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

I. Administration qui a prononcé le refus: Office de la propriété industrielle de la République tchéque
Antonina Cermaka 2a, 160 00 Praha 6
République tchéque
II. No de I’enregistrement international faisant I’objet du refus: 821324
No de I’enregistrement national de base: 303 28 027.1/25
HI. Nom du titulaire de I’enregistrement international faisant ’objet du refus:
Reno Schuhcentrum GmbH, Thaleischweiler-Frvschen
D-66987. DE
IV. Motifs du refus:
Sur opposition déposée par Yves Saint Laurent, Société par Action Simplifiée (adresse voir annexe) en
sa qualité du titulaire des marques internationales antérieures similaire enregistrées dans la République
tchéque sous les Nos 254533 avec la priorité a partir du 10.04.1962 et 484835 avec la priorité a partir du
29.11.1983. La marque antérieure jouit d 'une renommée dans la République tchéque. L usage non
justifié de la marque démandée tirerait indiment profit du caractére distinctif ou de la renommée de la
marque antérieure ou il leur porterait préjudice. /article 7 alinéa 1 lettre b)/
Sur opposition déposée par Yves Saint Laurent, Société par Action Simplifiée (adresse voir annexe) en
sa qualité du titulaire des marques internationales antérieures similaire enregistrées dans la République
tchéque sous les Nos 254533 avec la priorité a partir du 10.04.1962 et 484835 avec la priorité a partir du
29.11.1983. pour les produits identiques — similaires de la classe 3, 9, 14, 18, 24, 25.
/article 7 alinéa 1 lettre a)/
V. Articles de la loi nationale applicables en la matiére (voir extrait de la loi en annexe)
VI. [X]Refus pour la totalité des produits et/ou services
[J Refus pour les produits et/ou services suivants:
VII. Pendant six mois qut 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 prononcée.
VIII. Date a laquelle le refus a été prononcé: 06/06/05 Pour le Président:

Référence de I’Office No: 353914
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. 254533

151 Date de I'enregistrement
10.04.1962

180 Date prévue de I'expiration de I'enregistrement/du renouvellement
10.04.2012

270 Langue de la demande
Frangais

Etat actuel

732 Nom et adresse du titulaire de I'enregistrement
YVES SAINT LAURENT
(Société par Actions Simplifiée)
7 avenue George V
F-75008 PARIS (FR)

811  Etat contractant dont le titulaire est ressortissant
CH

842 Nature juridique du titulaire (personne morale) et Etat ainsi que, le cas échéant, territoire a l'intérieur de cet Etat, ou la
personne morale est constituée

Société par Actions Simplifiée, FRANCE

740 Nom et adresse du mandataire
BRANDSTORMING
44 bis rue Pasquier
F-75008 PARIS (FR)

770 Nom et adresse du titulaire précédent
YVES SAINT LAURENT COUTURE,
Société anonyme
5, avenue Marceau,

PARIS (FR)

540 Marque

531 Classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne)

27.05.22
511 Classification internationale des produits et des services aux fins de I'enregistrement des marques (classification de Nice)
14 Objects made of precious metals and alloys thereof; jewellery, precious stones.
Objets en métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, pierres précieuses.
18 Furs, handbags, purses, trunks and suitcases.
Fourrures, sacs a main, bourses, malles et valises.
24 Lingerie.
Lingerie.

http://www.wipo.int/romarin/detail. do?ID=1 20.5.2005
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822

831

832

450

831

580

450

831

580

891

450

831

580

891

http://www.wipo.int/romarin/detail.do?ID=1

25

26

26

14
25

26

Clothing; dresses, coats, furs, lingerie, scarves and neckties; boots, shoes; slippers, hosiery, hats and gloves.

Vétements; robes, manteaux, fourrures, lingerie, foulards et cravates; bottes, souliers; pantoufles, bas et chaussettes, chapeaux et
gants.

Clothing accessories.

Accessoires de vétements.

Enregistrement de base

CH, 19.01.1962, 190 169

Désignation(s) sefon I'Arrangement de Madrid
AM-AT-AZ-BX-BY-CZ-DE-FR-HU-IT-KG-KZ-LI-LV-MA-MC-MD-PT-RU-SI-SK-SM-TJ-UA-UZ
Désignation(s) selon le Protocole de Madrid

GE -LT

Enregistrement

Date et numéro de publication

1982/4 LMi, 01.06.1982

Désignation(s) selon I'Arrangement de Madrid
AT-BX-DD-DE-DT-FR-IT-LI-MA-MC-PT-SM-TN

Date de l'inscription (date de notification a partir de laquelle commence a courir le délai pour émettre le refus de
protection)

18.05.1982

Autre décision finale
DT
A supprimer de la liste:

Liste limitée a:
Bijouterie et ornements en métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, pierres précieuses.

