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Le présent document contient I’exposé introductif présenté par la délégation de la
Nouvelle-Zélande, les questions qui lui ont été posées et les réponses qu’ elle a fournies dans le cadre
de I'examen des légidations sur les marques de fabrigue ou de commerce, les indications
géographiques et les dessins et modéles industriels, auquel le Conseil a procédé a sa réunion du 11
au 15 novembre 1996."

I EXPOSE INTRODUCTIF?

Margues de fabrique ou de commerce

Le fondement du droit de la Nouvelle-Zélande en matiere de marques de fabrique ou de
commerce est la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce, qui est entrée en vigueur
en 1954. Laloi comprend 15 parties, dont une consacrée aux définitions.

L es réglementati ons connexes sont |es suivantes :

- Réglementation de 1954 sur les marques de fabrique ou de commerce;

- Réglementation de 1994 sur les marques de fabrique ou de commerce (protection ala
frontiere et demandes transitoires).

LaLoi aété modifiée en 1987, en 1994 et en 1996. Les modifications de 1994 visaient a
assurer la conformité a I’Accord sur les ADPIC. Plus particuliérement, la Loi de 1994 portant
modification delaLoi sur les marques de fabrique ou de commerce:

- amodifié la définition de "marque de fabrique ou de commerce”;

! Le compte rendu de la réunion a été distribué sous la cote | P/C/M/11.

2 S agissant des lois et réglementations applicables dans les domaines examinés qui ont été notifiées
par la Nouvelle-Zélande en vertu de I'article 63:2 de I’Accord, il convient de se reporter aux documents
IP/N/UNZL/1, IP/IN/LUNZL/T/1-3, IPIN/L/NZL/G/1-2, IPIN/I/NZL/D/1-2, IPIN/UNZL/C/1-3 et IP/N/NZL/I/1.
Les modifications notifiées par la Nouvelle-Zélande aprés I’ examen figurent dans les documents IP/N/1/NZL/2
et IP/N/UNZL/T/J/Add.1, IP/IN/UNZL/G/UAdd.1, IP/N/UNZL/D/1J/Add.1, IP/N/NZL/C/1/Add.1,
IP/N/LU/NZL/C/2/Add.1, IP/N/NZL/C/3/Add.1 et IP/N/L/NZL/1/1/Add.1.
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- a défini le mot "signe";

- a fait en sorte que la protection contre la contrefagcon accordée au titulaire d' une
marque de fabrique ou de commerce englobe I’ utilisation d’un signe identique ou
"similaire" alamarque de fabrique ou de commerce enregistrée;

- a fait en sorte que la nature des produits et des services auxquels une marque de
fabrique ou de commerce est apposée ne constitue pas un obstacle &’ enregistrement;

- aassuré la protection des "marques notoirement connues'; et

- a établi des mesures de protection a la frontiere qui sont conformes aux articles 51
a60 del’ Accord sur lesADPIC.

LaLoi de 1996 portant modification a complété la réforme opérée par la Loi de 1994 portant
modification de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce. Plus particuliérement, la Loi sur
les marques de fabrique ou de commerce a é&té modifiée pour:

- qu’ elle respecte les obligations de la Nouvelle-Zélande aux termes de I’ Accord sur les
ADPIC en ce qui concerne les indications géographiques, de sorte qu’ elle ne dispose
plus qu'il est licite d’enregistrer une marque de fabrique ou de commerce méme
lorsgue son usage est interdit par la L oi sur les indications géographiques,

- réintégrer deux dispositions concernant les pouvoirs de cession et de transmission et
lesrestrictions y afférentes qui avaient été supprimées par inadvertance danslaLoi de
1994 portant modification;

- clarifier la position relative a I’ usage d’ une marque de fabrique ou de commerce par
une autre personne gque letitulaire avec |’ autorisation de ce dernier.

Letexte delaLoi de 1996 portant modification sera notifié sous peu au Secrétariat et misala
disposition de tous les Membres des qu'’il aura été traité.

Outre les récentes modifications apportées alaloi, la Nouvelle-Zélande a entrepris un examen
exhaustif des lois relatives aux droits de propriété industrielle, y compris la Loi sur les marques de
fabrique ou de commerce. La mesure vise a faire en sorte que les lois de la Nouvelle-Zélande en
meatiére de propriété industrielle:

- tiennent compte de I’ évolution du commerce et de latechnologie al’ échelle nationale
et internationale; et

- promeuvent [I'innovation et favorisent le transfert de technologie a la
Nouvelle-Zélande.

Indications géographiques

La protection des indications géographiques est assurée par la Loi sur les pratiques
commerciales loyales, la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce et les principes de
common law relatifs au délit dit de passing-off (lequel consiste essentiellement & essayer de faire
passer un produit pour un autre).
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La Loi sur les indications géographiques a éé adoptée afin d éablir un systeme
d enregistrement des indications géographiques. Le principa objectif de la loi est de permettre
I’enregistrement des indications géographiques tant nationales qu'étrangeres. La loi permet
I’ enregistrement des indications géographiques et assure leur protection en liaison avec des produits,
conformément aux articles22, 23 et 24 de I’Accord sur les ADPIC. Elle prévoit en outre
I”enregistrement d’indications géographiques étrangeres lorsque la Nouvelle-Zélande est partie a un
accord multilatéral ou bilatéral.

LaLoi prévoit essentiellement ce qui suit:

- L’ établissement d’un registre des indications géographiques néo-zélandaises et
internationales protégées. Seules les indications géographiques présentées par
I’ arpenteur en chef de la Nouvelle-Zélande (aprés décision du comité des indications
géographiques) ou par des autorités internationales compétentes désireuses de
protéger leurs indications géographiques seront portées au registre, lequel sera tenu
par I’ Office néo-zélandais des brevets.

- L’ établissement d'une procédure pour déterminer des indications géographiques en
Nouvelle-Zz8ande. Les demandes néo-zélandaises en vue de la déermination
d'indications géographiques seront examinées par un comité des indications
géographiques composé de membres du Conseil géographique de la
Nouvelle-Zélande et de représentants du secteur en cause. Le public peut présenter
des observations au comité des indications géographiques relativement a une
demande, et des dispositions permettent d’ en appeler d’'une décision du comité des
indications géographiques.

- Le fait d utiliser des indications géographiques protégées de fagcon trompeuse est
réputé constituer une infraction aux fins de la Loi de 1986 sur les pratiques
commerciales loyales, et les dispositions de cette loi S appliquent déslors.

Dessins et modélesindustriels

Le fondement du droit de la Nouvelle-Zé ande en matiére de dessins et modeles industriels est
laLoi de 1953 sur les dessins et modeéles industriels, qui est entrée en vigueur le 1% janvier 1955 et la
Réglementation de 1954 sur les dessins et modéles industriels.

Il n"a pas été nécessaire de modifier la Loi sur les dessins et modéles industriels pour la
rendre conforme al’ Accord sur les ADPIC, car ses dispositions étaient dé§a compatibles avec celui-ci.

LaLoi sur les dessins et modeles industriels offre aux dessinateurs modélistes un moyen de
protéger leurs cauvres. Pour bénéficier de la protection de la Loi, une demande de protection doit étre
officiellement présentée et les dessins doivent étre enregistrés. Le dessin ou modele doit étre nouveau
ou original, étre visuel, étre appliqué a un objet et ne pas étre entierement fonctionnel. La protection
prend fin au plustard 15 ans apres la date de la demande.

