OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHE INTERIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODELES)

Le président

DECISION N° EX-14-4 DU PRESIDENT DE I'OFFICE
du 2 décembre 2014

portant adoption des directives relatives a I'examen pratiqué
a I'Office de I’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modeles) sur les marques communautaires et les dessins ou modéles
communautaires enregistrés

LE PRESIDENT DE L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHE
INTERIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODELES),

vu le reglement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
communautaire (le «<RMC»), et notamment son article 124, paragraphe 2, point a), et le
reglement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou
modeles communautaires (le «<RDC»), et notamment son article 100,

a la suite de la consultation du conseil d’administration, en application de I'article 126,
paragraphe 4, du RMC et de l'article 101, point b), du RDC,

A ADOPTE LA PRESENTE DECISION:
Article premier

Les directives ci-apres relatives a 'examen pratiqué a I'Office de I'harmonisation dans
le marché intérieur (marques, dessins et modéles) sur les marques communautaires et
les dessins ou modeéles communautaires enregistrés, et jointes en annexe a la
présente décision, sont adoptées.

Nouvelles parties des directives:

A) MARQUES COMMUNAUTAIRES

Partie A: Dispositions générales
Section 3, Paiement des taxes et des frais
Section 5, Représentation professionnelle

Partie B: Examen
Section 2, Examen des formalités
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7(1)(a), (b), (c), (d), (e) et 7(3)

Partie C: Opposition

Section 0, Introduction

Section 1, Questions de procédure

Section 2, Double identité et risque de confusion
Chapitre 1, Principes généraux et méthodologie
Chapitre 2, Comparaison des produits et services
Chapitre 3, Comparaison des signes



Chapitre 4, Caractére distinctif
Chapitre 5, Caractére dominant
Chapitre 6, Public pertinent et degré d’attention
Chapitre 7, Autres facteurs
Chapitre 8, Appréciation globale
Section 6, Preuve de l'usage

Partie D: Annulation
Section 1, Procédures de nullité

Partie E: Opérations dans le registre

Section 2, Transformation

Section 4, Renouvellement

Section 5, Inspection des dossiers

Section 6, Autres inscriptions au registre
Chapitre 1, Demandes reconventionnelles

B) DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE ENREGISTRE
Examen des demandes en nullité d’'un dessin ou modéle
Article 2
La pratique de I'Office présentée dans les directives précédentes sur les pratiques en
matiére de marques et de dessins ou modeles communautaires enregistrés, dans la
mesure ou elle correspond aux parties visées a l'article premier, est abrogée.
Article 3
Les directives visées a I'article premier sont publiées au Journal officiel de I'Office.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de I'Office et entre en vigueur le

1% février 2015.

Fait a Alicante, le 2 décembre 2014

| S e» P

Anténio Campinos
Président
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1 Objet

Le reglement (CE) n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque
communautaire, tel que modifié et codifié par le réglement (CE) n°207/2009 du
Conseil du 26 février 2009 (ci-apres le « RMC »), a institué, parallélement aux
systemes nationaux, un systéme de marque communautaire dans le but d’éliminer I'un
des principaux obstacles a I'achévement du marché unique européen. Le réglement
(CE) n° 6/02 du Conseil du 12 décembre 2001 (ci-aprées le « RDMC ») a fait de méme
pour les dessins ou modeles communautaires. Jusqu’alors, la Iégislation applicable a
I'enregistrement et a I'utilisation des marques, dessins ou modéles était exclusivement
nationale et rendait difficile 'usage de la méme marque ou du méme dessin ou modeéle
dans toute I'Union européenne.

L'Office de I'hnarmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modéles) (ci-
aprés I'« OHMI » ou I'« Office »), situé a Alicante, est chargé de 'enregistrement des
marques communautaires et des dessins ou modéles communautaires enregistrées.
Ces enregistrements offrent une protection uniforme des marques, dessins et modeéles
dans I'ensemble du territoire de I'Union européenne.

L'Office s’occupe des procédures d’enregistrement (y compris I'examen des demandes
sur la base de motifs absolus de refus et, lorsqu'une opposition a été formée a
I'encontre d’'une demande de marque communautaire, sur la base de maotifs relatifs de
refus), tient & jour les registres publics de ces droits et statue sur les demandes en
nullité lorsque ces droits sont déja enregistrés. Les directives de I'Office couvrent la
pratique dans tous ces domaines.

2 Objectif des directives

Les directives relatives aux marques communautaires et aux dessins ou modeles
communautaires ont pour but d’accroitre la cohérence, la prévisibilité et la qualité des
décisions de I'Office. Les directives sont congues pour rassembler systématiquement
les principes consacrés par la pratique découlant de la jurisprudence de la Cour de
justice de I'Union européenne, des chambres de recours de I'Office, des décisions du
département « Opérations » de I'Office et le résultat des programmes de convergence
de I'Office avec les Offices Pl de I'UE. Elles constituent une source de référence
unique sur la pratique de I'Office en matiere de marques communautaires et de
dessins et modeéles enregistrés et ont pour ambition de servir au personnel de I'Office
chargé des diverses procédures tout autant qu'aux usagers des services de I'Office.

Les directives ont été rédigées afin de refléter la pratique de I'Office dans les situations
les plus courantes. Elles ne contiennent que des instructions générales, qui doivent
étre adaptées aux spécificités d’'un cas particulier. Il ne s’agit pas de textes |égislatifs et
ces directives n'ont donc pas un caractére contraignant. Tant les parties concernées
que I'Office doivent, le cas échéant, se référer au RMC et au RDMC ainsi qu'a leurs
réglements d’'exécution respectifs, aux réglements sur les taxes, au réglement (CE)
n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant réglement de procédure des
chambres de recours et, enfin, a l'interprétation de ces textes par les chambres de
recours et la Cour de justice de I'Union européenne, ainsi que le Tribunal de I'Union
européenne.

Etant donné que la jurisprudence évolue constamment, les directives vont également
évoluer. Elles seront adaptées chaque année dans le cadre d’'un exercice de révision
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permanente pour tenir compte des développements intervenus dans la pratique de
I'Office (voir point 3 ci-dessous).

3 Processus de révision des directives

Etant la seule source de référence sur la pratique de I'Office en matiére de marques
communautaires et de dessins et modeéles enregistrés, les directives sont disponibles
dans toutes les langues officielles de I'UE. Elles sont révisées par les cercles de
connaissance interdépartementaux de I'Office dans le cadre d’un processus cyclique et
ouvert, « cyclique » parce que la pratique est actualisée chaque année sur la base d'un
examen de la jurisprudence de I'année précédente et en tenant compte des besoins
opérationnels et des résultats des initiatives de convergence, et « ouvert » parce que
des acteurs extérieurs sont impliqués dans la définition de cette pratique.

La participation des offices nationaux et des associations d’'usagers est non seulement
bénéfique pour la qualité des directives, mais elle est également censée faciliter la
convergence, a savoir la recherche d’'une approche commune sur des questions pour
lesquelles les pratiques divergent. La mise a disposition des directives dans toutes les
langues de 'UE améliorera la connaissance de la pratique de I'Office dans les Etats
membres et parmi les usagers et permettra d'identifier plus aisément les différences
sur le plan de la pratique.

Le travail de I'année est divisé en deux « lots de travaux », le lot de travaux n° 1 (work
package 1 — WP1) couvre chaque année une période de douze mois allant de janvier a
décembre, tandis que le lot de travaux n° 2 (work package 2 — WP2) couvre chaque
année une période de douze mois courant de juillet a juin.

Le processus de révision comporte les phases suivantes,

a. Lancement de la mise a jour par les parties intéressées

Aprés avoir été informés des plans de révision de I'Office, notamment ce qui doit
étre révisé et quand, les offices nationaux et les associations d’usagers sont
invités a présenter leurs commentaires avant janvier (WP1) et avant juillet (WP2).
Les commentaires recus aprés I'expiration du délai seront pris en compte au
cours du cycle suivant ou pourront étre présentés durant la phase c.

b. Préparation du projet de directives par I'Office

Au cours de cette phase, le projet de directives est élaboré par les cercles de
connaissance de I'Office. Le processus débute chaque année en janvier (WP1)
et en juillet (WP2). Les observations et les commentaires présentés au préalable
par les usagers sont pris en compte. Les trois étapes du processus — analyse,
rédaction et discussion — doivent étre menées a bien dans les délais. L’analyse
impliqgue que les cercles de connaissance dégagent les tendances de la
jurisprudence de l'année précédente, étudient les conclusions des projets de
convergence et tiennent compte des commentaires émanant des usagers de
I'Office et des parties intéressées internes. Ensuite, les cercles de connaissance
rédigent les directives. Enfin, les textes sont discutés au sein des différentes
unités et départements de I'Office.
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C. Adoption des directives

Au cours de la derniére phase, le projet de directives est envoyé pour traduction
dans les langues de I'Office. Les textes et les traductions sont transmis aux
associations d'usagers et aux offices de Pl de I'UE afin de recevoir leurs
observations avant la réunion suivante du conseil d’administration (« CA ») de
I'Office. Aprés avoir consulté le CA conformément a l'article 126, paragraphe 4,
du RMC, et a l'article 101, point b), du RDMC, le président adopte les directives
mises a jour. Les versions des directives dans les cing langues de I'Office
constituent le texte faisant foi, qui doit étre publié en janvier (WP1) et en juillet
(WP2) de chaque année, respectivement. En cas de divergences entre les
différentes versions linguistiques, le texte de la langue de rédaction (I'anglais)
prime sur les autres versions. Deés leur adoption, les directives seront traduites
dans les autres langues officielles de I'Union européenne dans un souci de
courtoisie et de transparence. Ces traductions supplémentaires seront publiées
sur le site internet de I'Office et les parties intéressées externes, qu'il s'agisse
des offices nationaux ou des associations d'usagers, pourront formuler des
observations sur leur qualité. Toutes les modifications linguistiques résultant de
ces observations informelles seront introduites dans les textes sans passer par
une procédure formelle.

d. Procédure accélérée

Lorsqu'un événement extérieur majeur produit des effets immédiats sur la
pratique de I'Office (par exemple, certains arréts de la Cour de justice), I'Office
peut modifier les directives selon une procédure accélérée qui ne suit pas le
calendrier normal mentionné ci-dessus. Cette procédure constitue toutefois
I'exception a la régle. Le processus étant cyclique, ces changements feront
toujours I'objet de commentaires et d’une révision durant le cycle suivant.

4  Structure des directives

Les éléments abordés dans le WP1 et le WP2 sont énuméreés ci-dessous. Dans des
cas exceptionnels, certains éléments de la pratique peuvent passer d’un lot de travaux
a l'autre. Si un tel changement devait avoir lieu, les parties intéressées en seraient
informées.

