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Úvod 


Pro  každou  firmu  je  životně  důležité  systematicky  budovat  svoji  značku, 
 v období  světové  hospodářské  krize  to  platí  dvojnásob.  Právě  značka  je  totiž  hlavním 
 komunikačním  prostředkem  se  zákazníkem,  který  se  v současné  situaci  desetkrát 
 rozmyslí, jestli utratí své omezené prostředky za výrobek či  službu, které nemají  jeho 
 důvěru.  Zákazníkovi  značka  usnadňuje  orientaci  na  trhu,  zejména  pokud  je  na  něm 
 několik  soutěžitelů  s takřka  identickými  produkty,  a  ten  na  oplátku  společnosti  oplácí 
 svou věrností. 


Proto je důležité toto nejdůležitější aktivum společnosti náležitě chránit. Status 
 ochranné  známky  dává  svému  majiteli  jistotu,  že  dobré  jméno  jeho  produktu  nebude 
 zneužito jeho konkurencí  či  vlastními zaměstnanci. Jen hodnota samotné značky  resp. 


ochranné  známky  některých  společností  je  mnohdy  vyčíslována  do  desítek  miliard 
 amerických dolarů. 


Tabulka 1: Nejhodnotnější světové značky 


Pořadí  Značka  Hodnota v miliardách USD 


1.  66,7 


2.  59 


3.  59 


4.  53,1 


5.  35,9 


Zdroj: http://www.interbrand.com/best_global_brands.aspx?langid=1000 


Tato práce je rozdělena do čtyř logických částí. V první shrnu současnou právní 
úpravu  věnující  se  ochranným  známkám  s účinností  na  území  České  republiky, 
vysvětlím  samotný  pojem  ochranné  známky  a  její  funkce.  Následně  popíši  proces 
registrace a důvody vylučující  její  zápis, na což navazují právní  účinky,  které vznikají 
vlastníkovi  zapsaného  označení  okamžikem  registrace.  V závěru  této  části  se  budu 
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 věnovat prostředkům ochrany, které majiteli ochranné známky zaručují vymahatelnost 
 jeho práv v případě, že je jiná osoba svým jednáním poruší. 


Ve druhé  části  práce  se  zaměřuji  na  proces  zápisu  ochranné  známky,  který  se 
 snažím  přiblížit  na  dvou  zajímavých  případech  registrace  ochranné  známky  tvořené 
 pouze  jedinou  barvou.  I  přes  určité  společné  znaky  obou  případů  bych  zde  chtěl 
 vyzdvihnout různé přístupy k prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti těchto označení. 


Část o vyčerpání práv má za cíl ukázat, že vlastnictví ochranné známky nemusí 
 vždy  automaticky  přisuzovat  výhradní  právo  k užívání  tohoto  označení.  Na  třech 
 různých případech se pokusím zdůraznit nutnost pozornosti a předvídavosti majitele při 
 uzavírání  smluv  a  znalost  právních  předpisů,  které  každodenně  ovlivňují  osoby  činné 
 v obchodě. 


V poslední  části  práce  se  věnuji  jednomu  z nejznámějších  českých 
 známkoprávních sporů – léta trvající při mezi dvěma společnostmi, která mohla být při 
 správném posouzení utnuta hned na počátku. 


Cílem této práce jako celku je odpověď na otázku, zda ochranná známka může 
 být a je v praxi využívána jako nástroj konkurenčního boje. K osvětlení této teze bude 
 sloužit  analýza  současné  právní  úpravy  a  jejích  dopadů  na  podnikatelské  prostředí  na 
 základě několika případových studií. 


