ARRANGEMENT DE MADRID/PROTOCOLE DE MADRID
CONCERNANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

REFUS DE PROTECTION

notifié au Bureau International de I'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
selon larticle 5 de I’Arrangement de Madrid/du Protocole de Madrid

Les cases ci-dessous correspondant a la mention appropriée sont marquées d’une croix

Administration qui a prononcé le refus : Téléphone +49 (0)89 2195-0
Deutsches Patent- und Markenamt Téléfax +49 (0)89 2195-4000
D-80297 Miinchen N° direct +49 (0)89 2195-4611

(République Fédérale d'Allemagne)

Ne de I'enregistrement international faisant I'objet du refus : 1 336 551
Ne de I'enregistrement national de base : 693 047

Nom et adresse du titulaire de I'enregistrement international faisant ¢'objet du refus :
Axanova AG, Ottenhofenstrasse 110, CH-8738 Uetliburg, CH

Refus provisoire/définitif (voir chiffre VIII ci-aprés)

Motifs du refus (marques antérieures opposées et/ou autres motifs) :
— voir chiffre X —

VL.

Articles de la loi nationale applicables en la matiére :
— voir chiffre X —

$ Vil
8 .

Refus pour la totalité des produits et/ou services.

[] Refus pour tous les produits et/ou services, [ Refus pour tous les produits et/ou services
excepté : suivants :

— voir chiffre X. bis —

VIII.

Réclamation et recours contre la décision de refus (priére de rappeler dans la correspondance le
numéro de l'enregistrement international/cl. 32) :

Le titulaire de la marque pourra faire valoir ses réclamations contre le présent refus auprés du
Deutsches Patent- und Markenamt (a l'adresse indiquée au chiffre I ci-dessus) dans les quatre
mois, a partir de la date d'expédition de ce refus par 'OMPI, uniquement par l'intermédiaire d’un
mandataire (Pafentanwalt ou Rechtsanwalf) domicilié en République fédérale d’Allemagne, ou
ressortissant d'un autre Etat membre de I'Union européenne ou de I'Espace économique européen,
auquel les détails de ce refus seront communiqués.

Pendant le délai précité, le refus est provisoire.

Faute de réclamation dans le délai de quatre mois contre le présent refus, celui-ci deviendra définitif
sans autre avis. Toutefois, le titulaire pourra présenter une demande de rétractation (Erinnerung)
accompagnée d'un paiement de EUR 150 dans un délai supplémentaire d’'un mois.

A défaut de demande de rétractation, le refus aura force de chose jugée.

La demande de rétractation (Erinnerung) devra étre adressé directement au Deutsches Patent- und
Markenamt (a /'adresse indiquée au chiffre I ci-dessus) par l'intermédiaire d'un mandataire (Patent-
anwalt ou Rechtsanwalf) domicilié en République fédérale d'Allemagne ou ressortissant d'un autre
Etat membre de I'Union européenne ou de I'Espace économique européen.

Date a laquelle le refus a été prononcé : 1 aolit 2017

X7009fr
05/03/2015
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| X. (Titre et date de la loi nationale applicable)

Extrait de la Loi sur les marques

Motifs absolus de refus de la protection
Art. 8. - 1) Sont refusés a l'enregistrement en tant que
marques les signes protégeables au sens de l'article 3 qui
ne sont pas susceptibles de représentation graphique.

2) Sont refusées a l'enregistrement les marques

1. qui sont dépourvues de tout caractére distinctif
pour les produits ou les services:

2. qui sont composées exclusivement de signes
ou d'indications pouvant servir, dans le
commerce, a désigner l'espéce, la qualité, la
quantité, la destination, la wvaleur, la
provenance géographique, [lépoque de la
production du produit ou de la prestation du
service ou pour décrire d'autres
caractéristiques du produit ou du service;

3. qui sont composées exclusivement de signes
ou d'indications devenus usuels dans le
langage courant ou dans les habitudes loyales
et constantes du commerce pour désigner le
produit ou le service;

4. qui sont de nature a tromper le public,
notamment sur l'espéce, la qualité ou la
provenance géographique du produit ou du
service;

