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Note du MCIPO:

Ce document de pratique a été préparé conformément a la communication commune résultant de la pratique
commune en matiére de marques développée par le Réseau Européen de la Propriété Intellectuelle (EUIPN) et
vise a fournir des orientations pour les procédures d’examen relatives a la maniere d’examiner les marques
figuratives contenant des termes purement descriptifs/non distinctifs et acceptées a I'enregistrement au regard
des motifs absolus de refus parce que I'élément figuratif confere a I'’ensemble le caractere distinctif. Il a été
adapté aux spécificités du MCIPO et fournit un apercu des normes de qualité du MCIPO pour les demandes
recues par voie électronique et sur papier.

Ce document de pratique a été adopté au niveau national et rendu public dans le but d'accroitre davantage la
transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l'intérét des examinateurs et des utilisateurs.



1. INFORMATIONS GENERALES

Ce document précise la pratique définissant a partir de quand une marque figurative contenant des
termes purement descriptifs/non distinctifs est acceptée a I'enregistrement au regard des motifs
absolus parce que I'élément figuratif confére un caractere suffisamment distinctif a la marque.

Cette pratique est rendue publique via la présente communication dans le but d'améliorer encore la
transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité au bénéfice des examinateurs et des usagers.

Le document ne couvre pas les points suivants :

e questions linguistiques: pour les besoins du projet, considérez que les éléments verbaux sont
totalement descriptifs/non distinctifs dans votre langue;

e interprétation des disclaimers: la pratiqgue commune n'a aucune incidence sur l'acceptation
ou l'interprétation des déclarations de renonciation par les offices de PI;

e usage de la marque (y compris caractere distinctif acquis et facon dont la marque est utilisée
actuellement dans le commerce).

2. LA PRATIQUE

Le texte ci-dessous résume les messages clés et les principales déclarations des principes de la pratique
commune.

Les critéres suivants sont pris en considération pour déterminer si le seuil du caractere distinctif est
atteint compte tenu des caractéristiques figuratives de la marque :

* Remarque : les signes faisant référence a «Flavour and aroma» visent & obtenir une protection pour le café dans la classe
30, ceux qui contiennent les mentions «Fresh sardine» et «Sardines» visent a obtenir une protection pour les sardines dans
la classe 29 ; le signe contenant le mot «DIY» vise a obtenir une protection pour des meubles présentés sous la forme d'un
ensemble prét-a-monter dans la classe 20 ; les signes contenant la mention «Pest control services» visent a obtenir une
protection pour des services de lutte contre les animaux nuisibles dans la classe 37. Quant au signe contenant la mention
«Legal advice services», il vise a obtenir une protection pour des services juridiques dans la classe 45.

CONCERNANT LES ELEMENTS VERBAUX DE LA MARQUE

Critére Police de caractéres et police
Pratique e De maniére générale, les éléments verbaux descriptifs/non distinctifs
commune apparaissant dans une police de caractéres ou un lettrage de base/standard ou

des polices de caractéres manuscrites, avec ou sans effets de police (gras,
italique), ne sont pas admissibles al'enregistrement.
Exemples non distinctifs :

Fresh Sardine  Fuesf Sandine FrEsh SaRdine
Flavour ad woma  Flowoww andl, aroma, Flavowr and @uowe




e lLorsque des polices de caractéres standards integrent dans le lettrage des
éléments de design graphique, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante
sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces
éléments sont suffisants pour détourner I'attention du consommateur du sens
descriptif de I'élément verbal ou sont susceptibles de créer une impression
durable de la marque, celle-ci est admissible a I'enregistrement.

Exemples distinctifs :

f(;*““» "‘{/ “#f~— FLAVCUR A\J ARCMA Div

Critere Combinaison avec la couleur

Pratique e Le simple «ajout» d'une couleur unique a un élément verbal descriptif/non

commune distinctif, que ce soit aux lettres elles-mémes ou en tant que fond, ne suffira
pas pour conférer un caractere distinctif a lamarque.

e |'utilisation de couleurs est courante dans le commerce et ne serait pas percue
comme une indication d'origine. On ne peut toutefois exclure le fait qu'un
arrangement particulier de couleurs qui est inhabituel et dont le
consommateur pertinent peut aisément se souvenir pourrait rendre une
marque distinctive.

