AVIS RECTIFIE /

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 'article 5 de I'’Arrangement de Madrid/du Protocole de Madrid

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

I. | Administration qui a prononcé le refus: Téléphone (0 89)21 95 - 0,
Deutsches Patent- und Markenamt Telefax (089)2195-2221
D-81534 Miinchen ' .

(République fédérale d’Allemagne) No. direct (0 89)2195-4078

No. de I'enregistrement international faisant l'objet du refus: 755 909
No. de I'enregistrement national de base: 195 250

Hl. [ Nom et adresse du titulaire de I'enregistrement international faisant I'objet du refus:

Lidl Stiftung & Co. KG
D-74167 Neckarsulm
(Allemagne)

IV. | Refus provisoire/définitif (voir chiffre VI ci-aprés)

V. | Motifs du refus (marques antérieures opposées et/ou autres motifs):

- voir case supplémentaire chiffre X. bis -

VI. | Articles de la loi nationale applicables en la matiére: - voir chiffre X -

VII.
& Refus pour la totalité des produits et/ou services.

D Refus pour tous les produits et/ou services, excepté: . D Refus pour les produits et/ou services suivants:
. ’ - voir chiffre X. bis - -

VIIl. [ Réclamation et recours contre la décision de refus (priére de rappeler dans la correspondance le numéro de
I'enregistrement international/K!. 34 IR): '

Réplique contre le refus
a) Délai de réplique: 3 mois

b) Autorité a taquelle la réplique doit étre addressee: voir .

Date a laquelle le refus a été prononcé: 10 mars 2005

M 8623
1.02



2.

X. (Titre et date de la loi nationale applicable)

Motifs absolus de refus de la protection

Art. 8. - 1) Sont refusés a Fenregistrerent 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

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

2. qui sont composées exclusivement de signes ou
diindications pouvant servir, dans le commerce, a
désigner l'espéce, la qualité, la quantité, la desti-
nation, la valeur, la provenance géographique,
I'époque de la production du produit ou de la pres-
tation du service ou pour décrire d'autres caracté-
ristiques 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 ia provenance géogra-
phique du produit ou du service;

. qui sont contraires a I'ordre public ou aux bonnes
moeurs;

6. qui comportent des armoiries ou drapeaux d'un

Etat ou d'autres emblémes de la souveraineté éta-

tique, ou les armoiries d'une localité, d'une asso-

ciation de communes ou d'une association
d'autres unités communales du pays;

qui contiennent des signes ou poingons officiels

de contrdle ou de garantie dont |'enregistrement

+ en tant que marque est exclu en vertu d'un avis du
Ministére tédéral de la justice publié au Bundes-
gesetzblatt [Journal officiel de la Republique
tédérate d'Allemagne];

. qui contiennent des armoiries, drapeaux ou autres
embléemes distinctifs, sceaux ou dénominations
d'organisations internationales intergouvernemen-
tates dont I'enregistrement en tant que marque est

o exclu en vertu d'un avis du Ministare fédéral de la

justice publié au Bundesgesetzblatt, ou

dont 'usage peut manifestement étre interdit dans

I'intérét public en vertu d'autres dispositions.

-
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3) Les dispositions de l'alinéa 2), chiffres 1, 2 et 3, ne
s'appliquent pas lorsque, avant la date de la décision refa-
tive a I'enregistrement, la marrque 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
l'imitation d'un signe visé par ces dispositions. Les dispo-

. sitions de l'alinéa 2), chitires 6, 7 et 8, ne s'appliquent pas
lorsque le déposant est autorisé a faire figurer dans sa
marque I'un des signes que visent ces dispositions, méme
si ce signe risque d'étre confondu avec un autre des si-
gnes qu'elles visent. L'alinéa 2), chiffre 7, ne s'applique
pas non plus lorsque les produits ou les services pur les-
quels la marque a été demandée-ne sont ni identiques ni
similaires a ceux pour lesquels le signe ou poingon de
conrdle 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 Iimpression
trompeuse d'un lien avec l'organisation intemationale
intergouvemementale.

