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Introduction

Le présent document contient des directives concernant I'examen, effectué par le Bureau
international de I'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), des indications de
produits et de services figurant dans les demandes d’enregistrement international de marques
(demandes internationales) déposées en vertu du systéme de Madrid.

Le systeme de Madrid donne aux propriétaires de marques la possibilité de demander la
protection de leurs marques dans plusieurs pays au moyen d’un seul enregistrement
international. Le systéme de Madrid est régi par le Protocole relatif a I’Arrangement de Madrid
concernant I'enregistrement international des marques (ci-aprés dénommé “Protocole”).

Pour obtenir un enregistrement international, les propriétaires de margues doivent déposer une
demande internationale par I'intermédiaire de I'office des marques de la partie contractante
(office d’origine) aupres duquel ils ont soit déposé une demande, soit obtenu un enregistrement
(marque de base). De plus, les propriétaires de marques doivent étre ressortissants de cette
partie contractante ou avoir leur domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux sur le territoire de celle-ci (rattachement).

L’office d’origine doit certifier la date a laquelle il a recu la demande internationale et le fait que
certaines indications figurant dans cette demande correspondent a celles figurant dans la
marque de base. Puis l'office d'origine doit transmettre la demande internationale au Bureau
international.

Aux termes de l'article 3.2) du Protocole, “[lle déposant devra indiquer les produits et les
services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou
les classes correspondantes, d’aprés la classification établie par I’Arrangement de Nice [...].”

De plus, selon le méme article, “[I'lindication des classes donnée par le déposant sera soumise
au contrGle du Bureau international, qui I'exercera en liaison avec I'office d’origine.”

Enfin, I'article stipule qu™[e]n cas de désaccord entre ledit office et le Bureau international, I'avis
de ce dernier sera déterminant.”

La publication des présentes directives vise a informer les utilisateurs du systéeme de Madrid et
les offices des procédures suivies par le Bureau international, a aider les utilisateurs a établir les
listes de produits et services dans les demandes internationales, a rendre plus prévisibles les
résultats de I'examen effectué par le Bureau international et a faciliter 'harmonisation des
pratiques des offices. Globalement, cela devrait avoir un impact positif sur le traitement des
demandes internationales.

Il convient de noter que les présentes directives comprennent uniqguement les principes
appliqués par le Bureau international et, par conséquent, qu’elles ne donnent que des
orientations générales aux utilisateurs du systeme de Madrid.

Le présent document comporte trois parties. La premiére fournit des informations générales sur
la classification internationale des produits et des services (classification de Nice) et sur le
systeme de Madrid. La deuxiéme traite des principes de classement appliqués par le Bureau
international. La troisieme donne des informations pratiques sur le format acceptable pour la
liste des indications de produits et de services (ponctuation, parenthéses, etc.).



1. La classification internationale des produits et des services (classification de Nice)

L’Arrangement de Nice (1957) institue une classification des produits et des services aux fins de
I'enregistrement des marques (classification de Nice). Les Etats parties a I'’Arrangement de Nice
appliquent la classification de Nice & cet effet.

Bien que 80 Etats seulement soient parties a I’Arrangement de Nice, les offices des marques de
plus de 145 Etats et organisations intergouvernementales utilisent la classification de Nice.

L'utilisation de la classification de Nice est obligatoire pour I'enregistrement international des
marques effectué par le Bureau international en vertu du systeme de Madrid.

La classification de Nice contient 45 classes — 34 pour les produits et 11 pour les services.
Elle se compose plus particulierement des éléments suivants :

1. Intitulés des classes : les intitulés des classes sont des indications générales relatives au
domaine dont relévent, en principe, les produits ou les services;

2. Notes explicatives : les notes explicatives expliquent quels produits ou services sont
censés ou non étre rangés sous un numéro de classe spécifique;

3. La liste alphabétique : la liste alphabétique est une liste de produits et de services, classés
par ordre alphabétique, avec l'indication du numéro de classe sous lequel il convient de les
grouper;

4.  Remarques générales : les remarques générales expliquent les critéres qu'il convient
d’appliquer si un terme ne figure pas dans la liste alphabétique et ne peut pas étre classé
conformément aux notes explicatives.

La liste alphabétique de la classification de Nice n’est pas exhaustive étant donné qu’elle ne
comprend que 8300 éléments dans la version 2016 de sa 10° édition. La valeur réelle de la
classification de Nice réside dans les criteres qu’elle établit pour le classement, dans les notes
explicatives et les remarques générales, lorsqu’un produit ou un service spécifique ne figure pas
dans la liste alphabétique.

La classification de Nice est modifiée et complétée par un comité d’experts compose de
représentants des Etats signataires de I’Arrangement de Nice.

Le comité décide des changements & apporter a la classification de Nice, qui sont ensuite
publiés sous la forme de nouvelles éditions tous les cing ans, et de nouvelles versions chaque
année.

2. Contrble de la liste des produits et des services figurant dans les demandes
internationales

L'office d’origine

Les demandes internationales sont regues et certifiées par I'office d’origine qui les transmet
alors au Bureau international. L’office d’origine doit certifier que les éléments figurant dans la
demande internationale correspondent a ceux figurant dans la marque de base. En particulier,
I'office d’origine doit certifier que la liste des produits et des services qui figure dans la demande
internationale est identique a la liste correspondante dans la marque de base ou comprise dans
celle-ci.



Le Bureau international

Le Bureau international doit examiner la conformité de la demande internationale avec “les
conditions requises”. En vertu de la régle 9.4)a)xiii) du Réglement d’exécution commun, “[l]la
demande internationale doit contenir ou indiquer [...] les noms des produits et services [...],
groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des
services, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe et présenté dans I'ordre des
classes de cette classification”.

De plus, la régle établit que les produits et services doivent étre indiqués “[...] en termes précis,
de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste alphabétique de ladite
classification.”

Dans le cas ou le Bureau international constate qu’'une demande internationale ne remplit pas
les conditions requises visées a la régle 9.4)a)xiii) du Reglement d’exécution commun (p. ex. si
les indications des classes ne sont pas correctes ou que les termes ne sont pas suffisamment
précis), il doit suivre les procédures prescrites par les régles 12 et 13 du Reglement d’exécution
commun.

2.1. Base juridique
Régle 12

La regle 12 du Réglement d’exécution commun établit la procédure en vertu de laquelle le
Bureau international détermine le classement correct des indications figurant dans la demande
internationale, en liaison avec l'office d’origine, lorsqu’il n"approuve pas les indications fournies
par le déposant.

En vertu de la régle 12, le Bureau international notifie sa proposition de classement a l'office
d’origine en indiquant, le cas échéant, le montant des taxes qu'il y a lieu de payer en raison du
classement proposé. Si, dans un délai de deux mois a compter de la date de cette naotification,
aucune communication n'a été recue de l'office d’origine, le Bureau international réitére sa
proposition dans une nouvelle communication.

L'office d’origine doit communiquer au Bureau international son avis sur le classement proposé
dans un délai de trois mois a compter de la date a laquelle cette proposition lui a été notifiée.
Compte tenu de cet avis, le Bureau international confirme ou modifie sa proposition et informe
I'office d’origine de sa décision.

Le montant des taxes qu’il y a lieu de payer, le cas échéant, a la suite de la proposition faite par
le Bureau international, doit étre acquitté dans un délai de trois mois a compter de la date de la
notification dans lagquelle le Bureau international confirme ou modifie sa proposition. Si I'office
d’origine n’a pas communiqué son avis au Bureau international, ce montant doit étre payé dans
un délai de quatre mois a compter de la date de la notification de la proposition initiale.

Si les émoluments et taxes payés ne sont pas suffisants, le Bureau international considere la
demande comme abandonnée et rembourse les taxes payées a I'auteur du paiement, apres
déduction de 50% de la taxe de base applicable.