Exemples non distinctifs :
Flavour and aroma Flaveur end areama Flavour and aroma
Critere Combinaison avec des signes de ponctuation et d'autres symboles
Pratique e En regle générale, I'ajout de signes de ponctuation et d'autres symboles
commune communément utilisés dans le commerce ne confére pas de caractere distinctif
a un signe se composant d'éléments verbaux descriptifs/non distinctifs.
Exemples non distinctifs :
“Flavour and aroma”  FreshSardine. ™
Critere Position des éléments verbaux (de c6té, a l'envers, etc.)
Pratique e Enregle générale, le fait que les éléments verbaux sont agencés verticalement,
commune a l'envers, sur une ligne ou plus, ne suffit pas a conférer au signe le degré

minimal de caractére distinctif nécessaire a I'enregistrement.
Exemples non distinctifs :

Flavour

RWOTY pUB nOAR[{  ,@nd

o) BB HE0ET




e Cependant, la maniére dont les éléments verbaux sont positionnés peut

conférer un caractére distinctif au signe lorsque ce positionnement est tel que
le consommateur moyen se concentre sur celui-ci et ne pergoit pas
immédiatement le message descriptif.

Exemples distinctifs :

F d
And I n
r a a
Flavour v m
o
m r u
a A r

CONCERNANT LES ELEMENTS FIGURATIFS DE LA MARQUE

Critéere

Pratique
commune

Utilisation de formes géométriques simples

e Des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs combinés a des formes
géométriques simples, telles que des points, des lignes, des segments de ligne,
des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, des
parallélogrammes, des pentagones, des hexagones, des trapézes et des
ellipses, ont peu de chances d'étre acceptables, en particulier si les formes
susmentionnées sont utilisées en tant que cadres ou bordures.

Exemples non distinctifs :

- — ™,
Flavour Il i
LEoma Ko |\ Flavourandaroma | Flavour

 ——— e e I — and
e -".‘ aroma

r

Flavour

.,

e Enrevanche, les formes géométriques peuvent conférer un caractére distinctif
a un signe lorsque leur présentation, configuration ou combinaison avec
d'autres éléments crée une impression d'ensemble suffisamment distinctive.
Exemples distinctifs :

Flavour and aroma

Critere

Pratique
commune

Position et proportion (taille) de I'élément figuratif par rapport a I'élément verbal

e D'une maniere générale, lorsqu'un élément figuratif, distinctif en tant que tel,
est ajouté a un élément verbal descriptif et/ou non distinctif, la marque est
admissible a I'enregistrement pour autant que ledit élément figuratif soit, de
par sa taille et sa position, clairement reconnaissable dans le signe.

Exemples non distinctifs :

Flavour and aroma:  2zeos Sardence

Exemple distinctif :

= Flavour and aroma




Critere L'élément figuratif est une représentation des produits et/ou services ou a un lien
direct avec eux
Pratique » Un élément figuratif est considéré comme descriptif et/ou dépourvu de
commune caractere distinctif dés lors::
- qu'il s'agit d'une représentation des produits et services fidéle a la réalité;
- qu'il s'agit d'une représentation symbolique/stylisée des produits et
services qui ne diverge pas de maniére significative de la représentation
commune desdits produits et services.
Exemples non distinctifs :
H m From the sea to your plate
< Fresh Sardine g Sardines e
Exemples distinctifs :
i
i pe
Y resh Sa I'd}ne g'H'KFresh Sardine
>
Un élément figuratif qui ne représente pas les produits et services, mais aun
lien direct avec les caractéristiques des produits et services ne rendra pas le
signe distinctif, a moins qu'il soit suffisamment stylisé.
Exemple non distinctif :
/
/%/PEST CONTROL SERVICES
Exemple distinctif :
PEST CONTROL SERVICES
Critere L'élément figuratif est communément utilisé dans le commerce en rapport avec les
produits et/ou services pour lesquels une demande est déposée
Pratique En regle générale, les éléments figuratifs communément utilisés ou usuels dans
commune le commerce en rapport avec les produits et/ou services revendiqués ne

conferent pas de caractére distinctif a la marque dans son ensemble.

LEGAL ADVICE SERVICES

Exemples non distinctifs :

/ ' .
avour SARmNE ana aroma 7

and aroma

CONCERNANT A LA FOIS LES ELEMENTS VERBAUX ET FIGURATIFS DE LA MARQUE

Pratique
commune

Comment les combinaisons des criteres affectent le caracteére distinctif

En regle générale, une combinaison d'éléments figuratifs et d'éléments
verbaux, qui, considérés individuellement, sont dépourvus de caractére
distinctif, ne donne pas lieu a une marque distinctive.

Néanmoins, une combinaison de tels éléments, lorsqu'elle est considérée dans
son ensemble, pourrait étre percue comme une indication de |'origine




compte tenu de la présentation et de la composition du signe. Tel sera le cas
lorsque la combinaison donne une impression générale qui est suffisamment
éloignée du message descriptif/non distinctif transmis par I'élément verbal.

Exemples: pour qu'un signe soit admissible a I'enregistrement, il doit posséder un degré
minimal de caractére distinctif. Le tableau de progression a pour but d'illustrer le seuil
de distinctivité. Les exemples ci-dessous, a lire de gauche a droite, contiennent des
éléments qui ont une influence croissante sur le caractéere distinctif des marques de
sorte que celles-ci sont soit non distinctives dans leur ensemble (colonne rouge),
soit distinctives dans leur ensemble (colonne verte).