5. qui sont contraires & l'ordre public ou aux
bonnes meeurs;

6. qui comportent des armoiries ou drapeaux d'un
Etat ou d'autres emblémes de la souveraineté
étatique, ou les armoiries d'une localité, d'une
association de communes ou d'une association
d'autres unités communales du pays;

7. qui contiennent des signes ou poingons
officiels de contréle ou de garantie dont
l'enregistrement en tant que marque est exclu
en vertu d'un avis du Ministére fédéral de la
justice publié au Bundesgesetzblatt [Journal
officiel de la République fédérale d'Allemagne];

8. qui contiennent des armoiries, drapeaux ou
autres emblémes distinctifs, sceaux ou
dénominations d'organisations internationales
intergouvernementales dont l'enregistrement
en tant que marque est exclu en vertu d'un
avis du Ministére fédéral de la justice publié au
Bundesgesetzblatt,

9. dont l'usage peut manifestement étre interdit
dans lintérét public en wvertu d'autres
dispositions; ou

10. qui ont été déposées de mauvaise foi.

3) Les dispositions de I'alinéa 2), chiffres 1, 2 et 3, ne
s'appliquent pas lorsque, avant la date de la décision
relative a l'enregistrement, la marque s'est imposée dans
les milieux commerciaux intéressés par suite de son
usage pour les produits ou les services pour lesquels elle
a été demandée.

4) Les dispositions de l'alinéa 2), chiffres 6, 7 et 8,
s'appliquent également lorsque la marque comporte
limitation d'un signe visé par ces dispositions. Les
dispositions de l'alinéa 2), chiffres 6, 7 et 8, ne
s'appliquent pas lorsque le déposant est autorisé a faire
figurer dans sa marque l'un des signes que visent ces
dispositions, méme si ce signe risque d'étre confondu
avec un autre des signes qu'elles visent. L'alinéa 2),
chiffre 7, ne s'applique pas non plus lorsque les produits
ou les services pour lesquels la marque a été demandée
ne sont ni identiques ni similaires & ceux pour lesquels le
signe ou poingon de contrdle ou de garantie a été adopté.
L'alinéa 2}, chiffre 8, ne s'applique pas non plus lorsque la
marque demandée n'est pas de nature a créer dans le
public I'impression trompeuse d'un lien avec l'organisation
internationale intergouvernementale.

Demandes de marques ou enregistrements de marques
en tant que motifs relatifs de refus de la protection
Art. 9. - 1) L'enregistrement d'une marque peut étre
radié

11. lorsque' elle est identique a une marque
antérieure demandée ou enregistrée et que les
produits ou les services pour lesquels elle a
été enregistrée sont identiques & ceux pour
lesquels la marque antérieure a été demandée

ou enregistrée;
12. lorsque, en raison de son identité ou de sa
similitude avec une marque antérieure
demandée ou enregistrée ou de la similitude

1 Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne

dans sa version 31 juillet 2009

des produits ou des services que les deux
marques désignent, il existe, dans l'esprit du
public, un risque de confusion qui comprend le
risque d'association entre les marques; ou (...}

Opposition
Art. 42. - 1) Dans un délai de trois mois suivant le jour
de la publication de l'enregistrement de la marque
conformément & l'article 41, le titulaire d'une marque
antérieure peut faire opposition a l'enregistrement.
2) L'opposition ne peut étre formée qu'au motif que la
marque peut étre radiée
13.en raison de [lexistence d'une marque
demandée ou d'une marque enregistrée
antérieure conformément & l'article 9.1), chiffre
10u2;
14. en raison de |'existence d'une marque notoire
antérieure conformément & larticle 10 en
liaison avec l'article 8.1), chiffre 1 ou 2; ou

15. en raison de son enregistrement au nom d'un
agent ou représentant du titulaire de la marque
conformément & l'article 11.

