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ARRANGEMENT DE MADRID
CONCERNANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
REFUS DE PROTECTION PROVISOIRE

notifié au Bureau international de I’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
selon I’article 5 de I’ Arrangement de Madrid ou du Protocole de Madrid

. 1. Administration qui a prononcé le refus: Office de la propriété industrielle de la République tcheque

Antonina Cermaka 2a, 160 00 Praha 6
République tchéque

II. No de ’enregistrement international faisant I’objet du refus: 828572
No de I'enregistrement national de base: 2044507A

[II. Nom du titulaire de ’enregistrement international faisant I’objet du refus:

British Sky Broadcasting Limited, Grant Way, Isleworth, Middlesex TW7 5QD, Royaume-Uni

IV. Motifs du refus:

1) La marque est identique 4 la marque nationale enregistrée dans la République tchéque sous

le No 208723 avec la priorité a partir du 28.01.1997 pour les produits et services identiques

des classes 25,28 et 41.

Nom du titulaire: Jaroslav Jindra, TyrSova 1033, CZ-744 01 Frenstat pod Radhostém, République
tchéque.

2) La marque est identique a la marque internationale enregistrée dans la République tchéque sous
le No 686718 avec la priorité a partir du 14.10.1997 pour les produits identiques de la classe 16.
Nom du titulaire: G. Schneider & Sohne GmbH & Co. KG, Gehrnstrasse 7-11, D-76275 Ettlingen,
Allemagne.

3) La marque est identique a la marque internationale enregistrée dans la République tcheque sous
le No 757820 avec la priorité a partir du 01.02.2001 pour les produits identiques de la classe 9.
Nom du titulaire: Sky Mediatec SA, via Balestra 9, CH-6900 Lugano, Suisse.

4) La marque est identique a la marque nationale ayant fait I'objet d 'un dép6t antérieur dans

la République tchéque en date du 27.05.2002 No 180169 démandée pour les produits et services
identiques des classes 16 et 41. Nom du déposant: DEBORA spol. s r.o., VrSovické namésti 1013/3,
CZ-101 00 Praha 10, République tcheéque.

/article 6/

5) La marque contient 1’élément identique — le mot « SKY » susceptible de préter la confusion

a la marque nationale ayant fait I’objet d 'un dépot antérieur dans la République tchéque en date
du 04.09.2002 No 183115 démandée pour les produits et services identiques des classes 9, 16 et 38.
Nom du déposant: Bell Technology spol. s r.o., Celjabinska 655/10, CZ-100 00 Praha 10, République
tchéque.

/article 6 et article 22 alinéa 2/

V. Articles de la loi nationale applicables en la matiére (voir extrait de la loi en annexe)




A
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[ Refus pour la totalité des produits et/ou services
Refus pour les produits et/ou services suivants:

Cl. 9 — Appareils et instruments d enregistrement du son, de reproduction du son ; appareils
d'enregistrement, de transmission, de reproduction ou de réception du son ou des images; ordinateurs ;
programmes informatiques ; logiciels et programmes informatiques pour la distribution et I'utilisation par
les spectateurs d'un canal de télévision numérique pour voir et acheter des produits; logiciels de jeux
d'ordinateurs et logiciels de jeux-concours; jeux vidéo d'ordinateur et/ou jeux-concours congus pour étre
utilisés avec des récepteurs de télévision et des écrans ou avec des moniteurs vidéo ou écrans d'ordinateurs;
programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux interactifs et/ou jeux-concours;
publications électroniques, logiciels, bandes, disques et fils, tous magnétiques; cassettes et cartouches toutes
concues pour étre utilisées avec les bandes précitées; cassettes, bandes et cartouches audio et vidéo preé-
enregistrées et vierges; disques compacts; disques numériques polyvalents (DVD); disques
phonographiques; disques a lecture laser pour I'enregistrement audio ou vidéo; cartouches programmes,
CD-ROM, cartes et disques, cartes a circuits intégrés, supports 3 mémoire, supports d'enregistrement, tous
préenregistrés avec des jeux vidéo d'ordinateur et/ou des jeux-concours; cartes codées.

Cl. 16 - Papier, articles en papier, carton et cartonnages; produits imprimés; publications, journaux,
magazines (périodiques), illustrés, revues (publications) et livres; guides d'achat présentant des listes

de produits a acheter; produits imprimés, notamment documentation publicitaire relative a la promotion
de produits a vendre par le biais de la télévision numérique, de I'Internet ou d'autres canaux de
télécommunication.

Cl. 25 — Tous les produits de la classe 25.

Cl. 28 — Tous les produits de la classe 28.

Cl. 38 - Services de télécommunication relatifs a I'Internet; télécommunication d'informations (y compris
de pages Web); mise a disposition de liaisons télécom 2 des bases de données informatiques et des sites Web
sur I'Internet.