Flavoar _Flavons Flawwr and aroma Flavord and F,= AMD ~AO.A

an aod SArene

aroma Aoma FlavOur and ArOma
1.
[r1aveur ana aroma]]

Flavourand Havouran @
2.
Eracii Q résh sard)ne éFresh sardine
TR Fresh Sardine <o —" F RESH&ARDINE
sardine eﬁ_/‘

3. FRESH SARW’E
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1. OBJECTIF DU PRESENT DOCUMENT

Les offices de la PI, les organisations d'usagers, les demandeurs et les représentants pourront se
référer au présent document en ce qui concerne la pratique déterminant a partir de quand une
marque figurative contenant des termes purement descriptifs/non distinctifs réussit I'examen sur
la base des motifs absolus parce que I'élément figuratif confére un caractére suffisamment distinctif
a la marque dans son ensemble. Il sera largement diffusé, sera facile d'acces et fournira une
explication claire et compléte des principes sur lesquels se fonde la nouvelle pratique
commune. Ces principes s'appliqueront de maniére générale et viseront a couvrir la grande
majorité des cas. Le caractere distinctif doit étre évalué au cas par cas en s'inspirant des principes
communs afin de garantir que différents offices utilisant les mémes motifs arrivent a un résultat

prévisible similaire.

2. PORTEE DU PROJET

L’Article 2 de la Loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de
service précise que les marques qui sont dépourvues de caractere distinctif et les marques
descriptives, c'est-a-dire les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications
pouvant servir, dans le commerce, pour désigner I'espece, la qualité, la quantité, la destination, la
valeur, le lieu d’origine ou I'époque de la production des produits ou de la prestation des services,

sont rejetées ou sont susceptibles d'étre déclarées nulles si elles sont enregistrées.

I est donc dans l'intérét public d'empécher l'enregistrement d'une marque qui n'est pas apte a
distinguer les produits et/ou setvices dont l'enregistrement est demandé de ceux d'autres

entreprises.
La portée du projet se lit comme suit :

«L'objectif de ce projet est de parvenir a une pratique commune définissant a partir de quand une marque
figurative contenant des termes purement descriptifs/non distinctifs est susceptible d’étre

i

enregistrée an regard des motifs absolus parce que ['élément figuratif confere un caractére

suffisamment distinctif a la marque.

Le projet ne couvre pas les points suivants :

®  questions linguistiques : pour les besoins du projet, considérez que les éléments verbaux: sont totalement



descriptifs/ non distinctifs dans votre langue ;
®  interprétation des déclarations de renonciation ;

®  usage de la marque (y compris caractére distinctif acquis et facon dont la marque est utilisée actuellement

dans le commerce).

Les criteres suivants sont pris en considération pour déterminer si le seuil de caractére distinctif

est atteint du fait des caractéristiques figuratives de la marque :

» concernant les éléments verbaux de la marque :
o police de caracteres et police ;
0 combinaison avec la couleur ;
o combinaison avec des signes de ponctuation et d'autres symboles ;

o position des éléments verbaux (de coté, a l'envers, etc.)

» concernant les éléments figuratifs de la marque :
o utilisation de formes géométriques simples ;
O position et proportion (taille) de I'élément figuratif par rapport a I'élément verbal ;
o l'élément figuratif est une représentation des produits et/ou setvices ou a un lien
direct avec eux ;
o I'élément figuratif est communément utilisé dans le commetce en rapport avec les

produits et/ou setvices pour lesquels une demande est déposée.

> Concernant a la fois les éléments verbaux et les éléments figuratifs de la marque:

o comment les combinaisons des critéres affectent le caractére distinctif.

3. LA PRATIQUE

3.1 Termes descriptifs/non distinctifs

Aux fins du projet, les éléments verbaux de la marque sont considérés totalement descriptifs/non
distinctifs, l'objectif principal étant de parvenir a une approche convergente sur la question de
savoir a partit de quand l'ajout d'un élément figuratif rend la marque dans son ensemble
suffisamment distinctive, permettant ainsi a celle-ci d'exercer sa fonction essentielle et d’étre

acceptée a Penregistrement au regard des motifs absolus.

Afin de posséder le caractére distinctif visé a I'Article premier de la Loi n° 1.058 du 10 juin 1983

sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, une marque doit étre capable de jouer



son réle d'élément essentiel, a savoir de garantir au consommateur ou a l'utilisateur final
I'identité d'origine commerciale du produit ou du service marqué, en lui permettant de
distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre
. . X o N .
provenance, et donc de lui permettre de faire le méme choix si l'expérience s'avere positive ou de

faire un autre choix si elle s'avere négative.