Mimo  obvyklé zdroje informací  k dané tématice, jejichž dostupnost shledávám 
jako  velice  dobrou,  mi  při  vypracovávání  práce  velice  pomohly  poznatky  získané  na 
základě  konzultací  s pracovníky  Úřadu  průmyslového  vlastnictví  a  nejmenované 
marketingové  agentury.  Díky  jejich  osobním  zkušenostem  a  poskytnutým  (veřejnosti 
mnohdy nepřístupným) informacím jsem mohl lépe porozumět danému tématu. 
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1  Ochranné známky 


1.1 Základní prameny právní úpravy 


V oblasti  známkoprávní  ochrany  je Česká  republika  vázána  celou  řadou 
 mnohostranných  mezinárodních  smluv,  které  stanoví  rámec  vnitrostátní  úpravy.  Jsou 
 jimi zejména Pařížská úmluva na ochranu práv průmyslového vlastnictví ze dne 20. 3. 


1883  v revidovaném  znění  (vyhl.  č.  64/1975  Sb.,  ve  znění  vyhl.  81/1985  Sb.;  dále  jen 


„Pařížská  úmluva“),  Madridská  dohoda  o mezinárodním  zápisu  továrních  nebo 
 obchodních známek ze dne 14. 4. 1891 (vyhl. 65/1975 Sb., ve znění vyhl. 78/1985 Sb.), 
 Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek ze dne 27. 6. 


1989, Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů původu zboží 
 ze  dne  14.  4.  1891  v revidovaném  znění  (vyhl.  č.  64/1963  Sb.),  Niceská  dohoda 
 o mezinárodním  třídění  výrobků  a  služeb  pro  účely  zápisu  ochranných  známek  ze  dne 
 15.  6.  1957  (vyhl.  č.  118/1979  Sb.,  ve znění  vyhl.  77/1985  Sb.),  Úmluva  o  zřízení 
 Světové  organizace  duševního  vlastnictví  ze  dne  14.  7.  1967  (vyhl.  č.  69/1975  Sb., 
 ve znění  vyhl.  č. 80/1985  Sb.)  a  Smlouva  o  známkovém  právu  ze  dne  27.  10.  1994 
 (publ.  pod  č.  199/1996  Sb.).  Nedílnou  součástí  Dohody  o  zřízení  Světové  obchodní 
 organizace  (publ.  pod  č.  191/1995  Sb.)  je  pak  Dohoda  o obchodních  aspektech  práv 
 k duševnímu vlastnictví (dále jen Dohoda TRIPS). 


Základním  pramenem  práva  ochranných  známek  je  v České  republice  zákon 
 č. 441/2003  Sb.,  o ochranných  známkách,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  také 


„ZOZ“),  který  stanoví  základní  hmotněprávní  úpravu  pro  tento  předmět  ochrany  a  je 
 zároveň  procesním  předpisem  pro  řízení  ve  věcech  ochranných  známek  před  Úřadem 
 průmyslového  vlastnictví.  Současný  zákon  o ochranných  známkách  nahradil  zákon 
 č. 137/1995  Sb.  a implementuje  do  českého  právního  řádu  první  směrnici  Rady  ES 
 o ochranných známkách č. 89/104/ES (dále jen „směrnice o ochranných známkách“). 


Předpisem přímo účinným v České republice je dále nařízení Rady (ES) č. 40/94 
 o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení o ochranné známce Společenství“), 
 které vytváří na území členských států ES systém ochranné známky, která má jednotnou 
 povahu a stejné účinky na celém území Společenství. 


Zavedení účinných prostředků k dodržování práv duševního vlastnictví je cílem 
směrnice  č. 2004/48  ES  o dodržování  práv duševního  vlastnictví,  jejíž provedení  bylo 
v oblasti  ochranných  známek  zajištěno  přijetím  zákona  č.  221/2006  Sb.,  o  vymáhání 
práv z průmyslového vlastnictví. 
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 Při  porušení  práv  z ochranných  známek  přichází  velmi  často  v úvahu  ochrana 
 před  nekalosoutěžním  jednáním  ve  smyslu  §44n.  ObchZ.  V souladu  s čl.  61  Dohody 
 TRIPS  poskytuje  český  právní  řád  ochranným  známkám  trestněprávní  ochranu1.  Na 
 ochranu  předmětů  průmyslového  vlastnictví  včetně  ochranných  známek  pamatuje 
 rovněž úprava správního trestání2. 