Demandes de marques
ou enregistrements de marques
en tant que motifs relatifs
de refus de la protection

Art. 9. - 1) Lenregistrement d'une marque peut étre
radié

1. 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 enreigstrée;

. lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude
avec une marque antérieure demandée ou enre-
gistrée ou de la similitude 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

2) Les demandes de margues ne font obstacle a l'enre-
gistrement au sens de I'anlinéa 1) que lorsqu'elles ont été
enregistrées.

[\

1 Gazette OMP! des marques intemationales/WIPO Gazette of
Interational Marks (publication toutes les deux semaines) [N.d.L.r.].

M 8623.11/8625-R
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Extrait de la Loi sur les marques

dans sa version du 1 janvier 1995
Opposition

Art. 42. - 1) Dans un délai de trois mois suivant le jour de a
publication de I'enregistrement de la marque conformément a
l'articte 41, le titulaire d'une marque antérieure peut faire oppo-
sition a I'enregistrement.

2) L'opposition ne peut étre formée qu'au motit que la
marque peut étre radiée

1. en raison de Pexistence d'une marque demandée ou

d'une marque enregistsrée antérieure conformément a
. l'article 9.1), chiffre 10ou 2;

2. en raison de l'existence d'une marque notoire anté-
rieure conformément & l'article 10 en liaison avec
V'article 9.1), chiffre 1 ou 2; ou

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

3) La taxe prévue au baréme doit étre asquittée dans le
délai indiqué a l'alinéa 1). Si elle n'est pas acquittée,
I'opposition est considérée comme n'ayant pas été formée.

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 l'autre partie
conteste 'usage de la marque, apoorter un commencement
de la preuve du fait que sa marque a été utilisée
conformément & I'article 26 pendant les cing années précé-
dant la publication de l'enregistrement auquet il est fait
opposition, pour autant que, a cette date, sa marque ait été
enregistrée depuis au moins cing ans. Si la période de cinq
années de non-usage expire aprés la publication de I'enre-
gistrement, l'opposant doit, si son adversaire conteste
l'usage, 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 décision relative &
l'opposition. Il n'est tenu compte pour cette décision que
des produits ou des services pour lesquels l'usage a fait
'objet d'un commencement de preuve.

2) Si l'examen de l'opposition fait apparaitre que la
marque doit &tre radiée pour la totalité ou une partie des
produits ou des services pour lesquels elle a été enregis-
trée, I'enregistrement est radié en tout ou en partie. Si
'enregistrement de la marque ne peut étre radié, I'oppo-
sition est rejetée. :

3) Si fa marque enregistrée doit étre radiée en raison de
{'existence d'une ou de plusieurs marques plus anciennes,
tes procédures relatives a d'autres oppositions peuvent étre
suspendues jusqu'a ce que la décision concemant V'enre-
gistrement de la marque soit devenue définitive.

()

Mandataire dans la République
fédérale d'Allemagne

Art. 96 - 1) Une personne qui n‘a dans la République
fedérate d'Allemagne ni résidence ni siége ni établissement
ne peut prendre part a 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
tédérale d'Allemagne un avocat ou agent de brevets
autorisé a représenter son mandant dans les procédures
devant I'Office des brevets, le Tribunal des brevets et dans
les litiges civiles concemant cette marque, et également
autorisé a 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
I'Espace économique européen peuvent étre autorisés a
procurer des services au sens du Traité instituant la
Communauté européenne en qualité de mandataire visé a
I'afinéa 1), s'ils sont habilités & exercer leur activité
professionelle sous un des titres protessionnels figurant en
annexe de Farticle 1 de la Loi sur les activités d' avocats
européens en Allemagne du 9 mars 2000 [Gesetz dber die
Tatigkeit europdischer Rechtsanwdlte in Deutschland]
(BGBL" | p. 182) ou de l'articte 1 de la Loi sur l'examen de
qualification pour agents de brevets du 6 juillet 1990
[Gesetz dber die Eignungsprafung fiir die Zulassung zur
Patentanwaltschafff (BGBL | p. 1349, 1351), dans leur
version respectivement en viguer. Das ce cas, une
procédure ne peut étre poursuivie que si un avocat ou
agent de brevets en République fédérale d'Allemagne a été
mandaté a recevoir des notifications.