Exigence indissociable de la capacité d'une marque a exercer sa fonction essentielle, , l'intérét
général sous-tendant I’Article 2 de la Loi n® 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de
commerce ou de service consiste a assurer que des signes ou des indications descriptifs des
caractéristiques des produits ou des services pour lesquels 'enregistrement est demandé puissent
étre librement utilisés par 1'ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits
et/ou services, empéchant des lors que lesdits signes ou indications soient réservés a une seule

entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.

Le caractere distinctif doit étre apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pout
lesquels I'enregistrement est demandé et, d'autre part, pat rapport a la perception qu'en a le public

pertinent.

Si, certes, chacun des motifs de refus d'enregistrement mentionnés a Article 2 de la Loi n° 1.058
du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service est indépendant des autres
et exige un examen séparé, il existe néanmoins un chevauchement évident des champs

d'application respectifs des motifs énoncés par ladite disposition.

3.2 Quels sont les niveaux de distinctivité des éléments
figuratifs susceptibles de permettre I'enregistrement au regard
des motifs absolus?

Bien qu'elle contienne des termes purement descriptifs/non distinctifs, une marque figurative peut
toujours étre acceptée a I'enregistrement au regard des motifs absolus s'il existe, dans celle- ci,

d'autres éléments qui la rendent distinctive dans son ensemble.

Cependant, le caractere distinctif d'une marque qui contient des éléments verbaux descriptifs/non
distinctifs ne peut se fonder sur des éléments figuratifs qui n'ont pas de caractere distinctif en tant
que tels ou qui sont d'une nature superficielle, 2 moins que la combinaison en résultant ne soit

distinctive dans son ensemble.

Aux fins de déterminer le caractere distinctif conféré par les éléments figuratifs dans le signe, les

critéres suivants ont été retenus:



A. Concernantles éléments verbaux delamarque

A.1 Police de caractéres et police

» De maniére générale, les éléments verbaux descriptifs/non distinctifs apparaissant dans
une police de caractéres ou un lettrage de base/standard ou des polices de caracteres

manuscrites, avec ou sans effets de police (gras, italique), ne sont pas admissibles a

l'enregistrement.

» Lorsque des polices de caractéres standards intégrent dans le lettrage des éléments de
design graphique, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante sur la marque dans son
ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces éléments sont suffisants pour détourner
l'attention du consommateur du sens descriptif de 'élément verbal ou sont susceptibles de

créer une impression durable de la marque, celle-ci est admissible al'enregistrement.

Exemples

Non distinctifs

Justification Signe Produits/setvices
Polices de caractéres de base, avec ou Flavour and aroma Classe 30: Café
sans effets de police (gras, italique). v onr s s

Flavour and aroma

Flavour and aroma

Flavour and aroma

FLAVOUR AND AROMA

Flavour and aroma

Légers effets de police (a savoir mot en | Flavour and aroma Classe 30: Café
gras). Flavoar and aroma

Polices de caractéres manuscrites et de F Lavowur ameol @resrwe Classe 30: Café
style manuscrit. Flavoor sud aroma

Flavowr and aroma,




7 Classe 30: café
Flavorer and Aroma
J 7 %Z SW W Classe 29: Sardines
Havouv and Avomay | Classe 30: Cae
‘th S mm Classe 29: Sardines
Lettres minuscules + lettres majuscules. Fr e Sh S ARDINE Classe 29: Sardines
Police de caractéres normale + italique. . Classe 29: Sardines
Freshsardine
Mise en majuscule de lettres intérieures F : Classe 29: Sardines
rEsh SaRdine
qui n'affecte pas le sens de ['élément
verbal.
Police de caractéres  présentant une Fl nd 6 Classe 30: Café
certaine  particularité, mais  restant avour a roma
largement normale.
Fresh Sardine Classe 29: Sardines
Distinctifs
ustification igne Produits/services
etz S T -

Lettrage manuscrit stylisé an point
d'étre rendn illisible; autrement dit,
ancune signification descriptive ne peut

en étre extraite.

lina oy o

Classe 30: Café




Police de caractéres présentant un degré
suffisant de  stylisation, offrant la

possibilité d'interpréter les caractéres

individuels de différentes fagons. Classe 20: Meubles

. , o présentés sous la
* «DIYy est I'abréviation de «do-it-

forme d'un
yourselfy [bricolage] et est considéré

S ensemble prét-a-
comme un élément verbal non distinctif

monter
par rapport anx produits pour lesquels

une protection est demandée.

Police de caractéres avec représentation

FILAVOLUR AND ARSIMIA | Classe - Cae

graphigue. Certaines lettres sont plus

difficiles a reconnaitre.

A.2 Combinaison avec la couleur

» Le simple «ajout» d'une couleur unique a un élément verbal descriptif/non distinctif, que
ce soient aux lettres elles-mémes ou en tant que fond, ne suffira pas pour conférer un

caractere distinctif a la marque.

