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B B I E Q OFFICE BENELUX
DE LA PROPRIETE

INTELLECTUELLE

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Adresse postale
Boite Postale 90404
NL-2509 LK La Haye

Adresse
Bordewijklaan 15
NL-2591 XR La Haye

T+3170349 11 11
F +3170 347 57 08

info@boip.int
www.boip.int

AR A FEIT D FF
~EfERT, EFEF . FAX
FHH. HHEIE email 7 KL
A, URL

WIPO [Eff48 R D #or &

Chemin des Colombettes 34
CH-1211 GENEVE 20

Suisse

Date: 18 juillet 2012 Vos réf: TT9M11MF41

MNos réf: REGAR/EJ/R1-1094857 Marque: Punchball I—l
Contact: Mme E. VAN HOLST de [ gi i i

Téléphone: +31 70 349 11 43

Avis de refus provisoire selon I'article 5 de I’Arrangement de Madrid

! tﬁ%ﬂegﬁstrsmnr international:

i Nom et adresse du titulaire de I'enregistrement international:

m Motifs de refus:
Le signe Punchball (anglais pour punch-balling) est descriptif. En effet, il peut servir a désigner
I'espéce, la qualité ou la destination des produits mentionnés en classe 2B. Le signe est en outre
dépourvu de tout caractére distinctif. Le refus est basé sur I'article 2.11, alinéa 1er, sous b. et c. de
la CBPI.
Liste Limitée a:
Cl 28 Articles de gymnastique et de sport pour autant qu'ils soient compris dans cette classe; jouets.

w Refus partiel

v Articles de la Convention Benelux en matiére de propriété intellectuelle applicables: voir sous Ill.

Pays-Bas: Belgique: Luxembourg:

ABN AMRO 24.00.36.700 BNP Paribas Fortis 001-4318305-38 BGL BNP Paribas

IBAN NLEB ABNA 0240 0367 00 IBAN BE24 0014 3183 0538 LUS50 0030 0556 7430 0000
BIC: ABNA NL2A BIC: GEBA BEBB . BIC: BGLL LULL
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v Délai et modalités de réponse:
Le titulaire dispose d'un délai de 3 mois 4 compter de la date de la présente en vue de faire valoir
ses droits. A cet effet il doit constituer un mandataire domicilié sur le territoire de la Communauté
européenne ou I'Espace économique européen ou, & défaut, y indiquer une adresse postale. S'il
n'est pas satisfait & ces modalités endéans le délai imparti, I'avis de refus provisoire devient définitif.

Avec l'assurance de notre considération distinguée,

Karin Winkel
Chef Enregistrement
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Convention Benelux en matiére de propriété intellectuelle
(marques et dessins ou modéles)

Article 2.1 Signes susceptibles de constituer une marque Benelux

7. Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets,
lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une
représentation graphigue servant & distinguer les produits ou services d'une entreprise.

8. Toutefois, ne peuvent étre considérés comme marques les signes constitués exclusivement par la
forme qui est imposée par la nature méme du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou
qui est nécessaire a l'obtention d'un résultat technique.

Article 2.4 Restrictions
N'est pas attributif du droit a la marque: |

a. l'enregistrement d'une marque qui, indépendamment de l'usage qui en est fait, est contraire aux
bonnes moeurs ou a l'ordre public d'un des pays du Benelux ou dont le refus ou l'invalidation sont
prévus par l'article 6ter de la Convention de Paris;

b. l'enregistrement d'une marque qui est de nature a tromper le public, par exempie sur la nature, la
qualité ou la provenance géographique des produits ou services;

(..)

g. l'enregistrement d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant
des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou I'enregistrement d'une marque pour des
spiritueux qui contient une indication géographigue identifiant des spiritueux ou qui est constituée
par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine, sauf
si le dépdt qui a conduit & cet enregistrement a été effectué de bonne foi avant le 1er janvier 2000
ou avant le début de la protection de ladite indication géographigue dans le pays d'origine ou dans
la Communauté.
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Article 2.8 Enregistrement

(i

Le déposant peut, s'il est satisfait 4 toutes les conditions visées a l'article 2.5, demander & I'Office
conformément aux dispositions du réglement d'exécution, de proceder sans délai a I'enregistrement du
dépdt. Les articles 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 et 2.17 s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant
entendu que I'Office est habilité & décider de radier I'enregistrement et que le titulaire de la marque peut
demander en appel le maintien de l'enregistrement.

