrement
figurant sur le certificat sont identiques) ;

o une représentation du signe tel qu’il a été déposé ou enregistré [531, 541, 546,
554, 556, 557, 571, 591] et revendiqué dans l'acte d'opposition. Il convient de
vérifier que la revendication soumise par I'opposant pendant le délai d’opposition
de trois mois apparait dans la preuve soumise. Dés lors, si, par exemple, la
marque antérieure est en couleur et que cela a été correctement identifié
pendant le délai d’'opposition de trois mois, deux scénarios sont acceptables. Le
premier est celui ou une représentation officielle en couleur de la marque doit
étre soumise (certificat d’enregistrement, certificat de renouvellement, extrait
officiel, etc.) contenant une reproduction de la marque en couleur. Le second est
celui ou un document officiel est présenté avec la représentation de la marque en
noir et blanc, conjointement avec une revendication des couleurs et une
description des couleurs, toutes deux étant traduites dans la langue de
procédure. Toutefois, ce second scénario n’est recevable que si 'opposant a
également soumis une représentation en couleur de la marque ayant une origine
non officielle (feuille de papier séparée, dans les observations, jointe a l'acte
d’opposition, etc.). Lorsque l'office national des marques ne fournit pas une
revendication détaillée des couleurs identifiant ces derniéres et mentionne a la
place «revendication de couleurs » (ou une formulation similaire), cela n’est
recevable que si cette entrée est traduite dans la langue de procédure et pour
autant qu’elle soit accompagnée d’'une représentation en couleur de la marque
(comme indiqué dans le scénario 2).
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En d’autres termes, si, par exemple, I'opposant a correctement revendiqué,
pendant le délai d’opposition de trois mois, que sa marque figurative était en
couleur, mais a seulement envoyé une représentation en noir et blanc a I'Office,
sans autre preuve d’'une revendication de couleur, lel'opposition fondée sur ce
droit antérieur est rejetérejetée comme n’étant pas étayéétayée, conformément a
la régle 20, paragraphe 1, du REMC.

Ce qui précéde s’applique indépendamment du fait que 'opposition soit fondée
sur une ou plusieurs marques antérieures.

En outre, lorsque l'office national ne fournit aucune indication d’une revendication
de couleur dans son certificat ou extrait officiel, d’autres documents doivent étre
soumis afin de prouver cette revendication (par exemple une copie de la
publication de la marque au bulletin). En outre, dans le cas ou l'office national
(par exemple, l'office portugais des marques) publierait la représentation de la
marque en couleur, mais que I'information contenue dans le certificat ne présente
pas la revendication de couleur par écrit, 'opposant doit fournir une version en
couleur du certificat ou de lextrait dans le délai spécifié¢ a la régle 19,
paragraphe 1, du REMC.

o les produits et services désignés [511] ;

o la date d’expiration de I'enregistrement (si elle est figure) ;

o le titulaire [731, 732] ;

o toute inscription ayant une incidence sur la situation juridique ou sur I'étendue de
la protection de la marque (renonciations [526], limitations, renouvellements,

transferts, actions pendantes, le fait que la marque ait été enregistrée en raison
d’un caractére distinctif acquis par l'usage, etc.).

4.2.3.6 Certificats de renouvellement

Régle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMC

Si 'opposant a fourni un certificat d’enregistrement, mais que I'enregistrement expire
avant I'expiration du délai de deux mois accordé pour compléter les preuves a I'appui
de l'opposition, il doit présenter un certificat de renouvellement afin de démontrer que
la durée de protection de la marque dépasse le délai qui lui est accordé pour étayer
son opposition. L'élément déterminant est la date d’expiration de I'enregistrement et
non la possibilité de renouveler la marque durant la période de grace de six mois au
sens de la Convention de Paris.

Ce n’est que si le certificat de renouvellement contient toutes les informations
nécessaires pour déterminer I'étendue de la protection de la marque antérieure que la
présentation de ce dernier, sans copie du certificat d’enregistrement, est suffisante. Par
exemple, les renouvellements allemands, et parfois les renouvellements espagnols, ne
contiennent pas toutes les données nécessaires et ne suffisent dés lors pas, a eux
seuls, a étayer la marque antérieure.
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Toutefois, si 'opposant fournit un document équivalent émanant de I'administration
auprés de laquelle la marque est enregistrée, il ne doit pas fournir un certificat de
renouvellement.

En l'absence de preuve du renouvellement, I'enregistrement antérieur n’est pas étayé
et ne sera pas pris en considération.

4.2.3.7 Habilitation a former 'opposition

Article 41 du RMC
Régle 19, paragraphe 2 et Regle 15, paragraphe 2, point h), sous iii), du REMC

En fonction du motif invoqué, les personnes suivantes sont habilitées a former une
opposition :

1. les titulaires et les licenciés autorisés pour les marques visées a larticle 8,
paragraphes 1 et5;

2. les titulaires (uniquement) pour les marques visées a l'article 8, paragraphe 3 ;

3. les ftitulaires de droits antérieurs visés a [Iarticle 8, paragraphe 4, et les
personnes autorisées en vertu de la législation nationale applicable.

Exemple

Si l'opposant est une personne morale, sa dénomination doit étre soigneusement
comparée avec celle de la personne morale titulaire de la marque antérieure. Par
exemple, dans le cas de sociétés britanniques, John Smith Ltd, John Smith PLC et
John Smith (UK) Ltd sont des entités juridiques différentes.

Si l'opposition est déposée avec B comme opposant et qu’une copie du certificat
d’enregistrement indique A comme titulaire de la marque antérieure, I'opposition est
rejetée comme non fondée, a moins que 'opposant n'ait produit la preuve du transfert
et, si possible, de l'enregistrement du transfert dans le registre pertinent ou si
'opposant a démontré que A et B sont la méme personne morale qui a seulement
changé de dénomination.

Si l'opposant est un licencié du titulaire de la marque, I'extrait de I'enregistrement
indiqguera normalement a quelle date une licence a été enregistrée. Cependant, dans
certains Etats membres, ces licences ne sont pas inscrites au registre. Quoi qu'il en
soit, il appartient a 'opposant de démontrer qu’il est un licencié et qu’il est habilité par
le titulaire de la marque a former opposition. Il n’existe aucune restriction quant au type
de preuve nécessaire pour prouver I'existence de cette autorisation : par exemple,
toute autorisation expresse au nom du titulaire de la marque, comme un contrat de
licence, est réputée suffisante, pour autant qu’elle contienne des indications
concernant 'autorisation ou I'habilitation a former opposition.

Il en va de méme pour les personnes habilitées en vertu de la |égislation nationale
applicable, au motif de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. L'opposant a la charge de
démontrer son habilitation a former opposition en vertu de la législation nationale
applicable.
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Conformément a l'article 22 du RMC et aux régles 33, 34 et 35 du REMC, I'Office
enregistre et publie les contrats de licence en ce qui concerne les marques
communautaires. Si la base de I'opposition de la marque antérieure soumise au contrat
de licence est une margue communautaire, 'opposant ne doit soumettre aucune
preuve du contrat de licence tant que la licence n’a pas été enregistrée et publiée a
I'Office, conformément a l'article 22 du RMC. Par ailleurs, 'opposant devra toujours
soumettre les éléments de preuve établissant que cet accord de licence I'habilite a agir
pour la défense de la marque si la licence est enregistrée et publiée a I'Office, si ces
éléments de preuve n‘ont pas été joints a la demande originale, déposée
conformément a l'article 22, paragraphe 5, du RMC. Pour plus d’informations sur les

| licences, voir le—Manuelles Directives, partie E, Inscriptions au Registrereqistre,
section 3, chapitre 2, Licences. Il ne suffit pas de prouver I'enregistrement du contrat
de licence — I'habilitation de l'opposant a défendre la marque communautaire doit
également étre soumise par écrit.

4.2.4  Preuves concernant les marques notoirement connues, la revendication de la
renommée, les marques demandées par un agent et les signes antérieurs
utilisés dans la vie des affaires

4.2.4.1 Marqgue notoirement connues

Article 8, paragraphe 2, du RMC
Régle 19, paragraphe 2, point b), du REMC

Une marque antérieure notoirement connue est une marque qui est notoirement
connue dans un Etat membre, au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris. Une
telle marque peut étre enregistrée ou non.

Lorsque l'opposant invoque une marque enregistrée et revendique comme marque
notoirement connue cette méme marque dans ce méme pays, telle revendication est
généralement interprétée comme faisant référence au fait que sa marque enregistrée a
acquis un caractére distinctif élevé par l'usage qui en a été fait.

Il est fréquent que des opposants confondent la notion de « marques notoirement
connues » avec celle de « marques jouissant d'une renommée » au sens de l'article 8,
paragraphe 5, du RMC. Selon le motif de I'opposition indiqué, I'affaire est examinée a
la lumiére de l'article 8, paragraphe 2, et/ou de l'article 8, paragraphe 5, du RMC. Voir

| le-Manuelégalement les Directives, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant
d’'une renommeée.

L’opposant doit démontrer qu'il est le titulaire d’'une marque antérieure devenue
notoirement connue sur le territoire correspondant, pour les produits et services sur
lesquels I'opposition est fondée. A cet effet, il doit produire la preuve de I'usage de
cette marque et la preuve qu’elle est notoirement connue.
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4.2.4.2 Marques jouissant d’'une renommée

Article 8, paragraphe 5, du RMC
Regle 19, paragraphe 2, point c), du REMC

Une opposition en vertu de larticle 8, paragraphe 5, du RMC est fondée sur une
| marque antérieure jouissant d’'une renommée. Voir également le-Manuelles Directives,
partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d’'une renommée.

Dans de tels cas, la marque antérieure est une marque enregistrée. L’'opposant doit
donc produire les certificats d'enregistrement, etc., comme indiqué ci-dessus.

Pour que l'opposition remplisse les conditions de I'article 8, paragraphe 5, du RMC,
l'opposant doit produire la preuve de la renommée ainsi que la preuve ou des
observations dont il résulte que I'usage sans juste motif de la marque contestée tirerait
inddment profit du caractére distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou
lui porterait préjudice, ou démontrer que ce préjudice est probable compte tenu du
déroulement normal des choses.

4.2.4.3 Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires

Article 8, paragraphe 4, du RMC
Régle 19, paragraphe 2, point d), du REMC

Pour ces droits, I'Office applique la protection prévue par la l|égislation nationale
applicable.

Tous les droits visés par l'article 8, paragraphe 4, du RMC ne sont pas des droits non
enregistrés. Ainsi, dans certains pays, les raisons sociales ou dénominations
commerciales sont enregistrées. S’il s’agit d’'un droit enregistré, il y a lieu de produire
une copie de I'enregistrement et des certificats de renouvellement, etc., comme indiqué
ci-dessus pour les enregistrements de marque. Dans le cas de marques ou de signes

‘ non enregistrés, 'opposant doit apporter la preuve de I'acquisition du droit antérieur-et.
Cette preuve doit en outre démontrer qu’il a le droit d’interdire 'usage d’'une marque
plus récente.

L’opposant doit produire la preuve qu'il a utilisé son signe (droit antérieur, enregistré ou
non) dont la portée n'est pas seulement locale. Il doit aussi indiquer quelles
dispositions de la législation nationale protégent son droit et faire valoir ses arguments

‘ sur le fondement de la Iégislation nationale applicable. Voir également le—-Manuelles
Directives, partie C, Opposition, section 4, Droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4,
du RMC.

4.2.4.4 Marque demandée par un agent ou un représentant

Article 8, paragraphe 3, du RMC
Regle 19, paragraphe 2, point €), du REMC

Il s’agit du cas ou une personne (agent ou représentant) autre que le titulaire d’'une
marque demande son enregistrement aupres de I'Office. Le titulaire peut s’opposer a la
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| demande d’un demandeur déloyal. Voir également le-Manuelles Directives, partie C,
Opposition, section 3, Marque demandée par un Agent.

L’opposant doit produire la preuve de la propriété de la marque et de la date de son
acquisition. Etant donné qu’une marque peut étre enregistrée ou non, 'opposant doit
apporter la preuve de I'enregistrement effectué dans quelconque pays ou la preuve de
I'acquisition de droits par 'usage. L'opposant doit également produire la preuve de la
nature de sa relation avec 'agent ou le représentant.

425 Sanction

Regle 20, paragraphe 1, du REMC

Dans la mesure ou les droits antérieurs invoqués n'ont pas été étayés, I'opposition est
rejetée comme non fondée. Lorsque I'examen des preuves révele qu’aucun des droits
antérieurs sur lesquels I'opposition est fondée n’a été établi, c’est-a-dire que I'opposant
n'a pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer qu’il est titulaire d’un droit
antérieur valable, I'ensemble de [l'opposition est rejetée immédiatement apreés
I'expiration de la période de deux mois accordée pour la production de preuves, sans
attendre la réponse du demandeur.

En aucun cas I'Office n’est tenu d’informer les parties des faits ou preuves qui auraient
pu ou qui n‘ont pas été présentés. Ce point sera détaillé dans la décision finale qui
peut faire I'objet d’'un recours.

4.3 Traductions/choix d’une autre langue durant la procédure
d’opposition

La plupart des pieces produites par les parties dans le cadre de la procédure
d’opposition doivent étre rédigées dans la langue de la procédure pour étre prises en
considération. Des régles différentes s’appliquent selon la nature des piéces
présentées.

Le principe général est énoncé a la régle 96 du REMC. La regle 96, paragraphe 1, du
REMC s’applique aux déclarations écrites et aux observations présentées dans le
cadre de la procédure d’opposition. La régle 96, paragraphe 2, s'applique aux preuves
jointes a une déclaration écrite présentée dans le cadre de la procédure d’opposition.
Cependant, la regle 96 du REMC ne s’applique pas la ou existe une lex specialis. La
régle 19, paragraphe 3, du REMC, qui concerne les faits, preuves et observations
présentés par 'opposant, et la regle 22, paragraphe 6, du REMC, relative a la preuve
de l'usage (toujours produite par I'opposant) sont des lex specialis de ce type.

4.3.1 Traduction des faits, preuves et observations présentés par I'opposant
pour compléter son dossier

Regle 19, paragraphes 3 et 4, et Regle 20, paragraphe 1, du REMC

L’Office ne peut prendre en considération que les éléments de preuve qui sont soumis
dans la langue de la procédure d'opposition, dans le délai imparti pour soumettre le
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document original. La regle 19, paragraphe 3, du REMC est une lex specialis qui
s’applique a toute autre regle sur le régime linguistique.

Dés lors, tant les éléments de preuve soumis pour la premiére fois par 'opposant au
terme du délai pour étayer I'opposition que tout autre document ou certificat soumis
précédemment doivent étre soit établis dans la langue de procédure, soit
accompagnés d’'une traduction. Seules les piéces déposées et traduites pendant ce
délai sont prises en considération. En I'absence de traduction ou si une traduction
insuffisante a été soumise, I'opposition sera rejetée en tout ou en partie comme non
fondée.

Régle 98, paragraphe 1, du REMC

La régle 98, paragraphe 1, du REMC dispose que la traduction reproduit la structure et
le contenu du document original.

Dés lors, en principe, 'ensemble du document doit étre traduit et suivre la structure du
document original.

L’Office ne considére pas les informations d’ores et déja présentées dans la langue de
la procédure dans l'acte d'opposition ou dans les documents y annexés ou présentés
ultérieurement (la description des motifs, la liste des marques antérieures, etc.),
comme équivalentes a une traduction valable d'un document relatif & I'enregistrement
tel que le certificat d’enregistrement, méme si ces indications ont été admises dans le
cadre de I'examen de la recevabilité. La traduction doit étre effectuée de maniére
autonome et ne pas étre un assemblage d’extraits d’autres documents.

Les extraits de banques de données privées ne peuvent étre considérés comme des
traductions valables d’'un document officiel, a moins qu’ils ne reproduisent la structure
et le contenu du document original.

L'Office tolére I'absence de traduction des intitulés des informations des
extraits/certificats (tels que « date de dépdt », « revendication de couleur(s) ») pour
autant que ceux-ci soient identifiés par des codes standards nationaux ou INID.

La liste des codes INID et leurs explications est jointe en annexe 1 de la norme ST.60
— Recommandation relative aux données bibliographiques concernant les marques,
disponible sur le site internet de 'OMPI.

Les indications administratives non pertinentes, sans incidence sur 'affaire ne doivent
pas étre traduites.

Lorsque l'opposition est dirigée uniguement contre une partie des produits et services
couverts par le droit antérieur, il suffit de fournir une traduction uniquement des
produits et services sur lesquels I'opposition est fondée.