3) (supprimé)

Objection fondée sur le défaut d'usage:
décision relative a l'opposition

Art. 43. - 1) Si l'opposition a été formée par le titulaire
d'une marque enregistrée antérieure, celui-ci doit, si
lautre partie conteste l'usage de la marque, apporter un
commencement de la preuve du fait que sa marque a été
utilisée conformément a l'article 26 pendant les cing
années précédant la publication de I'enregistrement
auquel il est fait opposition, pour autant que, a cette date,
sa marque ait été enregistrée depuis au meins cing ans.
Si la période de cing années de non-usage expire aprés
la publication de I'enregistrement, 'opposant doit, si son
adversaire conteste l'usage, apporter un commencement
de la preuve du fait que sa marque a été utilisée
conformément & l'article 26 pendant les cing années
précédant la décision relative a l'opposition. Il n'est tenu
compte pour cette décision que des produits ou des
services pour lesquels l'usage a fait l'objet d'un
commencement de preuve.

2) Si l'examen de l'opposition fait apparaitre que la
marque doit étre radiée pour la totalité ou une partie des
produits ou des services pour lesquels elle a été
enregistrée, l'enregistrement est radié en tout ou en
partie. Si l'enregistrement de la marque ne peut étre
radié, l'opposition est rejetée.

3) Si la marque enregistrée doit étre radiée en raison
de l'existence d'une ou de plusieurs marques plus
anciennes, les procédures relatives & d'autres oppositions
peuvent étre suspendues jusqu'da ce que la décision
concernant l'enregistrement de la marque soit devenue
définitive. (...)

Mandataire dans la République fédérale d'Allemagne

Art. 96 - 1) Une personne qui n'a dans la République
fédérale d'Allemagne ni résidence ni siége ni
établissement ne peut prendre part & une procédure régie
par la présente loi devant I'Office des brevets ou le
Tribunal des brevets et ne peut faire valoir les droits
découlant d'une marque que si elle constitue comme
mandataire dans la République fédérale d'Allemagne un
avocat ou agent de brevets autorisé & représenter son
mandant dans les procédures devant I'Office des brevets,
le Tribunal des brevets et dans les litiges civiles
concernant cette marque, et également autorisé &
introduire une action pénale.

2) Les ressortissants d'un Etat membre de I'Union
européenne ou d'un autre Etat contractant de I'Accord sur
'Espace économique européen peuvent étre autorisés a
procurer des services au sens du Traité instituant la
Communauté européenne en qualité de mandataire visé
a l'alinéa 1), s'ils sont habilités & exercer leur activité
professionnelle sous un des titres professionnels figurant
en annexe de larticle 1 de la Loi sur les activités
d'avocats européens en Allemagne du 9 mars 2000
[Gesetz tiber die Tétigkeit européischer Rechtsanwélte in
Deutschiand] (BGBL' | p. 182) ou de l'article 1 de la Loi
sur I'examen de qualification pour agents de brevets du 6
juillet 1980 [Gesetz dber die Eignungsprifung fir die
Zulassung zur Patentanwaltschaffl (BGBL | p. 1348,
1351), dans leur version respectivement en vigueur.

3) Le lieu de ['établissement professionnel du
mandataire constitué selon l'alinéa 1) est considéré aux

fins de I'article 23 du code de procédure civile comme le
lieu ou se trouve le bien. A défaut d'établissement
professionnel, il est tenu compte du lieu ol le mandataire
a sa résidence dans la République fédérale d'Allemagne
et, & défaut, du lieu ol est situé I'Office des brevets.

4) La cessation contractuelle du mandat d'un
mandataire visé a l'alinéa 1) ne prend effet que lorsque la
cessation et [habilitation d'un autre mandataire sont
notifiées a I'Office des brevets ou le Tribunal des brevets.

Application des dispositions de la présente loi; langue

Art. 107. - 1) Les dispositions de la présente loi
s'appliquent mutatis mutandis aux enregistrements
internationaux ~ de marques conformément &
[Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques (Arrangement de Madrid
concernant les marques) effectués par lintermédiaire de
'Office des brevets ou dont la protection s'étend au
territoire de la République fédérale d'Allemagne, pour
autant qu'aucune disposition de la présente section ou de
IArrangement de Madrid concernant les marques ne s'y
oppose.

2) Toutes les requétes et autres communications dans
la procédure de I'enregistrement international ainsi que la
liste des produits et des services doivent étre soumises
en langue francaise.