Article 2.11 Refus pour motifs absolus

1.

L'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considére que:
a. le signe ne peut constituer une marque au sens de l'article 2.1, alinéas 1 et 2;
b. la marque est dépourvue de caractére distinctif,

c. la margue est composée exclusivement de signes ou diindications pouvant servir, dans le
commerce, pour désigner I'espéce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance
géographique ou |I'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres
caractéristiques de ceux-ci;

d. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage
courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e. la marque est une marque visée a l'article 2.4, sous a, boug.

Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter
& un ou a plusieurs des produits ou services auxquels la marque est destinée.

L'Office informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser I'enregistrement en tout
ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai a fixer par
réglement d'exécution.

Si les objections de I'Office contre I'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti,
I'enregistrement de la marque est refusé en tout ou en partie. L'Office informe le déposant sans délai et
par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision,
visée a l'article 2.12.

Le refus ne devient définitif que lorsque la décision n'est plus susceptible d'appel ou que, le cas
échéant, la décision de la juridiction d'appel n'est plus susceptible d'un pourvoi en cassation.
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Article 2.12 Recours contre le refus

1. Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée a l'article 2.11, alinéa 4,
introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de
Luxembourg une requéte tendant & obtenir un ordre d'enregistrement de la marque.

2. Dans le cadre de cetle procédure, I'Office peut &tre représenté par un membre du personnel désigné &
cefte fin.

3. La cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, 'adresse du mandataire
ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépbt. Si ni le déposant ni son mandalaire n'ont une adresse
ou une adresse postale sur le temitoire Benelux, la cour compétente est celle choisie par le déposant.

4. La décision de la juridiction d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif.

Article 2.13 Refus pour motifs absolus des dépéts internationaux

1. L'article 2.11, alinéas 1 et 2, est applicable aux dépdts intemationaux.

2. L'Office informe le Bureau international sans délai et par écrit de"son intention de refuser
I'enregistrement, en indique les motifs au moyen d'un avis de refus provisoire total ou partiel de la
protection de la marque et donne au déposant la faculté d'y répondre conformément aux dispositions
établies par réglement d'exécution. L'article 2.11, alinéa 4, est applicable.

3. L'article 2.12 est applicable, étant entendu que la cour temitorialement compétente se détermine par
l'adresse du mandataire ou par I'adresse postale. Si aucune de ces deux adresses ne se trouve sur le

territoire Benelux, la cour compétente est celle choisie par le déposant.

4. L'Office informe sans délai et par &crit le Bureau international de la décision qui n'est plus susceptible
de recours et en indique les motifs.

Réglement d'exécution de la convention Benelux en matiére de propriété
intellectuelle (marques et dessins ou modéles)

Régle 1.15 - Délai de réponse au refus
1. Le délai visé aux articles 2.11, alinéa 3, et 2.13, alinéa 2, de la Convention pour répondre a l'avis de
refus provisoire est d'au moins un mois; ce délai peut étre prolongé d'office et le sera sur demande,

sans excéder six mois & compler de la date de I'envoi de la premiére communication.

2. Le cas échéant, le déposant qui s'oppose au refus provisoire doit, dans le délai fixé a I'alinéa 1er,
satisfaire également aux conditions des régles 3.6 et 3.7.
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Régle 3.6 - Constitution d'un mandataire ~fHE

1. Toutes les opérations auprés de I'Office ou d'une administration nationale peuvent étre effectuées par
l'intermédiaire d'un représentant qui agit en qualité de mandataire.