Si les émoluments et taxes sont suffisants et qu’aucune autre irrégularité n'est soulevée, le
Bureau international inscrit la marque au registre international avec le classement et le
groupement qu’il juge étre corrects.



Enfin, bien que le déposant soit informé de toutes les communications envoyées a l'office
d’origine, il ne peut pas envoyer d’avis directement au Bureau international. Ce dernier ne
tiendra compte d’aucune communication envoyée directement par le déposant.

Regle 13

La regle 13 du Reglement d’exécution commun établit la procédure visant a clarifier tout terme
ou expression figurant dans la demande internationale et que le Bureau international juge étre
i) trop vague aux fins du classement; ii) incompréhensible; ou iii) incorrect du point de vue
linguistique.

En vertu de la régle 13, le Bureau international informe I'office d’origine en conséquence et peut
suggérer un terme ou une expression de remplacement ou la suppression du terme ou de
I'expression en question.

L'office d’origine doit communiquer une proposition au Bureau international dans un délai de
trois mois a compter de la date de la notification susmentionnée.

Si la proposition faite par 'office d’origine est acceptée, le Bureau international enregistre la
marque en tenant compte de cette proposition.

Si la proposition n’est pas acceptée ou qu'une telle proposition n'a pas été faite, le Bureau
international a) enregistre la margue en reprenant le terme ou I'expression contesté tout en
indiguant qu’a son avis ce terme ou cette expression est trop vague aux fins de son classement,
incompréhensible ou incorrect du point de vue linguistique; ou b) supprime ce terme ou cette
expression, si aucune classe n'a été indiquée.

Comme dans le cas de la régle précédente, bien que le déposant soit informé de toutes les
communications envoyées a I'office d’origine, il ne peut pas envoyer d’avis directement au
Bureau international. Ce dernier ne tiendra compte d’aucune communication envoyée
directement par le déposant.



Exemple d’avis envoyé par le Bureau international en vertu des régles 12 et 13 du Reglement
d’exécution commun

AVIS CONCERNANT UNE DEMANDE INTERNATIONALE

ATTENTION :

La ou les irrégularités mentionnée(s) dans cet avis doivent étre corrigées en
partie par I’office d’origine, en partie par le déposant, tel qu’indiqué
ci-apres.

La réponse a cet avis devra étre recue par le Bureau international le
11 juillet 2016 au plus tard. Veuillez indiquer le numéro de référence OMPI
958515301 dans toutes vos communications avec le Bureau international.

Ré. : Demande internationale fondée sur l’enregistrement n° 402418
- pour la marque ROMARIN o
- au nom de I7ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Date de réception de la demande internationale
- par 1’office d’origine : 25 janvier 2016
- par le Bureau international : 16 février 2016

Notre réf. : EN-1/958515301/TN

Réf. de 1’office : MM201604860R

Réf. du déposant : ER/YR/9201500203/SMS
Examinateur : John Smith

Téléphone N° : + 412 222 222

E-mail : intreg.mail@wipo.int

Nous accusons réception de la demande internationale susmentionnée.

L’examen de cette demande a fait apparaitre des irrégularités qui vous sont
signalées ci-apreés :

!RREGULARITE(S) CONCERNANT LE CLASSEMENT DES PRODUITS ET DES SERVICES DEVANT
ETRE RECTIFIEE(S) PAR L’OFFICE D’ORIGINE (regle 12).

1. Le Bureau international considére que les produits et/ou services indiqués
dans la demande internationale n’ont pas été groupés selon les classes
appropriées de la classification internationale des produits et des services
(regle 9.4)a)xiii)). Le Bureau international propose de transférer les termes
suivants :

“gestion de la chatne d’approvisionnement” de la classe 39 a la classe 35.
- Veuillez vous reporter au Madrid Goods & Services Manager en ligne —
Gestionnaire des produits et services du systeme de Madrid a I’adresse
http://www.wipo.int/mgs.

Le groupement proposé peut entratner le paiement d”’un montant supplémentaire
des émoluments et des taxes (voir relevé de paiement ci-joint).




Un avis sur cette proposition peut étre communiqué au Bureau international.
Une telle proposition doit étre communiquée PAR L”INTERMEDIAIRE DE VOTRE
OFFICE D’ORIGINE dans un délai de trois mois a compter de la date de la
présente notification, soit au plus tard le 11 juillet 2016.

A défaut, la marque sera enregistrée avec le classement et le groupement
proposés par le Bureau international. Toutefois, si cette proposition
entratne le paiement d’un montant supplémentaire des émoluments et des taxes
et que ce montant supplémentaire n’est pas acquitté dans un délai de

quatre mois a compter de la date de la présente notification, la demande
internationale sera réputée abandonnée.

Il est vivement recommandé aux déposants de se reporter au Madrid Goods &
Services Manager en ligne afin de vérifier le classement et la pertinence des
indications qu’ils souhaitent utiliser dans leur demande d’enregistrement a
1”adresse http://www.wipo.int/mgs.

!RREGULARITE(S) CONCERNANT L~ INDICATION DES PRODUITS ET DES SERVICES DEVANT
ETRE RECTIFIEE(S) PAR L”OFFICE D”ORIGINE

2. Le Bureau international considere que les termes suivants, utilisés dans
la liste des produits et/ou services, sont trop vagues aux fins du classement
(regle 13) :

1) “services de logistique” (classe 39)

2) “services de bacs [bateaux]” (classe 39)

3) “fourniture d’informations relatives aux ports” (classe 39)
4) “services de transport maritime” (classe 39)

5) “mise en cale séeche de bateaux” (classe 39)

Le Bureau international suggére ce qui suit :

1) “services de logistique en matiéere de transport” (classe 39)

2) “services de transport en bacs [bateaux]” (classe 39)

3) “fourniture d’informations concernant les transports relatives aux ports”
(classe 39)

4) “services de transport maritime pour l’organisation du transport de
marchandises” (classe 39)

5) Veuillez clarifier le terme “mise en cale séche de bateaux” (classe 39).

VOTRE REPONSE NE DOIT PAS ETRE ENVOYEE DIRECTEMENT A L”OMPI, MAIS DOIT ETRE
TRANSMISE PAR L’ INTERMEDIAIRE DE VOTRE OFFICE NATIONAL.

Un avis sur cette proposition peut étre communiqué au Bureau international.
Une telle proposition doit étre communiquée PAR L”INTERMEDIAIRE DE VOTRE
OFFICE D’ORIGINE dans un délai de trois mois a compter de la date de la
présente notification, soit au plus tard le 11 juillet 2016. Si aucune
proposition acceptable n’est faite au Bureau international dans ce délai, le
Bureau international fera figurer dans l’enregistrement international les
termes contenus dans la demande internationale, assortis d’une indication
selon laquelle, de 1’avis du Bureau international, ces termes sont trop vagues
aux Fins du classement.

Il est vivement recommandé aux déposants de se reporter au Madrid Goods &
Services Manager en ligne afin de vérifier le classement et la pertinence des
indications qu’ils souhaitent utiliser dans leur demande d’enregistrement a
1”adresse http://www.wipo.int/mgs.
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Annexe relative a l1”avis d’irrégularité concernant la demande d’enregistrement
international basée sur la demande nationale ou lI’enregistrement national
No 402418

n/réf. : EN-1/958515301/TN
Réf. de 1’office : MM201604860R
Réf. du déposant : ER/YR/9201500203/SMS

Francs suisses
Emolument de base lorsqu’une reproduction
de la marque est en couleur

(demande Protocole) : 903.00
Taxe individuelle (demande internationale) : CN 249.00
Taxe individuelle par classe supplémentaire

(demande internationale) : CN 125.00
Taxe individuelle (demande internationale) : EM 912.00
Taxe individuelle (demande internationale) : US 301.00
Taxe individuelle par classe supplémentaire

(demande internationale) : US 301.00

Le montant total requis est de : 2,791.00
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2.2. Principes généraux concernant le controle des indications des produits et des services
figurant dans les demandes internationales

Le Bureau international vérifie que les indications des produits et des services figurant dans une
demande internationale sont groupées conformément a I'édition et & la version de la
classification de Nice en vigueur a la date de réception de la demande internationale par I'office
d’origine, telle que certifiée dans cette demande.