Il convient de signaler que, en Nouvelle-Zélande, la plupart des ceuvres des dessinateurs
modélistes sont protégées par la Loi de 1994 sur le droit d auteur, et non par la Loi sur les dessins et
modeles industriels, la Loi sur le droit d auteur prévoyant une période de protection beaucoup plus
longue et ce, gratuitement, automatiquement et sans formalités a I’ égard de tout dessin ou modele
original.
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La Nouvelle-Zélande procéde actuellement & la révision compléte de ses lois sur les droits de
propriétéindustrielle, y comprislaLoi sur les dessins et modéles industriels, afin que ceslois:

- tiennent compte de I’ évolution du commerce et de la technologie al’ échelle nationale
et internationale;

- promeuvent I'innovation et favorisent le transfert de technologie a la
Nouvelle-Zélande.

. REPONSE A LA QUESTION GENERALE CONCERNANT LES DROITS DE
PRIORITE®

Votre pays reconnait-il un droit de priorité sur la base d' une demande de brevet antérieure
déposée par leressortissant d' un Membre de |’ OMC dans un autre pays Membre de I’ OMC?

La Nouvelle-Zélande reconnait actuellement un droit de priorité, sur la base d' une demande
de brevet antérieure, aux pays parties ala Convention de Paris et aux pays avec lesquels elle a conclu
un accord bilatéral relatif a la priorité des demandes d’ enregistrement de marque de fabrique ou de
commerce.

Un amendement a I’ Ordonnance sur les brevets, les dessins et modéles industriels et les
marques de fabrique ou de commerce pour ce qui est de la Convention de Paris est en cours
d’ élaboration. Le but de cet amendement est de faire bénéficier de I’ Ordonnance sur la Convention de
Parisles Membres de I’ OMC qui ne sont pas parties a cette convention.

1. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LES COMMUNAUTES
EUROPEENNESET LEURSETATSMEMBRES

1 La légidation néo-z8andaise prévoit-elle I’enregistrement et la protection des marques de
fabrique ou de commerce collectives conformément a I’ article 7bis de la Convention de Paris lu
conjointement avec I’ article 2: 1 de I’ Accord sur les ADPIC? Veuillez donner des précisions.

La légidation néo-zélandai se ne prévoit pas spéecifiquement I’ enregistrement des marques de
fabrique ou de commerce collectives. Lorsgu’ une réforme a été entreprise pour rendre la Iégislation
néo-zélandaise conforme aux obligations découlant de I’ Accord sur les ADPIC, on a considéré que les
marques de fabrique ou de commerce collectives pouvaient étre enregistrées dans le cadre du systeme
établi pour les margues de fabrique ou de commerce en général, y compris les marques de garantie,
jusgu’ a ce que des dispositions particuliéres s appliquent aux marques de fabrique ou de commerce
collectives par suite de I’adoption d'une loi d’ensemble portant réforme de la Loi de 1953 sur les
marques de fabrique ou de commerce. Vu le retard accusé dans le processus d adoption d’une telle
loi d'ensemble, la Nouvelle-Zélande pourrait devoir |égiférer spécifiquement sur les marques de
fabrique ou de commerce collectives et adopter une loi distincte portant modification.

[Question supplémentaire posée par les CE]

Dans sa réponse a la premiére question, la Nouvelle-Zélande fait mention du retard accusé
dans I’adoption d’'une nouvelle loi assurant la protection des marques de fabrique ou de commerce
collectives. La Nouvelle-Zélande pourrait-elle donner des précisions sur le calendrier arrété a cet
égard?

% Lors de la réunion tenue par le Conseil des ADPIC du 11 au 15 novembre 1996, les Membres ont
convenu de répondre a cette question dans le cadre du présent examen (document |P/C/M/11, paragraphe 43).
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Pour I’ heure, la Nouvelle-Zélande n’ assure pas la protection des marques de fabrique ou de
commerce collectives. Le Ministére du commerce, auquel incombe la responsabilité de la politique
en matiére de propriété intellectuelle, examine actuellement les différentes possibilités de régler cette
guestion en 1997.

2. La légidation néo-zélandaise relative aux marques de fabrique ou de commerce assure-t-elle
la protection temporaire des marques de fabrique ou de commerce pour les produits qui figurent aux
expositions internationales officielles ou officiellement reconnues conformément a I'article 11 de la
Convention de Paris [u conjointement avec I article 2: 1 de |’ Accord sur les ADPIC?

La Nouvelle-Zélande se conforme aux prescriptions de I’ article 11 de la Convention de Paris
sans qu'il soit nécessaire d'assurer une protection temporaire. Les marques de fabrique ou de
commerce notoirement connues sont protégées par |’ article 17, et les cas d' utilisation antérieure d’ une
marque sont prévus al’article 11 de laloi néo-zélandaise. Plus particuliérement, le paragraphe 1) de
I"article 11 dispose ce qui suit:

"1) Aucune disposition de la présente loi n’autorise le titulaire ou |’ usager inscrit
d’ une marque de fabriqgue ou de commerce enregistrée a entraver ou a limiter
I utilisation par une personne d’ une marque de fabrique ou de commerce identique ou
similaire a la sienne pour des produits ou des services en liaison avec lesquels cette
personne ou son prédécesseur en droit a utilisé cette marque de fabrique ou de
commerce sans interruption avant --

a) I’ utilisation de la marque de fabrique ou de commerce mentionnée en premier
lieu pour ces produits ou ces services ou pour des produits ou des services
similaires par le titulaire ou I’ un de ses prédécesseurs en droit; ou

b) Sil intervient auparavant, I'enregistrement de la marque de fabrique ou de
commerce mentionnée en premier lieu pour ces produits ou ces services, ou
des produits ou des services similaires, au nom du titulaire ou de |’un de ses
prédécesseurs en droit, --

ni & s opposer (lorsqu’ un tel usage est établi) a ce que cette personne soit inscrite au
registre en regard de cette marque de fabrique ou de commerce identique ou similaire
pour ces produits ou services ou des produits ou services similaires aux termes du
paragraphe 5) de |’ article 17 de la présente loi."

LaLoi de 1986 sur les pratiques commerciales loyales et les principes de common law relatifs
au délit dit de passing-off permettent également de poursuivre toute personne qui usurpe une marque
apposée a des produits figurant a une exposition internationae officielle ou officiellement reconnue.
Plus particulierement, la Loi de 1986 sur les pratiques commerciales loyales interdit a toute personne,
dans |’ exercice du commerce, de contrefaire une marque de fabrique ou de commerce ou d' apposer
une telle marque a des produits ou a des services d’une fagon qui est susceptible d' ére trompeuse
(paragraphe 1) de I’ article 16, modifié par I’ article 33 de la Loi de 1987 portant modification de la Loi
sur les marques de fabrique ou de commerce).

[Question supplémentaire posée par les CE]

Dans sa réponse, la Nouvelle-Zélande renvoie spécifiquement a la protection des marques de
fabrique ou de commerce notoirement connues prévue a I’ article 17 sans donner plus de détails. La
Nouvelle-Z8ande pourrait-elle préciser la teneur del’article 17 et indiquer comment cette disposition
satisfait aux exigences de I article 11 de la Convention de Paris?
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L’ article 11 de la Convention de Paris exige notamment des pays membres de I’ Union qu’ils
protégent temporairement les marques de fabrique ou de commerce pour les produits qui figurent aux
expositions internationales officielles ou officiellement reconnues. L’article 17 de la Loi sur les
marques de fabrique ou de commerce met en oeuvre |'article 11 de la Convention de Paris dans la
mesure ou toute marque de fabrique ou de commerce pour des produits qui figurent & des expositions
internationales officielles ou officiellement reconnues constitue une marque notoirement connue.
Comme la Nouvelle-Zélande le mentionne dans sa réponse initiale, I'article 11 de la Loi sur les
marques de fabrique ou de commerce est la principal e disposition de mise en cauvre de ses obligations
aux termes del’ article 11 de la Convention de Paris.