Specifické  prostředky  ochrany  obsahují  předpisy  zavádějící  ochranu  vnitřního 
 trhu  EU  proti  zboží  porušujícímu  práva  duševního  vlastnictví  včetně  ochranných 
 známek.  V prvé  řadě  jde  o předpisy  chránící  před  vstupem  padělků  na  vnitřní  trh, 
 kterými  jsou  nařízení  Rady  (ES)  1383/2003  o  přijímání  opatření  celních  orgánů  proti 
 zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která 
 mají  být  přijata  proti  zboží,  o  kterém  bylo  zjištěno,  že  tato  práva  porušilo  (dále  také 


„nařízení  o  celních  opatřeních“)  a  navazující  zákon  č.  191/1999  Sb.,  o  opatřeních 
 týkajících  se  dovozu,  vývozu  a  zpětného  vývozu  zboží  porušujícího  některá  práva 
 duševního  vlastnictví.  Druhou  skupinu  tvoří  předpisy  uplatňující  se  vůči  zboží 
 ve volném oběhu, kterými jsou rovněž zákon č. 191/1999 Sb. a zákon č. 634/1992 Sb., 
 o ochraně spotřebitele.  


1.2 Předmět ochrany 


1.2.1  Pojem ochranné známky, druhy ochranných známek 


Ochrannou známkou může být jakékoli označení, které splní podmínky uvedené 
 ve smyslu  §  1  ZOZ,  resp.  čl.  4  nařízení  o  ochranné  známce  Společenství.  Zaprvé  se 
 musí jednat o označení schopné grafického znázornění. Demonstrativní výčet pak dává 
 vodítko,  která  označení  tuto  podmínku  splňují,  a  uvádí  slova,  včetně  osobních  jmen, 
 barvy3, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal. Druhou podmínkou, která 
 je  odrazem  funkce  a účelu  ochranné  známky,  je  schopnost  označení  odlišit  výrobky 
 nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby (rozlišovací  způsobilost). 


Rozlišovací  způsobilost  je  jedinou  podmínkou,  kterou  ve  svém  čl.  15  uvádí  Dohoda 
 TRIPS.  


       


1 § 150 TrZ  


2 § 33 ZPř 


3 nařízení o ochranné známce Společenství barvy výslovně neuvádí 
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 Výše uvedený výčet  zahrnuje všechny tradičně vymezované druhy ochranných 
 známek,  tj.  označení  slovní  tvořené  pouhým  slovem  či  jménem,  obrazová  tvořená 
 kresbou či grafickou zkratkou4, kombinovaná spojující vlastnosti slovních a obrazových 
 a prostorová označení (např. tvar láhve). 


V souvislosti s první podmínkou známkoprávní ochrany označení vzniká otázka, 
 zda  označení,  která  nejsou  přímo  vyjádřená  nebo  vnímatelná  v grafické  podobě,  např. 


zvuková  (znělky  apod.),  čichová  (vůně),  světelná  či  pohybová,  jsou  zcela  vyloučena 
 z možnosti  být  chráněna  jako  ochranné  známky.  Na  základě  několika  rozhodnutí 
 Evropského  soudního  dvora  lze  poznamenat,  že  pokud  jsou  takováto  označení 
 převoditelná do grafické podoby, neexistuje důvod je neregistrovat. Ve vztahu například 
 ke  zvukovým  ochranným  známkám  lze  požadavek  grafické  znázornitelnosti  splnit 
 zapsáním znělky v podobě notové osnovy, na které jsou vyznačeny klíč, noty a pomlky. 