La classification de Nice se compose d’'une liste alphabétique, d’intitulés des classes, de notes
explicatives pour chaque classe et de remarques générales. Lorsque des indications de
produits et de services ne figurent pas dans la liste alphabétique, elles doivent étre classées a
I'aide des notes explicatives. Si cela n'est pas possible, I'indication doit étre classée selon les
principes figurant dans les remarques générales.

Classement des produits

a)  “Un produit fini est en principe classé selon sa fonction ou sa destination. Si la fonction
ou la destination d’un produit fini n’est mentionnée dans aucun intitulé de classe, ce
produit est classé par analogie avec d’autres produits finis similaires figurant dans la
liste alphabétique. S'’il n’en existe aucun, d’autres critéres secondaires tels que celui de
la matiére dont il est fait ou celui de son mode de fonctionnement sont appliqués.”

Par exemple, les “vestes en cuir” sont classées dans la classe 25 puisque leur fonction
ou destination est celle d'un vétement. Le fait qu’elles soient en cuir ne veut pas dire
gu’elles puissent aussi étre classées dans la classe 18.

De plus, “vétements en cuir”, qui comprendrait les vestes en cuir, figure dans la
classe 25 de la liste alphabétique de la classification de Nice.

Par principe, la matiére dont sont faits les produits est un facteur secondaire qu'il
convient de prendre en considération uniguement si les produits ne peuvent pas étre
classés d’'aprés leur fonction ou leur destination.
Une “figurine” est un exemple de produit fini qui ne peut pas étre classé d’'aprés sa
fonction ou sa destination. Une figurine est une “statuette de petite dimension™*, qui
peut étre utilisée, par exemple, a des fins artistiques, décoratives ou religieuses. Par
conséquent, les figurines sont classées d’aprés la matiére dont elles sont faites. Les
exemples suivants figurent dans la liste alphabétique de la classification de Nice :

“Figurines [statuettes] en métaux communs” (classe 6)

“Figurines [statuettes] en métaux précieux” (classe 14)

“Figurines [statuettes] en papier maché” (classe 16)

“Figurines [statuettes] en pierre, en béton ou en marbre” (classe 19)

“Figurines [statuettes] en bois, en cire, en platre ou en matiéres plastiques”
(classe 20)

“Figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faience ou en verre”
(classe 21)

! figurine, n.f. : Statuette de petite dimension (bilboquet, magot, poupée, poussah). (© 2016 Dictionnaires Le Robert.
http://pr.bvdep.com/robert.asp ) consulté le 23/09/2016).


http://pr.bvdep.com/robert.asp
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b)  “Un produit fini a usages multiples (tel gu'une horloge comprenant une radio) peut étre
classé dans toutes les classes correspondant a I'une quelconque de ses fonctions ou
de ses destinations. Si ces fonctions ou destinations ne sont mentionnées dans aucun
intitulé de classe, les autres critéres mentionnés au point a) ci-dessus sont applicables.”

Les produits peuvent avoir plus d’'une fonction ou destination, auquel cas le Bureau
international les accepte dans toutes les classes correspondant a leur fonction ou
destination.

Par exemple, “horloges-radios” peut étre admis aussi bien dans la classe 9 que dans la
classe 14 puisqu’une radio est un “appareil émetteur et récepteur en radiophonie” et

gu’une horloge est un “appareil destiné a indiquer I'heure, & marquer les heures™.

Une expression utilisée plus couramment serait “radio-réveil” qui peut en effet étre
admise aussi bien dans la classe 9 que dans la classe 14 et est définie comme un
“appareil de radio que I'on peut programmer de fagcon a ce qu'il se mette en marche a

I'heure ol I'on souhaite se réveiller™.

c) “Les matiéres premiéres, brutes ou semi-ouvrées, sont classées, en principe, compte
tenu de la matiere dont elles sont constituées.”

Les matiéres premiéres, qu’elles soient a I'état brut ou semi-ouvrées, n’ont pas, en soi,
une fonction ou une destination. Par conséquent, elles sont classées d’apres le type de
matiére dont elles sont constituées.

Certains produits finis peuvent étre confondus avec des matieres premieres. Par
exemple, le “sel de cuisine”, qui figure dans la classe 30 puisqu'il est destiné a étre
utilisé pour assaisonner les aliments, ne doit pas étre confondu avec le “sel brut” qui
figure dans la classe 1.

d) “Les produits destinés a faire partie d’un autre produit ne sont, en principe, classés
dans la méme classe que ce dernier qu’au cas ou les produits de ce genre ne peuvent
pas, normalement, avoir d’autres affectations. Dans tous les autres cas, le critére
mentionné au point a) ci-dessus est applicable.”

Par exemple, les “brosses pour aspirateurs” sont groupées dans la classe 7 plutét que
dans la classe 21, dans laquelle est classée la majorité des “brosses”.

e)  “Siun produit, fini ou non, devant étre classé en fonction de la matiére dont il est
constitué est en fait composé de matiéres différentes, le classement est, en principe,
opéré en fonction de la matiere prédominante.”

Par conséquent, alors que les “boissons lactées, ou le lait prédomine” figurent dans la
liste alphabétique dans la classe 29, “café au lait” figure aussi dans la liste alphabétique
dans la classe 30, puisque le lait est uniquement ajouté sans étre prédominant.

% radio, n.f. : Appareil émetteur et récepteur en radiophonie. (© 2016 Dictionnaires Le Robert.
http://pr.bvdep.com/robert.asp consulté le 23/09/2016).

3 horloge, n.f. : Appareil destiné a indiquer I'heure, @ marquer les heures. (© 2016 Dictionnaires Le Robert.
http://pr.bvdep.com/robert.asp consulté le 23/09/2016).

radio-réveil, n.m. : Appareil de radio que I'on peut programmer de facon a ce qu'il se mette en marche a I'heure ou
I'on souhaite se réveiller. (© 2016 Dictionnaires Le Robert. http://pr.bvdep.com/robert.asp consulté le 23/09/2016).


http://pr.bvdep.com/robert.asp
http://pr.bvdep.com/robert.asp
http://pr.bvdep.com/robert.asp
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f) “Les étuis adaptés aux produits gu’ils sont destinés a contenir sont classés, en principe,
dans la méme classe que ces derniers”.

Par exemple, “étuis pour smartphones” figure dans la liste alphabétique dans la
classe 9 puisque “smartphones” est classé dans cette classe et que I'étui a été adapté
pour contenir ce produit.

De méme, alors que “sacs de sport” figure dans la liste alphabétique dans la classe 18,
“sacs pour raquettes de tennis” serait classé dans la classe 28 étant donné que les
“raquettes de tennis” entrent dans cette classe précise.

Classement des services

a) “Les services sont classés, en principe, selon les branches d’activité définies par
l'intitulé des classes de services et leurs notes explicatives ou, sinon, par analogie avec
d’'autres services similaires figurant dans la liste alphabétique.”

Par exemple, des services tels que les services bancaires et de planification financiere
sont groupés dans la classe 36 parce que ce sont des services financiers (p. ex. les
“opérations bancaires hypothécaires” et les “services bancaires en ligne”).

b) “Les services de location sont classés, en principe, dans les mémes classes que celles
ou sont classés les services rendus a 'aide des objets loués (p. ex. la location de
téléphones, qui reléve de la classe 38). Toutefois, les services de crédit-bail financier
sont classés dans la classe 36 en tant que services financiers.”

c) “Les services de conseils, d’informations ou de consultation sont classés, en principe,
dans la méme classe que le service faisant I'objet du conseil, de I'information ou de la
consultation, par exemple consultation en matiére de transport (cl. 39), consultation en
matiére de gestion des affaires commerciales (cl. 35), consultation en matiére financiére
(cl. 36), consultation en matiere de soins de beauté (cl. 44). La communication par voie
électronique de ce conseil, de cette information ou de cette consultation (par téléphone,
par voie informatique) est sans effet sur le classement du service.”

d) “Les services rendus dans le cadre de services de franchisage sont classés, en
principe, dans les mémes classes que celles ou sont classés les services rendus par le
franchiseur (p. ex. services de conseil commercial dans le cadre de services de
franchisage (cl. 35), services de financement dans le cadre de services de franchisage
(cl. 36), services juridiques dans le cadre de franchisage (cl. 45).”

