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ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID
REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION

Régle 17.1)

I.  Office qui envoie la déclaration: SERVICE FEDERAL POUR LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE, LES BREVETS ET LES MARQUES (ROSPATENT)

30-1, Berejkovskaya nab., 125993, Moscou, G-39, GSP-3, Fédération de Russie
Télécopie: (495) 243-3337 / téléphone: (495) 240-33-39

II.  Numéro de I’enregistrement international: 1263394

III.  Nom du titulaire (ou autre indication permettant de confirmer U'identité de
I’enregistrement international):
BiBA GmbH

IV. Reproduction de la marque:

V.  Refus provisoire fondé sur un examen d’office

VI. Refus proviscire pour certains des produits et/ou services [suivra I'indication des
produits et/ou services qui ne sont pas touchés par le refus|

Cl. 14: "Pierres précieuses; perles et métaux précieux et leurs imitations; articles de
bijouterie; articles de bijouterie fantaisie; instruments horlogers et chronométriques;
appareils chronométriques; porte-clés [articles de bijouterie ou breloques porte-clés];
coffrets a bijoux; épingles [articles de bijouterie]|; chaines porte-clés fantaisie [articles de
bijouterie]; boutons de manchettes; pinces a cravate.”

Cl. 18: "Cuir et imitations de cuir; portefeuilles; sacs 2 main; vanity-cases; ensembles
de voyage [produits en cuir]; sacs de voyage; sacs a dos; sacs d'écoliers; étuis pour clés;
portemonnaies; sacs a provisions; bandouliéres, sacs a bandouliére, en cuir ou imitations
de cuir; malles et valises; parapluies et parasols; biatons de marche."”

Cl 25: "Vétements; articles de chapellerie; vétements de dessus pour femmes;
vétements de dessus pour hommes; vétements de dessus pour enfants; vétements de sport;
sous-vétements; articles de lingerie pour femmes, corsets [vétements de dessous];
ceintures; habits, également en cuir, imitations de cuir ou fourrure; maillots de natation;
poches pour vétements; foulards; chiles; cravates; parties et accessoires des produits
précités, pour autant qu'ils soient compris dans cette classe.”

(1. 35: "Services de vente au détail de lunettes de vue et lunettes de soleil, étuis pour
lunettes de vue et lunettes de soleil, pierres précieuses, perles et métaux précieux et leurs
imitations, articles de bijouterie, articles de bijouterie fantaisie, articles d'horlogerie et
instruments chronométriques, appareils chronométriques, porte-clés [articles de
hijouterie ou colifichets], coffrets a bijoux, épingles [articles de bijouterie|, chaines porte-
clés [articles de bijouterie fantaisie], boutons de manchettes, pinces a cravate, cuir et
imitations de cuir, portefeuilles, sacs 4 main, vanity-cases, trousses de voyage
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[maroquinerie], sacs de voyage, sacs a dos, sacs d'écolier, étuis pour clés, portemonnaies,
cabas, bandouliéres, sacs a porter sur 1'épaule, en cuir ou imitations de cuir, malles et
valises, parapluies et parasols, cannes, vétements, articles de chapellerie, vétements de
dessus pour femmes, vétements de dessus pour hommes, vétements de dessus pour
enfants, vétements de sport, sous-vétements, lingerie pour femmes, articles de I'industrie
corsetiére [vétements]|, ceintures, linge, également en cuir, en imitations de cuir ou pour
maillots de natation, pochettes [habillement], écharpes, chiles, cravates, parties et
accessoires des produits précités, pour autant qu'ils soient compris dans cette classe;
services de publicité; services de marketing, en particulier a des fins de fidélisation de
clients et pour la promotion des ventes; animation de manifestations a des fins
commerciales ou publicitaires; services de conseillers d'affaires en matiére de conception,
organisation et mise en place de systémes et programmes de recherche et fidélisation de
clients ainsi que gestion d'affaires pour des entités actives dans ces domaines;
organisation, coordination et soutien de systémes de fidélisation de clients, en particulier
de programmes de remises, primes et d'incitation; développement de programmes de
primes pour utilisateurs de cartes client, cartes de débit, cartes de paiement, cartes
financiéres et cartes d'achat en tant que mesure de fidélisation de clients a des fins de
marketing; administration de programmes de fidélisation de clients par le biais de
1'émission de cartes d'identification et client sans possibilité¢ de paiement et de remise;
organisation et mise en place de manifestations a des fins commerciales et publicitaires;
publication de magazines client (également sous forme électronique) a des fins
publicitaires."