La seule exception au principe qui précéde, selon lequel l'intégralité du document doit
étre traduit et suivre la structure du document original, peut étre faite lorsque
l'intégralité du document original est dans la langue de procédure, a I'exception de la
liste des produits et services. Le cas échéant, il est acceptable que seuls les produits
et services sur lesquels I'opposition se fonde aient été traduits séparément dans I'acte
d’opposition ou dans les documents y annexés ou présentés ultérieurement, dans le
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délai imparti pour étayer I'opposition. Il en va de méme pour les extraits/certificats qui
utilisent des codes INID ou nationaux, ou la seule information qui doive encore étre
traduite dans la langue de procédure est la liste des produits et services.

Lorsque les offices nationaux fournissent une traduction en anglais, tous les éléments
doivent étre traduits, par exemple les entrées concernant le type de marque ou le
statut de la marque (enregistrée, contestée, etc.) car ces éléments ont une incidence
sur I'affaire (voir I'arrét du 29 septembre 2011, C-479/08, « adidas v. OHIM — Patrick
Holding »).

Régle 98, paragraphe 1, du REMC

L’Office accepte des traductions simples rédigées par quiconque. L’Office ne fait
généralement pas usage de la faculté de demander une traduction faite par un
traducteur juré ou officiel. Si le représentant joint une déclaration attestant que la
déclaration est fidéle au texte original, I'Office ne met pas en doute la fidélité de la
traduction. L'Office accepte méme des annotations manuscrites sur les copies des
certificats originaux indiquant le sens des différents éléments dans la langue de la
procédure, a condition naturellement que ces inscriptions soient complétes et lisibles.

L'Office ne subordonne pas l'obligation pour 'opposant de fournir des traductions des
preuves a la réaction du demandeur, étant donné que la regle 19, paragraphe 3, du
REMC ne prévoit aucune exception au principe selon lequel les preuves doivent étre
traduites.

4.3.1.1 Sanction

Regle 19, paragraphes 3 et 4 et Regle 20, paragraphe 1, du REMC

Si les observations ne sont pas rédigées dans la langue de procédure, elles doivent
étre traduites dans le délai imparti pour la présentation du document original.

Dans le cas contraire, la conséquence juridique est que les documents qui n’ont pas
été traduits dans ce délai ne sont pas pris en considération. Toutefois, si des
documents prouvant I'existence et la validité du droit antérieur n'ont pas été traduits,
I'opposition doit étre directement rejetée comme non fondée.

4.3.2 Traduction des observations supplémentaires

Régle 20, paragraphe 2 et 4 et Régle 96, paragraphe 1, du REMC

Il n'existe pas de reégle spéciale concernant la traduction de la premiére réponse du
demandeur ou des observations rédigées par le demandeur ou I'opposant a un stade
ultérieur de la procédure. En conséquence, pour ces pieces, la régle 96, paragraphe 1,
du REMC s’applique. En d’autres termes, la premiére réponse du demandeur ou la
réponse de I'opposant aux observations du demandeur peuvent étre rédigées dans
une des langues de I'Office.
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Il convient de noter que si la premiére réponse du demandeur ou la réplique de
'opposant n'est pas dans la langue de procédure mais dans l'une des langues de
I'Office, 'observation ne sera pas prise en considération, a moins que le demandeur ou
'opposant ne présente une traduction de ces documents dans la langue de procédure,
dans un délai d’'un mois a compter de la date de réception de l'original par I'Office.
L’Office ne demande pas aux parties d’envoyer une traduction, les parties doivent
envoyer cette traduction de leur propre initiative.

Exemple 1

La langue de l'opposition est l'anglais et le demandeur doit faire parvenir ses
observations en réponse a l'acte d'opposition le 26 juin 2002 au plus tard. Si, le

| 20 juin- 2006, il présente ses observations sur 'opposition en allemand, sa traduction
doit parvenir a |'Office le 20 juillet 2002 au plus tard. S'’il transmet ensuite la traduction
le 20 juillet 2002 ou avant, tant les observations originales que la traduction doivent
étre prises en considération, bien que le délai original pour déposer les observations ait
expiré le 26 juin 2002.

Exemple 2

La langue de l'opposition est I'anglais et le demandeur a jusqu’au 26 juin 2002 pour
déposer les observations en réponse a 'acte d’opposition. Si, le 18 mai 2002, il dépose
ses observations en réponse a I'opposition en allemand, sa traduction doit parvenir a
I'Office le 18 juin 2002 au plus tard. Toutefois, étant donné que son délai n’expire que
le 26 juin 2002, s’il dépose ensuite les traductions avant la fin du délai, I'Office
considérera la traduction comme des observations valables déposées dans la langue
de la procédure dans le délai imparti.

Régle 98, paragraphe 2, du REMC

A—défautSi aucune traduction n'a été fournie, les observations sont réputées n'étre
jamais-parventes-anon recues par I'Office et ne seront pas prises en compte.

4.3.3 Traduction de documents autres que les observations

Régle 96, paragraphe 2, du REMC

Toutes les preuves autres que celles que I'opposant est tenu de produire dans le délai
fixé pour fonder son opposition peuvent étre transmises dans l'une des langues
officielles de I'Union, conformément a la régle 96, paragraphe 2, du REMC. Cela
concerne tous les documents, autres que les observations, déposés par les parties
apres I'expiration du délai imparti a 'opposant pour compléter son dossier.

Parmi les exemples de ces preuves, on peut citer des catalogues ou des articles de

magazines, des décisions de tribunaux nationaux ou des contrats signés, présentés
par le demandeur en méme temps que ses observations en réponse a I'opposition.
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Pour ces preuves, une traduction n’est nécessaire que si I'Office I'exige. Par
conséquent, les parties ne sont pas automatiqguement tenues de fournir une traduction.

Régle 98, paragraphe 2, du REMC

L’Office exerce son pouvoir discrétionnaire comme suit (cette pratique correspond,
mutatis mutandis, a celle concernant la preuve de l'usage).

En principe, I'Office n’exige pas d’office une traduction. Cependant, il est fondamental
que la partie a laquelle les documents sont adressés soit en mesure de comprendre la
signification substantielle de leur contenu. En cas de doute ou de contestation de la
partie destinataire, I'Office exige une traduction dans un délai qu’il impartit.

La régle 98, paragraphe 2, ne s’applique que si I'Office exige une traduction, avec pour
effet que les traductions présentées tardivement ainsi que l'original a traduire ne sont
pas pris en compte.

Simultanément a l'invitation a fournir une traduction, I'Office attire également I'attention
de la partie concernée sur le fait qu’il appartient a la partie d’estimer si une traduction
compléte de I'ensemble des preuves produites est nécessaire. Cependant, les
documents en question ne seront pris en considération que si une traduction en est
fournie ou si les documents sont suffisamment explicites, quels que soient leurs
éléments textuels.

Exemple

Dans le cas d’'une décision d’un tribunal national, il peut s'avérer suffisant de traduire
uniqguement les parties pertinentes aux fins de la procédure d'opposition.

4.3.4 Preuve de l'usage

Régle 22, paragraphe 6, du REMC

En ce qui concerne la preuve de l'usage, la régle 22, paragraphe 6, du REMC
constitue une lex specialis pour les traductions. Si la preuve est rédigée dans une
langue de I'UE autre que la langue de la procédure, I'Office peut inviter 'opposant a
produire, dans le délai gu’il lui impartit, une traduction dans la langue de la procédure.

Par conséquent, la décision de demander ou non une traduction reléve du pouvoir
discrétionnaire de I'Office. Dans I'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, I'Office tient
compte de l'intérét des deux parties.

Il est fondamental que le demandeur puisse comprendre la signification substantielle
du contenu des preuves produites. En cas de doute ou de contestation du demandeur,
I'Office exige une traduction dans un délai qu’il impartit. Toutefois, un rejet d’'une telle
demande est possible lorsqu’il apparait que la demande du demandeur, au regard du
caractéere suffisamment explicite des éléments de preuve soumis, est exagérée, voire
injuste.
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Pour plus d’informations sur la preuve de l'usage, voir les Directives, partie C,
Opposition, section 6, Preuve de l'usage.

Régle 22, paragraphe 2, du REMC

La régle 22, paragraphe 2, du REMC a pour effet que I'opposition doit étre rejetée 1) si
IHaaucune preuve de l'usage n'est pas—déposée dans le délai imparti; ou 2) si la
preuve de l'usage a bien été déposée dans le délai imparti, mais pas la traduction

exigée par I'Office-n'a-pas-ete-transhise dans-ce-delat.,

Si 'opposant fournit la preuve de l'usage dans une autre langue que la langue de
procédure, dans le délai imparti et qu’il dépose ensuite, de lui-méme, une traduction de
cette preuve dans la langue de procédure, aprés I'expiration du délai mais avant que le
délai imparti au demandeur pour déposer ses observations en réponse n’ait expiré,
cette preuve sera prise en considération. Cette disposition s’applique méme si I'Office
n’a pas demandé a I'opposant de déposer une traduction et méme si le demandeur n'a
pas encore contesté la preuve.

4.3.5 Changement de langue au cours de la procédure d’opposition

Article 119, paragraphe 7, du RMC
Regle 16, paragraphe 2, du REMC

Conformément a larticle 119, paragraphe 7, du RMC, les parties a la procédure
d'opposition peuvent convenir de changer de langue de la procédure et choisir a cet
effet une autre langue officielle de I'Union européenne.

La regle 16, paragraphe 2, du REMC, énonce les conditions dans lesquelles ce
changement de langue peut intervenir. Elle dispose que I'opposition doit étre déposée
dans une langue de I'Office au départ et que les parties peuvent convenir de changer
la langue de la procédure en informant I'Office avant I'expiration du délai de réflexion.
Une demande de changement de langue de procédure aprés I'expiration du délai de
réflexion ne peut étre accueillie par I'Office.

Lorsque, avant I'ouverture de la phase contradictoire de la procédure, 'opposant et le
demandeur conviennent d'utiliser une autre langue pour la procédure, la regle 16,
paragraphe 2, du REMC prévoit que I'opposant doit « produire une traduction de l'acte
d'opposition dans cette langue ». Il dispose a cet effet d’'un délai d’'un mois a compter
de la date d’expiration du délai de réflexion.

Si la traduction n’est pas produite ou l'est tardivement, la langue de la procédure
demeure inchangée.
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4.4 Documents illisibles/référence a d’autres dossiers

4.4.1 Documents illisibles

Regle 80, paragraphe 2, du REMC

Lorsqu’'une communication recue par télécopieur est incompléte ou illisible ou que
I'Office a des doutes sérieux quant a l'intégrité des données transmises, il en informe
'expéditeur et I'invite, dans le délai gqu'il lui impartit, & transmettre a nouveau l'original
par télécopie ou a le lui fournir, conformément & la régle 79, point a), du REMC.

Si 'expéditeur se conforme a cette invitation en temps voulu, la date de réception de la
nouvelle transmission ou de l'original est réputée étre la date de réception de la
communication originale.

4.4.2 Documents originaux ne pouvant pas étre restitués

Les documents originaux sont versés au dossier et ne peuvent donc étre renvoyés a la
personne qui les a présentés.

Toutefois, la partie conserve toujours la possibilité d'obtenir une copie, certifiée
conforme ou non, des documents originaux, moyennant le paiement d’une taxe. Pour
plus d’informations, voir les informations affichées sur la page internet de I'Office, sous
la rubrique : Inspection publique des dossiers et copies.

4.4.3 Informations confidentielles

Regle 88, point c), du REMC

Dans certains cas, une des parties demande a I'Office de garder certains documents
confidentiels, y compris vis-a-vis de l'autre partie a la procédure. Bien que I'Office
puisse garder des documents confidentiels vis-a-vis de tiers (inspection publique), il ne
peut en aucun cas préserver la confidentialité des documents vis-a-vis de I'autre partie
dans le cadre d'une procédure inter partes.

Les droits de la défense doivent toujours étre garantis a chacune des parties. Cela
| entratresignifie que tewtechaque partie aitdoit disposer du plein accés a tous les
documents produits par l'autre partie.

Il résulte de ce droit que tous les documents produits par une partie doivent étre
rendus accessibles a l'autre partie a la procédure. L'Office est donc tenu de
transmettre tous les documents recus a l'autre partie. Dés lors, si une des parties
demande a ce que certains documents soient gardés confidentiels sans mentionner si
cette confidentialité doit s’exercer a I'égard de tiers, I'Office considérera comme acquis
que tel est le cas et les transmettra a l'autre partie en les marquant comme
confidentiels dans le dossier électronique.

Si, au cours d’'une procédure d'opposition, I'Office recoit des documents, assortis d’'une
demande de les garder confidentiels inter partes, I'expéditeur est informé que la
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confidentialité des documents ne peut étre préservée vis-a-vis de l'autre partie a la
procédure.

A cet effet, une lettre est envoyée a l'expéditeur des documents, lui expliquant
clairement qu'il a le choix de rendre ces documents accessibles ou de les retirer. Il
appartient a la partie de prendre la décision qui lui semble la plus appropriée.

S’il confirme la confidentialité des documents, ceux-ci ne seront pas transmis a I'autre
partie et ne seront pas pris en considération. lls seront marqués comme confidentiels
dans le dossier électronique.

Si I'expéditeur souhaite que les documents soient pris en considération mais restent
non accessibles a des tiers, les documents seront transmis a I'autre partie, mais seront
marqués comme confidentiels dans le dossier électronique.

A défaut de réponse de I'expéditeur, les documents ne sont pas transmis a l'autre
partie, ne seront pas pris en considération et seront marqués comme confidentiels
dans le dossier électronique.

444 Références a des documents transmis dans le cadre d’autres
procédures

Regle 19, paragraphe 4. Regle 22 paragraphe 6, Regle 79, point a), Regle-91) et
Regle-96 91 du REMC
Décision n° EX-11-313-4 du président de I'Office

L’Office reeceit-parfoispeut recevoir des observations de I'opposant ou du demandeur
dans lesquelles il est fait référence a des documents ou des éléments de preuve
transmis dans le cadre d’autres procédures-d‘oppesition, par exemple une preuve de
l'usage déja produite dans le cadre d’une autre opposition.

Ces références sont admises a tout stade de la procédure, pour autant que I'opposant
ou le demandeur identifient clairement les documents auxquels il fait référence. Par
[ Hicati e inelicati acises—La partie doit notamment
indiquer les éléments suivants: 1) le numéro de l'opposition a laquelle elle fait
référence, 2) le titre du document, 3) le nombre de pages de ce document et 4) la date
a laquelle il a été transmis a I'Office. Exemple : « la déclaration solennelle transmise a
I'Office le jj/mm/aa dans le cadre de la procédure d'opposition B xxx xxx, avec les

pieces 1 a 8, se composant de xx pages ».

Dans I'hypothése ou les documents mentionnés par I'opposant ou le demandeur se
composeraient a I'origine d’autres preuves que de feuilles volantes, conformément a la
regle 79 bis du REMC, la partie concernée soumet par courrier un second exemplaire
pour transmission a l'autre partie dans le délai original. Si aucun exemplaire n’est
fourni, ces éléments de preuve ne seront pas pris en considération.

En outre, il convient de noter que les documents ou preuves mentionnés pourraient
nécessiter une traduction dans la langue de la procédure d’opposition. La régle 19,
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paragraphe 4, la régle 22, paragraphe 6, et la regle 96 du REMC s’appliquent en
conséguence.

Une référence générale a des documents ou preuves preésentés dans d’autres
procédures d'epposition/derecours-n’est pas admise. Le cas échéant, la partie faisant
référence de maniere générale a de tels documents—deit ou éléments de preuve peut
étre invitée a préciser cette référence. La partie est également informée que le délai
imparti par 'Office concerne uniquement I'indication claire et précise des documents ou
preuves auxquels il est fait référence et qu’en aucun cas une prorogation du délai
original ne sera accordée. En outre, la partie est également informée qu’a défaut d’'une
précision communiquée dans le délai imparti, ces autres documents ne seront pas pris
en considération.

Les parties doivent également savoir que les documents soumis dans d’autres
procédures peuvent avoir été détruits cinq ans apres leur réception, conformément a la
régle 91 du REMC et a la décision n° EX-11-313-4 du président de I'Office du 18-awil
201126 novembre 2013 concernant les—communications—électronigues—de—et—vers
FOfficela_conservation des dossiers. Le cas échéant, la référence aux documents ou
preuves déposés dans d’autres procédures d’opposition est sans effet.

4.5 Autres échanges d’observations

Regle 20, paragraphes 2, 4 et 6, Régle 22, paragraphe 5, Régle 96, paragraphe 2 et
Regle 98, paragraphe 2, du REMC

L’Office invite le demandeur a présenter ses observations dans le délai imparti par
FOffice conformément a la regle 20, paragraphe 2, du REMC.

Le cas échéant, I'Office peut inviter les parties a limiter leurs observations a des
guestions particuliéres. Dans ce cas, la partie est autorisée a soulever d’autres
questions a un stade ultérieur de la procédure. A titre d’exemple, le demandeur peut
exiger une preuve de l'usage du droit antérieur en présentant ou non en méme temps
des observations sur les motifs sur lesquels se fonde I'opposition. Dans ce cas, les
observations peuvent étre présentées avec les observations en réponse sur la preuve
de l'usage.