Le Bureau international considere qu’'une expression figurant dans une demande internationale
est trop vague aux fins du classement si cette expression ne donne pas une indication de la
branche d’activité dans laquelle est fourni le service. Par conséquent, le Bureau international
considere que “fourniture d’'un site Web” est trop vague parce que la nature du service et, plus
important encore, la branche d’'activité ne sont pas claires.

Au contraire, le Bureau international accepte des expressions telles que “fourniture d’accés a un
site Web” dans la classe 38, cette expression étant comprise comme un service de
télécommunications, ou encore “hébergement d'un site Web” dans la classe 42, compris comme
un service technologique.

2.3. Intitulés des classes

Les intitulés des classes dans la classification de Nice indiquent, de maniére générale, les
domaines dont relévent les produits et les services figurant dans une classe précise.
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Le Comité d’experts de I'Union de Nice approuve les changements apportés aux intitulés des
classes.

Les intitulés des classes sont composés d’un certain nombre d“indications générales” qui sont
les descriptions des produits ou des services, délimitées par des points-virgules.

Par exemple, l'intitulé de la classe 12 est le suivant :
“Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.”

L’intitulé de la classe 12 est composé de deux indications générales : “véhicules” et “appareils
de locomotion par terre, par air ou par eau”.

Politigue d’examen

Le Bureau international considéere que les intitulés des classes ou leurs indications générales
sont compréhensibles, corrects du point de vue linguistique et suffisamment précis et que leur
utilisation constitue une spécification correcte des produits et des services aux fins du
classement.

Par conséquent, le Bureau international accepte les intitulés des classes lorsqu'’ils figurent en
tant qu’indications des produits et des services dans les demandes internationales. Les intitulés
des classes peuvent étre énumérés entierement ou partiellement avec seulement certaines
indications générales.

En conséquence, lorsque les indications générales ou les intitulés des classes — tels que les
prévoit la classification de Nice — figurent dans une demande internationale, le Bureau
international ne souléve aucune irrégularité.

Une fois qu’'une marque est enregistrée, les changements apportés a un intitulé de classe donné
n’ont pas d’incidence sur les enregistrements internationaux indiquant une version antérieure de
cet intitulé de classe (autrement dit, les changements ne sont pas appliqués rétroactivement aux
enregistrements internationaux).

La politique du Bureau international concernant I'acceptation des intitulés des classes peut
diverger de la pratique suivie par certains offices nationaux ou régionaux. Parmi ces offices,
certains n'acceptent pas les intitulés des classes et peuvent exiger que le titulaire de
I'enregistrement international fournisse des précisions supplémentaires sur les produits ou
services pour lesquels il demande la protection.

D’autres offices acceptent, certes, les intitulés des classes, mais ont des interprétations
différentes concernant I'étendue de la protection. Pour ces offices, le fait que le Bureau
international accepte les intitulés des classes et certaines indications données dans ces intitulés
ne préjuge en aucune maniéere de la décision de l'office quant a la détermination de I'étendue de
la protection.

2.4. Indications pouvant étre classées dans plus d’'une classe

Certaines indications concernant un produit ou un service peuvent étre classées dans plus d’'une
classe.

Par exemple, les “déodorants” pourraient étre classés soit dans la classe 3 (en tant que
“déodorants (parfumerie)”) soit dans la classe 5 (en tant que “désodorisants”).

Politigue d’examen
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Conformément au Reglement d’exécution commun, le Bureau international exige que les
produits et services figurant dans une demande internationale soient compréhensibles, corrects
du point de vue linguistique et suffisamment précis pour pouvoir étre classés correctement.

Produits

D’apres les remarques générales de la classification de Nice, les produits finis sont groupés
dans une classe donnée selon leur fonction ou leur destination définie par l'intitulé des classes
et leurs notes explicatives. Si la fonction ou la destination d’un produit fini donné n’est pas
mentionnée dans l'intitulé de classe, le produit peut étre classé selon la matiére dont il est
constitué ou son mode de fonctionnement.

Un produit fini donné peut étre classé dans plus d’'une classe, suivant la fagcon dont il est défini.

Aux fins du classement, le Bureau international tient compte du numéro de classe précisé dans
la demande internationale, qui indique le contexte dans lequel le produit doit &tre examiné.

Le Bureau international tient compte de I'acception courante d’une indication dans le contexte de
la classe spécifiée dans la demande internationale. Si une indication est suffisamment précise
dans le contexte d’une classe donnée, elle peut étre groupée dans cette classe sans précision
supplémentaire.

Par conséquent, les principes de classement suivants s'appliquent :

1. Destination du produit :

Si un produit donné peut étre classé dans plus d’une classe selon sa destination visée, mais que
seule une des classes applicables a été indiquée, le Bureau international ne considere pas cela
comme une irrégularité.

Par exemple :
Les “appareils de désodorisation” sont acceptées

- enclasse 11, en tant qu™appareils de désodorisation non a usage personnel”
- enclasse 21, en tant qu™appareils de désodorisation a usage personnel”

Le produit “eau de mer” est accepté

- enclasse 5, en tant qu
- enclasse 30, en tant qu

eau de mer pour bains médicinaux”
“eau de mer pour la cuisine”

2. Matiére du produit :

Si un produit donné peut étre classé dans plus d’une classe selon la matiere dont il est
constitué, mais que seule une des classes applicables a été indiquée, le Bureau international ne
considére pas cela comme une irrégularité.

Par exemple :
Les “clapets de tuyaux de drainage” sont acceptés
- enclasse 6, en tant que “clapets de tuyaux de drainage en métal”

- enclasse 19, en tant que “clapets de tuyaux de drainage ni en métal, ni en matiéres
plastiques”
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- enclasse 20, en tant que “clapets de tuyaux de drainage en matiéres plastiques”
Les “sacs cadeaux” sont acceptés

- enclasse 16, en tant que “sacs-cadeaux en papier”
- enclasse 22, en tant que “sacs-cadeaux en textile/tissu”

Fonction du produit :

Si un produit donné peut étre classé dans plus d’'une classe selon sa fonction, mais que seule
une des classes applicables a été indiquée, le Bureau international ne considére pas cela
comme une irrégularité.

4.

Par exemple :
Les “mobiles” sont acceptés

- enclasse 20, en tant que “mobiles [objets pour la décoration]’
- en classe 28, en tant que “mobiles [jouets]”

Les “contraceptifs” sont acceptés

- enclasse 5, en tant que “contraceptifs chimiques”
- enclasse 10, en tant que “contraceptifs non chimiques”

Mode de fonctionnement du produit :

Si un produit donné peut étre classé dans plus d’une classe selon son mode de fonctionnement,
mais que seule une des classes applicables a été indiquée, le Bureau international ne considére
pas cela comme une irrégularité.

5.

Par exemple :

Les “dispositifs pour I'ouverture des portes” sont acceptés

- en classe 6, en tant que “dispositifs non électriques pour I'ouverture des portes”

- enclasse 7, en tant que “dispositifs électriques pour I'ouverture des portes” ou
“dispositifs pneumatiques pour I'ouverture des portes” ou “dispositifs hydrauliques pour
I'ouverture des portes”

Nature du produit :

Dans le cas ou un produit donné peut étre classé dans plus d’'une classe selon qu’il est a I'état
brut, mi-ouvré ou transformé, mais que seule une des classes applicables a été indiquée, le
Bureau international ne considere pas cela comme une irrégularité.