» L'udlisation de couleurs est courante dans le commerce et ne serait pas percue comme une
indication de T'origine. On ne peut toutefois exclure le fait qu'un arrangement particulier
de couleurs qui est inhabituel et dont le consommateur pertinent peut aisément se souvenir

puisse rendre une marque distinctive.




Exemples

Non distinctifs

Justification

Signe

Produits/services

Ajout d'une coulenr unique a une police de
caractéres  de  base/ standard — (lettres

colorées).

Flavour and aroma

Classe 30: Café

Ajout d'une coulenr unique a une police de
caracteres de base/ standard (fond ou cadre

colore).

Classe 30: Café

Flavour and aroma

Classe 30: Café

Ajout d'une conlenr unique a une police de

caractéres de base/ standard (contour coloré).

[Fleveur ane efeme

Classe 30: Café

Ajout d'une coulenr unique a une police de
caractéres de base/ standard (dégradé de

coulenr).

FLAVOUR AND ARGMA

Classe 30: Café

Dans cet excemple, 'application d'un grand
nombre de conleurs différentes an lettrage
peut attirer le regard du consommatenr, mais
elle ne fera rien pour aider le consommatenr
a distinguer les produits et/ ou services d'une
entreprise de cenx d'antres entreprises, étant
donné que les consommatenrs ne percevront
pas la disposition particuliére des conleurs et

ne s'en souviendront pas.

lavour and aroma

Classe 30: Café




A.3 Combinaison avec des signes de ponctuation et d'autres symboles
> En regle générale, I'ajout de signes de ponctuation et d'autres symboles communément

utilisés dans le commerce ne confére pas de caractere distinctif a un signe se composant

d'éléments verbaux descriptifs/non distinctifs.

Exemples

Non distinctifs

Justification Signe Produits/services

Ll'ajout d'un point on d'un signe de marque Classe 29: Sardines

déposée ne confere pas de caractére distinctif F res h S a rd I n e | ™

an signe.

L'ajout de guillemets ne confere pas de Classe 30: Café

“Flavour and aroma”
caractére distinetif an signe.

A.4 Position des éléments verbaux (de coté, a l'envers, etc.)

» La facon dont les éléments verbaux sont positionnés peut conférer un caractére distinctif
a un signe lorsqu'elle est capable d'influencer la perception que le consommateur a de la
signification desdits éléments verbaux. Autrement dit, la disposition doit étre de nature
telle que le consommateur moyen se concentre sur celle-ci au lieu de percevoir
immédiatement le message descriptif. En regle générale, le fait que les éléments verbaux
sont agencés verticalement, a l'envers, sur une ou deux lignes ou plus, ne suffit pas a conférer au

signe le degré minimal de caractere distinctif nécessaire a l'entegistrement.




Exemples

Non distinctifs

Justification Signe Produits/setvices
Texte sur denx on plusienrs lignes, Iu de Flavour Classe 30: Café
ganche a droite. and

Aroma

Tout le texte est écrit téte en bas.

BUWIOTY PUB INOAB[]

Classe 30: Café

Tout le texcte est vertical. F Classe 30: Café
X
u
r
a
d
A
| §
h
a
Distinctifs
Justification Signe Produits/setvices
Le texte est présenté de maniere originale. F d Classe 30: Café
La configuration particuliere est capable And | n
d'influencer  la  perception  que  le r a
v
consommatenr a des éléments verbaux. Flavour o
m r

3 A




B. Concernant les éléments figuratifs de la marque

B.1 Utilisation de formes géométriques simples

» Des ¢éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs combinés a des formes géométriques

simples, telles que des points, des lignes, des segments de ligne, des cercles, des triangles,

des carrés, des rectangles, des parallélogrammes, des pentagones, des hexagones, des

trapezes et des ellipsesl, ont peu de chances d'étre acceptables, en particulier si les formes

susmentionnées sont utilisées en tant que cadres ou bordures.

» Ceci s'explique par le fait qu'une forme géométrique qui sert simplement a mettre en

évidence, faire ressortir ou entourer I'élément verbal n'aura pas suffisamment d'incidence

sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive.

» En revanche, les formes géométriques peuvent conférer un caractére distinctif a un signe

lorsque leur présentation, configuration ou combinaison avec d'autres éléments crée une

impression d'ensemble suffisamment distinctive.

Exemples

Non distinctifs

Justification

Signe

Produits/services

Excemples de formes géomeétriques simples

qui sont utilisées comme cadres on bordures

et ne sont pas considérées comme acceptables.

