PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 3A : Refus provisoire total de protection (régle 17.1) du réeglement
d’exécution commun)

l. Office qui fait la notification :

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Département des Marques, Dessins et Modéles

15, rue des Minimes-CS 50001

F-92677 COURBEVOIE CEDEX

FRANCE

REF : 1428386/OPP 2018-5101/BAC
Affaire suivie par : Charlotte GUILLOUX

Tel: 01.56.65.85.08

[I.  Numéro de I'enregistrement international : 1428386

Hl.  Nom du titulaire :
CHENSHENG

IV. Informations concernant le type de refus provisoire :
Veuillez cocher une des options ci-aprés afin d’indiquer le type de refus provisoire :
[] Refus provisoire total fondé sur un examen d'office
XI Refus provisoire total fondé sur une opposition
[(] Refus provisoire total fondé a la fois sur un examen d'office et sur une
opposition
Lorsque le refus est fondé sur une opposition, veuillez indiquer le nom et 'adresse
de l'opposant :
i). Nom de l'opposant :
Sky International AG
i) Adresse de l'opposant :

Stockerhof, Dreikénigstrasse 31a, 8002, Zurich, SUISSE

V. Informations concernant la portée du refus provisoire :

Le refus provisoire total concerne tous les produits et services.




Formuilaire type n° 3A

VI. Motifs de refus [(le cas échéant, voir la rubrique VII)] :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D’OPPOSITION

VIl. Informations relatives a une marque antérieure :

i) Date et numéro de dépét et, le cas échéant, date de priorité :
VOIR EN ANNEXE L'ACTE D’'OPPOSITION

1)) Date et numéro d’enregistrement (s’ils sont disponibles) :
VOIR EN ANNEXE L'ACTE D’'OPPOSITION

iii)  Nom et adresse du titulaire :
VOIR EN ANNEXE L'ACTE D’OPPOSITION

iv)  Reproduction de la marque :
VOIR EN ANNEXE L'ACTE D’'OPPOSITION

v) Liste des produits et services pertinents (cette liste peut étre rédigée dans la
langue de la demande antérieure ou de I'enregistrement antérieur) :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D’OPPOSITION

VIIl. Dispositions essentielles correspondantes de la |égislation applicable :
VOIR FICHE JOINTE
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IX. Informations concernant la possibilité de présenter une requéte en réexamen ou
un recours :

i) Délai pour présenter une requéte en réexamen ou un recours :

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir regu la notification de
l'opposition dans un délai de quinze jours a compter de la date d'émission de cette
notification par I'Institut.

Le titulaire dispose d'un délai de 2 mois a compter de cette date présumée de réception
pour présenter ses observations a I'Institut National de la Propriété Industrielle.

ii) Autorité auprés de laquelle la requéte en réexamen ou le recours doit étre
déposé :

Institut National de la Propriété Industrielle

i)  Nécessité de déposer la requéte en réexamen ou le recours dans une langue
particuliére ou par 'intermédiaire d’'un mandataire qui a son adresse sur le
territoire de la partie contractante :

Tout acte ou piéce remis a I'Institut national de la propriété industrielle doit, s’il est rédigé
en langue étrangére, étre accompagné de sa traduction en langue francaise.

Si le titulaire n'est pas établi ou domicili¢ en France, dans un Etat membre de I'Union
européenne ou de I'Espace économique européen, ces observations doivent étre
présentées par un mandataire habilité ayant son domicile, son siége ou son établissement
en France ou par un professionnel ressortissant d'un pays de |'Union européenne ou de
I'Espace économique européen, exergant légalement une activité de représentation devant
I'office central de propriété industrielle de son état.

A défaut d'observations en réponse ou le cas échéant, de constitution réguliére d'un
mandataire, dans le délai imparti, il est statué directement sur I'opposition.

iv)  Conditions supplémentaires, le cas échéant :

X.  Signature ou sceau officiel de I'Office qui fait 1a notification :

Pour le Directeur général de
PInstitut National de la Propriété industrielle
Charlotte GUILLOUX
Juriste

O GuadhT—

XI|. Date d’envoi de la notification au Bureau international :
26/12/2018




MARQUE DE FABRIQUE DE COMMERCE
OU DE SERVICE
Code la propriété intellectuelle - Livre VII

RECAPITULATIF D'OPPOSITION A
ENREGISTREMENT

Date de depot : 14/12/2018
Reterence INP! : 2018-35101
Votre reference : AVO18-5929 FR/KD

ADRESSE DE CORRESPONDANCE DE L'OPPOSANT OU DU MANDATAIRE

Nom/Préenom : Mme DIMIDJIAN-LECOMTE Karina
Societe/Cabinet ;: CASALONGA
Adresse :

8 Avenue Percler

75008 Paris

France

DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE I

Droit contesteé : Marque internationale ayant effet en France
N° National : 1428386

N® du BOPI de publication : 18/40

Date de dépot : 02/07/2018

Document annexe : dépt_contesté.pdf

OPPOSANT

Dénomination sociale : Sky International AG
Forme juridique : Société de droit suisse
Adresse :

Stockerhot, Drelkonigtrasse 31a

8002 Zurich

Suisse

Nom/Prenom : Mme DIMIDJIAN-LECOM I E Karina
Cabinet ou Sociéete : CASALONGA
N de Telephone : 0145619464
Adresse electronique : k.dimidjan@casalonga.com
Adresse :

8 Avenue Percier

/5008 Paris

trance

Page 12



ATTEINTE A UNE MARQUE ANTERIEURE

Marque anterieure invoquée : Marque communautaire
N'de depot et/ou d'enregistrement : 0148931/6

Date de dépot etiou d'enregistrement : 09/11/2018
Nom de la marque : SKY

Copie de la marque anterieure : margque_antérieure.pdt

Opposant agissant en qualite de : Propriétaire des [origine

EXPOSE DES MOYENS TIRES DE LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES
L’opposition est tormee : Pour UNE PAR1IE SEULEMENI de ces produits et services.
Les produits et services vises sont:

* IDENTIQUES
¢ SIMILAIRES

Documents annexes ou texte : comparaison_ps.pdf
La demande d'enregistrement constitue :
e L'IMITATION DE LA MARQUE

Documents annexes ou texte : comparaison_signes.pdt

Document 1: annexe_2.pdf
Document 2 : annexe_3.pdf

SIGNATAIRE ‘

Nom : DIMIDJIAN-LECOMTE Karina
Qualite : Avocat
Emaii : k.dimidjian@casalonga.com

Page 2/2



X Base de données mondiale sur International Trademark
les marques

1428386 - SKYLAWFIRM Printed: Tue, 11 Dec 2018 14:01:10 GMT

1428350 - OKYLAVVFIRIVI

{151) Date de l'enregistrement
062.07.2018
(180) Date prévue de l'expiration de l'enregistrement/du renouvellement
02.07.2028
(270) Langue(s) de la demande
Anglais
(732) Nom et adresse du titulaire de I'enregistrement
Chensheng
fKm. 1201, Unit 2, Bidg 11,
Zone A Qujinghuayuan, Choujiang St,,
Yiwu
Zhejiang (CN)
(811) Etat contractant dont le titulaire est ressortissant
CN
(841) ttat dont le titulaire est ressortissant
CN
(740) Nom et adresse du mandataire
Yiwu chengzhi
enterprise management consulting co. LTD
No.13-1, dongfang building,
Chouchengstreet,
yiwu city
zhejiang province (CN)
(540) Marque

(531) Classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne)- VCL (7)
27.05.01.

(511) Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de
Nice) et liste des produits et services classés selon cette classification- NCL (11)

35 Publicité/services publicitaires; agences dinformations commerciales; services de conseillers en gestion
d'entreprises; agences d'import-export; services de conseillers en gestion de personnel; services de délocalisation
d'entreprises; services de gestion de fichiers informatiques; comptabilité/tenue de livres; services de recherche de
parrainages; prestation de conseils en gestion d'activités commerciales.

(822) Enregistrement de base
CN, 07.05.2014, 11800161.

(832) Désignation(s) selon le Protocole de Madrid
AG, AU, BH, BN, BQ, BW, CO, CW, DK, EE, FI, GB, GE, GH, GM, GR, IE, IL, IN, IS, JP KH, KR, LA, LT, MG, MX, NG, NZ, OA, OM,
PH, RW, SE, SG, ST, SX, SY, TM, TN, TR, UZ, ZM, ZW.

(834) Désignation(s) selon le Protocole de Madrid en vertu de l'article 9sexies
AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HY, IR, IT, KE, KG, KR, KZ, LI, LR, LS, LV, MA,
MC, MD, ME, MK, MN, MZ, NA, PL, PT, RO, RS, RU, SD, S, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, VN.

(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation
BN, GB, IE, IN, MZ,NZ, SG.

https:/www.wipo.int/branddb/fr/showData jsp?1D=MAD. 1428386 1/1



ANNEXE 1




OPP 05-2580 / OLH

Le 1670472008
DECISION :
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR BENERA[ DE  L'msTruT NATIONAL pE (4 PROPRIETE
INDUSTRIBLLE ; . '

Vu e réglement (CE) n* 404 gy Consell sur i MErUe commimaytajrg et
article 9 ;

notamment gon
A t;tt.raue et notamment 585 grilclss

La114, L 4115, L, 712.3 ]
v Ko 41917, R, 71013 &R 71218 R, 71221, R, 71226 et

Vu lamété modifia gy 24 avrll 2008 refatif pux rédevances de Procédures per
national de [a propristé industrielfa,

l.- FATTS ET PROCEDURE

+

ficnsleur Jérime PATE & depoge, jy 4 Jun 2005, fa damange denegistrement
n® D5 3 364 324 portant gur e signe Complexe SKY TTH. -

- Le 14 septembre 2005, 1 goeigts BRITISH SRy BROADCASTING GRoyp PLC {socité dp grojt
britennique) & formé opppsition & Fenregistrement ge cette margue,

Le droit antirieur nvbqué dane ot acte gt ls demande te mamue Communautaire verbele SKy,
déposee le 30 avrl 2003 sous ja n* 003 203 411,

' t
st&ao

26bfs, rve ds Slh!-Pélﬁmum

75800 PARIS Cetex D8

Téléphone : 0 820 218 213

Télétopi= : 33 (01 55 04 4523

WUt W sosiopiEne. -




L'opposliion & &8 nesinge BU Ul dp g demande denre Istrement testan
22 septembre 2005 goyg Ie n* 052880 Cstie oppotition étant fondie gyr une dgemannc}:n d‘en?:;mm::
de mamue, i Precédure d'opposition 8 g Suspandye, conformément & laticie L 712.4 du Code ge 1g
Propriété intelieviustie, cn tont iex parties ont étéinfirmeep.

- Yy
Sufte & k& publication de Fenrepistrement de ia mamque antérieurs, iy Procédura o )
donc repris, ce dont les partieg ont ¢t ﬁ!fvmwasparmm &n date du 28 ooty 2008, ﬂeeh?i:‘pglaﬁ
au fitulsire de i demande denrepistrement contestés qu'un déial de deux mois & compter de i réception
de cette-notffication lu] étalt {impart POUr prégenter dex cbsemnvations,

Catte nofifcation ay dEPORBNt Bymnt éth neexpudiss 8 Minstitut par ta posty gypy 4 mentio
© n'heblis pes & Iedresse indiquee », elie a g, confortmément aux dispostitng ge lerticls R 4154 dz
code de fa proprists Inteilectuells, publiem dans i Bullefin Ofiicie) de la proprisg intellectugtle e 08/48 du

5 décembre 2008,

Aucurie obsenvation en raponge & Foppostlion n'ayant g Présentés & finstitut gans
impart], il y a fiew de sietirer sur cele-g), le détal

II.- DECISION

Sur la companison deg produits et garyiges

CONSIDERANT que Fopppsition porte &ur fes proguits mt services sulvants : « Progyy de limprimari,
¢ otogriphies. Affches, albums, carfes, (i, o clus, brochure, cafemtfer tiassing J’of:mms
chemises, fovisrds, orvates, bonnetarts, chaysseyps. SOUs-vetemsnt, Pubipps, gestion des affaies

commerbisies, ol

Orpani, 4
ov éducatifs, réservation ge places ) SEIVIoRS de ferry Proposés enlphg @ partir ety nssgy
Informistique). Services de Jev v'argent Pubficetion électrontque de fivres € 8 périogipyes en lignes,

Micro-éditions » ;




mafre! d'instruetion o nEBignement” (s XCBPtion ges &

mballags (g:n c:;;pm O8NS tiytres f 5ﬂ eppa%ﬂg imar T Pestiq pec
Cheuzsures, chape e ", 06S aftairey o, martialos. istration
mmllede bursgy Télécommanicanb S. Edueation: Tormation; dh'am‘ssan;?f: act) cammemal:;
Cullursties
CONSIDERANT QUe les « Progyy de Photographes, Afficp,
Prospecius, broshure, SHlengrier Gezaing, Vébmpars, chemises, fnwal::' P ,”g::l‘mﬁs
ohs s Publicts, pestiy, 825 affainps OIS, atiministre sty

CONSIDERANT en revenche, que jag services de & COMptabiite » de 1 demande g '
contestée ne raldvent & lévidence Pas de I3 Catégorie générmis nf ne Présaniant les memt
et destination que fos EeVices de o Bestion ey affaps Commercisles ; ey Yo m"a‘“m"*mm ;
ravaur de bureay » de la marque @ntérioyre ;-

Que ne répondant P25 BUX mémes besoms (gegtion des comptas pour lag Premiers, assistance,

€t gestion Commerciale aing; que secrétarigt et Dureaufigue POUr fag £2omds), cep mf,:: ly::
s'edressent pag & & Méme cfientdte pii N2 $on! rendug Par fos mémeg Prestayimg (comptableg pour Ing
Premiers, gestionngites d'entreprise, EpCrétairey of estistants ot poy; tes 8econgs) :

Que ces services ne Présentent pag Cavaniage. ge Hen étroft o ebligatoire, o ce gue o ion des
premiers n'est pas EXClUBivément mige en o ieqsa brestation '
nt

.

' X catégorie
< Téfécommunications » 9 la margys antérieure, gy U8signent gms Patationg technigues go
‘éc|

mmunication & distange t de Uansmaumetde desmessayzsewgs fons de
mutes softes par deg mmum !Pmpdém? e 095"3““@" de
ledtions ;




CONSIDERANT en, Consequenge, qf:'eh 'i'amn de catte lmftaﬂon.' Eonjupuge 2 lidentits e o simiari
d'une partie geps Produits et servicss eq cause, Il existe plobalement yn risque de Confusion gy lotiging
ges doux merques gang I'esprit s publlic conceme ;

Que fe signe Complexe contegys SKY 7TH ng peut donc pas gtre adopta Eomme mamue our dag)
tdes prodults s serviceg idanﬂques ot ﬁm{hil!s, éin&s Porter atteintz BUx drojts antéﬁrgumpde fa Socs}:g
utef Y,

DECIDE

ole 1 : L'apposifipn NUMED D5.2650 ey reconnue Partlellernent Jusfig, en ce quelle parg SUr eg
Adti :xgﬁm &t services Buvants : o Prodiit efe limprimene, P"Dtogrgphfss. Affiches, 2lbums,
sartes, fivres Prospaetys, brochurg, calendnier dessins, Véremsnts. chemises, foulardss,

Cravates, Lonnstarie, ohal!mh‘es. S0US-VEtempnt Publofe, gestion geg affelreg
commerciales, &0minstratf commercisles, diffusions gy Mmalérief PublicRtatng firact,

‘ ells re, ,

Prospectys, rimés, hantﬂlpns). Cons, €N organisatpy €1 direction des

18protiuction Im! Cuments, Gestion gg fichis pubiette en gne sur yp

reseay Wonna,riq - Lovations gy iBmps syr oyt m, Plblicitairgg tout moys) o
texteg

n A

s dennonces publ, 5, Iations Publiyugs, Té/écammunloahbns,

Communicationg PEr  torminguy dorinateyrs ou per Btoay go fbres 88,

Communitcatipng Rdiophoniques oy ABiSpheonigyes, Services g TBtiotlephonie mobie,
urs s L

réseay dis), senpg defiichage niue
(élscammy, tlons) Rsctordemens Par tolscommunicati, un réseay e
mondial, [opgp, depgarsls oy SEommunicaian, Missions mdfophonlques oy

| &
llevisses, seryipes ge fetecontéronces, SBryives de Messageripg Elsctronfueg, Eduoations,
formation, Givertissemant, aclivitss Sporlives et culturelias, blormelions sy Malléres oy
Servives de | Lozationy Oscors g Spscievies,
sorvkes dp Photographys, CloBnisation o concours {6trationy o, diuerﬂasemeno.
Orgenisation ey conduite dp Collbques, Conférences oy congra, isations OBxXpositons

lture! o ux p
ligne (& perty gyp, nssesy informatiqug), Services 96 feu dargen Publication gloctroniue gg
iivres et ge Pbliodiques e fignes, Micro-¢ditions »,

Article 2 Lp temande d’enregfstrément n° 05 g 384 824 egt rartiellement lBjetde poyr o5 progups et
services prkcitag, : ’

Pour le Directey, Sériral e
' I'lﬂsﬂtut tintional de Ja Promiéts Industrigjie




E opp 081230 / gy
w—— & v
..;.-..:':g Y Le 27mazzgp
DECIgION
STATUANT gyp URE oPPosmoy )
) : 3t
s R
i LE DIRECTEUR GENERAL pp UINSTITUY NATIONAL g
wuu_smsug;, )
. Vo e =

uf Mot ey 94 ¢

hational de Propridts Inglustrine,

L-FaITS ETPRDCEDURE

Monsieur Daniy AUX g dépoeg, (o
n'osaaarmmmumam verbal iPsicy.

Le 12 mei 2005, 4, SOi& BRITISH sy sro
bmnnim)ammm%nélh“d!hmdem

Le merque t'nmuéedansaetactee:tb mamue COMMUnautap, ,
téposée o 1p :af 19889temegistréo 80US fe n* o 178 40p, mmm

Sikgm ‘
m.me‘em:é:om ' |
"EIém:‘aggss“‘sa ‘ -
ww.mn{.fr-mumpur -

smfazen::;nczamn{
Tar T »




-.l.

Les P’Odu&.ﬂ Senies da jg “mande denm Distemeny Contestés, o) 15 do 1y
sont identiques et simiinireg wmagﬁpminvaqm s e Mmearque anﬁm):,,_ Pposition,

Surta Comparaiser, das Sipmeg

Le socféts OPposante invoque Iimitation ge 2 marqus &ntérieure pay fe signe OOntaxts

Loppostiion g 2005 gy fitiutalre gy fa demenge dbmugmmam
.,,Mmlemmmos-mo Tomfnts.mﬂeopﬂwméhmfmdhmum nde
d'e t fa m%pmammlbmmmmm
demends, .

, 3
Ay Cbservation en rtponne_é "ﬂsmﬂmntnm €16 présentsy annsmmme tdlg)

u.-DEC!@ON
s&ru“mpmondespmdu!&etnmm .
CON U e A fandem}mparﬂeldeladems ENreDistrn  prise pay

[] 7] up ; h
protiuotio, wktahnnmwmouobchngps,%dﬁmmmm%d 8
;Baoﬁlﬁqzlésnou hiques, dkmlgs W ™ i pour fo Defement oe %?’&
s, ux, mes e h (]
ordinateurs, extingss ‘b% fogisy (Pm‘xm ngistrdy PErOh rige




[ Bﬂmﬂmm’_: K Mﬁo" .
dmae,'Msdademuw ouie pour ty mmmmm beations gy
bandes wobzavgsmmnd’ﬁz‘m; dﬂzw%wn
Programmey alo, anum. - musique, S $porty ¢, w;-,ayanmo,,
X bandey yitse, ef de fims. focation gy Bmps diacoss é

de compétitons, 88rvioeg dbﬂfapmm it te :
“ne baee de donngeg m”naﬂon;lomﬁm o bmlg;%s dinformatique Homicss »,




- Origine: -
eonsmﬁmmmfescwbmmob contre fe; &, A Mhﬁmg«h o
la demande o, mm:w!n'enbnd.m qmbemmsdbp"%n oly :

Quiinag mncm demﬂﬂm e5, n} mmsm_ A umma% 7 la
somm‘g:am.bpubﬁcnhmmfnndubmmgqneoﬁmmn 4 soutent




»

co}asmERAm erfin, quen n'é'tabf!s:ant Sueum lisn e les « SXthetoyry 5 de I deyng,
denregisiremeny eties progiuje ot Wm de i Merque antérigyry 'nchuéa. 18 sopigts oppnsarten::‘
Permet pas 4 fingtiy yo pmaédm&‘ 51 SomidRison, pe demisr Ne pouvant. gy Substituer § g
Sociéls opposants peyr metire jos prchm 'm@mm enrelation les yng Bvec ies autres,

Qu'ains! supime idantite Ou simlierit antry pag Produltes ef payp de iz mamue antdrisyre N2 &6 mpsa

CONSIDERANT eh Conssquenne que jes Produls et Services de |a Semende t"enrg me
objefe de Of, Sont poyr parti Hentigues et simiiaires 8 prodyi mvlos’g

fondiée ;
compte, nmnmemdalemﬂémdm et dominhris,
c SID&AM'IM!!B: .
pmb;‘ﬁllse!lm%:




CONBIDERANT

'mmaqmm.w@pumdemuam TIUGUSe & Identiy g 4

n, to
imilariié 'une parte des Produlis et Eervives en BRID, Il axints plobslement ur, tisque ds confugion
:ur origine des teux marguey dans l‘upr;gau mmm i

Que le signe verbal congagss lPSKYnemdmmetreadapié comime MEMLO POt disigngr gas
sang Entérie

prodults et serviops
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e

servoes précipgs, TN 05 8357 7ag -
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‘ DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
.

LE DIRECTEUR GENERAL pE LiNSTITUT NATIONAL pE P
INDUSTRIELLE ; M PrRopRiETE

o Vi le réglement (CE) n° 404 gy Consell sur e marque communavtaire gt notamment spn
aficle 8 ;

Vs le Code de fa Propricté intallectuefie at notamment ses grtioles L4114, 411-5, L 712.3
&L ;,12:'7%822-7' L7132, L 7183,R, 41 117, R. 71213a R 712-18, R712-21. R. 71228 etR.
718-2 & H ‘

Vu famété dy 31 lanviar 1882 relant aux manues de fabrique, de commerce ou de servies :

Vu lambté modiié dy 24 avril 2008 relatit aux redevances de procétiras s par It
natiorial de la popiéte industrigts. Pervues par Mnsthug

L-FAITS ET PROCEDURE

La soclété SK TELETECH co, 11p (S0tiété consenne) & diposy, (o 2 juliet 2004, 1g
dsmande d'enregistremant n® 04 3 301 173 portant sur je signe complexe 5K 8Ky,

Le 6 ooiobre 2004, Ia sosiate BRITISH SKY BR OADCA‘S.'.I.'!NG GROUP PLC (socidlé de drot
ritannique) & formé opposition & fenrepistrement e tetts marque.

Le droit antérieur invoguie dans oet acte &st la dlemande de margue SmImunaUtsire verbale
SKY. déposeée ie 30 avril 2003 sous e ne pp 3203411, .

A lappui de son Opposition, la soclete Cpposante falt valoir les arguments suivants :

:z‘:,weﬂe&ht"’dhwbm

75800 PARIS Oedex 08 g‘
Téidphono : § B20 218 218
Téiéoopie : 83 O 58 D445 23
wwiinpl.fr = contari@inpi ¢
Dutsks anlionsr
bl Lt E T AR S WP RUEY X1 2




Burta comm:éon det signes

CONSERANT que les signes en Présence ont en cornmun Pélément SKy ¢
produlis et senvices désignes : distinctit gy repend deg

Que cat slément SKY, gey! éiément constittir e i3 marque antérisure, présente yn
dominant av séin ty Signe contests, g letires 8K qul e précadent, sigle trie court n.md':
hature & retenr fattention gy consommateyr gas Produits ef services en causs ;

Que de méme, l présance dun leger grephisme eu sein de 2 mamue contestae o '
& écartor tout risqus de confusion m Stée r'est pas de nature

CONSIDERANT en conséquence, gu'en ralson de cette imitation, conjupuge & Tidentits ot fa
simiiartté das produits g Services en cause, |l exigte globalement un risque ge confusion sur foriging

Que Ie slgne complexe conteste SK SKY ne pBUt donc pag atre 2dopts comme Ue pour
désipner det prodults {dentiques et similaires, sans porter atisinte aux droits antérieurs m so&?u
opposante sur & margue communautaire varbale 8KY,

PAR CES MOTIFS
’ DECIDE

»

Article 1 : L'opposifion numéaro D4-3033 est resonnue justifiss,
Article 2 : La demands d'enregistrement ne pe 3301178 est rejetée

.-

Domitille GUERBDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeyy généry
‘ de Minstitut national de 1o Propriéts Industrielie

»~

. Isabelle MOYA, Chet ts groupe
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* : 14/04/2008
’ DECISION
: STATUANT suR uné OPPOSITION
L %

LE DIRECTEUR GENERAL pg LNSTITUT NATIONAL DE 1 4 PROPRIETE INDUST RIELLE;

Vi le réglement (CE) n* 404 du Consell gyr la marque Communautaire g notamment gon
article 8 ; :

Vu lArrangement de Madrid concernant lenregistrement internationg) des marques révisé dy 14
avril 1881, le Profocole relatif & cet Arrangement adopté le 27 jyin 1088 et e réglement d'exéeution gy,
1avril 1886;

Vu e code- de | proprigté intellectuelle of Ses articles | 4114, L 4115, L 712.3 )
L712:5,L 712.7,L 113.2,{ 74 33, R411-17, R 71213 3 R712-18, R7122¢ R 712-28 et R 71824
R7184: :

Vit Famété du 24 avril 2008 mogng Felatf aux redevances ge Provédure perpues par Plnstitug
national de la propriste industrielie,

L- FAITS ET PROCEDURE

La société FAIR VERMOGENSVERWALTUNG GBR (vsmauuesssascmmsa

GEsELLSCHAFTER: YAKUP DEMIR) (sociéts allemands),” get “titulere ge Tenregistremen
Internationa! portant syr je signe verbal Sky CHANNEL n° gpp 152 du 12 jyn 2006 ef Uésignant jp

France.

m 1ue de Baint-Pétersbouny
75B00 FARIS Cadex 08 ,
Téléphone : 0 820 218 218
Télécople : 33 [0)1 63 04 45 29
My, mOLE - SomEstGinnts




A Pappul de son Opposition, fa sopigtg Opposente fait valolr les arguments suivants,
Sur ia Comparaison dag Serviceg

Dans 'aste d'opposition, [a SoCiété BRITISM SKY BROAD
Que les services de T,

CASTING GROUP PLC falt vaipir
ent intemnationa COntesté, objets dp f'opposttion, gons identiques &
Certains services de ig marque antérieyre,

Sur la comparaigon des signeg .
~<r
La société opposante Invogque 'imktation de la marque antérieire Par le signe contegys, Elle
Invoque également linterdépandsnce des critéreg qu! doit 8tre prig en compte dang I'appréciation du
tisque de confusion, :

L'opposition g éts & 'OMP) par cowrrier émis ie 7 marg 2007, sous Jo n° 07-€68, pour
gu'elle ia transmette 8 {Administration du pays dlorigine et ay ftulire de lenreg
intemational contesté, Toutefois, cotte OPPosition étant fondae gyr une dema d'enregistrement, 1
procédure & été suspendue puis g repris aprés Fenregistrement de cefte demande,

Aucune observation en réponse & Topposition n'ayant été présentds a linstitut dang ge délal
imparti, Il y & lieu de statyer 8ur cefle-gf,
Ii.- DECISION
Sur i2 comparaison des services .
CONSIDERANT que T'opposition porte SUr les gervicsg suivants : «
commerciales; eo tion com,

.