2. Le mandataire doit avoir un domicile ou un siége dans la Communauté européenne ou 'Espace
économique européen.

3. Toutes les communications concernant ces opérations sont adressées au mandataire.

4. Toute personne n'ayant ni sigge ni domicile dans la Communauté européenne ou 'Espace économique
européen et n'ayant pas conslitué de mandataire doit indiquer une adresse postale dans ce territoire.

Régle 3.7 - Pouvoirs

1. Toute personne qui affirme agir en qualité de représentant d'un intéressé pour effectuer une opération
auprés de I'Office est présumée y avoir été habilitée par l'intéressé.

2. lLorsqu'un représentant demande a I'Office d'opérer la radiation d'un enregistrement, il est tenu de
deposer un pouvoir délivré a cette fin.

3. Sil'Office a des raisons de mettre en doute I'habilitation d'un représentant, quelle que soit I'opération,
il peut demander de déposer un pouvoir. Le délai pour ce faire est d'un mois. Ce délai sera prolongé
d'un mois sur demande. L'absence de réaction dans le délai imparti aura pour effet le classement sans
suite de la demande.
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g 8 T E __)-?_: OFFICE BENELUX Adresse postale
_}/‘ﬁ DE LA PROPRIETE Boite Postale 50404

- A NL-2509 LK

Sl INTELLECTUELLE La Haye
a ¢ b

L7 Adresse

[+ ] '.'-f, Bordewijklaan 15
° o NL-2591 XR La Haye

T+31 7034911 11
F +31 70 347 57 08

info @boip.int

www.boip.int

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Chemin des Colombettes 34
CH-1211 GENEVE 20

Suisse
Date: 02 mars 2010 Vos réf: IR
Nos réf: oppo/2004848/RC Dossier: bey

Contact: Raphaglle Gérard
Téléphone: 070-3491155

Conceme: Avis de refus provisoire consécutif & une opposition
Refus provisoire total

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous vous faisons parvenir un avis de refus total provisoire d'un enregistrement
international, consécutif & une procédure d'opposition. Nous vous remercions de l'adresser dans les
meilleurs délais au titulaire de I'enregistrement concemné ou, le cas échéant, 4 son mandataire. Les
coordonnées requises par votre Bureau, conformément  la régle 17(2) du réglement d'exécution commun,
sont les suivantes:

i Numéro de I'enregistrement international:

Il Nom et adresse du titulaire de I'enregistrement international:

I Motif de refus:

Le 01 mars 2010, une opposition a été introduite contre I'enregistrement international susmentionné.
L'opposition est recevable. Vous trouverez en annexe un document comprenant les données relatives a
cette opposition. Dispositions légales: article 2.18 de la Convention Benelux en matiére de propriété
intellectuelle. Les articles 2.14 et 2.16 sont applicables (voir notre site internet).

Pays-Bas: Fortis 24.00.36.700 Belgique: Fortis 001.4318305-38 Luxembourg: Fortis
IBAN NL 62 FTSB 02 4003 6700 IBAN BE 24 0014 31 83 0538 LU 50 0030 0556 7430 000
BIC: FTSB NL2R BIC: GEBA BEBB BIC: BGLL LULL
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IV Coordonnées de la marque sur laquelle I'opposition est basée (voir copie en annexe):

no. d'enregistrement: E 3880374, E 7152226

date de dépdt: voir annexe

marque: voir annexe

titulaire de la marque: voir annexe

liste des produits et/ou services sur lesquels l'opposition est fondée:

E 3880374 . 14 Amuletten, spelden, armbanden, sieraden van barnsteen, broches, cloisonné-bijouterieén,
draad van edelmetaal, sieraden van ivoor, gouddraden, halskettingen, kettingen, medaillons, kralen, ringen,
sleutelzakjes, bijouteriekisties van edelmetaal, sierspelden, bijouterieén, juwelierswaren, bijouterieén,
sieraden van zilver, sierdoosjes voor horloges, oorbellen.

E 7152226 : Cl 14 Klokken.