Flavour

f 2 =
|1 Flavour and aroma

-_— e 4
., = e -

and aroma

Flavour and aroma

O

Flavour
and
aroma

Flavour

and aroma

Classe 30: Café

1Ta liste des formes géométriques simples n'est pas exhaustive.
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Distinctifs

Justification

Signe

Produits/services

Excemples de  configurations  particuliéres
d'éléments verbanx non distinctifs ayant une
Sforme géométrique simple qui rendent la
marque acceptable dans son intégralité en
raison de la fagon spéciale dont les mots
chevauchent les formes géomeétriques simples,
ainsi gue la taille relativement grande des
Sformes par comparaison avec les mots, de
sorte que la forme n'est pas simplement
percue comme servant d faire ressortir, mettre
en évidence ou entourer les mots, mais crée
une impression  d'ensemble  suffisamment
distinctive. Les éléments figuratifs ne sont
pas  considérés  comme  étant  des

représentations de I'emballage.

Flaviour and aroma

Classe 30: Café

Exemples de combinaisons particuliéres de
Sformes  géométriques  avec  des  mots
descriptifs, rendant chacune des margues

distinctives dans leur ensemble.

Classe 30: Café
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B.2 Position et proportion (taille) de 1'élément figuratif par rapport a

1"élément verbal

» D'une maniére générale, lorsqu'un élément figuratif distinctif en tant que tel est ajouté a un

élément verbal descriptif et/ou non distinctif, la marque est admissible a l'enregistrement

pour autant que ledit élément figuratif soit, de par sa taille et sa position, clairement

reconnaissable dans le signe.

Exemples

Non distinctifs

Justification

Signe

Produits/services

L'élément ronge apparaissant sur la  lettre

«» est d peine reconnaissable.

Frest Sandine

Classe 29: Sardines

L'élément figuratif est si petit qu'il n'est

pas reconnaissable.

Flavour and aroma-

Classe 30: Café

Distinctifs

Justification

Signe

Produits/services

L'élément figuratif est distinctif en tant que
tel et suffisamment grand pour étre reconnu

dans la marque dans son ensemble.

‘%%1 Flavour and aroma

Classe 30: Café
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B.3 L'élément figuratif est une représentation des produits et/ou
services ou a un lien direct avec eux

En regle générale, la simple combinaison d'éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des
. . ' . , e
produits et services pour lesquels I'enregistrement est demandé, sans y apporter de modification
inhabituelle, reste elle-méme descriptive desdites caractéristiques et ne peut produire qu'une marque
composée exclusivement de signes et d'indications pouvant servir, dans le commerce, a désigner des

caractéristiques desdits produits et services.

Toutefois, une telle combinaison peut ne pas étre descriptive, a condition qu'elle crée une impression
suffisamment éloignée de celle produite pat la simple réunion desdits éléments, de sorte qu'elle est

davantage que la somme des éléments qui la composent.

» Dans certains cas, 'élément figuratif se compose d'une représentation des produits et
services revendiqués. En principe, ladite représentation est considérée comme descriptive

et/ou dépourvue de caractére distinctif des lors:

— qu'il s'agit d'une représentation des produits et setvices fidele a la réalité;
— qu'il s'agit d'une représentation symbolique/stylisée des produits et setvices qui
ne diverge pas de manicre significative de la représentation commune desdits

produits et services.

Dans d'autres cas, I'élément figuratif peut ne pas représenter les produits et services, mais peut toujours
avoir un lien direct avec les caractéristiques des produits et/ou services. Dans de tels cas, le signe sera

considéré comme dépourvu de caractere distinctif, 2 moins qu'il ne soit suffisamment stylisé.
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Exemples

Dans les exemples suivants, les marques résultant de la combinaison d'un élément figuratif non

distinctif/descriptif et d'un élément verbal non distinctif/descriptif ne créent pas une impression

qui est davantage que la somme des éléments qui la composent.

Que les éléments figuratifs et/ou les éléments verbaux soient considérés comme descriptifs ou

non distinctifs, le résultat sera identique.

Non distinctifs

Justification Signe Produits/services
Elément figuratif ~ descriptif =~ +

- A —— . Classe 29: Sardines
¢lément verbal descriptif. = Fresh Sardine

L'élément figuratif représente une sardine et
constitue donc  une  représentation  des
produits fidéle a la réalité. Ni la police de
caracteres (de base/ standard), la position
des éléments verbanx ou la composition
lobale de la marque, ni ancun antre élément
ne conferent a la marque le degré minimal de

caractére distinetif requis.

Elément figuratif  descriptif +
élément verbal non distinctif.

L'élément figuratif représente une sardine et
constitue donc  une  représentation  des
produits fidele a la réalité. Ni la police de
caractéres (de base/ standard), la position
des éléments verbanx ou la composition
lobale de la marqgue, ni ancun autre élément

ne conferent a la marque le degré minimal de

caractére distinetif requis.

m From the sea to your plate
- - —

Classe 29: Sardines
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Elément figuratif non distinctif +
élément verbal non distinctif.