MARQUE COMMUNAUTAIRE

WP1 WP2

Partie A : Dispositions générales Partie A : Dispositions générales

Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs Section 1, Moyens de communication, délai

Section 5, Représentation professionnelle Section 2, Principes généraux a respecter dans les
procédures

Section 4, Langue de la procédure

Section 6, Révocation de décisions, suppression
d’inscriptions dans le registre et correction d’erreurs
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Partie B : Examen
Section 2 Formalités

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1,
point a)

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1,
point b)

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1,
point ¢)

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1,
point d)

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1,
point e)

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 3

Partie C : Opposition

Section 0, Introduction
Section 1, Questions de procédure
Section 2, Double identité et risque de confusion

Chapitre 1, Principes généraux et méthodologie
Chapitre 2, Comparaison des produits et services
Chapitre 3, Comparaison des signes

Chapitre 4, Caractére distinctif

Chapitre 5, Caractére dominant

Chapitre 6, Public pertinent et degré d’attention
Chapitre 7, Autres facteurs

Chapitre 8, Appréciation globale

Section 6, Preuve de l'usage

Partie D : Annulation

Section 1, Questions de Procédure

Partie E : Inscriptions au registre
Section 2, Transformation

Section 4, Renouvellement

Section 5, Inspection des dossiers
Section 6, Autres inscriptions au registre

Chapitre 1, Demandes reconventionnelles
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Section 7, Révision
Section 8, Restitutio in integrum

Section 9, Elargissement

Partie B : Examen
Section 1, Procédure

Section 3, Classification

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1,
point f)

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1,
point g)

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1,
points h) et i)

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1,
points j) et k)

Section 4, Marques collectives

Partie C : Opposition

Section 3,Dépbt non autorisé par les agents du titulaire de
la marque (article 8, paragraphe 3, du RMC)

Section 4, Droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du
RMC

Section 5, Marques jouissant d’'une renommeée (article 8,
paragraphe 5, du RMC)

Partie D : Annulation

Section 2, Dispositions matérielles

Partie E : Inscriptions au registre
Section 1, Modifications d'un enregistrement

Section 3, La Marque Communautaire, en tant qu’'objet de
propriété
Chapitre 1, Transfert

Chapitre 2, Licences
Chapitre 3, Droits réels
Chapitre 4, Exécution forcée

Chapitre 5,  Procédures  d'insolvabilité  ou

procédures analogues

Partie M : Marques internationales
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DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE ENREGISTRE

WP1

Examen des demandes en nullité de dessins ou modéles
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DESSIN ou MODELE COMMUNAUTAIRE
ENREGISTRE
WP2

Examen des demandes de dessins ou modeéles
communautaires enregistrés
Renouvellement des dessins ou modéles communautaires

enregistrés
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Paiement des taxes, frais et tarifs

DIRECTIVES RELATIVES A L'EXAMEN
PRATIQUE A L'OFFICE DE
L’HARMONISATION DANS LE MARCHE
INTERIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODELES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES

PARTIE A

DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 3

PAIEMENT DES TAXES, FRAIS ET TARIFS
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1 Introduction

| Article 2 du RTMC

Pour les marques communautaires, outre les dispositions prévues dans le RMC de
base et dans le REMC, il existe un réglement spécifique sur les taxes a payer a 'OHMI
(RTMC). Ce réglement a été modifié une fois en 2004, deux fois en 2005 et une fois en
2009. Une version consolidée officieuse du RTMC, comportant des références au RMC
codifié, est disponible en ligne. La liste compléte des taxes peut étre consultée sur le
site internet de TOHMI.

De méme, pour les dessins ou modeéles communautaires, outre les dispositions
prévues dans le RDMC de base et dans le REDMC, il existe un réglement spécifique
sur les taxes a payer a 'OHMI (RTDMC). Ce reglement a été modifieé en 2007 a la
suite de I'adhésion de I'Union européenne a I'Acte de Genéve de l'arrangement de La
Haye concernant I'enregistrement international de dessins ou modéles industriels.

Enfin, le président de I'Office est habilité a fixer les tarifs susceptibles d’étre dus a
I'Office en raison de prestations de services qu’il peut étre amené a fournir, ainsi qu’'a
autoriser des modes de paiement autres que ceux que le RTMC et le RTDMC
prévoient explicitement.

Les différences entre taxes, frais et tarifs sont €énoncées ci-dessous.

o Les taxes doivent étre payées a I'Office par les utilisateurs au titre du dépét et du
traitement des actes de procédure relatifs aux marques, dessins ou modéles; les
réglements relatifs aux taxes déterminent le montant des taxes et leur mode de
perception. La plupart des procédures devant I'Office sont soumises au paiement
de taxes, telles que la taxe pour le dépét d'une demande de marque
communautaire ou de dessin ou modéle communautaire, la taxe de
renouvellement, etc. Certaines taxes ont été réduites a zéro (par exemple, les
taxes d’enregistrement de marques communautaires ou les transferts de
marques communautaires).

Le montant de ces taxes doit étre fixé de telle fagcon que les recettes percues
permettent d’assurer, en principe, I'équilibre du budget de [I'Office (voir
l'article 144 du RMC), afin de garantir la pleine autonomie et I'indépendance de
I'Office. Les recettes de I'Office comprennent principalement le produit des taxes
dues par les utilisateurs du systéme (voir le 18° considérant du RMC).

o Les frais se rapportent aux frais exposés par les parties dans le cadre de
procédures inter partes devant I'Office, en particulier pour la représentation
professionnelle (pour les marques, voir I'article 85 du RMC et la régle 94 du
REMC, pour les dessins ou modéles, voir les articles 70-71 du RDMC et
l'article 79 du REDMC). Les décisions rendues dans le cadre d’affaires inter
partes doivent contenir une décision sur les taxes et les frais du représentant
professionnel et en fixer le montant. Toute décision définitive qui fixe le montant
des frais forme titre exécutoire en application de l'article 86 du RMC.

o Les tarifs sont fixés par le président de I'Office pour des prestations de services

assurées par I'Office, autres que celles visées a l'article 2 du RTMC (voir la
régle 87, paragraphe 2, du REMC et l'article 3, paragraphes 1 et 2, du RTMC).
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Les montants des tarifs fixés par le président sont publiés au Journal officiel de
I'Office et peuvent étre consultés sur le site internet sous la rubrique Décisions du
président. Parmi ces tarifs figurent notamment les tarifs a payer pour la médiation
a Bruxelles ou pour certaines publications de I'Office.

2 Moyens de paiement

Article 5 du RTMC
Article 5 du RTDMC
Communication n° 2/97 du président de I'Office du 03/07/1997

Les taxes et les tarifs doivent étre acquittés en euros. Les paiements effectués dans
d’autres monnaies ne sont pas valables, ils ne conférent aucun droit et sont
remboursés.

Les taxes a payer a I'Office ne peuvent pas étre payees a ou via un office national.

Dans la plupart des cas, les moyens de paiement acceptés sont les virements
bancaires, les débits des comptes courants ouverts auprés de I'Office et les cartes de
débit ou de crédit (pour certains services en ligne uniquement). Les paiements en
espéces dans les locaux de I'Office et les chéques ne sont plus admis (décision du
3 septembre 2008, «TEAMSTAR», R 524/2008-1).

L’Office ne peut pas émettre de factures. Il peut toutefois délivrer un recu a la demande
de l'utilisateur.

21 Paiement par virement bancaire

Le montant a payer peut étre envoyé a I'Office par virement. La taxe n’est pas réputée
acquittée si l'ordre de virement est donné aprés l'expiration du délai de paiement
imparti. Si le montant de la taxe est envoyé avant I'expiration du délai imparti mais qu’il
parvient a I'Office aprés I'expiration du délai, I'Office peut, sous certaines conditions,
considérer que la taxe a été diment payée (voir le paragraphe 4.1 ci-dessous).

2.1.1  Compte bancaire

Le paiement par virement bancaire ne peut étre effectué que sur I'un des deux
comptes bancaires de I'Office ci-aprés:
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Banque Banco Bilbao VizcayaArgentaria La Caixa
Explanada de Espaiia, 11 Calle Capitan Segarra, 6
Adresse E-03002 Alicante E-03004 Alicante
ESPAGNE ESPAGNE
Code Swift* BBVAESMMXXX CAIXESBBXXX
IBAN ES8801825596900092222222 ES0321002353010700000888
Frais bancaires** >0UR >0OUR

* Code Swift: Certains programmes informatiques n’acceptent pas les trois derniers
chiffres XXX du code Swift/BIC. Dans ce cas, les utilisateurs doivent indiquer la
mention suivante: BBVAESMM ou CAIXESBB.

** Frais bancaires: |l est important de s’assurer que le montant total parvient a I'Office,
sans aucune déduction. Par conséquent, en cas de virement, il faut indiquer le mode
de paiement «OUR» pour les frais bancaires afin de garantir la réception de I'intégralité
du montant di a I'Office. Toutefois, pour les paiements SEPA, la mention par défaut
«SHA» est requise. Le SEPA est un systéme unique de paiement en euros qui est
utilisé par la plupart des banques dans les Etats membres de 'UE et dans cinq autres
pays europeens.

2.1.2 Données devant accompagner le paiement

Article 7 du RTMC
Article 6 du RTDMC

Le paiement d’'une taxe et l'indication de la nature de la taxe et de la procédure a
laguelle elle se référe ne se substituent pas aux autres exigences formelles de I'acte
de procédure concerné. Ainsi, par exemple, le paiement de la taxe de recours et
l'indication du numéro de la décision attaquée ne sont pas suffisants pour former un
recours valide (arrét du 31 mai 2005, «<PARMITALIA», T-373/03, point 58, et arrét du
9 septembre 2010, «kETRAX», T-70/08, points 23-25).

Lorsque les éléments fournis ne permettent pas d’identifier 'objet du paiement, I'Office
impartira un délai dans lequel les informations manquantes devront étre fournies, faute
de quoi le paiement sera considéré comme non avenu et le montant versé sera
remboursé. L'OHMI recoit des milliers de paiements chaque jour et lidentification
incorrecte ou insuffisante du dossier peut entrainer des retards importants dans le
traitement des actes de procédure.

Le formulaire de virement joint au paiement doit comporter les éléments suivants:

o le numéro de la marque communautaire/du dessin ou modéle communautaire;
. le nom et 'adresse du donneur d’ordre ou le numéro d’identification de I'Office;
. la nature de la taxe, de préférence sous sa forme abrégée.

Afin de traiter rapidement les paiements par virement bancaire, et compte tenu du fait
que seul un nombre limité de caractéres peut étre utilisé dans les champs

Directives relatives a 'examen devant I'Office, partie A, Dispositions générales Page 5

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015




Paiement des taxes, frais et tarifs

«expéditeur» et «désignation», il est vivement conseillé de renseigner ces champs de
la maniére indiquée ci-aprés.

CHAMP DESIGNATION

o Utilisez les codes recensés dans les tableaux ci-dessous, par exemple: MC au
lieu de: TAXE POUR LE DEPOT DUNE DEMANDE DE MARQUE
COMMUNAUTAIRE.

o Supprimez les zéros initiaux dans les nombres et n'utilisez pas d’espaces ni de
tirets, car ces caractéres occupent de I'espace inutilement.

o Commencez toujours par le numéro de MC ou de DMC, par ex. MC3558961.

o Si le paiement concerne plusieurs marques ou plusieurs dessins ou modéles,
n’indiquez que le premier et le dernier numéro, par ex. MC3558961-3558969,
puis envoyez un fax avec tous les détails concernant les marques ou les dessins
ou modeéles en question.

Codes de désignation

Désignation Code Exemple

Versement sur un compte courant | CC + numéro de compte CC1361

Si le titulaire ou le représentant TIT + numéro didentification,

pgsséqe un numero REP + numéro d’identification REP10711
d’identification

Numéro de la marque ou du . MC5104422

dessin ou modéle MC, DMC + numéro DMC1698

Une courte description de la MC «XYZABC» ou «forme de
ou du DMC bouteille»

Code de I'opération:
Taxe pour le dép6t d’'une

demande de MC ou de DMC MC, DMC

Taxe pour le dép6t d’'une INT

demande internationale

Tax renouvellemen RENOUV

e g%pio‘;‘i‘tifne s OPPOU OPP, INSC, RENOUV, INSP,
s INT, TRANSF, NULL, CONV,

Taxe de demande en nullité NULL COPIES. REC

Recours REC ’

Inscription INSC

Transfert TRANSF

Conversion CONV

Inspection de dossiers INSP

Copies certifiees COPIES
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Exemples:

Objet du paiement Exemple de Désignation du paiement

Taxe pour le dép6t d’'une demande (MC = marque

; MC5104422 XYZABC
communautaire)

Taxe pour le dép6t d’'une demande (DMC = dessin

. ; DMC1234567 forme de bouteille.
ou modele communautaire)

Opposition + donneur d’ordre MC4325047 OPP XYZABC REP10711
Demande internationale MC4325047 INT XYZABC
Renouvellement (MC) MC509936 RENOUV

Versement sur le compte courant n°® 1361 CC1361

Copies certifiées MC1820061 COPIES

Transfert de plusieurs dessins ou modéles (premier
1420061 et dernier 1420065) + donneur d’ordre

Inscription d’'une licence de MC MC4325047 INSC LICENCE TIT10711

DMC1420061-1420065 TRANSF REP10711

CHAMP EXPEDITEUR

Exemples d’adresses

Adresse Exemple
Nom du donneur d’ordre John Smith
Adresse du donneur d’ordre 58 Long Drive
Ville et code postal du donneur d’ordre Londres, ED5 6V8.
o Utilisez un nom qui puisse étre identifi€é comme donneur d’ordre, demandeur

(titulaire ou représentant) ou opposant.