3. La légidation néo-zdandaise doit-elle étre interprétée comme accordant aux titulaires de
droits de marques la possibilité de faire opposition a la radiation d une marque de fabrique ou de
commerce pour motif de non-usage s I’ usage de cette marque a été rendu impossible en raison de
prescriptions des pouvoirs publics autres que des restrictions a I'importation (article 19:1 de
I” Accord sur les ADPIC)?

Oui, cette interprétation est juste. Le paragraphe 2) de I’article 16 de la Loi de 1953 sur les
marques de fabriqgue ou de commerce (conformément & I'article8 de la Loi de 1994 portant
modification de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce) fait en sorte que les lois
susceptibles d’ avoir une incidence sur | usage de certaines margques de fabrique ou de commerce ne
portent pas préjudice al’ enregistrement d’ une marque de fabrique ou de commerce. Le paragraphe 3)
del’article 35 aun effet semblable.

4, Nous croyons comprendre que la Loi de 1994 sur les indications géographiques comportant
une modification mineure n’est pas encore entrée en vigueur. Par ailleurs, nous croyons comprendre
que le Ministére du commerce a élaboré un projet de reglement énoncant les régles détaillées pour la
mise en application de cette loi. Quand cette loi et les reglements d'application y afférents
entreront-ils en vigueur ?

LaLoi de 1994 sur les indications géographiques a été adoptée, et le réglement d’ application
y afférent est en cours d'élaboration. Dés que sa rédaction sera terminée, le réglement entrera en
vigueur par décret. Le Ministere du commerce, de concert avec Information fonciére
Nouvelle-Zélande, termine actuellement la rédaction du réglement qui permettra |’ entrée en vigueur
de laloi. Ce reglement et la Loi sur les indications géographiques devraient entrer en vigueur au
début de 1997.

5. Le délai de grace accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits
relatifs aux indications géographiques est-il inférieur a six mois dans la Iégislation néo-zélandaise
(article Shis de la Convention de Paris lu conjointement avec |’article2:1 de I’Accord sur les
ADPIC)?

La Loi sur les indications géographiques n’exige pas le paiement de taxes pour le maintien
des droits relatifs aux indications géographiques. Une indication géographique figure dans le registre
des indications géographiques pendant une période illimitée, @ moins que ne soit accueillie une
demande de radiation ou de modification S’y rapportant.

6. Qu’ entend-on par partie intéressée eu égard a |’ usage d'indications géographiques fausses
en droit néo-z8andais (article 10 2) de la Convention de Paris |u conjointement avec I’article 2:1 de
I” Accord sur les ADPIC)?

L’article9 de la Loi sur les pratiques commerciaes loyales permet d’intenter une poursuite
devant la Haute Cour ou la Cour de district de la Nouvelle-Zélande relativement a une indication
géographique enregistrée sous le régime de la Loi sur les indications géographiques. La Loi sur les
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pratiques commerciales loyales n’ exige pas expressément que |’ auteur de la poursuite soit une "partie
intéressee”. |l ressort de la jurisprudence que, lorsgu’ une poursuite est intentée en application de la
Loi sur les pratiques commerciales loyales, les tribunaux font preuve de souplesse quant a savoir qui
peut en ére |'auteur. Bien que les tribunaux aient le pouvoir discrétionnaire d empécher qu’'une
procédure vexatoire ne soit engagée, ce pouvoir discrétionnaire n’'est pas exercé lorsque, de prime
abord, il y a non-respect de la loi, en particulier s'il est dans I'intérét public que I'affaire soit
entendue.

7. La définition d'une indication géographique en droit néo-zélandais doit-€lle étre interprétée
comme faisant référence a une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit qui
peut étre attribuée essentiellement a cette origine géographique conformément a I'article 22:1 de
I’ Accord sur les ADPIC?

LaLoi sur lesindications géographiques définit I "indication géographique" de maniere plus
générale que I’Accord sur les ADPIC. La protection assurée par la Loi sur les indications
géographiques ne vise pas que les indications géographiques qui servent a identifier un produit
lorsgu’une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée peut étre attribuée a I'origine
géographique du produit. Toutefois, des considérations liées a la nécessité de protéger la qualité, la
réputation ou une autre caractéristique déterminée d'un produit, découlant d'une indication
géographique en Nouvelle-Zélande, sont susceptibles de figurer parmi les motifs justifiant |a demande
de protection d’ une indication géographique en vertu de laloi. La Nouvelle-Zélande fait remarquer
que I’ Accord sur les ADPIC impose simplement des critéres minimaux et qu'il est loisible aux pays
d’ offrir une protection accrue pour empécher I’ utilisation trompeuse d'indications géographiques, a
condition que cette protection accrue soit compatible avec les autres obligations contractées dans le
cadre de |’ Organi sation mondiale du commerce.

8. Est-il envisagé que la légidation néo-z8andaise prévoie les moyens juridigues ou
administratifs permettant aux parties intéressées dempécher |I'utilisation d'une indication
géographique identifiant des vins ou des spiritueux pour des vins ou des spiritueux qui ne sont pas
originaires du lieu indiqué, méme dans les cas ou la véritable origine du produit est indiquée ou dans
ceux ou I'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d expressions telles
que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres (article 23:1 de I’ Accord sur les ADPIC) et, dans
I” affirmative, quand et & quelles conditions?

Dans de tels cas, la protection est prévue au paragraphe 2) de I'article 4 de la Loi sur les
indications géographiques et al’ article 9 dela Loi de 1986 sur les pratiques commerciales |oyales.

Le paragraphe2) de I'article4 de la Loi sur les indications géographiques prévoit que
contrevient a I'article9 de la Loi sur les pratiques commerciales loyales la personne qui, dans
I’ exercice du commerce, utilise pour un produit donné une indication géographique protégée:

- en indiquant également le lieu d’ origine véritable du produit (article 4 2) a)),

- en traduction (article 4 2) b)); ou

- en |'accompagnant d’expressions comme "genre", "type', "style' ou "imitation"
(article 4 2) c)),

lorsque le produit n’est pas originaire du lieu correspondant a I’indication géographique protégée.
Voici lelibellé de cette disposition:
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"COMPORTEMENT GENERALEMENT TROMPEUR --
Nul ne doit, dans I’exercice du commerce, adopter un comportement trompeur ou
susceptible d’induire en erreur. "

[Question supplémentaire posée par les CE]

Le paragraphe?) de I'article4 de la Loi sur les indications géographiques protége les
indications géographiques qu'elles soient ou non utilisées en traduction ou accompagnées
d’ expressions telles que "genre”, "type", "style" ou "imitation" ou autres. Est-il juste de conclure que
toute violation de ce paragraphe entraine automatiquement la violation de |’ article 9 dela Loi sur les
pratiques commerciales loyales (qui emploie le terme "trompeur™)?

Toute violation du paragraphe2) de I'article4 de la Loi de 1994 sur les indications
géographiques est réputée constituer une violation de I’article 9 de la Loi de 1986 sur les pratiques
commercialesloyales.