Examen relatif aux motifs absolus de refus

Art. 113. - 1) Les marques ayant fait l'objet d'un
enregistrement international sont soumises au méme
examen relatif aux motifs absolus de refus prévu a
l'article 37 que les marques dont l'inscription au registre
national est demandée. L'article 37.2) n'est pas
applicable.

2) Le rejet de la demande (art. 37.1)) est remplacé ici
par le refus de la protection.

Opposition
Art. 114. - 1) La publication de I'enregistrement (art. 41)
est remplacée, pour les marques ayant fait I'objet d'un
enregistrement international, par la publication dans le
bulletin  publi€é par le Bureau international de
I'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle®.

2) Le délai d'opposition (art. 42.1)) contre I'octroi de la
protection pour les marques ayant fait l'objet d'un
enregistrement international court & compter du premier
jour du mois suivant celui qui est indiqué comme mois de
publication du bulletin dans lequel a été publiée la
marque ayant fait 'objet d'un enregistrement international.

3) La radiation de l'enregistrement (art. 43.2)) est
remplacée par le refus de la protection.

Extrait du Réglement d'exécution
de la loi sur les marques

dans ia version du 11 mai 2004
Refus de la protection

486. - 1) En cas de refus d'accorder la protection, en tout
en partie, & une marque enregistrée au plan international
et dont la protection a été étendue au territoire de la
République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 3ter
de I'Arrangement de Madrid concernant les marques ou
de larticle 3ter du Protocole a 'Arrangement de Madrid
concernant les marques et si le refus est transmis au
Bureau international de ['Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle pour qu'il le notifie au titulaire de
l'enregistrement international, le délai impératif pour la
constitution d'un mandataire national en vue d'empécher
que le refus ne devienne définitif est de quatre mois a
compter de la date d'expédition de la notification de refus
de la protection par le Bureau international de
I'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

2) Si le refus de la protection devient définitif du fait
que le titulaire de la marque enregistrée au plan
international n'a pas constitué de mandataire national,
une opposition ou un recours peuvent étre formés contre
la décision auprés de 'Office allemand des brevets et des
marques avec un délai supplémentaire d'un mois aprés
I'échéance des quatre mois prévus a l'alinéa 1); le délai
supplémentaire d'un mois court & partir de la date de
'expédition de la notification de refus par le Bureau
international de I'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle. Le refus de la protection doit
s'accompagner d'une information sur les voies de recours
qui sont ouvertes. L'article 61.2) de la loi sur les marques
s'applique par analogie.

2 Gazette OMPI des marques internationales/WIPO Gazette of International Marks (publication toutes les deux semaines) [N. d. . 1]

Refus de protection

Enregistrement international n°: 1 336 551

01/08/2017
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X. |Case supplémentaire
bis | Motifs de refus — chiffre V —
Marque international 1 336 551
La marque est une indication descriptive/un signe descriptif des produits/services
mentionnés, dont l'utilisation ne peut étre réservée a un seul déposant, mais doit
étre laissée libre pour tous les concurrents, et elle est dépourvue de tout caractére
distinctif (§§ 119, 124, 113, 37 alinéa 1, 8 alinéa 2 nos 1, 2 de la Loi sur les
Marques, article 5 du Protocole relatif a I’Arrangement de Madrid, article 6
quinquies lettre B de la Convention de Paris).
Note:
Si aucun mandataire n’a été désigné dans le délai provisoire, les premiers quatre
mois, ce fait constitue a lui seul le motif de refus de protection a partir de I'entrée
en vigueur définitive de cet avis (§§ 119, 96 de la Loi sur les Marques).
Xll. | Annexes (marquées ci-dessous d'une croix) X1. |Signature ou sceau officiel de
] 1 reproduction de 0 marques opposées I'Administration qui a prononcé le refus
comportant un élément figuratif ou un graphisme
spécial
[] Liste indiquant, pour chaque marque opposée,
son N° d'enregistrement et les produits et/ou
services auxquels elle s'applique
[] Liste des mandataires agrées
[] Liste des produits et/ou services

Refus de protection Enregistrement international n°: 1 336 551

01/08/2017