VII. Motifs de refus:

Renseignements relatifs 3 une marque nationale antérieure

dépot national Ne 2007735013, date du dépot 12.11.2007; enregistrement national Ne
389386, date de I’enregistrement 16.09.2009; nom et adresse du titulaire:
Tovarichtchestvo s ogranitchennci otvetstvennostyou "Izdatelsky dom KIT Pabliching”
Respoublika Kazakhstan, g. Almaty, mikroraion Jetyssou 2, d. 34, kv. 52 (Kazakhstan).

VIII. Dispositions essentielles correspondantes de 1a loi nationale applicable [(voir le texte a
la rubrique XID)]:
1483 (6) (2)

IX.  Informations relatives a la suite de la procédure:

1) délai pour présenter une requéte en réexamen: six mois 2 compter de la date de la
notification de refus provisoire mentionnée a la rubrique X;

ii) autorité a laquelle la requéte en réexamen doit étre adressée: SERVICE FEDERAL
POUR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, LES BREVETS ET LES MARQUES
(ROSPATENT);

iii) assistance obligatoire d’un mandataire local. Une liste des mandataires russes peut étre
obtenue sur notre site internet (http://www.fips.ru/sitedocs/patpov_en.htm).

X. Date: 04/08/2016

XI.  Signature ou sceau officiel de 1’Office qui envoie la déclaration:
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XII.  Dispositions essentielles correspondantes de 1a loi applicable:

Dubova Yulia

Code civil de la Fédération de Russie.
(18.12.2006 Ne 230-D3)
Extrait.
Art.1477. La marque.

1. Sur la marque qui servit d’individualiser les produits des personnes morales ou les
entrepreneurs individuels, reconnait le droit exclusif certifié par un certificat de marque (article
1481).

Art.1479. Le droit exclusif sur une marque enregistrée sur le territoire de la Fédération de
Russie.

Sur le territoire de la Fédération de Russie posseéde le droit exclusif sur une marque enregistrée
par l'organe fédéral de la propriété intellectuelle, ainsi que dans d'autres cas prévus par le traité
mternational de la Fédération de Russie.

Art.1482. Types de marques.

1. Peuvent &tre enregistrées en tant que marques les dénominations verbales, signes figuratifs
ou tridimensionnels et autres dénominations ou leurs combinaisons.

2. La marque peut étre enregistrée en n’importe quelle couleur ou en n’importe quelle
combinaison de couleurs.

Art.1483. Motifs de refus d’enregistrement d’Etat en tant que marque.

1. Ne peuvent étre enregistrées en qualité de marques les dénominations dépourvues de
caractere distinctif ou consistant exclusivement en éléments:

1) qui sont devenus une désignation usuelle des produits d’une espéce déterminée;
2) qui constituent des symboles ou des termes courants;

3) qui indiquent les produits, et notamment, 1’espeéce, la qualité, la quantité, les propriétés, la
destination, la valeur, ainsi que 1’époque, le lieu, le mode de production ou de diffusion;

4) qui constituent la forme de produits imposée exclusivement ou particuliérement par la nature
ou destination des produits.

Les éléments visés peuvent étre inclus en qualité d’éléments non protégés dans la marque a
condition qu’ils n’y soient pas prédominants.

1.1. Les dispositions du paragraphe 1 prévues par I’article présent ne s appliquent pas au
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signes:
1) qui ont acquis le caractere distinctif par 1'usage;

2) qui constituent exclusivement des éléments visés aux alinéas 1 - 4 du paragraphe 1 de
Iarticle présent et qui se représentent de la combinaison possédant le caractére distinctif.

2. Ne peuvent étre enregistrés en qualité de marques les dénominations qui se rapportent aux
objets n’ayant pas de protection légale en vertu 1’article 1231.1 du Code présent (a savoir: les
symboles et signes d’Ftat (les drapeaux, les armoiries, les orders, les signe monétaire, ete.); les
dénominations abrégées ou complétes d’organisations internationales et intergouvernementales,
leurs drapeaunx, les armoiries, autres symboles et signes; des signes ou poingons officiels de
contrdle, de garantie ou d’éssai, des sceaux, des décorations ou autres signes honorifiques) ou
qui sont semblables au point de créer une confusion.