Vétements; ornements pour chapeaux et vétements, voiles, ceintures, cols, pochettes; robes, manteaux, foulards et cravates;
bottes, souliers, pantoufles, bas et chaussettes, chapeaux et gants.

Autre décision finale
DD
A supprimer de la liste:

Désignation postérieure

Date et numéro de publication

1996/18 Gaz, 31.01.1997

Désignation(s) selon I'Arrangement de Madrid

CZ-HU-SI-SK

Date de I'inscription (date de notification a partir de laquelle commence a courir le délai pour émettre le refus de
protection)

19.12.1996
Date de la désignation postérieure (régle 24.6) du réglement d'exécution commun)

08.10.1996

Désignation postérieure

Date et numéro de publication

1998/6 Gaz, 07.05.1998

Désignation(s) selon I'Arrangement de Madrid

UA
Date de l'inscription (date de notification a partir de laquelle commence a courir le délai pour émettre le refus de
protection)

09.04.1998
Date de la désignation postérieure (régle 24.6) du réglement d'exécution commun)

29.01.1998
20.5.2005
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Désignation postérieure

831 Désignation(s) selon I'Arrangement de Madrid
AM-AZ-BY-KG-KZ-LV-MD-RU-TJ-UZ

832 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid
GE - LT

891 Date de la désignation postérieure (régle 24.6) du réglement d'exécution commun)
06.11.1998

Renouvellement
450 Date et numéro de publication

2002/8 Gaz, 30.05.2002
831 Désignation(s) selon I'Arrangement de Madrid

AM -AT-AZ -BX -BY-CZ-DE-FR-HU-IT-KG-KZ-LI-LV-MA-MC-MD-PT-RU-SI-SK-SM-TJ-UA-UZ
832 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid

GE - LT

Partie(s) contractante(s) désignée(s) n'ayant pas fait I'objet d'un renouvellement (régle 31.4)(b))
TN

http://www.wipo.int/romarin/detail. do?ID=1 20.5.2003



OMPI - ROMARIN - Détails de I'enregistrement international Stranka ¢. 1z 4

484835

151 Date de l'enregistrement
26.03.1984

180 Date prévue de I'expiration de I'’enregistrement/du renouvellement
26.03.2014

270 Langue de la demande
Frangais

Etat actuel

732 Nom et adresse du titulaire de I'énregistrement
YVES SAINT LAURENT
(Société par Actions Simplifiée)
7 avenue George V
F-75008 PARIS (FR)

811  Etat contractant dont le titulaire est ressortissant
FR

842  Nature juridique du titulaire (personne morale) et Etat ainsi que, le cas échéant, territoire a l'intérieur de cet Etat, ou la
personne morale est constituée

Société par Actions Simplifiée, FRANCE

740 Nom et adresse du mandataire
BRANDSTORMING
44 bis rue Pasquier
F-75008 PARIS (FR)

770 Nom et adresse du titulaire précédent
YVES SAINT LAURENT COUTURE,
Société anonyme
5, avenue Marceau,

PARIS (FR)

540  Marque

531 Classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne)
27.05.01 ; 27.05.22
511 Classification internationale des produits et des services aux fins de I'enregistrement des marques (classification de Nice)
08 Hand-operated hand tools and implements; cutlery (knives, forks and spoons); side arms, other than firearms; razors.
Outils et instruments @ main entrainés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith (excluding cutlery); jewelry, precious stones;
clocks and watches and other chronometric instruments.

http://www.wipo.int/romarin/detail. do?ID=0 20.5.2005
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821

821

822

822

300

831

832

450

831

851

580

http://www.wipo.int/romarin/detail.do?ID=0

16

18

21

34

Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matiéres ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers); joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.

Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing types; printing blocks.

Papier, carton et produits en ces matiéres, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matiéres collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines & écrire et articles de bureau {a I'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (a I'exception des
appareils); matiéres plastiques pour I'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes a jouer; caractéres d'imprimerie,

clichés.

Leather and imitation leather, articles made thereof, not included in other classes; skins, hides and pelts; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.

Cuir et imitations du cuir, articles en ces matiéres non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets, harnais et sellerie.

Household or kitchen utensils and containers (neither of precious metals, nor coated therewith), combs and sponges; brushes
(except paintbrushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiworked glass (except building
glass), glassware, chinaware and earthenware not included in other classes.