Surla comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement International contagts porta sur ke signe verbat SKY CHANNEL,
reproduit cl-dessous :

Sky Channe|

Que [a marqus antérieure porte sur g dénomination SKy,

CONSIDERANT que Iimitation nécessite la démonstration d'un fisque de confusion entre lés signes,
lequs! doif dong étre apprécié globalement partir de tous fes facteurs pertinents du cag d'espéoe ;
que cette appréciation giobale doft, en-ce qui concerne la simiitude visuelie, auditive oy conoeptuaiie
des marques en cause, &tre fondée sur Mimpression densembie produta Par les marques, en tenant
compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants,

Qu'en outre, le terme SKY, seul glment constiutif. de fa marque antétieurs, préssnts Un caractire

dominant au sein du signe contests, le terme CHANINEL, terme anglals signifiant « canal, chaine »,

est utilisé dans le domaine dag affaires (canal de distribution, de vente, par exemple) et apparatt dong
visés ;

Qu'll en résulte yne impression d'ensemble commune entre ces deux tignes, dominés par le méme
terme SKY. :

CONSIDERANT que e signe verbal contesté SKY CHANNEL oonstitue done Mmitation de Ia marque
antérieure SKY, ce quin'est Pas contesté par ig titulasire de l'enregistrement international contests,

»




*

PAR CES MOTIFs

Article 1 : L'oppogiion pe

Suivants : ¢

travau oe buregy »,

Article 2: 1p protection
rerSée, pgu;-]

Publicits

DECIDE

07"668 est mNmue )

eegistrement international ps
©5 Bervices précitgg,

Pour le
nationa! de {a

Usﬁﬂée, an ce quse"e m
7 gestion deg sffalres : 5

Directour géngra gp

Propriété indugtrigiie

-

Elise BOUCHY,
Jurigte
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o : 1710412009

DE LA RIETE
INDUSTIELLE

DECISION
STATUANT SUR UNE 0PPOSITION

ey

LE DIRECTEUR GENERAL . ;
s - DB LINSTITUT naTionaL pe LA PROPRIETE

Vu le réglement (CE) n° 40/p4 d
article 9 ; £ u Consell sur Ig Marque communaytgire ef notamment son

: Vu le Code de Ig PrOpriété infallestughs e notemment s
s arti
BL.T25,L 7120,R 419-17,R 712.93 3 o TI12418, R. 71221, R T1pn o ;-4%1'3-42151 R b

Vu l'amété du 31 janvier 1882 relatif apyx marques de fabrique, de commerce oy de service :

Vu laréts du 24 avell 2008 mogps
nationa! de f2 propriété industriefe, relatf aux redevances ce Procédires pergues par Finggyy

l.- FAITS ET PROCEDURE

__ Monsieur Eric Edgy FACOURY & g
" 03 3 267 867 portant sur f e mpmg;s’g.y fg z “ggt:mhre 2003, Ia demande denregistrement

Le 16 mars 2004, I5 Botiété BRITISH sKy BRO
t britannique) & formé Opposition & lenregistremant de uﬁcrmgessﬁf gﬁi"ﬁ; ‘i”ﬁf’é pe ol

A l'appul de son Opposttion, la socias Opposante fait valoir jeg arguments suivants .

Sur fa comparajson des produits ¢! services

Les prodults et services g la dema O rami i
similaires & certéins de ceux de la marque antérggree gfgms,““’em contestts sont identiques ey

Sur la comparaison des signes
Le société opposante invoque fimitation de (g marque antérleure par lesigne contests,

Eidge

26bfs, nue de Saint-Péternsboung
73800 PARIS Cedax 08
Téiéphone : 0 820 218 218
Télécepls : 53 (0)1 53 04 45 23
WWw.hplff ~ comurct®inpl

Smhemeampnr £ibis: aminn:

-

-




L'opposition g Bl notiide ay déposant jg o mars 2004, Touteforg, cetle opposition étant
fondée sur une demande d'mngem g manyue Communautaire, jy Procédure a gtg ‘
Puis & repris aprag Fenregistremens de cette demande,

Aucune obsarvation en
imparti, I y a lisy ge Statuer syr oelie-g),

li- DECISION

* périodiques en ligne. mdlbom .

Que fa marque antérieure g g1 enregistrée notamment poyr les produps g senvices :
« Apparelis pour Ibmegisﬂremnt, f lranSmIsslon, ] reproduction gy 50N oy glps Imsges 6Quibement
poLr ke traltement ge linformation ef feg ordinataurs, Papier, carton, of Poduits en ceg Matiéres nop
compris dans o'sutres g!asses; Protluits op ﬂmprlmerfa, & powr rellures, photographles,-
papeterie ; adhésifs {matigres coliantes) poyr la pape tere oU lo ménggy . Matéris! poyy fag artistos »
pinceawx ; machines g €crire of srtipfeg oe bursayy (é 'exception gos Meubieg) - Mmatdria/ O'nstructinn
ov denseignemens @ lexception des 8pparvfls) ; Mmatidres Plastigues pour I’emba[iaye (ron
comprises  dans Cautres tlasses) ; caractérps o imprimerfs ¢ tlichés,
mmunications, Vertisse {

+ Photogrephies, o e
prospectus, brochures, calendriors, ggssins i Bux, joyets BUx de carges O Op fapjgs,
tlscommunications, Communications pgy Urs oy
communications rediophonigires oy l6fbvisées, émissions radiophoniques U Bléviségs . éducation,
formation, dlivertissemeny, 85 0o Iofsfrs, Publicetion o livres, Yanisafion g concoyrs
(éducation oy dherlk'semnf), SErvices da foyy Proposés gp fgne (& Pﬂlﬂrﬂm-résaau infonneﬁqu,),
S8rvices os feux o argent, Publication ébsctroniqus o ITvres ot dp Périctioques ¢ figne, micro-édition »
&pparaissent pour fag yng identiques ef, poyr davtres, simiinimg & cau Invoqués de | Mmarque
antérieure invoqués, ce Qul n'est pag contesté par o déposant.

CONSIDERN:T en u?ﬁ“""e‘ que les servipes g « Production de fijms 81 bantes viggy, . montage
e bande vidéo » e nt

moyens techniques et financiers hécessairs 4 1 réaﬁsaﬂog.de fiims ¢f g Services niques
consistant & assembier des images of des sons, ne refévent pag. contreiremant & Ce que soutient g
SoCiSté opposants, de Ia catégorie générale dy Service de o diverlivsamwade (2 marque anténigyrg
invoquée, qu! recouvre des prestations Visant & distrarg €t & amuser g publk;

Qu'singl, Il ne s'agit pas ge Services identiques ;
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Que fe signe complexe contesté SKY GAMES ng peut donc pas &tre adopte comme marque poyr
désigner des produts et services identiquas gf simlisires gans porter atisinte qux drofts antérieqr
ge la société opposante sur la mangue communautaire verbale SKY.

PAR CES MOTYIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition ne 04-0B62 est reconnye Pertlellement justifide, on ce qu'elle porie qus feq
prodults et servives sulvants : ¢ Megazines, Journauy, fjvres, cartes, albums, ffiches ; hies,
boltes en carton en pepier, prospsctus, brochures, calendriers, dessins ; Joux, Jouets, Jjeux de certag
ouv de fables ; féléoommunlcatzbns, communications pgr fsminaux dordinateurs oy par résuu ]

Artlcle 2 ; La demande denregistrement ne 03 8261 867 est partiellement rejetée, pour les produfts
et services précités,

Héloise TRICOT, Juriste
. Pour le Diresteyy énéral de
Finstitut nationa de Hété industrielle

Helolse rRICOT
v/




OFP 04-2293 / FBR

Nanterre, le 20 octobre 2009
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
L. 2)

LE DIRECTEUR GENERAL DE LINSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE ;

Vu le réglement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son
article 9 ;

Vu le Code de Ia propriété intellectuelle ot notamment ses articles L. 41 14, L. 411-5, L. 712-3
aL. 7125, 712-7,R. 41117, R, 7121134R. 712-18, R. 712-21, R. 712-2¢ etR. 718-2a R, 7184 H

Vu farrété dy 31 janvier 1992 refatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrété du 24 ayril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures pergues par Finstitut
national de la propriété industrielle,

l.- FAITS ET PROCEDURE

La sociéte METHOD FILMS (socisté 3 responsabilité iimitée) a dépossé, le 22 avril 2004, 1g | ,
demande d'enregistrement n°04 3 287 464 portant sur ia dénomination SKYLAND,

A T'appui de son opposition, la société opposante falt valoir les arguments suivants :

Diocumeant jusu des cellections dy centre de documentation de {'INP]




Sur la comparalson des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de Fopposition,
sont identiques et similaires g certains de ceux de ja marque antérieure invoquge.

Sur la comparaison des signes

La société opposante Invoque lmitation de ja marque antérieure par fe signe contesté.

L'opposition a &4 notifiée au déposant le 6 aoqt 2004. Toutefols, cette opposition étant fondée
SUr une demande d'enregistrement de marque communautalre, ia procédure a éts Suspendue puis a
fepris aprés fenregistrement de cette demande,

Suite & des demandes conjointes des parties, la procédure a éts Suspendue pendant six mols,

Aucune observation en réponse & l'opposition n‘ayant ate présentée a linstityt dans le délai
imparti, il y a lieu de statuer sur celfeci,

i1.- DECISION

Sur la comparalson des produits et services

CONSIDERANT que suite 4 la régularisation matérielle de fa demande denregistremant effectuée par
son titulaire, le libellé de |3 demande d'enregistrement contesté a prendre en considération aux fins de
la présente procédure est le suivant : "Appareils et Instruments sclentifiques, nautigues, géodésiques,
photographiques, anématographlques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contréle (inspection), de §6cours (sauvetage) et d'enselgnement ; 8ppareils et instruments pour la
eondulte, la distribution, Ia transformation, laccumulation, e réglage oy i commande du courant
lectrique ; appareils pour tenregistrement, ia transmission, Ia reproduction du son ou des Images ;
Supports d'enregistrement magnétiques ; supports d'enregistrament magnétiques, optiques,
numériques, enregistrés ou non ; disques acoustiques ; distributeurs automatiquss et mécanismes
pour apparells & prépaiement ; calsses enregistreuses, machines 4 calculer, équipement pour [
traftement de I'information et ordinateurs ; bandes-vidéo, cassettes vidéo, films cinématographiques
impressionnés, films pour l'enregistrement des sons, disques compacts [audlovldéo], dessins animés,
hologrammes, fogiciels de Joux ; étul & lunettes, articles de lunetterie, montures de lunettes, Papier,
carton (brut, mi-ouvré oy pour la papeterie ou l’imprimeﬂe) ¢/ produits ge fimprimerle, imprimés,
Joumaux, livres, brochures, manuels, affiches, bandes dessinées, décaloomanles, dessins ; articles
pour reflures ; Photographies ; articles de papetsrie, crayons, taflie-crayons, chemises pour
documents, gommes & effacer ; adhéstts (mattéres collantes} pour I3 papeterie oy le ménage ;
matérie! pour les artistes / pinceaux ; machines & écrire et articles de bureau (a Fexception deg
meubles) ; fournitures scolaires, matérie! dinstruction ot d'enseignement (4 l'exception dos appareils) ;
papler d'embaliage ; sacs, sachets et fevilles d'emballage en P8pier ou en matidres Pplastiques ;
caractéres dimprimerio ; clichés ; dessous de chope a biérs, enselgnes en papler ay en carton,
étiquettes non en tissu, figurines [statuettes] en Papier méché, linge de table [en papler]. Cuir et
Imitations du culr ; peaux d'animaux ; malfes et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerle ; étuis pour clefs I[maroquinerie], bourses, cartables, portefouliles, coffrots destinés & contenir
des articles de toilette dits * vanity cases * sacs d'écoliers, maliettes, porte-monnaie non en métaux
precieux, sacs de Plage, sacs & ¢ » 88CS & main, sacs de voyage, trousses de voyage
[maroquinerie]. Vétements thabillement], chaussures {4 Fexception des chaussures orthopédiques),
chapellerie ; tee-shirts, calegons, chaussettes, bandanas [foutards], bandeayx pour la tste
{habillement), bavoirs non en papler, ceintures abillement], casquettes, cravates, écharpes, gants
fhabillement], peignoirs, robes de chambre, tabliers, maillots de bain, Jeux, fouets ; articles de
gymnastique et de sport (4 l'exception des vétements, chaussures et tapis) ; décorations pour arbreg

Document iesy des collections dy centre de documentatic-n de NP1




Que la marque antérieure a &t& enregistrée notamment Pour les produits et services sulvants :
"Apparejls et instruments Sclentifiques, nautiques, géodésiques, Photographiques,
cinématographiques, optiques, de Posage, de mesurage, de signalisation, de contrble (Inspection), de
secours (sauvetage) et d'enssignement / 8pparsils et instruments pour la conduits, 1y distribution, fa
transformation, l'accumutation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour
fenregistrement, Ia transmission, Ia reproduction du son oy des Images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanfismes Pour appareils 3
prépaiement ; calsses enregistreuses, machines a calculer, équipement Pour le traitement g
finformation et les ordinateurs. Papler, carton, et produits en ces matiéres non compris dans d'autres
classes ; produits de l'imprimeris, articles Pour rellures, photographles ; Papeterie ; adhésifs {matiéres
collantes) pour ia papeterio ou le ménage ; matérie} pour les artistes / Pinceaux ; machines & écrire ot
articles de bureaux (é@ l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enselgnement (3
l'exception des appareils) ; matléres plastiques pour l'emballage {ron comprises dans d'autres

classes) ; caractéres d'imprimerie ; clichés, v,
de gymnastique et de Sport non compris ga
Education, formation, divertissement, actiy,

étements, chaussures, chapellsrie, Jaux, jouets. articles
ns d'autres classes ; décorations pour arbres de Nogl,
ités sportives et culturelies. Services sclentifiques et

technojogiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services Janalyses ot de
recherches industriefles ; conception et développement de matériel informatique et de fogiciels",

CONSIDERANT que les produits et services sulvants de la demande d'enregistrement contestée :
"Apparells et instruments Sclentifiques, nautiques, géodésiques, photographlques,
cinématographiques, aptiques, de Pesage, de mesurage, de signalisation, de contréle (inspection), de
Secours (sauvetage) et d'enseignement ; apparells et instruments Pour la condutte, Ia distribution, lg
transformation, f'accumulation, o réglage ou fa commande du courant électrique ; apparels pour

lenregistrement, 1a transmission, la reprodu
magnétiques ; supports d'enregistrement m

disques acoustiques : distributeurs automatiques et mécanismes pour 8ppareils & prépaiement ;

calsses enregistreuses, machines & calou,
ordinateurs ; bandes-vidéo, casseffes vidéo,

lenregistrement des sons, disques compacts {audiovidéo}, dessins animeés, hologrammes, fogleiels de
Jeux ; étul & lunettes, articles de lunetterte, montures de lunettes. Papler, carton (brut, mi-ouvré oy
pour la papeterie oy limprimerie) ; produits de limprimerie, imprimés, Journaux, ivres, brochures,
manuels, affiches, bandeg dessinges, décalcomanies, dessins ; articles poyr reliures ; photographies
articles de papeterie, crayons, taille-crayons, chemises pour documents, gommes a effacer ; adhésifs
{matidres collantes) pour la papeterie ou e ménage ; matérial pour fes artistes 7 pincsaux ; machines
a écrire et artictes de bureau (3 l'exception deg meubles) ; fournitures Scolaires, matériel dlinstruction
et d'enseignement (@ l'exception des appareils) ; papier d'emballage : sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matidres Plastiques ; caractéres dimprimerie ; clichés. Cuir et imitations

du culr ; peaux d'animaux ; malles et vallses ;

pour clefs [maroquinerie), bourses, cartables portefeuilies, coffrets destinés a contenir des articles de

Document issy des collections

du centre de documentation de F'HFI




follette dits * vanily cases ° sacs d'écofiars, mallettes, porte-monnale non en métaux précisux, sacs
de plage, sacs & dos, sacs & maln, sacs de Voyage, trousses de voyage [mamqulneﬂe]. Vétements

fhabillement], chaussures (& l'exception das chaussures orthopédlques),

chapellerie ; teg-shirts,

calegons, chaussettes, bandanas [foulards], bandeayx pour la téte lhablllement), bavoirs non en
papler, ceintures [habillementj, casquettes, cravatss, écharpes, gants [habﬂlement], peignoirs, robes
de chambre, tabllers, maiflots de bain. Jeux, jouets ; articles de gymnaslique et de Sport (d fexception
des vétements, chaussures e tapis) ; décorations pour arbres de Noé : pistolets & air [fouets],
attrapes [farcos], ballons de Jeu, cartes & Jouer, cerfs-volants, disques volants [ouets], gants
{accessoires de Jeux], balles de feu, jeux automatique [machines] & prépaiement, Joux aufomatiques
autres que ceux congus pour étre utllisés seulsment avec récepteur de télévision ; apparells de foux
dlectroniques autres que ceux congus pour étre utllisés seulement avec réceptour de télévision,
puzzies, feux de S0ciété, jeux volants, Education ; formation ; divertissement ; activités sportives ot
Culturelies ; enregistrernent flilmage] sur bandes vigso, location de bandes vidés of de films

Informations en matigre de
organisation de concours

Ues, services de Jeu proposés

en ligne [a partir gd'un réseay Informatiquej, organisation de manifestations & puts Culturels, éducatifs

conception y relstifs, & s

Ue services ds recherches et de
dans les domeines sclentifiques

et technologiques rendues par des ingénieurs ; services d'analyses pour limplantation de systémes

d'ordinateur ; recherche et développement de nouveaux

6t développement d'ordinateurs et de logiciels ; reconstitution de

CONSIDERANT en revanche que les "dossous de chopo & bigre, enselgnes en papisr ou en carton,
étiquettes non en lissu, figurines Istatuettes] en Papier méché, linge de table fen paplerl* de g
demands d'enregistrement contestée qui désignent divers produits fini )
fransformé ne relévent Pas de la catégorie générale des “papler, carton® dg (3 marque antérieure qui

s’entendent de produits bruts ou semifinis destings a entrer dans la co

Qu'il ne saurait sufiire

pour déclarer ces prodults

similaires que les "dessous de chope & bidre,

enseignes en papler ou en carton, étiquettes non en lissu, figurings [statuettes] en Ppapler méché, finge
de table fen papier]” précités de g demande d'enregistrement contestée solent tous fabriqués 4 base
de "papler, carton* de la marque antérieure invoquée : qu'en effet, en décider autrement reviendrait g

reconnaitre comme similaires un

trés grand nombre de produits fabriqués en ces matiéres présentant

par ailleurs des caractéristiques propres 3 leg distinguer nettement, comme en l'espéce ;

Que ces produits ne présentent pas davantage do flon étrolt, exclusif et obiigatoire, en ce que les
seconds, comme il a 6té précédemment refové, entrent dans la composition d'objets tras divers et ne
sont dés fors pas exclusivement destinas & la fabrication des premlers :

Que ces prodults ne sont donc, pas identiques ni ou & tout le moins similaires, e public n'étant pas
fondé & leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les
aon en tissu, figurines [
d'enregistrement contestée ne peuvent pas &tre comparés aux "produits

carton] non compris dang

“dessous de chope & biére, enselgnes en papier oy en carton, étiqusttes
Statuettas] en papler méachs, linge de tabfe

fen papier] "de 13 demande
6N ces matiéres [papier,

d'autres classes” de |a Mmarque antérieure invoquée, cette dermniére

catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant a teur matiére ne pemmet pas d'en
Identifier les nature, fonction, destination et origine.

d'enregistrement contestée ne refévent pas de Ia catégorie générale
technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'anelyses et de
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recherches industriefles / conception et développement de matérie! Informatique et de logiclels" de 1g
marque antérieure :

Qu'a défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de Ia similarité entre feg s@rvices
précités de la demande d'enregistrement et ceux invoqués de Ia marque antérieure, simitarfté quj
n'apparaft pas 3 lévidence, Je risque de confusion n'est pas établ ;

Que ces services ne sont donc nj identiques, nj similaires, le public n'étant pas fondé A leur attribuer
une origine commune,

CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits et services
qui sont, pour partie, identiques et similaires & ceux invoqués de fa marque antérieyre.

Suria comparailson das signes

CONSIDERANT que Jo signe contesté porte sur le signe verbal SKYLAND, présenté en lettreg
majuscules d'imprimerie droltes, grasses et noites ;

Que la marque antérieure Invoquée porte sur la dénomination SKY, présentée en lettres majuscules
dimprimerie droltes, grasses et noires,

CONSIDERANT que l'opposant invoque limitation de 1a Mmarque antérieure par tg signe contests.

CONSIDERANT que Fimitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre feg signes,
lequel doit étre apprecié globalement 3 partir de tous les facteurs pertinents dy cas d'espéce ; que
cette appréciation globale doit, en ce qul concermne la similitude visuelle, auditive oy conceptuelie des
marques en cause, étre fondée sur limpression d'ensemble produite Par les marques, en tenant
compte notamment de leyrs éléments distinctifs et dominants,

CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun I'Slément SKY, distinctif au regard des
prodults et services désignés, ce qui n'est Pas contesté par la société déposante ;

Que I'élément SKY, constitutif de Ia marque antérieurs, se retrouve €N position d'attaque ay sein du
signe contesté dans tequel il présente un caractére essentiel ot dominant, e terme LAND qul lui est
adjoint, é&tant couramment utilisé pour désigner un Jiey consacré & un theme particuller, et se
rapportant & I'élément verbal SKY ;

Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par le méme élément SKY, fg
dénomination SKYLAND Pouvant apparaltre comme une déclinaison de Ia marque antérieure SKY,

CONSIDERANT ainsi que la dénomiination contestée SKYLAND constitue lmitation de Ia marque
antérieure SKY, ce qui n'est pas contests par le déposant,
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PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition n® 04-2293 est reconnue

Produits et services sulvants :

supports d'enregistrement Mmagnétiques

partiellement justifide, en ce qu'elle porte.que les

“Apparells et instruments Scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, c/némalographfques, optiques, j

denseignement ;
le réglage oy Ia commande du courant
la reproduction oy Son ou des images ;

»  Supports  d'enreglstrement magnétiques, optiques,

numériques, enregistrés oy non ; disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils & prépalement s calsses enregistreuses, machines & calculer, équipement pour le

traitement de finformation et ordinateurs ;

carton (brut, mi-ouvré

bandes-vidéo, cassettes vidéo, films clnématogmphlques
Impressionnés, fiims pour lenregistrement dos 50ns,
hologrammes, logiciels de Jeux ; 6tul & lunettes, articles de lunetterle, montures de

disques compacts {audiovidéoj, dessing animés,

lunettas, Papier,

ou pour la papeterie ou limprimerie) ; produits de imprimerte, {mprimés,

Joumaux, Iivres, brochures, manuels, affiches, bandes dessinées, décaicomanies, dessins ; articles

pour reliures ; photographles
documents, gommes 3 effacer
matériel pour fes artistas ; pinceaux :

. articles de papetene, crayons, laille-crayons, chemises pour
» adhésifs (matiéres collantes) pour I3
machines & écrire et articles de

papeferie
bureau

ou le ménage :
(& l'exception deg

meubles) ; foumitures Scolgires, matériel d'instruction ef d'enseignement (a I'exception des apparefls) ;

malletles, porte-monnale non en métaux précisux, sacs
voyage, trousses de voyage [maroquinerie). Vétements

chaussures orthopédiques), chapelierie
bandesux pour la téte {habillement),

en papler ou en matiéres plastiques ;
malles et valises ;
bourses, cartables,
loilette dits « vanity cases * sacs O'écofllers,
Sacs & dos, sacs a main, sacs de
[hebillement], chayssures (& l'exception das

/ tee-shirts, calegons, chaussettes, bandanas {ffoulards],
bavoirs non en papler, ceinturgs [hablliement], casquettes,

cravates, écharpes, gants (hablllement], peignoirs, robes ds chambre, fabliers, mailiots de bain. Jeux,

Jouets ; articles de gymnastique et de
décorations pour arbres

Sport (& l'exception des vétements,

de Noé! ; pistolets & air lousts], attrapes [ferces], balions de Jeu, cartes §
Jouer, cerfs-volants, disques volants [ouets],

chaussures et tapis) ;

gants [accessoires de Jeux], balles ¢ sy, feux

automatique [machines] & prépafement. Jeux automatiques autres que ceux congus pour étre utilisés

formation ; divertissement ;
vidéo, location de bandes
montage de bandes
films, production de fiims
informations en matigre

vidéo, montage de programmes
sur bandes vidéo, ;
de divertissement, services de clubs [divertissement oy éducation),

rédactio

organisation de concours [divertissement ou éducation], divertissements 6lévisés et radiophonigues,
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Article 2 : La demande d'enregistrement n°03 3 287 464 est partiellsment rejetéo
et services précités,

Pour le Directeur général de
linstitut national de 3 propriété industriolle
Florence BREGE,
Juriste
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5/10/2009
OPP 09-1142 / CBO

DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

L

LE DIRECTEUR GENERAL DE LINSTITUT NATIONAL DE 1A PROPRIETE
INDUSTRIELLE ;

Vu le réglement (CE) n°40/94 du Conseil 8ur la marqu e communautaire et notamment son
article 9;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles 4114, L 4115, L 712-3
aL712-5,L712-7,R 411-17,R712-13aR 712-18, R 712-21, R 712-26 elR718-24R 7184 ;

Vu l'arrété du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

I.-FAITS ET PROCEDURE

La soclété GILAT SATELLITE NETWORKS LIMITED {société de droit Israélien) a déposé la
demande d'enregistrement communautaire n3 627 809, transformée en demande d'enregistrement
frangaiseé le 6 janvier 2009 sous le n09 3 621 379, portant sur le signe verba| SKYEDGE.