V důsledku  výše  popsaného  vývoje  existuje  v  současné  době5  84  zvukových 
 ochranných  známek  platných  na  území  České  republiky  (např.  ochranné  známky 
 chránící  znělku  T-Mobile6,  znělku  „I’m  lovin’  it“  řetězce  restaurací  McDonald’s7  či 
 charakteristickou znělku pro automobily společnosti Family Frost8). Čichová ochranná 
 známka  Společenství  „The  smell  of  fresh  cut  grass“9  zapsaná  pro  tenisové  míče  již 
 zanikla uplynutím doby ochrany bez obnovy. 


1.2.2  Funkce ochranné známky, význam známkoprávní ochrany 


Účelem a základní funkcí ochranné známky, prostupující celou právní úpravu, je 
 odlišit  výrobky  nebo  služby  jedné  osoby  (podniku)  od  výrobků  či  služeb  jiné  osoby 
 (podniku). Jde tedy o pomoc spotřebiteli v orientaci na trhu při výběru zboží či služeb. 


Tato  funkce  ochranné  známky  je  jedním  ze  základních  východisek  známkoprávní 
 ochrany a je třeba k ní vždy přihlížet při interpretaci konkrétních ustanovení.  


Z ekonomického  pohledu  reaguje  ochranná  známka  na  informační  asymetrii, 
 způsobenou  tím,  že  prodávající  mají  často  k dispozici  o  mnoho  lepší  informace 


       


4 Horáček R., Čada K., Hajn P. Práva k průmyslovému vlastnictví, 1. vyd., Praha, C.H.Beck, 2005, s. 295 


5 ke dni 11.5.2009 


6 OZ Společenství č. 1416858 


7 OZ Společenství č. 3661907  


8 OZ OHIM č. 753244 


9 OZ Společenství č. 428870  
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 o nezpozorovatelných  vlastnostech  určitého  zboží  než  kupující.10  Umístění  ochranné 
 známky na výrobek či její užití v souvislosti s ním umožňuje spotřebiteli identifikovat 
 takové na první pohled neviditelné vlastnosti, které zná například z vlastní zkušenosti či 
 z jiných  zdrojů.  Tyto  informace  přitom  předává  v „koncentrované“  podobě,  když 
 umožňuje spotřebiteli spojit si konkrétní výrobek s celou řadou jeho charakteristických 
 vlastností,  aniž  by  byly  v označení  uvedeny.  Ochrana  označení  plnících  tyto  funkce 
 zároveň  motivuje  jednotlivé  výrobce  či  poskytovatele  služeb  k tomu,  aby  investovali 
 své  prostředky  do  nabídky  výrobků  či  služeb,  které  se  liší  ve  svých  vlastnostech 
 a kvalitě od výrobků a služeb ostatních.11 Zároveň zajišťuje, že pokud vlastník ochranné 
 známky  takto  investoval  svoji  energii,  čas  a  prostředky,  bude  jeho  investice  chráněna 
 proti tomu, aby si její výsledky nepoctivým způsobem přivlastnili jiní soutěžitelé.12


Často je uváděna rovněž propagační funkce ochranné známky, spočívající v tom, 
 že  prostřednictvím  ochranných  známek  a  jejich  užití  v reklamě  se  výrobci 
 a poskytovatelé služeb dostávají do povědomí širší veřejnosti. 


1.3 Vznik, trvání a zánik ochrany 


1.3.1  Vznik ochrany 


Známkoprávní  ochrana  je  založena  primárně  na  registračním  principu, 
 vyžadujícím  pro  vznik  ochrany  zápis  označení  do  příslušného  rejstříku.  V České 
 republice  jsou  podle  §  2  ZOZ  chráněny  ochranné  známky  zapsané  v rejstříku 
 ochranných  známek  vedeném  Úřadem  průmyslového  vlastnictví  (národní  ochranné 
 známky), ochranné známky zapsané s účinky pro Českou republiku v rejstříku vedeném 
 Mezinárodním  úřadem  duševního  vlastnictví  na  základě  mezinárodní  přihlášky  ve 
 smyslu Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě (mezinárodní ochranné 
 známky) a ochranné známky zapsané v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve 
 vnitřním  trhu  (známky  a  vzory)  podle  nařízení  o  ochranné  známce  Společenství 
 (ochranné známky Společenství). 