Une fois que le demandeur a présenté ses observations en réponse, un délai final est
accordé a l'opposant pour déposer sa réplique si I'Office le juge nécessaire. Apres
cela, la phase contradictoire de la procédure est généralement cl6turée et la procédure
d’opposition est préte pour faire 'objet d’'une décision.

L’Office peut, cependant, accorder la possibilité d’'un autre échange d’observations. Ce
peut étre le cas lorsque I'affaire traite de questions complexes ou lorsque I'opposant
souléve un nouveau point qui est admis dans la procédure. Le-Une possibilité de
reponse d0|t Ie cas échéant, l&etre accordee au demandeur peH{—se—veH'—aeeeFeler—la
i L’Office décidera
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Bes—ers;—unUn nouvel échange d'observations ne peut ainsi étre accordé que
lersguesi les observations finales de I'opposant se limitent strictementsimplement a
répondre aux observations du demandeur et sont soutenues par des éléments de
preuve qui n‘ont pas pour but de remédier a des lacunes telles que celles liées a la
validation ou a la preuve de l'usage, par exemple si le demandeur souléve de
nouveaux points tels que la coexistence des marques, la nullité du droit antérieur ou un
accord entre les parties. Si 'opposant dépose une preuve du contraire, une seconde
oppertunité—peut—etre—accordee—au—demandeurpossibilité de déposer de nouvelles
observations—Néanmeins,—cela_peut étre accordée au demandeur. Cela n’est toutefois
pas automatique—étant-donné-gue-cela et dépend des circonstances de I'affaire.

4.5.1 Eléments supplémentaires a I'appui de la preuve de l'usage

Dans certaines circonstances, I'Office peut tenir compte d’autres éléments étayant une
preuve de l'usage qui sont soumis apres le délai correspondant, notamment lorsque
'opposant a soumis les preuves pertinentes dans le délai, mais que celles-ci requierent
des justificatifs complémentaires (arrét du 18 juillet 2013, C-621/11 P, « Fishbone »,
points 28 et 30). Les éléments supplémentaires seront examinés au cas par cas. Au
besoin, un deuxiéme cycle d’observations sera accordé. Pour plus d’informations, voir
les Directives, partie C, Opposition, section 6, Preuve de l'usage

4.6 Observations des tiers

Article 40 du RMC
Communication n° 2/09 du président de I'Office

Des tiers peuvent formuler des observations précisant les motifs pour lesquels la
demande de marque devait étre refusée a l'enregistrement, sur la base de l'un des
motifs absolus énonceés a l'article 7 du RMC. Pour plus de détails, voir le-Manuelles
Directives, partie B, Examen, section 4, Metif—AbselusMotifs absolus de refus et
Margques—Cellectives-marques communautaires collectives et le-Manuelles Directives,
partie B, Examen, section 1, Procédure.

Etant-donné—gue—touteToute personne, y compris I'opposant, peut présenter des
observations de tiers—toppoesant-a—€galementcettefaculté. Le cas échéant, il doit

cependant le faire de maniére a ne laisser aucun doute a ce sujet. Conformément a la
communication susvisée du président de [I'Office, les observations doivent étre

présentéessoumises séparément. Cependant—uneDans la pratique cependant (voir la
décision des-ehambres—de—recours—{eecision-du 30-_novembre 2004, R 735/2000-2,

« SerieSERIE A »)—établit—que»), I'exigence de « présentation—séparéesoumission
distincte » est réputée satisfaite lorsguedés lors que les observations en question sont

clairement séparables des motifs et arguments a I'appui de I'opposition, méme si ces
observations sont incluses dans le méme document. Pour autant que l'opposant
indique expressément qu'il souhaite faire des observations sur la base de l'article 40
du RMC, celles-ci sont prises en considération méme si elles ne sont pas
formuleessoumises dans un document séparedistinct. Toutefois, si 'opposant,—sans
faire-reference-auw-contenu-de-Fartcle- 40-du-RMC- fait valoir, dans ses-observations|es
documents soumis, que la demande de marque communautaire pessede-un-caractere
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dﬁnneaﬁabl&et—dewa&auralt do étre refusee al enreglstrement en vertu de Iartlcle 7
du RMC
dH—R—MQ—GI—HGH—GH—F&HI—G]H—GbSGH#&H@HS sans fal e reference au contenu de Iartlcle 40
du RMC, les documents ainsi soumis ne seront pas considérés comme des
observations de tiers au sens de l'article 40 du RMC.

Si un opposant formule des observations de tiers, I'examinateur détermine si ces
observations soulévent des doutes sérieux quant au caractére enregistrable de la
demande de margue communautaire ou doivent simplement étre transmises au
demandeur pour information.

Si les observations soulevent des doutes sérieux, I'examinateur suspend la procédure
d'opposition pour pouvoir rendre une décision sur les observations. Si elles ne
soulévent pas de doutes sérieux (c'est-a-dire, lorsque les observations doivent
simplement étre transmises au demandeur pour information), ou ne portent pas sur les
produits ou services contestés, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure d'opposition.
Si la procédure d’opposition doit étre suspendue, la suspension prend effet a partir de
la date a laquelle I'Office formule I'objection visée a I'article 7, et la procédure reste
suspendue jusqu'a ce qu'une décision finale soit rendue. Dans le cas ou des
observations de tiers sont recues pendant le délai d’'opposition de trois mois, I'Office
traite la recevabilité de I'opposition et, une fois que la décision sur la recevabilité a été
notifiée, la procédure d’opposition est suspendue.

Pour toutes les oppositions closes en raison d’observations de tiers, la taxe
d’opposition n’est jamais remboursée, étant donné que ce remboursement n’est pas
prévu dans les réglements (voir la regle 18, paragraphe 5, du REMC).

5 Cléture de la procédure

51 Conciliation

Régle 18, paragraphe 2, du REMC

Les parties sont libres de décider de quelle maniére la procédure d’opposition doit étre
close. Si elles peuvent décider du retrait de I'opposition, elles peuvent également, sans
donner de motif particulier, demander simplement a I'Office de rendre une décision de
non-lieu. Il suffit de communiquer a I'Office le reglement entre les parties, méme sans
exposé des motifs, pour que la procédure soit close sans qu’aucune décision ne soit
rendue. L’Office entreprend alors tous les actes nécessaires pour clore la procédure
sur la base de ce réglement.

En ce qui concerne le remboursement des taxes et la décision relative aux frais en cas
de réglement a I'amiable, veuillez vous reporter au paragraphe pertinent ci-dessous.

Article 42, paragraphe 4, du RMC

S’il le juge utile, I'Office invite les parties a se concilier. Tant I'Office que les parties
peuvent donc engager une procédure de conciliation.
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A cet effet, 'Office peut faire des propositions en vue d’un réglement a 'amiable. Etant
donné que I'Office ne peut en principe (ni ne veut) se substituer aux parties, |l
n’interviendra que dans les trés rares cas ou une conciliation entre les parties parait
souhaitable ou s'’il existe de bonnes raisons de penser que la procédure peut se
terminer par une conciliation.

Par ailleurs, I'Office peut, a la demande expresse des parties, apporter une aide a leur
négociation en servant par exemple d’'intermédiaire ou en leur fournissant tout moyen
matériel nécessaire. Les frais sont a la charge des parties. La conciliation peut étre
précédée d'une demande de suspension.

5.2 Limitations et retraits

Article 58, paragraphe 1, Article 64, paragraphe 3 et Article 85 du RMC
Regle 18, paragraphes 2, 3 et4, Reégle 95, point a) et Regle 96, paragraphe 1, du
REMC

5.2.1 Limitations et retraits de demandes de marque communautaire

Article 43 du RMC

Le demandeur a la possibilité de limiter les produits et services de sa demande ou de
retirer la demande dans son intégralité a tout stade de la procédure d’opposition.

Les retraits et les limitations doivent étre explicites et inconditionnels. Un silence de la
part du demandeur de la marque communautaire pendant la procédure n’est jamais
considéré comme un retrait tacite.

Les retraits conditionnels ou ambigus ne seront pas acceptés et seront transmis a
lautre partie a simple titre d’'information, en précisant aux parties qu’il n’en sera pas
tenu compte.

L’Office n'admet pas les limitations conditionnelles. Ainsi, si dans ses observations en
réponse a l'opposition, le demandeur fait valoir que les signes ne sont pas similaires
mais qu’il serait disposé a limiter la liste des produits et services désignés dans la
demande de marque communautaire dans le cas ou I'examinateur les jugerait
similaires, telle limitation n’est pas recevable. Le demandeur doit étre informé du fait
que la limitation doit étre précise et inconditionnelle.

Pour plus d’informations sur les limitations d’'une demande de marque communautaire,
voir le-Manuelles Directives, partie B, Examen, section 3, Classification et le-Manuelles
Directives, partie B, Examen, section 1, Procédure, paragraphe 5.2.

Si la limitation n’est pas recevable, le demandeur doit en étre informé.

Si une limitation est en partie recevable et en partie non recevable (par exemple parce
gu’elle donne lieu a une extension), I'Office admet la limitation pour la partie recevable.
Cependant, avant de procéder a cette limitation, le demandeur est informé de la partie
qui n'est pas recevable et dispose de deux mois pour réagir. Une copie de la
déclaration de limitation et de la réponse de I'Office au demandeur est envoyée a
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l'opposant. Si, dans les deux mois impartis, le demandeur réagit en transmettant une
version corrigée qui est recevable, il pourra étre procédé a la limitation. Par contre, en
'absence de réaction du demandeur, il ne sera procédé a la limitation que dans la
mesure ou elle est recevable.

Si 'opposant retire son opposition en raison d’'une limitation non recevable, le retrait
n'est pas pris en considération s'il fait clairement référence a une limitation non
recevable. Une fois que la limitation est devenue recevable, 'opposant est informé de
la nouvelle liste des produits et services et un nouveau délai lui est accordé pour
confirmer le retrait de I'opposition.

Si la limitation est recevable, une confirmation est envoyée au demandeur.

En fonction du stade de la procédure, la limitation ou le retrait a des effets différents,
qui sont décrits ci-aprés.

5.2.1.1 Retrait ou limitation avant 'examen de la recevabilité

Limitation couvrant toute I'étendue de I'opposition/du retrait

Lorsque la demande de margue communautaire est retirée ou limitée aux produits non
contestés avant la notification de la recevabilité de Il'opposition, la procédure
d'opposition est cléturée et la taxe d’opposition est remboursée. En d’autres termes,
dans ce type d'affaire, le traitement du retrait ou de la limitation a priorité sur I'examen
de la recevabilité.

Aucune décision sur les frais n’est rendue.

Limitation ne couvrant pas (ou ne semblant pas couvrir) toute I'étendue de I'opposition

Dans le cas d'une limitation susceptible de contenir encore des produits et services
litigieux, un examen de la recevabilité est effectué.

La limitation est notifiée a l'opposant, conjointement avec la notification de la
recevabilit¢ ou de la communication informant l'opposant de [I'existence d'une
irrégularité absolue ou relative en matiére de recevabilité.

Si l'opposition est retirée, la taxe d’opposition est remboursée, méme en présence
d’irrégularités irrémédiables.

Aucune décision sur les frais n’est rendue.
5.2.1.2 Limitations et retraits de demandes de marque communautaire avant
'expiration du délai de réflexion

Limitation couvrant toute I'étendue de I'opposition/du retrait

Lorsqu’il est absolument clair que la limitation couvre toute I'étendue de I'opposition ou
si la demande de marque communautaire est retirée, le retrait ou la limitation est
notifié(e) aux parties. La taxe d’'opposition est remboursée a 'opposant.
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| Aucune décision sur les frais n’est rendue.

Limitation ne couvrant pas (ou ne semblant pas couvrir) toute I'étendue de I'opposition

S'’il n'est pas absolument clair que la limitation couvre toute I'étendue de I'opposition ou
si la limitation ne couvre pas toute I'étendue de I'opposition, I'opposant est invité a
informer I'Office s’il souhaite maintenir ou retirer l'opposition. Les parties sont
informées de sa réponse. Si l'opposition est retirée, la taxe d’opposition est
remboursée a 'opposant.

Aucune décision sur les frais n’est rendue.
Le moment pertinent pour déterminer si la procédure d’opposition est cléturée pendant

le délai de réflexion est la date a laquelle une demande de limitation a été déposée
devant I'Office.

5.2.1.3 Limitations et retraits de demandes de marques communautaires apres
I'expiration du délai de réflexion

Limitation couvrant toute I'étendue de |'opposition/du retrait

Lorsqu'il est absolument clair que la limitation couvre toute I'étendue de I'opposition,
I'affaire est cléturée par I'Office et les parties en sont informées. Parallélement, la
limitation est envoyée a 'opposant.

L'Office rend ensuite une décision sur les frais, @ moins que les parties ne présentent

un accord sur ce point. Pour des informations sur la répartition des frais, voir
paragraphe 5.5.3 de ces directives.

Limitation ne couvrant pas (ou ne semblant pas couvrir) toute I'étendue de I'opposition

S’il n'est pas absolument clair que la limitation couvre toute I'étendue de I'opposition ou
si la limitation ne couvre pas toute I'étendue de I'opposition, I'opposant est invité a
informer I'Office s'il souhaite maintenir ou retirer I'opposition. Les parties sont
informées de sa réponse. Si I'opposition est retirée, la procédure d’opposition est
cléturée.

L'Office rend ensuite une décision sur les frais, a moins que les parties ne présentent
un accord sur ce point. Pour des informations sur la répartition des frais, voir
paragraphe 5.5.3 de ces directives.

5.2.1.4 Limitations et retraits de demandes de marques communautaires apres
gu'une décision a été rendue

Conformément a la décision de la Grande chambre de recours du 27 septembre 2006,
dans l'affaire R 331/2006-G, « Optima », I'Office admet les retraits et les limitations
recus au cours du délai pour former un recours, aprés qu’une décision sur I'opposition
a été rendue, méme si un recours n'a pas été formé. Cependant le retrait ou la
limitation n’a aucune incidence sur la décision, qui reste valable.
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Cela signifie que I'Office prend note du retrait et cléture I'affaire. Une confirmation du
retrait est adressée aux parties (toutefois, aucune décision sur les frais n’est incluse
dans cette communication). La partie relative aux frais de la décision finale reste
valable et peut étre appliquée par la partie ayant obtenu gain de cause. La base de
données de I'Office est mise a jour en conséquence, pour refléter le retrait de la
demande de marque communautaire.

| Pour plus d’informations, voir le—manuelles Directives, partie B, Examen, section 1,
Procédure et les Directives, partie E, Inscriptions au Registre, section 2,
Transformation.

Lorsque la décision qui rejette la demande de marque communautaire dans son
intégralité est devenue définitive, c'est-a-dire a I'expiration du délai de deux mois pour
former un recours, il est trop tard pour retirer la demande de marque communautaire
puisqu’il N’y a plus rien a retirer.

Si la décision rejette I'opposition, la demande de marque peut étre retirée ou limitée a
tout moment.

5.2.1.5 Langues

Une déclaration de limitation peut étre effectuée dans la premiére ou la deuxiéme
langue utilisée pour le dépdt de la demande de marque communautaire (régle 95,
point a), du REMC).

Si la déclaration de limitation est effectuée dans la premiére langue de la demande de
marque communautaire, qui n’est pas la langue de la procédure, et si la limitation ne
couvre pas toute l'étendue de [l'opposition, la déclaration de limitation est
communiquée a l'opposant et linvite a faire savoir a I'Office s'il maintient son
opposition. L’opposant peut s’opposer a la langue utilisée pour la limitation et
demander une traduction dans la langue de la procédure. L’Office fournit alors la
traduction.

Si une limitation recevable est présentée dans la premiére et la seconde langue,
'examinateur doit refléter cette limitation dans les deux langues dans la base de
données de I'Office et confirmer au demandeur la nouvelle liste de produits et services
dans les deux langues.

5.2.2 Retrait des oppositions

L’opposant peut retirer son opposition a tout moment au cours de la procédure.

Un retrait de I'opposition doit étre explicite et inconditionnel. Un retrait conditionnel ou
ambigu ne sera pas accepté et sera transmis au demandeur a titre d’information
uniguement, précisant aux parties qu’il n’en sera pas tenu compte.

Si 'opposant retire son opposition indépendamment de toute limitation de la demande
de marque communautaire, trois situations peuvent se présenter selon le statut de

l'opposition (lorsque le retrait de l'opposition est motivé par une limitation de la
demande de marque communautaire, voir ci-dessus).
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5.2.2.1 Retrait de 'opposition avant I'expiration du délai de réflexion

Si 'opposition est retirée avant I'expiration du délai de réflexion, ce retrait est notifié
aux parties. Si 'opposant retire son opposition au cours du délai de réflexion sans qu'il
y ait eu limitation de la demande de marque, I'Office ne rembourse pas la taxe
d'opposition et ne rend pas de décision sur les frais.

