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PROTOCOLE DE MADRID
DECISION FINALE CONCERNANT LA SITUATION DE LA MARQUE

~ CONFIRMATION DE REFUS PROVISOIRE TOTAL FONDE SUR UNE
OPPOSITION

Régle 187er.3)

‘{4
Rétférence de la notification : 0007/2020/OAPl/DG/DGA/Dg(]/SCG/Madrid

. Office qui envoie la déclaration :
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)

II.  Numéro et date de I’enregistrement international : 1418720

11I. date de désignation de POAPI : 02 mai 2018

IV. Reproduction de la marque
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V.  Nom du titulaire (ou autre indication permettant de confirmer I’identité de
["enregistrement international)) :

BOOKLET-YUG LLC
12 Cosmonaut's Komarova Str. Odesa 65101, UA

VL. La protection de la marque est refusée pour tous les produits.

cl. 33: Produits a boire alcoolisés, a 'exception de bi¢res; produits & boire alcoolisés
contenant des fruits; anisette (liqueur); anis (liqueur); apéritifs; arrack (arak): baijiu
(produit a boire alcoolisé distillé chinois); eaux-de-vie; vins; whisky; vodka; kirsch;
poiré: gin; digestifs (liqueurs et spiritueux); cocktails; cura¢ao; liqueurs; hydromels
(alcool de miel); liqueurs de menthe poivrée; produits a boire alcoolisés pré-
meélangés autres qu'a base de bicre: amers: nira (produit a boire alcoolisé a base de
canne a sucre); produits a boire distillés; piquette; alcool de riz; rhum; saké; cidres;
spiritucux (produits a boire); extraits alcoolisés; essences alcoolisées; extraits de
fruits alcoolisés.
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VIL. Informations relatives 4 la suite de la procédure :

a)  Date a laquelle le délai de recours commence : 28 octobre 2020
b)  Date a laquelle le délai de recours prend fin : 28 janvier 2020
¢)  Encas de recours aupres de la Commission Supérieure de Recours de I’OAPI,

I’assistance d’un mandataire local est obligatoire (v01r liste des mandataires agréés
sur le site internet de I’OAPI a I"adresse :

VIII. Signature ou sceau officiel de I'Office qui envoie la déclaration ;

Le Directeur Général
Le directeur Général Adjoint
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Jean-Baptiste Noél WAGO

[X. Date: 28 octobre 2020 |
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DECISION N° 1055/0API/BG/DG A/D%/SCG

Portant rejet de la désignation de POAPI et radiation de I’enregistrement
de la marque
« BLACK JACK FOR ALL » n° 103320

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Vu le Protocole refatif a I’ Arrangement de Madrid concernant I’enregistrement
international des marques du 12 novembre 2017 ;

Vu le Réglement d’exécution commun a I’Arrangement international des
marques et au Protocole relatif a cet Arrangement du 1 janvier 2015 ;

Vu ["Accord portant révision de I’ Accord de Bangui du 2 mars 1977
instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;

Vu 1"Annexe 1 dudit Accord et notamment son article 18 ;

Vu le Reglement relatif & enregistrement international des marques du
14 décembre 2014 ;

Vu e certificat d’enregistrement n® 103320 de la marque « BLACK JACK
FOR ALL »

Vu [opposition a cet enregistrement formulée le 02 mai 2018 par la
société JACK DANIEL’S PROPERTIES, INC., représentee par le cabinet
SPOOR & FISHER ;

Vu la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition
n® 0011/2019/0API/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid du 15 avril 2019
de la marque « BLACK JACK FOR ALL » n° 103320 ;

Attendu que la marque internationale « BLACK JACK FOR ALL » a été déposée
au Bureau International sous le n® 1418720 par la société BOOKLET-YUG LLC.
avee designation de "OAPI, et enregistrée A POAPI le sous le n® 103320 pour les
produits de la classe 33, ensuite publidée au BOPI n°® 11MQ/2018 paru le
30 novembre 2018 ;
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Attendu qu’au soutien de son opposition la société JACK DANIEL’s
PROPERTIES, INC. fait valoir qu’elle est titulaire des marques :