. Pour le nom du donneur d’ordre, n’indiquez que le nom, sans abréviation du
type DIPL.-ING. PHYS, D', etc.
o Utilisez le méme formulaire d’identification pour les paiements ultérieurs.

2.2 Paiement par carte de débit ou de crédit

Décision n® EX-13-2 du président de I'Office du 26 novembre 2013 concernant les
communications électroniques de et vers I'Office: article 7, Paiement électronique des
taxes par carte de crédit

Article 2, paragraphe 1, point b), article 2, paragraphe 4, article 2, paragraphes 12 a
15, du RTMC et article 5, paragraphe 2 du RTDC

Le paiement par carte de débit ou de crédit n’est pas encore disponible pour toutes les
taxes de 'OHMI. Le paiement par carte de débit ou de crédit n’est possible que pour
certains services en ligne.

Les cartes de débit ou de crédit suivantes peuvent étre utilisées: Visa, Mastercard et
Discover.
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Pour les demandes et les renouvellements déposés par voie électronique, le paiement
par carte de débit ou de crédit est le mode de paiement recommandé. Les paiements
par carte de débit ou de crédit permettent a TOHMI d’utiliser au mieux ses propres
systémes internes automatiques, de sorte que le traitement du dossier peut
commencer plus rapidement.

Les paiements par carte de débit ou de crédit sont immédiats (voir le paragraphe 4.2
ci-dessous) et ne sont donc pas autorisés pour des paiements différés (dans le mois
qui suit la date de dépbt).

Pour toutes les autres taxes, l'utilisation de cartes de débit ou de crédit est
actuellement impossible. En particulier, les cartes de débit ou de crédit ne peuvent pas
étre utilisées pour s’acquitter des tarifs visés a l'article 3 du RTMC et a l'article 3 du
RTDMC, ou pour réapprovisionner un compte courant.

Les paiements par carte de débit ou de crédit requiérent certaines informations
essentielles. Les informations fournies ne seront stockées dans aucune base de
données permanente de 'OHMI. Elles ne seront pas conservées aprés leur envoi a la
banque. Toute copie du formulaire comporte uniquement le type de carte de débit ou
de crédit (VISA, MasterCard ou Discover) et les quatre derniers chiffres du numéro de
la carte. Le numéro de carte complet peut étre saisi en toute sécurité, via un serveur
sécurisé qui crypte toutes les informations fournies.

2.3 Débit d’un compte courant détenu auprés de 'OHMI

Décision n° Ex-96-1 du président de I'Office du 11 janvier 1996 relative aux modalités
d’ouverture de comptes courants auprés de I'Office, comme modifiée en 1996, en 2003
et en 2006

Communication n°5/01 du président de I'Office du 29 juin 2001 concernant la
disponibilité des relevés de compte courant sur le site internet de I'Office
Communication n° 11/02 du président de I'Office du 11 octobre 2002 concernant
'ouverture d’un nouveau compte bancaire

Il est conseillé d’ouvrir un compte courant auprés de 'OHMI. En effet, pour toutes les
demandes soumises a des délais, telles que des oppositions ou des recours, le
paiement est réputé avoir été effectué dans le délai prévu méme si le document
pertinent au titre duquel le paiement a été effectué (un acte d’opposition, par exemple)
est déposé le dernier jour du délai, a condition que le compte courant soit
suffisamment approvisionné (voir le paragraphe 4.3 ci-dessous) (décision du
7 septembre 2012, «STAIR GATES», R 2596/2011-3, points 13-14). La date de débit
effective du compte courant est généralement ultérieure, mais le paiement sera réputé
effectué a la date de réception de la demande d’un acte de procédure par I'Office, ou a
toute autre date fixée a la convenance de la partie a la procédure, conformément a
I'article 6 de la décision n° Ex-96-1 du président de I'Office, comme modifiée en 2006.

Si la personne ('une des parties a la procédure ou son représentant) qui a déposé la
demande ou l'acte de procédure respectif est titulaire d’'un compte courant ouvert
aupres de I'Office, I'Office débitera automatiquement le compte courant, sauf si une
instruction contraire a été donnée dans le cadre de I'affaire en question. Afin d’identifier
correctement le compte, I'Office recommande d’indiquer clairement le numéro
d’identification OHMI du titulaire du compte courant détenu auprés de I'Office.
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Le systtme de comptes courants est un systéme de débit automatique. Par
conséquent, une fois le compte identifié, I'Office peut débiter, au fur et a mesure du
déroulement des procédures concernées, le compte courant — pour autant qu’il soit
suffisamment approvisionné — des taxes et tarifs dus dans le cadre desdites
procédures, en attribuant chaque fois une date de paiement sans autres instructions.
La seule exception a cette régle intervient lorsque le titulaire d’'un compte courant
souhaitant exclure I'utilisation de son compte pour une taxe ou un tarif déterminé en
informe I'Office par écrit. Dans ce cas, le titulaire du compte peut toutefois modifier le
mode de paiement et revenir au débit de compte courant a tout moment avant
'expiration du délai de paiement.

L’absence d'indication ou l'indication incorrecte du montant de la taxe n’a pas d’effet
négatif puisque le compte courant sera automatiquement débité par rapport a I'acte de
procédure correspondant pour lequel le paiement est da.

Si le compte courant est insuffisamment approvisionné, I'Office en informe le titulaire et
lui donne la possibilité de réapprovisionner son compte et de payer 20 % pour couvrir
les frais administratifs liés a l'insuffisance de fonds. Si le titulaire procéde de la sorte, le
paiement de la taxe est réputé effectué a la date de réception par I'Office du document
pertinent au regard duquel le paiement a été effectué (un acte d’opposition, par
exemple). Si le paiement concerne le réapprovisionnement d’'un compte courant, il
suffit d’indiquer le numéro de compte. Si le compte est réapprovisionné, le titulaire doit
s’assurer que le solde créditeur du compte suffit a couvrir tous les paiements dus, ou
indiquer au moins les paiements a effectuer en priorité (décision du 3 septembre 2008,
«SCHNEIDER», R 1350/2007-1). Si aucune priorité n’est indiquée, I'Office couvre les
paiements a mesure qu’ils viennent a échéance.

L'OHMI permet aux titulaires d’'un compte courant d’accéder aux informations
concernant leur compte par une connexion internet sécurisée, au moins pour l'année
écoulée, par lintermédiaire de son site internet. Ce service comprend le solde du
compte, la liste de toutes les opérations effectuées, des relevés mensuels, ainsi qu’un
outil de recherche pour trouver des opérations particulieres.

Le paiement d’'une taxe par débit d’'un compte courant détenu par un tiers nécessite
une autorisation écrite explicite. Le paiement est considéré comme effectué a la date
de réception de lautorisation par I'Office. L’'autorisation doit étre accordée par le
titulaire du compte courant et doit indiquer que le compte peut étre débité d’'une taxe
spécifique. Si le titulaire n’est ni la partie, ni le représentant de celle-ci, I'Office vérifie
que l'autorisation a bien été accordée. En I'absence d’autorisation, I'Office invite la
partie concernée a présenter lautorisation de débiter le compte du tiers avant
l'expiration de la date limite de paiement, si 'Office a des motifs de douter de
I'existence d’une telle autorisation. La partie demandant le paiement d’'une taxe par
débit du compte courant d’un tiers doit transmettre I'autorisation a I'Office, afin de
permettre le débit du compte.

Un compte courant peut étre ouvert auprés de 'OHMI par I'envoi d’'une demande au
numéro de télécopie général suivant: +34965131344 ou par courrier électronique a:
fee.information@oami.europa.eu.

Le montant minimum pour ouvrir un compte courant est de 3 000 EUR.
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3 Date d’exigibilité

Article 4 du RTMC
Article 4 du RTDMC

Les taxes doivent étre payées avant leur date d’exigibilité.

Lorsqu’un délai est imparti pour acquitter un paiement, celui-ci doit étre effectué avant
I'expiration de ce délai.

Les taxes et tarifs dont la date d’exigibilité n’est pas précisée dans les réglements sont

exigibles a compter de la date de réception de la demande d’exécution de la prestation
de service assujettie a la taxe ou au tarif, par exemple une demande d’inscription.

4 Date a laquelle le paiement est réputé effectué

Article 8, paragraphes 1 et 3, du RTMC

Article 7 du RTDMC

Article 7 de la décision n® Ex-96-1 du président de I'Office du 11 janvier 1996 relative
aux modalités d’ouverture de comptes courants auprés de I'Office, comme modifiée en
1996, en 2003 et en 2006

Décision n°® EX-13-2 du président de I'Office du 26 novembre 2013 concernant les
communications électroniques de et vers I'Office: article 7, Paiement électronique des
taxes par carte de crédit

La date a laquelle le paiement est réputé effectué dépend du mode de paiement choisi.

4.1 Paiement par virement bancaire

Lorsque le paiement est effectué par virement ou versement sur un compte bancaire
de I'Office, la date a laquelle le paiement est réputé effectué est celle a laquelle le
montant est porté au crédit du compte bancaire de I'Office.

411 Paiement tardif avec ou sans surtaxe

Tout paiement recu par I'Office aprés l'expiration du délai est considéré comme
effectué dans les délais si I'Office recoit la preuve que la personne qui a effectué le
paiement: a) a donné un ordre de virement en bonne et due forme a un établissement
bancaire et, b) a payé une surtaxe égale a dix pour cent du montant total di (mais en
aucun cas supérieure a 200 EUR) (ces deux conditions doivent étre respectées,
conformément a larrét du 12 mai 2011, «Redtube I», T-488/09, point 38, et a la
décision du 10 octobre 2006, «Blue Cross», R 203/2005-1).

Cette régle ne s’applique pas au paiement tardif de la surtaxe. Si la surtaxe n’est pas
acquittée dans le délai imparti, le paiement est considéré comme tardif dans sa totalité
et il ne peut y étre remédié par le paiement d’'une «surtaxe sur la surtaxe» (décision du
7 septembre 2012, «LAGUIOLE», R 1774/2011-1, points 12-15).
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Cette surtaxe n’est cependant pas due si la personne apporte la preuve que la
procédure de paiement a été lancée plus de dix jours avant I'expiration du délai de
paiement.

L’Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement aprés I'expiration du délai a
fournir la preuve, dans un délai qu’il détermine, que I'une des conditions précédentes a
été remplie.

Pour plus d’informations sur les conséquences d’'un paiement tardif dans le cadre de
procédures particuliéres, voir les parties concernées des Directives. A titre d’exemple,
la partie B, section 2, Formalités, traite des conséquences du paiement tardif de la taxe
pour le dépdt d’'une demande, tandis que la partie C, section 1, Questions de
procédure, traite des conséquences du paiement tardif de la taxe d’opposition.

4.1.2 Preuves du paiement et de la date de paiement

Article 76 du RMC

Article 8, paragraphe 4, du RTMC
Article 63 du RDMC

Article 7, paragraphe 4, du RTDMC

La preuve du paiement peut étre apportée par tout moyen tel que:

o un ordre de virement bancaire (un ordre SWIFT par exemple) contenant les
cachets et la date de réception par la banque concernée;

o un ordre de paiement en ligne envoyé via internet ou une copie d’'un ordre de
virement électronique, pour autant qu’il contienne des informations concernant la
date du virement, la banque a laquelle le virement a été envoyé et une mention
telle que «virement effectué».

En outre, les preuves suivantes peuvent étre apportées:

o accusé de réception des instructions de paiement de la banque;

o lettres de la banque auprés de laquelle le paiement a été effectué, attestant de la
date a laquelle I'ordre de virement a été donné ou le paiement effectué, et
indiquant la procédure pour laquelle le paiement a été effectué;

o déclarations écrites de la partie ou de son représentant, faites sous serment ou
solennellement ou qui ont un effet équivalent conformément a la législation de
I'Etat dans lequel elles sont faites.