5.2.2.2 Retrait de I'opposition apres I'expiration du délai de réflexion

Si 'opposition est retirée apres I'expiration du délai de réflexion, ce retrait est notifié
aux parties. La taxe d’opposition n'est pas remboursée. L’'Office rend ensuite une
décision sur les frais, a moins que les parties ne présentent un accord sur les frais.
Pour des informations sur la répartition des frais, voir paragraphe 5.5.3 de ces
directives.

5.2.2.3 Retrait de I'opposition aprés qu'une décision a été rendue

Conformément a la décision de la Grande chambre de recours du 27 septembre 2006,
dans l'affaire R 331/2006-G, « Optima », I'Office admet les retraits et les limitations
recus au cours du délai pour former un recours, aprés qu’une décision sur 'opposition
a été rendue, méme si un recours n'a pas été formé. Cependant le retrait ou la
limitation n’a aucune incidence sur la décision, qui reste valable.

Cela signifie que I'Office prend note du retrait et cléture I'affaire. Une confirmation du
retrait est adressée aux parties (toutefois, aucune décision sur les frais n’est incluse
dans cette communication). La partie relative aux frais de la décision finale reste
valable et peut étre appliquée par la partie ayant obtenu gain de cause. La base de
données de I'Office est mise a jour en conséquence, pour refléter le retrait de
I'opposition et la demande est transmise a I'enregistrement.

Pour plus d’informations, voir le—Manuelles Directives, partie B, Examen, section 1,
Procédure et les Directives, Partie E, Inscriptions au Registre—, section 2,
Transformation.

5.2.2.4 Langues

Un retrait de I'opposition doit s’effectuer dans la langue de procédure. La régle 96,
paragraphe 1, du REMC s’applique._Si le retrait s’effectue dans une langue autre gue
celle de la procédure, une traduction doit étre fournie conformément a la regle 96,
paragraphe 1, du REMC. Dans le cas contraire, il ne sera pas accédé au retrait.

5.2.3 Retrait d’'un retrait/d’une limitation
Une partie ne peut revenir sur un retrait ou une limitation précédemment notifiés que si

I'Office recoit la lettre revenant sur ce retrait ou cette limitation le jour méme ou il a regu
la notification de ce retrait ou de cette limitation.
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5.3 Décision sur le fond

La décision sur le fond est rendue dés lors que toutes les piéces requises ont été
produites par les parties. Cette décision ne doit aborder que les questions ou les droits
antérieurs pertinents pour l'issue de l'affaire.

Il existe deux exceptions :

. le droit antérieur n’a pas été établi ;
I’'extinction du droit antérieur.

5.3.1 Le droit antérieur n’a pas été établi

Régle 20, paragraphe 1, du REMC

Si aucune preuve de I'existence et de la validité des droits antérieurs invoqués n'a été
ddment produite, 'opposition est rejetée dés I'expiration du délai accordé a 'opposant
pour compléter son dossier.

Cependant, si seuls certains droits antérieurs n'ont pas été établis, la procédure se
poursuit normalement et ces droits ne sont pas pris en considération dans la décision
finale sur le fond.

5.3.2 Extinction du droit antérieur

Si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il
a été déclaré nul ou qu’il n'a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder
sur celui-ci. L'opposition ne peut étre accueillie que sur la base d’un droit antérieur qui
est valide au moment ou la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur
cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte. Puisque la DMC et le droit antérieur qui
a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, 'opposition ne peut pas
aboutir sur cette base (voir arrét du 13/09/2006, T-191/04, METRO/METRQO’, par 33 et
36).

La déclaration de nullité du droit antérieur, a la différence de celle d’'une marque
communautaire, ne peut étre connue de I'Office, mais si I'une des parties en informe
I'Office, l'autre partie doit étre entendue et, le cas échéant, I'opposition devra étre
rejetée.

Avant que la décision ne soit rendue, I'Office vérifie si le droit antérieur invoqué doit
étre renouvelé dans l'intervalle. Dans ce cas, il invite 'opposant a produire la preuve du
renouvellement de la marque. Si 'opposant n’en produit pas la preuve, |’opposition
doit étre rejetée.
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54 Remboursement de la taxe d’opposition

5.4.1 Opposition réputée non formée

Article 41, paragraphe 3, du RMC
Article 9, paragraphe 1, du RTMC
Régle 17, paragraphe 1, du REMC

Lorsqu’une opposition est réputée ne pas avoir été formée en raison d’'un paiement
tardif ou insuffisant; (voir le paragraphe 2.2.2, Moment du paiement, ci-dessus) la taxe
d'opposition, y compris toute surtaxe, doit étre remboursée a I'opposant. Si une surtaxe
a été acquittée, elle doit également étre remboursée.

5.4.1.1 Opposition et retrait recus le méme jour

Lorsque l'opposition est retirée le jour ou elle est formée, I'Office rembourse la taxe
d’opposition.

5.4.1.2 Remboursement apres republication

Si, apres une republication de la demande de marque communautaire dans la
partie A.2. du Bulletin des marques communautaires, en raison d’une erreur de I'Office,
un opposant a la « premiére publication » entend retirer son opposition du fait de la
deuxiéme publication, la procédure est close. Etant donné que lerreur dans la
premiéere publication est imputable a I'Office, la taxe d’opposition est remboursée.

5.4.2 Remboursement du fait du retrait/de la limitation d’'une demande de
marque communautaire

5.4.2.1 Retrait/limitation d’'une demande de marque communautaire avant I'expiration
du délai de réflexion

Regle 18, paragraphes 2, 4 et 5, du REMC

Si le demandeur retire sa demande de marque communautaire ou limite sa demande
en supprimant tous les produits et services visés par I'opposition avant ou pendant le
délai de réflexion, la procédure d’opposition est close, aucune décision sur les frais
n’est rendue, et la taxe d'opposition est remboursée.

5.4.2.2 Retrait de I'opposition en raison d’une limitation de la demande de marque
communautaire au cours du délai de réflexion

Regle 18, paragraphes 3, 4 et 5, du REMC

Si, pendant le délai de réflexion, le demandeur limite sa demande en supprimant
certains des produits et services visés par I'opposition, I'Office invite 'opposant a faire
savoir s’il maintient son opposition (et, dans l'affirmative, & préciser parmi les produits
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et services restants, ceux qui sont visés par I'opposition) ou s’il la retire compte tenu de
la limitation.

Si 'opposition est retirée, la procédure d’opposition est close, aucune décision sur les
frais n'est prise et la taxe d’opposition est remboursée.

Si le retrait de l'opposition parvient a I'Office avant qu’une copie de la notification
officielle de la limitation de la demande de marque ne parvienne a I'opposant, le retrait
est réputé étre une conséquence de la limitation, et la taxe d’opposition est également
remboursée.

La lettre de I'opposant ne doit pas nécessairement faire expressément référence a la
limitation. Il suffit qu’elle soit postérieure au retrait du demandeur.

La réaction initiale de I'opposant a la notification de la limitation n’a pas d'importance,
tant que le retrait est déclaré plus tard.

Exemples

o 'opposant ne répond pas dans le délai qui lui est imparti, mais retire ensuite son
opposition durant le délai de réflexion (qui a été prorogé) ;

o 'opposant répond en indiquant qu’il maintient son opposition, mais il la retire

ultérieurement au cours du délai de réflexion prorogé.

5.4.3 Oppositions multiples et remboursement de 50 % de la taxe
d’opposition

Reégle 21, paragraphe 4, du REMC

Dans certains cas spéciaux concernant des oppositions multiples, la possibilité existe
de rembourser la moitié de la taxe d’opposition a un opposant. Deux conditions doivent
étre remplies :

o une des procédures d’opposition s’est terminée par le rejet de la demande de
marque communautaire dans le cadre de procédures paralléles. Par exemple, si
quatre oppositions A, B, C et D (opposants A, B, C, D) ont été formées contre
une demande de marque communautaire X, et que cette demande de marque
communautaire X est rejetée sur la base de 'opposition A, et

o les autres oppositions (B, C et D) ont été suspendues a un stade antérieur de la
procédure (c.-a-d. avant I'expiration du délai de réflexion) parce qu’'un examen
préliminaire a révélé que la demande de marque communautaire X serait
probablement rejetée dans son intégralité en raison de I'opposition A.

Dans ce cas, les opposants B, C et D sont remboursés de la moitié de la taxe
d’opposition.
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5.4.4 Cas ou la taxe d’opposition n’est pas remboursée

5.4.4.1 Retrait de I'opposition avant I'expiration du délai de réflexion qui N'EST PAS
dd a une limitation

Reégle 18, paragraphes 3, 4 et 5, du REMC

Si 'opposant retire son opposition avant I'expiration du délai de réflexion en I'absence
de limitation de la demande de marque communautaire, I'Office ne rembourse pas la
taxe d'opposition et ne rend pas de décision sur les frais.

5.4.4.2 Le retrait de 'opposition est antérieur

Regle 18, paragraphes 3 et 5, du REMC

Lorsque l'opposition est retirée avant que le demandeur limite sa demande, la taxe
n'est pas remboursée. Par exemple, si le demandeur retire sa demande a la suite (en
réaction au) du retrait de I'opposition, la taxe d’opposition n'est pas remboursée car il
s’agit en 'occurrence du cas inverse.

Il en va de méme lorsque le demandeur limite sa demande a la suite d’un retrait partiel
de I'opposition.

5.4.4.3 Accord entre les parties avant le début de la procédure

Régle 18, paragraphes 2, 4 et 5, du REMC

S’agissant du remboursement de la taxe d’opposition, la régle 18, paragraphe 5, du
REMC prévoit uniguement cette possibilité en cas de retrait ou de limitation de la
demande de marque communautaire. Si la procédure est close en raison d'un
réglement, mais que celui-ci ne fait pas mention d’un retrait ou d’une limitation de la
demande de marque communautaire, la taxe d’opposition est remboursée. Dans les
autres cas, la taxe d’opposition n’est pas remboursée.

5.4.4.4 Clbture de la procédure pour d’autres motifs

Article 7, Article 40 et Article 92, paragraphe 2, du RMC
Regle 17, Régle 18 et Regle 76, paragraphes 1 et 4, du REMC

Dans les cas ou la demande est rejetée en application de :

o l'article 7 du RMC (rejet d'une demande fondée sur des motifs absolus ; a
l'initiative de I'Office ou en raison d’observations de tiers),

o I'article 92, paragraphe 2, du RMC (représentation de demandeurs non établis
dans I'Union européenne),

o la régle 76, paragraphe 4, du REMC (pouvoirs expressément demandés par 'une

des parties),
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la taxe d’opposition n’est pas remboursée étant donné qu’aucune de ces situations
n‘est envisagée dans le REMC comme motif de remboursement de la taxe
d’opposition.

5.4.4.5 Réaction a une déclaration de renonciation a invoquer un droit exclusif

Article 37, paragraphe 2, du RMC

Si le demandeur présente une déclaration de renonciation (& invoquer un droit exclusif
sur un élément de la demande de marque communautaire faisant I'objet de I'opposition
au motif qu’il n’est pas distinctif) et si, ensuite, 'opposant retire I'opposition, la taxe
d’opposition n’est pas remboursée, étant-donné—guunecette situation n’étant pas
considérée dans le REMC comme un motif de remboursement de la taxe d’opposition.
La déclaration de renonciation ne constitue pas une limitation de la liste des produits et
services désignés dans la demande de marque communautaire.

5.4.5 Remboursement par erreur de la taxe d’opposition

La taxe d’opposition peut avoir été remboursée par erreur en raison d’'une erreur
technique de I'Office et, si 'opposant posséde un compte courant, I'Office débite a

| nouveau automatiquement ce compte-des-guil-estinformé deterreur.

Pour plus d’'informations, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 3,
Paiement des taxes, frais et tarifs

5.5 Décision sur la répartition des frais

5.,5.1 Cas nécessitant une décision sur les frais

Article 85 du RMC
Regle 18, paragraphe 4, du REMC

Une décision sur les frais est rendue dans toutes les procédures d’opposition qui se
sont poursuivies au-dela du stade du délai de réflexion — c’est-a-dire lorsque la phase
contradictoire de la procédure a été ouverte — et qui ont été closes. Aucune décision
sur les frais n’est rendue pour les oppositions qui ont été closes avant ou pendant le
délai de réflexion.

Si une décision sur le fond est rendue, la décision sur la répartition des frais est rendue
a la fin de la décision. Dans tous les autres cas ou la division d’opposition cléture
I'affaire, une décision sur les frais est rendue avec les lettres de cl6ture a moins que
les parties n’aient informé I'Office d’'un accord sur les frais.
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5.5.2 Cas ne nécessitant pas une décision sur les frais

5.5.2.1 Accord sur les frais

Article 85, paragraphe 5, du RMC

Lorsque les parties ont mis fin a la procédure au moyen d’un réglement comprenant un
accord sur les frais, I'Office ne rend pas de décision sur les frais. Il en va de méme si
I'Office recoit une communication, signée par les deux parties, déclarant qu’elles ont
conclu un accord sur les frais. Cette déclaration peut aussi étre envoyée a I'Office dans
deux lettres séparées. Cette information doit étre regue avant que I'Office n’ait confirmé
la cléture de la procédure.

Si les parties réglent I'opposition par accord mutuel, elles sont libres d’inclure la
question des frais. Si aucune indication n’est donnée quant au fait que les parties se
sont entendues sur les frais, I'Office rendra immédiatement une décision sur les frais,
conjointement avec la confirmation du retrait/de la limitation. Si les parties informent
I'Office qu’elles sont parvenues a un accord sur les frais apres le retrait/la limitation, la
décision déja rendue sur les frais ne sera pas réexaminée par I'Office. |l appartient aux
parties de respecter I'accord et de ne pas « exécuter » la décision de I'Office sur les
frais.

| 5.5.2.2 Information provenant de la partie qui obtiendra probablement-ebtiendra gain
de cause

Lorsque la partie qui ebtiendra—probablement—gain—de—cause—a—Vtissue—de—la
procédurepourrait prétendre au remboursement des débours en vertu des prescriptions
générales décrites au paragraphe 5.5.3 ci-dessous informe I'Office qu'elle consent a ce
que chacune des parties supporte ses propres frais, une décision sur les frais n’est pas
nécessaire. L’'Office s'abstient de rendre une décision sur les frais chaque fois que la

| partie qui obtiendra probablement ebtiendra—gain de cause— informe I'Office qu'elle
consent au partage des frais, méme si la partie qui succombe ne confirme pas cet
accord. Les lettres les plus récentes provenant des deux parties doivent donc étre
soigneusement examinées avant de rendre une décision.

Cependant, si la partie qui succombe adresse une telle demande a I'Office, elle sera
simplement notifiée a l'autre partie, mais la décision sur les frais sera rendue d’office
selon les régles habituelles.

5.5.3 Cas ordinaires de décisions sur les frais

Article 85, paragraphes 1, 2 et 3, du RMC
Régle 94 du REMC

La regle générale est que la partie qui sucecombe—ou—ta—partie—gui—met fin a la

procédure par le retrait (total ou partiel) de la demande de marque communautaire ou
le retrait de I'opposition; supporte les taxes exposées par l'autre partie, ainsi que tous

les frais indispensables aux-fins-desprocéduresa la procédure gu’elle a encourus—par
collocl
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Si les deux parties succombent partiellement, une « répartition différente » des frais
doit étre décidée. En régle générale, I'équité exige que chaque partie supporte ses
propres frais.

Une partie qui met un terme a la procédure est réputée y avoir renoncé. L’issue
hypothétique de l'affaire au cas ou une décision sur le fond aurait été nécessaire est
totalement dénuée de pertinence.

Dans des cas ordinaires, le résultat est décrit ci-apres :

o le demandeur retire ou limite sa demande aux produits et services qui ne sont
pas visés par I'opposition (retrait partiel). Dans ces cas, le demandeur supporte
les frais ;

o 'opposant retire son opposition sans gqu’il y ait eu limitation de la demande de

marque communautaire eu égard aux produits et services contestés aprés le
délai de réflexion. Dans ce cas, 'opposant supporte les frais ;

o limitation de la demande suivie du retrait de l'opposition (voir larrét du
| 28 avril- 2004, T-124/02, « VITATASTE », point 56). En principe, chaque partie
supporte ses propres frais.

Une répartition des frais différente peut toutefois se justifier pour des raisons d’équité
(par exemple lorsque la demande n’a été limitée que dans une trés faible mesure).

L’Office #i 2 — Sosgas e
frais-ne s%renelue—mals—ne—temnendra pas compte des arguments elesr avancés par

Ies partles sw—la—qaesﬂen—depou savoir qui d0|t payer—et—en—pa;ﬁeuhef—u—ne—se

5.5.4 Non-lieu a statuer

5.5.4.1 Oppositions multiples

Rejet intégral de la demande de marque communautaire

En cas d’oppositions multiples formées a I'encontre de la méme demande de marque
communautaire et lorsqu'elles n’ont pas été suspendues par I'Office en application de
la régle 21, paragraphe 2, du REMC, et que l'une d’elles aboutit au rejet de la
demande de marque communautaire, I'Office n'entreprend aucune action vis-a-vis des
autres oppositions avant I'expiration du délai de recours.