Cl. 41 — Services d éducation et de divertissements ; services de formation ; services de publications
électroniques.

VII. Pendant six mois qui suivent la date du refus le titulaire pourra remplir les conditions de I’avis ou il
a le droit de faire valoir ses objections contre cet avis par I’intermédiaire d’un mandataire-membre
des agences mentionnées en annexe. Faute des objections, une décision finale sera prononcee.

VIII. Date a laquelle le refus a été prononcé: 25.02.2005

Référence de I’Office No: 419038




(210) 118934

(220) 28.01.1997

(320) 28.01.1997

(111) 208723

(151) 25.03.1998

(540) SKY

(730) Jindra Jaroslav , TyrSova 1033, Frenstat pod Radhostém, 744 01, CZ

(511) 12, 17, 18, 25, 28, 35, 41

(510) (12) padaky, svahové padaky, zalozni padaky a kiidla pro zavésna létani vieho druhu
a jejich piisluSenstvi, zejména postroje, sedacky, drzaky, vétrné rukavy a dopliiky pro
paragliding; (17) nafukovaci poutade vieho druhu; (18) batohy, tasky, sportovni pytle,
ledvinky, pouzdra na mapy; (25) odévy, obuv, klobouénické zboZi, zejména sportovni
oble&eni, pfedev§im &epice, kosile, pulovry, trika, bundy; (28) hry, hracky, t€locvicné
a sportovni potteby; (35) poskytovani pomoci pfi provozu obchodu,
zprosttedkovatelska ¢innost v oblasti obchodu; (41) vychovna a zabavni innost,
zejména organizace vyuky a vyuka paraglidingu a zadv€sného létani.
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Date of the registration

14.10.1997

Expected expiration date of the registration/renewal
14.10.2007

Language of the application

French

Current Status

Name and address of the holder of the registration
G. Schneider & S6hne GmbH & Co. KG
Gehrnstrafle 7-11,

D-76275 Ettlingen (DE)

Contracting State or Contracting Organization in the territory of which the holder has a real and effective industrial or
commercial establishment

DE

Name and address of the representative
Patentanwilite Lichti + Partner
Bergwaldstralie 1

D-76227 Karlsruhe (DE)

Mark

Sky
Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters
International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) - NCL

(7)
Supports d'enregistrement magnétiques, notamment disquettes, bandes magnétiques et cassettes magnétiques; articles de bureau,
notamment appareils pour le bureau non électriques, en particulier boites de rangement pour disquettes.

Papier, carton et produits en ces matiéres (compris dans cette classe); produits de {'imprimerie; papeterie; adhesifs (matiéres
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, notamment matérief pour le dessin, matériel pour la peinture;
pinceaux; articles de bureau, notamment coffres en carton pour accessoires d'ordinateurs, corbeilles a courrier, coupe-papier,
perforateurs de bureau, rubans encreurs, timbres, tampons encreurs et encre a tampon; caractéres d'imprimerie et clichés.

Coffres pour accessoires d’ordinateurs.

Basic registration

DE, 15.10.1996, 396 19 891

Designation(s) under the Madrid Agreement
AT -BX-CH-CZ-FR-HU-IT-SK

Registration

Publication number and date

1998/3 Gaz, 26.03.19398

Designation(s) under the Madrid Agreement

AT-BX-CH-CZ-FR-HU-IT-SK

Date of recording (date of notification from which the time limit to notify the refusal starts)
05.03.1998

Limitation

Publication number and date
2003/8 Gaz, 29.05.2003

Interested Contracting Party(ies)
AT -BX-CH-CZ-FR-HU-IT-SK
Delete from list:

Supports d'enregistrement magnétiques, notamment disquettes, bandes magnétiques et cassettes magnétiques; articles de bureau,
notamment appareils pour le bureau non électriques, en particulier boites de rangement pour disquettes.

Coffres pour accessoires d'ordinateurs.

Date of recording

http://www.wipo.int/romarin/detail. do?ID=0 14.2.2005
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Date of the registration

04.05.2001

Expected expiration date of the registration/renewal
04.05.2011

Language of the application

French

Current Status

Name and address of the holder of the registration
Sky Mediatec SA

via Balestra 9

CH-6900 Lugano (CH)

Contracting State or Contracting Organization in the territory of which the holder has a real and effective industrial or
commercial establishment

CH

Name and address of the representative
Dr. iur. A. Rosenkranz

Rechtsanwalt

Oberlandstrasse 39

CH-3700 Spiez (CH)

Mark

SKY

Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters

I(l;;ernational Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) - NCL
Electronic data media, particularly compact disks.

Supports de données électroniques, en particulier disques compacts.