Par exemple :
Les “baies” sont acceptées

- enclasse 31, en tant que “baies fraiches”
- enclasse 29, en tant que “baies transformées”, etc.

Les “résines acryliques” sont acceptées
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- enclasse 1, en tant que “résines acryliques a I'état brut”
- enclasse 17, en tant que “résines acryliques mi-ouvrées”

0. Criteres combinés :

Cependant, dans le cas ou un produit donné peut étre classé dans plus d’une classe selon une
combinaison de criteres parmi les cing susmentionnés, mais que seule une des classes
applicables a été indiquée, le Bureau international souléve une irrégularité et demande des
précisions supplémentaires.

Par exemple :

Les “tuyaux” peuvent étre classés dans cing classes différentes, selon la matiére dont ils
sont constitués (p. ex. “tuyaux d’acier”), leur destination (p. ex. “tuyaux de raccordement
pour radiateurs de véhicules”) ou leur fonction (p. ex. “tuyaux d'aspirateurs de poussiére”) :

- Classe 6 : “tuyaux métalliques”, “tuyaux d'acier”, “tuyaux de drainage métalliques”,
“tuyaux de descente métalliques”, “tuyaux d’embranchement métalliques”, “tuyaux de
cheminée métalliques”

- Classe 7 : “tuyaux d’aspirateurs de poussiére”

- Classe 9 : “tuyaux a incendie”

- Classe 17 : “tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules”, “tuyaux en matieres
textiles”, “tuyaux flexibles non métalliques”, “tuyaux d’arrosage”, “tuyaux de lin”

- Classe 19 : “tuyaux rigides non métalliques”, “tuyaux de drainage non métalliques”,

“tuyaux en gres”, “tuyaux de descente non métalliques”, tuyaux d’embranchement non
métalliques”

Les “portes” peuvent étre classées dans cing classes différentes, selon la matiére dont
elles sont constituées (p. ex. “portes métalliques”) ou leur destination (p. ex. “portes de
meubles”) :

- Classe 6 : “portes métalliques”

- Classe 11 : “portes de douches*

- Classe 12 : “portes de véhicules”

- Classe 19 : “portes non métalliques”
- Classe 20 : “portes de meubles”

Services

D’aprés les remarques générales de la classification de Nice, les services sont, en principe,
groupés dans une classe donnée selon les branches d’activité définies par l'intitulé des classes
et leurs notes explicatives.

Comme c’est le cas pour les produits finis, un service donné peut étre classé dans plus d’'une
classe, suivant la facon dont il est défini. Dans ces cas-1a, le Bureau international adopte une
pratique similaire a celle suivie pour les produits finis, mutatis mutandis.

En conséquence, le Bureau international accepte des indications de services lorsque l'indication
est suffisamment précise dans le contexte d’'une classe donnée, ce qui lui permet d’étre groupée
dans cette classe sans précision supplémentaire.

On trouvera ci-apres des exemples d’indications de services que le Bureau international accepte
dans plus d'une classe sans précision supplémentaire.

Les “services d'agences de logement” sont acceptés
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- en classe 36, en tant que “services d’'agences de logement [appartements]”
- enclasse 43, en tant que “services d’agences de logement [hétels, pensions]”

La “réservation de places” est acceptée

- enclasse 39, en tant que “réservation de places de voyage”
- enclasse 41, en tant que “réservation de places de spectacles”

La “destruction des animaux nuisibles” est acceptée

- en classe 37, en tant que “destruction des animaux nuisibles autres que dans
I'agriculture”

- en classe 44, en tant que “destruction des animaux nuisibles dans I'agriculture,
I'horticulture et la sylviculture”

La “mise en pages” est acceptée

- en classe 35, en tant que “mise en pages a buts publicitaires”
- enclasse 41, en tant que “mise en pages, autre qu'a buts publicitaires”

L™“organisation d’expositions” est acceptée

- enclasse 35, en tant qu
- enclasse 41, entant qu

organisation d’expositions a buts commerciaux ou de publicité”
organisation d’expositions a buts culturels ou éducatifs”

La “publication” est acceptée

- en classe 35, en tant que “publication de textes publicitaires”
- en classe 41, en tant que “publication de livres” ou “publication de textes autres que
textes publicitaires”

L™“organisation de défilés de mode” est acceptée

- enclasse 35, en tant qu
- enclasse 41, entant qu

organisation de défilés de mode a des fins promotionnelles”
organisation de défilés de mode a des fins de divertissement”

e

Termes généraux

Un terme général est un terme qui figure dans la liste alphabétique de la classification de Nice,
en rapport avec une classe déterminée (désignée comme sa “classe naturelle”) et en relation
avec d’autres classes, suivant la fagcon dont ce terme est défini. Les termes généraux sont
marqués d’'un astérisque dans la liste alphabétique.

Voici quelques exemples de termes généraux : acides, dans la classe 1; abrasifs, classe 3;
ancres, classe 6; imprimantes d’ordinateurs, classe 9; sacs de sport, classe 18; urnes,
classe 21; feutre, classe 24; tapis, classe 27; construction, classe 37; rédaction de textes,
classe 41 et location de constructions transportables, classe 43.

Les examinateurs doivent soulever une irrégularité si un terme général figure dans une
demande internationale dans une autre classe que sa “classe naturelle”, sans définition
supplémentaire. Dans ce cas précis, le déposant doit fournir des informations supplémentaires
sur le produit ou le service pour lequel la protection est demandée, de sorte qu'il puisse étre
classé correctement.
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Par exemple, le Bureau international accepte “vétements” dans la classe 25, mais pas dans la
classe 9. Dans ce cas precis, le déposant doit définir plus précisément le terme. |l peut, par
exemple, indiquer que la protection est demandée pour des “vétements pour la protection contre
le feu”.

Autre exemple : le Bureau international accepte “courtage” dans la classe 36, mais pas dans la
classe 39. Dans ce cas, le déposant peut, par exemple, préciser que la protection est
demandée pour des “services de courtage de fret”.

2.5. Utilisation de certaines expressions dans la liste des produits et services

2.5.1. Utilisation de “a savoir”, “en particulier” ou “c’est-a-dire” pour spécifier des
produits ou services

Les déposants ajoutent souvent certaines expressions dans la liste des produits et services pour
préciser ou restreindre I'étendue de la protection d’'un produit ou d’'un service. Le Bureau
international accepte les expressions “a savoir”, “en particulier” et “c’est-a-dire” lorsqu’elles sont
ajoutées aprées une indication générale et sont suivies des noms de produits ou de services

spécifiques.

Cependant, le Bureau international n'accepte pas I'expression “tel(s) que”/"telle(s) que”. Celle-ci
est généralement utilisée pour introduire des exemples illustrant simplement I'indication qui la
précéede.

” oo

2.5.2. Utilisation d’expressions telles que “et articles similaires”, “et produits

similaires”, “et services similaires” ou “etc.”

Les expressions telles que “et articles similaires” ou “etc.” sont parfois utilisées par les
déposants en vue d'étendre la protection a des produits ou des services de nature similaire a
ceux déja indiqués dans une classe, sans toutefois préciser lesquels.

Le Bureau international n’accepte pas l'utilisation des expressions susmentionnées qui
manquent de précision et ne permettent pas d’identifier clairement les produits et services pour
lesquels la protection est demandée.

2.5.3. Revendications concernant “tous les produits” ou “tous les autres services”
d’une classe donnée

Le Bureau international n'accepte pas l'utilisation d’expressions telles que “tous les produits de
la classe X", “tous les services de cette classe”, “tous les autres produits de cette classe”.
Conformément a la régle 9.4)xiii) du Réglement d’exécution commun, les déposants doivent
indiquer “les noms des produits et services pour lesquels I'enregistrement international de la

marque est demandé”.