Lorsque le délai de recours expire sans qu’un recours ait été formé, I'Office cléture les
autres procédures d’opposition par un non-lieu a statuer.

Dans ce cas, la division d’opposition régle librement les frais (article 84, paragraphe 4,
du RMC). L'Office ne pouvant pas déterminer quelle est la partie ayant obtenu gain de
cause et quelle est la partie qui succombe, le demandeur ne doit pas étre tenu de
supporter les frais de plusieurs autres opposants s'il succombe sur le fond. En
conséquence, conformément au principe de I'équité, chaque partie est condamnée a
supporter ses propres frais.
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Rejet partiel de la demande de margue communautaire

Dans les cas d'oppositions multiples en partie dirigées contre les mémes produits et
services de la demande de marque communautaire, le résultat de la décision rendue
peut avoir une incidence sur les autres oppositions.

Exemple

L’opposition A est dirigée contre les produits relevant de la classe 1 et 'opposition B
contre les produits relevant des classes 1 et 2, désignés dans la demande de marque
communautaire contestée. Une décision est d’abord rendue sur I'opposition A qui
rejette la demande contestée pour ce qui concerne les produits relevant de la classe 1.
Lorsque la décision est notifiée aux parties de I'opposition A, I'opposition B doit étre
suspendue jusqu’a ce que la décision sur I'opposition A soit définitive et contraignante.
Une fois que la décision est définitive, 'opposant de 'opposition B est invité a informer
I'Office s’il souhaite maintenir ou retirer son opposition, compte tenu de la modification
de la liste des produits. Si 'opposant retire I'opposition, I'affaire est cléturée.

Dans ce cas, et si I'affaire est close aprés le début de la phase contradictoire de la
procédure, I'Office rend une décision sur les frais conformément a [article 85,
paragraphe 2, du RMC. L’'opposant a retiré son opposition a la suite du rejet partiel de
la marque contestée. Dans cette mesure, 'opposant a obtenu gain de cause dans la
procédure. Toutefois, le rejet partiel de la marque était plus limité que la portée de
l'opposition. Dans cette mesure, le demandeurf/titulaire a également obtenu gain de
cause a lissue de la procédure. Par conséquent, il est équitable que chaque partie
supporte ses propres frais.

Si 'opposant maintient son opposition apres le rejet partiel, la procédure se poursuit et,
dans la décision finale sur le fond, la décision sur les frais est rendue conformément
aux régles normales.

5.5.4.2 Rejet d'une demande sur la base de motifs absolus ou de formalités

Une demande de marqgue communautaire peut étre rejetée au cours d’'une procédure
d’opposition sur la base de motifs absolus de refus (sur la base d’observations de tiers
conformément a larticle 40 du RMC, voire d'office si l'affaire est rouverte) ou de
formalités (par exemple si un demandeur non établi dans I'Union européenne n’est
plus représenté conformément a l'article 92, paragraphe 2, du RMC).

Des que le rejet est définitif, la procédure d’opposition est close par I'envoi d'une
notification.

Dans ce cas, la pratique concernant la répartition des frais est la suivante.

o Si le rejet est devenu définitif aprés I'expiration du délai de réflexion, une
décision sur les frais est rendue conformément a I'article 85, paragraphe 4, du
RMC. Cet article dispose que, en cas de non-lieu a statuer, I'Office regle
librement les frais. Chaque partie doit alors supporter ses propres frais.

o Si—eependant; la méme situation survient apres l'ouverture de la phase
contradictoire, aucune décision sur les frais n’est rendue.
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5.5.4.3 Jonction d’affaires

Régle 21 du REMC

Pour plus d’'informations sur les jonctions, voir ei-desseus.-le paragraphe 6.4.3 Jonction
d’affaires, ci-dessous.

Lorsqu’il est fait droit a l'opposition conjointe dans son intégralité, le demandeur
supporte les taxes acquittées par chacun des opposants, mais une seule fois les frais
de représentation. Si la demande de marque est admise a I'enregistrement, les frais de
représentation du demandeur seront attribués une seule fois, mais chacun des
opposants de I'opposition jointe devra les supporter. Une répartition différente des frais
peut étre décidée pour des raisons d'équité. Lorsque toutes les parties obtiennent
partiellement gain de cause ou pour d’autres raisons d'équité, chaque partie
supportera ses propres frais.

5.5.4.4 Signification de I'expression « supporter ses propres frais »

La notion de frais couvre la taxe d’opposition et les frais indispensables a la procédure,
au sens de l'article 85, paragraphe 1, du RMC et de la regle 94, paragraphes 6 et 7, du
REMC, qui sont, dans la plupart des cas, les frais d’honoraires d’un agent dans la
limite des tarifs prévus par le réglement.

« Chaque partie supporte ses propres frais » signifie qu’aucune partie ne peut exiger

quoi que ce soit de l'autre partie.

5.6 Détermination des frais

Article 85, paragraphe 6, du RMC
Régle 94 du REMC

Lorsque les frais se limitent aux frais de représentation et a la taxe d’opposition, la
décision fixant le montant des frais figure dans la décision sur la répartition des frais
(c'est-a-dire, généralement, dans la décision sur le fond).

En-dautrestermesAutrement dit, il ne sera, dans 99-%la grande majorité des cas, une
détermination-distinete—dupas nécessaire de fixer le montant des frais sera—inutilede
maniére séparée.

Les seules exceptions sont les suivantes :

o en cas de procédure orale ;

| | . | | i ost-dod

y s - e . f .
1

o e lorsque la détermination des frais a été omise par inadvertance dans la décision
principale.
Directives relatives a I'examen devant I'Office, Partie C, Opposition Page 71

| FINALDRAFT VERSION 1.0 DATE- 01/02/63/26342015



Questions de procédures

5.6.1 Montants a rembourser/déterminer

Le montant a rembourser doit toujours étre libellé en EUR, quelle que soit la devise
dans laquelle la partie a payé son représentant.

Regle 94, paragraphe 6, du REMC

Si la S'agissant-des-taxes,sitopposanta-obtenupartie qui obtient gain de cause_est
l'opposant, le montant de la taxe d’opposition estlimité—ade 350 EUR_Iui_sera

remboursé.

Regle 94, paragraphe 3, du REMC

S’agissant des frais de représentation, le montant est limité a 300 EUR. Ceci vaut tant
pour 'opposant que pour le demandeur, a la condition qu’il soit représenté dans la
procédure d’opposition par un mandataire au sens de l'article 93, paragraphe 1, du
RMC, que les frais aient ou non été réellement encourus.

Si la partie ayant obtenu gain de cause a été représentée, a un certain stade de la
procédure, par un représentant professionnel, mais n’est plus représentée au moment
ou la décision sur les frais est rendue, elle a également droit & une allocation des frais,
indépendamment du moment ou la représentation professionnelle a cessé dans la
procédure.

Les frais de représentation des employés, méme d'une autre entreprise liée
économiguement, ne sont pas remboursables et ne seront pas déterminés. Ce point ne
sera pas traité dans la décision sur les frais.

Pour plus d’informations sur la représentation, voir les Directives, partie A, Dispositions
générales, section 5, Représentation professionnelle.

Dans Ie cas d’'une jonction en vertu de la régle 21, paraqraphe 1, du REMC ou les

oppositions aboutissent, I'Office établira les taxes pour les deux (ou I'ensemble des)
oppositions (une par opposition), mais une seule taxe de représentation, auquel cas
les frais a payer par le demandeur aux opposants serait de 1 000 EUR.

S’agissant des frais de la procédure d’opposition, une seule décision sur la répartition
et la détermination des frais doit étre rendue pour I'ensemble de la procédure
d'opposition.

Lorsqu’une affairedécision est Fenveyeeannulee par La—ehamb%eles chambres de
recours et déféree . deferee a Ia d|V|S|on d’ opposmon
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La-division-d’oppesitionderniére doit ensuite-statuer ade nouveau sur l'affaire et elle
rendra—une-décision-etfixeradéterminer les frais—de_en suivant la fagenvoie habituelle;

waienomontbosurlapreetdue dloososiion,

Si cette décision fait & nouveau I'objet d’un recours (et n’est pas renvoyée une seconde
fois), la chambre rend une décision et fixe les frais, de la facon habituelle.

5.6.2 Procédure a suivre lorsque les frais ont été fixés dans la décision
principale

Régle 94, paragraphe 3, du REMC

Lorsque la décision fixant le montant des frais figure dans la décision sur la répartition
des frais, aucun état des frais ou preuve n’est nécessaire. L'Office sait que la taxe
d'opposition a été acquittée, et s'il y a un représentant, le montant de 300 EUR doit
étre accordé, que les frais aient été effectivement encourus ou non. Les frais de
représentation sont supposés s’étre élevés a 300 EUR au moins.

Aucun échange de courrier avec les parties sur le montant a fixer n'est donc
nécessaire. La fixation du montant est automatique.

5.6.3 Procédure a suivre en cas de nécessité d’une fixation séparée des frais
Les exigences formelles suivantes s’appliquent dans les rares cas ou les frais doivent
étre fixés séparément (y compris lorsque la fixation a été omise par inadvertance ou
lorsque la partie concernée doit se conformer aux exigences applicables) :

. recevabilité ;

. preuves.

5.6.3.1 Recevabilité

Article 85, paragraphe 6, du RMC

La requéte de fixation des frais n’est recevable que lorsqu’elle est présentée dans un
délai de deux mois a partir de la date a laquelle la décision faisant I'objet de la
demande de fixation des frais devient définitive.
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5.6.3.2 Preuves

Régle 94, paragraphe 3, du REMC

Pour l'octroi de la taxe d’opposition, aucune preuve n’est demandée.

Pour l'allocation des frais de représentation au tarif standard, I'assurance donnée par
le représentant que les frais ont été exposés est suffisante. A fortiori, si un état des
frais est présenté, il suffit qu'il mentionne au moins le montant remboursable et il est
indifférent qu’il soit adressé a la partie a la procédure, étant donné que la présentation
d’un état des frais vaut assurance.

Pour tous les autres frais (qui n'interviennent que trés rarement), un état des frais et

des preuves sont nécessaires, mais il suffit qu’ils établissent de maniére crédible
(plutdt gu’une preuve parfaitement détaillée) que les frais ont été exposés.

5.6.4 Réexamen de la répartition des frais

Article 85, paragraphe 6, du RMC
Regle 94, paragraphe 4, du REMC

| Lorsque l'une des parties conteste la—répartition-desles frais_fixés, elle peut demander
la révision du montant. La requéte doit étre motivée et présentée a I'Office dans un
délai d’'un mois a compter de la notification de la répartition des frais. La requéte n'est
réputée formée qu’aprés paiement de la taxe de réexamen (100 EUR)

Aucun frais n’est remboursable dans le cadre de la procédure de réexamen (voir la
décision du 16 décembre 2004, R 0503/2001-4, « BIOLACT/BIO »).

6 Questions procédurales

6.1 Rectification des erreurs

Article 43, paragraphe 2, du RMC

6.1.1 Rectification des erreurs figurant dans I'acte d'opposition

Les réglements ne contiennent aucune disposition spéciale relative a la rectification
des erreurs figurant dans l'acte d'opposition. En appliquant par analogie l'article 43,
paragraphe 2, du RMC, des erreurs manifestes figurant dans l'acte d'opposition
peuvent étre rectifiées.

L'Office donne a '« erreur manifeste» en rapport avec l'article 44, paragraphe 2, du

RMC et la regle 53 du REMC la méme définition que celle reprise sous le point B.16
des déclarations conjointes du Conseil et de la Commission, telles gu’elles figurent
dans le proces-verbal de la réunion du Conseil au cours de laquelle le RMC a été
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adopté: «[...] par «erreurs manifestes» il v a lieu d'entendre des erreurs dont la
rectification s’impose a I'évidence, en ce sens qu’aucun texte autre que celui résultant
de la rectification n’a pu étre envisagé».

Par exemple, si les renseignements relatifs a 'opposant figurent la ou devraient figurer
les renseignements relatlfs au representant cela peut étre con3|dere comme une
erreur manlfeste

| 6.21.2 Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications

Régle 14 du REMC

Si une demande publiée comporte une erreur ou une faute imputable a I'Office, ce
dernier rectifie I'erreur ou la faute d’office ou a la requéte du demandeur.

Les rectifications effectuées en vertu de cette régle doivent étre publiées. Si la
rectification concerne des erreurs qui n‘ont pas dincidence sur l'opposition, la
publication a lieu aprés l'enregistrement de la marque communautaire. Si la
rectification perte-surdonne lieu a une extension de la liste des produits ou services ou
surconcerne la représentation de la marque, un nouveau délai d'opposition est ouvert,
mais uniguement pour les parties concernées.

En cas d'oppositions formées aprés la « premiére » publication de la demande de
marque communautaire, les opposants doivent étre informés de la republication. Les
opposants ayant formé opposition a I'encontre de la demande de la « premiére »
publication ne doivent pas former une nouvelle opposition. La procédure est
suspendue jusqu’'a l'expiration du délai d'opposition afférent a la « deuxiéme »
publication.

| Bien—que—ta—probabilité—soit—trés faible—il-se—pourraitguunSi_un « opposant a la
premiére publication » souhaite retirer son opposition a la suite de la deuxiéme

| publication—Bans-ce-eas, la procédure est close et la taxe d’opposition est remboursée
(voir le paragraphe 5.4.1.2 ci-dessus).

6.2 Délais

Regle 71, paragraphe 1, Régle 79, Regle 80, paragraphe 3, Regle 82, paragraphe 3, et
Regle 96, paragraphe 1, du REMC
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Les délais sont essentiels a I'exécution correcte et raisonnablement rapide des

procédures. |l s’agit d’'une question de politique publique et il est indispensable de s’y
tenir rigoureusement afin de garantir la clarté et la sécurité juridique.

Pour des informations générales sur les délais et la poursuite de la procédure, voir le
manuelles  Directives, partie A, Dispositions générales, section1l, Moyens de
communication, Bélaisdélais.

6.2.1 Prorogation des délais dans la procédure d’opposition

6.2.1.1 Délais prorogeables et non prorogeables

Régle 71, paragraphe 1, du REMC

Un délai ne peut étre prorogé si sa durée est fixée par le réglement. Les délais non
prorogeables incluent :

Article 41, paragraphe 1, du RMC

o le délai d’'opposition de trois mois pour former opposition ;

Article 41, paragraphe 3, du RMC

o le délai de trois mois pour acquitter la taxe d’opposition ;

Article 8, paragraphe 3, point b), du RTMC

o le délai d’'un mois pour acquitter la surtaxe lorsque le paiement est effectué hors
délai et gu'aucune preuve n'est apportée que linstruction de paiement a été
donnée au plus tard 10 jours avant I'expiration du délai de paiement ;
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Regle 17, paragraphe 4, du REMC

o le délai de deux mois pour remédier aux irrégularités conformément a la regle 17,
paragraphe 4, du REMC.

Reégle 71, paragraphe 1, du REMC

Les délais prorogeables sont les délais qui sont impartis par I'Office, par exemple le
délai imparti pour présenter des observations en réponse a I'acte d’opposition.
6.2.1.2 Demande déposée dans les délais

Note : les prorogations du délai de réflexion relévent d’un régime particulier. Pour plus
de détails, voir ci-dessus le paragraphe 3.2 Prolongation du délai de réflexion.

Pour qu'une prorogation de délai_soit _accordée, la demande doit satisfaire aux
conditions suivantes :

o le délai doit étre prorogeable ;

o la prorogation doit étre demandée par la partie concernée ou conjointement par
les deux parties ;

o la demande doit étre signée ;

o le délai initial ne doit pas déja avoir expiré ;

o le régime linguistique doit étre respecté : si la demande n’est pas faite dans la

langue de la procédure, une traduction doit étre produite dans le mois suivant le
dép6t de la demande, faute de quoi la demande ne sera pas prise en
considération.

Une prorogation n’'est possible que si la demande correspondante est
effectuéedéposée et recue avant I'expiration du délai initial-_(voir ordonnance du
30 janvier 2014, C-324/13 P, «Patricia Rocha»). Si une demande de prorogation du
délai parvient a I'Office apres I'expiration du délai, elle est rejetée.

Toute premiere demande de prorogation recue a temps se verra toujours accorder un
délai de deux mois (ou moins si la demande est en ce sens), indépendamment de
I'explication donnée par la partie qui la demande. Toutefois, toute demande ultérieure
de prorogation de ce méme délai sera rejetée, a moins que la partie qui en fait la
demande n’explique et ne justifie de fagon adéquate les circonstances exceptionnelles
qui 'ont empéchée de respecter le délai initial ainsi que la premiére prorogation et la
raison pour laquelle une nouvelle prorogation est nécessaire. Des explications
générales ou vagues ne justifieront pas une seconde prorogation. La demande doit
toujours étre accompagnée d’éléments de preuve et/ou de documents a I'appui.