Basic registration

CH, 01.02.2001, 483221

Da_ta! relating to priority under the Paris Convention and other data relating to registration of the mark in the country of
origin

CH, 01.02.2001, 483221

Designation(s) under the Madrid Agreement
AT-BG-BX-CN-CZ-DE-EG-ES-FR-HU-IT-KP-LI-MA-MC-PL-PT-RO-RU-SI-YU

Designation(s) under the Madrid Protocol

DK-EE-FI-GB-GR-JP-LT-NO-SE-SG-TR

Indications regarding use requirements

GB - SG

Registration

Publication number and date

2001/12 Gaz, 19.07.2001

Designation(s) under the Madrid Agreement
AT-BG-BX-CN-CZ-DE-EG-ES-FR-HU-IT-KP-LI-MA-MC-PL-PT-RO-RU-SIi-YU
Designation(s) under the Madrid Protocol
DK-EE-FI-GB-GR-JP-LT-NO-SE-SG-TR

Indications regarding use requirements

GB -SG

Date of recording (date of notification from which the time limit to notify the refusal starts)
28.06.2001

Total refusal of protection

http://www.wipo.int/romarin/detail.do?ID=0 14.2.2005
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GB
450 Publication number and date
2001/17 Gaz, 27.09.2001

Total refusal of protection
SG

- 450 Publication number and date
2001/19 Gaz, 25.10.2001

Total refusal of protection
JP

450 Publication number and date
2002/4 Gaz, 04.04.2002

A request for review or an appeal has been lodged
GB

450  Publication number and date
2002/4 Gaz, 04.04.2002

Total refusal of protection
ES

450  Publication number and date
2002/5 Gaz, 18.04.2002

Total refusal of protection
BG

450 Publication number and date
2002/8 Gaz, 30.05.2002

Total refusal of protection
cz

450  Publication number and date
2002/8 Gaz, 30.05.2002

Total refusal of protection
RU

450  Publication number and date
2002/11 Gaz, 11.07.2002

Total refusal of protection
YU

450 Publication number and date
2002/12 Gaz, 25.07.2002

Total refusal of protection
NO

450 Publication number and date
2002/12 Gaz, 25.07.2002

Total refusal of protection
PT

450 Publication number and date
2002/12 Gaz, 25.07.2002

Total refusal of protection
HU

http://www.wipo.int/romarin/detail.do?ID=0 14.2.2005
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Publication number and date
2002/14 Gaz, 22.08.2002

Total refusal of protection

FI

Publication number and date
2002/14 Gaz, 22.08.2002

Statement indicating that protection of the mark is refused for all the goods and services requested

GB
Publication number and date
2002/16 Gaz, 19.09.2002

Opposition possible after the 18 months time limit
SG

Publication number and date

2002/16 Gaz, 19.09.2002

Opposition possible after the 18 months time limit
SE

Publication number and date

2002/19 Gaz, 31.10.2002

Total refusal of protection
SE

Publication number and date
2002/19 Gaz, 31.10.2002

Opposition possible after the 18 months time limit
NO

Publication number and date

2002/21 Gaz, 28.11.2002

Total refusal of protection
TR

Publication number and date
2002/21 Gaz, 28.11.2002

Grant of protection

GR

Publication number and date
2002/23 Gaz, 26.12.2002

Opposition possible after the 18 months time limit
Fi

Publication number and date

2002/25 Gaz, 06.02.2003

Statement indicating that protection of the mark is refused for all the goods and services requested

Fl
Publication number and date
2003/2 Gaz, 06.03.2003

Statement indicating that protection of the mark is refused for all the goods and services requested

JP
Publication number and date

http://www.wipo.int/romarin/detail.do?ID=0
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2003/3 Gaz, 20.03.2003

Statement indicating that protection of the mark is refused for all the goods and services requested
ES

450  Publication number and date

2003/6 Gaz, 01.05.2003

Statement indicating that protection of the mark is refused for all the goods and services requested
BG

450 Publication number and date
2003/11 Gaz, 10.07.2003

Statement indicating that the mark is protected for all the goods and services requested
YU

450 Publication number and date
2003/25 Gaz, 05.02.2004

Statement indicating that the mark is protected for all the goods and services requested
cz

450  Publication number and date
2004/7 Gaz, 13.05.2004

Statement indicating that protection of the mark is refused for all the goods and services requested
TR

450 Publication number and date
2004/11 Gaz, 10.06.2004

Statement indicating that the mark is protected for all the goods and services requested
RU

450 Publication number and date
2005/2 Gaz, 17.02.2005

http://www.wipo.int/romarin/detail.do?1D=0 14.2.2005



(210) 180169

(220) 27.05.2002

(320) 27.05.2002

(540) SKY

(730) DEBORA spol. s r.0. , VrSovické namé&sti 1013/3, Praha 10, 101 00, CZ

(511) 16, 41

(510) (16) &asopisy o cestovani; (41) vydavani elektronickych Casopisti o cestovani v ramci
této tiidy.
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04.09.2002
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SKY