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (a
I'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage,; paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (a l'exception du
verre de construction), verrerie, porcelaine et faience non comprises dans d'autres classes.

Tobacco; smokers' articles; matches.
Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
Demande de base

FR, 03.05.1978, 277 381

Demande de base

FR, 29.11.1983, 683 033
Enregistrement de base

FR, 03.05.1978, 1 049 092
Enregistrement de base

FR, 29.11.1983, 1 252 676

Données relatives a la priorité selon la Convention de Paris et autres données relatives a I'enregistrement de la marque
dans le pays d'origine

FR, 29.11.1983, 1 252 676

for classes 8, 16, 21 and 34

pour les classes 8, 16, 21 et 34

Désignation(s) selon I'Arrangement de Madrid

AM -AT-AZ -BA-BX-BY-CH-CU-CZ-DE-EG-ES-HU-IT-KG-KP-KZ-LI-LV-MA-MC-MD-PT-RO-RU-SI-
SK-SM-TJ-UA-UZ-YU

Désignation(s) selon le Protocole de Madrid
GE-LT-TM

Enregistrement

Date et numéro de publication

1984/5 LMi, 01.07.1984

Désignation(s) selon I'Arrangement de Madrid

AT -BX-CH-DD-DE-DT-EG-ES-IT-LI-MA-MC-PT-SM-TN
Limitation de la liste des produits et services
AT-BX-DD-DE-DT-IT-LI-MA-MC-PT-SM-TN

sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990 constituait la République fédérale d'Allemagne Pour ces pays, supprimer les produits
des classes 14 et 18.

Date de I'inscription (date de notification a partir de laquelle commence a courir le délai pour émettre le refus de
protection)

20.06.1984

Refus total de protection
DT

20.5.2005
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450

450

450

831

580

891

831

14

18

16

08
14
16
18
21
34

08
16
21
34

Refus partiel de protection
PT
A supprimer de la liste:

Liste limitée a:
Cuir et imitations du cuir, articles en ces matiéres non compris dans d'autres classes; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

Autre décision finale

DD

Liste limitée a:

Papier, carton et produits en ces matiéres, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matiéres collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, a savoir articles
pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; machines a écrire et articles de bureau (2 I'exception des meubles); matériel

dlinstruction ou d'enseignement (a I'exception des appareils); matiéres plastiques pour {'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes a jouer; caractéres dimprimerie; clichés.

Refus total de protection
CH

Autre décision finale

DT

Date et numéro de publication
1986/7 LMi, 01.09.1986

A supprimer de la liste:

Autre décision finale

CH

Date et numéro de publication

1986/7 LMi, 01.09.1986

Liste limitée a:

Coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.

Papeterie; articles de bureau (a I'exception des meubles), cartes & jouer.

Peignes et éponges; brosses (& I'exception des pinceaux), verrerie, porcelaine et faience non comprises dans d'autres classes.

Articles pour fumeurs.

Désignation postérieure

Date et numéro de publication

1995/9 LMi, 20.11.1995

Désignation(s) selon I'Arrangement de Madrid
CZ-SK

Date de l'inscription (date de notification a partir de laquelle commence a courir le délai pour émettre le refus de
protection)

17.10.1995
Date de la désignation postérieure (régle 24.6) du réglement d'exécution commun)
27.09.1995

Désignation postérieure
Désignation(s) selon I'Arrangement de Madrid
AM-AZ -BY -KG-KZ-LV-MD-RU-TJ-UA-UZ

http://www.wipo.int/romarin/detail.do?1D=0 20.5.2003
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832

891

450
831
832

851

14

580

891

450

831

832
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Désignation(s) selon le Protocole de Madrid

GE - LT

Date de la désignation postérieure (régle 24.6) du reglement d'exécution commun)
06.11.1998

Désignation postérieure

Date et numéro de publication

2001/4 Gaz, 29.03.2001

Désignation(s) selon I'Arrangement de Madrid
BA-CU-HU-KP-RO-SI-YU

Désignation(s) selon le Protocole de Madrid

™

Limitation de la liste des produits et services
BA-CU-HU-KP-RO-S!|-TM-YU

Liste limitée a:

Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (excluding cutlery, forks and spoons); jewelry,
precious stones; clocks and watches and other chronometric instruments.

Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matiéres ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.