V' Produits et/ou services qui pourraient étre affectés par l'opposition:

| 1021597 : tous les produits / services protégés par I'enregistrement
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VI Recevabilité provisoire pour une partie des droits invoqués
Pas d'application
VIl Début de la Procédure

La procédure commence le 03 mai 2010, c’est-a-dire 2 I'issue du délai communément appelé ‘cooling-off' de
deux mois. Le moment venu, le défendeur recevra un avis l'informant du début de la procédure.

Vil Irrégularités

Un mandataire doit avoir un domicile ou un siége dans la Communauté européenne ou 'Espace
économique européen. C'est pourquoi nous prions le défendeur de nous communiquer au plus tard le 02
mai 2010 une adresse (de correspondance) sur ce territoire (attention ce délai ne peut &tre prolongé). A
défaut de régularisation dans ce délai le défendeur sera censé avoir renoncé aux droits sur I'enregistrement.
Dans ce cas, la procédure sera cléturée et I'enregistrement sera refusé définitivement au Benelux pour tous
les produits et/ou services contre lesquels I'opposition est dirigée.

IX  Explication concernant la langue de la procédure et l'usage de l'anglais

L'opposant a indiqué qu'il préfére le néerlandais comme langue de la procédure mais qu'il souhaite utiliser
I'anglais pour 'échange des arguments, Etant donné qu'il s'agit d'une marque internationale, la langue de la
procédure est la langue de I'Office Benelux (frangais ou néerlandais) choisie par le défendeur . A défaut de
choix, la langue de la procédure sera le frangais. Le défendeur est invité & exprimer ses préférences en ce
qui concerne la langue de la procédure et & marquer son accord sur 'usage de I'anglais pour I'échange des
arguments. |l dispose pour ce faire d'un délai jusqu’au 02 avril 2010 au plus tard . Le défendeur peut modifier
les choix linguistiques, en accord avec la partie adverse, jusqu’au début de la procédure.

X  Oppositions multiples

Pas d'application
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Toute correspondance dans la procédure d'opposition doit &tre dirigée & I'Office Benelux de la Propriété
intellectuelle.

Nous espérons que ces informations vous ont été utiles et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
|'expression de notre considération distinguée.

(/CUUI‘LLL-W

Karin Winkel
Chef Enregistrement Marques
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OPPOSITION
numéro: 2004948
date d’introduction: 01/03/2010

(RC)

Coordonnées de I'opposant et du (des) droit(s) invoqué(s)

OPPOSANT

MANDATAIRE

Droit invoqué 1

Marque: TOSH

MNuméro d'enregistrement: E 3880374

Date du dépét: 10/06/2004

Date d'enregistrement: 03/01/2006

Date d'échéance: 10/06/2014

Classes: 141825

Classes sur lesquelles I'opposition est basée:

14 Amuletten, spelden, armbanden, sieraden van bamsteen, broches, cloisonné-bijouterieén, draad van edelmetaal,
sieraden van ivoor, gouddraden, halskettingen, kettingen, medaillons, kralen, ringen, sleutelzakjes, bijouteriekistjes
van edelmetaal, sierspelden, bijouterieén, juwelierswaren, bijouterieén, sieraden van zilver, sierdoosjes voor horloges,
oorbellen.

Droit invoqué 2

Marque: TOSH

Numéro d’enregistrement: E 7152226

Date du dépdt: 04/08/2008

Date d'enregistrement: 06/04/2009

Date d'échéance: 04/08/2018

Classes: 14

Classes sur lesquelles I'opposition est basée:

tous les produits / services protégés par 'enregistrement
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OPPOSITION
numéro: 2004948
date d’introduction: 01/03/2010

(RC)
(suite)

Coordonnées du défendeur

DEFENDEUR

MANDATAIRE

MARQUE

TosA

Numéro: | 1021597

Date du dépét: 02/06/2009

Date de publication: 24/12/2009

Classes: 14

Cl contre lesquelles I'opposition est dirigée:

tous les produits / services protégés par l'enregistrement

L’ opposition est recevable
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OPPOSITION
numéro: 2004948
date d’introduction: 01/03/2010