Par ailleurs, les circonstances qui n’échappent pas au contrdle de la partie concernée
ne sont pas des « circonstances exceptionnelles ». Par exemple, des discussions de
derniére minute avec l'autre partie ne sont pas des « circonstances exceptionnelles ».
Elles sont soumises au contrble des parties.
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La demande doit étre déposée par la partie concernée par le délai. Par exemple, si le
demandeur doit déposer des observations en réponse a l'acte d’opposition, seul le
demandeur peut demander une prorogation.

Pour plus d’information sur les prorogations de délais, voir le—manudelles Directives,
partie A, Dispositions _générales, section1, Moyens de communication, Délais,
paragraphe 3.1.3 Prorogation des délais.

6.2.1.3 Prorogation d’un délai ex officio par I'Office

L’Office peut proroger un délai ex officio lorsque des raisons particuliéres le justifient.
Par exemple, une demande de prorogation de délai non motivée parvient a I'Office
20 jours avant I'expiration du délai imparti pour déposer des observations, mais elle
n'est pas traitée par I'Office avant I'expiration du délai. Le refus de la demande aprés
expiration du délai portant gravement préjudice aux intéréts de la partie qui a demandé
la prorogation, I'Office proroge le délai du nombre de jours restants au moment ou la
demande a été envoyée, en l'occurrence 20 jours. Cette pratique s’appuie sur le
principe de bonne administration.

Lorsqu’'une demande de prolongation d’'un délai prorogeable a été déposée et recue
avant I'expiration de—eedudit délai;_(voir ordonnance du 30 janvier 2014, C-324/16 P,
«Patricia Rocha», la partie concernée se voit accorder au moins un jour, méme si la
demande est recue le dernier jour de ce délai.

6.2.1.4 Signature

Si une des demandes n’est pas signée, il y a lieu de vérifier d’abord si une demande

| signée est parvenue ultérieurement-, mais toujours dans le délai imparti. Il arrive en
effet que les parties oublient de signer et, s’en rendant compte apres I'envoi, signent la
demande et la renvoient.

Une demande conjointe doit étre signée par les deux parties et parvenir a I'Office
pendant le délai de réflexion. Une demande signée par I'un des représentants et
assurant que lautre partie consent a la prorogation du délai de réflexion est
irrecevable.

6.3 Suspension

Régle 20, paragraphe 7, et Régle 21, paragraphe 2, du REMC

Une-suspension-de-lal ' Office peut suspendre une procédure d’opposition peut-étre
décidée-ex officio partOffice;-a la demande des deux parties ou de I'une des

partiesd’elles.

Conformément a la regle 20, paragraphe 7, I'Office « peut » suspendre la procédure

dopposmon Par consequent la guestion—de—la—suspension—releve —du—pouvoir
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6.3.1 Suspension a la demande des deux parties

Si la suspension est demandée par les deux parties apres I'expiration du délai de
réflexion, FOffice-suspendlaprocédureméme-sans-metifs.celles-ci ne sont pas tenues
de fournir un motif spécifigue et la suspension est toujours accordée. Dans ce cas, et
indépendamment du délai demandé par les parties, la premiére suspension sera fixée
pour un—délaiune période d'un an, effrantauxétant entendu que les parties ont la
possibilité de se retirer. Leprocessuspouree-La procédure de retrait est le-méme-gue
pour-identigue a celle de la prorogation de-la—périede-du délai de réflexion : si une
partiel'une des parties se retire, la suspension prend fin 14 jours aprés infermation
desen avoir informé les parties. La procédure reprend le jour suivant et la partie devant
seumettredont le délai courait au moment de la suspension se voit accorder deux mois
de prolongation pour déposer ses observations-aura-deuxmoeis-pource-faire—. Il n'est
pas possible de se retirer pendant le dernier mois de la période suspendue et toute
demande en ce sens sera rejetée.

Une demande conjointe de suspension motivée par des négociations en cours recue
pendant le délai de réflexion ne pourra étre acceptée, étant donné que celui-ci_a
précisément pour but de fixer un délai de négociation avant que ne débute la phase
contradictoire.

Les parties peuvent, en principe, demander conjointement une prolongation de la
suspension pour cause de négociations. |l sera accédé automatiguement a cette
demande par l'octroi d’'une nouvelle période d'un an. Aprés trois années de
suspension, les parties sont toutefois tenues d’expliquer les raisons pour lesquelles les
négociations ne sont pas encore terminées. Afin d’éviter tout abus possible, I'Office
peut utiliser son pouvoir discrétionnaire et décider de ne pas continuer a suspendre la

procédure.

Les demandes présentées unilatéralement seront en principe rejetées. Les
négociations_entre parties sont monnaie courante dans les procédures d’opposition,
mais_il se peut que l'une des parties ne soit disposée a négocier que si cela
n‘engendre aucun retard dans la procédure. Telle est la raison pour laquelle les
négociations ne conférent a aucune des parties le droit d’ignorer un délai en cours ou
d’obtenir une prolongation de celui-ci ou une suspension de la procédure. De telles
demandes sont, par conséquent, rejetées.

6.3.2 Suspensions ex officio par I'Office ou a la demande de I'une des parties

Siteppesition—est—suspendue—ex—officio—parOffice—oul 'Office peut suspendre la

procédure d’opposition a la demande de l'une des parties;ta-déeision_dans un certain

nombre de suspension-doit-s’appuyersur-de-justes-metifs—circonstances.
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Le REMC envisage trois-casdeux situations spécifiques eu-l-peut-y-aveirde suspension
de la procédure :

. I'opposition est fondée sur une demande d’enregistrement de marque ;
. l'opposition est fondée sur une demande d’enregistrement d'une indication
géographique ou d'une appellation d'origine-.
I S ltilos.

J RT3 -

Ces trois-cas-specifigues-mis-a-part;
En outre, selon le REMC-dispese-gue, la procédure deppesition-peut étre suspendue
Iorsque Ies cwconstances justlflenwne4el+e—suspen&en—kes4;as44en—speemes—les—pmg

e e droit antérieur est menacé (sous opposition ou annulation);
e des tiers ont formulé des observations qui suscitent des doutes sérieux quant a la
possibilité d’enregistrement de la demande de marque communautaire (voir

page 51);

il existe

p&#exempl&ya—suﬂeéebsewanensdeﬁe#s—dre#ews es erreurs dans Ia publlcatlon

de la demande contestée rendant nécessaire une republication—d'un de la marque;

e un transfert est_en cours visantet vise des demandes ou des enregistrements
antérieurs de marques communautaires ou de demandes de marques

communautaires contestées—ou-encore-a-la-suite-duretrait dureprésentant:

e le représentant se retire.

Il convient de souligner gue—dans—adecun-des—cas-susmentionnes—-Ay-a-qu‘aucune

des situations susmentionnées n’entraine une obligation de suspendre la procédure.
Cette deC|S|on est laissée a I—ennere—drseltenenla Ilbre appreC|at|on de IOfflce Gela
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6-3-32.1 Explication du principe de base, moment de la suspension

Regle 20, paragraphe 7, du REMC

En principe, les oppositions fondées sur des demandes ou sur des droits antérieurs
menaceés ne sont pas suspendues,—_ex officio au tout au—meins—pas—au-début de la
procédure. Il est présumé que, dans la plupart des cas, les demandes sont prétes a
étre enregistrées pendantlaet que les oppositions ou actions en annulation contre des
droits antérieurs sont susceptibles de se résoudre en cours de procédure.

Dans Fhypothésepareilles situations, la procédure d’opposition se poursuit jusqu’au

moment ou Fopposant produit des preuves suffisantes qu'il-est le titulaire d'une
demande-nationale—une décision peut étre rendue. Il vy a alors lieu d’examiner si le

droit antérieur en guestion a le potentiel, a premiere vue, d’influencer le résultat de

I opposmon%pw%uﬁﬁusqué—e&quen&deeﬂen—puss&e#e—m#%@%a—de

toutefois—pas. S il est etabI| que Iopposmon aboutlra ou sera de toute facon rejetée,

indépendamment du droit antérieur menacé, la procédure ne doit pas étre suspendue.
En revanche, s'il est indispensable de preuve)tenir compte du droit antérieur menacé
dans la décision concernant I'opposition, la procédure sera suspendue. Avant de clore
la procédure, une Vérification du statut de la demande—de—marque
communautaireantérieure doit avoir lieu ou, dans le cas d'une demande nationale_ou
d'une marque nationale antérieure_menacée, 'opposant doit étre invité a fournir des

renselgnements sur I’état de Ia demandeé—a—ee—stade—Leppes&%t—te{mta—pFeewe

Toutefois; 1 OfficeL’Office peut toutefois suspendre la procédure si le-droit-antérieurest

Hne—elemande—naeenale—et—sn—la suspensmn est demandee par Iune des partles-
! N

suepenaenén— et sile dr0|t anterleur est une demande nanenalreou est menacé. Si Ie

droit_antérieur est national, les parties doivent fournir la preuve que la demande

rencontre des obstacles.

antériewre Dans ce cas, le résultat de la procédure entamee contre la marque
antérieure doit exercer une certaine incidence sur 'opposition. L'issue probable
de I'opposition sera alors prise en compte avant de statuer sur la suspension. Tel

st een&déréee@%mepes&n{eppeblemele cas notamment Iorsque de&eb]teenens
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2——1la décision finale sur 'opposition ne peut étre rerdueémise sans tenir compte de
la demande antérieure—Clestle—caslorsgue ou de |'enregistrement antérieur.
Dans une telle situation, les circonstances de l'espece ne permettent pas a
I'Office de dire que I'opposition sera en tedus—castout état de cause rejetée (par

exemple parce qu’il n’existe pas de risque de confusion) ou sera—eh-tous—cas
accueillie (parce qu’il existe d'autres droits antérieurs suffisants pour rejeter la
demande de marque communautaire contestée)-

causeservices contestés).

Lorsqu’une opposition est fondée sur une demande d’enregistrement, il peut étre
approprié de suspendre la procédure d’opposition en application de la régle 20,
paragraphe 7, du REMC, dans l'attente de I'enregistrement de la marque antérieure de
'opposant. NéanmeinsCependant, si une opposition est vouée au rejet, que ce soit
pour des motifs formels ou matériels, une suspension serait dénuée de sens et ne
ferait que prolonger inutilement la procédure.

Lorsqu’il n’y a pas d’autres droits antérieurs a prendre en considération (parce qu’il n’y
en a pas ou parce que leur existence n’a pas été prouvée) ou lorsque la demande ou
I'enregistrement doit néanmoins étre prisepris en considération (parce que les autres
droits antérieurs n’obtiennent pas gain de cause), il y a lieu, pour statuer sur la
suspension, d'évaluer la probabilité qu’il soit fait droit a I'opposition sur la base de la
demande. La procédure est suspendue uniquement lorsqu’il s’avere que la demande
antérieure, si elle est enregistrée, conduira au rejet total ou partiel de la demande de
marque communautaire contestée.

Y
C

s
a

6.3.3:32.2 Demandes antérieures ou enregistrements antérieurs de marque
communautaire

parce qu’il existe un autre droit antérieur (une marque enregistrée) sur la base duquel
la demande contestée deitpeut étre rejetée. Si 'opposant ne produit pas la preuve de
'existence de eecet autre droit antérieur, la demande antérieure;—auparavant-sans
pertinence devient fondamentale aux fins de la décision—devient-fondamentale-. Si, sur
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la base des pieces disponibles, il apparait que seule la demande antérieure_ou seul
I'enregistrement antérieur rencontre des obstacles, I'opposition est suspendue.

6.3.2.34—Demandes___Marques nationales/internationales antérieures
(demandes ou enregistrements/droits)

La question de la suspension doit étre soulevée par les parties (en général, le
demandeur). LeDans ce cas—échéant, la partie doit produire la preuve que la
demandemarque antérieure (demande ou enregistrement/droit) rencontre des
obstacles. Cette preuve doit étre officielle, préciser la procédure donnant lieu a la
suspension et indiguer la réparation souhaitée. La preuve doit en particulier permettre
de déterminer clairement les conséquences possibles pour le droit antérieur sur lequel
'opposition est fondée. La partie peut, le cas échéant, étre invitée a fournir une
traduction de ladite preuve.

En présence d’'une telle demande, I'Office appréciera si, en fonction des circonstances
du cas d’espéce, il est souhaitable de suspendre la procédure.

Si la question n’'est pas soulevée, c’est le principe général qui s’applique-: I'Office
décide seul de la suspension si la procédure touchearrive a sala fin etsi-aveunede la
phase contradictoire, alors gu’aucune information ne confirme que la demande a abouti
a un enregistrement_ou gue les procédures nationales contre la marque antérieure ont

abouti. Dans ce cas, il convient de demander a I'opposant d’informer I'Office sur I'état
de sa demande antérieure_ou de son enregistrement antérieur.

6.3.2.4 Exemples

Voici quelgques exemples ou, en accord avec la pratique générale exposée ci-dessus,
la situation n’exige apparemment pas une suspension de la procédure, mais ou cette
| suspension peut néanmoins étre décidée si Fexarminateur| Office le juge approprié.

| o L’opposition est fondée sur ur-enregistrementfrancaisune marque francaise et

une demande de marque communautaire qui ne posent aucun probleme.
PenregistrementLa _marque et la demande portent sur le méme signe et
désignent les mémes produits, qui sont similaires au point de pouvoir étre
confondus avec la marque contestée. L’opposition peut donc étre examinée sur
la base de la marque frangaise uniquement. Si le risque de confusion ne peut se

| produire que dans dautresdes Etats membres_autres que la France, la décision
sera plus solide si elle est basée sur la demande de marque communautaire et,
des lors, il convient de suspendre la procédure pour attendre le résultat de la
demande de marque communautaire.

o L’existence de la demande antérieure ne ehange-pas-grand-chese-amodifie en

rien I'issue, mais le demandeur de-la—margue-demande une suspension. Si le
droit antérieur est une demande de marque communautaire et si I'Office
considére qu’elle pose probléeme ou, dans le cas d'une demande nationale, si le

| demandeur detla—margue—communadtaire—apporte la preuve que la demande
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Les exemples suivants relevent de la catégorie de margues nationales antérieures
menaceées;

° le demandeur (ou un tiers) a présenté une demande ou une demande
reconventionnelle en déchéance ou en nullité de I'enregistrement antérieur;

° le demandeur (ou un tiers) a présenté une demande ou une demande
reconventionnelle visant le transfert du droit antérieur & son nom.

6-3-4 Oppositions multiples

Reégle 21, paragraphe 2, du REMC

e-Hormis

dans les cas exceptlonnels ou une marque eemmunammre—et—que—peur—kune—&en#e
elles-l-existe-une-présomption-gue-cette-demande-de-antérieure entraine clairement le
rejet de la marque communautaire-serarejetee-dans-son—integralite{ou—a-toutle
moeins;contestée, y compris tous les produits et serwces—een%estes—p&r—l—ensemble—des
oppesitions);, I'Office peut-suspendrene suspendra pas les autres procédures jusqu’a

ce qu’'une décision définitive soit rendue.
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6.3.3.4:21 Apres le rejet de la demande de marque communautaire

Lorsque la demande de marque communautaire est rejetée ultérieurement en raison
d’une opposition « active », les oppositions suspendues sont réputées éteintes dés que
Ia deCISIOI‘I est deflnltlve H—eem#e{wéen%trels—mes—plus—ta#d—de—vemepa—aeeen
ftion—Si la décision est
deflnltlve, Ies partles aux autres procedures en sont informées, les oppositions
suspendues a un stade précoce (avant le délai de réflexion) sont closes et 50 % de la
taxe d’opposition sont remboursés a chaque opposant-{, conformément a la régle 21,
paragraphe 4, du REMC}-.

Si un recours a été formé contre la décision, les oppositions restent suspendues. Si la
chambre de recours annule la décision, les autres procédures sont reprises
immédiatement, sans attendre que cette décision devienne définitive.

6.3.4___ Aspects procéduraux
Les lettres communiguant une suspension de la procédure doivent toujours indiguer la

date de prise d'effet de la suspension, qui correspond généralement a la date a
laguelle une demande valable a été présentée.

6.3.4.1 Suivi des dossiers suspendus

Lorsque la procédure -3———est _suspendue pour _une durée indéterminée, I'Office
contrblera le statut de 'opposition tous les six mois.