Ces preuves supplémentaires ne sont considérées comme suffisantes que si elles
s’appuient sur les preuves initiales.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Si les preuves ne sont pas concluantes, I'Office demandera a la partie concernée de
produire de nouveaux éléments de preuve.

Si aucune preuve n’est apportée, la procédure pour laquelle le paiement a été effectué
est réputée ne pas avoir été engagée.
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En cas de preuves insuffisantes, ou si le donneur d’ordre ne donne pas suite a la
demande de I'Office de fournir les informations manquantes, celui-ci considére que le
délai de réglement n’a pas été respecté.

L’Office peut également inviter la personne a payer la surtaxe dans le méme délai. Si
la surtaxe imposée n’est pas payée a temps, le délai de paiement est réputé ne pas
avoir été respecté.

La taxe, les tarifs ou une partie de ceux-ci qui ont été versés sont remboursés, car le
paiement devient nul et non avenu.

Régle 96, paragraphe 2, du REMC
Article 81, paragraphe 2, du REDMC

Langue des preuves: les documents peuvent étre déposés dans une des langues
officielles de 'UE. Lorsque les documents sont rédigés dans une langue autre que
celle de la procédure, I'Office peut exiger qu'une traduction soit produite dans une
langue de I'Office.

4.2 Paiement par carte de débit ou de crédit
Le paiement par carte de débit ou de crédit est réputé effectué a la date a laquelle le

dépbt électronique auquel il se référe est exécuté avec succes via internet.

4.3 Paiement par compte courant

Décision n°® Ex-96-1 du président de I'Office du 11 janvier 1996 relative aux modalités
d’ouverture de comptes courants auprés de I'Office, comme modifiée en 1996, en 2003
et en 2006

Lorsque le paiement est effectué par le débit d’'un compte courant détenu auprés de
I'Office, la décision n® EX-96-1 du président de I'Office, comme modifiée, garantit que
la date a laquelle le paiement est réputé effectué est celle qui convient le mieux a la
partie a la procédure. Par exemple, en ce qui concerne la taxe pour le dép6t d’'une
demande de marque communautaire, les taxes sont généralement débitées du compte
courant le dernier jour du délai d’'un mois imparti pour acquitter la taxe. Toutefois, le
demandeur/représentant peut donner instruction a I'Office de débiter son compte aprés
réception de la demande de marque communautaire. De méme, lors du
renouvellement, le titulaire du compte peut choisir I'option «débit immédiat» ou I'option
«débit a I'expiration». Lorsqu’une partie retire l'acte de procédure (opposition,
demande en nullité, recours, demande de renouvellement) avant I'expiration du délai
de paiement, les taxes venues a échéance a I'expiration du délai de paiement ne sont
pas débitées du compte courant et I'acte de procédure est réputé ne pas avoir été
déposé.
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5 Remboursement de taxes

Article 7, paragraphe 2, et articles 9 et13 du RTMC

Article 84, 154 et 156 du RMC

Article 6, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1, du RDMC
Article 30, paragraphe 2, du REDMC

Le remboursement de taxes est explicitement prévu dans les réglements. Les
remboursements sont effectués au moyen de virements bancaires ou sur des comptes
courants détenus auprés de 'OHMI, méme lorsque les taxes ont été acquittées par
carte de débit ou de crédit.

5.1 Remboursement des taxes pour le dépot d’'une demande

Régle 9, paragraphes 1 et 2, du REMC
Articles 10, 13 et 22 du REDMC
Article 44, paragraphe 6, du RMC

En cas de retrait dune demande de marque communautaire, les taxes ne sont
remboursées que si une déclaration de retrait parvient a I'Office:

o en cas de paiement par virement bancaire, avant la date a laquelle le montant du
virement est effectivement porté au crédit du compte bancaire de I'Office;

o en cas de paiement par carte de débit ou de crédit, le jour du dépdt de la
demande contenant les instructions/informations concernant la carte de débit ou
de crédit;

o en cas de débit d’'un compte courant, dans le délai d’'un mois pour le paiement de
la taxe de base pour le dépbét d’'une demande ou, si 'ordre écrit de débiter
immédiatement le compte courant a été donné, avant ou au plus tard le jour
méme de la réception de cet ordre.

En cas de remboursement de la taxe de base pour le dép6t d’'une demande, toute taxe
payée pour une classe additionnelle sera également remboursée.

L’Office ne remboursera les seules taxes par classe additionnelle que dans le cas ou
elles constituent un trop-percu par rapport aux classes indiquées par le demandeur
dans la demande de marque communautaire, et ou ce paiement n’a pas été demandé
par I'Office, ou dans le cas ou I'Office constate, aprés avoir examiné la classification,
inclusion de classes additionnelles qui n’étaient pas nécessaires pour couvrir les
produits et services inclus dans la demande initiale.

En ce qui concerne les dessins ou modeles, lorsque des irrégularités sont constatées
concernant la date de dépét, c’est-a-dire lorsque la date de dépbt n'est pas octroyée
en raison de ces irrégularités, et qu’il n'est pas remédié a celles-ci dans le délai imparti
par I'Office, le ou les dessins ou modéles ne sont pas traités comme des dessins ou
modéles communautaires et les taxes éventuellement acquittées sont remboursées.
En revanche, les taxes ne sont en aucun cas remboursées si le dessin ou modéle
demandé a été enregistré.
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5.2 Remboursement de la taxe d’opposition

Régle 17, paragraphe 1, régle 18, paragraphe 5, et régle 19, paragraphe 1, du REMC.

Lorsqu’une opposition est réputée non introduite (au motif qu’elle a été déposée aprés
'expiration du délai de trois mois) ou que la taxe d’opposition n'a pas été acquittée
entierement ou a été payée aprés I'expiration du délai prévu pour former opposition,
I'Office doit rembourser la taxe ainsi que la surtaxe.

5.3 Remboursement des taxes de marques internationales
désignant 'UE

Décision n° ADM-11-98 du président de I'Office relative a la régularisation de certains
remboursements de taxes

Voir le Manuel, partie M, Marques internationales, paragraphe 3.13.
5.4 Remboursement des taxes de recours
Les dispositions concernant le remboursement des taxes de recours sont prévues par

la régle 51 du REMC et par I'article 35, paragraphe 3, et Iarticle 37 du REDMC.

5.5 Remboursement des taxes de renouvellement

Régle 30, paragraphes 6 et 7, du REMC

Les taxes acquittées avant le début de la premiére période de renouvellement de six
mois ne sont pas prises en compte et sont remboursées.

Si les taxes ont été acquittées, alors que I'enregistrement n’est pas renouvelé (c’est-a-
dire si la taxe n’a été acquittée qu’aprés I'expiration du délai supplémentaire, ou si la
taxe acquittée est inférieure au montant de la taxe de base et de la surtaxe pour
paiement tardif/retard de présentation de la demande de renouvellement, ou s’il n'a
pas été remédié a certaines autres irrégularités), elles sont remboursées.

Si le titulaire donne instruction a I'Office de renouveler la marque, puis retire en tout ou
en partie (au regard de certaines classes) son instruction de renouvellement, la taxe de
renouvellement, ne sera remboursée que dans les cas suivants:

o si, dans le cas d’'un paiement par virement bancaire, I'Office a regu la demande
de retrait avant de recevoir le paiement;

o si, dans le cas d’un paiement par carte de débit ou de crédit, I'Office a regu la
demande de retrait avant la réception ou le jour méme de la réception du
paiement par carte de débit ou de crédit;

. si, en cas de débit d’'un compte courant, elle a déja été acquittée, I'Office a regu
la demande de retrait dans le délai de six mois prévu pour le renouvellement, ou
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si 'ordre écrit de débiter immédiatement le compte courant a été donné, avant ou
au plus tard le jour méme de la réception de cet ordre par I'Office.

Pour de plus amples informations, voir les Directives, partie E, Opérations
d’enregistrement, section 4, Renouvellement.

5.6 Remboursement de montants minimes

Article 10, paragraphe 1, du RTMC

Article 9, paragraphe 1, du RTDMC

Décision n° EX-03-6 du président de I'Office du 20 janvier 2003 déterminant le montant
minime d’une taxe ou d’un tarif

Une taxe n’est considérée comme acquittée qu’aprés paiement de sa totalité. Dans le
cas contraire, la partie du montant déja versé est remboursée aprés expiration du délai
imparti pour le paiement, puisque dans ce cas la taxe n’a pas d’'objet.

Toutefois, dans la mesure du possible, I'Office peut inviter la personne a compléter son
paiement dans la limite du temps encore disponible.

Lorsqu’un montant trop élevé est versé en paiement d’une taxe ou d’un tarif, 'excédent
n’est pas remboursé s’il est minime et si la partie concernée n’en a pas expressément
demandé la restitution. Les montants minimes sont fixés a 15 EUR par décision
n® EX-03-6 du président de I'Office du 20 janvier 2003.

6 Décisions fixant le montant des frais

Article 85 du RMC;
Régle 94 du REMC.

6.1 Répartition des frais

Dans les procédures inter partes, la division d’opposition, la division d’annulation ou les
chambres de recours doivent décider de la répartition des frais. Ces frais comprennent
notamment les frais du représentant professionnel (le cas échéant), ainsi que les taxes
correspondantes. Pour plus d’informations concernant la répartition des frais dans les
procédures d’opposition, voir les Directives, partie C, Opposition, partie 1: Questions
de procédure. Lorsque la décision comporte des erreurs manifestes relatives aux frais,
les parties peuvent demander une rectification d’erreur (régle 53 du REMC) ou une
révocation (article 80 du RMC), selon les circonstances (voir la partie A, section 6,
Révocation de décisions, suppression d’inscriptions dans le registre et correction
d’erreurs).

6.2 Détermination des frais

La décision fixant le montant des frais comprend le paiement forfaitaire prévu a la
regle 94 du REMC pour la représentation professionnelle et les frais (voir ci-dessus)
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exposés par la partie ayant obtenu gain de cause, qu’ils aient été effectivement
exposés ou non. La fixation des frais peut étre révisée dans le cadre d’'une procédure
spécifique aux termes de l'article 85, paragraphe 6, du RMC.

6.3 Exécution forcée des décisions fixant le montant des frais

Article 86 du RMC.

Les procédures d’exécution forcée ne relévent pas de la compétence de I'Office.
Celles-ci doivent étre engagées par les autorités nationales compétentes.

6.3.1 Conditions

La partie ayant obtenu gain de cause peut exécuter la décision fixant le montant des
frais pour autant que:

o la décision comporte une décision fixant le montant des frais en sa faveur;

o la décision soit devenue définitive; la partie peut apporter la preuve que la
décision est devenue définitive en produisant les extraits correspondants des
bases de données de I'Office ou une confirmation individuelle de I'Office;

o la décision soit revétue de la formule exécutoire de l'autorité nationale
compétente.

6.3.2 Autorité nationale

Chaque Etat membre désigne une autorité nationale chargée d’apposer la formule
exécutoire aux décisions de I'Office fixant le montant des frais. L’Etat membre donne
connaissance de la désignation a I'Office et a la Cour de justice (article 86,
paragraphe 2, du RMC).

L’Office publie ces désignations au Journal officiel de TOHMI.

Des références peuvent étre trouvées pour les pays suivants:
Allemagne (JO OHMI n° 6/2005, p. 853 et p. 855)
Autriche (JO OHMI n° 4/2004, p. 559 et p. 561)
Belgique (JO OHMI n° 4/2007)

Danemark (JO OHMI n° 10/2002, p. 1883)
Estonie (JO OHMI n° 10/2009)

France (JO OHMI n° 5/2002, p. 886)

Irlande (JO OHMI n° 3/2007)

Pays-Bas (JO OHMI n° 12/1999, p. 1517)
République tchéque (publication prochaine)
Royaume-Uni (JO OHMI n° 12/1998, p. 1381)
Slovaquie (JO OHMI n°® 11/2004, p. 1273)

Certains autres Etats membres ont donné mandat & une autorité nationale (par
exemple, dans le cas de I'Espagne, le Bureau technique général du ministére de la
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justice, par le décret royal 1523/1997), mais n’en ont pas encore informé 'OHMI ou la
CJUE.