3. Ne peuvent étre enregistrés en qualité de marques les signes représentant ou comportant les
éléments:

1) trompeur ou susceptibles d’induire le consommateur en erreur quant au produit ou son
producteur;

2) contraires a I’intérét public, aux principes humanitaires et a la morale.

4. Ne peuvent étre enregistrés en qualité de marques les signes identiques ou semblables au
point de créer une confusion aux noms officiels et représentations des objets particulierement
précieux du patrimoine culturel des peuples de la Fédération de Russie ou des objets du
patrimoine mondial culturel ou naturel, ainsi qu’aux reproductions des valeurs culturelles
gardées dans les collections ou fondations, si tel enregistrement est demandé aux noms des
personnes qui ne sont pas les propriétaires et qui ne sont pas autorisées par les propriétaires ou
leurs ayants droit a enregistrer de telles dénominations en qualité de marques

5. En vertu du traité international auquel la Fédération de Russie est partie ne peuvent
enregistrés en qualité de marque les dénominations qui représentent ou comportent les éléments
qui sont déja protégées dans un des Etats membres a titre des dénominations identifiant les vins
et les spiritueux comme provenant de leur territoire (produit dans les limites de 17aire
géographique de cet Etat) et possédant la qualité, la notoriété ou autres caractéristiques qui sont
notamment déterminés par leur origine en cas si la marque est destinée a designer les vins ou
spiritueux provenant de territoire de 1’aire géographique concerné.

6. Ne peuvent étre enregistrés en qualité de marques les signes identiques ou semblables au
point de créer une confusion:

1) a des marques des tiers avant fait I’objet d’une demande d’enregistrement (art. 1492) pour
des produits similaires et avec la priorité antérieure, si les demandes de ces marques n’étaient
pas retirées ou ont fait 1’objet d’un retrait ou la protection de la marque n’est pas refusée;

2) a des marques des tiers avant enregistrées antérieurement dans la Fédération de Russie,
notamment en vertu du traité internetional auquel la Fédération de Russie est partie, pour des
produits similaires et avec la priorité antérieure;

3) a des marques des tiers, reconnues conformément au Code présent comme marques notoires
dans la Fédération de Russie pour les produits similaires a partir de la date étant antérieure a la
priorité de la marque déposée.
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I’enregistrement en qualité de marque de la dénomination semblable au point de créer une
confusion aux marques, visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe présent est admis avec le
consentement du propriétaire a condition que telle protection de la marque n’est pas susceptible
d’induire en erreur le consommateur. Le consentement ne peut pas étre retiré par le propriétaire.

Les dispositions prévues par le cinquiéme paragraphe de 1’article présent ne s’appliquent pas au
signes semblables au point de créer une confusion avec les marques collectives.

7. Ne peuvent étre enregistrées en qualité de marques pour tous les produits des dénominations
identiques ou semblables, au point de créer une confusion aux appellations d’origine, protégées
en vertu au Code présent et aussi avec une marque ayant fait I’objet d’une demande
d’enregistrement avant la date de priorité de 1a marque sauf le cas si cet appellation ou le signe
semblable au point de créer une confusion est inclue comme 1’élément non protégé dans la
marque, enregistrée au nom de la personne autorisée a utiliser ces appellations 4 condition que
I’enregistrement de la marque est effectué pour les mémes produits.

8. Ne peuvent étre enregistrées en qualité de marques pour des produits les dénominations
identiques ou semblables au nom commercial protégé dans la Fédération de Russie ou a la
denomination commerciale (ou de partie de tel nom ou dénomination) ou 4 la dénomination
d’obtention végétale, enregistrée dans le Registre d’Etat pour les obtentions végétales
enregistrées, appartenant a des tiers dont les droits sur ces noms sont nés dans la Fédération de
Russie antérieurement a la date de priorité de la marque en enregistrement.