~Journal officiel de la Républi dd"

3) Le liev de [I'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'etablissement professionnel, il est tenu compte du lieu ol
le mandataire a sa résidence dans la Répub'ique tfédérale
d'Allemagne et, a défaut, du lieu ol est situé I'Office des brevets.

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

Application des dispositions de ia présente loi

Ant. 107. Les dispositions de la présente loi s'appliquent mutatis
mutandis aux enregistrement internationaux de marques
conformément a I'Arrangement de Madrid concemant I'enregistre-
ment intemational des marques (Arrangement de Madrd
concemant les marques) effectués par l'intermédiare de I'Office des
brevets ou dont la protection s'étend au territoire de la République
tédérale d'Allemagne, pour autant qu'aucune disposition de la
présente section ou de I'Arrangement de Madrid concemnant les
margues ne s'y oppose.

Examen relatif aux motifs absolus de refus

Art. 113. - 1) Les marques ayant fait 'objet d'un enregistrement

international sont soumises au méme examen relatif aux motits

. absolus de refus prévu a I'article 37 que les marques dont linscrip-

tion 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 'objet d'un enregistrement
international, par la publication dans le bulletin publié 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 I'objet d'un enregistrement intemational
court a compter du premier jour du mois suivant celui qui est
indiqué comme mois de publication du bulletin dans lequel a été
publiége la marque ayant fait Vobjet d'un enregistrement
international.

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

Reglement d'exécution du 30 novembre 1994
de la loi sur les marques*

Refus de la protection

52. - 1) En cas de refus d'accorder la protection, en tout en
partie, & une marque enregistrée au plan internationa! et dont la pro-

tection a été étendue au territoire de la République fédérale d'Alle-

magne en vertu de l'article 3ter de I'Arrangement de Madrid concer-
nant les marques ou de I'article 3ter du Protocole a I'Arrangement de
Madrid concemant les marques et si le refus est transmis au Bureau
intemational de I'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
pour quil le notifie au titulaire de Y'enregistrement intemational, le délai
impératif pour la constitution d'un mandataire nationa! 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 protec-
tion par le Bureau intemational de I'Organisation Mondiale de la

Propriété Intellectuelle.

2) Si le refus de la protection devient définitif du fait que le titu-
laire de la marque enregistrée au plan intemational n'a pas constitué

de mandataire national, une opposition ou un recours peuvent étre
formés contre la décision auprés de I'office des brevets avec un délai
supplémentaire d'un mois aprés Pechéance des quatre mois prévus a
I'alinéa 1); le délai supplémentaire d'un mois court a partir de la date

de Pexpédition de la notification de refus par le Bureau intemational 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'articte 61.2) de la loi sur les marques
s'applique par analogie.



X.bis | Case supplémentaire
Motifs de refus - chiffe V. -

Marque int. 755 909

La (Les) maison(s) mentionnée(s) ci-dessous fait (font) opposition a I'admission de la marque
en raison de sa (ses/leurs) marque(s) mentionnée(s) ci-dessous, deposée(s) ou enregistrée(s)
anterieurement a titre national (M) ou international (IR) selon les articles 9, 42, 107, 114 de la
loi sur les marques, article 6 quinquies lettre B chiffre 1 de la Convention de Paris:

House of Prince A/S, Soborg, DK (776384 — PRINCE fig.)
House of Prince A/S, Soeborg, DK (1180083 — PRINCE)
HOUSE OF PRINCE A/S, Soborg, DK (EM02075281 - PRINCE GOLD)

Le titulaire de la marque a été informé.