L'élément figuratif montre une boite de
sardines  typique,  telle  qu'elle  est
commmunément utilisée dans le commerce
comme emballage de sardines, et constitue
des lors une représentation
symbolique/ stylisée des  produits qui ne
s'écarte pas de maniere significative d'une
représentation commmune desdits produits.
Ni  la  police de  caractéres  (de
base/ standard), la position des éléments
verbaux: ou la composition globale de la
marque, ni ancun antre élément ne conferent
a la marque le degré minimal de caractére

distinctif requis.

From the sea to your plate

Classe 29: Sardines

Elément figuratif non distinctif +
élément verbal descriptif.

Ll'élément figuratif montre une boite de
sardines  typigue,  telle  qu'elle  est
communément utilisée dans le commerce
comme emballage de sardines, et constitue
des lors une représentation
symbolique/ stylisée des  produits qui ne
s'carte pas de maniére significative d'une
représentation commune desdits produits.
Ni  la  police de  caractéres  (de
base/ standard), la position des éléments
verbaus: ou la composition globale de la
marque, ni aucun antre élément ne conferent
a la marque le degré minimal de caractere

distinctif requis.

g Sardines

Classe 29: Sardines
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L'élément figuratif ne représente pas les

services, mais a toujours un lien direct avec

les caractéristiques des services. Le signe

n'est pas suffisamment stylisé.

A

/% PEST CONTROL SERVICES

Classe 37: Services
de lutte contre les

animaux nuisibles

Distinctifs

Justification Signe Produits/services

Exception: une Classe 29: Sardines
_.-ﬂ“{.(

combinaison/ composition  spéciale
(caracteére distinctif global de denx
éléments descriptifs/ non distinctifs

combinés).

En utilisant des sardines ponr
Sformer les lettres «F» et «i», ce signe
crée  une  impression  qui - est
suffisamment  éloignée de  celle

produite par la simple combinaison

d'éléments figuratifs et
verbanx non

distinctifs/ descriptifs et représente
davantage que la  somme des

éléments qui le composent.

Pt

{ resh Sard}ne

Elément  fignratif ~ distinctif +
élément verbal descriptif.

L'élément  figuratif  se  compose
d'une aréte qui se déplace et
constitue ~ par  conséquent  une
représentation  symboligue/ stylisé
des  produits  qui  s'éarte
suffisamment d'une représentation

commune desdits produits.

Fresh Sardine

Classe 29: Sardines
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L'élément figuratif a un lien direct
avec les caractéristiques des services,
mais le signe est suffisamment

stylise.

@ PEST CONTROL SERVICES

Classe 37: Services
de lutte contre les

animaux nuisibles

B.4 L'élément figuratif est communément utilisé dans le commerce en
rapport avec les produits et/ou services pour lesquels une demande est

déposée

> En regle générale, les éléments figuratifs communément utilisés ou usuels dans le

commetce en rappotrt avec les produits et/ou services revendiqués ne conférent pas de

caractere distinctif a la marque dans son ensemble.

Exemples

Non distinctifs

Justification

Signe

Produits/services

La marque pour laguelle une protection est
demandée serait comprise par le public
pertinent comme une indication claire et
directe de  qualité et non comme une

indication de ['origine des produits.

Les éléments figuratifs sont démunis de

frappantes,

originales et

toutes caractéristiques

inbabituelles  on seront
simplement percus comme une indication

commune que le consommatenr moyen ne

considérera pas comme distinctive.

(TR

Flavour
and aroma

Classe 30: Café

17



Les étiquettes de prixc en coulenrs sont Classe 29: Sardines

/
communément utilisées dans le commerce m
pour tout type de produits et la combinaison ° MNE

avec les éléments verbaux: descriptifs ne suffit

pas pour conférer un caractere distinctif a la

marque.

Les étiguettes de prix sont communément Classe 30: Café

utilisées dans le commerce pour tout type de Flavour A /"-" ~

. and aroma
produits.

LEGAL ADVICE SERVICES Classe 45: Services

La «balance de Thémis» est communément
utilisée dans le commerce pour désigner des juridiques

services juridiques.

C. Commentlescombinaisonsdes critéres susmentionnées aftectent- ellesle
caractéredistinctif?

> En régle générale, une combinaison d'éléments figuratifs et d'éléments verbaux qui,
considérés individuellement, sont dépourvus de caractere distinctif, ne donne pas lieu a

une marque distinctive.