6.3.3 Procédure

a.

La partie intéressée doit demander a I'autorité nationale compétente d’apposer la
formule exécutoire a la décision. Pour l'instant, les conditions régissant la langue
de la requéte, la traduction des parties pertinentes de la décision, les taxes et la
nécessité de faire appel & un représentant, dépendent de la pratique des Etats
membres et ne sont pas harmonisées. Aussi sont-elles déterminées au cas par
cas.

L’autorité compétente appose la formule exécutoire a la décision sans autre
formalité que celle de la vérification de l'authenticité de la décision. En ce qui
concerne les décisions erronées relatives aux frais ou a la fixation des frais, voir
les paragraphes 6.1 et 6.2 ci-dessus.

Aprés 'accomplissement de ces formalités, la partie concernée peut poursuivre
'exécution forcée. L’exécution forcée est régie par les régles de la procédure
civile en vigueur dans I'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. L’exécution forcée
ne peut étre suspendue qu’en vertu d’'une décision de la Cour de justice de
'Union européenne. Toutefois, le contrble de la régularité des mesures
d’exécution reléve de la compétence des juridictions du pays concerné
(article 86, paragraphe 4, du RMC).
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1 Introduction — Principe de représentation

Article 92, paragraphes 1 et 2, et article 93, paragraphe 1, du RMC, régle 76 du REMC,
article 77 du RMC

Les personnes qui ont leur domicile ou leur siége ou un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux dans I'Union européenne ne sont pas tenues d’étre
représentées dans les procédures devant I'Office (voir le paragraphe 3.1.1 ci-dessous).

Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile ou les personnes morales qui
n’ont ni siege ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans I'Union
européenne doivent étre représentées par un représentant établi dans [I'Union
européenne. Cette obligation vaut pour toutes les procédures devant I'Office, a
'exception de l'acte de dépét d’'une demande de marque communautaire. Voir le
paragraphe 3.2.1 ci-dessous sur les conséquences de la non-désignation d’un
représentant, lorsque la représentation est obligatoire, une fois la demande de marque
communautaire déposeée.

La représentation n’est pas nécessaire pour les demandes de renouvellement de
marques communautaires ou de dessins ou modéles communautaires déposés ni pour
le dépbt d’'une requéte en inspection publique.

En principe, les représentants devant I'Office ne doivent pas déposer de pouvoir, sauf
si I'Office le demande expressément ou si, dans des procédures inter partes, I'autre
partie en fait la demande expresse. En revanche, les employés agissant au nom de
personnes physiques ou morales doivent déposer un pouvoir signé qui doit étre versé
au dossier.

Lorsqu’un représentant a été désigné, I'Office communique exclusivement avec lui.
Pour plus dinformations sur les aspects spécifigues de la représentation
professionnelle lors de procédures devant I'Office en rapport avec les marques

internationales, veuillez consulter le Manuel, partie M Marques Internationales.

La premiere partie de cette section (paragraphe 2) définit les différents types de
représentants.

La deuxiéme (paragraphes 3 a 6) traite de la désignation des représentants ou de
I'absence d’'une telle désignation et des pouvoirs des représentants.

2 Qui peut représenter des tiers?

Article 92, paragraphe 3 et article 93, paragraphe 1, points a) et b), du RMC, régle 76
du REMC, et article 77, paragraphe 3 et article 78, paragraphe 1, points a) et b), du
RDMC

La représentation dans des procédures juridiques est une profession réglementée
dans tous les Etats membres, qui ne peut étre exercée que dans des conditions
spécifiques. La terminologie de l'article 93 du RMC englobe différentes catégories de
représentants sous la dénomination de «représentants professionnels». On distingue
les catégories suivantes de représentants dans les procédures devant I'Office:
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Les avocats (article 93, paragraphe 1, point a), du RMC et article 78, paragraphe 1,
point a), du RDMC) sont des représentants professionnels qui, en fonction de la
législation nationale, sont toujours habilités a représenter des tiers devant les offices
nationaux (voir le paragraphe 2.2.).

Les autres mandataires agréés [article 93, paragraphe 1, pointb), du RMC et
article 78, paragraphe 1, pointb), du RDMC] doivent satisfaire a des conditions
complémentaires et étre inscrits sur une liste tenue a cet effet par I'Office (liste des
«représentants officiels agréés auprés de I'OHMI»). Parmi ceux-ci, il convient de
distinguer deux groupes supplémentaires: les mandataires habilités a représenter des
tiers dans des procédures relatives a des dessins ou modéles communautaires (DMC)
(«liste pour les dessins ou modeéles») uniquement ou dans des procédures portant sur
des marques communautaires (MC) et des DMC (voir le paragraphe 2.3). L’Office
désigne collectivement ces autres professionnels sous le terme de «représentants
professionnels»).

Plusieurs avocats et représentants professionnels peuvent s’organiser en entités
appelées «groupements de représentants» (régle 76, paragraphe 9, du REMC) (voir
le paragraphe 3.4.3).

La derniére catégorie de représentants sont les employés agissant en qualité de
représentants de la partie concernée (article 92, paragraphe 3, premiére alternative, du
RMC) (voir le paragraphe 2.4.1) et les employés de personnes morales qui sont
économiquement liées (article 92, paragraphe 3, deuxiéme alternative, du RMC) (voir
le paragraphe 2.4.2).

Il convient de distinguer les employés des représentants légaux au titre du droit
national (voir le paragraphe 2.5).

21 Base de données des représentants

Toutes les personnes qui s’identifient en tant que représentants ou employés de
parties individuelles aux procédures devant I'Office et qui remplissent les conditions
eénoncées dans les reglements sont inscrites dans la base de données des
représentants et recoivent un numéro d’identification. Cette base de données a une
double fonction: elle fournit toutes les coordonnées de contact pertinentes sous le
numéro d’identification attribué a tout type de représentant, ainsi que les informations
publiques sur la liste des représentants professionnels agréés auprés de 'OHMI ou sur
la liste des dessins ou modeéles.

Tous les représentants, y compris les groupements de représentants, doivent préciser
la catégorie a laquelle ils appartiennent, leur nom et leur adresse, conformément a la
régle 1 du REMC.

Un représentant peut avoir plusieurs identifiants. Par exemple, des groupements de
représentants peuvent avoir des identifiants différents pour leurs différentes adresses
officielles (a distinguer des adresses postales différentes, qui peuvent étre identifiées
au moyen d’un identifiant unique; voir les Directives, partie E. Inscriptions au Registre,
Section 1, Modification d’un enregistrement). De méme, un représentant individuel peut
avoir un identifiant en tant qu’employé assurant la représentation et un deuxiéme en
tant qu’avocat a part entiére.
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En principe, un avocat ne peut pas apparaitre dans la base de données en tant que
«représentant professionnel agréé auprés de 'OHMI», puisqu’il n’a pas besoin d’étre
admis par I'Office. Par conséquent, I'Office refuse pratiquement toujours les demandes
introduites par des avocats en vue de figurer sur la liste des représentants
professionnels agréés auprés de 'OHMI. La seule exception concerne le cas ou un
représentant professionnel repris sur la liste est également avocat et que cette double
qualification est autorisée par la Iégislation nationale.

La base de données des représentants professionnels est disponible en ligne. Les
représentants y sont répertoriés comme suit: groupement, employé, avocat et
représentant professionnel. En interne, cette derniére catégorie est subdivisée en deux
sous-catégories: Type 1, qui couvre les mandataires en matiére de dessins ou
modéles exclusivement habilités a assurer la représentation en matiére de dessins ou
modéles communautaires au titre de l'article 78 du RDMC, et Type 2, qui comprend les
mandataires en matiére de marques et de dessins ou modéles au titre de I'article 93 du
RMC.

2.2 Représentation professionnelle par des avocats

‘ Article 93, paragraphe 1, point a), du RMC

Un avocat est un représentant professionnel qui est automatiquement et sans autre
reconnaissance officielle autorisé a représenter des tiers devant I'Office pour autant
qu’il remplisse les trois conditions suivantes:

a) Il doit &tre habilité & exercer sur le territoire d’'un des Etats membres;

b) Il doit avoir son domicile professionnel dans I'Union européenne;

c) Il doit &tre habilité, dans cet Etat, a agir en qualité de mandataire en matiére de
marques.

2.2.1 Terme «avocat»

La directive n° 98/5/CE du 16 février 1998, JO CE L 77 du 14.3.1998, du Parlement
européen et du Conseil définit le terme «avocat». Les titres professionnels sont définis
dans la colonne «Terme utilisé au niveau national pour désigner un avocat» a
'Annexe 1 de cette section.

2.2.2 Qualification

La qualification dans I'un des Etats membres signifie que la personne doit étre inscrite
au barreau ou autorisée a exercer sous l'un des titres professionnels recensés a
'Annexe 1 conformément a la réglementation nationale applicable. L'Office ne vérifiera
cette qualification qu’en cas de doute sérieux a cet égard.

2.2.3 Nationalité et domicile professionnel
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Il N’y a aucune condition a remplir en ce qui concerne la nationalité. L’avocat peut par
conséquent étre d’une nationalité autre que celles des Etats membres.

Le domicile professionnel doit étre situé dans I'Union européenne (pour la définition de
I'Union européenne, voir le paragraphe 3.1.2 ci-aprés). Une adresse de boite postale
ne constitue pas un domicile professionnel. Ce domicile peut ne pas étre le seul lieu
d’exercice du représentant. De plus, le domicile professionnel peut se trouver dans un
Etat membre autre que celui dans lequel I'avocat est inscrit au barreau. Toutefois, les
avocats qui ont leur seul et unique domicile professionnel en dehors de I’'Union
européenne ne sont pas habilités a représenter des tiers devant I'Office, méme s’ils
sont autorisés & exercer dans I'un des Etats membres.

Lorsqu’un groupement de représentants, tel qu’un cabinet d’avocats, compte plusieurs
domiciles professionnels, il ne peut exercer sa mission de représentation qu’'a une
adresse professionnelle située dans I'Union européenne, et I'Office ne communique
avec l'avocat qu’a une adresse au sein de I'Union européenne.

2.2.4 Habilitation a agir en matiére de marques et/ou de dessins ou modeles

L’habilitation a agir en qualité de représentant en matiére de marques et/ou de dessins
ou modéles dans un Etat membre doit également inclure la représentation de clients
devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat. Cette condition
s’applique a tous les Etats membres.

Les avocats visés a l'article 93, paragraphe 1, point a) du RMC qui remplissent les
conditions exposées dans cet article sont habilités d’office et de droit a représenter
leurs clients devant I'Office. Dans la pratique, cela signifie que, si un avocat est habilité
a agir en matiére de marques et/ou de dessins ou modéles devant le service central de
la propriété industrielle de 'Etat membre dans lequel il est qualifié, il pourra également
agir devant 'OHMI. Les avocats ne sont pas repris sur la liste des représentants
professionnels mentionnée a I'article 93, paragraphe 2, du RMC, car les habilitations et
les qualifications professionnelles spéciales auxquelles ces dispositions font référence
concernent des personnes appartenant a des catégories de représentants
professionnels spécialisés dans le domaine de la propriété industrielle ou des
marques, alors que les avocats sont par définition habilités a représenter des tiers
dans tous les domaines juridiques.

Si un avocat qui a déja recu un numéro d’identification en tant que tel demande a étre
inscrit sur la liste, il conservera son numéro, mais son statut passera de «avocat» a
«représentant professionnel». La seule exception concerne le cas ou un représentant
professionnel repris sur la liste est également avocat et est autorisé par la législation
nationale a exercer dans les deux contextes.

L’Annexe 1 explique en détail les régles spécifiques en vigueur dans chaque pays.

2.3 Mandataires agréés inscrits sur la liste tenue par I’Office

Article 93, paragraphe 1, point b) et article 93, paragraphe 2, du RMC et article 78,
paragraphe 1, point b), du RDMC

Le second groupe de personnes habilitées a représenter professionnellement des tiers
devant I'Office est constitué de celles dont le nom figure sur 'une des deux listes de
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représentants professionnels tenues par I'Office, a savoir la liste des représentants
professionnels agréés auprés de 'OHMI et la liste pour les dessins ou modéles.