Bell Technology spol. s r.o. , Celjabinska 655/10 , Praha 10, 100 00, CZ

9,16, 38

(9) elektrické, elektronické, magnetické, optické, zaznamenévaci a reprodukéni
nastroje, jakoz i jejich ¢asti a ptisluSenstvi véetné magnetickych nosic¢l zdznamu v
podobé paski, karet a diskl pro zaznam zvuku, obrazu a dat, nosice optického
zaznamu v podobé karet a diskll pro zdznam zvuku, obrazl a dat, CD-R, CD-RW,
DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, karty a disky s pfedchozim zdznamem
zvuku, obrazi a dat, osobni pocitace, mikropocitace, obsluhujici poradace, kapesni
Cislicové kalkulacky, pohyblivé spolecniky, osobni organizatory, disketové pohony,
diskové jednotky, fadiCe diskovych jednotek, videografické fadice, pohony zpétného
vraceni pasky, kazety s magnetickym paskem, desky s ti§ténymi obvody, desky se
sériovym rozhranim, desky s kombinaci sériového a paralelniho rozhrani, modemy,
pocitacové klavesnice, Cislicové klavesnice pro pocitace, pamétove kazety s vnéjSim
pohonem diskil a napajenim, konverzni sady barevného zobrazeni pro pfenosné
pocitace s kapalnymi krystaly, pamétové moduly s pfimym vybérem, numerické
koprocesory, elektrické spojovaci kabely, permanentni paméti, moduly s video
permanentni paméti, rychla vyrovnavaci pamét, panely s roz§ifenou paméti,
aktualizované kazety s panelovymi procesory pro osobni pocitace, pienosna pouzdra
pro pocitace, programové magnetické diskety, navody a pfirucky pro pouZivatele
prodavané soucasné s pocitacem, pamét'ové pohony diskli s permanentni paméti,
znovudobijitelné baterie, napétové ménice pro automobily, nabijecky akumulatord,
meénice stiidavého napéti pro pocitace, elektrické spojovaci kabely pro pocitace a
periferni zafizeni, pocitacové ukazovaci pfistroje, zejména mys, pera a kulové
ovladade, stolni pocitaové rozsititelné baze, adaptory periferniho zatizeni,
aktualizované kazety s moznosti pfipojeni audio pfistroji k osobnim pocitactiim, karty
PCMCIA pro karty osobnich pocitacli, pamétové systémy s rozumnymi pohonnymi
maticemi osobnich pocitact a obsluznych kanald, pocitace s psacimi bazemi,
pocitatové tiskarny a fadice, pohon programového vybaveni, karty pro rozhrani,
papirové kazety a viceucelové napajece, kazety pro pocitaové tiskarny a faksimilové
pfistroje, zaruéni a registra¢ni diskety, pohon diskovych pamétovych systémi pro
osobni pocitace, fadice rozhrani pocitacovych siti, neprerusitelné napajece, ochrany
napdjecich $iur, a pocitaCové programy vcetné diagnostickych funkci pro inicializovani
a sestavovani pocitace, operacni systémy, pocitacové periferni pohony, vybérové
informadni databaze, zrcadleni pohonu, hlidani dat, registrace chyb, automaticka
kontrola sledovani regenerace obsluznych kanali, odkladani programi a pfijem
licenénich dohod, referencni obsluzné programy pro technickou informaci a

Dne: 14.02.2005



monitorovani a fizeni jednoho nebo vét§iho poétu kanalli v mistni oblastni siti osobnich
po&itadii; (16) Easopisy, katalogy, broZury, manualy a dalsi tiskoviny; (38)
multimedialni komunikace za pomoci internetové televize, WWW aplikaci, WEB-
DWD, multimedialnich servert, multimedialnich archivi.
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Loi du 3 décembre 2003 No 441/2003 du Journal officiel sur les marques et & la modification de la
loi No 6/2002 duJournal officiel, relative aux tribunaux, juges, juges assesseurs et
a 'administration d’Etat des tribunaux et 4 1a modification de certaines autres lois (loi relative aux
tribunaux et aux juges), en teneur des prescriptions postérieures, (loi sur les marques)

Extrait

Article 1
Signes susceptibles de constituer une marque
Toute signe susceptible de représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms
personnels, les couleurs, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou son conditionnement,
peut constituer une marque sous les conditions déterminées par le présente loi sous réserve que ce signe
soit propre a distinguer les produits ou les services d’'une personne des produits ou des services d'une

autre personne.