9. La Nouvelle-Zélande a-t-elle I’intention de prévoir que I’enregistrement d’'une marque de
fabrique ou de commerce identifiant des vins ou des spiritueux contenant une indication
géographique ou constituée par celle-ci sera refusé ou invalidé en ce qui concerne les vins et les
spiritueux qui n’'ont pas cette origine conformément a I’article 23:2 de I’ Accord sur les ADPIC «,
dans I’ affirmative, quand et & quelles conditions?

La Nouvelle-Zélande le prévoit d§a. Elle a mis en cauvre |'article 23:2 au moyen du
paragraphe 1) de I’ article 16 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce, du paragraphe 1)
de I'article 4 de la Loi sur les indications géographiques et de I'article 9 de la Loi sur les pratiques
commerciales loyales. Voici le libellé du paragraphe 1) de I'article 16 de la Loi sur les marques de
fabrique ou de commerce:

"1) Il estillicite d’ enregistrer en tant que marque de fabrique ou de commerce ou
partie d'une marque de fabrique ou de commerce un élément scandaleux ou un
élément dont I’ utilisation serait susceptible de tromper ou de préter a confusion, serait
contraire alaloi ou immoral ou se verrait refuser par ailleurs toute protection par une
cour dejustice.”

Suivant le paragraphe 1) de I’ article 4 de la Loi sur les indications géographiques, est réputée
contrevenir al’article 9 de laLoi sur les pratiques commerciales loyales la personne qui:

"... utilise, pour un produit en particulier, une indication géographique protégée
lorsgue le produit n'est pas originaire du lieu auquel correspond I'indication
géographique protégée."

L’article 41 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce prévoit également le
pouvoir général de corriger une inscription portée au Registre des marques de fabrique ou de
commerce.

Le commissaire aux marques de fabriqgue ou de commerce s abstient d enregistrer une
indication géographique en tant que marque de fabrique ou de commerce lorsgu’il et manifeste
qu’'elle sera utilisée de fagon & tromper ou a contrevenir au paragraphe 1) de I’article 4 de la Loi sur
les indications géographiques.

Le paragraphe 1) de I'article 35 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce est
également pertinent en ce qu'il permet la radiation dans le registre d une marque de fabrique ou de
commerce qui n"afait I’ objet d' aucun usage pendant cing ans.
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Il convient de signaler que les marques enregistrées avant |’ entrée en vigueur de laLoi sur les
indications géographiques bénéficient de droits acquis et continuent de revétir la forme sous laquelle
elles ont été acceptées.

10. L'article 53) de la Loi néo-z8andaise sur les indications géographiques dispose que
I’ utilisation d’ une indication géographique pour des produits "fabriqués avant gue ce type de produit
soit déclaré appartenir a une classe spécifique” ne congtitue pas une infraction. Le gouvernement
néo-zélandais pourrait-il indiquer en quoi cette disposition est conforme a la section 3 de la Partiell
del’ Accord sur les ADPIC?

LaNouvelle-Zélande se conforme ala section 3 dela Partie Il de |’ Accord sur les ADPIC, car
sa légidation satisfait aux exigences de I’ article 24:4, qui prévoit une exception al’ application de la
section 3 lorsgu’ un ressortissant ou une personne domiciliée sur le territoire d un Membre a utilisé
une indication géographique de maniére continue pour des produits ou des services identiques ou
apparentés sur ce territoire:

- soit pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994,
- soit de bonne foi avant cette date.

Le paragraphe 3) de I'article5 de la Loi sur les indications géographiques satisfait aux
exigences del’ article 24:4.

[Question supplémentaire posée par les CE]

Dans sa réponse, la Nouvelle-Z8ande affirme que le paragraphe 3) de I’article 5 de la Loi
sur les indications géographiques satisfait aux exigences de I’ article 24:4 de I’ Accord sur les ADPIC,
mais elle ne précise pas s les périodes prévues a I'article 24:4 s appliquent également. La
Nouvelle-Zéande pourrait-elle apporter des éclaircissements a ce sujet?

Les périodes mentionnées a I'article 24:4 de I' Accord sur les ADPIC ne figurent pas au
paragraphe 3) de I'article 5 de la Loi de 1994 sur les indications géographiques. Indépendamment de
ces périodes, quiconque utilise une indication géographique pour identifier un produit qui n’est pas
originaire du lieu auquel correspond cette indication géographique est susceptible de contrevenir a
I'article 9 delaLoi sur les pratiques commerciales loyales, qui interdit tout comportement trompeur.

Il convient de signaler que, dans le passé, I’ article 9 de la Loi sur les pratiques commerciales
loyales a permis de protéger efficacement les indications géographiques.

Auss at-on trés peu utilisé d’indications géographiques étrangeres pour les vins produits en
Nouvelle-Zélande.

11. La Loi néo-zélandaise sur les indications géographiques prévoit-elle une exemption pour la
protection des indications géographiques dans les cas ou une marque de fabrique ou de commerce a
été déposée ou enregistrée de bonne foi, ou dans les cas ou les droits a une marque de fabrique ou de
commerce ont été acquis par un usage de bonne foi avant I’ entrée en vigueur de |’ Accord sur I’OMC
pour la Nouvelle-Zélande, comme le prescrit I’ article 24:5 de |’ Accord sur les ADPIC?

Oui. Sereporter a notre réponse ala question 10 initiale et al’article 5 2) ¢) dela Loi sur les
indications géographiques. Cet ainéa dispose que le titulaire inscrit d’ une marque de fabrique ou de
commerce peut continuer d' utiliser une marque qui a été déposée de bonne foi et qui est utilisée sans
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intention de tromper, a condition que cette marque de fabrique ou de commerce ait éé déposée ou
enregistrée avant que laloi ne s applique aux produits déclarés appartenir & une classe spécifique. La
Nouvelle-Zélande estime que cette disposition est conforme a I'article 24:5 de I'Accord sur les
ADPIC.

[Question supplémentaire posée par les CE]

La Nouvelle-Zélande pourrait-elle préciser si les dates mentionnées aux alinéas a) et b) de
I’article 24:5 de |’ Accord sur les ADPIC sont intégrées a sa | égidlation?

Conformément a I’ article 24 de I’ Accord, I'article 5 prévoit certaines exemptions en ce qui
concerne I’interdiction d’ utiliser une indication géographique pour un produit qui n’est pas originaire
du lieu auquel correspond cette indication géographique.

L’article52) ) prévoit une exemption dans le cas de I'utilisation, pour un produit
appartenant & une classe spécifique, d’ une marque de fabrique ou de commerce déposée, enregistrée
ou utilisée de bonne foi en Nouvelle-Zélande avant que le produit n’ait été déclaré appartenir a une
classe spécifique. A cejour, aucun produit n'a é&té déclaré appartenir & une classe spécifique.

Le paragraphe 2) de I'article 16 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce
dispose qu'il estillicite d enregistrer une marque de fabrique ou de commerce dont la Loi de 1994 sur
les indications géographiques interdit I'usage. Cette disposition est entrée en vigueur le
2 septembre 1996.

La Nouvelle-Zélande se conforme donc a I’ article 24:5, y compris les dates expressement
mentionnées.