Lorsque le droit antérieur est une demande d’enregistrement national ou un
enregistrement national/international rencontrant _une difficulté, la reprise de la
procédure dépend toujours de linitiative des parties, lesquelles sont censées informer
'Office_des changements survenus dans le statut de la demande ou de
'enregistrement et fournir des preuves a cet effet. Quoi qu’il en soit, I'Office enverra
tous les six mois un rappel dans lequel les parties seront invitées a soumettre des

preuves.
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6.3.4.2 Reprise de la procédure

S'iy-a-lieu-de-reprendre-lesprocedures-suspendues,—dans-le-Dans tous les cas—ou

elles-ont-été-suspendues-ay-, les parties seront informées de la reprise de la procédure
et de de tout elebu{—teufées—les—eeheanees—eeneemant—te—delal de—mﬂeaeen—et—les—elelans

N
-
<

preeedu%es—sent—mp%e&dan&t&phaseueuﬂle&e@enten cours, Ie cas echean Tout

délai en cours au moment de la suspension-

Regle-20 sera prorogé de deux mois complets, a I'exception du délai de réflexion qui
ne peut jamais excéder 24 mois, conformément a la regle 18, paragraphe Z1, du
REMC.
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La procédure est reprise dés qu’une décision finaledéfinitive a été rendue dans la
procédure nationale_ou dés qu'une demande antérieure a été enregistrée ou rejetée. Si

la décision rendue dans le cadre de la procédure nationale déclare la déchéance ou la
nullité ou si elle conduit d’'une maniére ou d’une autre a I'extinction du droit ou au
transfert du droit antérieur de I'opposant, I'opposition est réputée non fondée dans la
mesure ou elle se fonde sur ce droit antérieur. Si tous les droits antérieurs sur lesquels
I'opposition est fondée cessent d’exister, 'opposant aura la possibilité de retirer son
opposition. S’il ne la retire pas, I'Office rendra une décision rejetant 'opposition.
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SHa-demande-estuniguementsigneepartuned.2 Calcul des  parties—FOffice
3 | 1 incioe. | oR2 . ‘ol .

Si la suspension est décidée pour une périede-de-tempsdurée déterminée, les lettres
doivent également indiquer la date de reprise de la procédure ainsi que la suite des
| événements. H-convientdeneterguelorsguelorsque la suspension est demandée par
les deux parties en raison de négociations en cours, le délai sera toujours d'un an,
indépendamment du délai demandé par les parties.

Si, le 30 janvier- 2015, une demande de suspension de deux mois, signée par les deux
parties et présentée le 15 janvier- 2015 (cinq jours avant I'expiration du délai imparti a
'opposant pour compléter son dossier — le 20 janvier- 2015)), est traitée, le résultat est
le suivant :

o I'Office a suspendu la procédure d’opposition a la demande des deux parties ;
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cette suspension prend effet a dater du 15 janvier— 2015 (date a laquelle la
demande de suspension a été recue a I'Office) et expire le 15 janvier 2016 ;

la procédure sera reprise le 16 janvier- 2016 (un an plus tard, indépendamment
du délai demandé par les parties), sans autre notification de la part de I'Office ;

| o le délai imparti a 'opposant expire a—présentdésormais le 15 mars- 2016 (deux
mois complets pour permettre a 'opposant de compléter le dossier) ;

le délai imparti au demandeur expire a—présentdésormais le 15 mai- 2016 (deux
mois_complets aprés I'expiration du délai imparti a 'opposant).

6.4 Oppositions multiples

Régle 21 du REMC

Il y a oppositions multiples lorsque différentes oppositions sont formées a I'encontre de
la méme demande de marque communautaire.

En cas d’oppositions multiples, certains éléments supplémentaires doivent étre pris en
considération.

Premiérement, sauf retard important dans I'examen de la recevabilité de I'une des
oppositions, la pratique consiste a notifier la recevabilité de toutes les oppositions en
méme temps au demandeur. Deuxiemement, lersgue—plusieursdes oppositions
multiples-ent-étéformées;—elles peuvent entrainer la suspension de certaines d’entre
elles pour des raisons d’économie de procédure. Troisiemement, une limitation
effectuée par le demandeur au cours de I'une des procédures peut avoir une incidence
sur les autres oppositions. En outre, il peut s'avérer pratiqgue de rendre les décisions
dans un certain ordre.

Enfin, dans certaines circonstances, des oppositions multiples peuvent étre jointes et
traitées en une seule procédure.

6.4.1 Oppositions multiples et limitations

En cas d’oppositions multiples, lorsque le demandeur limite la liste des produits et
services dans 'une des procédures d’opposition, tous les autres opposants doivent en
étre informés au moyen de la lettre appropriée, dans la mesure ou la limitation

concerne des produits ou des services contestés dans les autres oppositions.

Par contre, s’il n’existe aucun lien entre les produits et services visés par la limitation et
les produits et services contestés, il n’y a pas lieu d’en informer 'opposant.
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Par exemple, quatre oppositions sont formées contre la méme demande de marque
communautaire, pour des produits compris dans les classes 3, 14, 18 et 25. Les
oppositions sont dirigées contre les classes suivantes :

Opposition Portée

N° 1 Classe 3

N° 2 Classe 25

N° 3 Classes 18 et 25
N° 4 Classes 14 et 25

Le demandeur procede a une limitation dans la procédure d’opposition n°2 en
supprimant les indications vétements et chapellerie. Outre les lettres appropriées
concernant I'opposition n° 2, les lettres appropriées doivent également étre envoyées
pour ce qui concerne les oppositions n° 3 et n° 4. La limitation ne portant pas sur les
produits contestés dans I'opposition n° 1, aucune action n'est nécessaire eu-egard-aau
regard de cette opposition.

6.4.2 Oppositions multiples et décisions

Lorsqu’une opposition atteint le stade de la décision, il est important de prendre en
considération les éventuelles oppositions multiples en attente, dirigées contre la méme
demande de marque communautaire. Bien—gu'une—décisionAvant qu’il ne puisse étre
renduestatué sur l'opposition, il convient d’analyser le stade de procédure des
oppositions multiples et, en fonction des situations, une décision pourra étre prise ou
I'opposition devra étre suspendue. Le principe général a appliquer est que les produits
et services contestés ne doivent pas étre rejetés plus d’une fois a différents moments.
Les trois situations qui peuvent se présenter sont décrites ci-apres.

1. Toutes les oppositions dirigées contre la méme demande de marque
communautaire sont prétes a faire I'objet d’'une décision en méme temps.

Bien que le choix de cet ordre soit laissé a la discrétion de I'examinateur, il convient de
tenir compte des éléments suivants.

Si toutes les oppositions vont étre rejetées, les décisions peuvent étre rendues dans
n’'importe quel ordre puisque le rejet des oppositions n’a aucune incidence sur la
demande de marque communautaire. Méme dans I'hypothése ou un recours serait
formé contre 'une des décisions avant que les autres décisions ne soient rendues, il
semble préférable de ne pas opter pour une suspension étant donné que la procédure
devant la chambre de recours peut prendre un certain temps.

S’il serava étre fait droit a toutes les oppositions, il y a lieu de statuerrendre en premier
lieu la_décision sur l'opposition wvisantéliminant le plus de produits et services de la
demande de marque communautaire (opposition la plus étendue)}—puis); une fois
définitive, cette décision sera suivie des décisions sur I'opposition visant des produits
ou des services différents de ceux wisés—parcontestés dans la premiere. Dans
'exemple mentionné ci-dessus, au paragraphe 6.4.1, la décision doit d’abord étre
rendue sur 'opposition n° 3 ou n® 4, puis sur I'opposition n° 1.
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Hypothese : la premiere décision est rendue sur l'opposition n° 4 et la demande de
margque communautaire est rejetée pour les produits compris dans les classes 14 et
25. Dans ce cas, 'opposition n° 2 doit étre suspendue.

Si le délai de recours a expiré et qu'aucun recours n’est formé, l'opposition n°® 2 est
réputée éteinte puisque désormais sans objet. Les parties en sont informées et
'opposition est close. L’affaire est considérée comme un non-lieu a statuer au sens de
I'article 85, paragraphe 4, du RMC. Par conséquent, I'Office régle librement les frais. Si
les parties informent I'Office d’un accord entre elles a ce sujet, I'Office ne rend pas de
décision sur les frais. Généralement, la décision de I'Office est que chaque partie
supporte ses propres frais.

2. Une seule opposition est préte a faire I'objet d’'une décision et les autres
oppositions sont encore dans la phase contradictoire de la procédure

Si l'opposition doit étre rejetée, une décision peut étre prise sans exercer d’autre
incidence sur les multiples oppositions en attente, étant donné que le rejet n’a aucune
incidence sur la demande de marque communautaire.

S’il est fait droit & l'opposition et que la décision rejette la demande de marque
communautaire dans son intégralité, les multiples oppositions en attente doivent étre
suspendues jusqu’a ce que la décision soit définitive. Si le délai de recours a expiré et
gu'aucun recours n'est formé, les oppositions multiples sont éteintes puisque
désormais sans objet. Les parties en sont informées et I'opposition est close. L’affaire
est considérée comme un non-lieu a statuer au sens de l'article 85, paragraphe 4, du
RMC. Par conséquent, I'Office régle librement les frais. Si les parties informent I'Office
d'un accord entre elles a ce sujet, FOffice-re-rend-pas-deaucune décision sur les frais
n’est rendue. Généralement, la décision de I'Office est que chaque partie supporte ses
propres frais.

Il en va de méme si la décision sur 'opposition rejette une partie des produits et
services de la demande de marque communautaire contestée mais tous les produits
et services contre lesquels les oppositions multiples sont dirigées.

Toutefois, les oppositions multiples doivent étre suspendues si la décision sur
'opposition rejette une partie des produits et services de la demande de margue
communautaire contestée mais uniqguement une partie des produits et services contre
lesquels les oppositions multiples sont dirigées. La suspension durera jusqu’a ce que
la décision devienne définitive. Le cas échéant, les opposants des oppositions
multiples seront invités a informer I'Office s’ils souhaitent maintenir ou retirer
I'opposition. En cas de retrait de I'opposition, la procédure est close et les deux parties
en sont informées. Si la procédure est close aprés I'expiration du délai de réflexion,
I'Office rendra une décision sur les frais conformément a l'article 85, paragraphe 2, du
RMC, en vertu de laquelle chaque partie supporte ses propres frais. Si les parties
informent I'Office d'un accord entre elles a ce sujet;+Office-rerend-pas avant la cléture
de la procédure, aucune décision sur les frais_n’est rendue.

3. Deux ou plusieurs oppositions sont prétes a faire I'objet d’'une décision et les
autres oppositions sont encore dans la phase contradictoire de la procédure

Il peut arriver que certaines des oppositions soient prétes a faire I'objet d’'une décision

et que certaines soient encore a différents stades de la phase contradictoire. Dans ce
| cas, les principes décrits sous al) et b2) s’appliquent conjointement. En fonction de
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lissue des décisions et de la portée des affaires en attente, si une décision peut étre
prise dans les deux oppositions et si les oppositions multiples doivent étre suspendues.

6.4.3 Jonction d’affaires

Reégle 21, paragraphe 1, du REMC

La regle 21, paragraphe 1, du REMC, autorise I'Office a traiter des oppositions
multiples en une seule procédure. Lorsqu’il est décidé de joindre les oppositions, les
parties en sont informées.

| Des oppositions peuvent étre jointes_a la demande de I'une des parties si elles sont
dirigées contre la méme demande de marque communautaire. Il est d'autant plus
probable que I'Office les joindra si elles ont, en outre, été formées par le méme
opposant ou s’il existe un lien économique entre les opposants, par exemple une
société mere et une filiale.

Lorsqu'il est décidé de joindre les oppositions, il convient de vérifier si les opposants
ont le méme représentant. Dans la négative, les opposants sont invités a désigner un
seul représentant. Par alilleurs, les droits antérieurs doivent étre identiques ou
fortement similaires. Si les représentants ne répondent pas a l'invitation de I'Office ou
ne souhaitent pas désigner un représentant unigue, les oppositions sont disjointes et
traitées séparément.

Si, & un stade quelconque de la procédure, ces conditions ne sont plus remplies, par
exemple si le seul et unique droit antérieur de l'une des oppositions jointes est
transféré a un tiers, les procédures seront disjointes.

Sauf disjonction des procédures avant de rendre la décision, une seule décision est
rendue.

6.5 Changement des parties (transfert, changement de nom,
changement de représentant, interruption de la procédure)

6.5.1 Transfert et procédure d’opposition

6.5.1.1 Introduction et principe de base

Article 17 du RMC

Le transfert ou la cession d’un droit antérieur comporte un changement de propriété de
ce droit. Pour plus d’informations, voir le-Manuelles Directives, partie E, Inscriptions au
Registre—, Section 3, Marques communautaires en tant qu’objets de propriété,
chapitre 1, Transfert.

Le principe de base est que le nouveau titulaire se substitue a I'ancien dans la
procédure. La pratiqgue de I'Office en matiere de transferts est décrite aux

paragraphes 6.5.1.2 (I'enregistrement antérieur est un enregistrement de marque
communautaire), 6.5.1.3 (I'enreqgistrement antérieur est un enregistrement national),
6.5.1.4 (les enreqistrements antérieurs sont une combinaison d’enregistrements de
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marques communautaires et d’enregistrements nationaux) et 6.5.1.5 (transfert d’'une
demande de marque communautaire contestée au cours de la procédure d’opposition).

Un transfert peut avoir lieu sous plusieurs formes. Il peut s’agir d’'une simple cession
d’'une marque antérieure de A a B, d’une société C rachetée (marques comprises) par
une société D, d’'une fusion des sociétés E et F en une société G (succession

| universelle), ou d’'une succession légale (aprés le décés du titulaire, les héritiers
deviennent les nouveaux titulaires). Cette liste n’est pas exhaustive.

Lorsqu’un transfert est effectué au cours d'une procédure d’opposition, plusieurs
situations peuvent se présenter. Alors que dans le cas de demandes ou
d’enregistrements antérieurs de marque communautaire sur lesquels I'opposition est
fondée, le nouveau titulaire ne peut devenir partie a la procédure (ou présenter des
observations) qu’au moment ou la demande d’enregistrement du transfert parvient a
I'Office, il suffit, pour les demandes ou enregistrements antérieurs de marques
nationales, que le nouveau titulaire apporte la preuve du transfert.

6.5.1.2 Transfert d'une marque communautaire antérieure

Article 17, paragraphes 6 et 7, du RMC

En ce qui concerne les (demandes de) marques communautaires antérieures,
conformément a l'article 17, paragraphe 6, du RMC, tant que le transfert n’a pas été
inscrit au registre, 'ayant droit ne peut pas se prévaloir des droits découlant de
l'enregistrement de la (demande de) marque communautaire. Toutefois, au cours du
délai entre la date de réception de la demande d’enregistrement du transfert et la date
d’enregistrement du transfert, le nouveau titulaire peut déja faire des déclarations a
I'Office afin de respecter les délais.

Opposition fondée sur une seule margue communautaire

Lorsqu’une opposition est fondée sur une seule marque communautaire antérieure et
que cette margue communautaire est/a été transférée au cours de la procédure
d’'opposition, le nouveau titulaire devient le nouvel opposant. Le nouveau titulaire se
substitue a I'ancien titulaire.

A cet effet, 'ancien ou le nouveau titulaire doit informer I'Office du transfert de la
marque communautaire sur laquelle est fondée I'opposition et déposer une demande
d’enregistrement du transfert. Comme précisé ci-dessus, dés que la demande parvient
a I'Office, le nouveau titulaire peut déja faire des déclarations. Cependant, il ne devient
partie a la procédure que lorsque le transfert est enregistré.
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Dans la pratique, des que I'Office est informé de la réception d'une demande
d’enregistrement du transfert, la procédure peut se poursuivre avec le nouveau
titulaire. Néanmoins, le transfert doit étre enregistré avant qu’une décision sur
l'opposition ne soit rendue. Si 'examen de l'opposition est terminé, mais que le
transfert n’a pas été enregistré, I'opposition est suspendue.

Si le nouveau titulaire informe I'Office qu'il ne souhaite pas poursuivre la procédure,
'opposition est réputée retirée.

Transfert partiel de la seule marque communautaire sur laquelle I'opposition est fondée

En cas de transfert partiel, une partie de la margue communautaire antérieure reste la
propriété du titulaire initial et une autre partie est détenue par un nouveau titulaire. Les
principes appliqués dans le cas d’'un transfert d’'un ou de plusieurs enregistrements de
margque communautaire sur lesquels I'opposition est fondée sont appliqués de maniéere
identique dans le cas de transferts partiels. Ces principes sont décrits au paragraphe
qui suit immédiatement.

Opposition fondée sur plus d’'une marque communautaire antérieure

Lorsqu’une opposition se fonde sur plusieurs marques communautaires antérieures et
que ces marques sont/ont été transférées au méme nouveau titulaire au cours de la
procédure d’opposition, les principes décrits ci-dessus s’appliquent. Il en va autrement
lorsqu’une seule des marques communautaires antérieures est/a été transférée. Dans
ce cas, le nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu’ils sont deux.
L’opposition est alors maintenue en une seule. En régle générale, les deux opposants
ont un seul représentant.