Le 3 avril 2009, ia société BRITISH 8Ky BROADCASTING GROUP plc {société de droit
britannique) a formé opposition & l'enregistrement de cette marque, sur I base de ia marque
Communautaire verbale SKY, déposée le 30 avril 2003 et enregistrée sous le n°3 203 411, dont ia
société opposante Indique &tre devenue titulalre suite & une transmission de propriété inscrite au
Registre,

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir las arguments suivants,
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Sur la comparaison des Produits ot services

Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux
produits et services invoqués de la marque antérisure.

Sur'la comparaison des signes

La demande d'enreglistrement contestée constitue I'imitation de la marque antérieure, dont
elle est susceptible d'étre pergue comme une déclinaison.

A l'appul de son argumentation, fa sociéts opposante invoque et fournit des décisions dy
Directeur général de I'institut statuant sur des oppositions et communique divers documents,

L'opposition a etg notifite & la sociste déposante s 8 avril 2009, sous le numéro
08-1142, Cette notification linvitait & présenter seg observations en réponse & l'opposition dans un
délaf de deux mois.

Aucune observation en réponse n'étant parvenue a [institut dans le déjaj imparti, Il y a lieu
de statuer sur l'opposition.

Il.- DECISION

Sur la comparaison des prodults et services

CONSIDERANT que suite a la régularisation matérielle de fa demande d'enregistrement effectude
par son titulaire, fe libellé de 1a demande & prendre en consldération ayx fins de la présents
procédure est e sulvant : « Systémes de communication par sateliite comprenant du matériet et des
logiciels pour Ia transmissio . 12 difiusion et le suivi des données, téléphonie, signaux, images,
sudio, vidéo et messages. Transmission par satellite et services de transmission pour
communications audio et de données » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services subvants :
« Appareils pour l'enregistrement, g transmission, {a reproduction dy son oy des images ;
équipement pour le traltement de linformation et les ordinateurs, Télécommunications ».
CONSIDERANT que ia demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services
Identiques et simiiaires aux prodults et services Invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas
contosté par la sociéte déposante.
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Sur ta comparaison des signes

CONSIDERANT que Ia demande d'enregistrament contestée porte sur la ténomination SKYEDGE,
présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires :

Que la mamue antérieure porte sur la dénomination SKY, présentée on lettres majuscules
d'imprimerie droites et noires,

CONSIDERANT que P'opposant invoque imitation de Ia marque antérisure par la demande
d’enregistrement contestée.

CONSIDERANT que [limitation nécessite la demonstration d'un risque de confusion entre les
signes, leque! doit étre apprécié globalement & partir de tous les facteurs pertinents du cas
d'espéce ; que cette appréciation globale dott, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive oy
conceptuelle des marques en cause, étre fondée sur limpression d'ensemble produite par leg
marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs ot dominants.

CONSIDERANT que le signe contesté, tout comme la marque antérleure, est composé d'un seu!
élement verbal ; que ces signes ont en commun la séquence SKY, distinctive au regard des
produits et services en cause :

Que le terme SKY, constitutif de la marque antérieure, revét également un caractére dominant dans
le signe contesté, o il est placé en attaque et accolé & Ia séquence EDGE, dont il domeure
parfaitement individualisab} » et qui n'apparalt Pas de nature & retenir l'attention du
consommateur des produits et services concernés, dés lors que comme lindique la société
opposante, elle constitue 'abréviation des termes « Enhanced Data for GSM Evolution » désignant
une norme dans le secteur de la téiéphonie mobile ;

Quiil en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le méme
terme SKY, ie signe contests étant susceptible d'stre pergu comme une déclinaison de g marque
aniérieure pour une nouvelle gamme de prodults et services falsant appel a Ia technologie EDGE :

Que le signe contesté SKYEDGE constitue donc lmitation de Ia marque antérieure SKY, ce qui
n'est pas contesté par la soclété déposante.

Quainsi, le signe verbal contesté SKYEDGE ne peut pas &tre adopté comme marque pour désigner
ces produits et services, sans porter afteinte aux droits antérieurs de la soclété opposante sur la
marque communautaire verbale SKY,
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PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1: L'opposition numéro 09-1142 st reconnue Justifiée.

Article 2: La demande d'enregistrement n°09 3 621 379 est rejetée.

Pour le Directeur général de

l'institut national de Ia propriété industrielle

Céline B
Juriste
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16/0412008
OPP 07.0400 / cBo

.oy

DECIsiON
STATUANT suR UNE OPPOSITION

e

LE- DIRECTEUR GENERAL DE LINSTITUT nNATIONAL E LA PROPRIETE
NDUSTRIELLE ; . '

Vu le réglement (CE) n® 40104 gy, Conssll sur 1 Mmarqie communautaire gf notamment son
9;

Vu le Code de 1a Propriéé inte

. Tlsctuslle ot notamment ses ariicles L 4
3aL. 7125, L, 712-7. R, 41117, R 71213 & R, 71
R. 7184 ;

114, L, 4115, 1. 712.
2-18, R, 71221, R,

712-26, et R, 718-2 2
Vu farrété du 31 janvier 1852 ratatif aux marques de

fabrique, de comm,
Vu lamété du 24 avn; 20

Bree ou de servige
08 modifié refatif BUx redevances de procédum
national de {2 propriéte industiele,

pergues par Finstitut

- FAITS ET PROCEDURE

.-

La sotiété BKYNET &

YETEM (sociéte & oneabiité limitée) &
2005, ta demande denregistrement n o
SYSTEM,

%posé, fe 2 novembre
* 08 3 460 28D

pmam“sur le signe complexe SKYNET

H SKY BROADCASTING GROWPPLE (sociste étable
formé opposttion & lenregistrement de cetts mamue Surlabage de g demangs
de memque communautaire verbale SKy N3 208 411 déposée |

2008, dont la soeiéts
ire suite & une transmission de propriété mserite ay repistre,

26015, rue de Szint-Pétershoury
75800 PARIS Codiex 08
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Surla Comparaison deg signes

Le den ed’emag!smenwomatéeeomﬁmsﬂmhﬂmuelamarquea , dont
elie est susceptible datre pergue comme yng déclinalson, méreure

Enfin, Ia socists Opposante Invoqua rfnta:uépendanoe des facieyrg ot notamment 1
simiituge des signes et caljes des produits gt services an cause, et ;

Arappuldesnnamumamon,lasociétéopposame! ue et fournit ges décisions dg
justice, de M'Office de Tharmonisation dans ie marghe Intériayr et Z?gfredeur général de I'l:slgntut

L'opposition & atg nofifiée & Ia sogigts déposants e 15 favrier 2007, sous 4o Numérn
07-0480. Toutefois, catte Opposition étant fondée sur ¢mg demande denfegistrament de marque
communsutaire 2 procédure o 6t¢ suspendue, PUIS & repris apras Femegistremeny de cetts
demande,

Il étalt précips gy fitulaire de fa demande denregistrement contestie quiun délal de douy
mois & compter de jg notification ge Csite reprise {u talf imparfi poyr Préeenter g observations
en réponse & l'opposiiion,

Le 18 julligy 2007, I'instit 8, dans Ie cadre. dime procgdure d'oposition connexe 3 g
présente procédure, rengy Une décision rejgtant Partlellement (g demnge denregistrement
contestée, inscrite ay Registre nationa des manques (e 22 a0t 2007 soug n°458 263 gt portant
EUT cortrins das 8ervioes, objets dp 4g mneqﬁe opposition,

Aucune observation en réponse n'étant Parvenue & finstitut dans e difal Imparti, it y g ey
de etatuer sur Foppostion,

. -




IL.- DECISION

Surla comparalson deg pro:!:ﬂ: efservices

wmﬁmﬁdmmahdéﬂdmdeujmpmdehdemnded'en Istrement prige f Is
libellé de la demande 4 prendre en Conslidération aux fing de la présants pure :: le suivant
« Vente ay détaj que dordnatey,, ordinsteurs ; gestion de parc

dépannage ef assistence Informatique, Té/é s, nicafions par

Que ia marque entérieure o €t8 enragistrée notamment pour les Produlls et gervipeg sulvants ;
« apparalis pour I'myistrament, /-] bensmission, ¢ reproduction oy $on ov veg images ;
poir b’: bnﬂ‘amaréia dl: I;'{#’:‘rmaﬂbn of les erdinataurs. Gastin dgg &ffsires commey.
ciales ; sdministrati n comme, , T8, eomurdcaﬁons:fnmaﬁon:cm lianstdéwlappgmem
demawﬁﬂhnmmaetdelagiabls », > _

CONSIDERANT que 1a demande d'enregistrement Contestée désigne dey Sewvices identiques gt
similaires sux produits et setvices invoqués de o marque antérieure, ce Qi n'est pes contests par

Suria Comparaison deg signes

CONSIDERANT que Ia demande d'enregistrement contestée porte syr je Sine complexe SKYNET
SYSTEM, ci-dessous reprodult ;

aueoasfgneaétédépoaéenmutem:

Que 1a marque antérisyre porte sur I dénomination SKY, présentse &n lettres mejustules
d'imprimerie, droltes et noires, . " ae

CONSIDERANT que 13 80¢i6té opposente invoque Imitation de 58 marque parle gigne contests,

témons
sipnes, lequel doit &fre 8Pprécié globalement g partir de toug jeg facteuy pertinents du cag
o«'??..,;'ge, i que cette appréciation giobale doit en o qui tonceme Ig similituds visuelle, autiitive oy
concepluslis’ des marques en cause, 8tre fondée sur limpression densamble produlte par feg
marques, en tenant compte notamment de leurs ééments distinctifs et domingntg,




Que Ig dénomingtion SKY, constitutiva de la manue antérieure, revat égatement un caract
asunﬁetausoindusfgnecnnm.oaeﬂe | oo
sulvie d'une pert, de Ja séquence NET &b UL et » :
terme SYSTEM, dusape courant dés lorg quY désigne tant en frangais qulen anplais un ensempig
ou une mémode.ensor!aque'ces danﬂsraneaontmdenmemnkramnﬁmau
consommateur dang ca signe ;

Qu'singl, la présency dag éléments NETetSYSTE’Mausain du signe contests, mjndefonnara'veg

la séquence §KY un engsmbie ay gefn cette demidre ne sermy Plus immédiatemant
' ub&.emnmmelammnuehsmmmsmawmwme
psrcepm de lamarque antérieure SKY ; e

Que fe signe contests congtitye done Mmitation de marqus antérieure, pe qul n'est pas contests
par la société déposante, .

CONSIDERANT ainz, quien raigon de Mmitation de fa margue antérisure par 1o signe contests ef
de !identité et ds la similaritg des produits gt ESvices en causg, || existe globalement un tisque de
confusion sur 'origine de cag marques dang Yesprit du pyblis :

Qu'en conséquence, fe signe Complexe contests sKyNET SYSTEM ne peut pas 6tre adopté & fitrg
de marque pour désigner ces services, gang pgr,tg afteinte aux droits aniérieurs de Iy soCiétd

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition n° 07-048D est reconnue justifise,
Asticle 2 : L demande d'enregimmsmmeuaozaommm

Pourfe btucbur Béréral de
nstitut national de In propiste industrisife




e

PROPRIETE )
rlmbierigs ) OPP 05-2235 /N
’ 20/0412009
DECISION
STATUANT SuR UNE OPPOSITION
LN

Vu le code de 15 propriéte intellectusile et notamment ges arficles || 414 .
L7125, L 712-7, R 41 17, R 71213 &R 7129 &R 712-21, R712.26etR 7824 R.;'wl'.atﬁ 5L 7123 4

Vu f'armété du 31 janvier 1982 rejatir aux marques de fabrique, de tommerce ou de service ;

vu Temets du 24 avfl 2008 moifie, refag gy redevances de proced o
de la propriété industriglie, PFocEdire percues par Minstitut natonal

l.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Eric Max PRZYSWA a daposs, 16 28 avrl 2005, 1a .
DS 3355 233 portent sur e signe verbal SkyaroLs deminde denregistrement numero

Par courder émis le 2 gopy 2005, l2 sosiéts BRITISH Sky BROADCASTING GROUP p) oolsté
drolt britannique) & formg Opposition & l'enregistrement de cette marque, sur jg. bg clif fg mm'qt.led‘i
communsutsire verbale SKY, déposée le 3p avril 2003 sous le numéro 2 203 411,

A lappui de son opposiion, g 80ci818 opposante fait vaiolr fes arguments yivans,

Sur.{a comparaison geg Prodults et services

Les services de Is demande d'enregistrement gont identiques et simy ;
invoqués de Ia marque antérisure, ‘1 des aux produits ef senices

§ur la comparaison deg signes

La sotiété BRITISH Sky BROADCAST]NG GROUP PLC invo Ue l'imitaion ¢
par e S - Q e Iz marque antérieure

Slage
, e de Sair-Pétersbo,
ggggom&daxm e

Téléphone : 0 B20 218 213
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L'opposttion a été nofifas le 18 gont 2005 aU titulsire de 1n demande d'snregistremant T B,
cette opposition étant fondée gyr une dsmpnge d'enmgfstranm, fa procédire g @14 Suspendue puis ¢ reprig
8prés I'enregistrement de cette demange,

Aucune observation en réponge 4 Fopposition nayant ats présentée 4.1y dans io d‘ éis!
y 8 leu de statuer sur celje-c;, netitut impart, i

~dy

. - DECISION

Sur la comparaison des produits ot Sotvices
CONSIDERANT que I'opposition Porte sur les garvices stivants: « fion dexpositions &
tommercisux ou de matbriels publicitgies % tomps Publicitnirg, Relstions
publiques, Publichs, publichts en ligne. Location 6spaces publiciiairps, Commun dordinateyry
réseau, Service de radiotéléphonie moblie. Agences de hresss ou de messsgerie
électronfque. Foumbure d'aceds & un résgay Informatique mongial, Divertissgmen; actiitdg

mﬂmlmmmwmmmdpdhaﬂbmmsm&m fcations fres,
gpmmﬁm de concours, anisation ef congume d® cofioques, conférences oy mﬁ O%:snmn
dexposttions & buts cutturels ou éduucatts. Résorvetion de Spectacies, Sorvlaesdeieuxpmpoaas en ligne (3
partr d'un réseau informatiqus), Sarvices de feux d'arent. Publication électrontys de livres ef de périndiques
en ligne. Micro édiion, Publication dg {ivres. Produttions ge fims sur bandes vigsos, Locstion de fims
cinématographiques, Mortage bande viso, Services de Phiotographie » :

Que lenregistrement de 1o marque  antérisure & effectus notimment poyr les prodults
e services sulvants : « Appareis poyr lenregistrement oy son oy oes images ; supparys denregistremant
magnétiques, disques acaustiqu_as; :gubamanr pour fe trallemen;_ :’2 linformation of leséfdinateum_ Provuits
de merio. " gestion des S commerciales. Téf onS. Etlucation: ,
d fimprh .‘Bf’ublicl'a;D o aﬂ’aim”su communiatio formation;

CONSIDERANT que fes servioes « Organisation d'expositions & puts Commerchux ou de pub ey,
matérisls publickakes. Location oe femps publicitaire. Realations iques.
Locetion espaces pubiictaires, Communicatinn dordinatours par régeay, Servks g radiotéiéphonte mupye,
Service de messagerie électronique, Foumniture d'sccés & un résesu informatipg mong/lal, Divertissement,
formation, activités sportives ef culfurslios, informations en matiérs ‘o divertssamans Service de loisks,
publications livres. Orgenisation de concours. Organisstion et condufte de colioques, conférences oy congres,
Organisstion dbxpa(‘Wons d‘:m bcrr:;m culturels oy €ducatys, Réservation de

roposés en ligne (8 parti v bformatiue). Services ge Jeux dargent, Pyplication électronique g
,‘}m st de périodiques en ligne, Mizm édition. Publication ae livres. Protiuctions gp fiyms §ur bandes vidaps,
Locetion de fims ues. Montage bande viggo, Services ¢p Phtiographie » de i demands
d'enregistremint apperaissent, pour jes ung, identiques ef, powr fag autres, simiting guy produtts et senvicag
invoqués de (e marque antérieure, ce qui n'est pas contests par le déposant.

CONSIDERANT en revanche, que feg services « Aganpas de presse ou dinbmation » de le demmnds
d'enregistrement désignent des prestations ayant pour objet de foumnir aux joumgyy OU autres médias deg
informstlons (nouveliss) « brutes » collsctéas par des joumalistas et essUTées par deg établissements
spécifiques (les agences de presse) ;

Que ces services ne sont menffestement pag ingug gens fa cotégorie pingrese des services de
« Télécommunications » de Ig margue antérievre, qu; désigrient les prestafions tethniques de communication
8 distance permettant de transmetire et d'échanger des Tessages of des informing g foutes sortes, par
des moyens tachnigues appropriés et rendues par deg opérateurs de tlécommuniagnng :

Qu'll ne s'agit donc pas de sarvices identiques ;



Qu'en outre, ces sanvices tels que pracédemment définls n'ont pPes @ Pévidence feg mémes objet et
destination et ne sont pas rendys par iss mémes prestataires :

Que ces services ne sont done pag similaires, I public r'étant pes fonds 2 leur atiribyer 1 méme origine ;

QuTls ne sont pas devantage ""”d:al;'“" lien éirolt et obligiatoire avec Ies « équipament pour o traitement de
maTdle entérisure en pe que les premiers peuvent atre fournis
Putlization des seconds, lesquels sont utilisés dans des domaines les plus diverg ; | sang

Quo.ces sarvices ne sont donc pas complémentaires, ni pertant simiaires, fe pubjic n'éfant pas fonds
attribuer uns méme origine ; pas’n Blour

CONSIDERANT, en conséquence, que les senvices de 4 domande d'enregistremen Ur parti,
idenfiques et similalres aux produits et services invoqués de Ia marque antérieure, Fonh pour parte

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que {2 demande d'enregistrement contegtde porte sur le signe varha SKYZONE, reproduit

SKYZpNE

Que lz mamue antériaure invoquée porte sur I ténomination SKY.
CONSIDERANT que Ia société opposante invoque 'mitation de Ia marque antérisure par s signe contasté,

CONSIDERANT que 'mitation nécessite la démonstration d'un riggue de confusion enre o5 signes, lequel
doit donc étre apprécié gicbalsment a partir de fous les facteurs pertinents ¢u cag despice ; qus cetts
appréciation giobale dolt, en ce qui conceme la simlitude visuelle, auditive OU Conceptuelle deg marques en
cause, &tre fondde sur ﬁnpmashlgr&g'ansemble produlte par les marques, en terant compte notamment de

Qu'en effet, Il est mis en évidance par go position d'attaque, et se trouve accolé & Miément ZONE aver lequel
il ne forme pas un ensemble unitaire ; qu'au contraire la présence de-'siément ZONE accentue le risque de
confusion entre les signes, le signe contesté pouvant éfre pergu par je consommater comme ung déciinaison
de |a marque antérieure ;

Qull résute donc de la présence commune de I'élément SKY, un risque de confusim entre les signes.
CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté constitue I'imitation te la marque antérioure,



CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de cette imitation, conjuguée & lidentté et o similarité d'une
partia des services en 1 1l existe globalement yn risque de confusion gyyr forigine des deux marques
dens Fesprit du public concemé ;

Que Ie signe varbal contasté SKYZONE ne paut donc pas 8tre adopts comme mamue pour‘dé'slgnsr des
produits et ssrvices fdentiques et simiaires, sans portar atteinte aux drolts entérieyrs de le société opposante
sur la marque communguteire verbgle SKY,

PAR CES MOTIFS .

DECDE

Article 1: L'opposition numéro 05-2238 est reconnue partiellement lustifide, en ce qu’
porte sur les services suivants ; « Organisation dexposiions & pyts commercioux
ou de publichté. Diffusion matériis publicftsires. Location ge temps publiciate,

. Relations publiques, Publiché, publieits en Iigne. Locatin espapes publicitaies.
Communication dordinateurs par réscsu, Service de M%pﬁ%abﬂe.

Location de fims cihématographiques, Montags bank viggo, Services de

photographie »

Article 2: La demande d'enregistrement numéro 05 3 356 233 est Pafiellement rejetés, pour
les services précités, .

NW‘MAR';TNEZAGUADO. Juriste Pour le Directewr gingras o

linstitut national da la Prpriété industrisiie

o

"Mariy NG
J
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oedraliciiry Le 12/01/2012

DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

Lt

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

n'cle\sm le reglement (CE) n° 207/2008 du Consell sur la marque communautaire et notamment son
arti 4

Vu Js Code de [a propriété intellectualle et notamment ses articles L. 4114, L. 4116, L 7123 4
L.712-6, L. 712-7; R. 411-17, R. 712-13 A R. 712-18, R, 712-21, R. 712-26, ¢t R. 718-2 3 R 7184 ;

Vu 'ameté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu arrétée du 24 avrit 2008 modifié relatif aux redevances de procédure es '
national de la propriété industrielle. pergues par finstiut

I- FAITS ET PROCEDURE

_ Messieurs Raphaél de SAINT ROMAIN et Eric MARIN agissant pour le compte de la sociéts
SKY 7 en cours de formation ont déposé le 20 avril 2011, la demande d‘enragistremen? n°11 3 826 284
portant sur le signe alphanumérique SKY 7. ' '

Le 13 julliet 2011, ia société SKY iP INTERNATIONAL LIMITED (société de droit britannique) a
formé oppesition & Penregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale
SKY, enreglstrée sous le numéro 3 203 411, dont elie indique &fre devenue propriétaire suits & une
transmission de propriéte.

sige  Alappui de son opposition, ta soclété op nte fal
o A sﬁm:bwg oppo pposa t valoir les arguments sulvants.
76000 PARIS Cedex 08
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Sur i comparaison dea prodults

Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande
d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits de ka marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La societé opposante Invoque I'imitation de la manque antérieure par fe signe contests,

L'opposition a &t notifiée aux déposants le 25 ao0t 2011, sous le n® 11-3167. Cette notification
les invitait & présenter des observations en réponss & Fopposition dans un délai de deux mois.

Aucline observation en réponse n'étant parvenue a linstitut dans le délaj imparti, # y a lleu de
statusr sur l'opposition.

il.- DECISION

8ur la comparalson des prodults

CONSIDERANT que la demande d’snregisirement contestée désigne les produits suivants : « malles
of valises ; Portefeuilles ; porte-monnale ; sacs & main, & dos, 4 roulsttes ; sacs d'alpinistes, de
campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés & contenir des affaires de tollette ;
Vétements, chaussures, chapelierie ; Chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonnetenis ; chausseltes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport;
sous-vbtements ; planches & voile ou pour le surf ; rembourrages de protaction (parties d’habillement
do sport) » ;

Que la marque antérieure @ notamment é16 enregistrée pour les produits sulvants : « Cuir et produits
en cuir non compris dans d'autres ciasses; Peaux d'animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols

ot cannes; Fouets et sefierie ; Aucun des produits précitds n'étant febriqué & partir d'imitations du cuir;

Vétements, chaussures, chapallerie ; Jeux, jouets; Articles de gymnastiqus et de sport non compris
dans d'autres classes; Décorations pour arbres de No#l ».

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement désigne des produits identiques et similaires aux
produits invorués de la marque antérteure, ce qui n'est pas conteste par les déposants.

Sur la comparaleon des signes
coNSIDERANT que la demande denregistrement contestée porte sur le signe alphanumérique
SKY7;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination SKY ;
CONSIDERANT que Fopposant invoque I'imitation de ta marque antérisure par le signe contests,

CONSIDERANT que limitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes,
fsquel doit donc étre apprécié globalement & partir de fous les facteurs pertirents du cas d'espace ; que
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OPP 09-2566 / FBR
Courbevole, e 31 janvier 2013

DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

L g

LE DIRECTEUR GENERAL DE LINSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le réglement (CE) n° 207/2009 du Consell sur la marque communautaire et notamment son
article 9;

Vu le Code de la propriété Intellectuelle et notamment ses articles 1. 4114, L. 411-5, L. 712-3 a L.
4125, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 a R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R,
717-3,R. 7175, R. 717-6 et R.718-24 R.7184 ;

Vu I'arrété du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrété du 24 avril 2008 madifié relatif aux redevances de procédures pergues par ['Instit
national de la propriété industrielle.

1.- FAITS ET PROCEDURE

 La société V.A GROUPE (société civile) a déposé le 27 avril 2008, la demande d'enregistrement
n°09 3 646 747 portant sur le signe verbal SKYWATT .

‘Le 28 janvier 2009, la société BRITISH SKY BROADCASTING GROUP plc (société de droit du
Royauime Uni) a formé opposition & lenregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque
communautaire verbale SKY déposée, le 18 avril 2008 sous le n006 870 992.

A 'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
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Sur la comparaison des prodults et services

Les pfodulis et services de la demande d'enregistrement contestée sont pour certains, identiques et
pour d'autres, similaires aux prodults et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue lNmitation de la marque, dont elle est susceptible
d'étre pergue comme une déclinaison,

A fappui de son argumentation, la soclété opposante invoque et joint des décisions du Directeur
général de l'institut statuant sur des oppositions.