V. REPONSES AUX QUESTIONS POSEESPAR LESETATS-UNIS

1 Veuillezindiquer si, en vertu de la Loi néo-z8landaise sur les marques, la nature des produits
ou des services auxquels une marque doit s appliquer peut constituer un obstacle a I’ enregistrement
de cette marque. S tel est e cas, veuillez définir I’ objet qui est exclu a ce titre et indiquer quelles
sont les dispositions de la loi permettant de justifier les exclusions et en quoi cette pratique est
compatible avec I article 15:4 de |’ Accord sur les ADPIC.

La nature des produits ou des services auxquels une marque de fabrique ou de commerce doit
s appliquer ne congtitue pas un obstacle a I enregistrement de cette marque aux termes de la Loi
de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce. 1l n'y a donc pas d objet a définir, et la
Nouvelle-Zélande observe |'article 15:4 de I’ Accord sur les ADPIC. (Signalons toutefois que fait
exception a ce qui précede la marque de fabriqgue ou de commerce déposée qui comporte une
indication géographique. Cette exception est compatible avec I’ Accord sur les ADPIC.)

2. Veuillez indiquer si la Loi sur les marques établit qu’'un risque de confusion est présumé
exister lorsqu’il S agit de déterminer S'il y a similarité de nature & préter a confusion dans les cas ou
il est fait usage de marques identiques pour des produits identiques, comme il est prescrit a
I’article 16:1 de I’ Accord sur les ADPIC. S tel est le cas, priére d’indiquer et d’expliquer sur quoi
repose cette présomption d’ un point de vue juridique.

L’article 17 de la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce (modifié par
I"article9 de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les marques de fabrique ou de
commerce) établit que, lorsgu’ une demande d’ enregistrement est présentée a |I'égard d’une marque
identique pour un produit identique ou similaire, un risque de confusion est présumeé exister. Le cas
échéant, plusieurs options s offrent au commissaire aux marques de fabrique ou de commerce:
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- refuser I’ enregistrement de la marque en vertu du paragraphe 1) del’ article 16;

- accepter |’ enregistrement sous réserve de conditions et de restrictions en vertu du
paragraphe 5) de |’ article 17; ou

- s la marque est enregistrée, exiger qu’elle le soit & titre de marque associée a la
marque identique ou similaire. Cette mesure est prévue a I’article 32 (modifié par
I'article 16 de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les marques de
fabrique ou de commerce).

3. Veuillez indiquer si et comment les dispositions relatives aux actes portant atteinte a une
marque enregistrée spécifiées a I'article 10 de la Loi sur les marques s appliquent aux titulaires de
marques enregistrées pour des services. Veuillez fournir tous renseignements utiles concernant les
décisions administratives ou judiciaires rendues en la matiére.

En regle générale, le droit néo-zélandais n’établit aucune distinction entre les marques
enregistrées pour des services et les marques enregistrées pour des produits. Comme la question
I"indique, I’ article 10 porte sur les maniéres dont un produit ne peut étre traité aprés qu’ une marque
lui a éé diment apposée lorsgu’un contrat écrit rend explicites les conditions de traitement du
produit. Cela n’empéche pas la conclusion de contrats appropriés relativement a des marques de
services. Dans ce cas, les redressements stipulés dans le contrat S appliquent. Aucune décision n'a
été publiée en Nouvelle-Zélande concernant | application de I’ article 10.

4, L’article 17 dela Loi sur les marques ne traite pas des marques de fabrique ou de commerce
"notoirement connues' et ne les définit pas. Veuillez indiquer comment ces marques sont définies en
droit néo-zélandais et comment les dispositions de I article 16:2 et 16:3 de I’ Accord sur les ADPIC
ont éé mises en cauvre dans la | égislation nationale.

Méme si ele ne définit pas les "marques de fabrique ou de commerce notoirement connues”,
laLoi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce traite néanmoins de ces marques. VOiCi
le libellé du paragraphe 2) de I’ article 17 de cette loi modifié par le paragraphe 1) de I’article 9 de la
Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce:

"2) Sous réserve du paragraphe 5) du présent article, ne peut étre enregistrée
pour des produits la marque qui (ou dont un élément essentiel) est identique ou
similaire a une marque de fabrique ou de commerce de traduction qui est notoirement
connue en Nouvelle-Zélande (notamment par |a publicité) -

a) relativement a ces produits ou a des produits similaires; ou

b) relativement a d’ autres produits lorsque I’ utilisation de la marque de fabrique
ou de commerce mentionnée en premier lieu tend a établir un lien, au cours
d opérations commerciaes, entre ces autres produits et le titulaire de la
marque de fabrique ou de commerce notoirement connue et est susceptible de
nuire aux intéréts de cetitulaire, --

et que I’ utilisation de la marque de fabrique ou de commerce mentionnée en premier
lieu est susceptible de tromper ou de préter a confusion. [caractére italique ajouté]

(Le paragraphe 4) de I’ article 17 est la disposition équivalente en ce qui atrait aux marques de
Services.)
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Méme si laloi ne précise pas ce qu’ est une marque "notoirement connue”, elle éablit certains
parametres. connue "en Nouvelle-Zélande" et "notamment par la publicité’. En outre, la souplesse
inhérente a I’ absence d’ une définition de "notoirement connue" permet la prise en considération des
facteurs mentionnés a I article 16:2 de I' Accord sur les ADPIC. Par exemple, en Nouvelle-Zélande,
la pratique de I’ Office des brevets consiste a tenir compte de I’ usage, de lajurisprudence et des autres
éléments de preuve produits pour déterminer si une marque est notoirement connue ou non.

Nous signalons également que les paragraphes 2) et 4) de |’ article 17 ne s appliquent pas qu'a
la "marque de fabrique ou de commerce notoirement connue" qui a été enregistrée. L’expression
"notamment par la publicité" permet clairement d’englober la marque non enregistrée. L’article 17
interdit donc I’ enregistrement d’ une margque qui est identique a une margue notoirement connue ou
qui est similaire au point de préter a confusion avec celle-ci, que cette marque notoirement connue
soit enregistrée ou non.

La Nouvelle-Zélande se conforme a |’ article 16:3 de I’ Accord sur les ADPIC au moyen de
I"article 32, qui prévoit que le commissaire aux marques de fabrique ou de commerce peut exiger
gu’ une margue soit enregistrée a titre de marque liée s un lien entre des produits ou des services est
indiqué. La Loi de 1986 sur les pratiques commerciales loyales et les principes de common law
relatifs au délit dit de passing-off offrent une protection lorsque I'utilisation de la marque est
trompeuse ou est susceptible de préter a confusion.

[Question supplémentaire posée par |es Etats-Unig]

a) Pour gu’une margue notoirement connue non enregistrée soit protégée par les principes de
common law relatifs au déit dit de passing-off, la marque doit-elle ére "en usage" en
Nouvelle-Z8ande? Le cas échéant, doit-il Sagir d'un usage au cours d’ opérations commerciales
courantes? La margue notoirement connue qui N’ est pas enregistrée peut-elle étre protégée par ces
principes sur la base de sa seule réputation?

La marque notoirement connue non enregistrée peut étre protégée par les principes de
common law relatifs au délit de passing-off. De nos jours, ce ddlit ne s’ entend plus seulement du fait
de faire passer les marchandises d'un commercant pour celles d'un autre. Les tribunaux
néo-zélandais se sont montrés disposés a reconnaitre que le titulaire d’ une marque de fabrique ou de
commerce ou d'un nom commercial peut subir un pré§udice lorsque le consommateur confond les
produits d’'un commergant avec ceux d un autre, méme en |’ absence de concurrence directe entre les
deux produits. Des dommages-intéréts ont été accordés pour la dilution de la valeur d'un nom, d’ une
marque ou d’ une présentation.