9. Ne peuvent étre enregistrées en qualité de marques les dénominations identiques:

1) au nom d’une oeuvre scientifique, littéraire ou artistique connue dans la Fédération de Russie
a la date du dépdt de la demande (article 1492), d’un personnage ou d’une citation de cette
oeuvre, a une oeuvre d’art ou son fragment sans le consentement du propriétaire, si ces droits
sont nés avant la date de priorité de la marque faisant I’objet d’enregistrement;

2) au prénom (article 19), au pseudonyme (point 1 d’article 1265 et alinéa 3 du point 1 d’article
1313) ou au nom qui en est dérivé, au portrait et facsimilé d’une personne connue dans la
Fédération de Russie a la date du dépdt de la demande sans le consentement de celle-ci ou de
son héritier;

3) au dessin et modéle industriel, au signe de conformité, dont les droits sur ces noms sont nés
dans la Fédération de Russie antérieurement a la date de priorité de la marque faisant 1”objet
d’enregistrement.

Les dispositions du paragraphe présent s appliquent aussi au signes semblables au point de
créer une confusion avec des objets susmentionnés.

10. Ne peuvent &tre enregistrées en qualité de marques pour les produits similaires des
dénominations dont les éléments consistent ou sont semblables des moyens d’individualisation
des tiers protégés en vertu au Code présent et aussi les objets indigués au point 9 de 1’article
présent.

L’enregistrement d’Etat en tant que marque de telle dénomination est admis avec le
consentement pertinent prévue par le point 6 et alinéas 1, 2 du point 9 d’article présent.

11. Conformément aux dispositions prévues par ’article présent, la protection 1égale n” est pas
accordée aux marques enrgistrées en vertu des traités internationaux auxquels la Fédération de
Russie est partie.
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Art. 1492 (3)(3). Demande de la marque.
La demande de la marque doit contenir:

1) la déclaration de I’enregistrement d’Etat en tant que marque avec le nom du titulaire, son
domicile ou son siége;

2) la marque déposée;

3) la liste des produits et services pour lesquels I’enregistrement d’Ftat de la marque est
demandé, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits
et des services;

4) la déscription de la marque déposée.

Art.1496. La coincidence la date de la priorité.

1. Si les demandes d'enregistrement des marques identiques déposées par les déposants divers
ont la méme date de la priorité et les mémes listes des produits/services coincidées
particllement ou entiérement, dans ce cas la marque peut étre enregistrée au nom d’un seul
déposant choisie par 1’accord entre eux- mémes.

2. Si les demandes d'enregistrement des marques identiques déposées par le méme déposant ont
la méme date de la priorité et les mémes listes des produits/services coincidées partiellement ou
enti¢rement, dans ce cas la marque peut étre enregistrée a base d'une seule demande choisie par

le déposant lui-méme.

Art. 1497 (3). L’ examen de la marque et I'inscription des modifications dans les documents de
la marque.

La modification des renseignements relatifs au titulaire dans la demande de I’enregistrement
d’une marquee, y compris les cas de la cession de droits sur I’enregistrement de la marqu ou en
cas du changement de 1’adresse du titulaire, ainsi que les rectifications des fautes évidentes ou
techniques dans les documents de la marque peuvent &tre effectués avant 1’enregistrement
d’Etat de la marque (article 1503) ou avant la décision finale du refus de protection.

Art.1511. I’enregistrement de 1a marque collective.

1. La demande d’une marque collective doit remettre a I’ Institut fédéral de la propriété
intellectuelle un réglement contenant:

1) le nom de I’entreprise autorisée a enregistrer la marque collective a son nom;
2) le cercle des entreprises habilitées a utiliser la marque collective;
3) le but de I’enregistrement de 1a marque collective;

4) les caractéristiques communes de qualité des produits/services que la marque collective doit
garantir;

5) les conditions de I'usage de 1a marque collective;

6) I’ordre du contrdle de 1’'usage de la marque collective;
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|7) la responsabilité pour la contravention du réglement de la marque collective.
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Pervcrpanysi TORAPHOTO 3HAKA (BHAKA 00CTYKUBAHUS)
B Poccuiickoii ©eepanym