Le avis du 10 février 2005 doit étre considéré comme nul et non avenue.

XIl. Annexes (marquées ci-dessous d'une croix) XI. Signature ou sceau officiel de I'Administration qui

’ a prononcé le refus:

E 1 reproduction de 3 marque(s) nationale(s)
opposée(s) comportant un élément figuratif ou un
graphisme spécial.

Liste indiquant, pour chaque marque nationale
opposée, son no d'enregistrement et les produits
et/ou services auxquels elle s'applique.

D Liste des mandataires agrées.

D Liste des produits/services.

M 861/862.1
07/00
00.00




ROMARIN No. 9/2004

World Intellectual Property Organization
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Mark

111 NUMBER

151 DATE

171 PAID FOR

141 EXPIRATION DATE
580 NOTIFICATION DATE
450 PUBLICATION

270 LANGUAGE

540 MARK

550 DETAILS
531 VIENNA CLASSIF
732 HOLDER

740 REPRESENTAT.

841 ORIGIN

821 BASIC APP.

300 PRIORITY’

832 DESIGNATIONS

511 NICE CLASSIF
511 GOOD/SERV

860 POSSIBILITY OF
OPPOSITION BEYOND THE
18-MONTH TIME LIMIT

776384

2002.02.08

10 years

2012.02.08

2002.04.04

GAZ 2002/06 (2002.05.02)
EN '

PRINCE

document with image;

24.09.02, 25.01.15, 26.04.02, 26.04.08, 27.05.01
House of Prince A/S

Tobaksvejen 4 Sgborg(DK)
DK-2860

national of DK

Zacco Denmark A/S

Hans Bekkevolds Allé 7 Hellerup(DK)
DK-2900

DK

2002.01.28 VA 2002 00360

DK 2002.01.28 VA 2002 00360

AG, AM, AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

EE, ES, FI,-FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KE,

LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, PL, PT,

RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU, ZM

34 . .
34

Tobacco, cigarettes, smokers' articles, matches.

Tabac, cigarettes, articles pour fumeurs, allumettes.

2003.04.07 [GAZ 2003/08]
IE
Opposition period start date:

Opposition period end date:

2003.07.04 [GAZ 2003/14]
SE

-PAGE : 1 -



830 SUBSEQUENT
DESIGNATION

851 LIMITATION

860 REFUSAL

Opposition period start date:
Opposition period end date:

2003.06.10 [GAZ 2003/15]
IE
Opposition period start date:
2003.06.25
Opposition period end date:
2003.09.24
2003.09.09 [GAZ 2003/19]
SG
Opposition period start date:

Opposition period end date:

Notification date

2003.12.25
2003.11.24 [GAZ 2003/25, 2004.02.05]
DSP A

MN
2003.04.22 [GAZ 2003/10]
PT
34 list limited to:
Cigarettes.
Cigarettes.
IE
Total refusal of protection
.. [GAZ 2002/11] 2002.05.28
SG
Total refusal of protection
.. [GAZ 2002/14) 2002.07.05
AU
Acceptance / Grant of protection
.. [GAZ 2002/19]
All goods and services are affected
JP
Total refusal of protection
.. [GAZ 2002/21] 2002.10.17
TR

Acceptance / Grant of protection

-PAGE : 2 -



CN

PT

GE

GE

SE

JP

.. [GAZ 2002/25] 2003.02.18

All goods and services are affected

Partial refusal of protection
.. [GAZ 2003/01] 2002.12.09

34 suppressed from the list
Articles pour fumeurs, allumettes. -

Smokers' articles, matches.