       


10 ECONOMIDES, N. S. The Economics of Trademarks, 78 Trademark Reporter 523, 526-531 (1988) in 
 Goldstein P.: Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines, Cases and Materials on the Law 
 of Intellectual Property, 5th edition, New York, Foundation Press, 2002, s. 20 


11 tamtéž 


12  DINWOODIE,  G.  B.  Copyright,  Trademarks  and  Trade  Dress:  The  Overlap  (and  Conflict?)  in 
 Intellectual Property Regimes Concerning Designs and Visual Images  


(ALAI 2001 Congress, New York, Session II A, General Report), s. 5 
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 Výjimkou  z registračního  principu  je  ochrana  poskytovaná  tzv.  všeobecně 
 známým  známkám  směřující  proti  tzv.  známkovému  pirátství13.  Mezinárodněprávním 
 základem  tohoto  institutu  je  čl.  6bis  Pařížské  úmluvy  a  čl.  16  Dohody  TRIPS. 


Všeobecná známost označení, tedy skutečnost, že se vžilo pro určité výrobky či služby a 
 získalo  tak  rozlišovací  způsobilost,  je  v tomto  případě  požadavkem  rovnocenným 
 formálnímu  požadavku  registrace  a nahrazujícím  jej.14  V souladu  s čl.  16  odst.  2 
 Dohody TRIPS se při posuzování, zda je určitá známka všeobecně známá bere zřetel na 
 to,  zda  je  ochranná  známka  známa  v  příslušném  okruhu  veřejnosti,  včetně  známosti 
 u dotyčného  člena  WTO,  získané  jako  důsledek  propagace  této  ochranné  známky. 


Všeobecně známá známka je chráněna vždy pro ty výrobky a služby, pro které se stala 
 všeobecně známou, s výjimkou případů spadajících pod čl. 16 odst. 3 Dohody TRIPS, 
 který  se  promítl  do  §  7  odst.  1  písm.  d)  ZOZ  (všeobecně  známá  známka  s dobrým 
 jménem).  


Zápisu  označení  do  rejstříku  ochranných  známek  brání  důvody  taxativně 
 vypočtené v § 4, 6 a 7 ZOZ15. Jsou jimi jednak důvody absolutní spočívající v povaze 
 označení  samotného  a  dále  důvody  relativní  mající  svůj  základ  v konfliktu  s právy 
 jiného subjektu. 


Označení  nemůže  především  být  zapsáno  do  rejstříku,  pokud  vůbec  nemůže 
 tvořit  ochrannou  známku,  jak  je  vymezena  v  §  1  ZOZ.  Dalšími  překážkami  jsou 
 nedostatek rozlišovací způsobilosti, popisnost označení (označení nebo údaje používané 
 v obchodě k označení vlastností výrobku nebo služby např. druh, jakost, množství, účel 
 aj.)  či  skutečnost,  že  označení  je  tvořeno  výrazy  obvyklými  v běžném  jazyce  nebo 
 v poctivých  obchodních  zvyklostech;  ve  všech  těchto  případech  mohou  být  překážky 
 překonány  prokázáním  získání  rozlišovací  způsobilosti  užíváním  v obchodním  styku 
 za podmínek  uvedených  v  §  5  ZOZ.  Úřad  průmyslového  vlastnictví  dále  nezapíše 
 označení, které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy či v rozporu se 
 zvláštními  právními  předpisy.  Zapsáno  nemůže  být  ani  označení  klamavé,  pokud  jde 
        


13ČERMÁK, K. jr., KOPLÍKOVÁ, E., LORENC, L. Metodika a postupy prosazování práv z duševního 
 vlastnictví u jednotlivých orgánů veřejné správy České republiky, v jejichž působnosti je prosazování práv 
 z duševního vlastnictví, Praha, ELSO Group, 2007 s. 136


