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PROTOCOLE RELATIF A L’ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT
L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DESMARQUES

Changement de pratique concernant les “ Services de vente” au Royaume-Uni

Lors de la dix-huitieme sesson du Comité d'experts de I’Union particuliere pour la
Classification internationde des produits et des services aux fins de | enregistrement internationa des
marques (Union de Nice), ladéégation du Royaume-Uni acommuniqué au Secréariat dudit Comité
une note concernant la nouvelle postion de I' Office des brevets du Royaume-Uni a I'égard des
“services de vente’. Un extrait de cette note et reproduit en annexe a |’ attention des utilisateurs du
systeme de Madrid qui, revendiquent la protection pour les “services de vente’ dans une demande
internationae qui désigne le Royaume-Uni.  Tous les libellés mentionnés dans la note comme éant
acceptables par | Office des brevets du Royaume-Uni seront acceptés par |e Bureau internationd.

Le 5 février 2001



Annexe

Extrait delanote par I’ Office des brevets du Royaume-Uni

...QU est-ce qui Sera accepté?

Bien qu'il n'y ait pas d entrée correspondante dans la liste 3 du Réglement de 2000 sur les
marques, la 7¢ édition de la classification internationae des produits et des sarvices (classification de
Nice) contient une note explicative indiquant que la classe 35 comprend :

“Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (a I’ exception de leur transport)
permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément.”

Dans la liste aphabétique des services de la classe 35, il n'y a pas d entrée correspondante
indiquant que le libellé de la note explicative contient une indication de nature générae et non la
description spécifique d’'un service. Le directeur de I enregistrement n’ opposera pas d' objection a
cette description de services dans la classe 35, dans la mesure ou la nature du service de détail et
cele du secteur commercia (quand la nature du service de déail ne permet pas de déduire ce
dernier) sont également indiquées. En |'absence d'indications de ce type, des objections seront
formulées au titre de I’ article 3.6) de laloi sur les marques du Royaume-Uni de 1994, au motif qu’en
I'absence d'indication quant aux moyens utilisés pour le regroupement e la présentation des
produits, la description dans la note explicative est trop générde pour condtituer une description
adéquate des services d’'un déaillant.

Dans le cas des grands magasins, supermarchés, hypermarchés, magasins de proximité, etc.,
les descriptions suivantes seront autorisées danslaclasse 35 :

Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au
consommateur delesvoir et delesacheter commodément dans un grand magasin.

Ou

Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au
consommateur delesvoir et delesacheter commodément dans un super marché.

Dans le cas des points de vente au détall, il sera nécessaire de préciser le type de magasin par
Secteur commercia, par exemple:

Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de
pr ét-a-porter.

Ou

Le regroupement pour le compte des tiers de produits divers permettant au
consommateur delesvoir et delesacheter commodément dans un point de vente d’alcoal.
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Ou

Le regroupement pour le compte des tiers de produits divers permettant au
consommateur delesvoir et delesacheter commodément chez un détaillant en électricité.

Ou

Le regroupement pour le compte des tiers de produits divers permettant au
consommateur delesvoir et delesacheter commodément dans une pharmacie.

Ou

Le regroupement pour le compte des tiers de produits divers permettant au
consommateur delesvoir et delesacheter commodément dans un magasin de meubles.

Il 'y apas lieu de fournir une liste exhaudtive des produits regroupés car la description doit

porter sur les caractéristiques du service fourni. |l convient en revanche d'indiquer le secteur
commercid, bien qu'il soit générdement facile a déduire du type de magasin spécifié.

Commandes par correspondance et achats en ligne

Compte tenu du raisonnement qui précéde, on pourrait penser qu'il est possible dans certaines
circonstances d’ enregistrer une marque a |’ égard du regroupement de produits dans un catalogue ou
dans un service d achats en ligne. 11 est toutefois peu probable que le fait de promouvoir ses propres
produits dans une brochure ou sur un dte Internet conditue un service. Le directeur de
I’ enregistrement acceptera les demandes d’ enregistrement de marques quand il S agit de services
comprenant le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers d’ autres commercants dans
un catalogue ou sur un service dectronique.