Pour cette catégorie de représentants professionnels, I'inscription sur la liste des
représentants professionnels agréés auprés de 'OHMI ou sur la liste pour les dessins
ou modeéles les habilite a représenter des tiers devant I'Office. Un représentant qui
figure sur la liste des représentants professionnels agréés auprés de I'OHMI
mentionnée a l'article 93, paragraphe 1, point b, est d’office habilité a représenter des
tiers en matiére de dessins ou modéles conformément a I'article 78, paragraphe 1,
point b), du RDMC et ne figurera pas sur la liste spécifique des mandataires agréés en
matiére de dessins ou modéles («liste pour les dessins ou modéles»).

Si une personne figurant sur la liste dressée au titre de l'article 93 du RMC demande a
étre inscrite sur la liste pour les dessins ou modéles reprenant le nom des mandataires
habilités a agir exclusivement en matiére de dessins ou modéles communautaires au
titre de I'article 78, paragraphe 4, du RDMC, sa demande sera rejetée.

La liste pour les dessins ou modéles concerne uniquement les mandataires habilités a
représenter des clients devant I'Office en matiére de dessins ou modéles, mais pas en
matiére de marques.

L’Annexe 2 explique en détail les régles spécifiques en vigueur dans chaque pays.
L’inscription sur les listes implique le dépét d’'une demande complétée et signée par la

personne intéressée, a l'aide du formulaire établi a cette fin par I'Office et disponible a
'adresse: http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep form93 fr.pdf.

Pour figurer sur la liste, trois conditions doivent étre remplies:

a) le représentant doit étre un ressortissant de 'un des Etats membres;

b) il doit avoir son domicile professionnel dans la Communauté;

c) il doit étre habilité en vertu de la législation nationale a représenter, en matiére
de marques, des tiers devant le service central de la propriété industrielle; a cet
effet, il doit fournir une attestation delivrée par le service central de la proprieté
industrielle d’'un Etat membre.

2.3.1 Habilitation en vertu de la Iégislation nationale

Les conditions d’inscription sur la liste des représentants professionnels agréés aupres

de 'OHMI et la liste pour les dessins ou modeéles dépendent de la situation juridique
dans I'Etat membre concerné.

Article 93, paragraphe 2, point c), du RMC et article 78, paragraphe 1, point b), du
RDMC

Dans de nombreux Etats membres, le droit de représenter des tiers devant ['office
national en matiére de marques est subordonné a la possession d’une qualification
professionnelle spéciale [article 93, paragraphe 2, point c), premiére alternative, du
RMC]. La personne doit donc satisfaire a cette exigence pour étre habilitée a agir en
qualité de représentant. Dans d’autres Etats membres, cette qualification spéciale n’est
pas exigée, ce qui signifie que la représentation en matieére de marques est ouverte a
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tous. Dans ce cas, l'intéressé doit avoir représenté des tiers en matiére de marques ou
de dessins ou modéles devant l'office national concerné a titre habituel pendant au
moins cinq ans [article 93, paragraphe 2, point c), deuxiéme alternative, du RMC].
Cette catégorie comporte une sous-catégorie, qui regroupe les Etats membres
disposant d’'un systéme de reconnaissance officielle de la qualification professionnelle
en matiére de représentation de tiers devant I'office national concerné, bien que cette
reconnaissance ne constitue pas une condition préalable a I'exercice de la
représentation professionnelle. Dans ce cas, les personnes ainsi reconnues ne sont
pas soumises a la condition d’avoir représenté des tiers a titre habituel pendant au
moins cing ans.

Premiére alternative - Qualifications professionnelles spéciales

Lorsque, dans I'Etat membre concerné, le droit de représenter des tiers est
subordonné a la possession de qualifications professionnelles spéciales, la personne
qui demande a figurer sur la liste doit avoir acquis la qualification en question.

Les pays qui exigent cette qualification professionnelle spéciale (souvent au moyen
d’'un examen) sont I'Allemagne, I'Autriche, la Bulgarie, la Croatie, 'Espagne, I'Estonie,
la France, la Hongrie, I'lrlande, I'ltalie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal,
la République tchéque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie et la Slovénie.

Cependant, si lintéressé confirme qu’il travaille pour deux groupements de
représentants différents ou depuis deux adresses différentes, il peut se voir attribuer
deux numéros différents. Il est également possible d’avoir deux numéros différents, I'un
en tant qu’avocat et 'autre en tant que représentant professionnel agréé auprés de
'OHMI, lorsque le droit national autorise une double qualification (ce cumul n’est
autorisé, par exemple, ni en Belgique ni en France).

Deuxiéme alternative - Expérience de cing ans

Lorsque, dans I'Etat membre concerné, le droit de représenter des tiers n’est pas
subordonné a la possession d’'une qualification professionnelle spéciale, les personnes
demandant leur inscription sur la liste doivent avoir exercé a titre habituel en qualité de
représentants professionnels devant un service central de la propriété industrielle d’'un
Etat membre pendant cing ans au moins.

Le président peut accorder une dérogation a cette exigence (voir le paragraphe 2.3.4).
C’est le cas du Benelux, du Danemark, de Malte, de la Finlande et de la Suéde.
Troisiéme alternative - Reconnaissance par un Etat membre

Les personnes dont la qualification professionnelle pour assurer, en matiére de
marques et/ou de dessins ou modeéles, la représentation de personnes physiques ou
morales devant le service central de la propriété industrielle de I'un des Etats membres
est reconnue officiellement, conformément a la réglementation établie par cet Etat,
sont dispensées de la condition relative a I'exercice de la profession pendant au moins
cing ans.

Cette alternative a été appliquée dans de rares cas, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
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2.3.2 Nationalité et domicile professionnel

\ Article 93, paragraphe 2, points a) et b), et article 93, paragraphe 4, du RMC

Le représentant professionnel qui demande de figurer dans la liste doit étre un
ressortissant d’'un Etat membre et avoir son domicile professionnel ou son lieu de
travail dans I'Union européenne. Le droit & représenter des tiers dans d’autres Etats
membres ainsi que I'expérience professionnelle qui y a été acquise ne peuvent étre
prises en considération que dans le cadre de l'article 93, paragraphe 4, du RMC. Le
président peut accorder une dérogation a cette exigence (voir le point 2.3.4).

2.3.3 Attestation

\ Article 93, paragraphe 3, du RMC

Le respect des conditions susmentionnées, prévues a l'article 93, paragraphe 2, du
RMC, doit étre démontré par une attestation délivrée par I'office national concerné.
Certains offices nationaux délivrent des attestations individuelles, tandis que d’autres
fournissent a I'Office des attestations en bloc. lls transmettent réguliérement des listes
actualisées des représentants professionnels habilités a représenter des clients devant
eux (voir la communication n° 1/95 du président de I'Office du 18 septembre 1995;
JO OHMI 1995, p. 16). Lorsque tel n’est pas le cas, lintéressé doit joindre a sa
demande une attestation individuelle.

(voir http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep form93 certificate fr.pdf)

2.3.4 Dérogations

‘ Article 93, paragraphe 4, du RMC

Le président de I'Office peut, dans certaines circonstances, accorder une dérogation a
I'exigence d’étre un ressortissant d’'un Etat membre et d’avoir représenté des tiers en
matiere de marques a titre habituel pendant au moins cinq ans, a condition que le
demandeur fournisse la preuve qu’il a acquis la qualification requise d’'une autre
maniére. Ce pouvoir de dérogation est discrétionnaire.

Tous les cas qui ont été soumis au président de I'Office jusqu’a présent lui ont permis
d’accorder une dérogation a I'exigence de nationalité. Quant aux dérogations a
'exigence d’une expérience de cing ans, elles sont limitées aux cas ou I'habilitation a
représenter des tiers en matiére de marques a été acquise d’'une autre maniéere
pendant une période équivalente de cinq ans.

Cela inclut par exemple les cas ou le représentant professionnel, avant de devenir
agent en propriété industrielle, était chargé de mener a bien des opérations relatives
aux marques au sein d'une entreprise sans intervenir personnellement auprés de
I'office national concerné. L’expérience doit avoir été acquise dans un Etat membre.

2.3.5 Procédure d’inscription sur la liste

\ Article 93, paragraphe 3, et article 88 du RMC
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L’inscription sur la liste est notifiée par une décision positive, reprenant le numéro
d’identification attribué au représentant professionnel. Les inscriptions sur la liste des
représentants professionnels agréés auprés de 'OHMI ou sur la liste pour les dessins
ou modeles sont publiées au Journal officiel de I'Office.

Si 'une des conditions de l'inscription n’est pas remplie et que le demandeur s’est vu
offrir la possibilité de répondre a la notification d’irrégularité de I'Office a cet égard, une
décision négative est prise, sauf si le demandeur remeédie a l'irrégularité en question.
La partie concernée peut former un recours contre cette décision (article 58,
paragraphe 1, et article 133 du RMC).

Les représentants professionnels peuvent obtenir gratuitement une copie
supplémentaire de la décision. Les dossiers relatifs aux demandes d’inscription sur la
liste des représentants professionnels agréés auprés de 'OHMI ou la liste pour les
dessins ou modéles ne sont pas ouverts a l'inspection publique.

2.3.6 Modification de la liste des représentants professionnels

2.3.6.1 Radiation

Premiére alternative - a la requéte du mandataire agréé

Régle 78, paragraphes 1 et 6 du REMC

L’inscription d’'un mandataire agréé sur la liste des représentants professionnels
agréés auprés de 'OHMI ou sur la liste pour les dessins ou modéles sera radiée a sa
requéte.

La radiation est versée au dossier tenu par I'Office. Elle est notifiée au mandataire et
publiée au Journal officiel de I'Office.

Deuxiéme alternative, radiation d’office de la liste des représentants professionnels
agréeés

Regle 78, paragraphes 2 et 5, du REMC, et article 64, paragraphe 2, du RDMC

L’inscription d’'un mandataire agréé sur la liste des représentants professionnels
agréés auprées de 'OHMI ou sur la liste pour les dessins ou modéles est radiée d’office

a) encas de déces ou d’incapacité légale;

b)  s'il ne posséde plus la nationalité d’un Etat membre, & moins que le président de
I'Office n’accorde une dérogation en vertu de l'article 93, paragraphe 4, point b),
du RMC;

c) s’il n’a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans 'UE;

d) s’il n'est plus habilité a représenter des tiers devant le service central de la
propriété industrielle d’'un Etat membre.

Lorsqu’un représentant professionnel passe du statut de mandataire en matiere de
dessins ou modéles a celui de mandataire en marques, il est radié de la liste pour les
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dessins ou modéles et inscrit sur celle des représentants professionnels agréés aupres
de 'OHMI.

L’Office peut étre informé de ces événements de diverses maniéres. En cas de doute,
I'Office cherche a clarifier la situation auprés de l'office national concerné avant de
radier le mandataire de la liste. L'Office entend également le mandataire agréé, en
particulier lorsque celui-ci pourrait éventuellement étre maintenu sur la liste sur une
autre base juridique ou factuelle.

La radiation est versée au dossier tenu par I'Office. La décision de radiation est notifiée
au mandataire et publiée au Journal officiel de I'Office. La partie concernée peut former
un recours contre cette décision. (Voir Décision 2009-1 du 16 juin 2009 du présidium
des chambres de recours relative aux Instructions aux parties des procédures devant
les Chambres de Recours).

2.3.6.2 Suspension de I'inscription sur la liste

Régle 78, paragraphes 3 et 5, du REMC

L’Office suspend d’office l'inscription sur la liste des représentants professionnels ou la
liste pour les dessins ou modéles agréés auprés de 'OHMI de tout mandataire agréé
dont I'habilitation a représenter des personnes physiques ou morales devant le service
central de la propriété industrielle d’'un Etat membre a été suspendue.

Le service central de la propriété industrielle de I'Etat membre concerné doit, dés qu'il
en a connaissance, informer rapidement I'Office de tout événement de ce type. Avant
de prendre la décision de suspendre une inscription (décision qui est susceptible de
recours), I'Office en informe le mandataire concerné et lui offre la possibilité d’émettre
ses observations. (Voir Décision 2009-1 du 16 juin 2009 du présidium des chambres
de recours relative aux Instructions aux parties des procédures devant les Chambres
de Recours).