L'opposition a été notifiée & la société déposante le 17 aolt 2009, sous le numéro 09-2566.
Toutefols, la marque antérieure n'étant pas enregisirée, la procédure a été suspendue puls a repris a
{enregistrement de la marque antérieure, ce dont les partles ont été informées par notification en date du
10 aoit 2012. Lors de la reprise, il était précisé & la société déposante qu'un délai de deux mois & compter
de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse a
Fopposition.

Aucune observation en réponse n'étant parvenue & Finstitut dans le délal imparti, il y a lieu de
statuer sur l'opposition.

IL.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que suite & [a régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son
titulaire, le libellé & prendre en consldération dans la présente procédure est le suivant : "Plaques, modules
et cellules photovollalques ; onduleurs électriiques, accumulateurs électriques, batieries électriques,
collacteurs électriques, condensateurs 6électriquss, condensateurs optiques, connecteurs, bofles de
connexion, tableaux de connexion, connexions, contacts électriques, convertisseurs électriques, redresseurs
de courant ; verre revétu d'un dépot conducteur, verres spéciaux de protection themmique mécanique et
d'isolation électrigue pour cellules et modules photovoltaiques. Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau et
installations sanitaires ; installations de chauffage solaire et leurs é{éments constitutifs, notamment capteurs
solaires & eau ; installations d'éclairage ef de chauffage & base d'énergiss renouvelables ; pompes &
chaleur. Services d'installation, de maintenance et de réparation de panneaux photovoltaiques et de toutes
autres Installations d'énergle renouvelable ou pour féconomle d'énergie. Etude de projets techniques ;
travaux dingénfeur dans le domaine de I'énergle photovoitalque ; recherches techniques dans le domaine
de fénergie photovoltaique ; consultations techniques dans le domaline de P'énergie photovoltalque ;
établissemnent de plans dans le domaine de lexploitation de ['énergle photovoltalque ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; consells en matiére d'économie d'énergie” ;
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Que [a société opposante a visé comme servant de base a l'opposition les produits et services de la marque
antérieure suivants :

e "Equipement électrique, électronique et informatique pour les engins destinés & la conservation,
production et utilisation de la chaleur, de la lumiére et de feau, y comptis les contrbles
thermostatiques, les panneaux solalres pour la production délectricité, les apparells
photovoltaiques, les cellules solaires, les turbines et détecteurs de mouvements”, lesquels ne se
retrouvent pas tels quels dans le libellé de 1a marque antérieure Invoguée mals sous la formulation
sulvante : “équipements électriques, électroniques et informatiques de machines pour conservation,
génération et utillsation efficace de chaleur, lumiére et eau, y compris commandes thermostatiques,
panneaux solaires pour production d'électricité, dispositifs photovoltalques, ceflules solaires,
turbines et détecteurs de mouvements" ;

& “Equipement électrique, électronique et informatique pour les engins destinés & la production
d'énorgle altemative y compris I'énergie éolienne, I'énergle hydroélectiique, I'énergle marémofrice,
I'énergle géothermale, I'énergie solaire, ia biomasse et les bio-fiouls” lesquels ne se retrouvent pas
tels quels dans le libellé de la marque antérleure Invoquée mals sous fa formulation suivante :
“équipements électriques, électroniques et Informatiques pour production d'énergie altemative, y
compris énergle éollonne, hydroglectrique, marémotrice, géothermique, solaire, biomasse et
biocarburants” ;

‘«  “le contrbfe et le suivi des équipements destinés 4 la production d'énergie afternative notamment
'énengie éolienne, , I'énergie hydroélectriqus, I'énergle marémotrice, fénergle géothermale, 'énergie
solalre, la blomasse et les bio-fiouls" " lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la
marque antérieure invoquée mais sous la fonnulation suivante : “égquipements de contrble et
surveillance pour génération d'énergle altemative, y compris énergie éolienne, hydroélectrique,
marémotrice, géothermique, solaire, blomasse et biocarburanis® ;

« ‘“appareils d'éclairage contrlé par ordinateurs” lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le
libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : “rassemblement pour le
compte de tiers, dune variété de produits a savoir appareils d'éclairage commandé par ordinateur” ;

= “appareils pour contrbler I'approvisionnement en eau” lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans
le libellé de la marque antérieurs invoguée mais sous la formulation suivante : "appareils de contrile
de distribution d'eal ;

o "appareil pour l'approvisionnement de rendement optimum d'éclairage, de chauffage et en eau, en
particulier, les ampoules, apparell pour la conservation et minimisation d'ulilisation de feau, apparell
automatisé pour la gestion focale des approvisionnements d'éclairage, de chauffage et en eatf
lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le iibellé de ta marque antérfeure invoquée mais sous
la formulation sulvante : "apparells 4 des fins d'éclairage écoénergétique, de chauffage et de
distribution d'eau, en particuller ampoules d'éclairage, eppareils pour la conservation et ls
minimalisation de {utillsatfon de l'eau ; apparells pour la conservation et la minimisation de
{utilisation de l'eau, apparells de contrble automatisé pour la gestion locale du chauffage et la
distribution '
deal”;

+ “construction, installation, maintenance et réparation de centrales électriques, de turbines, contrbles
thermostatiques, panneaux solalres pour la production d'électricité, dispositifs photovoltaiques,
cellules solaires et détecteurs de mouvements et autres machines utliisées dans la production et le
traitement des énergles renouvelables y compris I'énergie éolienne, hydroslectrique, des marées
géothermale, solaire, blomasse et blofioufs” lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans {e libellé
de la marque antérieure invoquée mals sous la formulation suivante : "services de construction,
installation, entretien et réparation de centrales électriques, turbines, commandes thermostatiques,
panneaux solaires pour production d'électricité, dispositifs photovoftalques, cellules solaires et
détecteurs de mouvements et autres machines pour production et traitement d'autres sources
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d'énergie renouvelable, y compns énergie éolienne, hydroélectrique, marémotrice, géothermiqus,
solaire, biomasse et biocarburants® ;

e “founir des informations et des consells concemant ila protection de I'environnement, Ia
conservation d'énergle et les sources d'énergie alternatives, I'écologle et le bien-6tre dos animaux
ainsf que la conduite de recherche et la rédaction de rapports dans les domaines susmentionnés, fa
recherche et le développement dans {utflisation durable de la nature et de fenvirannement,
assistance juridique et technigue concemant la protection de lenvironnement, la conservation
d'énergie et les sources d'énergle alternatives, l'écologie et le blen-étre des animaux et effectuer de
tels projets ; effectuer des projets de recherche” lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le
libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : “fourniturs
dinformations et consells en matiére de protection de l'environnement, conservation de l'énergle et
sources d'énergle altemative, écologie et bien-6tre animal, ainsi que condufte de recherche et
rédaction de rapports d'experts dans tous les domaines précités; recherche et développement d'une
utilisation durable de la nature et de l'environnement; assistance technique concernant la protection
environnementale, Is conservation de I'énergle ef les sources d'énergie afternative, Fécofogie et le
blen-6tre animal et réalisation de ces projets; développement et test de sources d'énergle
renouvelable, y compris énergle éolienne, hydroélectrique, marémotrice, géothermique, sofaire,
biomasse ef biocarburants et composants de ceux-ci; réalisation de projets de recherche en matidre
de protection de fenvironnement, conservation de I'énergie et sources d'énergie aflemative, écologie
et bien-6fre animal; services dinformation, de conseil et d'assistance dans tous les domaines
précités; informations relatives & tous les services précités foumies en figne & partir dune base de
donnges informatigue ou via finfernet. Assistance juridique concemant la protection
environnementale, la conservation de I'énergle ef les sources d'énergie alternative, 'écologie et le
bien-6tre animat’ ;

Qu'en conséquencs, le libellé de la marque antériaure & prendre en considération aux fins de la procédure
d'opposition est le suivant : "équipements électriques, électroniques et informatiques de machines pour
conservation, génération et utllisation efficace de chaleur, lumidre et eau, y compris commandes
thermostatiques, panneaux solaires pour production d'électricité, dispositifs photovoltalques, cellules
sdlaires, turbines et détecteurs de mouvements; équipements électniques, électroniques et informatiques
pour production d'énergie aftemafive, y compris énergle éolienne, hydroélectrique, marémotrice,
géothermique, sofaire, biomasse et blocarburants; équipements de contrble et surveillance pour génération
d'énergle eaftermnative, y compris énergle éolisnne, hydroélectrique, marémotrice, géothermique, solaire,
biomasse et biocarburants ; appareils de contréle de distribution d'eau. Apparefls de contrdls ds la
température pour installations de chauffage central; appareils de contrble de distribution d'eau; appareils &
des fins d'éclairage écoénergétique, de chauffage eof de distribution d'eau, en particulier ampoules
d'éclairage, appareils pour la conservation et la minimalisation de futilisation de Feau ; apparells pour la
conservation et la minimisation de Iutilisation de l'eau, apparells de contrble automatisé pour la gestion
locale du chauffage et la distribution d'eau; pidces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Rassembiement, pour fe compte de tiers, dune variété de produits & savoir d'apparells & des fins d'éclairage
écoénergétique, de chauffege et de distribution d'eau, en particulier ampoules d'éclairage, appareils pour la
conservation et la minimalisation de I'utilisation de I'eau, appareils de commande automatisés pour ia gestion
locale de réclairage, du chauffage et de Ia distribution d'eau, apparells d'éclairage commandés par
ordinateur. Services de maintenance; services de réparation; services dnstallation; services de
construction, Instaflation, eniretien et réparation de centrales électriques, turbines, commandes
thermostatiquss, panneaux sofaires pour production d'électricité, dispositifs photovoltalques, cellules solalres
ot détecteurs de mouvements et eutres machines pour production et traitement d'autres sources d'énergie
renouvelable, y compris énergie éolienne, hydrodlectrique, marémotrice, géothermigue, sofaire, biomasse et
biocarburants; entretien, réparation et Installation des pidces et accessoires de tous les produits précités.
Foumiture d'informations et conseils en matidre de protection de l'environnement, conservation de I'énergie
ot sources d'énergie alternative, écologie et bien-étre animal, ainsi que conduite de recherche et rédaction
de rapports d'experts dans tous les domaines précités; recherche et développement d'une utifisation durable
de fa nature et de lenvironnement; assistance technique concemant la protection environnementals, la
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conservation de F'énergie et las sources d'énergie altemative, I'écologie et le bien-6tre animal et réalisation
de ces projels; développement et test de sources d'énergie renouvelable, y compris énergie éolienne,
hydroélectrique, marémotrice, géothermique, sofaire, biomasse et biocarburants et composants de ceux-ci:
réalisation de projets de recherche en matiére de profection de l'environnement, conservation de f'énergle ot
sources d'énergle aftemative, écologie et bien-étre animal; services d'information, de conseil et d'assistance
dans tous les domaines précités; Informations relatives & tous les services précités fournies en ligne a partir
dune base de données Informatique ou via lintemet. Assistance juridigue concemant la protection
environnementsle, la conservation de I'énergie et les sources d'énergie altemnative, I'écologle et le blen-6tre
animal.

CONSIDERANT que la demande d’'enregistrement contestée désigne des produits et services Identiques et
similaires aux pradults et services Invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société
déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SKYWATT, présenté
en lettres majuscules dimprimerle droites et noires ;

Que I3 marque antérisure porte sur la dénomination SKY, présentée en lettres majuscules d'imprimerie,
droites et noires.

CONSIDERANT que Fopposant Invoque ['imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, leque!
doit &tre apprécié globalement & partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espéce; que cette
appréciation globale doit, en ce qui conceme la similitude visuelle, auditive ou conceptuelie des marques en
cause, étre fondée sur I'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de
leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-cl ont en
commun I'élément verbal SKY ; que la présence de cet élément placé en attaque dans le signe contesté,
engendre des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuefles ;

Que ces signes différent par la présence de 'é1ément verbal WATT dans le signe contesté ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit & tempérer la différence
relevée ci-dessus ;

Qu'en effet, I'élément verbal SKY, constitutif de la marque antérieure, revét un caractére dominant au sein
du signe contesté, par sa position d'attaque et par le caractére falblement distinctif de 'éldment WATT,
évocateur du domaine dont relévent les produifs et services en cause & savoir la production d'énergie ;

Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes dominés par le méme terme SKY.

CONSIDERANT que le signe contesté SKYWATT constitue done I'imitation de la marque antérieure SKY
dont il paut &tre pergu comme une déclinaison pour des prodults et services en relation avec la production
d'énergie.

CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de
Timitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un dsque de confusion sur lorigine de ces
marques pour le public concemné ;
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Qus le signe verbal contesté SKYWATT ne peut donc pas étre adopté comme marque pour désigner de
tels produits et services, sans porter afteinte aux droits antérieurs de la société opposants sur Ia marque
verbale SKY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1*" :  L'opposition numéro 09-2566 est reconnus justifiée.
Article2:  Lademande d'enregistrement n°09 3 646 747 est rejetée

Pour le Directeur
de I'institut national de la propriéts industrielle

Florence BREGE
Jurigte
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R E P U 8 L §f 0 U E & R A N ¢ A V' & E

I m I 09/10/2012
momwems @ INSTITUT NATIONAL OPP 12-2543/ DDL

DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

ARk

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le réglement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son
article 9 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 4114, L 411-5,
L 712-3 a L 712-5, L 7127, R 411-17, R 712-13 4 R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 &
R7184;

Vu l'arrété du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service H

~ Vu farrété du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure pergues par [nstitut
national de la propriété industrielle.

1.- FAITS ET PROCEDURE

La société SKY LEVEL (SARL unipersonnelle) a déposé, le 22 mars 2012, la demande
d'enregistrement n°12 3 807 205 portant sur le signe verbal SKY LEVEL.

Ce signe est présenté comme destiné a distinguer les services suivants: « conseils en
organisation et direction des affaires ».

Le 13 juin 2012, la société SKY IP INTERNATIONAL LIMITED (société de droit britannique) a
formé opposition & I'enregistrement de cette marque.

v La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale SKY
déposée le 9 juin 2011 et enregistrée sous le n° 010032282.

Sidge

26bis, rue de Saint-Pétersbourg
75800 PARIS Cedex 08
Téléphone : 0 820 213 213
Téléoople : 33 (0)153 04 45 23
www.inpi.fr - contact@inpl.fr
Btapiissament public nationa

e - o 40 ikt 4AES i ot
2r8A parin tal n® BL,088 S 10 S 4064 o

C ot e




Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Conseils en organisation et
direction des affaires ».

L'opposition a été notifiée & la société déposante le 29 juin 2012 sous le n° 12-2543 et cette

derniére a présenté des observations en réponse a l'opposition transmises & la société opposante par
l'Institut.

Il.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, & I'appui de son opposition, les arguments exposés ci-aprés.

-8Sur {a comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques & ceux invoqués de la
marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
La société opposante fait état de le notoriété de sa marque.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse a l'opposition, la société déposante conteste la
comparaison des services ainsi que celle des signes.

il.- DECISION

Sur fa comparaison des services

CONSIDERANT que 'opposition porte sur les services suivants : « Conseils en organisation et
direction des affaires » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants ; « Conseils en
organisation et direction des affaires ».

CONSIDERANT que force est de constater que les services de « Conseils en organisation et direction

des affaires » se retrouvent dans les mémes termes dans la demande d'enregistrement contestée et
dans a marque antérieure invoquée ;

Qu'il s'agit donc de services identiques.

CONSIDERANT ainsi que la demande d’enregistrement contestée désigne des services identiques &
ceux invoqués de la marque antérieure. '




CONSIDERANT qu'est extérieur 4 la présente procédure I'argument de la société déposante selon
lequel les marques en présence sont exploitées dans des domaines d’activités différents, dés lors
que le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier en fonction des services tels que
formulés dans les actes de dépbt, indépendamment des activités réelles des parties et des conditions
effectives d'exploitation des marques en présence.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal SKY LEVEL, présenté en
lettres majuscules dimprimerie droites et noires ;

Que la marque antérieure porte sur ia dénomination SKY, présentée en letires majuscules
d'imprimerie droites et noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de !a marque antérieure par le signe
contesté,

CONSIDERANT que f'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes,
leque! doit donc étre apprécié globalement & partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espéce ;
que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuslle, auditive ou conceptuelle
des marques en cause, étre fondée sur limpression d'ensemble produite par les marques, en tenant
compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d’'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté
est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d'une dénomination unique ; qu'ils ont
en commun la dénomination SKY ;

Qu'ils différent par la présence de I'élément verbal LEVEL dans le signe contesté ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit a
tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Qu'en effet, la dénomination SKY apparait distinctive & I'égard des services en cause ;

Qu’en outre, le terme SKY, constitutif de la marque antérieure, revét également un caractdre dominant
et individualisable au sein du signe contesté, en ralson de sa position d'attaque, le terme LEVEL
susceptible d'étre compris comme signifiant « niveau » se rapportant directement 4 lui ;

Qu'ainsi cet élément est; n'altére pas le caractére immédiatement perceptible du terme SKY
Qu'il en résuite un risque de confusion entre ces deux signes.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté SKY LEVEL constitue I'imitation de la marque
antérieure SKY. ‘

CONSIDERANT qu’en raison de lidentité des services en présence et de limitation de la marque
antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le
consommateur.

CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté SKY LEVEL ne peut donc pas étre
adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits
antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SKY.



PAR CES MOTIFS

DECIDE
Atrticle 1: L'opposition numéro 12-2543 est reconnue Justifiée.
Article 2: La demande d'enregistrement n° 12 3 907 205 est rejetée.
Diane LANCEAUNE, Juriste - Pour le Directeur général de

Finstitut national de la propriété industrielle

C NS
Chef de Groupe
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DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

OPP 09-2078
Le 04/06/2013

DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

kR

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le réglement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur l]a marque communautaire et notamment son
article 9 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 4115, L, 712-3a L
4125, L. 712.7, L. 7132, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 4 R. 712-18, R. 712-21, R, 712-28, R. 717-1, R.
717-3, R.717-5,R. 7176 et R.718-2 3 R.7184 :

Vu l'arrété du 31 janvier 1992 refatif aux marques de fabrique, de commerce ou de sefvice ;

Vu lamété du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures pergues par finstitut
nafional de la propriété industrielle.

1.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Miche! BARELIER. agissant pour le compte de la société «SKY STREAMING» en cours de
formation, a déposé le 16 mars 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 836 946 portant sur le signe
verbal SKY STREAMING.,

Le 23 juin 2009, 1a société BRITISH SKY BROADCASTING GROUP pic (société de droit britannique)
a formé opposition & l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque
communautaire verbale SKY déposée, le 18 avril 2008 sous le n°006 870 992.

A T'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants,
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Sur la comparaison des prodults et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont pour certaing, identiques et
pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure,

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue limitation de Ig marque, dont elle est susceptible
d'étre pergue comme une déclinaison,

L'opposttion a été adressae par 'Institut au déposant te 20 juiliet 2009,
Cette notification a &té réexpédiée par la Poste Pinstitut, avec ia mention «non réclaméi.

Toutefois, la marque antérieure n'étant pas enregistrée, la procédure g éta suspendue puis a repris 3
l'enregistrement de ta marque antérieure, ce dont les parties ont été informees par notification, Lors de Ia
reprise, il était précisé au déposant qu'un délai de deux mois & compter de Ia réception de cette notification
lul était imparti pour présenter des observations en réponse & l'opposition,

. Aucune observation en réponse n'tant Parvenue & finstitut dans le défai imparti, it y a lieu de statuer
sur f'opposition,

.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que ['0pposition porte sur les produits et services Suivants : * Equipement pour le
traitement de linformation ef les ordinateurs : périphériques d'ordinateurs ; fils électriques - refais
électriques ; Moderns pour émission et fa reception par antenne Parabolique pointée sur satellite de
confenu Intemet, telsphonie sur IP, messageria electronique, reception de films ef programmas
télévisées terrestres ; antennes paraboliques permettant fémission et Ig reception de données et
contenu multimédia par sateliite » @ppareils et instruments de télécommunications ; 8ppareils pour lg
transmission, reception de programmes terrestres par satellite » @ppareils electriques ot electronigues
pour la raception de programmes terrsstres par satellite ; Instaflation d'antennes parbolique bi
directionnelles, pour 'émission et la réception par satellite de conteny Intemet, téléphonie siir P, ot
réception de programmes télévisés, Télécommunications s Informations en matiére de
télécommunications ; communications par terminaux dordinateurs ou par réseay de fibres optiques ;
foumiture d'accés & un réseau informatique mondial . Senices d'affichage électronique

télévisés et fiims vers des ordinatsurs personnels® :




Que ia marque antérieure a été enregistrée notamment pour las produits et services suivants; "
Appareils et instruments de té!écommunications, appareils électriques et électroniques pour la
réception de programmes ferrestres, par sateliite oy par céble; antennes paraboliques; modems
téléphonigues ot radiophoniques;; ordinateurs; maténiel informatique;; routeurs, modems, pars-foy
et/ou ponts pour réseau informatique céblés et/oy sans fil: appareiis et instruments pour Ia conduite, fa
distribution, ia transformation, faccumulation, fe réglage ou fa commande du courant €lectrigue;
eppareils et instruments pour la réception de programmes radiophoniques ef télévisés Y compris la
réception de programmes per céble, satellite et numériques; antennes; appareils et instruments de
communication; setvices d'installation;services d'entretien, réparation et installation en matiére
d'apparells et instruments de réception de programmes et/oy télécommunications et/lou
communications et leurs pidces ef accessoires, y compris équipsments de réception par cébls,
salellite, terrestre, analogique ou numérique;  Services de télécommunications; services de
télécommunications mobiles et fixes; services de communication par satellits, cellulaire of de

telécommunications] ; focation ef crédit-bail d'appareils de communication ; offre de connexions de
télécommunications & des bases de données informatiques et & des sites web sur finternet; fourniture

services; location de temps d'accés & une base de données d'information; services informatiques pour
l'accés a un réseau de communication ou informatique",

CONSIDERANT qu'il n'est Pas contesté par le déposant que Ia demande d'enregistrement désigne
des prodiuits et services identiques et similaires 4 ceux invoqués de la marque antérieure,

Sur la comparalson des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur ls signe verbal SKY
STREAMING, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination SKY, présentée en lettres majuscules
d'imprimerie, droites et noires.

CONSIDERANT que I'opposant invoque fimitation de [a marque antérieure par le signe contesté,

CONSIDERANT que Fimitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre los signes,
lequel doit étre apprécié globalement a partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espéce ; que
Cette appréciation globale doit, en ce aur conceme la similitude visuelle, auditive oy conceptuelle des

marques en cause, étre fondée sur limpression d'ensemble produite par les marques, en tenant
compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.




CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en
commun Pélément verbal SKY ; que la présence de cet élément placé en attaque dans le signe
contests, engendre des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;

Que ces signes différent par la présence de 'élément verbal STREAMING dans le signe contesté ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit & tempérer la
différence relevée ci-dessus ;

Qu'en effet, I'élément verbal SKY, constitutif de la marque antérieure, revét un caractére dominant au
sein du signe contesté, par sa position d'attaque et par le caractére faiblement distinctif de I'élément
STREAMING, qui désigne une technique permettant la lecture d'un flux audio ou vidéo 4 mesure qu'il
est diffusé, compris par le consommateur concemé, apparalt peu ou pas distinctif au regard des
produits et services en cause ;

Qu'it en résulte un risque de confusion entre ces deux signes dominés par le méme terme SKY.
CONSIDERANT que le signe contesté SKY STREAMING constitue donc I'imitation de la marque
antérieure SKY dont il peut étre pergu comme une déclinalson pour des produits et services en
relation avec le estreaming».

- CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la simllarité des produits et services en cause et de
timitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine
de ces marques pour le public concemé ;

Que le signe verbal contesté SKY STREAMING ne peut donc pas étre adopté comme marque pour -

désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la societé
opposante sur la marque verbale SKY.

PAR CES MOTIFS
DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2: Lademande d'enregistrement est rejetée.

Pour {e Directeur
de l'institut national de {a pro;@?é industrielle

Alexandre VAN PEL
Juriste




OPP 14-0387 / OT
Le 2 juillet 2014

DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

Wik

LE DIRECTEUR GENERAL DE LINSTITUT NATIONAL DE tA PROPRIETE
INDUSTRIELLE ;

Vu le réglement (CE) n° 207/2009 dy Consaeil sur fa ma rque communautaire et notamment son
article 9 ;

Vu ie Code de la propriété intellectuello et notamment ses articles L 4114, L 4115, L 712.3 3
L7125 L 712-7, L 7132, L. 713-3, R 411-17, R 71213 3 R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 &
R718-4;

Vu l'arrété du 31 Janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu T'arrdté modifié duy 24 avril 2008, refatif aux redevances de procédure pergues par Vinstitut
national de fa propriété industrielle.

L- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jacques-Olivier L, Monsieur Sky G et la sociétée SKYWEB (société a responsabilité
limitée) ont déposé, e 17 octobre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 040 448 portant sur Ig gi gne

verbal SKYWERB,
Le 8 janvier 2014, la société SKY INTERNATIONAL AG (société de droit suisse) a formé opposition
a lenregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale SKY, déposée

le 6 juin 2011 et enregistrée sous le n° 10032282 et dont elle est devenue Propriétaire suite & une
transmission de propriété inscrite.
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A V'appul de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur 1a comparaison des services

Les services de la demande d'enregistrement sont, pour certains, identiques et pour d'autres,
similaires 4 certains des services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée aux déposants le 20 février 2014, sous le numéro 14-0387. Cette
notification les invitait & présenter des observations en réponse & fopposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse n'étant parvenue a Finstitut dans le délal imparti, il y a donc lisu de
statuer sur ('opposition.

il.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les services sulvants : "Publicité ;
gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantilions) ; services d'abonnement a des journaux (pour des
tiers); services d'abonnement & des services de télécommunication pour les tlers; présentation de
produilts sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction
des affaires; comptabilité ; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
Informatiques ; organisation d'expositions & buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de
textes publicitaires ; locstions d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires; relations
publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerclales). Télécommunications ; informations en matiere
de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radlotéléphonie moblle ; fourniture d'accés
utilisateur & des réseaux informatiques mondiaux; mise & disposition de forums en ligne; fourniture
d'accds & des bases de données ; services d'affichags électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications & un réseau Informatique mondial; agences de presse ou dinformations
(nouveliss) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services
de téléconférences ou de visioconférences; services de messagerie électronique ; location de temps
d'accds & des réseaux informatiques mondiaux. Conception et développement d'ordinateurs et de
logiclels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ;
élaboration (conception), installation , maintenance, mise & jour ou location de logiciels ; programmation
pour ordinateur ; analyse de systémes informatiques ; conception de systémes informatiques ; consuitation
en matidre d'ordinateurs ; numérnisation de documents ; logiciekservice (SeaS) ; consells en technologie de
linformation ; hébsrgement de serveurs ; services de concsption d'art graphique” ;
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Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Publicité; gestion des
affaires commerclales; administration commerclale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantiflons). Services d'abonnement & des journaux (pour des tiers).
Conseils en organisetion et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de
placement. Gestion de fichiers Informatiques. Organisation d'expositions & buts commerciaux ou de
publicité. Publicité en ligne sur un réseau Informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; publication de textes publicitaires; tocation d'espaces publicitaires; diffusion d’annonces
publicitaires; relations publiques. Organisation, opération et supervision de plans de vents, de promotion et
de primes; Foumiture d'informations et consells concemant des produits & des acheteurs potentiels
d'équipements de divertissement & domiclle, apparefis et instruments multimédias, équipements de
t&lévision et de radio, équipements audiovisusls, boftiers décodeurs, magnétoscopes personnels,
magnétoscopes, logiciels de jeux informatiques, matériel informatique et dispositifs périphériques; Services
de planification, d'inspection, denquétes et d'évaluations commerciales; Réception, stockage et foumiture
d'informations commerciales informatisées; Compilation de statistiques et dinformations commerciales,

o

toutes concernant la télévision, {a radio, la d

compte de tlers, d'une variété de produits a savolr préparations pour
lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, prépa

jon par satellite et les jeux vidéo ; Rassemblement, pour Ie
blanchir et autres substances pour
rations et substances pour nettoyer,

blanchir et abraser, toutes pour la lessive, antiperspirants, parfums, produits de toilette non médicinaux,
prodults cosmétiques, dentifrices, articles de toflette, produits pour les cheveux, shampooings, savons,
huiles essentlelles, produits de beauté, produits de toflefte, produits de soins personnels, produits
cosmétiques, parfumerie, bougles y compris tous les produits précités & base d'ingrédients non blanchis
et/ou organiques et/ou biodégradables, produits pharmaceutiques et vétérinaires, huiles et graisses

industrielies, lubrifiants, combustibles (y compris les essences pour
arburants, machines-outils, moteurs,

additifs pour carburant et produits pour améfiorer {a combustion des ¢

moteurs) et matiéres éclairantes,

turbines pour la production d'énergle, tableaux de commande de turbines pour la production d'énergle,
machines 4 usage ménagef, produits pour fa construction, famélioration de la maison et le jardinage,
équipements pour la décoration de la maison, couleurs et vernis, outils & main, apperells et Instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de radio, de télgvision, pour I'enregistrement du son,

pour la reproduction du son, de

tél6communications, de signalisation, de contrdle (inspection) et d'enselgnement, apparells pour

Penregistrement de programmes télévisés, apparells pour 'enregistrement, la transmission, la reproduction
ou la réception du son, des images ou de contenu audiovisuel, appareils électriques et électroniques

¥

destinés & la réception d'émissions par satellite, vole terrestre ou céble, télévisions, écrans & cristaux
liquides et & plasma, systémes de cinéma & domictie, amplificateurs, hauts-parfeurs, redios, dispositifs

sans fil audio et/ou audiovisuels, dispositifs portables sans fit audio et/ou audiovisuels, télécommandes,
commandes de jeux, commandes sans fil pour jeux, pavés numériques sans fil, récepteurs de télévision
équipés d'un décodeur, boitiers décodeurs, boltiers décodeurs numériques, boitiers décodeurs haute

définition, magnétoscops personnel, boftiers décodeurs destinés

au décodage ef & la réception

.d'émissions par satellite, voie terrestre et cable, appareils pour le décodage de signaux codes y compris
boftiors décodeurs pour la réception télévisée, boltier décodeur équipé dun décodeur et d'un guide de
visualisation Interactif, boftier décodeur équipé d'un décodeur gt d'un enregistreur pour 'enregistrement de
programmes télévisés et audio, boitier décodeur équipé d'un décodeur et d'un enreglstreur programmable
pour transférer des enregistrements stockés vers un espace de stockage et pour effacer également
d'anclens enreglstrements, antennes peraboliques, blocs & bruit rédult, compteurs satellitalres, logiciels
permettant la recherche de données, programmes codés pour ordinateurs et pour le traitement de

l'information et les tél6communications, téléphones, téléphones

moblles, assistants numeériques

personnels, modems pour téléphones et radios, récepteurs de télévision équipés d'un décodeur, poitiers
décodeurs destinés au décodage et & la réception d'émissions par satellite, cable terrestre et ligne
d'abonné numérigue, sur linternet ou d'autres émissions électroniques, appareils pour fe décodage de

signaux codés, programmes télévisés et radiophoniques enregist

, programmes enregistrés pour la

diffusion ou la transmission par d'autres voles & la télévision, & la radio, sur des téléphones mobiles, des
assistants numériques personnels et des ordinateurs personnels, enregistrements vidéo, appareils et
instruments muitimédias, ordinateurs portables et/ou portatifs, lecteurs de DVD, ordinateurs, matériel
informatique et périphériques, matérie! informatique, appareils et instruments tous pour la transmission,
f'affichage, la réception, lo stockage et la recherche d'informations électroniques, programmes
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informatiques, jeux élactroniques et informatiques, feux électroniques et informatiques interactifs, loglclels,
logiciels et appareils de télécommunications permettant de se connecter & des bases de donnéss et &
linternet, logiclels foumis & partir de Ilnternet, équipements de raccordement & un réseau, routeurs céblés
et/ou sans fil pour réseaux informatiques, modems, pare-feu et/ou passerelles, logiciels et programmes
informatiques distribués &, et utilisés par, les téléspectateurs d'une chaine de télévision numérique pour la
visuallsation et I'achat de produits et services, logiciels de jeux et logiciels de jeux-questionnaires, Jeux
informatiques et vidéo et/ou questionnaires congus pour étre utilisés avec des récepteurs et des écrans de
télévision ou avec des écrans vidéo ou des écrans d'ordinateur, programmes informatiques pour la.
télévision Interactive et pour des jeux et/ou jeux-questionnalres interactifs, appareils élsctroniques congus
pour étre utllisés avec des récepteurs de télévision pour jouer & des Jjeux, consoles de feux, dispositifs de
jeux vidéo interactifs composés de matériel informatique, de logiciels et d'accessoires, & savoir consoles
de jeux, commandes de jeux et logiclels pour [utiiisation de commandes de jeux, dispositifs électroniques
portables et/ou portatifs pour Jeux informatiques et vidéo Interactifs, dispositifs électroniques portables
el/ou portatifs pour la réception, la lecture et la transmission de musique, sons, images, textes, sfgnaux,’
informations et codes, dispositifs portables audio sans fil, systémes de réalité virtuelle, systémes de
divertissement & domicile, équipements multimédias, équipements audiovisuels, équipements vidéo et de
télévision, publications électroniques, Jeux informatiques, feux informatiques et vidéo, écrans vidéo,
projecteurs vidéo, bandes, disques et fils, tous magnétiques, casseftes et cartouches, fous congus pour
&tro utilisés avec les bandes précitées, cassettes audio et vidéo, bandes et cartouches, disques compacts,
DVD, disques phonographiques, disques laser, vierges et préenregistrés, pour l'enregistrement de contenu
audio oy vidéo, cartouches & mémoire morte, cédéroms, cartes et disques, cartes & circuit intégre,
supports de mémoire, supports d'enregistrement, tous contenant des jeux informatiques et vidéo et/ou des
Jeux-questionnaires préenregistrés, cartes codées, antennes pour signaux de radio et de télévision,
musique, sons, vidéos, images, textes et informations fournis par un réseau de télécommunications, en
ligne et sur linternet etou la tolle mondiale ou un autre réseau de communications, enregistrements
interactifs sonores et/ou audio, enregistrements musicaux, vidéo, sonores et/ou audio (téléchargeables)
foumis & partir de sites intemet MP3, lacteurs MP3, enregistreurs et/ou lecteurs de fichiers audio et/ou
vidéo, enregistreurs et/ou lecteurs portables de fichiers audio et/ou vidéo, magnétoscopes personnels,
sonneries téléphoniques (téléchargeables), apperells et instruments pour fa conduite, la commutation, la
transformation, I'accumulation, la régulation ou le contrble de I'élestricité, appareils et instruments pour la
réception d'émissions radiophoniques et télévisées y compris la réception d'émissions par cable, satellite et
voie numérique, cartes & puce, cartes de crédit, cartes de fidélité, appareils ou instruments acoustiques,
adaptateurs, antennes, amplificateurs, apparells et instruments de divertissement congus pour 6tre utilisés
avec un écran ou un moniteur d'affichage exteme, appareils et Instruments de communications, cartes
bancaires ou de crédit codées ou magnétiques, fiims cinématographlques, instruments et apparells
cinématographiques, supports d'enregistrement, stockage de données, Instruments et appareils électriques
de télécommunications etou de communications et/ou de diffusion et/ou de transmission et/ou de
décodage et/ou de traitement des Images et/ou audiovisuels, instruments et appareils électroniques de
télécommunications et/ou de communications et/ou de diffusion et/ou de transmission et/ou de décodage
et/ou de traitement des Images et/ou audiovisuels, instruments et appareils pour la reproduction
cinématographique, Instruments et appareils électriques portables de télécommunications et/ou de
communications et/ou de diffusion et/ou de transmission et/ou de décodage et/ou de traitement des images
et/ou audiovisuels, instruments et appareils électroniques portables de télécommunications etou de
communications et/ou de diffusion et/ou de transmission et/ou de décodage et/ou de traitemsnt des images
et/ou audiovisuels, jeux éducatifs ou récréatifs interactifs & utlliser avec des récepleurs de télévision et des
apparsils vidéo, téléphones mobiles, films cinématographiques, appareils et équipements téléphoniques,
pidces et accessoires de tous les produits précités, lunettes solaires, housses en culr pour téléphones
mabiles, produits pour le commerce électronique, & savolr contenu multimédia téléchargeable, y compris
contenu vidéo et films, programmes télévisés, jeux informatiques, musique, images et sonneries fournis
par le bials de rlinternet, dune ligne téiéphonique, du céble, de la transmission sans fil, d'un sateliite ou
d'un service d'émisslon terrestre, housses, étuls, housses de protection et leurs pléces et accessoires, tous
a utiliser avec des lecteurs MP3, dispositifs de stockage de musique, dispositifs de stockage de contenu
multimédia et autres dispositifs de I'électronique grand public, équipements électriques, électroniques et
informatiques pour machines destinées & la conservation, & fa production et & I'utilisation rentable de la
chaleur, de la lumiére et de I'sau, y compris commandes thermostatiques, panneaux solaires pour Ia
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production d'électricité, dispositifs photovoltaiques, cellules solaires, turbines et détecteurs de mouvement,
équipements électriques, électroniques et Informatiques destinés @ la production d'énergle alternative y
compris d'énergle éolienne, d'énergie hydroslsctrique, d'énergie marémotrice, d'énergle géothermique,
d‘énergle solaire, de blomasse, et de biocarburants, équipements de contréle et de surveillance destinés &
ia production d'énergle alternative y compris d'énergle éolienne, d'énergle hydroélectrique, d'énergie
marémotrice, d'énergie géothermique, d'énergis solaire, de blomasse, et de biocarburants, publications
dlectroniques (téléchargeables), y compris publications, magazines et lettres d'information électroniques
liés a la protection environnementale, & la conservation de I'énergie et & I'écologie, au bien-étre animal et
aux projets d'énergle renouvelable, y compris & I'énergle éolienne, & I'énergle hydroélectrique, & l'énergie
marémotrice, & I'énergie géothermique, a I'énergie solaire, & la blomasse, et aux biocarburants, appareils
et instruments pour systémes de télévision en circuit fermé et de surveillance, appareils et instruments
pour ia survefllance de sécurité personnelle, appareils et instruments pour la survelllance et le contrble de
sécurité résidentiels, appareils de sécurité résidentiels et personnels, dispositifs de sécurité résidentiels et
personnels, alarmes de sécurité résidentiolles et personnelles, équipements électroniques de pratection, y
compris équipements de détection d'incendie et alarmes, équipements d'alarme anti-intrusion et antivol et
équipements de détection de mouvament, appareils et instruments de radio, téléphoniques, de télévision et
de signalisation, apparells photographiques, appareils et Instruments de surveillance et d'enregistrement
audlo et vidéo ef de reproduction audio et vidéo, tous & des fins de contrble et de télémesure pour la
sécurité résidantielle et personnelle, systémes de télévision en circult fermé, moniteurs, appareils
photographiques, lentilles optiques, boftlers pour appareils photographiquss, appareils photographiques
préemballés, illuminateurs & Infrarouges, magnétoscopes, logiciels de contréle de systéme, apparsils ds
vidéosurveillance, détecteurs, appareils de contrble d'acces, lecteurs, cartes de contrble d'accés
magnétiques ou codées, appareils de surveillance, panneaux électroniques pour la gestion et la
surveillance d'alarmes, panneaux d'alarmes, détecteurs de bris de verre, détecteurs de fumée, détecleurs
de monoxyde de carbone, enregistreurs audionumériques, magnétoscopas numériquss, serveurs
audionumériques, serveurs vidéonumériques, équipements de communications électriques, équipsments
de programmation de messages, équipements de rediomessagerie, systémes de verrouiliage électronique,
apparells et équipements de sauvetage, alarmes électriques, dispositifs électroniques pour I'ouverture des
portes, dispositifs électronigues de protection, équipements pour alarmes anti-intrusion et antivol,
détecteurs dintrusion, équipements pour la détection de mouvement, appareils électroniques de
commande, appareils électroniques pour contriler le fonctionnement de machines, appareils distants pour
controler le fonctionnement de machines, appareils informatiques pour contrdler e fonctionnement de
machines, équipements de réseau électronique, équipements de communications électroniques, dispositifs
de programmation de messages, apparefls de verouillage électronique, loglelels, loglciels de systémes
d'exploltation, dispositifs, et matériel pour la transmisslon, la réception, la synchronisation, l'affichage, la
sauvegarde, la surveillance, le contrble, le partage, le codage, le décodage, fe chiffrement, I'accés 8,
'accés distant 8, la création, la collecte, le stockage, la sécurisation, V'élimination, le transfert, la diffusion,
ia localisation, l'organisation ou l'utilisation autre de données, voix, contenu multimédia, contenu audio,
contenu visuel, musique, photographies, dessins, images, contenu audiovisuel, contenu vidéo, textes,
illustrations graphiques ou autres données, y compris sur un réseau mondial de communications, logiciels,
logiciels de systémes d'exploitation, disposltifs, et matériel pour la synchronisation de données, fichiers,
coumiers électroniques, contacts, calendriers, listes de téches, messages textuels, photographies,
musique, contenu saudio, contenu visuel, contenu audiovisuel, contenu vidéo, textes, illustrations
graphiques, programmes et autres informations entre ordinateurs et dispositifs portables ou autres, et vice
versa, plateformes de communications permettant la synchronisation instantanés, continue, programmée
et perpétuelle de données entre ordinateurs et dispositifs portables ou autres, et vice versa, cartes
multimédias, cartes mémoire, cartes mémoire flash, puces de mémoire, dispositifs muitimédias pour le
stockage de donnéess, fiches, cartes enfichables, cartes magnétiques, cartas didentification de l'abonné,
cartes téléphoniques, casques d'écoute, casques, dispostitifs électroniques portables et/ou portatifs pour la
réception, le stockage, la lecture et la transmission de données, voix, contenu multimédia, contenu audio,
contenu visuel, musique, photographies, dessins, images, contenu audiovisuel, contenu vidéo, lextes,
illustrations graphiques ou autres données, dictionnalres, encyclopédies, et textes de référence en ligne
(t6léchargeables), publications en ligne, y compris journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées,
revues (publications), livres, manuels de [utilisateur, matérie! d'instruction et d'enseignement
(téléchargeable), affiches, photographies, Images, articles, bons et tickets en ligne (téléchargeables),
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dictionnaires, encyclopédies et textes de référence électroniques en ligne, logiciels pour le traitement de
paiements électroniques et le transfert de fonds vers et a partir de tlers, loglclels d'authentification en ligne
et téléchargeables, logiclels et bases de données de conversion en ligne, y compris conversion de dovises
et convarsion de mesures, logiciels pour la surveillance de communications en ligne et de conversations
d'un salon de discussion et pour avertir les tiers de leur contenu, logiciels pour la survelllance de I'utilisation
d'ordinateurs et de linternst par les enfants, loglciels liés & la protection en ligne et @ la sécurité en ligne,
lunettes, lentilles de contact, produits agricoles et horticoles, instruments de musique, équipements
médicaux, équipements domesstiques électriques et électroniques y compris produits blancs, foalllerie,
horloges, montres, papeterio, apparells pour le contrble de la température y compns appareils et
instruments distants et informatiques, appareils pour le contrble de la distribution d'eau, appareils pour le
contrble de l'éclairage y compris appareils et instruments distants et informatlques, appareils & des fins
d'éclairage, de chauffage et de distribution d'eau écoénergétiques, en particulier, ampoules d'éclairags,
apparells pour la conservation de l'eau et la réduction de sa consommation, appareils de controle
autornatisés pour la gestion locale de i'éclairage, du chauffage ef de la foumiture d'sau, véhicuies,
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, véhicules congus pour étre utllisés avec des sources
d'énsrgle renouvelable y compris l'énergie éollenne, 'énergle hydroélectrique, 'énergie marémotrice,
l'énergie géothermique, I'énergle solalre, la biomasse, et les biocarburants, papier, articles en papier,
carton et articles en carton, produits de limprimerie, publications, foumaux, magazines (périodiques),
bandes dessinées, revues (publications) et livres, publications y compris guldes stratégiques, manuels de
Tutilisateur, livres et magazines tous dans fe domaine des jeux informatiques, de la science-fiction, des
jeux et du divertissement, livres-questionnaires, guides d'achat énumérant les produits & vendre,
documentation promationnelle liée & la promotion de produits 8 vendre par le biais de la télévision
numeérique de linternet ou d'autres chaines de communications, photographies, matériel dinstruction ou
d'enseignement (autres qu'appareils), affiches, cartes postales et cartes de vosux, calendriers, agendas,
cartes ef autocollants & collectionner et & coller dans des albums, fournitures d'écriture, régles, effaceurs,
papier a lettres, nécessalres a écriture, catalogues et bons de vacances et pour voyager vers et & partir
dlune destination, autocollants, matériel publicitaire, messages publicitaires, sacs, cartes de crédit,
manuels dinstruction, lettres d'inforrnation, plumes, crayons, instruments d'écriture, porte-plumes et porte-
crayons, guides de programmes, papeterie, guides ou manuefs de l'utilisateur, papier, carton et produits en
ces ratiéres, produits de limprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matidres
collantes) pour Ia papeterie ou le ménags, matériel pour les artistes, matiéres plastiques pour femballags,
publications, magazines, y compris tous les produits précités en matériaux recyclés et/ou non blanchis
et/ou a partir de matiére organique, matériaux d'isolation, en particulier, pour la conservation de la chaleur
dans des bétiments résidentiels et commerciaux, cuir et imitations du cuir, et produits en ces matiéres et
peaux d'animaux, peaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, hamais et
sellerie, sacs & main, sacs & dos, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de voyage, vallses, malies,
havresacs, sacs pour campeurs, fourrures, colliers pour animaux, couveriures pour animausx, boftes en cuir
ou en carton-cuir, maliettes pour les documents, portefeuilles de poche, cartables d'écolier et porte-
documents, trousseaux de clés (maroquineris), malieftes pour les documents, sacs 3 dos, sacs de plags,
porfe-documents, cannes, 6tuis pour cartes, trousseaux de clés, bandouliéres en cuilr, filels
(sacs),parasols, portefeullles de poche, porte-monnale, pochettes, sacs & dos, sacs d'écolier, cartables
d'écoller, sacs & élingue, sacs & provisions, valises, housses & vétements, fourre-tout, malles de voyage,
valises, coffrets de toilette, fourreaux de parapluls, et portefeullies, v8tements, chaussures, chapellerie,
sous-vétements, vétements pour hommes, dames, enfants et nourrissons, jeans, pantalons fout-aller,
pantalons, Jupes, shorts, pélerines, maillots, chandails, gliets, robes, pulls, vétements de nuit, peignolirs,
tenues d'échauffement, vétements de pluie, chandalls, foulards, chapeaux, casquettes, mitaines, lenues
d'hiver, ceintures, bilouses, véfernents de natation, tenues de jeu, bavoirs, bas, chaussetles, vétements
imperméables, sous-vétements, chaussures pour hommes, dames, enfants, et nourrissons, tennls,
sandales, pantoufies, bottes, chapellerie pour hommes, dames, enfants, et nourrissons, bandeaux, couvre-
oreilles, casquettes, chandails, chemises de soir6e, chemisiers, vestes, cravates, costumes, maillots de
bain, ceintures, jupes, robes, manteaux, chapeaux, casqusttes, smokings, pantalons, gilets, bonneterie,
foulards, pyjamas, sous-vétements, kilts, cache-nez, chéles, chaussures, souliers, bottes, pantoufies, et
chaussures de sport, blazers, bandeaux, manchettes, combinaisons, salopeftes, pantalons d'entralnement,
ot vétements de nuit, accessoires pour les cheveux, éclairage, batteries de culsine, verrerie, porcelaine de
Chine, porcelaine, décorations, meubles, cuisines, arlicles sanitaires, objets d'art, peintures, affiches,
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cartes postales, gravures, phofographles, réciplents et ustensiles pour le ménage, vaisselle, couverts,
ameublement, tapis, textiles, linge de table, linge de lit, mercerle, machines & coudre et équipements de
couture, jousts et jeux, jeux électroniques, dispositifs portables pour jousr & des jeux électroniques,
informatiques ou vidéo, apparells de jeux vidéo, cartes & jouer, jeux de cartes, articles de sport, feux
impliquant des Jeux d'argent, machines de divertissement, appareils et instruments de divertissement, Jeux
éducatifs ou récréatifs interactifs, cartes & jouer, équipements de sport, équipsments de remise en forme,
équipements de camping, articles pour animaux de compagnie, aliments et boissons, appareils destinés 8
la relaxation, véhicules & moteur et leurs pidces, vétements de protection pour le cyclisme, cadenas pour
bicyclettes, phares pour bicyclettes, chaussures de cyclisme, vétements de cycilsme, chapeflerie de
cyclisme y compris casques, vétements de protection pour le cyclisme, prodults de cyclisme, y compris,
entre autres, bicyclettes, piéces de bicyclsites, casques et bouteilles d'eau, garde-boue, siéges de
bicyclette, trousses de réparation pour le cyclisme, y compris kits de réparation pour crevaisons, systéme
de navigation par satellite pour bicyclettes, systémes de positionnement mondial pour bicycleftes,
ordinateurs pour bicyclettes, ergometres, appareils informatiques pour le relevé & distance de compteurs,
compteurs pour bicyclettes, télémétres, compteurs d'énergle, tachymétres, lunetterie, lunettes de sport,
visiéres, lunetterie de protection, lunettes solaires, étuis & lunettes, étuls 3 lunettes solaires, montures de
lunettes, verres de lunettes, courroles pour lunettes solaires et lunettes, casques, casques pour cyclistes,
casques antichoc, casques de protection pour le sport, sacs de sport pour casques de protection, articles
de sport & des fins de protection, visiéres, radios, dispositits de communications, antennes de radios,
piéces de radios, étuis de transport pour radios, appareils radio électroniques, radios mobiles, accessoires
de montage pour radios, réceptours et transmetteurs radio, émettours-récepteurs radio, radios pour
véhicules, radios fonctionnant a I'énergie solalre, pléces et accessoires de tous les produits précités,
moniteurs cardiaques, monlteurs cardiaques & porter pendant I'exercice, pidces et accessoires de tous les
produits précités, phares de bicyclette, leurs piéces et accessolres, bicyclettes, bicyclettes de course,
bicyclettes de vélodrome, vélos tout-terrain, vélos de course, vélos de cross, vélos de cyclocross, vélos
tout-terrain, vélos d'apparternent, vélos tout-terrain, pléces et accessoires de fous les produits précités,
cadres de bicyclette, guidons et potences de guldon pour bicyclettes, bande pour poignées de guidon,
bandes antidérapantes pour polgnées de guidon, tubes de selle, tubes de selle pour bicyclttes, jantes de
bicyclette, pignonnerie pour bicyclettes, ensembles de pignonnerie, chaines de bicyclette, sonnettes de
bicyclette, sacoches de bicycletts, freins de bicyclette, rayons de bicyciette, garde-boue de bicycletts,
pédales de bicyclette, pompes de bicyclette, roues et pneus de bicycletts, chambres & air de bicyclette,
garde-bous de bicyclette, supports de bicyclstte (supports), sacs de bicyclette, stabilisateurs de bicyclette,
sacs de bicyclette, sacoches de bicyclette, porte-bagages de bicyclette, sldges auxiliaires pour enfants
pour bicyclettes et leurs piéces et accessolres, housses da bicyclette et selles de blcyclette, indicateurs de
direction et signaux pour bicyclettes, accessoires de bicyclette pour transporter des bolssons et des
aliments, bidons, porte-bouteilles pour bicyclsttes, accessoires de bicyclette pour transporter das bagages
et sacoches, trousses pour ia réparation de crevaisons et kits pour pneus de bicyclette, courroles de cale-
pied et cale-pleds pour bicyclettes, polgnées torsadées pour bicyclettes, remorques pour blcyclettes,
galeries de toit, galeries de toit pour véhicules, galeries de toit et contensurs de rangement pour véhicules
terrestres, manivelles pour bicyclettes, mesureurs de puissance pour bicyclettes, piéces et accessolres de
tous les produits précités, horlogerie et Iinstruments chronométriques, montres, horloges, bracelets de
montre, bracelets de montre en n'importe quel matériau, étuis pour montres et horloges, chaines de
montre, aiguliles d'horfoge et de montre, cadrans pour montres, faces pour montres, montres électriques,
montres mécaniques et automatiques, mouvements pour montres et horloges, pidces d'horioge et de
montre, montres-pendentifs, montres de sport, ressorts de montre et d'horloge, fermoirs de montre,
montres & usage extérieur, montres & usage sporiif, montres équipées d'une fonction de mémoire,
dispositifs pour l'enregistrement du temps, chronométres, piéces et accessoires de tous les produits
précités, vétements de sport, chaussures de sport, chapellerie de sport, casquettes, chapeaux, tenues de
sport, visiéres, piéces et accessolres de fous les produits précités, rouleaux de bicyclettes, disposififs
d'entrainement pour bicyclettes, dispositifs d'entrainement & turbo pour bicyclettes, rouleaux pour vélos
fixes, appareils d'exercice commandés par ordinateur, pidces et accessoires de tous les prodults précités,
viande, poisson, volallle et gibler, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes, ceufs, lait et produits laltiers, hulles et graisses comestibles, produits laitiers, beurre,
margarine et autres succédanés du beurre, conserves, marinades, noix comestibles et semences et
produits préparés & base de ces ingrédients, coquillages et crustacés, en-cas, repas préparés et plats
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prépards, potages, Jus de viande et préparations pour faire du jus de viande ou du potage, prodults & base
de n'importe laquel des produits précités, café, thé, cacao, sucre, niz, tapioca, sagou, succédanés du café,
farines et préparations faites de céréales ou de farine, pain, pétisserie et confiserfe, glaces comestibles,
miel, mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, polvre, vinalgre, sauces (condiments), glace
a rafrafchir, épices, biscults (autres que biscuits pour animaux), géteaux, pétes alimentaires, produits a
base de péltes alimentaires et produits de pétisseris, chocolat, chocolats, confiserle non médicinale, créme
glacée, glaces comestibles a l'eau et confiseries glacées, succédanés du café, essences de café et extraits
de café, boissons et leurs préparations, poudings, desserts, plats préparés, en-cas préparés et gamitures,
produits & base de n'importe lequel des produits précités, fruits frais et légumes frais, coquillages et
crustaceés, biéres, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de frults, sirops et autres préparations pour faire des boissons, bolssons alcooliques autres que la biére,
boissons énergétiques afin de permettre aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits y
compris par le blais d'un site interet, d'une chaine de téléachat interactive, d'une chaine de téléachat
numenique, d'un jardin clos sur linternet ou par le biais de la télévision interactive et/ou des
télécommunications (y compris vocales, téléphoniques et/ou par transfert dinformations ou de données
numériques) et/ou de supports numériques interactifs ; Rassemblement, pour le compte de tiers, dune
variété de foumnisseurs de magasins de vente au détall et de fournisseurs d'applications et d'autres
services, afin de permettre aux clients de visualiser et acheter facilement ces produits et services et
d'utiliser ces infrastructures ou de télécharger ces applications, y compris sur un réseau mondial de
communications ou Informatique ; Foumiture dinformations e! de consells commerciaux.
Télécommunications. Informations en matidre de télécommunications. Communications par terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques.
Services de radiotéléphonle mobile. Foumiture d'accds & un réseau informatique mondial. Services
d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications & un réseau
Informatique mondial. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location d'apparelis de
télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de
messagerie électronique. Location de temps d'acces & des réseaux informatiques mondiaux. Fourniture
d'accés & des groupes de discussion et bavardolirs; Exploltation de "chat rooms” ; Offre de connexions de
telecommunications & des bases de données Informatiques et & des sites web sur lintemet ; Fourniture
d'accés & une base de données contenant des informations relatives a une variété de prodiiits et services ;
Location de temps d'accés & une base de données dinformation ; Services d'accés par ordinateur
permeftant d'accéder a des divertissements, & des activités d'éducation, a des informations et & des
données par ligne téléphonique, cable, fil ou fibre, base de données ou réseau informatique. Concsption et
développement d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers. Etudes de profets techniques. Elaboration (conceptlon), installation, maintenance, mise & Jour ou
location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matiére d'ordinateurs. Conversion de
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique. Services de dessinateurs
d'arts graphiques. Services de logicie! en tant que service [SaaS], hébergement électronique de fichier, de
données, de photographies, de graphiques, de documents, de vidéos, d'images, de fichiers audio, de
fichiers audlovisuels, de fichlers visuels, de fichiers Informatiques, d'applications informatiques :
Hébergement de sites web ; Conselis concemant le développement de systémes informatiques; Services
de conseils en matidre de systémes d’information informatiques ; Conception de maténiel informatique”.