Total refusal of protection
.. [GAZ 2003/04] 2003.01.27

Acceptance / Grant of protection
.. [GAZ 2003/06] 2003.06.10

All goods and services are affected

Acceptance / Grant of protection
.. [GAZ 2003/14]
All goods and services are affected

Total refusal of protection
.. [GAZ 2003/19] 2003.09.05

Final decision reversing totally a refusal of protection

.. [GAZ 2003/21}2003.10.06

Final decision confirming refusal of protection

.. [GAZ 2004/01]2003.12.25

-PAGE : 3 -



Akt .zeichen/Registernr.:
altes Aktenzeichen:
Markentext:

Markenform:

Leitklasse:

Klassen:
Waren/DL-Verzeichnis:
Klassifiz. gem. NCL:
Datum Klassifizierung:
Eintragsdatum:
Anmeldedatum:
Bekanntmachungsdatum:
Verdffentl. -Datum:
Stammmarke/abgetr.Marke:
abgetr.Marke/Stammmarke:
Tag Teilungserklarung:
internat. Bildklasse:
Anmelder - Nummer:
Anmelder/Inhaber:

Vertreter-Nummer:
Vertreter:

Adressnummer :
Zustelladresse:

durchgesetzt:

durchg. Bestandteil:
Verfahrensstand:
Verfahrensstand-Datum:
Schnelleintrag:

sonst .Markenf /Farbmarke:
Farben:

3 dimensional:

Hérmarke:
Kollektivmarke:

Nr. Int. Registrierung:
Prioritats.Akz:
Prioritatsland:
Prioritatsart:

' Prioritatsdatum:
Prioritatstext:
Prioritétsklassen:
Prioritat Waren:
Zeichenbeschreibung:
Schutzendedatum:

Abschl .wid.verfahren:
Verfdg.-Nr.:
Verfligungsbeschr. :
Akt./Gemeinschaftsmarke:
Verdffentl./Senioritat:
Altdatenber. durchgef.:
Vernichtungsdat.d.Akte:
Erstellungsdatum:

1180083
547058
PRINCE
Wortmarke
34

34
Zigaretten

12.08.1991
03.08.1988
30.11.1988
14.09.1991

A6213421
House of Prince A/S

‘Soeborg, DK

V264237
Anwaltssozietat
Lovells

20354 Hamburg
726186912
Lovells

20354 Hamburg
Warburgstr. 50
0

Marke eingetragen
31.03.1992
0

OO O

0
31.08.2008
12.08.1991

30.12.2004
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Marke: PRINCE GOLD
Publikationsnummer: EMO02075281
Details: Wortmarke
Anmeldesprache(n): Erste: DA Zweite: EN
Anmeldedatum: 09.02.2001
Eingangsdatum beim HABM: 09.02.2001
Bekanntmachungsdatum: 25.02.2002
Eintragungsdatum: 01.08.2002
Publikationsdatum: 09.09.2002
Nizzaklasse(n): 34

inhaber: HOUSE OF PRINCE A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Sgborg, DK
Vertreter: ZACCO DENMARK A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, DK
Waren und Dienstleistungen: 34: Tabak, Zigaretten, Raucherartikel, Streichhélzer.

Rechtsstand: Eingetragen - Rechtsbestandig ; Verdffentlichung der Eintragung erfolgt
Wila-Datum: In DB seit: 12.02.2001; Letzte Veranderung am: 03.10.2003
Historien:

Datum Heftnr. Heftteil Text

12.02.2001 Rechtsstand Anderung zu: Marke in das System eingegeben

19.02.2001 Rechtsstand Anderung zu: Anmeldedatum festgestellt

24.09.2001 Rechtsstand Anderung zu: Klassifizierung OK

25.09.2001 Rechtsstand Anderung zu: Absolute Grinde OK

04.02.2002 Rechtsstand Anderung zu: Verdffentlichung OK

25.02.2002 015/2002 A.1
03.09.2002
09.09.2002 072/2002 B.2

Teil A.1 - GemaB Artike! 40 GMV veréffentlichte Anmeldungen
Rechtsstand Anderung zu: Verdffentlichung der Eintragung erfolgt
Teil B.2 - Eintragungen mit Anderungen der verdffentlichten Anmeldungen
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