Si ces expressions apparaissent seules (c’'est-a-dire, sans que des produits ou services ne
soient indiqués) ou accompagnent les noms proprement dits de produits ou services, les
examinateurs doivent soulever une irrégularité en vertu de la régle 13 du Reglement d’exécution
commun.

2.5.4. Renvoi a d'autres classes dans la liste
Une description claire est essentielle pour identifier et classer correctement les produits et

services. Certaines définitions de produits et services basées sur un renvoi au contenu d’'une
autre classe sont acceptées, alors que d’autres ne le sont pas.
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Par exemple, dans la classe 29, I'expression “légumes autres que ceux figurant en classe 31"
n'est pas acceptée par le Bureau international. Par ailleurs, les renvois d’'une classe de services
donnée a une classe de produits connexes sont acceptés, pour autant qu’ils permettent
d’identifier clairement et de classer correctement I'objet de la protection demandée par un
déposant.

Par exemple, dans la classe 37, I'expression “Services d'installation en rapport avec les produits
susmentionnés dans la classe 11" est acceptée.

2.6. Classement de produits et de services spécifiques

Le classement de certaines indications de produits et services peut parfois s’avérer difficile. On
trouvera ci-aprés certaines de ces expressions assorties de quelques précisions visant a faciliter
leur classement.

a. Jeux électroniques

Depuis janvier 2012 (NICE 10), tous les appareils de jeux électroniques sont classés
dans la classe 28. Les logiciels et programmes de jeux restent dans la classe 9,
indépendamment de la nature du jeu proprement dit.

b. Boissons et vins peu alcoolisés

Les “boissons peu alcoolisées” et les “vins peu alcoolisés” entrent dans la classe 33
indépendamment de leur degré d'alcool. La classification de Nice n’établit pas le
pourcentage d'alcool qu’une boisson ou un vin doit contenir pour étre considéré comme
alcoolisé ou non alcoolisé. Elle précise simplement que toutes les boissons alcoolisées
doivent étre classées dans la classe 33, a I'exception des biéres qui entrent dans
classe 32.

C. Filtres et matériel de filtrage

Les filtres sont des produits finis et sont classés selon leur fonction ou leur destination
ou, si cela n'est pas possible, selon la matiére dont ils sont constitués, p. ex. “filtres
[parties de moteurs ou de machines]” (classe 7), “filtres pour rayons ultraviolets a usage
médical” (classe 10), “filtres en tant que parties de machines a café électriques ou
d’appareils pour I'approvisionnement d’eau” (classe 11), “filtres (pour cigarettes)”
(classe 34).

Le matériel de filtrage est classé d’aprés la matiére dont il est constitué, p. ex. “matériel
de filtrage en papier” (classe 16), “matieres filtrantes [matiéres textiles]” (classe 24) et
“matieres filtrantes (matiéres plastiques ou mousses mi-ouvrées)” (classe 17).

d. Valves
Les valves sont des produits finis et sont classées selon leur fonction ou leur
destination, p. ex. “valves a usage médical” (classe 10), “valves de bandages pour
véhicules” (classe 12), “valves pour instruments de musique” (classe 15).
Si le classement susmentionné n’est pas possible, les valves sont classées en fonction
de la matiere dont elles sont constituées, p. ex. “valves en cuir” (classe 18), “valves en
caoutchouc ou en fibre vulcanisée” (classe 17).

e. Fabrication de produits
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Le Bureau international n'accepte pas I'expression générale “fabrication de produits”.
Les déposants doivent spécifier les produits qu’ils ont I'intention de fabriquer et pour
lesquels I'enregistrement international est demandé.

Cependant, le Bureau international accepte I'expression “fabrication sur mesure de
produits pour des tiers” en tant que service classé dans la classe 40, puisque comme
I'indiquent les notes explicatives, la fabrication sur mesure de produits est considérée
expressément comme entrant dans cette classe.

f. Services d'association

Une association est un “groupement de personnes qui s'unissent en vue d'un but
déterminé "°. Certaines associations peuvent fournir des services éducatifs ainsi que
des services de représentation et de lobbying dans les domaines présentant un intérét
pour leurs membres. D’autres associations peuvent avoir des activités sociales ou de
divertissement. Par conséquent, chague association définit elle-méme son but et les

services qu’elle offre & ses membres.

Les services fournis par une association a ses membres sont, en principe, classés
selon leur nature. Le Bureau international tient compte des qualificatifs, indiqués
généralement apres le terme “a savoir”, pour définir la nature spécifique des activités
executees.

Par exemple, les “services d’éducation ou de divertissement fournis par une association
a ses membres” entrent dans la classe 41, I'“organisation de voyages par une
association pour ses membres” dans la classe 39 et la “souscription d'assurances pour
ses membres” dans la classe 36.

Cependant, le Bureau international considére que I'expression “services d’'association,
a savoir la promotion des intéréts de ses membres” est trop vague aux fins du
classement. De plus, des expressions telles que “services compris dans cette classe,
rendus par une association a ses membres” ou “services rendus par une association a
ses membres” doivent définir plus précisément les services.

Enfin, il convient de préciser la nature du service selon qu'il est & but commercial
(classe 35) ou a but non commercial (classe 45).

g. Nécessaires et trousses

Le Bureau international classe les “nécessaires” et “trousses” selon leur fonction (p. ex.
les “nécessaires de manucure électriques” dans la classe 8, les “nécessaires de
cosmétique” dans la classe 3 ou les “ nécessaires pour écrire [papeterie]” dans la
classe 16), leur destination (p. ex. les “trousses pour la réparation des chambres a air”)
ou leur matiere (p. ex. les “trousses de voyage [maroquinerie]” dans la classe 18, le
classement d’aprés la composition se faisant a condition que tous les produits compris
dans le nécessaire ou la trousse puissent étre classés dans la méme classe.

Par conséquent, pour les nécessaires ou trousses n'ayant aucune destination précise, il
est indispensable d’indiquer les éléments qui les composent. Les examinateurs doivent
soulever une irrégularité en vertu de la regle 13 du Reglement d’exécution commun si la
liste des produits et services figurant dans une demande contient le mot nécessaire ou

trousse sans indication précise de sa destination ou sans une liste des produits compris

® association, n.f. : Groupement de personnes qui s'unissent en vue d'un but déterminé. (© 2016 Dictionnaires Le
Robert. http://pr.bvdep.com/robert.asp consulté le 23/09/2016).


http://pr.bvdep.com/robert.asp

21

dans ce nécessaire ou cette trousse.

De plus, le Bureau international n’accepte pas les nécessaires ou trousses qui n’ont
aucune destination précise et sont constitués de produits pouvant étre classés dans
différentes classes. Dans ce cas-1a, le déposant doit indiquer chaque produit dans la
classe appropriée. Les examinateurs doivent soulever une irrégularité en vertu de la
regle 12 du Réglement d’exécution commun si la liste des produits et services figurant
dans une demande internationale contient le mot nécessaire ou trousse suivi d’une liste
de produits pouvant étre classés dans différentes classes.

h. Parties et garnitures (ou accessoires)

Le Bureau international n'accepte pas des expressions telles que “parties et garnitures”
ou “parties et accessoires” sans autre précision, car ces expressions, a elles seules, ne
permettent pas de définir de maniére adéquate les produits visés.

Par conséquent, les déposants doivent fournir des précisions supplémentaires sur les
produits pour lesquels les pieéces ou équipements sont visés. Par exemple, une
expression adéquate serait “parties et garnitures de véhicules a moteur” dans la
classe 12 ou “ordinateurs et leurs parties et garnitures” dans la classe 9.

i. Services de vente en gros ou au détail

D’apres les notes explicatives relatives a la classe 35, les “services de vente en gros ou
au détail” doivent étre classés dans cette classe. Par conséquent, le Bureau
international accepte les expressions “vente au détail” et “vente en gros” lorsqu’elles
figurent dans une demande internationale dans la classe 35, sans précision
supplémentaire.