La mesure dans laguelle une marque notoirement connue non enregistrée peut étre protégée
par les principes de common law relatifs au délit dit de passing-off, méme si elle n’est pas "en usage"
en Nouvelle-Zélande, dépend des faits de chagque espece. Plus particuliérement, les tribunaux tiennent
compte de I’ampleur de la réputation et de toute cote d estime associées a la marque notoirement
connue en Nouvelle-Zéande.

Il est possible qu'une marque notoirement connue non enregistrée soit protégée par les
principes de common law relatifs au déit dit de passing-off sur le seul fondement de sa réputation.
Signalons en outre que la Loi de 1986 sur les pratiques commerciales loyales peut assurer la
protection des margues nhotoirement connues qui ne sont pas en usage en Nouvelle-Zélande.

b) Quelles dispositions de la Loi de 1986 sur les pratiques commerciales loyales protegent les
marques notoirement connues? Des arréts de jurisprudence portent-ils sur I'interprétation et
I” application de ces dispositions?
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Lesarticles9 et 16 delaLoi sur les pratiques commerciales |oyales peuvent tous deux servir a
protéger une marque notoirement connue. L’article 9 interdit le comportement trompeur en général.
L article 16 vise les personnes qui, dans I’ exercice du commerce, contrefont une marque de fabrique
ou de commerce, I'apposent inddment a des produits ou I'utilisent a tort pour des services.
L’'article 16 vise les marques notoirement connues qui ne sont peut-étre pas enregistrées en
Nouvelle-Zélande.

Plusieurs affaires ont donné lieu a des précédents dans ce domaine.

5. Veuillez indiquer si la Loi sur les marques interdit a quiconque d enregistrer une marque
identique a une marque notoirement connue non enregistrée ou dont la similarité avec cette marque
est de nature a préter a confusion. S tel est le cas, veuillezindiquer quel est |e fondement juridique
de cette interdiction.

Veuillez vous reporter & notre réponse a la question 4.

6. Veuillez décrire les méthodes au moyen desquelles les dessins et modéles industriels sont
protégés en Nouvelle-Zélande, notamment:

a) la forme ou les formes de propriété intellectuelle utilisées pour protéger les dessins et
modéles (exemple: brevets, droit d’ auteur, systémes sui generis);

b) les conditions a remplir pour bénéficier de cette protection (par exemple, des dessins
et des modéles nouveaux ou originaux et parameétres servant a définir ces qualités)
ains qu’ une description succincte de la procédure d enregistrement ou d’ octroi;

C) la nature des droits accordés et la durée de la protection prévue;

d) la nature des mesures correctives offertes aux titulaires de chacun des types de
protection, en indigquant entre autres les conditions qui peuvent étre imposeées (par
exemple, exploitation dans le commerce); et

e) pour chacun des types de propriété intellectuelle, les éventuelles exceptions a la
protection ou aux droits offerts.

a) Ce sont principalement la Loi de 1953 sur les dessins et modéles industriels et la Loi de 1994
sur le droit d’auteur qui assurent la protection des dessins et modéles industriels. D’autres
types de protection peuvent exister dans certaines circonstances:

- lorsgue le dessin ou modéle est "fonctionnel" quant a sa configuration, la protection
par brevet peut étre offerte sur le fondement dela Loi de 1953 sur les brevets;

- une certaine protection peut étre assurée en vertu delaLoi de 1953 sur les marques de
fabrique ou de commerce, une "configuration" pouvant désormais étre enregistrée a
titre de marque de fabrique ou de commerce.

b) Nous répondrons aux dinéas b) a €) en fonction de la protection découlant de la Loi de 1953
sur les dessins et modélesindustriels et de laLoi de 1994 sur le droit d’ auteur, puisqu’il S agit
des principaux instruments permettant de protéger les dessins et modéles industriels.

Aux fins de I’enregistrabilité aux termes de la Loi de 1953 sur les dessins et modeles
industriels, la demande doit:
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établir que le dessin ou modele est visé par la définition ci-apres de "dessin ou modele
industriel" qui figure a I'article 2 de la Loi de 1953 sur les dessins et modéles
industriels:

"caractéristiques visuelles d’'un objet fini, en ce qui touche la
configuration, le motif ou les éléments décoratifs, obtenues par un
procédé ou un moyen industriel, al’ exclusion d’ une méthode ou d’un
principe de rédisation ou de caractéristiques d’ un objet, en ce qui
touche la configuration, qui sont dictées uniquement par la fonction
de cet objet.”

indiquer que le dessin ou modéle est "nouveau ou original" au sensdelaLoi sur les
dessins et modeles industriels (paragraphe 2) de I'article 5), ¢’ est-a-dire qu'il différe
de tout autre dessin ou modéle qui a été offert au public néo-zélandais avant la date de
priorité de la demande. La mesure dans laquelle le dessin ou modéle doit étre
différent et les rapports sous lesquels il doit I'étre sont affaire de jugement dans
chaque cas et dépendent principalement du type d’objet auquel le dessin ou modéle
doit s'appliquer. Toutefois, en général, un dessin ou modele est protége s'il satisfait
au critéere d'originalité. Par conséquent, tout dessin ou modéle "qui n'est pas
substantiellement différent” d’ un dessin ou modéle enregistré est réputé violer le droit
d auteur afférent a ce dernier.

L auteur d’une demande d enregistrement d’un dessin ou modéle doit déposer une
déclaration de nouveauté (séparément d’ une demande d enregistrement d’un dessin
ou modele se rapportant a un article textile, a du papier peint ou a de la dentelle). |l
doit déterminer sur quelles caractéristiques repose la nouveauté. Lorsque aucune
caractéristique n’'est spécifiée en ce qui touche la configuration, le motif ou les
éléments décoratifs, I'enregistrement a pour objet le dessin ou modéle dans son
intégralité.

La Loi prévoit certains cas ou la seule communication de renseignements
confidentiels n'invalide pas une demande d’ enregistrement.

La demande doit satisfaire a certaines exigences:
- indiquer le nom, la nationalité et |’ adresse du demandeur;
- étre accompagneée des droits exigibles;

- étre accompagnée du nombre exigé (quatre) de représentations et indiquer le
nom exact del’objet; et

- au besoin, étre accompagnée de la documentation pertinente en ce qui
concerne la Convention.

Voici les caractéristiques de la protection découlant de la Loi de 1994 sur le droit
d’ auteur a1’ égard des dessins et modélesindustriels:

- le droit d’auteur s'applique aux oeuvres artistiques originaes, y compris
cellesréalisées par des artisans; et
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- la protection du droit d’auteur est gratuite et automatique; elle n'est pas

subordonnée au respect de formalités.

C) La nature des droits conférés et la durée de la protection accordée sont similaires aux termes
delaLoi sur lesdessins et modelesindustriels et de laLoi sur le droit d’ auteur.

Lesarticles11 et 12 delaLoi de 1953 sur les dessins et modéles industriels précisent
les droits que confére |’ enregistrement d’ un dessin ou modele industriel et la durée de
la protection découlant de I’ enregistrement:

- L’ enregistrement d’'un dessin ou modéle industriel confére au titulaire inscrit
un droit d’' auteur sur le dessin ou modéle, ¢’ est-a-dire:

"le droit exclusf, en Nouvelle-Zélande, de produire ou
d'importer pour vente ou usage aux fins d’'une activité
commerciale, de vendre, de louer ou d offrir & la vente ou a
la location un objet auquel s applique le dessin ou modele
enregistré ou un dessin ou modéle qui ne differe pas
substantiellement du dessin ou modéle enregistré, et de faire
quoi gue ce soit pour permettre qu’un tel objet soit produit
comme susmentionné, en Nouvelle-Zélande ou ailleurs.”