Date de I'inscription (date de notification a partir de laquelle commence a courir le délai pour émettre le refus de
protection)

08.03.2001
Date de la désignation postérieure (régle 24.6) du réglement d'exécution commun)
25.10.2000

Renouvellement

Date et numéro de publication

2004/8 Gaz, 20.05.2004

Désignation(s) selon I'Arrangement de Madrid
AM-AT-AZ-BA-BX-BY-CH-CU-CZ-DE-EG-ES-HU-IT-KG-KP-KZ-LI-LV-MA-MC-MD-PT-RO-RU-SI-
SK-SM-TJ-UA-UZ-YU

Désignation(s) selon le Protocole de Madrid
GE-LT-TM

Partie(s) contractante(s) désignée(s) n'ayant pas fait I'objet d'un renouvellement (régle 31.4)(b))
TN

20.5.2005



Loi du 3 décembre 2003 No 441/2003 du Journal officiel sur les marques et 4 la modification de la
loi No6/2002 duJournal officiel, relative aux tribunaux, juges, juges assesseurs et
a I'administration d'Etat des tribunaux et a la 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 susceptlible 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 & I'Arrangement de Madrid (ci-aprés
dénommées « marques internationales »),

¢) 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 dénommees « 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 dénommeée « Convention de Paris ») et de I'article 16 de I'Accord sur
les aspecls 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 communautaire,

b) une marque communautaire ou, au sens de l'article 34 du Réglement du Conseil. I"acienneté de la
marque antérieure visée 4 la letire a) points 1 et 2 a été revendiquée méme si le titulaire 2 renoncé de
celte marque antérieure ou si elle est devenue caduque;

¢) une marque dont la demande d'enregistrement a été déposée selon les lettres 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 dépdt de la
demande d'une marque postérieure et cette protection est toujours en vigueur a cetle date.

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

a) quine peut pas constituer une marque au sens de |"arlicle 1,

b) qui est dépourvu de caractére distinclif,

¢) qui est composé exclusivement de signes ou d’indications qui servent, dans le commerce, pour
désigner I'espece, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou
I'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 nature méme du produit ou qui est
nécessaire a 'obtention d’un résultat technique ou qui donne une valeur substantielle au produit,

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

g) qui est de nature a tromper le public, notamment quant a 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 l'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 6ter de la
Convention de Paris, si leur usage fait 'objet de lintérét public particulier, a 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 Fusage est contraire & la disposition d'une autre prescription juridique ou est contraire aux
engagements qui s'ensuivent, pour la République tchéque, de contrats internationaux,

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

Article 5
Un signe visé a l'article 4 lettres b) & d) peut étre enregistrée au registre a 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 I'enregistrement au registre est demandé.

Article 6
Un signe n’est pas enregistrée au registre s’il est identique a une marque antérieure déposée ou
enregistrée pour un autre demandeur ou pour un autre titulaire 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 I'opposition a I'encontre de I'enregistrement d’une marque auprés de I'Office (ci-
aprés dénommeée « opposition ») formée

a) parle titulaire d'une marque antérieure s'il y a, a cause de l'identité ou de la similitude avec la marque
antérieure et a cause de l'identité ou de la similitude des produits ou des service auxquels un signe
pour lequel une demande d’enregistrement est déposée et la marque 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,

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 'usage du signe pour lequel la demande d’enregistrement a été déposée tirerait indiment profit du
caractére distinclif ou de la renommée de la marque antérieure ou il leur porterait préjudice,

¢) par le titulaire d'une marque antérieure notoirement connue s'il y a, & cause de l'identite ou de la
similitude avec la marque antérieure notoirement connue et & cause de [identité ou de la similitude
des produits ou des services auxquels le signe pour lequel une demande d’enregistrement est
déposée el la marque notoirement connue se rapportent, un risque de confusion dans I"esprit du
public; le risque de confusion comprend également le risque d'associalion 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 & ceux pour lesquels la marque
antérieure noirement connue esl enregistrée, mais il s’agit d'une marque antérieure notoirement
connue qui jouit d’'une renommée en République tchéque et I'usage de cette marque en relation avec
ces produits ou ces services indiquerait & un rapport entre ces produils ou ces services et le titulaire
de la marque notoirement connue,

¢) par le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui est identique ou similaire au signe pour
lequel une demande denregistrement 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 jouil d'une renommée sur le territoire des
Communautés européennes et I'usage du signe pour lequel la demande d’enregistrement a eté
déposée sans juste molif tirerait indiment profit du caractére distinctif ou de la renommée de la
marqle communautaire antérieure ou il leur porterait préjudice. - ) N