2.7. Utilisation de marques, d’indications géographiques ou d’appellations d’origine

Certaines demandes internationales comprennent des marques enregistrées, des indications
géographiques ou des appellations d’origine dans la liste des produits et des services pour
lesquels I'enregistrement est demandeé.

Politigue d’examen

Le Bureau international accepte I'utilisation de toute indication, y compris des marques,
lorsqu’elles définissent le produit pour lequel I'enregistrement est demandé, d’'une maniére
suffisante pour pouvoir le classer correctement conformément a la classification de Nice. De
plus, étant donné que les indications géographiques et les appellations d’origine servent a
désigner des produits tres spécifiques, le Bureau international accepte les indications
géographiques et les appellations d’origine figurant dans les demandes internationales sous leur
numéro de classe correspondant de la classification de Nice.

3. Format de la liste des produits et services

3.1. Ponctuation

L'utilisation appropriée de signes de ponctuation dans la liste des produits et services pour
lesquels le déposant demande la protection est trés importante, car elle facilite leur
compréhension, leur classement et leur traduction ultérieure.

En particulier, les points-virgules sont utilisés traditionnellement par la plupart des offices
nationaux pour faire clairement la distinction entre différentes catégories de produits et de
services au sein d’'une classe. L'utilisation de virgules seules ne permet pas cette distinction.
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Par conséquent, dans le formulaire MM2, il est demandé aux déposants d'utiliser les
points-virgules pour spécifier clairement les indications des produits et services :

Veuillez utiliser le point-virgule (;) pour spécifier clairement les indications des produits
et services de votre liste, p. ex. :

09 Appareils et instruments scientifiques, optiques et électroniques; trames pour la
photogravure; ordinateurs.

35 Publicité; établissement de statistiques; agences d'informations commerciales.

De plus, il convient d’utiliser les points uniguement a la fin de la liste figurant dans une classe
donnée pour indiquer que la liste est compléte pour cette classe.

Exemples de ponctuation

L'utilisation de points-virgules indiquée ci-dessus permet une interprétation correcte des produits
et services figurant dans une demande internationale.

Tout usage impropre d’une virgule ou d’un point-virgule peut conduire a une interprétation
erronée des produits et services figurant dans la demande internationale, aussi bien dans la
phase d’examen gue celle de traduction, comme l'illustrent les exemples suivants :

Classe 1

Vitamines; protéines destinées a étre utilisées dans la fabrication de compléments
alimentaires

Dans la liste, telle qu’elle apparait ci-dessus, le terme “vitamines” ne serait pas rattaché
a “destinées a étre utilisées dans la fabrication de compléments alimentaires”; par
conséquent, les vitamines devraient étre reclassées dans la classe 5. Autrement,
l'indication aurait pu étre formulée comme suit :

Vitamines, protéines destinées a étre utilisées dans la fabrication de compléments
alimentaires

Classe 41

Publication de livres; magazines

La liste, telle qu'elle apparait ci-dessus, impliquerait que le terme “magazines” ne soit
pas lié a “publication” et, par conséquent, il devrait étre reclassé dans la classe 16.
Autrement, I'indication aurait pu étre formulée comme suit :

Publication de livres, magazines

De méme, il convient d'utiliser les virgules et les points-virgules de maniére appropriée pour bien
limiter ou définir plus précisément un produit; par exemple :

Classe 12

Pneus pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes
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Dans la liste, telle qu’elle apparait ci-dessus, la protection est demandée pour les pneus
de trois types de véhicules.

Pneus pour automobiles; motocyclettes et bicyclettes

Dans I'exemple ci-dessus, la protection est demandée, d’'une part, pour des pneus
d’automobiles et, d'autre part, pour deux types de véhicules, a savoir des motocyclettes
et des bicyclettes.

Classe 20

Tables, chaises, cadres de meubles; tous les produits précités étant en bois

Dans la liste, telle qu’elle apparait ci-dessus, la limitation s’applique a tous les produits
indiqués.

Tables; chaises, cadres de meubles, tous les produits précités étant en bois

Dans I'exemple ci-dessus, la limitation s’applique uniguement aux chaises et aux
cadres.

Classe 25
Chemises, pantalons et robes en soie

La liste, telle qu'elle apparait ci-dessus, implique que tous les produits indiqués soient
en soie.

Chemises en soie; pantalons et robes

Dans I'exemple ci-dessus, la protection est demandée, d’'une part, pour des chemises
en soie et, d'autre part, pour deux types de vétements, a savoir des pantalons et des
robes, sans restrictions.

Politique d’examen

Les examinateurs ne doivent pas modifier d’office la liste des produits et services figurant dans
les demandes internationales, certifiée et transmise par I'office d’origine, en ajoutant ou en
modifiant des signes de ponctuation.

Les principes généraux d’examen s’appliquent.

Les examinateurs ne doivent pas soulever une irrégularité concernant la liste des produits et
services si toutes les indications sont suffisamment claires aux fins du classement et sont
groupées sous le numéro de classe approprié de la classification de Nice.

Les examinateurs doivent soulever une irrégularité en vertu de la regle 13 du Réglement
d’exécution commun si 'examen révéle qu’une indication figurant dans la demande
internationale n'est pas suffisamment claire aux fins du classement.

Enfin, les examinateurs doivent soulever une irrégularité en vertu de la régle 12 du Réglement
d’exécution commun si I'examen révele qu’une indication figurant dans la demande
internationale a été groupée sous le mauvais numéro de classe de la classification de Nice.
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L'office d’origine doit répondre a un avis d’irrégularité en corrigeant la ponctuation dans la liste
des produits et services de la demande internationale. Par exemple, dans les exemples
ci-dessus concernant les “vitamines” dans la classe 1 et les “magazines” dans la classe 41,
I'office d’origine peut indiquer que le point-virgule doit étre remplacé par une virgule.

3.2. Utilisation de majuscules et de caractéres spéciaux

L'utilisation de majuscules dans une liste de produits et services doit se limiter a la premiére
lettre du premier produit ou service au début de chaque nouvelle classe indiquée, ainsi qu’aux
sigles, acronymes et aux abréviations. Par conséquent, toute liste de produits et services
présentée au Bureau international et comportant uniquement des indications en majuscules est
reformatée pendant la phase d’examen pour apparaitre en minuscules, les lettres majuscules
n’étant utilisées que de la fagcon indiquée ci-dessus.

3.3. Indications de produits et services figurant en double

Certaines demandes internationales indiquent, plus d’'une fois dans une classe donnée, des
termes ou des expressions concernant des produits ou services. |l peut s'agir d’'une erreur de la
part du déposant qui n'a pas été relevée par l'office d’origine, mais également d’'une décision
délibéree.

Politique d’examen

En vertu du cadre juridique actuel, le Bureau international est chargé de contréler que le
classement des indications des produits et services figurant dans une demande internationale
est correct. |l ne peut ni remettre en question ni interpréter I'intention du déposant.

Par conséquent, si une indication de produit ou de service dans une demande internationale
figure plus d'une fois dans la classe appropriée, les examinateurs ne doivent pas soulever une
irrégularité ni modifier d’office la liste des produits et services figurant dans cette demande,
certifiée et transmise par I'office d’origine, en supprimant la ou les indications identiques.

3.4. Noms de produits et services au singulier ou au pluriel

Les produits figurent le plus souvent au pluriel dans les demandes internationales. Ainsi, par
exemple, “ordinateurs” est utilisé au lieu d“ordinateur”. Inversement, des produits collectifs ou
non dénombrables seront indiqués au singulier, comme c’est le cas, par exemple, pour le terme
“pain” utilisé au lieu de “pains”.

En ce qui concerne les services, les deux formes — pluriel et singulier — peuvent figurer dans les
demandes internationales, selon la nature et I'appellation courante des services indiqués, p. ex.
les services de réparation, les télécommunications, les musées, les travaux de bureau, les
relations publiques, d'une part, et la comptabilité, la publicité, le transport, d’autre part.