Article 2
Sur le territoire de la République tchéque, des marques bénéficient de la protection qui sont

a) enregistrées au registre des marques (ci-aprés dénommé « registre ») tenu par I'Office de la propriété
industrielle (ci-aprés dénommé « Office ») (ci-aprés dénommées « marques nationales »),

b) enregistrées avec effets pour la République tchéque au registre tenu par le Bureau international de
I’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur la base d'une demande d'enregistrement
international au sens de I'Arrangement de Madrid concernant I'enregistrement international des
marques de fabrique ou de commerce ou le Protocole relatif a 'Arrangement de Madrid (ci-aprés
dénommées « marques internationales »),

c) enregistrées au registre tenu par I'Office pour I'harmonisation sur le marché intérieur (marques et
modéles) selon le Réglement du Conseil des Communautés européennes sur la marque
communautaire (ci-aprés dénommé « Réglement du Conseil ») (ci-aprés dénommées « marques
communautaire »),

d) notoirement connues sur le territoire de la République tchéque (ci-aprés seulement « marques
notoirement connues ») au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle (ci-aprés dénommée « Convention de Paris ») et de I'article 16 de I'Accord sur
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

Article 3
Aux fins de la présente loi, on entend une marque antérieure, compte tenu du droit de priorité invoqué
a l'appui de ces marques :
a) une marque enregistrée dont la date de dépdt est antérieur,
1. une marque nationale,
2. une marque internationale,
3. une marque communaulaire;

b) une marque communautaire ol, au sens de l'article 34 du Réglement du Conseil, 'acienneté de la
marque antérieure visée 2 la lettre a) points 1 et 2 a été revendiquée méme si le titulaire a renoncé de
cette marque antérieure ou si elle est devenue caduque;

¢) une marque dont la demande d'enregistrement a été déposée selon les leltres a) et b), a condition
qu'elle ait été enregistrée;

d) une marque notoirement connue dont la protection a pris l'origine avant la date du dépbt de la
demande d’'une marque postérieure et cette protection est toujours en vigueur a cette dale.

Motifs du refus de protection
Article 4
Un signe n’est pas enregistrée au registre

a) qui ne peut pas constituer une marque au sens de l'article 1,

b} qui est dépourvu de caractére distinctif,

¢) qui est composé exclusivement de signes ou d’indications qui servent, dans le commerce, pour
désigner I'espéce, la qualité, la quantité, ta destination, la valeur, la provenance géographique ou
"époque de la production des produits ou de la prestation du service ou a l'indication d'autres
caractéristiques de ceux-ci,

d) est composée exclusivement des signes ou d’indications qui sont devenues usuels dans le
langage courant ou dans les constantes du commerce loyales,

e) qui est composée exclusivement par la forme imposée par la nalure méme du produit ou qui est
nécessaire a I'obtention d’un résultat technique ou qui donne une valeur substantielle au produit,

f) quiest contraire a I'ordre public ou aux bonnes meeurs,

g) qui est de nature & tromper le public, notamment quant & la nature, la qualité ou la provenance
géographique du produit ou du service,

h) qui est déposée pour les vins ou les spiritueux et comporte une indication géographique sans que le
vin ou le spiritueux aient cette origine géographique,

i) qui comporte une dénomination qui bénéficie de la protection selon I'article 6 ter de la Convention de



Paris, dont I'enregistrement n’a pas été autorisé par les autorités compétentes,

j) qui comporte des badges, emblémes et écussons autres que ceux visés a larticle 6 ter de la
Convention de Paris, si leur usage fait I'objet de lintérét public pariculier, a2 moins que leur
enregistrement ait été autorisé par I'autorité compétente,

k) qui comporte un signe de haute valeur symbolique, notamment un symbole religieux,

1) dont l'usage est contraire 8 la disposition d'une autre prescription juridique ou est contraire aux
engagements qui s'ensuivent, pour la République Ichéque, de contrats internationaux,

m) s'il est évident que la demande d'enregistrement de la marque (ci-aprés dénommée
« demande d'enregistrement ») n"a pas été faite en bonne foi.

Article 5
Un signe visé a f'arlicle 4 leltres b) & d) peut étre enregistrée au registre & condition que le
demandeur démontre que le signe a acquis un caractére distinctif, avant I'enregistrement de la marque
au registre, par l'usage dans la vie des affaires en relation envers les produits ou les services du
demandeur pour lesquels |'enregistrement au registre est demandé.

Article 6
Un signe n’est pas enregistrée au registre s'il est identique & une marque antérieure déposée ou
enregistrée pour un autre demandeur ou pour un autre litulaire pour des produits ou des services
identiques; cela ne s'applique pas a condition que le titulaire ou le demandeur de la marque antérieure
donne son consentement écrit a I'enregistrement de la marque postérieure au registre.