(111) Homep rocyslapcTBeHHOM
peTHCTpalun

389386

BOCHpOI/IBBeI[EHI/Ie TOBApPHOTIO 3HAKA

]
b l b O 8 hoppy 8 mother

(151) Jlata rocygapcTeerHoi perrcrpanun 16.09.2009

(210) Homep 3asBKH Ha TOCYJapCTBEHHY IO

2007735013

PETHCTPALHIO

(220) /laTa nojgauu 3asiBKH HA 12.11.2007

TOCY/IAPCTBEHHY IO PETHCTPALIHIO

(181) JlaTa ucTeueHH cpoKa IeHCTBHA

HCKJIIOIUTEIILHOTO TIPapa Ha TOBapHBIH 12.11.2017

SHAK

CeeneHns o zasiBHTEIS TopapHIIECTEO ¢ OT PAHMICHHOI

Haumenopanue win OHO: OTBeTCTBeHHOCTEIO "3 maTen ekt mom KHUT
Iatmummmr "

Pecnmydormka Kazaxcran, 1. AMaThl,

AJIpeC M KOI{ CTPAHEL: MUEpopaiioH Kethicy 2, 1. 54, kB. 52

(511) llepeucHb TOBAPOB H YCAVT, B OTHONICHHH KOTOPBIX 3apETHCTPUPOBAH TOBAPHBIN 3HAK:

16 - Gymara, KapTOH H H3/Ie/THsl U3 HHX, HE OTHOCANIMECS K JIPYTHM KJIACCAM;, MOIY3HHKH H3
OyMaru Wiy HeJUTHON03bl OJHOPA3oBbIe; calipeTKH KocMeTHYeCcKrue OyMaKHbIe; MaTepHaJibl JIJIst
HNepeIUIeTHRIX paboT; GOTOCHUMKH; MHCYeGYMaKHEIC TOBAPHI; KIeHKHE BEIISCTBA I
KAHIEISAPCKHUX U OBITOBBIX IeJIeH; IPHHAANISIKHOCTH IS XYA0KHHKOB, KHCTH; MUITYIHE
MAIMTHHLI B KOHTOPCKHS MPHHATISIKHOCTH (32 HCKITIOUeHHEM MeGelTH ), IIACTMACCOBBIE
MaTepHATE /I VIIAKOBKH (He OTHOCSIIHECS K APYTHM KJIaccaM), IIpH(pTHL, KIHIIS
Tranorpadckue.

25 - onesxaa; oOyBb; TOJIOBHEIE YOOPEI.

28 - HIPHIL, HIPYIMIKH, THMHACTHYCCKHAC H CIIOPTHBHBIC TOBAPBL, HC OTHOCAIIIHACCH K APYIHM
KJIacCaM: €JIOYHBIC YKpAIICHHA, HIPAJbHBIC KapThI.

35 - MeHe/KMEHT B cepe OM3Heca;, aIMHHHCTPATHBHAS JSATeILHOCTE B cdepe OuzHeca;
oucHag ciyxba; cHabkeHIeCKHE YCIYTH JUUISA TPeThHX JTHIT (3aKyITKa TOBApOR H YCIyTH
MPE/IIPHSITHSIM ).

41 - pocnuTaHme; obecneueHHe yIeOHOTO Mpollecca; pa3BIeUeHII, OpTAHH3AIHS CIIOPTHBHBIX
W KYJITYPHO-TIPOCBETHTEILHBIX MEPOTIPHUATHH, B TOM HHCIe HHpOpMaIlHA 1Mo BOMpocaM
BOCTIMTAHUS ¥ 00pazoBaHust, KIyObl 3/I0POBES;, KIyObl KYJILTYPHO-TIPOCBETHTRIBLHBIC U
pasBJeKaTeNLHBIC, KYPChI 3a09HbIe; 00yUeHHE THMHACTHKE, 00yUCHHE NPaKTHICCKAM
HaBBIKaM; OpTraHU3aIAs ¥ IPOBE/ICHAE KOJUIOKBUYMOB, KOHTpeccOoB, KoHdepeHITHH, MacTep-
KJIaCCOB, CEMHHAPOR, CHMTIOZHYMOR; OpTaHH3aIHsl KOHKYPCOB YUeOHBIX HITH
pasBJeKaTelbHbIX; Tiepe/aun pa3BiieKaTeJbHbIe TeJleBH3HOHHbBIE, paHoTepe/Tadn
pa3BiIeKaTeNbHbIE, YCIYTH 00pa3opaTeI-HO-BOCIUTATEIbHBIE, OIOY-TIPOTPAMMEIL.

Ko cTpannl myOIuKaIym: RU