D__par Ie fitulaire d'une marque enregisirée dans un aufre pays de TUnjon de 1a Convention de Paris) ou

dans un Etat qui est membre de 1'Organisation Mondiate 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 f'article 6
septies de la Convention de Paris (ci-aprés dénommé « commissionnaire ») en son propre nom et
sans le consentement du titulaire 2 moins que ce commissionnaire ne justifie de ses agissements,

g) par l'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 & celte marque non enregistrée ou a ce signe ait pris
i'origine avant la date du dépdt de la demande d'enregistrement,



h) par une personne physique dont le droit au nom et a la protection de manifestations de caractére
personne! 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
déposee,

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 l'usage 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 a former les oppositions selon l'alinéa 1 (ci-aprés
dénommé « I'opposant ») donne, aprés le dépdt de |'opposition, son consentement écrit & I'enregistrement
de la marque au registre il est entendu qu'elie a retiré son opposition et I'Office met fin a la procédure
d’opposition.

Article 31
Invalidation
(1) L'Office procéde a l'invalidation d’'une marque dans une procédure ouverte sur la demande d'un
tiers si

a) pendant une période ininterrompue de 5 ans, la marque n’a pas fait I'objet d'un usage sérieux pour
les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il nexiste pas de justes motifs
pour le non-usage; le commencement de |'usage, éventuellement I'usage repris apres le non-usage
de 5 ans de la marque dans un délai de 3 mois avant la présentation de la demande n’est pas pris en
considération si les préparations pour le commencement de l'usage ou la reprise de l'usage
interviennent seulement aprés que le titulaire ait appris le fait qu'une demande de l'invalidation de la
marque pourrait étre présentée,

b) la marque est devenue, par le fait de I'activité ou de V'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle
dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée,

c) la marque peut, aprés le jour de son enregistrement, par suite de I'usage qui en est fait par le titulaire
ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée induire
le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces
produits ou de ces services.

(2) L'Office procéde a I'invalidation d’une telle marque dans une procédure ouverte sur la demande
présentée dans un délai de 6 mois depuis la validité de la décision du tribunal selon laquelle 'usage de la
marque représente une action de compétition illicite. Le délai pour la présentation de la demande de
lnvalidation ne peut pas étre prolongé et son inobservance ne peut pas étre excusée.

(3) Si le motif de linvalidation n’existe que pour une partie des produits ou des services pour
lesquels la marque est enregistrée, I'Office procéde a Vinvalidation de la marque dans I'étendue de ces
produits ou ces services.

Article 32
Nullité

(1) L'Office déclare une marque nulle dans une procédure ouverte sur la demande d'un tiers ou de
sa propre initiative si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de I'article 4 ou de I'article 6.

(2) Si une marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de I"article 4 leitres b), ¢) ou d)
elle n'est pas déclarée nulle si, par I'usage qui en a été fait, elle a acquis, aprés son enregistrement au
registre, un caractére distinctif pour fes produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

(3) L'Office déclare une marque nulle également dans une procédure ouverte sur la demande de la
personne mentionnée dans I"article 7 et pour les motifs mentionnés dans cette disposition.

(4) Une marque qui a été déclarée nulle est considérée comme si elle n'avait jamais été enregistrée.

(5) Une marque peut étre déclarée nulle également aprés que le titulaire ait renoncé a elle ou qu'elle
soit tombée en échéance en conséquence de I'expiration de I'enregistrement.

(4) Sila cause de nullité n’existe que que pour une partie des produits ou des services pour lesquels
la marque est enregistrée, I'Office déclare la marque nulle dans I'étendue de ces produits ou ces services.

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 lettre c), I'article 3 tettre a) point 3 et I'article 3 lettre b), I'article 7 alinéa 1 leltre €), I"article 11
alinéa 2, I'article 46 alinéa 3, du titre XI! et de la deuxiéme partie qui prennent effets le jour d'entrée en
vigueur du contrat de I'adhésion de la République tchéque & I'Union européenne.

(oS



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

Des personnes nayant pas leur siége ou domicile permaneat sur le territoire de la
République tchéque sont obligées d’éue représentées au cours d’une procédure sur les
marques par un avocat ou bien par ua ingénieur de brevets et de marques.

Les avocats sont earegisteés au registee tenu par:

Barreau tchéque

(Cesk4 advolatal komora) tel. +420 2 24910162
Nacodni teida 16 . 24913606
110 00 Prahal 24914386
République tchéque fax: + 420 2 24910162

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

Les 1agénicurs de brevets et de marques son: earegistés au registee tenu par:

Chambre des ingénieurs de breves et de macques
(Komora patentovych zastupcd)

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

http.://www.patent-agcnts .CZ