De méme qu'en ce qui concerne les enregistrements d’ arrangements pour les magasins de
détall, le secteur d'activités doit ére indiqué afin d éviter les objections fondées aur le fait que les
descriptions sont trop vagues ou imprécises. Le directeur de I’ enregistrement acceptera néanmoins
des descriptions dans la classe 35 pour :

L eregroupement pour le compte detiersde produitsdivers, par I'intermédiaire d’une
chaine de télé-achat, permettant au consommateur de voir et d’acheter commodément ces
produits en utilisant des moyens de télécommunication.

Il et tenu compte du fait que les chaines de tdé-acha (comme les grands magasins)
proposent une gamme de produits trés large et qui change constamment.
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Dans d autres cas, tels que les achats par catadogue, les achats par I Internet, les achats par
ordinateur, les achats éectroniques, les achats en ligne ou le commerce éectronique, le mode de
fonctionnement risque d ére insuffisant pour déterminer le domaine du sarvice e il faudra
généralement préciser le domaine d activité afin d' éviter qu’ une objection ne soit formulée au titre de
I'aticle 3.6). Par exemple:

Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au
consommateur de voir et dacheter commodément ces produits dans un catalogue de
vétements et d’accessoires en passant une commande par correspondance ou en utilisant
des moyens de téécommunication.

Ou, dans le cas ou une indication plus détaillée et judtifiée, par exemple quand ces services
sont assurés pour un catalogue de marchandises diverses :

Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au
consommateur de voir et dacheter commodément ces produits dans un catalogue de
mar chandises en tout genre en passant une commande par correspondance ou en utilisant
des moyens de télécommunication.

De méme, en ce qui concerne les sarvices fournis par un détallant spécidise faisant du
commerce dectronique vial’ Internet, la description suivante pourrait ére appropriée dans le cas, par
exemple, d' un fournisseur d' articles de sport :

Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au
consommateur de voir et d’acheter commodément ces produits sur un site Web spécialisé
dansla vente de vétements et d’ équipements de sport.

Ou, s le vendeur en ligne commercidise une grande diversité de marchandises, les déments
suivants pourraient étre indiqués :

Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au

consommateur devoir et d’acheter commodément ces produits sur un site Web de vente de
mar chandises en tout genre.

Venteen gros

Les mémes principes sont applicables aux fournisseurs de services de gros. Le directeur de
I’ enregistrement acceptera:

Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au
consommateur devoir et d’ acheter commodément ces produits chez un grossiste.

Ce qui ne sera pas accepté

Pour les raisons énoncées au paragraphe 4 ci-dessus, la déclaration “le regroupement pour le
compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément” ne sera pas acceptée sans autres precisions.
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Dans I affaire Dee Corporation plc and Others Trade Mark Application [1990] RPC le
juge Falconer déclare (page 168) en ce qui concerne les “ services de détail” :

“ De plus, cette définition est trop imprécise pour constituer une description permettant
d'identifier le ou les services en vue d’ un enregistrement, afin que toute personne sache
s ellerisgue ou non de porter atteinte a I’ enregistrement” .

Par conséquent, les termes énoncés ci-aprés sont considérés comme éant trop impreécis ou
trop vagues pour définir précisément des services:

Sarvices de détail;

Magasins de détall;

Commerces de détall;

Grands magasins,

Magesins,

Magasins d' usine [magasins situés dans leslocaux del’ using];
Boutique;

Commercidisation;

Didribution;

Fournitures ou approvisionnements de marchandises,
Services de vente;

Vente directe;

Commandes par correspondance;
Catalogues de vente par correspondance;
Services de catalogue;

Téé-achat;

Achat dectronique;

Achat sur I’ Internet;

Achat par ordinateur;

Achat en ligne;

Commerce éectronique;

Commerce éectronique de d&tal.

Cette liste n' est pas exhaudtive.

Des objections seront formulées au titre de I'aticle 3.6) de la loi sur les marques du
Royaume-Uni de 1994 a I’ égard des demandes dans lesquelles figurent les termes mentionnés, car
ces termes ont une portée trop vaste.

CommeI'indiquent les exemples donnés dans les par agraphes précédents du présent
avis, nombre des termes ci-dessus, Sils sont précisés de facon appropriée, peuvent

néanmoins éreinclus dans des descriptions per mettant d’identifier clairement les services.

[Fin de I annexe et du document]