Si 'un des opposants souhaite se retirer, il doit étre accédé a sa demande, que l'autre
opposant souhaite ou non poursuivre la procédure. Si la procédure est poursuivie, elle
est fondée uniqguement sur les droits de l'opposant qui ne s’est pas retiré. En outre,
aucune décision séparée sur les frais ne sera rendue.

Les nouveaux opposants sont traités en tant que « co-opposants », ce qui signifie que
I'Office continue de traiter I'affaire exactement comme auparavant, c’est-a-dire, comme
une_seule opposition, bien qu’elle compte plusieurs opposants. En outre, I'Office
considére le représentant initial comme étant le représentant « commun » de tous les
opposants et n'invite pas les nouveaux opposants a désigner un nouveau
représentant. Cependant, les nouveaux opposants ont toujours la possibilité de
désigner un représentant de leur choix.

La représentation commune n’implique pas que les opposants ne puissent pas agir de
maniére indépendante, dans la mesure ou leurs droits antérieurs restent autonomes :
lorsque, par exemple, I'un des opposants aboutit & une conciliation avec le demandeur,
'opposition est considérée comme partiellement retirée pour ce qui concerne les droits
antérieurs détenus par cet opposant.
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6.5.1.3 Transfert d’'un enregistrement national antérieur

Opposition fondée sur un seul enregistrement national

Lorsqu’une opposition est fondée sur un seul enregistrement national antérieur et que
cet enregistrement est/a été transféré au cours de la procédure d’opposition, le
nouveau titulaire devient le nouvel opposant. Le nouveau titulaire se substitue a
'ancien.

A cet effet, 'ancien ou le nouveau titulaire doit informer I'Office du transfert de
I'enregistrement national antérieur sur lequel I'opposition est fondée et en apporter la
preuve, c’est-a-dire, l'acte de transfert. Compte tenu des différentes pratiques
nationales, il n’est pas obligatoire de présenter une copie de la demande
d’enregistrement du transfert aupres de I'office national.

L’Office n'exige pas du nouveau titulaire qu’il confirme son souhait de poursuivre la
procédure. Pour autant que la preuve du transfert soit valable, le nouveau titulaire est
admis en tant que nouvel opposant. S’il informe ['Office du transfert, mais n‘apporte
pas la preuve (suffisante) de ce transfert, la procédure d’opposition doit étre
suspendue et le nouveau titulaire dispose d’un délai de deux mois pour produire la
preuve du transfert.

Néanmoins, dans les Etats membres ou il s’agit d’une exigence pour qu’un transfert
produise ses effets a I'égard de tiers, le transfert doit avoir été enregistré avant de
statuer sur l'opposition. Si linstruction de l'opposition est terminée, mais que le
transfert n’a pas été enregistré, I'opposition est suspendue et I'opposant est tenu de
produire la preuve de I'enregistrement du transfert.

Vu qu'il n'est pas dans l'intérét du demandeur que la procédure soit prolongée, il y a
| lieu de fixer un délai raisennablede deux mois au nouveau titulaire pour produire cette
preuve.

Si le nouveau titulaire ne présente pas la preuve requise, la procédure est poursuivie
avec lancien titulaire. Si l'ancien titulaire maintient qu'il n’est plus le titulaire,
I'opposition est réputée non fondée dans la mesure ou I'opposant n'est plus le titulaire
du droit antérieur. Il est informé du fait que I'examinateur rejettera I'opposition comme
non fondée, sauf s'il la retire.

Si le nouveau titulaire produit la preuve requise et informe I'Office qu’il ne souhaite pas
poursuivre la procédure, 'opposition est réputée retirée.

Une preuve indiquant I'accord des parties au transfert/changement de propriété est
acceptable.

Transfert partiel du seul enreqgistrement national sur lequel I'opposition est fondée

En cas de transfert partiel, une partie de I'enregistrement national antérieur reste la
propriété du titulaire initial et une autre partie est détenue par un nouveau titulaire. Les
principes appliqués dans le cas du transfert d’'un ou de plusieurs enregistrements
nationaux sur lesquels I'opposition est fondée sont appligués de maniére identique
dans le cas de transferts partiels. Ces principes sont décrits au paragraphe qui suit
immédiatement.
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Opposition fondée sur plusieurs enregistrements nationaux antérieurs

Lorsgu’une opposition est fondée sur plusieurs enregistrements nationaux antérieurs et
que ceux-ci sont/ont été transférés au méme nouveau titulaire au cours de la
procédure d’opposition, les principes décrits ci-dessus s’appliquent.

Il en va autrement, cependant, lorsqu’un seul des droits nationaux antérieurs est/a été
transféré. Dans ce cas, le nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte
gu’ils sont deux. Toutefois, I'opposition continuera d'étre traitée dans une seule
procédure. En régle générale, les deux opposants ont un seul représentant.

Lorsque I'un des opposants souhaite se retirer, il doit étre accédé a sa demande, que
lautre opposant souhaite ou non poursuivre la procédure. Naturellement, si la
procédure est poursuivie, elle se fonde uniquement sur les droits de 'opposant qui ne
s’est pas retiré. Aucune décision séparée sur les frais ne sera rendue.

Dans la pratique, les nouveaux opposants sont traités en tant que « co-opposants », ce
qui signifie que I'Office continue de traiter l'affaire exactement comme auparavant,
c’est-a-dire, comme une seule opposition, bien qu’elle compte plusieurs opposants. En
outre, ['Office considére le représentant initial comme étant le représentant
« commun » de tous les opposants et n’invite pas les nouveaux opposants a en
désigner un nouveau. Les nouveaux opposants ont toutefois toujours la possibilité de
désigner un représentant de leur choix.

6.5.1.4 Opposition fondée sur plusiedrs—enregistrementsune combinaison

d’enregistrements de marques communautaires et d’enregistrements
nationaux-antérieurs

Lorsqu’une opposition est fondée sur un ou plusieurs enregistrements de marque
communautaire et un ou plusieurs enregistrements nationaux en méme temps, et que
'une de ces marques est/a été transférée au méme nouveau titulaire au cours de la
procédure d’opposition, les principes décrits ci-dessus s’appliquent. Dans ce cas, le
nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu’ils sont deux.
Toutefois, I'opposition continuera d’étre traitée dans une seule procédure. En regle
générale, les deux opposants ont un seul représentant.

Dans toutes ces situations, une fois que I'Office est informé du transfert de propriété, il
met a jour la base de données officielle afin d’inclure le nouvel opposant/les deux
opposants et en informe les parties a titre d’information uniquement. Toutefois, le
simple fait que les enregistrements antérieurs aient été transférés ne justifiera jamais
I'octroi d’'un nouveau délai pour soumettre des observations ou tout autre document.

6.5.1.5 Transfert de la demande de marque communautaire contestée
Si, au cours de la procédure d’opposition, la demande de marque communautaire est/a
été transférée, I'opposition suit la demande, c’est-a-dire que I'opposant est informé du

transfert et que la procédure se poursuit entre lui et le nouveau titulaire de la demande
de marque communautaire.
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6.5.1.6 Transfert partiel d’'une demande de marque communautaire contestée

Régle 32, paragraphe 4, du REMC

Lorsqu’il y a eu transfert partiel d’'une demande de marque communautaire (contestée),
I'Office ouvre un dossier séparé pour le nouvel enregistrement (ou la nouvelle
demande) et lui attribue un nouveau numéro (de demande ou) d’enregistrement.

Dans ce cas, lorsque le transfert est inscrit au registre et que la nouvelle demande de
marque communautaire est créée, I'examinateur chargé de I'opposition doit également
créer un nouveau dossier d’opposition a I'encontre de la nouvelle demande de marque
communautaire, étant donné qu'il n'est pas possible de traiter une opposition visant
deux demandes de marques communautaires seépareées.

Il convient cependant de noter qu’il s’agit du seul cas ou certains des produits et
services initialement contestés sont maintenus dans « l'ancienne » demande de
marque communautaire et ou certains sont inscrits dans la demande de marque
communautaire nouvellement créée. Exemple : I'opposant X forme une opposition a
I'encontre de tous les produits visés dans la demande de marque communautaire Y et
portant sur des appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, compris dans la
classe 12 et des vétements et chaussures, compris dans la classe 25. La demande de
marque communautaire Y est partiellement transférée et divisée en deux demandes, la
demande de marque communautaire Y' pour les appareils de locomotion par terre et
les vétements et la demande de marque communautaire Y" pour les appareils de
locomotion par air et les chaussures.

Articles 17 et 23 du RMC

Etant donné que lorsque I'opposant a formé son opposition, il N’y avait qu’une seule
taxe d’opposition a acquitter, il ne lui est pas demandé d’acquitter une seconde taxe
pour la nouvelle opposition formée aprés la division de la demande de marque
communautaire.

Le transfert, méme s'il a été demandé avant le dépét de I'acte d’opposition, produit ses
effets & I'égard de tiers uniquement aprés I'entrée dans la base de données de I'Office.
L’acquittement d’'une seule taxe d’opposition est donc correct puisque, au moment de
sa formation, l'opposition visait seulement une demande de marque communautaire
(c’est-a-dire la seule demande existant a ce moment-la). Dés lors, le nouveau dossier
d’opposition sera créé sans qu’une nouvelle taxe d'opposition soit payée.

En ce qui concerne la répartition des frais, I'examinateur tiendra compte du fait qu’une
seule taxe d’opposition a été acquittée.

En outre, selon les circonstances du cas d’espéce, il pourrait y avoir jonction des

procédures (par exemple, si la « nouvelle » demande et « 'ancienne » demande ont le
méme représentant).
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6.5.2 Les parties sont les mémes apres le transfert

Dans I'éventualité ou, a la suite d’'un transfert, 'opposant et le demandeur deviennent
les mémes personnes ou entités, 'opposition devient sans objet et est en conséquence
cléturée ex-officio par I'Office.

6.5.3 Changement de nom

Comme indiqué ci-dessus, un changement de nom n'implique pas un changement de

propriété.

6.5.4 Changement de représentants

Article 92 du RMC

. hai N , i I .
En cas de changement de représentant au cours de la procédure d’opposition, l'autre
partie en sera informée par I'envoi d'une copie de la lettre et du pouvoir (si celui-ci a
été dépose).

Pour plus d’'informationA«ticle 92 du- RMC

Rear-une-désignation-ou-un-changement-implicite-dunreprésentant, voir les Directives,

partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

6.5.5 Interruption de la procédure en raison du déces ou de l'incapacité du
demandeur ou de son représentant

Reégle 73 du REMC

La regle 73 du REMC traite de l'interruption de la procédure. Le paragraphe 1 distingue
trois situations :

La procédure devant I'Office est interrompue :
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1. en cas de deces ou dmeapaemede mise sous tuteIIe du demandeurele—larma#que

que—le—demandeu#falt IobJet dune procedure de fallllte} ou dune autre
procédure similaire;

3. en cas de deces du representant du demandeur de la marque communautalre ou

peupsuwre—une—aeuen—en—}usueede toute autre S|tuat|on Iempechant de

représenter le demandeur. Pour plus d’'informations, voir les Directives, partie A,
Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

La regle 73 du REMC fait uniquement référence au demandeur et a son représentant
et n’indique rien au sujet d’autres parties telles que les opposants. En I'absence de
dispositions pertinentes, I'Office n’applique cette disposition qu’au cas ou le
demandeur (ou son représentant) ne pourrait poursuivre la procédure. Dés lors, si par
exemple I'opposant est déclaré en faillite, la procédure n’est pas interrompue (méme
dans le cas ou l'opposant serait le demandeurftitulaire d’'une (demande de) marque
communautaire antérieure. L'insécurité du statut juridiqgue d’un opposant ou de son
représentant ne peut porter préjudice au demandeur. Dans ce cas, lorsque la
notification est retournée a I'Office parce quelle n'la pu étre délivrée, les régles
normales de notification publique s’appliquent.

6.5.5.1 Déces ou incapacité du demandeur

En cas de décés du demandeur ou de la personne habilitée, en vertu de la Iégislation
nationale, a agir en son nom en cas d’incapacité du demandeur, la procédure est
uniguement interrompue a la demande du représentant du demandeur ou de la
personne habilitée ou lorsque le représentant démissionne.

6.5.5.2 Demandeur empéché de poursuivre la procédure devant I'Office pour des
motifs juridiques (par exemple, la faillite)

La régle 73, paragraphe 1, point b), du REMC s’applique a partir du moment ou la
partie a la procédure n’a plus le droit de disposer de la procédure, c’est-a-dire le droit
de disposer de ses biens, jusqu’au moment ou un liquidateur ou un curateur a la faillite
est nommé, qui continuera alors a représenter légalement la partie.

Lorsque le demandeur est représenté par un mandataire professionnel qui ne
démissionne pas, il n’y a pas lieu d’interrompre la procédure. L’Office considére que le
représentant du demandeur est habilité a représenter le demandeur jusqu’'a ce que
I'Office regoive des informations contraires du représentant lui-méme, du liquidateur
désigné ou de la juridiction qui traite de I'action en question.

Si le représentant informe I'Office de sa démission, tout dépend si le représentant
indique qui agit en qualité de liquidateur ou de curateur a la faillite.

o Dans ce cas, I'Office continue a correspondre avec le liquidateur ou le curateur a
la faillite. S’il y avait des délais exergant une incidence sur le demandeur et qui
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n'avaient pas encore expiré lorsque ce dernier a fait faillite, I'Office relance ces
délais. Dés lors, dans ce cas, la procédure est interrompue et reprise aussitot.
Par exemple, si le demandeur avait encore dix jours pour déposer ses
observations lorsqu’il a fait faillite, la nouvelle lettre de I'Office au curateur fixera
un nouveau délai de deux mois pour le dépbt de ces observations.

o Si aucune information n’est communiquée sur le liquidateur ou le curateur a la
faillite, I'Office n’a d'autre choix que de déclarer une interruption de procédure.
Une communication a cet effet est directement envoyée au demandeur failli et a
'opposant. Bien qu’il n'incombe pas a I'Office de chercher a savoir qui est le
liquidateur, I'Office s’efforcera de tenter de communiquer avec le demandeur failli
dans le but de reprendre la procédure. En effet, bien que le demandeur failli ne
soit pas autorisé a entreprendre des actes juridiques contraignants, il recoit
toujours du courrier ou, si tel n’est pas le cas, le courrier est automatiquement
délivré au curateur, pour autant qu’il y en ait un. L’Office pourrait également
prendre en considération les informations sur l'identité du curateur fournies par
I'opposant.

Lorsque la notification est renvoyée a I'Office avec la mention « ne peut étre délivré »,
les regles normales de notification publique s’appliquent.

Si des preuves sont produites concernant la désignation d’un liquidateur ou d'un
curateur a la faillite, elles doivent étre traduites dans la langue de la procédure.

Dés que I'Office est informé de lidentité du liquidateur ou du curateur, la procédure
reprend a une date fixée par I'Office. L’autre partie doit en étre informée.

Regle 73, paragraphe 4, du REMC

| Linterruption-de-la-procédure-signifie-quelesLes délais qui n’avaient pas encore expiré

lorsque la procédure a été interrompue recommencent a courir lors de la reprise de la
procédure. Par exemple, lorsque la procédure a été interrompue dix jours avant que le
demandeur ne doive déposer ses observations, un nouveau délai de deux mois
recommence a courir, et non les dix jours qui restaient au moment de l'interruption. Par
souci de clarté, la lettre envoyée par I'Office informant les parties de la reprise fixe un
nouveau délai.

6.5.5.3 Décés ou empéchement, pour des motifs juridiques, du représentant du
demandeur de poursuivre la procédure devant I'Office

Dans le cas visé a la régle 73, paragraphe 1, point ¢), du REMC, la procédure doit étre
interrompue et recommence lorsque I'Office est informé de la désignation d'un
nouveau représentant du demandeur de la marque communautaire.

Cette interruption dure au maximum trois mois et, si aucun représentant n’est désigné
avant la fin de ce délai, la procédure est reprise par I'Office. Lors de la reprise de la
procédure, I'Office procéde comme suit :

1. si la désignation d’un représentant est obligatoire en vertu de [larticle 92,

paragraphe 2, du RMC au motif que le demandeur n’a ni son domicile, ni son
siége dans I'Union européenne, I'Office contacte le demandeur et I'informe que la
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demande de marque communautaire sera réputée retirée s’il ne désigne pas un
représentant dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne désigne pas un
représentant avant ou lors de I'expiration de ce délai, la demande de marque
communautaire sera réputée retirée ;

2. sila désignation d’un représentant n’est pas obligatoire en vertu de l'article 92,
paragraphe 2, du RMC, I'Office reprend la procédure et envoie directement
toutes les communications au demandeur.

Dans les deux cas, la reprise de la procédure signifie que tout délai resté en suspens
pour le demandeur lorsque la procédure a été interrompue recommence a courir lors
de la reprise de la procédure.
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