14 HORÁČEK,  R.,  ČADA,  K.,  HAJN,  P. Práva k průmyslovému vlastnictví,  1.  vyd.,  Praha,  C.H.Beck, 
 2005, s. 349 


15 nařízení o ochranné známce Společenství upravuje překážky zápisné způsobilosti v čl. 7 a 8 
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 o povahu,  jakost  nebo  zeměpisný  původ  zboží  (ve  vztahu  k vínům  a  lihovinám  je 
 stanoven  speciální  důvod).  Chráněny  jsou  rovněž  státní  symboly  a  symboly 
 mezinárodních  organizací  podle  čl.  6ter  Pařížské  úmluvy  a  další  znaky,  emblémy  či 
 erby,  pokud  jsou  přihlášené  bez  souhlasu  příslušného  orgánu  či  označení  obsahující 
 znak vysoké symbolické hodnoty (zejména náboženské symboly). Absolutní překážkou 
 zápisu  je  rovněž  skutečnost,  že  přihláška  ochranné  známky  zjevně  nebyla  podána 
 v dobré víře. 


Do rejstříku ochranných známek nebude dále zapsáno označení shodné se starší 
 ochrannou známkou zapsanou pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky 
 či služby, s výjimkou situace, kdy vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí 
 písemný souhlas.  


Mezi  tzv.  relativní  překážky  zápisné  způsobilosti  patří  překážky  spočívající 
 ve střetu  s některým  ze  starších  práv  uvedených  v  §  7  ZOZ,  které  je  uplatňováno 
 oprávněnou  osobou  prostřednictvím  institutu  námitek  podle  §  25  ZOZ.  Zejména  se 
 jedná  o  střet  se  starší  ochrannou  známkou16,  zapsanou  nebo  všeobecně  známou, 
 za předpokladu,  že  z důvodu  shodnosti  či  podobnosti  se  starší  ochrannou  známkou 
 a shodnosti  nebo  podobnosti  výrobků,  na  něž  se  přihlašované  označení  a  ochranná 
 známka  vztahují,  zde  existuje  pravděpodobnost  záměny  na  straně  veřejnosti; 


pravděpodobnost  záměny  zahrnuje  i  pravděpodobnost  asociace  se  starší  ochrannou 
 známkou.  


Při posuzování zaměnitelnosti dvou označení srovnává ÚPV označení z hlediska 
 vizuálního, fonetického a sémantického, přičemž jak je uvedeno např. v rozhodnutí O-
  48810  „všechna  tři  hlediska  nestojí  v rovné  řadě  a  v některých  případech  může  jedno 
 z nich  převažovat  nad  druhým  nebo  ostatními“.17  Jak  uvádí  preambule  směrnice 
 o ochranných  známkách,  posouzení  pravděpodobnosti  záměny  přitom  závisí  na  více 
 faktorech a zejména na povědomí o ochranné známce na trhu, na asociaci, která může 
 vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou, na stupni podobnosti mezi 
 ochrannou  známkou  a  označením  a  mezi  zboží  nebo  službami  označení.  Čím  větší 
 rozlišovací  způsobilost  má  starší  ochranná  známka,  tím  větší  bude  pravděpodobnost 
 záměny  na  straně  spotřebitelské  veřejnosti.  Obdobně  i  nižší  stupeň  podobnosti  mezi 
        


16 co je třeba rozumět pod pojmem „starší ochranná známka“ vymezuje § 3 ZOZ 


17  HORÁČEK,  R.,  ČADA,  K.,  HAJN,  P. Práva  k průmyslovému  vlastnictví,  1.  vyd.,  Praha,  C.H.Beck, 
2005, s. 445 
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 výrobky  nebo  službami  lze  vyvážit  vyšším  stupněm  podobnosti  mezi  známkami 
 a naopak.  