- JACK DANIEL’S WHISKEY + Vignette n°® 36123 déposée le 19 mars
1996 dans la classe 33 ;

- JACK DANIEL’S n® 36124 déposée le 19 mars 1996 dans la classe 33 ;

- GENTLEMAN JACK n® 44731 déposée le 24 aofit 2001 dans {a classe 33 ;

- JACK DANIEL’S WHISKEY + Vignette n® 64481 déposée le 26 avril
2010 dans la classe 33 ;

- JACK DANIEL’S n® 76979 déposée le 03 octobre 2013 dans la classe 33 ;

- JACK DANIEL’S SILVER SELECT n°® 78541 déposée le 14 février 2014
dans la classe 33 ;

- JDTW Trade Dress (2010} n° 3201001053 déposée le 26 avril 2010 dans la
classe 33 ;

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur conformément aux
dispositions de I’Accord de Bangui car renouvelés en 20006, 2011, 2016 et 2019
respectivement ;

Qu’elle a le droit exclusif d’utiliser ses marques JACK DANIEL’S en relation
avec les produits couverts par ces enregistrements et les produits similaires, et a
le droit d’empécher ['utilisation par un tiers de toute marque ressemblant a ses
marques au point de créer un risque de confusion, comme le prévoit Iarticle 7 de
I’ Annexe Il de I’ Accord de Bangui révisé ;

Que les marques en conflit ont comme €lément dominant le mot « JACK » et
I"ajout des mots « FOR ALL » qui sont écrits en petits caractéres ne suffit pas
pour distinguer la marque querellée et ses marques ; que ['utilisation du mot
« BLACK » dans la marque du déposant ne réduit pas le risque de confusion, le
noir étant une couleur descriptive, et des nombreuses consommateurs se référant
au Whisky JACK DANIEL’S comme BLACK LABEL ;

Que la similarité entre les marques des deux titulaires crée une impression qu’il
y a un lien commercial entre les produits couverts, ce qui va créer une fausse
impression quant a ’origine des produits du déposant ;

Que ["utilisation de la marque querellée est susceptible d’induire le public en
erreur qui pensera que les produits portant la marque du déposant sont les siennes,
ou qu’elle a approuvé ou licencié les produits de la marque du déposant, ou qu'il
existe un lien commercial entre les deux titufaires ;
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Que les produits couverts par les marques des deux titulaires sont identiques ou
similaires, ce qui entrainera la confusion ou la déception auprés des
consommateurs quant a I’origine des produits concernés ;

Qu’il y a lieu de radier I’enregistrement de la marque « BLACK JACK FOR
ALL » n® 103320 appartenant a la société BOOKLET-YUG LLC., conformément
aux dispositions de article 18 (2) de I’ Annexe III de I’Accord de Bangui ;

Attendu que la soci¢té BOOKLET-YUG LLC. n’a pas réagi, dans les délais, a
I’avis d’opposition formulée par la société JACK DANIEL’S PROPERTIES,
INC., que les dispositions de ’article 18, alinéa 2 de I’ Annexe 11l de I’ Accord de
Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1: L’opposition a la désignation de I’OAPI a [I’enregistrement
international n°® 1418720 et ’enregistrement n° 103320 de la marque « BLACK

JACK FOR ALL » formulée par la société JACK DANIEL’S PROPERTIES,
INC. est re¢ue en la forme.

Article 2 : Au fond. la désignation de I'OAPI a I’enregistrement international
n° 1418720 de la marque « BLACK JACK FOR ALL» est rejetée et
enregistrement n° 103320 de la marque « BLACK JACK FOR ALL » est rad:é€.

Article 3 ; La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété
Industrielie.

Article 4: La société BOOKLET-YUG LLC., titulaire de 1’enregistrement
international n° 1418720 de la marque « BLACK JACK FOR ALL » n° 103320,
dispose d’un délai de trois (3) mois, & compter de la réception de la présente
décision, pour saisir Ja Commission Supérieure de Recours.
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