» Néanmoins, une combinaison de tels éléments, lorsqu'elle est considérée dans son
ensemble, pourrait étre percue comme une indication d'origine compte tenu de la
présentation et de la composition du signe. Tel sera le cas lorsque la combinaison donne
une impression générale qui est suffisamment éloignée du message descriptif/non

distinctif transmis par I'élément verbal.
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Le tableau suivant présente une sélection d'exemples qui contiennent tous des
combinaisons des critéres individuels évalués dans les sections précédentes du document
de pratique commune. Les combinaisons présentées dans la colonne rouge sont celles qui,
compte tenu de leur simplicité et/ou de leur nature commune, n'aménent pas a conclure a
l'existence d'un caractere distinctif. Par opposition, les combinaisons présentées dans la

colonne verte sont considérées comme étantdistinctives.
Exemples:

Pour qu'un signe soit admissible a I'enregistrement, il doit posséder un degré minimal de
caractere distinctif. Le tableau de progression a pour but d'illustrer le seuil de distinctivité.
Les exemples ci-dessous, a lire de gauche a droite, contiennent des éléments qui ont une
influence croissante sur le caractere distinctif des marques, de sorte que ces marques sont
soit non distinctives dans leur ensemble (colonne rouge), soit distinctives dans leur

ensemble (colonne verte)”.

es signes contenant I'expression «Flavour and aroma» visent 2 obtenir une protection pour du café dans la classe 30 et ceux
2Les si: t t I'expressi Fl. rand isent a obtenir rotecti r du café dans la cl 30 et

qui contiennent les mots «Fresh sardine» visent a obtenir une protection pour des sardines dans la classe29.
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Non distinctives Distinctives

Flavowr and

Ftavgar A FAJR.AOA

an 5 Flovowr and aroma oma

aroma 2\ GEEDE

aod SA4\Feae F.’auOur and ArOma
1.
Flavour and
Flszf .J gromg aroma .

[[flilVOlll' and ilﬂ)llla]] Flavouran
2.

T Fresh sardine

Fresh

i

sardine

FRESH&ARDINE

éFresh sardine

2
FRESH.;Q(DM

&} resh Sardjne
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Ligne 1:

De gauche a droite, le premier exemple combine une police de caractéres de base/ standard avec un mot en gras et le
positionnement des éléments verbanx. Dans le denxieme exemple, I'ajout de la conlenr rouge pourrait aller un pas plus
loin, mais la combinaison (a savoir de la police de caracteres normale, du positionnement d'éléments verbaux: et d'une
seule conlenr) ne produit toujours pas une marque distinctive. Dans le troisieme exemple, I'ajout de plusienrs conleurs
produit quelque chose de supplémentaire, mais il n'en demenre pas moins que la présentation et la composition ne créent
pas une impression d'ensemble qui est suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison de ces éléments.
En outre, les consommatenrs sont incapables de se sonvenir d'un trop grand nombre de couleurs et de lenr séquence. e
quatrieme exemple combine une police de caractéres de base/ standard, le positionnement/ la taille des éléments verbaux

et deuxc conlenrs, de sorte que la margue n'est toujonrs pas distinctive.

La combinaison d'éléments figuratifs dans les denx: exemples distinctifs du coté droit peut, lorsqu'elle est considérée dans
son ensemble, étre percue comme une indication d'origine compte tenu de la présentation et de la composition du signe,
produisant une impression visuelle qui est suffisamment éloignée du message descriptif/ non distinctif transmis par les

éléments verbanx.

Ligne 2:

De ganche a droite, les deusc premiers excemples de cette série combinent des formes géométrigues simples utilisées comme
cadres (forme rectangulaire et forme ovale respectivement) avec une police de caractéres de base/ standard, suivie d'une
police de caractéres de base/ standard combinée a une forme circulaire, une couleur et un positionnement des éléments
verbanx. 1'excemple suivant combine la disposition irréguliere d'une police de caractéres de base/ standard et d'éléments
verbaux avec un rectangle a angles droits et une conleur. Aucun de ces trois exemples ne crée une impression d'ensemble

qui est suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison de ces éléments.

Dans la colonne de droite, des combinaisons non arbitraires de formes avec la conleur et la position des éléments verbaux:
créent une impression visuelle qui est suffisamment éloignée du message descriptif] non distinctif transmiis par I'élément
verbal. Ceci permet a la margue d'étre percue dans son ensemble comme une indication d'origine compte tenn de la

présentation et de la composition du signe.
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Ligne 3:

De ganche a droite, cette série d'exemples commence par une représentation des produits fidele a la réalité, combinée a
denx polices de caractéres de base et denx effets de police, suivie de I'ajout du positionnement des éléments verbanx et de
la coulenr, et de I'ajout subséquent d'une forme géométrique a la combinaison et se terminant par une police de caracteres
légerement stylisée, mais restant toujours largement normale. Auncun de ces exemples ne crée une impression visuelle qui

est suffisamment éloignée du message descriptif] non distinctif transmis. Ces marques ne seront des lors pas percues comme

des indications d'origine.
/g

Sur le coté droit de la ligne, la présentation et la composition des marques et, a l'extréme droite, la présence d'un élément

figuratif reconnaissable qui est distinctif en tant que tel conferent a la marque le degré minimal de caractére distinctif

requis.
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Le document de la Pratique.