Na  rozdíl  od  výše  uvedených  případů,  kdy  se  k zamítnutí  přihlášky  ochranné 
 známky vyžaduje shoda či podobnost výrobků a služeb, v případě ochranných známek 
 (zapsaných  i všeobecně  známých),  které  mají  v České  republice  resp.  Evropském 
 společenství  tzv.  dobré  jméno,  se  ochrana  vztahuje  na  celou  škálu  výrobků  a  služeb. 


Uvedené  platí  za  podmínky,  že  užívání  přihlašovaného  označení  by  nepoctivě  těžilo 
 z rozlišovací  způsobilosti  nebo  dobrého  jména  ochranné  známky  nebo  jim  bylo  na 
 újmu.  Za  skutečnosti,  z nichž  vyplývá  „dobrá  pověst“  ochranné  známky  označuje 
 Horáček  „známost  známky  mezi  širokou  veřejností,  jejího  spojování  v podvědomí 
 spotřebitelů s tradičně dobrými vlastnostmi výrobků nebo úrovní poskytovaných služeb 
 či schopnosti známky vyvolat ve veřejnosti důvěru v jí označené zboží“18.   


V souladu  s článkem  6  septies  Pařížské  úmluvy  jsou  chráněni  rovněž  vlastníci 
 ochranných  známek  zapsaných  v jiných  unijních  zemích  Pařížské  úmluvy  nebo 
 členských státech WTO před zápisem shodných označení tzv. nevěrnými agenty, za něž 
 se  považují  osoby  pověřené  hájit  ekonomické  zájmy  vlastníka  ochranné  známky,  na 
 jejich  vlastní  jméno  bez  jeho  souhlasu  vlastníka  ochranné  známky.  Mezi  osobami 
 pověřenými  hájit  zájmy  vlastníka  zákon  výslovně  uvádí  zástupce,  zprostředkovatele 
 a obstaravatele.  Ustanovení  se  ovšem  vztahuje  i  na  další  osoby  působící  ve  prospěch 
 vlastníka ochranné známky, bez ohledu na to, jak je konkrétně upraven jejich vztah. 


Další  překážkou  zápisu  ochranné  známky  pak  může  být  starší  nezapsané 
 označení  užívané  v obchodním  styku,  pokud  nemá  pouze  místní  dosah; podmínkou  je 
 shodnost  či  podobnost  označení  a  shodnost  či  podobnost  výrobků  a  služeb.  Ochranná 
 známka nebude dále zapsána v případě, že by jejím zápisem mohla být dotčena práva na 
 ochranu  osobnosti,  jmenovitě  právo  na  jméno  a  na  ochranu  projevů  osobní  povahy,  či 
 jiná  práva  k duševnímu  vlastnictví  (právo  k autorskému  dílu,  práva  z jiného 
 průmyslového  vlastnictví).  Posledním  relativním  důvodem  je  nedostatek  dobré  víry 
 přihlašovatele, který zakládá, jak bylo uvedeno výše, rovněž překážku absolutní. 


       


18  HORÁČEK,  R.,  ČADA,  K.,  HAJN,  P. Práva  k průmyslovému  vlastnictví,  1.  vyd.,  Praha,  C.H.Beck, 
2005, s. 343 
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 1.3.2  Trvání ochrany 


Zápis ochranné známky platí deset let ode dne podání přihlášky. Po uplynutí této 
 doby se na žádost vlastníka ochranné známky zápis obnoví, a to vždy na dalších deset 
 let.19


1.3.3  Zánik ochrany 


Ochranná známka zaniká jak z vůle vlastníka ochranné známky, tak proti  jeho 
 vůli na základě rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví iniciovaného návrhem třetí 
 osoby či z moci úřední.20


Ochranná  známka  zanikne  uplynutím  doby  její  platnosti,  pokud  není  podána 
 žádost o obnovu zápisu, a to ani v dodatečné lhůtě 6 měsíců. Vlastník ochranné známky 
 se  rovněž  může  práv  k ochranné  známce  vzdát  písemným  prohlášením,  jehož  účinky 
 nastávají dnem doručení Úřadu průmyslového vlastnictví. 