CONSIDERANT que les sefvices de "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services d’abonnement & des journaux (pour des tiers),; services d'abonnement & des
services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détall ; consells en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions a buts
commearciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur.un réseau informatique ; location de ternps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitalres ;
diffusion d'annonces publicitalres ; reiations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales).
Télécommunications ; informations en matiére de télécommunications ; communications par terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques ;
services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accés utilisateur & des réseaux informatiques mondiaux ;
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mise & disposition de forums en ligne ; fourniture d'accés & des bases de données ; services daffichage
électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications & un réseay informatique
mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelies) ; location d'appareils de télécommunication N
émissions radiophoniques ou télévisses ; services de téléconférences oy de visioconférences ; services de

développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; étude de projets techniques ; élaboration {conception), instaflation +» maintenance, mise a Jour ou
location de loglciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systémes informatiques ; conception de
systémes informatiques ; consultation en matiére d'ordinateurs; numérisation de documents ; logiciel-
service (SaaS); conseils en technologie de [Iinformation ; hébergement de serveurs s Services de
conception d'art graphique® de Ia demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains,
identiques et pour d'autres, similaires A certains des services de Ia marque antérieure invoquée, ce qui
n'est pas contesté par les déposants.

Sur la comparalson des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SKYWEB :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SKY.

CONSIDERANT que la société opposante invogue Iimitation de Ia marque antérieure par le signe
contesté.

CONSIDERANT que Pimitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes,
leque! doit &tre apprécié globalement & partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espace ; que cette
appréciation globale dolt, en ce qul concerne Ia similitude visuelle, auditive oy conceptuelle des marques
en causa, étre fondée sur I'impression d'ensemble produlte par les marques, en tenant compte notamment

CONSIDERANT qu'ii résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont
visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun l'élément verbal SKY et différent par la
présence, dans le signe contests, de I'élément final WEB ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit & tempérer
les différences relevées cl-dessus ;

Qu’en effet, I'élément SKY, constitutif de la marque antérieure invoqués, apparaft parfaitement distinctif au
regard des services en cause :

Que cet élément présente en outre un caractére dominant au sein du signe contesté, le terme WEB qui lui
est accolé, apparaissant faiblement distinctif dés lors que pergu comme décrivant un moyen d'accas aux
services en causs, ce qui n'est pas contesté par les déposants :

Qu'il en résulte donc un risque d‘éssociatlon entre les signes, dominés par e méme éiément verbal.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté SKYWEB constitue donc Fmitation de la marque antérieure
SKY, ce qui n'est pas contesté par les déposants. }

CONSIDERANT alnsi, qu'en raison de lidentité et de la similarité des services en présence et de l'imitation
de la marque antérieure par le signe contests, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de
Ces marques pour fe consommataur concerné ;

Que le signe verbal contesté SKYWEB ne peut donc pas étre adopté comme marque pour désigner de tels
services sans porter atteinte aux droits antérieurs de fa société opposante sur la marque verbale SKY.,
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PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2: La demande d'enregistrement est rejetée.
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Pour le Directeur général de
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§ OPP 10-5192/HT

INSTITUT NATIONAL 22/09/2014
DE LA PRODRIETE
ENDUSTRIGLLE

PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

*khd

LE DIRECTEUR GENERAL DE LINSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Réglement (CE) n° 207/2009 dy Consell sur Ia marque communautaire et hotamment son
article 9 ;

Vu le Code de Ia propriété intellectuelle et notamment ses articies L. 4114, L. 4115, L, 712-3 3
L.712-5, L. 712.7, (., 713-2, L. 7133, R, 411-17, R. 71213 a R, 712-18, R. 71221, R. 712-26,
R.717-3,R. 717-5 etR. 71 82aR.7184;

Vu farrété du 31 janvier 1992 refatif aux marques de fabrique, de commerca oy de service;

Vu l'arrété du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perguss par finstitut national
de fa propriéte industrielle,

l.- FAITS ET PROCEDURE

~ Monsieur Damien VICART a déposé, je 13 Septembre 2010, la demande d'enregistrament
n° 10 3 765 887 portant siir le signe verbal SKY-SHOOT,

Ce signe est desting & distinguer les produits et services suivants : « Produits de limprimerie ;
photographies ; materief pour les artistes ; clichés . affiches ; livres ; journaux ; Prospectus ; brochures
; calendrier ; imprimerie ; tirage ds photographies ; sérigraphie ; services de Photogravure ; publication
de /ivres ; production de films sur bandes vidéo ; services de pPhotographie ; publication électronique
de livres et de périodiquss en figne : micro-édition ».

Le 7 décembre 2010, la société SKY IP INTERNATIONALE LIMITED (sociéte de droit anglais)
sa formé opposition & Penregistrement de cetta marque,
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Le droit antérgur invoqué dans cet acte est la demande de Marque communautaire varbale
SKY, déposée le 2 mars 2009 sous le numéro 008178435,

cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matérie/ audio etlou vidéo, cassettes vidéo
préenregistrées, DVD oy disques vidéo préenreglstrés ; production de fiims ; production de fims sur
bandes vidéo ; services dune bibliothéque en ligne y compris prét et échange de livres et d'autres

L'opposition a é16 notifise le 15 décembre 2010 gu déposant sous le n° 10-5192 : toutefols, Ia
demande d'enregistrement de marque invoquée 4 I'appui de T'opposition n'étant pas enreglstrée, la
procédure d'opposition a éte Suspendue, conformément a rarticle L 712-4 du Code de {a propriété
intsllectualle, ce dont lsg partles ont &té tenues informées.

. Suite & I'enregistrement de Ia marque antérisure invoquée, la procédure a repris, ce dont las
parties ont été Informées par courrier du 11 juin 2014,

Lors de ia reprise, ii était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un
délal de deux mols a compter de la réception de la notification de ta reprise de procédure ful étalt
imparti pour présenter des observations en réponge & {'opposition,

Par courrier émis fe 4 aont 2014, le déposant a présenté des observations gn réponse 3
Fopposition, transmises a Ia soclété opposante,

Il.- ARGUMENTS DES PARTIES

A~ L'OPPOSANT

Sur la comparaison des prodults et services

Dans f'acte d'opposition, la société opposante fait valolr que les produits et services de la
demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires 3 certains des produits de fa
marque antérieure invoquee,

Sur la comparaison des signes
La saclété opposante invagque Fimitation de fa marque antérieure par le signe contests,

A l'appul de son argumentation, lopposante fait vaioir, en outre, que le risque de confusion
entre ies signes en présence est d'autant plus important qu'elle posséde une famille de marques
toutes déclinées autour de I'élément SKY.




B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse 2 F'opposition, Monsieur Damien VICART contsste le bien-
fondé de Popposition, tant sur la comparaison des Produits et servicss que sur celle des signes,

liL.- DECISION

Sur ia comparaison des produits et services

CONSIDERANT que fopposition porte sur jes produits et services suivants : « « Produfts de
limprimerie ; photographies ; matérief Pour les artistes ; clichés . affiches ; livres ¢ Joumaux ;
prospsctus ; brochures ; caiendrier ; imprimerie ; tirage de photographies ; Sérigraphie ; services dg
photogravure ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; 8ervices de photographie ;
publication électroniqus de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ;

Que f'enregistrement de Ia marque antérieure a 6té sffectys pour les produits suivants : « Prodults de
Iimprimenie ; Journaux ; livres tous dans le domaine des Joux informatiques, de Ja sclence fiction, des
Jeux et dy divertissement : photographies ; affiches ; calendriers matérie| publicttaires : publicités ;
matérie! pour les artistes ; services de production de films pour la télévision et Ja cinéme ; services de
publications électroniques en ligne (non téléchargeebles) s publication de megazines, de livres, de
textes et de documents Imprimés ; publication de livres ou revues électroniques en ligne ; édition de
programmes de radio, programmes de télévision, fims, fims cinématographiques, bandeg vidso
préenregistrées, matérie! audio et/ou vidéo, cassettes vidso préenregistrées, DVD oy disques vidéo
préenregistrés ; production de fims; production de fims sur bandes vidéo, services dune
bibliothéque en ligne y compris prét et échangs de livres et d'autres publications at photographies ».

CONSIDERANT que ies produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent
Pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires a caux invoqués de la marque antérieure ;

Qu’est inopérant Fargument du déposant selon lequel « ... Iy marque SHY-SHOOT désigne bien
I’acﬁvité‘ exercée » ; qu'en effet, la comparaison des produits et services dans fe cadre de Ia

CONSIDERANT par conséquent, que fes produits et services de [a demands d’enregistrement
contestée sont identiques et similalres aux produits invoqués de la marque antérieura.

Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contests porte sur le signe verbal SKY-SHOOT, ci-dessous reproduit :

Sky-Shoot

Que la marque antérieure invoquée porte sur 1a dénomination SKY, présentse en lettres majuscules
droites et noires.
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CONSIDERANT que I'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes,
lequel doit étre apprécié globalement & partir de tous Jes facteurs pertinents du cas d'espéce ; que
cette appréciation globale doit, en ce qui concems Ia simllitude visuelle, auditive ou conceptuelle des
marques en cause, étre fondée sur {impression d'ensemble produite par les marques, en tenant
compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est
constitué de deux &éments verbaux'reliés par un trait d'union, la mamque antérieurs, quant A elie,
comportant une dénomination unique ;

Que les signes en présence ont en commun la dénomination SKY, seul élément verbal de la marque
antérieure et présentée en attaque dans ie signe contesté, ce qui leur confére des ressemblances
visuelles et phonétiques ;

Quils différent per la présence, au seln du signe contesté, du terme SHOOT relié au terme SKY par
un trait d'union :

Que toutefols, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants condult a tempérer ces
différences ;

Que le terme SKY apparatt distinctif au regard des produits et services en cause, dés lors qu'il n'est
pas établi par le déposant que Ce dernler soit la désignation nécessaire, générique ou usuelle des
produlis et services en cause, pas plus qu'il n'en désigne une caractéristique ;

Qu’en outre, & moins d'une action en nullité dirigée a Pencontra de la marque antérieure et suscaptible
de suspendre la procédure d'opposition, sont sans Incidence sur celle-ci les allégations du titulaire de

Qu'en tout état de cause, la marque antérieure sur laquelle est fondée lopposition étant enregistrée
depuis moins de cing ans, son titulaire ne saurait encourir Ja déchéance de ses droits pour défaut
d'exploitation de cette marque ;

Qu’en outre, il n'appartient Pas a ['Institut de se prononcer sur les condlitions d'utilisation d'une marque
déja enregistrée ;

Qu’en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécler eu égard aux droits conférés
par f'enregistrement de ia marque antérieure invoquée et a ratteinte Susceptible d'atre portée a ces

droits par la marque contestée, fout autre considération relevant de la compétence exclusive des
tribunaux ;

Que la dénomination SKY présente un caractére essentiel et dominant au sein du signe contesté de
par sa position d'attaque, le terme SHOOT, susceptible d'évoquer, comme le reléve la société
Opposante, les prises da vue et par conséquent fa nature ou P'objet des services rendus, n'étant pas de
nature & retenir & iui seul 'attantion dy consommateur ;

Qu'll existe ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public, le consommateur étant fondé a croire
que ces signes possadent la méme origine économique.

CONSIDERANT que fe signe verbal contesté SKY-SHOOT constitue donc Vimitation de la marque
antérieure verbale SHOOT dont |l est susceptible d'¢tre pergu comme une déclinalson pour une
gamme de produits et services ayant pour objet les prises de vue.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de lImitation de la marque antérieure par le signe
contestd et de llidentité et de la similarité des prodults et services en cause, il existe un risque de
confusion sur forigine de ces marques pour le consommateur des services concemés ;
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Qu'alns, fe signe verbal contesté SKY-SHOOT na peut pas étre adopté comme marque pour désigner
des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antéreyrs de la société
opposante sur la marque verbaie SKY

PAR CES MOTIFS

DECIDE
Artlcle 17 : L'opposition est reconnue justifiée,
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée,

Hélolge TRICOT, Juriste
Pour le Directeur genéral ,
de I'institut national de Ia Propriété industrielle

Isabells MOYA
Chef do Groupe
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oy l INSTITUT NATIONAL

DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

OPP 11-1327 / MCR
2711112014

DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE LINSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le réglement (CE) n® 207/2009 du Consell du 26 février 2009 sur la marque communautaire
et notamment son article 9 :

Vu le code de fa propriété intellectuelie et nofamment ses articles | 4114, L411-5, L 712.3 & L
712-5, L 712-7, R 41117, R712-13aR 712-18, R 71221, R 712-26 et R 718-2aR 7184

Vu Farrété du 24 avril 2008 modifis, relatif aux redevances de procédure pergues par nstitut
national de la propristé industrielle.

Vu la décision n° 2014-142 pis du Directeur Général de Finstitut National de Ja Propriéts

Industrielle relative aux conditions de présentation et ay contenu du dossier deg demandes
d'snregistrement de marques.

l.- FAITS ET PROCEDURE

Monsleur Damien VICART a déposé, le 31 décembre 2010, |a demande d'enregistrament
n°10 3 794 353 portant sur la dénomination SKYSHOOT.

Le 28 mars 2011, Ia socists SKY [P INTERNATIONAL LIMITED (société de droit britannique) a
formé opposition a F'enregistrement de cetts marque sur la base de la demande de marque verbale
communautaire SKY, déposée |g 2 mars 2008 sous s n°008178436 dont efle indique atre devenue
titulairesuite 8 une transmission de propriété seion acte inscrit au Registre.

Alappul de son oppaosition, la sociéte Oopposante fait valolr les arguments suivants :

Sur la comparalson des prodults et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont idenfiques et similaires
a ceux invoqués de Ig manrque antérieyre,

&b La société opposante fournit des extraits de dictionnaira & Fappul de son argumentation.
go v

16 rue des Minimes - G8 50001
82677 COURBEVOIE Cadex
Téiéphons : D820 210 211
Télécople : +33 (0)1 56 65 88 00
www.inpi.fr - contact@inpl.fr

Etabitssoment putific nationa?
€166 per ta 107 1° 53-444 du 19 avril 1851




calendriers, agoendas, cartes of autocollants 4 collectionner et & coller dans dss albums, foumiturss
d'éeriture, régles, effaceurs, paplor 4 lettres, trousses d'sortty , catalogues et coupons de vacances et
do voyages vers et & partir de Ia destination, autocallants, matériel publicitaire, messages publicitaires,
sacs, carles de crédit, manusls dinstruction, lettres dinformation, plumes, crayons, instruments

photographiss, Papeteris, adhésifs (matidres collantes) pour Ig papeleria ou fo ménage, matérief pour
fes artistes, matidres plastiques pour lemballage, Ppublications, magezines, y compris toys les produfts
précités & base de matérigux recyclés ethou non blanchis etioy de matidres organiquss, matsrigux
isolants, en particulier, pour Ia conservation de la chaleur dans des bétiments résidentisls et
commerclaux, cuir ét erticles en cuir ot non compris dang d'autres classss, peaux danimaux, paaux,
mallas et sacs de voyage, paraplules, parasols et cennes, fouets, hamais ot soflerie, sacs & main, sacs
& dos, cartables, sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, havresacs, sacs pour campeurs,
fourtures, colliers pour animaux, couvertures pour anlmaux, boftes en cuir Ou én carton-culr, mallettas
pour lss documents, portefevilles de poche, cartables of porte-documents, trousseaux de clés
{maroquineris), mallottes pour les documents, sacs & dos, sacs de plags, Poite-documents, cannes,

tuis pour cartes, trousseaux de clés, bandoulidres en culr, filets, parasols, portefeulilos dg poche,
porte-monnale, pochettes, sac?wa dos, sacs d'écofler, cartables, sacs a 6éfingus, sacs a provisions,

de piule, chandafls, foulards, chapeatx, casquettes, mitaines, combinalsons de ski, ceintures, sarrg ,
vétements de natation, tenues de jey, bawottes, bas, chaussettes, vétements Impelméables, 8Sous-
Vélements, chaussures pour hommes, demes, enfants, et nourrissons, tennis, sandslss, pantoufles,
bottes, chapelioris pour hommes, dames, enfants, et nounissons, chapeaux, bandeaux, couvre-
orellles, casquettss, chandalls, chemises de Soirée, chemisiers, vestas, cravates, costumes, maijjots
de bain, ceintures, Jupss, robes, manteaux, chapeausx, casquetles, smokings, pantalons, ghets,
bonneterle, foulards, Pyjamas, 80us-vétements, kits, cache-nez, chales, chaussures, Souliers, bottss,
pantoufies, ot chaussurgs de sport blazors, bandeaux, mancheltes, combinalsons, 8alopettes,
pantaions d'entralmement, of vétements de nuit, accessoirsg pour les cheveusx, éclairags, erticlas poyr
la cuisine, verreria, porcelaine de Chine, Porcelaine, décorations, meubles, cuisines, articles 8anitalres,
art, peinturss, affiches, cartes postales, gravures, photographies, réciplents et ustensiies pour to
ménags, vaissells, cottellerts, ameublement, tapis, matidros lextiles, linge de table, [inge de I%

de permetire aux clisnts de Visualiser et d'achetsr facllement ces produits ¥ compris par fe biajs
dun sits Interet, d'une chate de téléachat Interactive, d'une chatne de téléachat numérique, d'yn
fardin cios sur iinternet oy Par le blals de Ia télevision Interactive et/ou des télécommunications v
compris vocales, tsléphoniques etioy per Is transfert dinformations ou de données numeriques) et/oy

Ou revues élsctroniques en ligne ; sarvices d'édition 6lectronique ; éd, programme de radip
programmes de télévision, fiims, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matérief
audio et/ou vidéo, cassettas vidéo préenregistrées, DVD oy ue vidéo strés ; mon, de




Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue fimitation de la marque antérieure. Elle sera pergue comme ung
déclinalson de ia marque antérieure,

La soclété opposants fournit des décislons d'opposition de Finstitut 4 Pappul de son
argumentation.

L'opposition a été notifise Je 7 avril 2011 au titulaire de 1a demande d'enregistrement sous le
n°11-1327. Toutefols, la demande d'enregistrement de marque invoquée A I'apput de Fopposition
n'étant pas enregistrée, I3 procédure d'opposition a été suspendus, conformément a Farticle L 7124
du Code de la propriate inteilectuelle, ce dont las parties ont été tenues informeées,

Sulte & Penregistrement da I marque antérieure invoquée, Ia Procédure a repris, ce dont leg
parties ont été informées par courrer émis le 6 juin 2014, || était préciss au titulaire de la demande
d'enregistrement contestse qu'un délai de deux mois a compter de la réception de a notification de Ia
reprise de procadure lui était imparti pour présenter des observations en réponse & 'opposition,

Aucune observation en réponse & l'opposition n'ayant 6%4 présentée 2 linstitut dans le déta
imparti, il y a lleu de statuer sur celle-cl.