- La protection conférée par le droit d auteur a un dessin ou a un modele

enregistré est valable pendant une période de cing ans a compter de
I’enregistrement. Le commissaire peut, sur demande et moyennant le
paiement des droits exigibles, proroger cette durée d'une période
supplémentaire de cing ans a |’ expiration de la période initiale, puis d' une
autre période supplémentaire de cinq ans a |’expiration de la deuxiéme
période.

LaLoi de 1994 sur le droit d auteur dispose que le propriétaire d une ceuvre artistique
a le droit exclusif d’accomplir entre autres les actes suivants en Nouvelle-Zélande:
copier I’ cauvre, en distribuer des exemplaires au public, la présenter et en réaliser une
adaptation (article 16). En outre, ele prévoit que le droit d auteur sur une ceuvre
artistique cesse d’exister al’ expiration d’ une période de 50 ans calculée a partir de la
fin de I’année civile du déces de I’ auteur (article 22), sauf lorsque I’ ceuvre artistique
fait I’ objet d'une application industrielle (article 75), auquel cas une période de 16 ou
de 25 ans s applique.

d) La Nouvelle-Zélande se propose de répondre a cet alinéa dans sa notification relative aux
moyens de faire respecter les droits.*

€) La Loi de 1994 sur le droit d’ auteur ne prévoit aucune exception pertinente en matiere de
protection. Cependant, I'article 33 de la Réglementation de 1954 sur les dessins et modeles
industriels dispose que certains dessins ou modéles sont exclus de la protection découlant de
laLoi de 1953 sur les dessins et modélesindustriels. Les cauvres exclues sont:

n

a) les cauvres de sculpture autres que les moulages servant ou devant
servir alareproduction par un procédé industriel;

* Aprés cette réponse, les réponses de la Nouvelle-Z&ande a la Liste de questions concernant les
moyens de faire respecter les droits (document IP/C/5) ont été présentées et distribuées sous la cote

IP/N/6/NZL/1.
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b) les plagues murales et les médailles;

c) les imprimés revétant principalement un caractére littéraire ou
artistique, y compris les jaquettes, les calendriers, les certificats, les
bons, les patrons de couture, les cartes de voaux, les prospectus, les
cartes géographiques, les plans, les cartes postales, les timbres, les
annonces publicitaires spécialisées, les documents spécidisés, ains
gue les cartes, les transferts, etc.”

7. Veuillez indiquer comment les dessins et modél es de textiles sont protégés par laloi.

La Loi de 1953 sur les dessins et modéles industriels protége les dessins et modéles de
textiles. Comme nous I’ avons mentionné précédemment, un dessin ou modéle doit hotamment avoir
des "caractéristiques ..., en ce qui touche ... les éléments décoratifs, obtenues par un procédé ou un
moyen industriel”. Un article textile est donc enregistrable lorsque la matiére textile peut avoir une
autre fonction que celle de simple véhicule de I’ empreinte du dessin ou modéele. Par exemple, lorsque
I’ objet de la demande d’ enregistrement est un papier peint, celui-ci doit pouvoir couvrir les fissures
murales ou rehausser la décoration d’ une piéce pour étre enregistrable.

La Loi sur le droit d auteur protége également les textiles. 1l peut sagir d'une cauvre
artistique ou d'un type particulier d’ ceuvre artistique, par exemple une cauvre réalisée par un artisan.

8. Veuillez indiquer si la légidation néo-zélandaise prévoit des moyens juridiques qui
permettent de refuser ou d’invalider I’ enregistrement d’indications géographiques trompeuses et, s
tel n’est pasle cas, en quoi la légidation nationale est compatible avec I’ article 22:3 de |’ Accord sur
les ADPIC.

La légidation néo-zélandaise prévoit de tels moyens. L’article 22:3 de I’ Accord sur les
ADPIC est mis en cauvre par le paragraphe 1) de I’ article 16 de la Loi sur les marques de fabrique ou
de commerce, le paragraphe 1) de I'article 4 de la Loi sur les indications géographiques et I article 9
delaLoi sur les pratiques commerciales loyales. Voici lelibellé du paragraphe 1) del’article 16 de la
Loi sur les marques de fabrique ou de commerce:

"1) Il estillicite d’ enregistrer en tant que marque de fabrique ou de commerce ou
partie d’ une marque de fabrique ou de commerce un éément scandaleux ou
un éément dont I'utilisation serait susceptible de tromper ou de préter a
confusion, serait contraire alaloi ouimmoral ou se verrait refuser par ailleurs
toute protection par une cour dejustice.”

Le paragraphe 1) de I'article 4 de la Loi sur les indications géographiques dispose qu’est
réputée contrevenir al’ article 9 delaLoi sur les pratiques commerciaes loyales |a personne qui:

"... utilise, pour un produit en particulier, une indication géographique protégée
lorsgue le produit n'est pas originaire du lieu auquel correspond I'indication
géographique protégée."

L'article 41 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce prévoit également le
pouvoir général de corriger une inscription portée au registre des marques de fabrique ou de
commerce.

Le commissaire aux marques de fabrique ou de commerce s abstient d enregistrer une
indication géographique en tant que marque de fabrique ou de commerce lorsqu’il est manifeste
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gu’elle sera utilisée de fagon a tromper ou a contrevenir au paragraphe 1) de I'article 4 de la Loi sur
les indications géographiques.

Le paragraphe 1) de I'article 35 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce est
également pertinent en ce qu'il permet la radiation dans le registre d une marque de fabrique ou de
commerce qui n"afait I’ objet d' aucun usage pendant cing ans.

Il convient de signaler que les marques enregistrées avant |’ entrée en vigueur de laLoi sur les
indications géographiques bénéficient de droits acquis et continuent de revétir la forme sous laguelle
elles ont été acceptées, a condition qu’ elles aient été enregistrées et utilisées de bonne foi.

9. Veuillez indiquer en quoi, en I’absence de loi contre la concurrence déloyale, la légidation
néo-zélandaise est compatible avec I'article 22:2 de I’ Accord sur les ADPIC, qui prescrit que, pour
ce qui est des indications géographiques, des moyens permettant d empécher toute utilisation qui
constitue un acte de concurrence déloyale au sens de I’ article 10bis de la Convention de Paris soient
prévus.

L’article 22:2 de I’ Accord sur les ADPIC exige que des moyens juridiques permettent aux
parties intéressées d’ empécher |’ utilisation d’indications géographiques fausses ou trompeuses ains
gue toute utilisation qui congtitue un acte de concurrence déloyale au sens de I’ article 10bis de la
Convention de Paris (1967).

La Loi sur les indications géographiques dispose que la personne qui utilise une indication
géographique protégée pour un produit qui n'est pas originaire du lieu correspondant a I'indication
géographique protégée est réputée contrevenir a I'article9 de la Loi de 1986 sur les pratiques
commerciales|oyales.