Article 7
(1) Un signe pour lequel une demande d'enregistrement est déposée n’est pas enregistrée au
registre sur la base de |'opposition a I'encontre de l'enregistrement d'une marque auprés de I'Office (ci-
aprés dénommeée « opposition ») formée

a) par le titulaire d'une marque antérieure s'il y a, & cause de l'identité ou de la similitude avec la marque
antérieure et a cause de lidentité ou de la similitude des produits ou des service auxquels un signe
pour lequel une demande d'enregistrement es! déposée et la marque se rapportent, un risque de
confusion dans 'esprit du public; le risque de confusion comprend également le risque d'association
avec la marque antérieure,

b) par le titulaire d'une marque antérieure qui est identique ou similaire au signe pour lequel une
demande d’enregistrement est déposée si un tel signe doit étre enregistré au registre pour des
produits ou des services qui ne sont pas similaires & ceux pour lesquels la marque antérieure est
enregistrée, mais il s'agit d'une marque antérieure qui jouit d'une renommée en République tchéque
et I'usage du signe pour leque! la demande d’enregistrement a été déposée tirerait ind@ment profit du
caractére distinctif ou de la renommeée de la marque antérieure ou il leur porterait préjudice,

¢) par le titulaire d'une marque antérizure notoirement connue s'il y a, & cause de lidentité ou de la
similitude avec la marque antérieure notoirement connue et & cause de l'identité ou de la similitude
des produits ou des services auxquels le signe pour lequel une demande d’enregistrement est
déposée et la marque notoirement connue se rapportent, un risque de confusion dans I'esprit du
public; le risque de confusion comprend également le risque d'association avec la marque antérieure,

d) par le titulaire d'une marque antérieure notoirement connue qui est identique ou similaire au signe
pour lequel une demande d’enregistrement est déposée si un tel signe doit étre enregistré au registre
pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires a ceux pour lesquels la marque
antérieure noirement connue est enregistrée, mais il s'agit d'une marque antérieure notoirement
connue qui jouit d'une renommée en République tchéque et l'usage de cette marque en relation avec
ces produits ou ces services indiquerail & un rapport entre ces produits ou ces services et le titulaire
de la marque notoirement connue,

e) par le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui est identique ou similaire au signe pour
lequel une demande @ enregistrement est déposée si un tel signe doit étre enregistré au registre pour
des produits ou des services qui ne sont pas similaires a ceux pour lesquels la marque antérieure est
enregistrée, mais il s'agit d’'une marque antérieure qui jouit d'une renommée sur le territoire des
Communautés européennes et l'usage du signe pour lequel la demande d’enregistrement a été
déposée sans juste molif tirerait indament profit du caractére distinctif ou de la renommée de la
marque communautaire antérieure ou il leur porterait préjudice.

f) par le titulaire d’'une marque enregistrée dans un autre pays de 'Union de la Convention de Paris) ou
dans un Etat qui est membre de I'Organisation Mondiale du Commerce, si la demande
d'enregistrement a été déposée par un représentant, un agent, un commissionnaire ou par une autre
personne chargée de la protection des intéréts économiques du titulaire de la marque selon l'article 6
septies de la Convention de Paris (ci-aprés dénommé « commissionnaire ») en son propre nom et
sans le consentement du titulaire @ moins que ce commissionnaire ne justifie de ses agissements,

¢) par ['utilisateur d’'une marque non enregistrée ou d'une autre signe utilisé dans la vie des affaires pour
des produits ou des services identiques ou similaires, qui est identique ou similaire au signe pour
lequel une demande d’enregistrement est déposée au moins que cette marque non enregistrée ou ce
signe ne posséde la portée locale et le droit a cette marque non enregistrée ou a ce signe ait pris
I'origine avant la date du dépot de la demande d'enregistrement,



h) par une personne physique dont le droit au nom et & la protection de manifestations de caractére
personnel peuvent étre empiétés par la marque demandée, éventuellement par une personne
autorisée de faire valoir ces droits de protection de la personnalité,

i) par une personne & qui appartiennent les droits d'une ceuvre d'auteur & condition que I'ceuvre
d'auteur puisse étre empiétée par 'usage du signe pour lequel une demande d’enregistrement est
déposée,

i) par le titulaire d’'un droit antérieur d'une autre propriété industrielle & condition que les droits de la
propriété industrielle puissent étre empiétés par lusage du signe pour lequel une demande
d’enregistrement est déposée,

k) par une personne dont les droits sont empiétés par une demande d'enregistrement qui n'a pas été
déposée en bonne foi.

{2) Les oppositions selon l'alinéa 1 lettres a), b). e) et f) peuvent étre formées également par le
demandeur de marques mentionnées dans ces dispositions.

(3) Dans le cas que la personne autorisée & former les oppositions selon l'alinéa 1 (ci-aprés
dénommé « I'opposant ») donne, aprés le dépot de V'opposition, son consentement écrit a I'enregistrement
de la marque au registre il est entendu qu'elle a reliré son opposition et I'Office met fin a la procédure
d opposition.