I.- DECISION

8ur la comparalson des produits et services

CONSIDERANT que lopposition porte sur les produits et services suivants : « produits dg
fimprimerie ; articles pour refiyres s Photographies ; clichés ; affiches ; albums ; cartss : fivreg :
Joumaux ; prospsctus » brochures ; calendrior ; obfets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux
(psintures) encadrés ou non ; aquarslles ; dessins ; publicité : reproduction de documents ; gestion de
fichlers informatiques ; publicits en ligne sur un réseau informatique ; diftusion d'annonces
publicitaires ; refations publiques ; imprimerte ; tirage de photographies : 8ervices de photogravure ;
production de fims sur bandes vidéo : montage de bandes vidéo ; services de Photographie ;
Rublication élsctronique de Ivres ef de périodiques en ligne ; micro-édition ; conversion de données et
de programmes informatiques eutrs que conversion physique ; conversion ds données ou de
documents d'un support Physique vers un Support électronique » :

« fogiciels  informatiques ; produits de Iimprimeris ; Jourmnaux; bandes dessinéss; fivres
Pphotographies ; cartes postales et cartes do voeux ; calendriers ; agendss et Joumaux ; cartes et
autocollants & collectionner et & classer dans des - albums ; autocoflants ; Mmatérisl publicitaire ;
publicités; papeterie ; papler, carton et produts en Cas matidres; articles pour reliures ;
Photographies ; matérie! pour les artistes ; services de publiché et de promotion ; gestion des affaires
commerciales ; services d'administretion pour entreprises ; gestion des relations avec fa clientale N

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour netloysr, polir,
dégraisser et abreser, préparations ef substances pour nettoyer, blanchir et abraser, foytes pour
lessiver, bougies, y compris tous les prodults précités & base d'ingrédients non blanchis ety
organiques et/ou_biodégradables, produits phermaceutiques et vétérinelres, hufles et graisses
industrielies, lubrifiants, combustibles (y compris les 6ssencas pour mofeurs) et matidres éclairantes,
&dditifs pour carburant et produils pour améliorer Ia combustion des carburants, machines ef
machines-outils, moteurs, turbines pour la production d'énergie, panneaux de commande pour turbings




servant a4 produire de lénergls, machings a usage domestique, produits pour (g construction,

Famétioration de fa malson et le Jardinage, équipements pour fa décoration de Ia maison, couleurs ot

vomis, outls & main, 8pparells et instruments Sclentifiques, nauliques, géodésiques, pho s,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de radio, de tsévision, Pour l'enreglstrement

du son, pour g reproduction du son, da télécommunicaﬁon.e, de signalisation, de controle (inspection)
' 9 Vis

pavés tactiies sans fi récepteurs de télévision comprenant un décodeur, boftiers décodaurs, bofiers
décodours numériques, boftisrs décodeurs haute définition, magnétoscopes personnels, boftiers
décodeurs destinés gy décodage ef & la réception d'émissiong par satsiiite, vole terrestrg et cable,
apparefils pour le décodage de Signaux codss, ¥ compris boftiors décodeurs pour iz réception
d'émissions t6/6visées, boltiers décodeurs Gomprenant un décodeyr et un guide de visualisation

Informatique, apparelis e Ir;stmments tous pour Ia tran, fon, l'affichage, fa réception, lo Stockags ef
fa  recherche Uinformations 6lectroniques, programmes Informatiques, Joux Informatiques
électroniques, foux Informatiques et électroniques Interactifs, logiciels, lagiciots of apparells de
belécommunications permettant 96 86 connecter & des baseg de données et & lintemst, iogiciels

cablés et/ou sans f, nodems, pare-feu etioy passerslfes, logiclols gt programmes |, tiques a
distribuer aux, et & utiliser par les toléspectatours dung chaine télévisge numé r la
visualisation et I'achat de produits et services. logiclels ds jeux et logiciefs de jeux-questiannaireg Jeux

o

dispositifs de Jeux vidéo interactifs comprenent gy matérie informatique et des logiciels et 80C8850irgs,
4 savoir consoles de Jeux, commandss de Jeux et logiclets Pour l'utilisation de commandss de joux,
dispositifs électroniques portaplss otu portatifs pour Jeux Informatiques et Vid6o interactifs, dispositifs
slectroniques portabies etlou portatifs pour ia réception, la lecturs et 3 transmission de musiqus, sons,
Images, textes, signaux, informations ef codes, dispositifs audio portables sens fil, systémes de réglits
virtuelle, systémes de divertissement & domiche, 6quipements multimédigs, équipements audiovisuals,
équipements vidéo et de télévision, publications dlectroniques, joux Informatiques, feux Informatiques
ef viddo, écrans vidéo, projecteurs vidéo, casssttes, disques et fils, tous magneétiques, cassettes et

codées, antennes pour signel de radio et de Wlsvision, musique, 8ons, vidéos, Images, toxtes ef
Informations fournis per fe blals dun réseay de talécwnmunlcaﬂons, on ligne et sur finternet etou la




toila mondiale ou un autre réseau de communications, enregistrements Sonores el/ou audio Interactirs,
musique, contenu vidéo, enregistrements sonores etfou audio {t8l6chargeables) foumls 4 partir de
sites Internet MP3, lsctours MP3, enragistreurs et/oy lecteurs de fichiors audio etbu vidéo,
enregistreurs ethou lecteurs portabies de fichiers audio etfou vidéo, magnétoscopes psrsonnels,
Sonneries tsléphoniquas {tdkschargsables), apparsils et instruments pour I3 condults, /a commutation,
la transformation, faccumulation, Jo réglage ov Ia commande dy courant électriqus, appareils et
Instruments pour la réception d'émissions radiophoniques et {olévisées, y compris par céable, sateliite et
vole numérique, cartss & RUCS, cartes de crédi, cartes de fidélits, spparelis ou Instruments
acoustiquss, adaptateurs; Antennes, amplificateurs, appareils et Instruments de divertissement congus
pour stre utliises avec un écran ou up monlteur daffichage externs, apparells et instruments de
communications, cartes bancaires ou de crédit, codées oy magnétiques, fim cinématog!aphlque,
instruments ot appareils cinématographiques, Supports de données, stockage de donndss, instruments
6t apparells électriques de téldcommunications et/ou de communications et/ou da diffusion ethou de
transmission ethoy de décodage et/ou de traftement des images et/oy avdiovisuels, Instruments ot
&pparells électroniques de talécommunications et/ou de communications et/ou de diffusion ethoy de

cinématographiques, 8pparofls et équipements tléphoniques, pidces et accessoires de tous jog
prodults précités, luneties solaires, housses en cuir pour téléphones mobies, Prodults vepdus en figne,
& savoir contenu muttimédia téléchargoable, y compris contenu vidéo et fiims, programmes télovisés,
Joux informatiques, musique, images et sonnerfes foumis via I'intemet, une ligne tstephonique, fe
cable, Ia transmission sans fi, Ie satellite ou un service de diffusion terrestre, étuis, réciplents, housseg
de by

conservation, & la production et & l'utllisation rentable de la chaleur, de la lumidre et de Feau, y compris
commandss thermostatiques, pannegux solalres pour Jla production  d'électricita, disposliifs
phovoltalques, pilss solaires, turbings et défecteurs de mouvement, équipements électriques,
électroniques et Informatiques destings & Ig production d'énergle siternative ¥ compris d'énergie

d'énergle géothermique, d'énergle suvigire, de biomasse, et de biocarburants, publications
électroniquss (tsiéchargeables), Y compris publications, megazines et jetires dinformation
élsctroniques concemant Ia protection environnementals, 1a conservation de I'énergie et l'écologie, te
bien-6tre animalier et los projets d'énergle renouvelable, y compris d'énergle éoflenne, d'énerg
hydroélsctriqus, d'énergle marémotrice, d'énergle géothermique, d'éneryls sofalre, de blomasse, et do
blocarburants, appareils et Instruments pour systémes de télévision en circult formé et do survelllancs,
apparefls et Instruments pour Ja survelllance de la sécurits personnelie; Apparefis et instruments pour
la surveillance et le controle de ia sbourits rés, tiolle, apparsiis de s6ourité résidentiolle ef
personnells, dispositifs de sécurits résidsntisfte et personnelie, alammes de sécyrits réskdentiefle gt
personnelle, équipements 6lectroniques de prolection, y compiis équipements de détection dincendie
ot d'alarme & incendis, équipements d'alarme antiHintrusion st antivol ot équipements de détection de
: A visés et de slgnalisation,
caméras, appareils et Instruments pour la surveliiance et lenragistrement audio et vigéo of Ia

et personnelle, systémes de t6iévision en circult ferms, moniteurs; Apparells photographiques, lentilles
opliquss, boltiers pour apparells photographiques, apparelis Pphotographiques préembaliés,
fluminateurs & infrarouges, magnétoscopes (VCR), logiciels pour le controle de 8ystdmes, appareiis de
survelllance vidéo, détectours, appareis de contrdle d'aceds, lectsurs, cartss ds contrdle d'acods
magnétiques ou codées, 8pparells de surveillance, tableayx électroniques pour {a gestion et fa
Surveillance d'alammes, tableaux dalermes, détecteurs de bris de verrs, détectsurs de fumée,




déloctours de monoxyde ds carbone, enreglistreurs audionumériques, enregistreurs viddonumériques,
Serveurs audionumériques, Sorvaurs vidéonumeriques, équipements de communications lectriques,
équipements pour Ia programmation de messages, équipements ds radiomessageris,

électroniques de varrouillage, apparefis et Squipements de Sauvetage, alarmes élactriques, dispositifs
électroniques pour l'ouverture des portes, dispositifs électroniques de protaction, elarmmes antrintrusion
el équipsments antivol, appareiis de détection dintrusion, équipements ds détection de mouvement,

codage, fe décodage, le chiffrement, reccds 8, Faccés distant 4, Ig créaftion, la coliects, fo stockage, la
sécurisation, I'élimination, fg transfert, Ia diffusion, Ia focalisation, forganisation oy lutilisation par
dauires voles de donnéss, voix, contenu Mmultimédia, conteny audio, contenu visuel, musique,
Pphotographies, dessins, images, conteny audiovisuel, conteny vidéo, textes, Hllustrations graphiqués
ou autres données, Y compris sur un résegy mondial de communications, fogiciels, fogiciels de
Systdmes d'exploitation, dispositifs, et matérie/ informatique paur la synchronisation de données,
fichiers, messages électroniques, contacts, calendriers, listog de taches, messages textyels,
photographies, musique, contany audio, contenu visuel, contsny audiovisus), conteny vidéo, toxtes,
Hustrations graphiques, programmes ot autres informations entrs ordinafeurs et dispositifs portables
ou autres, et vice Versa, platsformes de communications permsttant Ig synchronisation Instantanée,
continue, planifiée et Pperpétuelle ds donndes entre ordinateurs ot dispositifs portableg oy autres, et
vice versa, cartes multimédias, cartes mémolre, cartes mémoire flash, puces de mémoy , batonnets
de mémoire, fiches, cartes enfichables, cartes Mmagnétiques, cartes d'identification de Fabonné, cartes
dappel téléphoniqus, casquas d'écoute, casques, disposttifs élactroniques portableg etou portatifs
pour ia réception, e stockags, Ia lscturs ef Ig transmission de donnéss, voix, conteny multimédia,
contenu sudio, conteny visuel, musique, Photographiss, dessins, Imagss, conteny audiovisus),
contenu vidéo, te. , Mlustrations graphiques ou autres données, dictionnaires, encyclopédies, et
loxtes de référence en figne (téléchargeables), publications en ligne, ¥ compris journayx, megazines
(périodiques), bandes dessinées, revuss (publications), livres, manuels de Futiisateur, matérip)
dinstruction et d'enssignement (f6chargeabis), affiches, Photographies, Images, articles, bons et
tickets en ligne (teléchargeabiss), dictionnaires, encyclopédies et textas de référence électroniques en
ligne, logleisls pour fe traitsment de palements électroniques et fe transfert de fonds verg et & partir de
tlers, logiclals d'authentification en ligne et toléchargeables, logiclels et bases dg données do

produits agricoles et horticoles, instruments de musique, équipements médicaux, équipements
domestigues électriquas of électroniques y compiis produits blancs, josilleris, horloges, montres,
papelorta, appareiis pour contrdler la température Y compris epparslls et Instruments distants et
Informatiques, eppareis pour contrdler la distribution deau, appareils pour conirofer éclairage y

chauffege et distribution d'eau dcoénergétiques, en Particulier, ampoutes d'éclairage, apparsits pour fa
conservation et la réduction dg {a consommation de leau, apparelis 4 commande informatisée pour la
gestion locale de {éclairags, dy chauffage et ds la distribution de Feau, véhicutes, épparefls de
focomotion par torre, par air ou bar sau, véhicutes congus Pour fonctionner avee dgs Sources d'énergie
renouvelable y compris Fénergie éolienne, ténergle hydroélectriqu, l'énergie marémotrice, fénengle
gsothenmique, I'énergie Solgire, la biomasse, et los blocarburants, papler, artices 6n papler, carton ef
articles en carton, produits de limprimarie, publica§ms, Joumaux, magazines (périodiques), bandes

n
documentation promotionnefls liée & la promotion dg produits & vendrs par Ie bials de Ia télévision
numérique, de finternet oy d'autres chalnes de tdiécommunications, Photographias, maténie
dinstruction et d'enselgnement (autres qQu'apparelis), affiches, cartes postales et cartes de vosx,




Qu'll ne s'agit donc pas de services ilentiques, ni similaires, contrairement a co que soutient fa sacléts
opposants ;

Que les services précitds de la demande d'enregistrernent contestée ne se trouvent pas en relation
étroite et obiigatoire avec Jes « logiclels informatiques » de la marque antérisure, dés lorg que sf {ag

premiers sont susceptibles d'utlliser les seconds dans le cadre de leyr prestation, ces demiers
constituent de simples moyens techniques intervenant aujourd’hul en assoclation avec de tras

Que ces services et ces prodults, ne sont donc Pas complémentaires, ni das jors similaires, le public
n'étant pas fondé a leur aftribuer une origine commune.

CONSIDERANT: en conséquence que les Produits et services de |a demande d'enregistrement
contestée sont, ‘pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de fa marque

antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte suria dénomination SKYSHOOT ci-dessous reprodutte ;

Skyshoot

Que la marque antéreurs invoquée porte sur ta dénomination SKY ci-dessous reproduite :

CONSIDERANT que la sogjéte Opposants invoque [imitation de fa Mmarque antérieure par g signe
contesté,




CONSIDERANT que Imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes,
lequs] doit donc atre appréclé globalement a partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espace :
que cette appréciation globale doit, en ce qul conceme la similitude visuelie, auditive ou conceptuelie
des marques en cause, étre fondée sur Fimpression d'ensemble produite par les marques, en tenant
compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun Ig séquence SKY- ; qu'lls diffarent par la
présence, dans le signe contesté, de ia séquence -SHOOT ;

Quse toutefols, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit a tempérer cette
différence ;

Qu’en effet, le tarme SKY apparaft distinctif au regard des produits et services en cause, ce qul n'est
pas contesté par le déposant ;

Que le terme SKY, constitutif de la marque antérieure, présente un caractére essentiel et dominant sy
sein du signe contesté de par sa position d'sitaque, ia séquence finale -SHOOT, susceptible
d'évoquer, comme le reldve la société opposante, les prises de vue et par conséquence la nature oy
l'objet des produits et services rendus, n'étant pas de nature & retenir & elle seule lattention dy

consommateur ;

Qu'i) existe ainsi un risque de confusion dans Fesprit du public, Je consommateur étant fondé & crofre
que ces signes possédent une méme origine économique.

CONSIDERANT ains} que le signe contesté constitus Iimitation de la marque antérieure invoquée dont
il est susceptible d'apparattre comme une déclinalson pour une gamme de produits et services ayant
pour objet les prises de vue.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de fimitation de la marque antérieure par le signe
contesté et de I'indentité et de |a similarité de certains des produits et services en cause, il existe un
fisque de confusion sur Forigine de ces marques pour le consommateur ;

Qu'alnsi la dénomination contestée SKYSHOOT ne peut pas atre adoptée comme marque pour
désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux drofts antérieurs de
la soclété opposante sur la marque verbale SKY.
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INDUSTRIELLE

DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE LINSTITUT NATIONAL DE A PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le réglement (CE) n° 2072009 du Conseil du 26 février 2009 sur Ia manque communautaire gt
nhotamment son article 9 :

Vu le Code de Ia propriété intellectusile et notamment ses articles L 41 14, L 4115, L 7123 a
L 7125, L 7127, R 41 1-17, R 712413 a3 R 71218, R 71221, R 71228, R 7174,
R717-3, R717-5, R717-6 et R 7182aR7184;

Vu l'amété du 24 avr] 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure pergues par Iinstitut
national de fa propriété industrielle,

Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de finstitut National de ia Propriéte
industrielle relative aux conditions de présentation et ay contenu du dossier des demandes
d'enregistrement de marques.

.- FAITS ET PROCEDURE

le 18 mars 2014, la soclété SKY INTERNATIONAL AG (société de droit suisse) a forms
opposition a lenregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque verbalg
communautalre SKY, déposés e 2 mars 2009 sous Ie n° 8 178 436, dont elle est devenye propriétaire
sulte & une transmission de propriété Inscrite ay registre communautaire des marques,

A l'appui de son opposition, Ia société opposante falt valolr les arguments sulvants.

Sur la comparaison des pProduite et services

Les produits et services de Fenregistrement international contesté sont identiquas et similaires
aux produits et services invoqués de Ia marque antérigure,

Sur la comparaison des slgnes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure dont il est suscsptible d'apparaitre
mme la déclinaison. La société opposante invoque également Finterdépendance des Critéres,

15 rue das Minimes - C8 50001
82677 COURBEVOIE Codex
Téldphone : 0820 210 211
Téigcople : +33 {0)1 56 65 88 00
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£tnbissament public national
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CONSIDERANT que Ia sociéts Opposanta invoque Fimitation de la marque antérisure par fe signe
contesteé,

en cause, 8tre fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tsnant compte
notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'ii résulte d'une comparaison globale et objective que Ie signe contesté est composé
de deux termes et que la marque antérieure comporte une dénomination unique ; '

Qu'ils ont en commun le terme SKY :
Quiis différent par fa présence dans le signe contesté, du terme CONTROL ;

Que toutefois, fa prise en compte des éléments distinctif et dominants de ces signes conduit 3 tempérer
la différence relevés ci-dessus ;

Qu'en éffet, le terme SKY apparait distinctif & I'égard des produits et services en présence ;
Qu'en outre, ce terme SKY, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractére
dominant au sein du signe contest4, en raison de sa position d'attaque, fa terme CONTROL qui le sult,

évocateur du moda de fonctionnement des prodults et services, n'étant Pas de nature & retenir 3 Iyl sey}
I'attention du consommateur ;

Qu'll en résulte un risqus de confusion entre ces deux signes, domings par le méme terme SKY, le signe
contesté pouvant apparattre comme une declinaison de la marque antérieure.

CONSIDERANT que le signe contestd SKY CONTROL constitue donc Fimitation de la marque antérigure
SKY.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de lidentits ot de (a similarité des produit et services en
cause et de /'imitation de Ia marque antérieure par la signe contests, il existe un risque de confusion sur
Forigine de ces marques pour le public ;

Qu'en conséquence, Ie signe verbal contests SKY CONTROL ne peut pas bénéficier d'une protection en
France comme marque pour désigner des prodults et services identiques et simifaires sans porter atteinte
aux droits antérieurs de la sociste opposante sur ia marque communautaire verbale SKY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article1 : L'opposition est reconnue justifice,

Article 2 : La protection en France de Fenregistrement international est refusée.
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DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE LINSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le réglement (CE) n° 207/2009 du Consell dy 28 février 2009 sur la marque communautaire
et notamment son articie 9 ;

Vu Is code de la propriéte intellectuelte et notamment ses articles L 4114, L 411-5, _ 7M233L
712-5, L 712-7, R 41 1-17, R712-134aR 712-18, R 712-21, R 712-26 6tR718-2 a R 7184 :

Vu l'arrété du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure pergues par linstitut
national de la propriéte industrielle,

Vu la décision n°® 2014-142 bis du Directeur Général de Finstitut National de I3 Propriéteé
Industrielle relative aux conditions de présentation et av contenu du dossier des demandes
d'enregistrement de marques ;

l.- FAITS ET PROCEDURE

La socléte COM 8 (soclété & responsabilités limitée) a déposé le 23 maj 2012, 1a demande
d'enregistrement n°12 3922 374 portant sur le signe complexe SKY ELEC SOLUTIONS
D'AUTONOMIE ELECTRIQUE. ,

Le 14 ao0t 2012, la sociéts SKY Ip INTERNATIONAL LIMITED (saciété de droit britannique) a
formé opposition & Fenregistrement de cette marque sur Ja base de Ia demande d'enregistrement de
marque verbale communautaire SKY déposée le 2 mars 2009 sous le n°8 178 438.

A l'appul de son opposition, Ia société opposante falt valoir les arguments Suivants,

Sur la comparaigson des produits ot services

. Les prodults et services de Ia demande d'enregistrement contestée sont idantiques et
similaires & ceux invoqués de la marque antérieurs,

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue Fimitation de la marque antérisure. La soclste opposants invoque
linterdépendance des critéres,

Sizge
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L'opposition a ét¢ notifise a Ia socléts déposante le 23 a00t 2012 sous Je n°13-3502,

Le méme jour, linstitut a informs les parties que F'opposition étant fondés sur une demande
d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de I'article (.71 24 du
Code de Ia propriéts intellectuelie.

L'Institut & informé les parties que Penregistrement de Ia marque antérieure avait ét6 publié je
27 mal 2014 et que la procédurs d'opposition avalt repris. Il était préciss au titulaire de fa demande
d'enregistrement contestée qu'un défai de deux mois a compter de la réception de cette notification {ui
était imparti pour présenter des observations en réponse a P'oppaosition.

Cette notification ayant été réexpédiés & ('Institut par la Poste avec la mention « Restitution de
linformation & lexpéditeur-Destinataire Inconnu & ladresse», elle a ét8, conformément aux
dispositions de l'article R718-4 du Code de Ia propriété intellectuelle, publide dans Ie Bulletin officiel
de la propriété industrielle n° 14/29 du 18 juillet 2014 sous forme d'un avis relatif & l'opposition.

Aucune observation en réponse & 'opposition n'ayant été présentée 2 ('institut dans le déial
impart, il y a lieu de statuer sur cello-ci,

.- DECISION

Sur la comparaison des prodults et services

Modules de production d'énergie solaire et éolianne. Apparsils de production d'électricits fonctionnant
4 l'énergle solaire et éofienne. Organes de transmission, accouplement et générateurs 6lectriques ;
Apparelis et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'acoumutation, Ie régiage
ou la commands de courant électrique y compris les composants pour de tels appareils et semij
conducteur, relals électriques, condensateurs, convertisseurs stetistiques,  programmateurs
ordinatsurs alimentations électriques. Onduleurs baftories accumulateurs epparells de filtrage et do
transformation de l'énergie électrique ; Vente ay détall d'énergle, éolienne, capteurs solaires, colleurs
solalres, apparelis de chauffages thermodynamiques, présentation de produits sur tout moysn de
communication pour la vente au détail » Distribution d'énergis, distribution de I'électricité ; Production
d'énergle; Consells en matidre d'écanomies d'énergles et d'énergiss renouvefable. Prestation da
services, dinformations, de consell et d'assistance sur le plan technique en matiare de Projets éoliens
6t photovoltalques ; réslisation d'studes techniques en matiére de projets éoliens, photovoltalques, et
systome de chauffage-climatisation ; réalisation de projet de recherche en matidre ds projots éolians,
Photovoltaques, et systdme de chauftage-climatisation » ;

Que la marque antérieure a &t enregistrés notammient pour ies prodults et services suivants :
€ Inatieres éclairantes : machines et machines-outils ; turbines pour la production d'énergle ; apparells
ot instruments - pour Ia condutts, fa distribution, Ia transformation, l'accumulation, le réglage ou la

vants eu détall et do foumisseurs o'spplications, et d'autres soryiose. e 1o permetire aux clients de
visualiser et d'acheter facllement €68 prodults et services fen repport avec des projets d'énergle




environnementate, la oonservation de I'énergie et les sources d'énergie altemativs, I'écologie ot Ie
bien-6tre animal ot réalisation de ces projefs; développement et test de sources d'énergie
renouveiable, y compris énergle éollenns, hydroélectrigue, marémotrice, géothermique, §olaire,
biomasse et biocarburants ef composants de ceux-cl; réalisation de Projats de recherche en matisre
de protsction de Fenvironnement, conservation de Fénergle et sources d'énergle altemative, écologle
6t bien-étre animal »,

CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestéa apparalssant
pour les uns Identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de fa margue
antérieurs, ce qul n'est pas contesté par la sociéte déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que (e signe contesté porte sur le signe complexe SKY ELEC SOLUTIONS
D' AUTONOMIE ELECTRIQUE chHdessous reproduilt -

Que ce signe a 6t déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination SKY.

CONSIDERANT que la société Opposants Invoque Fimitation de a marque antérisure par e signe
confesté,

CONSIDERANT que {'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes,
lequel doit étre appréciée globalernent & partir de tous les facteurs pertinents dy cas d'espéce ; que

Mmarques en cause, 8tre fondée sur Fimpression d’ensemblg produlte per lss marques, en tenant
compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants,

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objactive que le signe contesta comporte
six éléments verbaux, des éléments graphiques et des couleurs ; que la marque antérieure comporte
un seul dlément verbal; -

Que les signes en présence ont en commun le terme SKY ;

Qu'ils différent par fa présence dans le signe contesté du terme ELEC, de ia mention verbale
SOLUTIONS D'AUTONOMIE ELECTRIQUE, d'éléments graphiques et de couleurs ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctit et dominants de ces signes conduit &
tempérer les diffsrences reievées chdessus ;

Qu'en effet, le tarme SKY apparait distinctif 4 fégard dos produits et services en présence, ce qui
n'est pas contesté par la société déposante ;



Que F'élément ELEC qui le suit n'apparait pas de nature & retenir l'attention du consommateur en ce
qu'il dvoque une caractéristique des produits et services en cause, a savoir fonctionnant a I'électricité
ou ayant pour objet Fénergie électrique ;

Quoe fes termes SOLUTIONS D’'AUTONOMIE ELECTRIQUE, présentés dans la partie inférieure du
signe en caractéres bien plus petits, ne ssront lus par le consommateur que dans un deuxi2me temps
et seront pergus comme l'objet ou la fonction des produtts et services en cauge :

Que de méme, la présentation ot les couleurs utilisées, ainsl que les éléments graphiques ne font pas
perdre au terme SKY son caractére essentie] et [e mettent au contraire en exergue ;

Qu'll en résulte une impression d’snsemble commune entre ces deux signes, dominés par le méme
terme SKY, et paut faire croire au consommateur que le signe contesté est une déclinaison ds Ia
marque antérieure pour des prodults et services utifisant oy ayant pour objet Fénergie électrique ;

Que le signe contesté SKY ELEC SOLUTIONS D'AUTONOMIE ELECTRIQUE constitue donc
limitation de la marque antérieure SKY,

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de Pidentits et de la similarité des produits et services
on cause et de limitation de (g marque antérieure par lg signe contesté, il existe un risque de
confuslon sur l'origine de ces marques pour le public ;




PAR CES MOTIFS

DECIDE
Article 1%:  Lopposition est reconnue justifiee,
Article 2 ; La demande d'enregistrement est rejetés,
Pauline VALERO, Juriste
Pour le Directeur général de
Finstitut national de fa propriété
ind elle
Marie-Anne| AING

Juliste
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DE LA PROPRIETE
{NDUSTRIELLE

PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

L]

LE DIRECTEUR GENERAL DE LINSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE ;

Vu le réglement (CE) n° 207/2009 du Consell sur la marque communautaire et notamment
son article 9 ;

Vu le code de ia propriété Intellectuelle et notamment ses articles L 4114, L 4115,
L7123 a L 7125, L 7127, R 411-17, R 712-13 a R 712-18, R 7T12-21, R 712-26 et R 7182 &
R7184;

Vu l'arrété du 31 Janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce Ou de service ;

Vu l'arrété du 24 avri) 2008 modifis relatif aux redevances de procédure pergues par Finstitut '
national de la proprists industrielle,

l.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Stéphanie PRESENT a déposs, le 5 mars 2011, ta demande d'enregistrement
n° 113 811 882 portant sur fe signe verbal MADE IN SKY.