Suivant les dispositions pertinentes de la Loi sur les pratiques commerciales loyales, nul ne
doit, dans I’ exercice du commerce, avoir un comportement trompeur ou susceptible de tromper. Par
conséquent, aux termes de la Loi sur les indications géographiques, lorsgu’ une personne est réputée
avoir contrevenu a I'article 9 de la Loi sur les pratiques commerciales loyales, une partie intéressée
peut s adresser a la Haute Cour pour obtenir une injonction interdisant au contrevenant d’ utiliser de
maniere trompeuse |’ indication géographique protégée.

Bien qu’une indication géographique puisse étre protégée en application de la Loi sur les
indications géographiques, ¢’ est la Loi sur les pratiques commerciales loyales qui offre les moyens
juridiqgues permettant aux parties intéressées d empécher I'utilisation trompeuse d'indications
géographiques ou les actes de concurrence déloyale.

Il convient de signaler que la Loi sur les indications géographiques protege seulement les
indications géographiques enregistrées sous son régime. Cependant, la Loi sur les pratiques
commerciales loyales peut protéger les indications géographiques non enregistrées en application de
la Loi sur les indications géographiques par I'interdiction des déclarations fausses ou trompeuses
concernant le type, la qualité ou le lieu d origine d’un produit, ou lanorme y afférente. La encore, la
Loi sur les pratiques commerciales loyales prévoit des moyens juridiques permettant aux parties
intéressées de prendre des mesures relativement a I’ utilisation d’indications géographiques fausses ou
trompeuses qui ne sont pas protégées par la Loi sur les indications géographiques. Dans le passg, la
Loi sur les pratiques commerciales loyales a été efficacement utilisée a cette fin.

10. La Iégidation néo-zélandai se permet d’ empécher I’ enregistrement d’ une marque identique ou
similaire a une marque notoirement connue utilisée pour des produits ou des services identiques ou
similaires. Veuillez indiquer s le titulaire d'une marque notoirement connue de produits ou de
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services peut également empécher I'usage par des tiers de la marque notoirement connue,
conformément a I’ article 16:3 de I’ Accord sur les ADPIC.

L e détenteur d'un droit sur une marque de fabrique ou de commerce notoirement connue peut
empécher qu'il soit fait usage de sa marque au moyen de |'article 17 de la Loi de 1953 sur les
marques de fabrique ou de commerce (des articles 8 et 9 s'il s agit de marques enregistrées) et de la
Loi de 1986 sur les pratiques commerciaesloyales; il peut également faire valoir qu'il y aeu ddit dit
de passing-off, en common law, al’ égard de la marque.

V. REPONSES AUX QUESTIONS POSEESPAR LE JAPON

1 En Nouvelle-Z8ande, lorsque les dispositions relatives aux prérogatives de la Couronne
s appliquent, certaines restrictions sont imposees au titulaire d’'un dessin ou modée industriel
protégé: par exemple, celui-ci ne percoit pas de droit de licence. N'y a-t-il pas un risque qu'un
préjudice injustifié soit cause aux intéréts légitimes du détenteur d'un droit au sens du paragraphe 2
del’article 26 del’ Accord sur les ADPIC?

Il n"existe aucune possibilité que la Couronne inflige un préudice injustifié aux intéréts
légitimes du détenteur d’un droit. Lorsque la Couronne décide d'utiliser un dessin ou modéle
enregistré, la Loi de 1953 sur les dessins et modeles industriels exige qu’ elle en informe le détenteur
du droit des que possible aprés le début de I’ utilisation (article 16 5)), a moins que ce ne soit contraire
a l'intérét public. De plus, I'utilisation d’un dessin ou modéle par la Couronne doit respecter les
conditions dont sont convenus la Couronne et le titulaire inscrit. A défaut d’ entente concernant de
telles conditions, le titulaire inscrit d'un dessin ou modele peut, sur le fondement de I'article 18,
demander un redressement au tribunal.

La Nouvelle-Zélande fait cependant remarquer que les dispositions relatives aux prérogatives
de la Couronne n’ ont pas été appliquées. Toutefois, s elles devaient I’ étre, ce serait dansle casou le
dessin ou modéle ne fait pas|’ objet d’ une "exploitation normale”. Aing, les dispositions relatives aux
prérogatives de la Couronne sont compatibles avec I’ article 26:2 de I’ Accord sur les ADPIC.

2. En Nouvelle-Zélande, la durée initiale de la protection offerte est inférieure a dix ans et il
N’ est pas possible de demander un renouvellement anticipé au moment de |’ enregistrement. 1l se peut
donc que la durée de protection soit inférieure a dix ans lorsque la premiére période s est écoulée et
gue le réablissement du droit n’est pas autorisé ultérieurement. Cela n’est-il pas contraire a I’ esprit
du paragraphe 3 de I’ article 26 de I’ Accord sur les ADPIC?

Les trois périodes de cing ans prévues dans la Loi de 1953 sur les dessins et modéles
industriels pour |a protection des dessins et modél es industriels ne sont pas incompatibles avec I’ esprit
del’ Accord sur lesADPIC. Voici d'ailleurslelibellé del’ article 26:3 de cet accord:

"Ladurée dela protection offerte atteindraau moins dix ans." [caractére italique ajouté]

La durée totale de la protection d’un dessin ou modéle en Nouvelle-Zélande est de 15 ans, a
raison de trois périodes de cing ans chacune. |l ne fait aucun doute que la durée totale de la protection
offerte est supérieure adix ans. LaLoi néo-zélandaise sur les dessins et modéles industriels est donc
conforme al’article 26:3 de I’ Accord sur les ADPIC. Nous faisons remarquer que laformule des trois
périodes de cing ans offre aux dessinateurs modélistes et aux fabricants la possibilité d’ enregistrer
leurs dessins et modéles & peu de frais, sans gu'ils soient tenus de payer pour une période
supplémentaire de protection dont ils n’ont pas besoin lorsgue leurs dessins ou modéles se révélent
non viables sur le plan commercial.
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Il est possible que I’omission d’ acquitter les droits exigibles dans le délai imparti entraine la
cessation de la protection avant que dix années ne se soient écoulées. Cependant, si le déenteur d' un
droit sur le dessin ou modéle se conforme aux prescriptions de la loi, une protection pendant une
période d'au moins dix ans lui est offerte comme |’ exige I’ Accord sur les ADPIC. Signalons que
I’ Office néo-zélandais des brevets prend la peine d'informer le titulaire du droit de son obligation
d’ acquitter les droits de renouvellement pour une période supplémentaire de cing ans au tout début et
gu'il est possible de demander que la date d exigibilité des droits soit reportée de six mois (selon
I’article 12 delaLoi de 1953 sur les dessins et modeles industriels).

Dans le cadre du récent examen entrepris relativement a la Loi de 1953 sur les dessins et
modeles industriels, on a reconnu la nécessité que la loi régissant les dessins et modéles industriels
prévoie une procédure formelle de restauration. Une modification en ce sens sera envisagée dans le
cadre de laréforme prévue delaLoi sur les dessins et modéles industriels.

Il importe également de signaler que, en Nouvelle-Zélande, tres peu de dessins et modeles
sont enregistrés, car la Loi de 1994 sur le droit d' auteur offre aux dessinateurs modélistes et aux
fabricants une période de protection beaucoup plus longue (16 ans pour les cauvres artistiques faisant
I’ objet d’une application industrielle et 25 ans pour les cauvres réalisées par des artisans et faisant
I’objet d’'une application industrielle). Cette forme de protection est la plus répandue en
Nouvelle-Zélande, parce qu’ elle est gratuite et automatigue pour tout dessin ou modéle original et ce,
sans aucune formalité.

® Sereporter a1’ exposé introductif figurant alapartiel.