Par conséquent, alors qu'il est généralement recommandé d’utiliser le pluriel pour faire
référence a des produits et des services dénombrables dans la demande d’enregistrement d’'une
marque, les examinateurs ne doivent pas soulever une irrégularité du fait de I'utilisation non
uniforme du singulier ou du pluriel dans une liste de produits et services et ne doivent pas hon
plus modifier une telle liste pour assurer l'utilisation uniforme d’'une des deux formes, pluriel ou
singulier.

3.5. Utilisation d’abréviations, de sigles ou d'acronymes
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Une abréviation est un “retranchement de lettres dans un mot, de mots dans une phrase pour
écrire plus vite ou prendre moins de place”® (p. ex. Applis pour applications). Un sigle est la
“suite des initiales de plusieurs mots qui forme un mot unique prononcé avec les noms des
lettres”’. Un acronyme est un “mot formé d'initiales ou de syllabes de plusieurs mots”® (p. ex.
VTT pour “vélo tout-terrain”). Certains acronymes et abréviations sont fréquemment utilisés
dans l'indication de produits et services et sont connus du grand public, tels que CD-ROM, DVD,
postes TV, etc., ou d’'une industrie ou d’un domaine de spécialité précis, comme p. ex. les puces
a ADN, les films PVC, les convertisseurs CA-CC, etc. Parfois, les abréviations, les sigles et les
acronymes sont aussi utilisés comme noms et figurent, par conséquent, au pluriel dans la
version anglaise (p. ex. “DVDs”, “CDs").

Politigue d’examen

Une abréviation, un sigle ou un acronyme utilisé dans une liste de produits et services est
accepté s'il permet d'identifier de maniére précise et sans équivoque le produit ou le service
concerné aux fins du classement.

Si une abréviation, un sigle ou un acronyme n’est pas connu du public, il doit étre présenté au
Bureau international dans sa forme développée, suivie de I'abréviation, du sigle ou de
'acronyme en majuscules et entre crochets, p. ex. distributeurs automatiques de billets [DAB].
Cette présentation permet que leur classement et leur traduction soient correctement effectués.
L’indication suivante disponible dans la classification de Nice comprend un sigle précédé de sa
forme développée :

“Appareils pour systémes de repérage universel [GPS]” (classe 9)

Les abréviations, sigles et acronymes sont également acceptés seuls s'ils sont bien connus,
facilement compréhensibles et sans équivoque aux fins du classement. On peut citer a titre
d’exemple les logiciels pour systémes de navigation GPS ou la location d’équipements GPS
pour la navigation.

Lors de I'examen de listes de produits et services en vertu des régles 12 et 13 du Réglement
d’exécution commun, I'examinateur doit déterminer si une abréviation, un sigle ou un acronyme
utilisé est accepté. Il ne peut pas modifier une abréviation, un sigle ou un acronyme d’office, car
cela risquerait de modifier I'étendue souhaitée. Dans le cas ou I'examinateur ne parvient pas a
comprendre ou identifier clairement une abréviation, un sigle ou un acronyme utilisé dans la liste
de produits et services, il peut uniguement soulever ce point dans une notification d’irrégularité
en vertu de la regle 13.

3.6. Utilisation de parentheses

Parenthéses

® Abréviation n.f. : Retranchement de lettres dans un mot, de mots dans une phrase pour écrire plus vite ou prendre
moins de place (© 2016 Dictionnaires Le Robert http://pr.bvdep.com/robert.asp consulté le 23/09/2016).

! Sigle n.m. : Initiale servant d’abréviation. [...] Suite des initiales de plusieurs mots qui forme un mot unique prononcé
avec les noms des lettres (© 2016 Dictionnaires Le Robert http://pr.bvdep.com/robert.asp consulté le 23/09/2016).

8 Acronyme n.m. : Mot formé d'initiales ou de syllabes de plusieurs mots (© 2016 Dictionnaires Le Robert
http://pr.bvdep.com/robert.asp consulté le 23/09/2016).


http://pr.bvdep.com/robert.asp
http://pr.bvdep.com/robert.asp
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Les parenthéses étaient utilisées dans la liste alphabétique de la classification de Nice pour
donner une indication différente d’un produit ou d’'un service figurant également a I'endroit
correspondant dans la liste alphabétique (renvoi). Par exemple, I'expression “Adhésifs pour
prothéses dentaires”, figurant sous la lettre “A”, faisait I'objet d’'un renvoi sous la lettre “P” pour
“Prothéses (Adhésifs pour —)”; “Sel de cuisine”, listé sous la lettre “S”, faisait I'objet d’un renvoi
sous la lettre “C” pour “Cuisine (Sel de -)".

Les parenthéses étaient également utilisées pour indiquer des expressions commencant par un
terme sous lequel le produit ou le service ne pouvait pas étre listé car il était considéré comme
trop général. Dans ces cas, I'élément le plus important était utilisé pour classer I'expression,
suivie du reste de I'expression entre parenthéses. Par exemple, “Appareils a mesurer
I'épaisseur des peaux” n'était pas classé sous la lettre “A”, mais sous la lettre “P” pour “Peaux
(Appareils a mesurer I'épaisseur des —)". “Compositions pour la fabrication de la céramique
technique” était classé sous la lettre “C”, le “C” de “Céramique (Compositions pour la fabrication
de la — technique).”

Dans certains cas, I'élément le plus important était au milieu de I'expression, comme p. ex. dans
“Cuisson (Produits pour activer la —) a usage industriel” ou “Diagnostic (Produits pour le -) a
usage médical”.

Les parenthéses permettaient de trouver plus facilement des indications dans la liste
alphabétique tant que la classification de Nice était publiée sous forme imprimée.

Depuis janvier 2013, la classification de Nice est publiée uniquement en ligne. Les fonctions de
recherche disponibles dans la publication en ligne ont rendu inutile I'utilisation des parenthéses
et le comité d’experts de I'Union de Nice a décidé de toutes les supprimer de la liste
alphabétique.

Crochets

Les crochets sont utilisés dans la liste alphabétique de la classification de Nice pour ajouter des
expressions destinées a définir plus précisément le terme qui les précede. Par exemple,
“ceilléres [harnachement]” (classe 18) ou “clignotants [signaux lumineux]” (classe 9); “assistance
en cas de pannes de véhicules [réparation]” (classe 37) ou “assistance en cas de pannes de
véhicules [remorquage]” (classe 39).

Les crochets sont également utilisés dans la version anglaise de la liste alphabétique pour
indiquer I'expression américaine correspondante du terme qui les précede. Par exemple,
“Plaster bandages for orthopaedic purposes [casts (Am.)]” ou “Bullet-proof waistcoats [vests
(Am.)J".

Politigue d’examen

L'utilisation de parenthéses et de crochets est acceptée pour I'indication des produits et services
dans les demandes internationales. Les examinateurs ne doivent pas modifier la liste des
produits et services figurant dans une demande internationale, telle que certifiée et transmise
par 'office d’origine, en ajoutant, modifiant ou supprimant des parentheses ou des crochets ou
en changeant l'ordre des termes dans une expression.

Les principes généraux d’examen s’appliquent.

Les examinateurs ne doivent pas soulever une irrégularité concernant des indications de
produits et services qui contiennent des parenthéses ou des crochets si ces indications sont
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suffisamment claires aux fins du classement et sont groupées sous le numéro de classe
approprié de la classification de Nice.

Les examinateurs doivent soulever une irrégularité en vertu de la regle 13 du Reglement
d’exécution commun si 'examen révéle qu’une indication qui contient des parenthéses ou des
crochets n’est pas suffisamment claire aux fins du classement.

Enfin, les examinateurs doivent soulever une irrégularité en vertu de la régle 12 du Réglement

d’exécution commun si 'examen révéle qu’une indication qui contient des parenthéses ou des
crochets a été groupée sous le mauvais numéro de classe de la classification de Nice.

[Fin des directives]
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