Article 22
Examen de fond

(1) Si le signe pour lequel une demande d'enregistrement est déposée n'est pas susceptible de
I'enregistrement au registre selon I'article 4 ou I'article 8, I'Office rejette la demande d’enregistrement. Si
le signe pour lequel une demande d’enregistrement est déposée n'est pas susceptible de I'enregistrement
au registre seulement pour une partie de produits ou de services I'Office rejette la demande
d'enregistrement dans cette étendue. L'Office publie les données concernant la décision du rejel de la
demande d'enregistrement dans le Bulletin.

(2) L'Office rejette une demande d'enregistrement si le signe pour lequel une demande
denregistrement est déposée comporte des éléments d’'une marque antérieure dont I'enregistrement est
demandé ou qui est enregistrée au registre pour un autre titulaire si ces éléments pouvaient préter la
confusion a la marque antérieure; I'Office ne rejelte pas la demande d'enregistrement a condition que le
titulaire ou le demandeur de la marque antérieure donne son consentement écrit & 'enregistrement de la
marque postérieure au registre.

(3) Sile signe pour lequel une demande d’enregistrement est déposée comporte un élément qui est
dépourvu du caractére distinctif et si I'inclusion de cet élément dans la marque peut créer des doutes sur
I'étendue de la protection, le demandeur peut limiter I'étendue de la protection en rapport avec I'élément
du signe pour lequel une demande d'enregistrement est déposée; I'Office publie cette limitation de
I'etendue de la protection ensemble avec la demande d'enregistrement. La limitation de I'étendue de la
protection ne peut pas élre retirée.

i1y Avanl de prononcer la décision du rejel d'une demande d'enregistrement, I'Office a I'obligation de
rendre possible au demandeur d’'exprimar son opinion quant aux motifs pour lesquels I'Office veut rejeter
la demande d'enregistrement.

Article 24
Observations

(1) Chacun paut, jusqu'au moment de I'enregistrement de la marque au registre, adresser a I'Office
des observations écrites basées notamment sur les motifs visés a I'article 4 ou I'article 6; I'Office prendra
les observations en considération au cours de la décision relative & 'enregistrement de la marque au
registre. La personne qui a présenté les observations ne devient pas un participant de la procédure de la
demande d'enregistrement devant I'Office.

(2) Le demandeur doit étre avisé des observations et du résultat de leur jugement par I'Office etil a
le droit d'exprimer son opinion quant & elles dans le délai imparti. L'Office notifie & la personne qui a
présenté les observations le résultat du jugement de ses observations.

(3) Les observations visée a I'alinéa 1 ne peuvent pas étre déposées pour les motifs visés a I"article
7. Les observations doivent remplir les conditions déterminées par le réglement d'exécution.

Article 25
Opposition

(1) Les personnes visées a l'article 7 peuvent former une opposition dans un délai de 3 mois a
compter de la publication de la demande d'enregistrement, & savoir pour les motifs mentionnés dans la
méme disposition. Le délai pour la présentation de |'opposition ne peut pas étre prolongé et son
inobservation ne peut pas étre excusée.

(2) L 'opposition doit étre formée par écrit et elle doit étre iégalement fondée et étayées par des
preuves. L'Office ne prend pas en considération des compléments de I'opposition et des preuves
présentées a leur soutien aprés le délai visé a l'alinéa 1. L'opposant a I'obligation de payer, ensemble
avec |'opposition, la taxe administrative selon la prescription juridique spéciale; si la taxe administrative
n'est pas payée |'opposition est considérée comme non présentée.

(3) Les détails des formalités d opposition sont déterminés par le réglement d’exécution.

o)



Article 26
Procédure concernant ['opposition

(1) L'Office met fin & la procédure d’opposition a condition que le motif de la présentation des
oppositions ait cessé d'exister. L'Office remettra la décision de la mise fin a la procédure d opposition au
demandeur et a I'opposant. )

(2) L'Office rejette les oppositions si elles n'ont pas été formées dans le délai légal, si elles n'ont pas
été formées par la personne visée a l'article 7, si les motifs de la présentation des oppositions n'ont pas
été mentionnés ou les oppositions n'ont pas été étayées par des preuves.

(3) Si I'Dffice ne met pas fin a la procédure d’opposition selon l'alinéa 1 ou s'il ne rejette pas les
oppositions selon l'alinéa 2 il notifie au demandeur leur contenu et lui fixe le délai dans lequel il peut
exprimer son opinion quant aux oppositions. L'Office peut également inviter I'opposant et le demandeur &
essayer, dans le délai imparti, de s'arranger su sujet des oppositions. Si les oppositions sont retirées
I'Office met fin & la procédure d'opposition. Si le déposant n'exprime pas son opinion quant aux
oppositions dans le délai imparti I'Office décide des oppositions selon le contenu du dossier.

(4) Si I'Office constate que fa marque dont I'enregistrement est demandé ne porte pas atteinte aux
droits antérieures protégés par la loi de la part des liers visés & I"article 7 il rejette les oppositions.