(RC)
(suite)

‘La date de l'enregistrement est publiée depuis le 1er janvier 2004. Pour les dépdts effectués avant celle date, la date de cldture de la procédure

inistrative est L ce qui correspond dans le régh actuel, & la date d'enregistrement. Pour des raisons techniques, aucune date ne peut
étre U pour les enreg Irés anciens. La date d gi est is principal P pour iner si une marque
fait l'objet d'une obligation d'usage. ce qui ne fail pas de doute dans ces derniers cas.
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Questionnaire concernant le régime linguistique souhaité par le défendeur

Nos réf. 0ppo/2004948/RC

A compléter et 3 nous retourner avant le 2 avril 2010

La langue de la procédure est la langue de |'Office (frangais ou néerlandais) choisie par le défendeur,
dans laguelle la décision d'opposition sera rédigée. L'éventuelle procédure orale sera également tenue
dans cette langue.

En principe, les arguments doivent étre échangés entre les parties dans la langue de la procédure.
Toutefois, en cas d'accord conjoint des parties pour l'usage de I'anglais, les arguments devront étre
échangés dans cette langue, tant dans la procédure écrite que dans I'éventuelle procédure orale.

La décision d'opposition reste quant a elle établie dans la langue de la procédure

Si les parties ne sont pas d'accord pour 'usage de I'anglais, elles peuvent faire usage de leur langue de
préférence (frangais ou néerlandais) pour I'échange des arguments, au lieu de la langue de la
procédure. Dans ce cas, 'Office effectue une traduction des arguments si la partie adverse en a fait la
demande (veir rubrique 3). Les frais de traduction sont portés & charge de la partie qui n'utilise pas la
langue de la procédure.

La partie dont la langue de préférence n'est pas la langue de la procédure peut obtenir de I'Office,

moyennant paiement de la taxe requise, une fraduction de la décision d'opposition dans sa langue de
preférence (frangais ou néerlandais).

1. Langue de la procédure

Dans cetle opposition, le choix du défendeur déterminerait la langue de la procédure (frangais ou
néerlandais); cependant l'opposant propose le néerlandais comme langue de la procédure.

Acceptez-vous le choix de l'opposant pour le néerlandais comme langue de |a procédure 7
O Oui O Non (voir 3.)

A défaut de réponse, la langue de la procédure sera le frangais.

2. Usage de I'anglais pour I'éch

des arg

L'opposant a indiqué qu'il souhaite utiliser I'anglais pour I'échange des arguments. Si vous consentez &
I'usage de I'anglais, les arguments devront étre échangés dans cette langue.

Consentez-vous 4 I'usage de I'anglais pour 'échange des arguments ?
O Oui O Non

A défaut de réponse, aucune des parties ne pourra faire usage de I'anglais.
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3. Traductions '

Uniguement & compléter si v n' 74 le choix de I' nt sous 1.

Les parties peuvent se servir de l'autre langue de I'Office que la langue de procédure. Si l'une des
parties introduit des arguments dans la langue de I'Office qui n'est pas la langue de la procédure, |'Office
traduit ces arguments dans la langue de la procédure, sauf si la partie adverse a explicitement indiqué
qu'elle ne souhaite pas de traduction. Les frais de ces traductions sont & charge de la partie qui introduit
des arguments dans la langue de I'Office qui n'est pas la langue de la procédure.

Souhaitez-vous, le cas échéant, une traduction des arguments de la partie adverse ?

O Qui O Non

A défaut de réponse, I'Office procédera & une traduction si la partie adverse n'utilise pas la langue de la
procédure.

4. Modification des choix
Les choix concernant la langue de la procédure peuvent étre modifiés jusqu'au début de la

procédure sur demande conjointe des parties. Durant la procédure d'opposition, chaque partie
peut informer I'Office par écrit qu'elle ne souhaite plus de traduction.

5. Signature

Nom Date

Qualité Signature

1 n'est pas dapplication lorsque les parties choisissent conjointement |'anglais pour I"échange des arguments.
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