Sl2ge
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Ce signe est destiné a distinguer les produits et services suivants : « Prodults de imprimeris ;
articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterle ; adhésifs (matigres collantes) pour a
papeterie ou Is ménags ; matériel pour les artistes ,; pinceaux ; machines & écrirs et articles de bureay
(@ Foxception des meubles) ; matériel dinstruction oy denseignement (4 l'exception des apparefls) ;
caraotéres dimprimerie ; clichés » Papler ; carton ; boltes en carton oy en papler ; affiches ; albums ;
carles ; livres ; joumaux ; prospectus ; brochurss ; calendrier s Instruments d’écriture ; objets d'art

dessins ; instruments de dessin » moucholrs de poche en papier ; servisttes ds toflette en papler ;
linge de table en papler ; papler hygténique ; couchss en papier ou en cellulose (8 jotor) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochetfes) en papler ou en matieres plastiques pour l'emballags ; sacs a
ordures en papler ou an matidres plastiques. Publicits ; gestion des affaires commerciales :
administration commerclale . travaux de buresu ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantlions) ; Services d'abonnement & des joumnaux (pour des tiers) ; Conseils en
organisation et direction des sffalres ; Comptablits ; Reproduction de documents ; Bureaux de
placement ; Gestion de fichiers Informatiques ; Organisation d'expositions & buts commerciaux oy de
publiclté ; Pubficité en ligne sur un réseay Informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen
de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires : diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques. Education ; formation : divertissement ; activités
Sportives et culturelles ; Informations en matiére de divertissement ou d'éducation : Services de Ioisir ;
Fublication de livres ; Préts de fivres ; Dressage d'animaux ; Production de fims sur bandes vidéo N
Location ds films cinématogrephiques :@ Location d'enregistrements sonores . Location do

Le 24 mal 2011, Ia société SKY IP INTERNATIONAL LIMITED (société de droit britannique) a
formé opposition a lenregistrement de cette marqus.

La marque antérieure Invoquée dans cet acte est la demande de marque communautairs
verbals SKY, déposée le 2 mars 2009 sous len® 8 178 438,

Cetta demande porte notamment sur les produits et services suivants : « Proquitg de
limprimeris; journaux, bandes dessinéss et livres ; photographles; matérie) dinstruction oy
dsnselgnement (& l'exception des apparefls); affiches; cartes postales et cartes de vaeux; calendriers;
agendas ef journaux; cartes et autocollants & collectionner et & classer dans des albums; autocollants:
maténiel publiicitaire; publicites; instruments d'écriturs; papetoris; papler, carton et produits en 08s
matiéres; articles pour reliures; photographies ; adhésifs pour la papeteria et pour te ménage; matdriel
pour les ertistes. Services de publicité et de promotion; Gestion des affaires commerclales;
Administration commerciale; Travaux de buresu; Services d'administration pour entreprises; Gestion
des relations avec Ia clientéle; Organisation, opération et supsrvision de plans de vents, de promotion
6t de primes; Location d'espaces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire,; organisation et
condulte de folres et d'expositions commerciales ; Services de planification, d'inspection, d'enquétes
6t d'évaluations commerciales; Réception, stockage et foumiture d'informations commerciales

apparells et instruments de réception de programmes et leurs pidces et accessoirss, Y compris & 1a
réception par cable, satellits et volg terrestre, analogique ou numérique. Fourniture dinformations et
do conseils commerciaux; Services dinformation et de consells dans tous les domaines précités;




ol magnétoscopes, graveurs DVD of radiocassettes; services de publications électroniques en ligne
{non téléchargeables); publication ds magazines, de livres, de textes et de documents imprimés;
publication de livres ou revues électroniques en ligne; services de production de Spectacies en direct;
sefvices de billetteria; services de résefvation de billats liés au divertissement: production,
présentation et foumniture de compétitions, concours, Jeux, questions-réponses, événements de
divertissement en studio et avec participation du public; activités Sportivas et culturefies; services de
paris, de jeux d'argent et de feux; services d'édition lectronique; services dinformations et de
consells concernant tous les services préofiés; services de loisirs; orgenisation de conférences,
8éminaires, symposiums oy ateliers; organisation dexpositions ou festivals; édition de programmes de
radfo, programmes de télévision, fims, fims cinémeatographiques, bandes vidéo Préenregistrées,
metérie] audio et/ou vidéo, casseftes vidéo préenragistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés;
montage de bandes vidéo; location de fims cinématographiques; production de fims sur bandes
vidéo; location d'apparelis d'éclalrage pour scénes de théétre ou studios de tétévision; services de
réservation (compris dans cette classe) pour événements Sportifs, sclentifiques, politiques et culturefs;
Services d'une bibliothéque en ligne y compris prét et échange de livres et d'autres publications of

Photographies ».

L'opposition formee & lencontre de Iintagraiité des produits et services désignés dans {a
demande d'enregistrement, a &t notifise par courrier du 7 juin 2011 & fa déposante sous e numéro
11-2260. Toutefois, cetts Opposition étant fondée sur uns demande d'enregistrement, ia procédure a
été suspandue puls a repris aprés I'enregistrement de cette demande.

La déposante a présents des observations en réponse 3 Popposition, Elle g également
procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement, inscrit au Registre national des marques.

Il.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANTE
La soclété opposante fait valoir, & 'appui de son opposition, les arguments ©xposés ci-apras,

Sur ta comparaison des produits et services

Les produits et services de (g demande d'enregistrement, sont identiques et simllaires aux
prodults et services invoqués de ia marque antérieure,

8urla comparaison des signes

La demande d'enreglstrement contestée constitue Pimitation de la marque antérieure.




B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse 3 l'opposition, 1a déposante conteste [a comparalson des
signes, .

En revanche, elle ne conteste pas la comparaison des prodults et services.

il.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT qus sulte ay refrait partie) de la demande d’enregistrement effectyé par son titulaire,
le libellé & prendre en considération aux fins de Fopposition est ie suivant : < photographles; clichés ;

lfgne sur un réseau Informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moysn de communieation ;
publication de textss publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'snnonces
publicitaires ; relations publiques. Education ; formation ; divertissement ; activitss sportives et
culturslles ; Informations en matfére de divertissement oy d'éducation ; Services de lofsir ; Publication

conduite de cofloques, conférences ou congrés ., Ormganisation d'expositions & buts culturels ou

J
réseau informatique ; Service de feux d'argent ; Publication élsctronique de livres ot da périodiques en
ligne ; Micro-édition » : -

Que la2 marque antérieurs a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants :
« Produfts de I'imprimerie; Journaux, bandes dessinées of livres ; photographies; matériel dinstruction
ou denseignement (a l'exception des apparells); affiches; cartes postales et cartes da voBuX;
calendriers; agendas et Journaux; cartes et autocoliants & collectionner et & classer dans des albums;
autocollants; matériaf publicitaire; publicités; instruments d'écriturs; papelerie; papier, carton of
produits en ces matiéres; articles pour reliures; photographles ; adhésifs pour la papeterle ¢t pour le
ménage; matériel pour les artistss, Services de publicité et de promotion; Gestion des affaires
commerciales; Administration commorciale; Travaux de bureau; Services d'administration pour
entreprises; Gestion des relations avec /a cliantéle; Organisation, opération et Supervision de plans de
vents, de promotion et dg primes; Location d'espaces publicitaires; Diftusion d'annonces pubficitaires;
Planification et réalisation d'actions promotionnellss af dexpositions; Services de Planificetion,
dinspaction, d'enqustes ot d'évaluations commercialss; Réception, stockage et fourniture
dinformations commerciales informatisées; Abonnements de joumaux: Rassombisment, pour la
compte de tiers, d'une varists de produits, 8 savoir matéris! publicitaire, afin de permetiry aux clfents
da visualiser et d'acheter faclisment ces produits Y compris pear Is bials d'un site Internet, d'une chame
do téléachat interactive, d'une chatne de téléachat numériqus, d'un Jardin clos sur fintemet oy parie
biais de la télévision interactive stou des télécommunications {v compris vocales, téléphoniques etfou
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compris a la réception par céble, satellite et vole terrestrs, analogique ou numeérique. Fourniture
dinformations et de conseils commerclaux; Services d'information et de consells dans tous les
domaines précités; Informations relatives 4 tous les services précités foumies en ligne & partir dune
base de donnses Informatique ou via une ligne d'assistance toléphonique ou Iintemet Services
d'éducation et de divertissement; formation; location et crédit-ball de films cinématographiquses,
vidéos, DVD, enregistrsments audio, apparefls pour l'enregistrement du son, apparsils de spor,
postes de télévision et magnétoscopes, graveurs DVD et radiocassettes; services de Publications
6lactronfques en ligne {non tléchargeables); publication de magazines, ds livres, de taxtes ot de
documents imprimés; publication de Iivres ou revues élactroniques en {igne; ssrvices de production de
Spectacies en direct: services dg bilietteris; services de réservation de billets liés au divertissement:
production, présentation et foumiture de compétitions, concours, jeux, quastions-réponses,

préenregistrées, matériel audio el/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD oy disques vidéo
préenregistrés; montage de bandss vidéo; location de fiims cinématographiquss; production de films

publications et photographies »,

CONSIDERANT que los prodults et services suivants de la demande d'enregistrement :
« photographles ; clichés ; affiches ; albums ; cartas ; fivres ; Joumaux ; prospectus ; brochures ;

imprimgs, échantillons) ; Services d'abonnement & des Joumaux (pour des tiers) ;'Consefls en
organisation et direction des affaires K _COmplabIIIté.' Reproduction de documents » Gestion de fichlers

publiques, Education ; formation ; divertissement : activités sportives et culturefles : Informations en
matisre de divertissement oy d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres s Préts de livres ;
Production de fims sur bandes vidéo ; Location de films cinémetographiques » Location
d'enregistrements sonores s Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ;
Location de décors de spectacles ; Monfege de bandes vidéo ; Services de photographle ;
Organisation de concours (éducation oy divertissemeant) ; Organisation et conduite de coflogues,
conférences ou congrds ; Organisation d'exposttions & buts culturels oy éducatifs ; Réservation de
blaces de spectacles ; Services de Jou proposés en ligne a partir dun réseay informatique ; Service de

CONSIDERANT en revanche, que les services de « Bursaux de placement » de la demands
d'enregistrement contestée qui s'entendent respectivement de prestations de tenue permanente des
comptes d'entreprisas commerciales et permettant de dégager notamment, Ia situation financiere
générale de cette entreprise, par la présentation du bilan, et d'organismes qui se chargent de répartir
les offres et les demandes d'emplois, ne présentent pas lss mémes nature et objet que les « Services
d'administration pour entreprises » de la marque antérieure qui désignent 'ensemble des prestations
visant & réaliser toute tache administrative et de secrétariat pour le compte de tiers ;

Que ces services qui sont fournis par des prestatalres distincts (cabinet d'expertise comptable et de
recrutement pour les premiers, société spéclalisées dans le secrétariat pour les seconds) ne sont
donc pas similaires, le public n'étant pas fondé a leur attribuer une origine commune.




CONSIDERANT que le service de « Dressage d'animaux» de la demande d'enregistrement qui
s'entend de ia prestation visant a habituer un animal a faire ce qu'une personne attend de Iui ne
présente manifestement Pas les mémes naturs et objet que les « Services d'éducation ef de
divertissement; activités Sportives et cutturelles; services de réservation (compris dans celte classe)
pour événements sportifs, Sclentifiques, politiques et culturels » de la marque antéreure qui
s'entendent de I'action de former, de divertir un étre humain, de proposer la pratique d'un sport et de
réserver des places pour des manifestations publiques :

Que css prestations qui sont fournies par des prestatalres distincts ne s'adressent pas 2 la méme
clientéle ;

Que ces services ne sont donc pas similalres le public n'étant pas fondé a leur atiribuer une origine
commune,

CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistroment désigne des produits et services
qui sont, pour partie, identiques et similairss aux produits et services invogués de |a marque
antérieure.

Sur la comparaleon des signes
CONSIDERANT qus Ia demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MADE IN SKY,

cl-dessous reproduit :
MADE in SKY

Que la marque antérieure porte sur la dénomination SKY.

CONSIDERANT que ia soci&ts opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe
contests.

CONSIDERANT que rimitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes,
lequel dolt étre apprécia globalement a partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espéce ; que
cette appréciation globale dolt, en ce qui concems la simliitude visuelle, auditive ou conceptuelle des
mamues en cause, étre fondée sur limpression d'ensemble produite par les marques, en tenant
compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme SKY, distinctif ay regand des
produits et services en cause ;

Que le terme SKY constitutif de la marque antérieure présente un caractére dominant au sein du
signe contesté ;

Qu'en effet, les termes anglais MADE IN qul Paccompagnent, couramment utilisés dans le commerce
des produits et services pour indiquer leur origine et compris du consommateur frangais, ne servent
qu'a introduire et & metire en évidence le terme SKY ;

Qu'il est peu probable, contrairement a ce que soutient ia déposants, que le signe contests soit pergu
comme signifiant « Ittéralement...fabriqué au clol » et comme évoquant « fart d'inspiration divine »,
une telle évocation ne découtant pas a I'évidence du signe contesté :

Que le signe contesté MADE IN SKY constitue donc F'imitation de ia marque antérleure dont il est
susceptible d'étre pergu comme une déclinaison pour désigner une nouvelle gamme de produits ou de
services.
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Article 2: Llad
p

Caroline ROUILLON, Juriste

8

emande d'enregistrement est partieilement rejetée pour les produits et services
récités,

Pour le Dlrecteur général de
I'Institut national de I1a propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ
Chef de Groupe
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D PROPRIGYL
INDUSTRICLLE

PROJET DE DEGCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

Lol

LE DIRECTEUR GENERAL DE LINSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE :

Vu fe Regiement (CE) ne 207/2009 du Consall sur | marque communautaire et notamment
sonarticle 9;

Vu le Code de la propriétd Intellectuslie ef notamment 866 articles L. 4114, |, 41 15, L, 712-3
AL 7125 L 712.7, 7132, L. 7133, R, 411417, R, 712-13 a R, 712-18, R. 71221, R. 71228,
R.717-3, R, 717-6 et R, 718-2aR. 718.4:

Vutameté du 31 janvier 1992 relatlf aux marques de fabrique, de commerge Ou de service:
Vu améte du 24 avril 2008 Modifié relatif sux redevances e procédure pergues par Finstitut
818 Industriglle,

national de Ia propri

I~ FAITS ET PROCEDURE

' La sociéts SKYGROUP (Pocicts par actions simpliiéss)  dépose, le 13 décembre 2014, 1a
demande d'enregistrement n° 10 3790 395 portant sur Jo signe complexe SKY AZUR.

, Ce signe est dastine & distinguer les services suivants ;: « Apparefls de locomotion par air.
Transport; organisation de voyages,

Le 4 mars 2014, g socléteé 8Ky |p INTERNATIONAL LIMITED (sociétd de droit anglals) a
formé opposition a Penragistrement de cette marque,

Le drolt antérieur invoqué dang cet acte est la demande de Marque communautaive verbale
s%g. uéposée la 2 mars 2009 sous I8 numéro 008178438,

15 o Gy Mindman - 50001

02077 COURBEVOIE Conizx
Takiphor : 0820 210 211 afaq
Télécapio ; 104 ()1 5660 6000
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Cetts demange d'enregistrement porte notemment syr les produits et services sulvants :
¢ 8ppareils de locomotion par gir; organisation da Yoyeges, setvices de transports,

L'opposition a &t notifise fe 14 mare 2011 déposant, Toutafols, la demange denregistrement
de marque invoquee a lappui de l'opposition n'élant pas enregisirée, ia procédure d'opposition a &t
Suspendue, conformément & farticle L 712.4 du Code da la proprigte intellectuile, ce dont eg parties
ont §té tenues informaes.

Sulte 2 fenregistrement de la marque antdriewre Invoquée, ia procedure a reptig, ce dont feg
partias ont étd Informaes,

Lors de 13 reprse, i était préciss ay titulaire ae Ia demande d'enregistrement contastée qu'un
délai do daux mois & compler de Ja réception de I notification de la reprise de procédure Ui étalt
impart] pour présenter des observations en réponge & Popposition,

Par courrler émis In 11 septembre 2014, le déposant o présents des observations en féponse
2 l'opposition, transmises & a socigté opposante,

ll.- ARGUMENTS pES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

Sur la comparalson des produits ot services

Dans I'acte d'opposition, la sociéts opposante fait valolr que les prodults et 8ervices de Iy
demande d'enregistrament contestée sont idantiques ot similalres & cenaing dos produits de g
marque antérieure invoquée,

Sur 1a comparaison des signos

La sociéts opposante Invoque I'Imitation de a manque antérieure par le signe contesis.

B.~LE TITULAIRE DE 1A DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse § lopposttion, 1a gocleta déposante contests ja soule
comparaizon des signes,

.- DECISION

Sur ia comparaigon des prodults ot services

CONSIDERANT que Fopposition porte syr s prodults et services suivants : « Appareils de
lovomotion par err. Transport ; orgenisation de voyagas» ;
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Qu'il existe ainsi yn fisque de confusion entre les deux signes pris dang leur ensembis pour yn
“onsommateur d'attention moyenne.

CONSIDERANTY atnsl, que fes ressembiances précédemment relavées portent sur les &lsments
distinctifs et dominaris des signes en cayge,

CONSIDERANT que sont sans Incidenca jag arguments de {a sociéte Oppogants tirds da déclsions de
Justice, fondees gyr gag clrconstances de fah différentes de celies de la présenty espéce ; quren oyt
etat de cause, le bien-fondé d'une Opposition dolt uniqusment s'apprégier ey égand aux droits conférés
par Fenregistrement de |g mamue entérieure of 3 lattainte Susceptible d'étre portea 8 ces drois par
lenregistrement de 1 demanda eontagtge,

CONSIDERANT que le signe verbal contests SKY AZUR consttue done limitation de la marque
antérieyre verba_!e SKY.

CONSIDERANT an consequence, quien ralson de fimitation dg i8 marque antérleure par 19 signe
contesté et de Identite des Prodults et services an cause, il existe un flsque da confusion gur l'origine
de cos marques pour le consommateyr des servicas concamés ; _

Qu'alnsi, (g slgne complaxe conteste SKY AZUR ne peut pas etre adoptd comma margue pour

déslgner des produits et servicgs Identiques sang Perter atteinte aux drojts antéreurs de Ig sociéte
Opposante sur la marque verpale SKY.

PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 L'opposition st reconnue justifice,

Article 2 : La demande d'enrsglstrement est rejetée,

Alexandre VAN PEL, Juriste
Pour o Directour général
do ('Institut national de Ia Propriété industriefie

Jean-Yves CAILLIEZ i
Chef do Grou
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B INSTITUT NATIONAL

agpunLaouE anN(;nfs‘;

s OPP 11-0837 1 OT

Le 14 octobre 2014

DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

ARAR

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le reglement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son
article 9 ;

Vu le Code de ia propriéte intellectuelle et notamment ses articles L. 4114, L. 41 1-5,
L. 7123 a L 712-5, L. 712-7, L. 7132, L. 713-3, R. 411-17, R. 71213 a R. 712-18, R, 712-21,
R.712-28, etR. 718-2 A R. 718-4 ;

Vu farrété du 31 janvier 1892 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

: Vu Farrété du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procedure pergues par linstitut
national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SKYGROUP (société par actions simplifite) a deposé, Ie
24 novembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 785 835 portant sur le signe complexe
SKY GROUP. v

Ce signe est présenté comme destiné a distinguer les produits et services suivants : "Appareils
de locomotion par air. Constitution ou investissement de capitaux. Nettoyage ou entretien de véhicules.
Assistance en cas de pannes de Véhicules (réparation). Transport ; organisation de voyages",

Le 23 février 2011, {a société SKY INTERNATIONAL AG (société de droit britannique) a forms
opposition & fenregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est Ia marque communautaire verbale SKY
déposée le 2 mars 2009 sous le n° 008 178 436, dont elle est devenue propriétaire suite a une
transmission de propriété inscrite au Registre.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : “"Appareils de
locomotion par air. Services bancaires et financiers ; services financiers, de crédit, de débit, de
_Prépaiement, d'argent électronique, de gestion de liquidités, de prét et de financement. Services de

fmagg%m; 8Q/¥iggs de réparation Services de transport ; organisation de voyages".
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Le titulaire de Ia demande contestée a Présenté des observations en réponse 3 I'opposition,

IL.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT

La sociéte SKY Ip INTERNATIONAL LIMITED fait valoir, & fappui de Son opposition, les
arguments exposés ci-aprés,

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de f'opposition, sont
pour certains identiques et pour d'autres, similaires a certains des produits et services de Ig marque
antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitye l'imitation de Ia marque antérieure invoquée,
B.-LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse 3 l'opposition, la socjsts SKY MAINTENANCE SERVICES
conteste la comparaison des signes.

Elle ne présente pas d'argumentation quant & la comparaison des produits et services,

.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les produits et services Suivants ¢
"Appareils de locomotion par air. Constitution oy investissement de capitaux. Nettoyage oy entretien de
Véhicules. Assistance en cas de pannes de véhicules (réparation). Transport : organisation de
voyages"

CONSIDERANT que les "Appareils de locomotion par air. Constitution ou investissement de capitaux,
Transport ; organisation de voyages® de |a demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour
certains, identiques et pour d'autres, similaires & certains des produits et services de Ja marque
antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.




CONSIDERANT en revanche, que les services de "Nettoyage ou entretien de véhicules. Assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation)" de la demande d'enregistrement ne peuvent pas éfre
comparés, contrairement aux allégations de la société opposante, aux "services de maintenance N
seyvice de réparation” de ia marque antérieure, l'imprécision de ce libelié ne permettant pas d'identifier
aveg precision les nature, objet, destination et origine des services qu'il couvre ;

Qu'il n'est donc pas possible d'apprécier I'identité ou la similarité entre les services précités de la

demande d'enregistrement et les "services de maintenance ; service de réparation" de la marque

antérieure.

CONSIDERANT en conseéquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie,

des produits et services identiques et similaires a certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe
SKY GROUP, ci-dessous reproduit ;

roy/y

Que ce signe a &té déposé en couleurs :
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SKY.

CONSIDERANT que la sociste opposante invoque !'imitation de la marque antérieure par le signe
contesté.

CONSIDERANT que flimitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes,
lequel doit étre apprécié globalement & partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espace ; que cette
appréciation globale doit, en ce qui concerne Ia similitude visuelle, audttive ou conceptuelie des marques
en cause, étre fondée sur fimpression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte
notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué
de deux éléments verbaux selon une présentation particuliére et de couleurs ; que la marque antérieure
comporte un élément verbal ;

Que visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun le terme SKY ;

Que les signes différent par Ia présence du terme GROUP et de couleurs au sein du signe contesté et
par fa présentation du terme SKY ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit & tempérer ces
différences :

Qu'en efr‘et,. le terme SKY apparait distinctif ay regard des produits et services en cause :
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Qu'a cet égard, |a Société déposante ne saurait valablement arguer que “/e terme SKYy peut étre
certainement considéré comme pris dans son sens commun, nécessaire, voire usuef", dés lors qu'il n'est
Pas démontré que cette dénomination soit dépourvue de caractére distinctif au regard des produits et
services en cause, celle-ci n'en constituant pas la désignation nécessaire, genérique ou usuelle pas plus
qu'elle ne peut servir a en désigner une Caractéristique ;

Que la foumniture d'une liste de marques reprenant les &léments verbaux SKY et/ou GROUP avec la
seule mention des classes ne saurait apporter la preyve de Ia banalité du terme SKY a titre de marque
pour les services en cause ;

Qu'en outre, au sein du signe conteste, le terme SKY présente un caractére dominant en ce qu'il est
présenté en lettres de grande taille et que le terme GROUP qui accompagne est présenté dans une
police de caractére beaucoup plus petite et est d'usage courant dans la vie des affaires ;

Que fes signes se distinguent également par la présence de couleurs ay sein du signe contests et parla
présentation du terme SKY ;

Que toutefois, cette présentation n‘altere Pas la lecture immédiate de ce terme, voire contribye méme 3
le mettre en évidence :

CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l'imitation de Ja marque antérisure,

CONSIDERANT que compte tenu de Iimitation de la marque antérieure par le signe contests,
conjuguée a l'dentité et ia similarité de certains des produits et services en cause, il existe globalement
un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans 'esprit du consommateur concemé au
regard desdits produits et services.

CONSIDERANT en consequence, que le signe complexe conteste 8KY GROUP ne peut pas étre

adopté comme marque pour les produits et services en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs
de la soclété opposante sur Ia marque verbale SKY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1% : L'opposition est reconnue partiellement justifiés, en ce qu'elle porte sur les produits et
services suivants : "Appareils de locomotion par air. Constitution oy Investissement de
capftaux, Transport ; organisation de voyages".

Atticle2 : La demande d'enregistrement est Partiellement rejetée, pour les produits et services
précités.

Olivier TSEDRY, Juriste Pour le Directeur général de
' FInstitut national de 1a propriété industrielie

Jean-Yves CAILLIEZ
Chef de Groupe




OPP 11-498 / CJR
19/11/2014

DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

rhik

LE DIRECTEUR GENERAL DE LINSTITUT NATIONAL DE LA PROFRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le réglement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur Ia marque communautaire
et notamment son article 9 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 4115, . 712-3 3
L712-5,1712-7, R411-17, R712-13 3R 712-18,R 71221, R 712-26 et R 718-2 a R 7184 ;

Vu l'arrété du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure pergues par I'nstitut
national de la propriété industrielle.

Vu {a décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de Iinstitut National de la Propriété

Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes
d'enregistrement de marques ;

l.- FAITS ET PROCEDURE

La société ACS FRANCE (société par actions simplifiée) a déposé le 12 novembre 2010, la
demande d'enregistrement n° 10 3 782 141 portant sur la dénomination SKYCAM.

Le 2 février 2011, la sociéte SKY IP INTERNATIONAL LIMITED (société de droit britannique) a
formé opposition 3 l'enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque verbale
communautaire SKY, déposée le 2 mars 2009 sous le n° 8 178 436, dont elle indique étre devenue
propriétaire suite & une transmission de propriété inscrite au registra communautaire des marques.
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A l'appui de son opposition, la soclété opposante fait valolr les arguments suivants,

Sur la comparaison des produits et services

Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux
produits et services invoqués de la marque antérieure,

Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue I'imitation de la marque antérieure,

La soclété opposante invogue également l'interdépendance des critéres.

L'opposition a été notifiée a la société déposante le 8 février 2011 sous le n° 11-498.

Le méme jour, lnstitut a informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande
d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de I'article L.712-4 du
Code de la propriéts intellectuelle.

Le titulaire de la demande a procédé a un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit
au registre.

Par courriers en date du 3 juin 201