{3) Si I'Office constate au cours de la procédure d’opposition que la marque dont I'enregistrement
est demandé ne remplit pas les conditions de I'enregistrement au registre seulement pour certains produits
ou certains services pour lesquels la demande d'enregistrement a été déposée il rejelte la demande
d’enregistrement dans I'étendue des produits ou des services pour lesquels la demande d'enregistrement
ne remplit pas les conditions d'enregistrement au registre.

(6) L'Office remettra au déposant et a I'opposant un exemplaire écrit de la décision du rejet de la
demande d'enregistrement ou de la décision du rejet des oppositions. L'Office publie les données sur le
rejet de la demande d'enregistrement, éventuellement sur le rejet des oppositions au Bulletin.

Article 46

(1) Les personnes ayant I'entreprise, le lieu de domicile permanent ou le siége social dans un Etal
qui est partie contractante de la Convention de Paris ou d'un Etat qui est membre de I'Organisation
Mondiale du Commerce, éventuellement les personnes qui sont ressortissants d'un tel Etat ont les mémes
droits que les personnes qui ont la citoyenneté tchéque ou qui ont I'entreprise, le lieu de domicile
permanent ou le siége social sur le territoire de la République tchéque; si I'Etat dont la personne est
ressortissant ou sur le territoire duquet elle a I'entreprise, le lieu de domicile permanent ou le siége social
n'est pas un pays de I'Union de ta Convention de Paris ou membre de I'Organisation Mondiale du
Commerce, les droits selon la présente loi peuvent étre reconnus seulement sous la condition de la
réciprocité.

(2) Une personne qui n'a pas l'entreprise, le lieu de domicile permanent ou le siége social sur le
territoire de la Reépublique tchéque doit étre, dans une procédure concernant les marques, représentée
selon les prescriptions juridiques spéciales.”)

(3) Ladisposition de I'alinéa 2 ne concerne pas les personnes physiques qui sont ressortissants d'un
Etat membre de I'Union européenne ou d'un Etat qui est partie contractante du contrat concernant
I'Espace économique européen et qui sont établies sur le territoire de la République tchéque ou qui
fournissent les services sur le territoire de la République tchéque et les personnes morales qui ont leur
administration ou le siége de leur activité d'entrepreneur sur le territoire d'un Etat membre de I'Union
européenne ou d'un Etat qui est partie contractante du contrat concernant I'Espace économique européen
et qui sont établies sur le territoire de la République tchéque ou qui fournissent les services sur le territoire
de la République tchéque. Ces personnes doivent, pour une procédure devant i'Office, mettre une adresse
en République tchéque a laquelle les dossiers officiels relatifs a fa demande d'enregistrement ou a la
marque enregistrée lui seront livrés.

Article 48
(1) L'enregistrement d'une marque internationale a laquelle la protection en République tchéque a
été accordée produit les mémes effets que I'enregistrement d'une marque nationale au registre tenu par
I'Office.
(2) Le délai applicable pour former les oppositions & I'enregistrement d'une marque internationale
commence a s'écouler & partir du premier jour du mois qui suit le mois ol la marque a été publiée dans la
publication périodique du Bureau international de 1'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Article 56
La présente loi entre en vigueur le 1% avril 2004, a I'exception des dispositions de la premiére partie de
I"article 2 letire c), I'article 3 letire a) point 3 et I'article 3 lettre b}, I'article 7 alinéa 1 letire e), I'article 11
alinéa 2, l'article 46 alinéa 3, du litre X!l et de la deuxiéme partie qui prennent effets le jour d'entrée en
vigueur du contrat de I'adhésion de la Republique tchéque a 'Union européenne.

”) Loi no 85/1996 du Journa! officiel, concernant le barreau, en teneur des prescriptions postérieures.
Loi no 237/1991 du Journal officiel, concernant les agents de la propriété industrielle, en teneur des prescriptions

postérieures.
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LA REPRESENTATION DES ETRANGERS
PAR L’OFFICE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Des petsonnes n'ayant pas leur siége ou domicile permarient sur le tetritoire de la
République tchéque sont obligées d’étre représentées au cours d’une procédure sur les
marques par un avocat ou bien par un ingéniecur de brevets et de marques.

Les avocats sont enregistrés au registre tenu pat:

Barreau tcheque

(Ceska advokatni komora) tel. +420 2 24910162
Narodni tiida 16 ‘ 24913606
110 00 Prahal 24914386
République tchéque fax: + 420 2 24910162

e-mail: sekr@cak.cz
http://www.cak.cz

Les ingénieuts de brevets et de marques sont enregistrés au registre tenu pat:

Chambre des ingénieurs de brevets et de marques
(Komora patentovych zastupcil)

Gorkého 12 tel. +420 5 41248246
602 00 Brno fax: +420 5 41219469
République tcheque e-mail: kpz@patent-agents.cz

http://www.patent-agents.cz