2.3.7 Reéinscription sur la liste des mandataires agréés

Régle 78, paragraphe 4, du REMC

Sur requéte, toute personne radiée ou suspendue est réinscrite sur la liste des
représentants professionnels agréés, une fois disparus les motifs qui ont conduit a sa
radiation ou a sa suspension.

Une nouvelle demande doit alors étre déposée selon la procédure normale

d’inscription sur la liste des représentants professionnels agréés (voir le
paragraphe 2.2 ci-dessus).
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24 Représentation par un employé

\ Article 92, paragraphe 3, du RMC

Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siége ou un
établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté
peuvent agir, devant I'Office, par l'entremise d'une personne physique qu’elles
emploient («employé»).

Les employés des personnes morales visées ci-dessus peuvent également agir au
nom d’autres personnes morales qui sont économiquement liées a la premiére
personne morale (décision du 25 janvier 2012, R 0466/2011-4 «FEMME LIBREy,
paragraphe 10) (voir le paragraphe 2.4.2). Tel est le cas méme si ces autres
personnes morales n’ont ni domicile ni siege ni établissement industriel ou commercial
effectif et sérieux dans 'UE (voir le paragraphe 2.4.2). Lorsqu’'une personne morale
hors de 'UE est représentée de cette maniére, elle n'est pas tenue de désigner un
représentant professionnel au sens de I'article 93, paragraphe 1, du RMC, ce qui fait
exception a la régle disposant que les parties a une procédure qui sont domiciliées
hors de 'UE doivent obligatoirement désigner un mandataire agréeé.

Régle 83, paragraphe 1, point h), du REMC

Sur les formulaires mis a disposition par I'Office conformément a la regle 83,
paragraphe 1, du REMC, I'employé qui signe la demande ou la requéte doit indiquer
son nom et cocher les cases qui concernent les employés et les pouvoirs, et remplir la
rubrique réserveée aux représentants professionnels a la page 1 du formulaire ou la
fiche de renseignement concernant les représentants professionnels.

Régle 12, point b), et régle 84, paragraphe 2, point €), du REMC

Le nom du ou des employés concernés est inscrit dans la base de données et publié
sous la rubrique «représentants» dans le Bulletin des marques communautaires.

2.4.1 Employés agissant au nom de leur employeur

\ Article 92, paragraphe 3, du RMC et regle 76, paragraphe 2, du REMC

Le cas des employés agissant au nom de leur employeur ne constitue pas un cas de
représentation professionnelle au titre de I'article 93, paragraphe 1, du RMC. A ce titre,
la régle 94, paragraphe 7, pointd) ne s’applique pas a la répartition et a la
détermination des frais dans les procédures inter partes (décision du 3 février 2011, R
0898/2010-1 «MY BEAUTY», paragraphes 11 et 12).

Toute personne physique ou morale qui est partie a une procédure devant I'Office peut
agir par I'entremise de ses employés, a la seule condition que I'employé dépose
auprés de I'Office un pouvoir écrit (décision du 25 janvier 2012, R 0466/2011-4
«FEMME LIBRE», paragraphe 9). Aucune autre condition, telle que I'habilitation des
employés a représenter des tiers devant les offices nationaux, ne doit étre satisfaite.

En regle générale, I'Office ne vérifie pas la réalité du lien entre 'employé et la partie a
la procédure, a moins qu’il ait des raisons d’en douter, par exemple lorsque I'employé
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et 'employeur indiquent des adresses professionnelles différentes ou lorsqu’une méme
personne est désignée comme I'employé de plusieurs personnes morales.

2.4.2 Représentation par des employés d’'une personne morale a laquelle ils
sont économiquement liés

Article 92, paragraphe 3, du RMC

L’employé d’'une personne morale peut représenter une autre personne morale a
condition que ces deux personnes morales soient économiquement liées. Ce type de
relations existe en cas de dépendance économique entre ces deux personnes
morales, que la partie a la procédure dépende de I'employeur de I'employé concerné,
ou vice versa. Cette dépendance économique peut exister:

- soit parce que les deux personnes morales sont membres du méme groupe, soit
- parce qu'il existe entre elles des mécanismes de controle de gestion.

En vertu de l'article 2 de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980
(JO CE L 195 p. 35) relative & la transparence des relations financiéres entre les Etats
membres et les entreprises publiques, et de I'article 10 du réglement (CE) n° 240/96 de
la Commission du 31 janvier 1996 concernant I'application de l'article 85, paragraphe 3
du traité a des catégories d’accords de transfert de technologie (JO CE L 31 p. 2), une
entreprise est réputée avoir des relations économiques avec une autre entreprise:

- lorsqu’elle détient plus de la moitié du capital de I'autre entreprise, ou;

- lorsqu’elle détient plus de la moitié des droits de vote, ou;

- lorsqu’elle dispose du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du
conseil d’administration, ou;

- lorsqu’elle a le droit de gérer les affaires de I'entreprise.

Conformément a la jurisprudence liée a I'article 106 TFUE, des relations économiques
existent également lorsque deux entreprises constituent une unité économique dans
laquelle la filiale ou I'agence n’a pas de réelle autonomie dans la définition de sa
stratégie commerciale.

En revanche, les conditions suivantes ne sont pas suffisantes pour établir une relation
économique:

- un lien établi en vertu d’un contrat de licence d’'une marque;

- une relation contractuelle entre deux entreprises a des fins de représentation
mutuelle ou d’assistance juridique;

- une simple relation fournisseur/client, par exemple sur la base d’'un contrat de
distribution exclusive ou de franchise.

Lorsqu’un représentant employé souhaite faire valoir ses liens économiques avec la
personne représentée, il doit cocher la partie correspondante du formulaire et indiquer
son nom et les nom et adresse de son employeur. |l lui est recommandé de préciser la
nature des liens économiques, sauf si celle-ci est évidente a la lumiére des documents
soumis. En régle générale, I'Office n’effectue aucune vérification a cet égard, sauf s’il a
des raisons de douter de la réalité de ces liens, auquel cas il peut demander un
complément d’information et, si nécessaire, la production d’une preuve écrite.
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25 Représentation légale

On entend par représentation légale la représentation de personnes physiques ou
morales par d’autres personnes, conformément a la législation nationale. Par exemple,
le président d’une société est le représentant Iégal de celle-ci.

Les personnes morales ne peuvent agir que par I'entremise de personnes physiques.
Lorsque cette personne physique n’est pas simplement un employé, mais qu’elle est,
en vertu de la législation applicable aux personnes morales, autorisée de droit a
représenter la personne morale dans toutes ses actions juridiques, il n’est pas
nécessaire d’y faire référence comme étant un «employé», ni de déposer pour elle un
pouvoir écrit. Il suffit, dans ce cas, d’indiquer sous la ou les signatures, outre le nom de
la ou des personnes physiques signataires, leur fonction au sein de la société, par
exemple «président», «chief executive officer», «géranty, «procuriste»,
«Geschaftsflihrer» ou «Prokurist».

Par ailleurs, il n’y a pas de représentation au sens du RMC lorsque, en vertu de la
législation nationale en vigueur, une personne physique ou morale agit, dans des
circonstances particuliéres, par I'entremise d’un représentant légal, par exemple
lorsque des mineurs sont représentés par leurs parents ou un tuteur, ou lorsqu’une
entreprise est représentée par un liquidateur judiciaire. Dans ces cas-la, le signataire
doit prouver qu'il est habilité a signer, mais ne doit pas produire un pouvoir.

Il convient toutefois de garder a I'esprit qu’'une personne morale qui s’adresse a 'OHMI
depuis I'extérieur de I'Union européenne doit étre représentée par un représentant
professionnel de 'UE. Cette obligation vaut pour toutes les procédures devant I'Office,
a lexception de lacte de dépét d’'une demande de marque communautaire (la
représentation n’est pas nécessaire pour les demandes de renouvellement de marques
communautaires ou de dessins ou modéles communautaires déposés ni pour le dépot
d’'une requéte en inspection publique). Voir le paragraphe 3.2.1 ci-dessous sur les
conséquences de la non-désignation d’'un représentant, lorsque la représentation est
obligatoire, une fois la demande de marque communautaire déposée.

3 Désignation d’un représentant professionnel

3.1 Conditions dans lesquelles la désignation d’un représentant
professionnel est obligatoire

A l'exception du cas évoqué au paragraphe 2.4.2 ci-dessus, la désignation d’un
représentant professionnel est obligatoire pour les parties a la procédure devant
I'Office qui n’ont ni domicile ni siége ni établissement industriel ou commercial effectif
et sérieux dans I'Union Européenne. Cette obligation vaut pour toutes les procédures
devant I'Office, a I'exception du dépbt d’'une demande de marque communautaire.

Cette obligation s’applique également aux enregistrements internationaux désignant

'UE. Pour de plus amples informations sur ce point, veuillez consulter le Manuel, partie
M, Marques internationales.
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3.1.1  Domicile professionnel et siege

Le critétre en matiére de représentation obligatoire est le domicile professionnel, le
siege ou I'établissement commercial et non la nationalité. Ainsi, un ressortissant
francais domicilié au Japon doit étre représenté, alors qu’un ressortissant australien
domicilié en Belgique n’a pas besoin de représentation. L'Office détermine ce critére
en fonction de 'adresse indiquée. Lorsque la partie a la procédure indique une adresse
en dehors de 'UE, mais dispose d’'une adresse ou d’un établissement dans I'UE, elle
doit fournir les indications et explications pertinentes, et toute correspondance devra lui
étre envoyée a l'adresse dans I'UE. Les criteres du siége ou de I'établissement
industriel ou commercial effectif et sérieux ne sont pas remplis lorsque la partie a la
procédure dispose simplement d’une boite postale ou d’'une adresse de complaisance
dans I'UE, ou si le requérant indique I'adresse d’un agent domicilié dans 'UE. Une
filiale n’est pas un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, étant
donné que la filiale a sa propre personnalité juridique (décision du 01 April 2014,
R 1969/2013-4 «DYNATRACE», paragraphes 17 a 19). Lorsque la partie a la
procédure indique une adresse a son nom dans I'UE, I'Office ne vérifie pas ce point,
sauf s'il a des raisons exceptionnelles de douter de sa véracité.

Pour les personnes morales, le domicile est déterminé conformément a I'article 65

TFUE). Le siege ou I'établissement principal effectif doit étre implanté dans I'UE. Le fait
que la société soit régie par le droit d’'un Etat membre ne suffit pas.

3.1.2 La notion de «dans la Communauté»

\ Article 92, paragraphe 2, du RMC

Au sens de l'article 92, paragraphe 2, du RMC, le territoire concerné est celui de
I'Union européenne, lequel englobe tous les Etats membres visés a larticle 355 du
traité FUE. Il convient de garder a l'esprit que les membres de 'Espace économique
européen en dehors de 'UE (c’est-a-dire les Etats membres de 'AELE) ne sont pas
considérés comme remplissant ce critére (décision du 22 juin 2011, R 2020/2010-4
«GRAND PRIX», paragraphes 13 et 14).

3.2 Conséquences du non-respect de I'obligation de désigner un
représentant professionnel

‘ Article 93, paragraphe 1, du RMC

Lorsqu’'une partie a une procédure devant I'Office (demandeur, titulaire, opposant,
personne demandant I'annulation d’'une marque communautaire) se trouve dans 'une
des situations décrites au paragraphe 3.1, mais a omis, dans sa demande ou dans sa
requéte, de désigner un représentant au sens de l'article 93, paragraphe 1, du RMC,
ou lorsque l'obligation d’étre représenté n’est plus remplie a un stade ultérieur de la
procédure (par exemple, lorsque le représentant démissionne), les conséquences
juridiques qui en découlent dépendent de la nature de la procédure engagée.

3.2.1 Procédure d’enregistrement

\ Article 92, paragraphe 2, du RMC et regle 9, paragraphe 3, du REMC

Directives relatives a 'examen devant I'Office, partie A, Dispositions générales Page 16

FINAL Version 1.0 01/02/2015



Représentation professionnelle

Lorsque la représentation est obligatoire et que le demandeur de marque
communautaire omet de désigner un représentant professionnel sur le formulaire de
demande, 'examinateur invite le demandeur, en début de procédure et dans le cadre
de I'examen des conditions de forme du dépdbt prévu a la régle 9, paragraphe 3, du
REMC, a désigner un représentant dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne
remédie pas a l'irrégularité constatée dans le délai imparti, sa demande est rejetée.

La méme regle s’applique lorsque le demandeur cesse d’étre représenté au cours de
la procédure d’enregistrement, a n’importe quel moment avant I'enregistrement, c’est-
a-dire méme pendant la période qui s’écoule entre la publication de la demande de
marque communautaire et I'enregistrement de cette marque.

Lorsqu’une requéte spécifique («collatérale») est adressée au nom du demandeur de
la marque communautaire au cours de la procédure d’enregistrement, par exemple
une requéte en inspection publique, une demande d’enregistrement d’une licence ou
une requéte en restitutio in integrum, il n’est pas nécessaire de répéter la procédure de
désignation d’'un représentant. L’Office communique dans ce cas avec le représentant
dont le nom figure au dossier, et le représentant du demandeur du changement, s’il ne
s’agit pas de la méme personne.

3.2.2 Procédure d’opposition

Les paragraphes précédents s’appliquent aux demandeurs de marque communautaire.
La procédure utilisée pour remédier a lirrégularité concernant la représentation se
déroule en dehors de la procédure d’opposition, laquelle se cloture par le refus de la
demande de marque communautaire si le demandeur ne remédie pas aux irrégularités
constatées dans le délai imparti.

Regle 15, paragraphe 2, point h), aliéna ii, et regle 17, paragraphe 4, du REMC

En ce qui concerne I'opposant, toute irrégularité initiale en matiere de représentation
constitue un motif d'irrecevabilité de l'opposition. Lorsque l'acte d’opposition ne
contient pas d’indication de la désignation d’un représentant, 'examinateur, en vertu de
l'article 93, paragraphe 1, du RMC, invite 'opposant a en désigner un dans un délai de
deux mois. L'opposition est rejetée pour irrecevabilité si cette condition n’est pas
remplie dans le délai imparti (voir le paragraphe 2.4.2.6 des directives, Partie B,
Section 1).

Lorsqu’un représentant démissionne, la procédure se poursuit avec I'opposant lui-
méme s’il est domicilié dans 'UE. L’autre partie est informée de la démission du
représentant. Si la partie dont le représentant a démissionné n’est pas domiciliée dans
'UE, une lettre est envoyée pour informer la partie concernée que, en vertu de
larticle 92, paragraphe 2, du RMC, les parties qui n’ont ni domicile ni sieége ni
établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté doivent
étre représentées devant I'Office conformément a l'article 93, paragraphe 1, du RMC
dans toutes les procédures, a l'exception du dép6t d'une demande de marque
communautaire, et qu’'un nouveau représentant doit étre désigné dans un délai de
deux mois.

La non-désignation d'un représentant entraine le rejet de [I'opposition pour
irrecevabilité.
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En cas de changement de représentant au cours d’une procédure d’opposition, I'Office
en informe l'autre partie en envoyant une copie de la lettre et de l'autorisation (le cas
échéant).

3.2.3 Procédure d’annulation

Régle 37, point ¢), sous ii), et regle 39, paragraphe 3, du REMC

Dans la procédure d’annulation, le point ci-dessus concernant I'opposition s’applique
mutatis mutandis a la personne qui dépose une demande en déchéance ou en nullité
d’une marque communautaire.

Lorsque le titulaire d'une marque communautaire cesse d'étre représenté,
'examinateur l'invite a désigner un représentant. Si le titulaire ne se soumet pas a
cette invitation, toutes ses déclarations au cours de la procédure sont ignorées, et sa
requéte est examinée a la lumiére des éléments de preuve dont dispose I'Office. La
marque communautaire ne sera toutefois pas annulée simplement parce que le titulaire
de cette marque cesse d’étre représenté aprés I'enregistrement.

3.3 Désignation d’un représentant lorsque celle-ci n’est pas
obligatoire

Lorsqu’une partie a la procédure devant I'Office n’est pas tenue d’étre représentée, elle
peut toutefois désigner, a tout moment, un représentant au sens de larticle 92
ou 93 du RMC. Dans ce cas, le paragraphe 3.4 s’applique, ainsi que les conditions
régissant la présentation d’un pouvoir (voir le paragraphe 5 ci-aprés).

Lorsqu’un représentant a été désigné, I'Office communique exclusivement avec lui
(voir le paragraphe 4 ci-apres).

3.4 Désignation d’un représentant

3.4.1 Désignation explicite

Normalement, le représentant est désigné sur le formulaire officiel de I'Office au
moment de I'ouverture de la procédure, par exemple le formulaire de demande ou le
formulaire d’opposition. Plusieurs représentants (jusqu’a un maximum de deux)
peuvent étre désignés en cochant la case correspondante («pluralité de
représentants») et en fournissant, pour chaque représentant supplémentaire, les
informations requises.

Un représentant peut également étre désigné par une communication ultérieure, qui
doit étre signée soit par la partie a la procédure, soit par son représentant
(autodésignation). La désignation doit étre sans équivoque.

Une communication relative a une procédure particuliére (procédure d’enregistrement
ou d’opposition, par exemple), accompagnée d’un pouvoir signé par la partie a la
procédure, implique la désignation d’'un représentant. Cela vaut également pour les
pouvoirs généraux présentés de la méme maniére. Pour plus d’informations sur les
pouvoirs généraux, voir le paragraphe 5.2 ci-aprés.
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3.4.2 Désignation implicite

Les demandes, requétes, etc. déposées au nom des parties par un représentant (ci-
aprés, le «nouveau» représentant) autre que celui mentionné dans notre registre (ci-
aprés, I'«ancien» représentant) sont acceptées dans un premier temps.

L’Office envoie ensuite un courrier au «nouveau» représentant pour l'inviter a confirmer
sa désignation dans un délai d’'un mois. Dans ce courrier, le représentant sera averti
qu'a défaut de répondre dans le délai imparti, 'Office présumera qu’il n’a pas été
désigné en qualité de représentant.

Si le «nouveau» représentant confirme sa désignation, la demande est prise en
considération et I'Office envoie toutes les communications ultérieures a ce «nouveau»
représentant.

Si le «nouveau» représentant ne répond pas dans un délai d’'un mois ou confirme qu’il
n'a pas été désigné comme «nouveau» représentant, la procédure se poursuit avec
I'«ancien» représentant. La demande et la réponse du «nouveau» représentant ne
seront pas prises en compte et seront transmises a I'«ancien» représentant seulement
a titre d’information.

De maniére plus spécifique, lorsque la demande conduit a la cléture de la procédure
(retrait/limitation), le «nouveau» représentant doit confirmer sa désignation a ce titre
pour que la cléture de la procédure ou la limitation puisse étre acceptée. En tout état
de cause, la procédure n’est pas suspendue.

3.4.3 Groupements de représentants

Régle 76, paragraphe 9, du REMC

Il est possible de désigner un groupement de représentants (cabinets d’avocats, de
représentants professionnels ou cabinets mixtes, par exemple) au lieu de désigner
individuellement chaque représentant exercant au sein de ce groupement.

Dans ce cas, les renseignements appropriés doivent étre fournis, en indiquant
uniqguement le nom du groupement de représentants sans ajouter le nom de chaque
représentant qui le constitue. L’expérience a montré que, souvent, les renseignements
fournis portaient a confusion. Dans ce cas, I'Office interpréte, dans la mesure du
possible, ces indications comme la désignation accompagnée d’un pouvoir d’un
groupement de représentants mais, s’il y a lieu, met en garde le représentant concerné
pour I'avenir.

La désignation d’un groupement de représentants s’étend automatiquement a tout
représentant professionnel qui devient membre dudit groupement aprés la désignation
initiale. A I'inverse, tout représentant qui quitte le groupement cesse automatiquement
d’étre mandaté. Il n’est ni nécessaire ni recommandé de communiquer a I'Office les
noms des représentants qui constituent le groupement. Il est néanmoins vivement
recommandé de notifier a I'Office tout changement et toute information concernant les
représentants qui quittent le groupement. L’Office se réserve le droit de vérifier si un
représentant travaille effectivement au sein du groupement si cette vérification
s’'impose en raison des circonstances.
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Article 93, paragraphe 1, du RMC et régle 79 du REMC

La désignation d’un groupement de représentants ne permet pas de déroger a la régle
générale selon laquelle seuls les représentants professionnels au sens de l'article 93,
paragraphe 1, du RMC peuvent agir Iégalement au nom de tiers devant I'Office. Ainsi,
toute demande, requéte ou communication doit étre signée par une personne physique
qui dispose du droit de représentation. Le représentant doit indiquer son nom sous sa
signature. Il peut également indiquer son numéro d’identification personnel, si celui-ci
lui a été communiqué par I'Office, méme si I'obtention de ce numéro n’est pas
nécessaire, dans la mesure ou celui du groupement prévaut.

3.4.4 Numéros d’identification

Sur tous les formulaires et communications adressés a I'Office, les coordonnées
(adresse, numéro de téléphone, etc.) du représentant peuvent et doivent de préférence
étre remplacées par son nom et le numéro d’identification attribué par I'Office. L’Office
attribuera ces numéros d’identification non seulement aux mandataires agréés qui
figurent sur la liste tenue par ses soins (voir le paragraphe 2.2 ci-dessus), mais aussi
aux avocats et aux groupements de représentants. En outre, lorsque les représentants
ou les groupements de représentants utilisent plusieurs adresses, un numéro
d’identification sera attribué pour chaque adresse.

Le numéro d’identification peut étre trouvé en consultant les dossiers du représentant
concerné sur notre site internet: www.oami.europa.eu.

4 Communication avec les représentants

Régle 77 du REMC

Toute notification ou autre communication adressée par I'Office a un représentant
diment agréé a le méme effet que si elle était adressée a la personne représentée. De
méme, toute communication adressée a I'Office par un représentant diment agréé a le
méme effet que si elle émanait de la personne représentée (décision du 24 novembre
2011, R1729/2010-1 «WENDY’S OLD FASHIONED HAMBURGERS», paragraphe
21).

Régle 1, paragraphe 1, point €), Régle 67, paragraphe 2, et Régle 76, paragraphe 8,
du REMC

Une partie a la procédure devant I'Office peut désigner plusieurs représentants, auquel
cas chaque représentant peut agir soit conjointement soit séparément, sauf disposition
contraire prévue par le pouvoir déposé auprés de I'Office. L’'Office ne communique
toutefois qu’avec le premier représentant cité dans la demande, a I'exception des cas
suivants:

- lorsque le demandeur indique une adresse différente de celle du domicile élu
conformément a la regle 1, paragraphe 1, point e);

- lorsque le représentant supplémentaire est désigné pour une procédure
collatérale spéciale (comme linspection publique ou la procédure d’opposition),
auquel cas I'Office procede en conséquence.
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Régle 75, paragraphe 1, du REMC

Lorsqu’il y a plus d’'un demandeur de marque communautaire, opposant ou autre partie
a la procédure devant I'Office, le représentant désigné par le demandeur, etc. cité en
premier lieu dans la demande est réputé étre le représentant commun de I'ensemble
de ces personnes. Si la premiére personne citée n’a pas désigné de représentant et
que l'une des autres personnes est tenue d’en désigner un et qu’elle I'a fait, ce
représentant est considéré comme le représentant commun de I'ensemble de ces
personnes.

Lorsque l'un des cotitulaires est tenu d’étre représenté devant I'Office, mais n’a pas
désigné de représentant professionnel, I'Office communiquera avec la personne
domiciliée au sein de 'UE qui est citée en premier lieu dans la demande.

Articles 92 et 93 du RMC et régle 67 du REMC

Lorsqu’un représentant au sens de I'article 92 ou 93 du RMC a été désigné, I'Office
communique exclusivement ave