Na  návrh  kterékoli  třetí  osoby  bude  ochranná  známka  zrušena  v případě,  že 
 nebyla  po  nepřetržitou  dobu  pěti  let  bez  řádných  důvodů  řádně  užívána.  Dalším 
 důvodem  zrušení  jsou  skutečnost,  že  se  ochranná  známka  v důsledku  činnosti  či 
 nečinnosti  svého  vlastníka  stala  označením,  které  je  v obchodě  obvyklé.  Ochranná 
 známka bude rovněž zrušena, pokud její užívání vlastníkem či s jeho souhlasem po dni 
 zápisu  může  vést  ke  klamání  veřejnosti.  Úprava  zrušení  obsahuje  rovněž  ustanovení 
 navazující  na  ochranu  před  nekalosoutěžním  jednáním,  když  stanoví  možnost  zrušení 
 ochranné  známky  Úřadem  průmyslového  vlastnictví  na  základě  pravomocného 
 rozhodnutí  soudu,  podle  něhož  je  užití  ochranné  známky  nekalosoutěžním  jednáním, 
 bez věcného zkoumání naplnění zákonných důvodů.21  


Ochranná známka, která nesplňovala podmínky pro zápis do rejstříku, může být 
 prohlášena za neplatnou od počátku. Pokud nebyly splněny požadavky stanovené v § 4 
 a  §  6  ZOZ  (absolutní  překážky),  může  se  tak  stát  na  návrh  kterékoli  třetí  osoby  či 
 z vlastního  podnětu  ÚPV,  v případě  důvodů  uvedených  v  §  7  (relativní  překážky)  na 
 návrh dotčené osoby tam uvedené. Prohlášení ochranné známky za neplatnou je možné 
 i v případě, že již zanikla vzdáním se či plynutím doby platnosti. 


       


19 § 29 ZOZ 


20 § 30, 31 ZOZ 


21  HORÁČEK,  R.,  ČADA,  K.,  HAJN,  P. Práva  k průmyslovému  vlastnictví,  1.  vyd.,  Praha,  C.H.Beck, 
2005, s. 365 
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 1.4 Práva z ochranné známky 


Vlastníkovi  ochranné známky, osobě zapsané v rejstříku vedeném ÚPV,  náleží 
 celá  řada  výlučných  práv  plynoucích  z vlastnictví.  Tomuto  z druhého  úhlu  pohledu 
 odpovídá  povinnost  ostatních  subjektů  nezasahovat  do  těchto  práv,  pokud  se  nechtějí 
 vystavovat právním důsledkům.  


1.4.1  Ochranná známka jako předmět vlastnictví 


Právní úprava umožňuje převod ochranné známky nezávisle na převodu podniku 
 a rovněž přechod ochranné známky v případech stanovených zvláštními předpisy např. 


v rámci  dědictví  s tím,  že  tyto  změny  jsou  účinné  vůči  třetím  osobám  až  zápisem 
 do rejstříku.  Ochranná  známka  může  být  dále  předmětem  zástavního  práva,  výkonu 
 rozhodnutí či exekuce a může být zahrnuta do konkurzní podstaty v konkurzním řízení 
 nebo do seznamu majetku v řízení o vyrovnání.22


Právo  užívat  ochrannou  známku  může  být  poskytnuto  na  základě  licenční 
 smlouvy.  Licenční  smlouva  jako  taková  nemá  obecnou  úpravu,  rámcově  se  jí  věnují 
 pouze  ustanovení  §508  až  515  ObchZ.  Nabyvatel  licence  se  podle  této  smlouvy 
 zavazuje  k poskytnutí  úplaty  nebo  jiné  majetkové  hodnoty.  Licence  může  být 
 poskytnuta  pro  veškeré  výrobky  nebo  služby  či  jen  pro  některé  z nich;  může  být 
 poskytnuta  jako  výlučná  nebo  nevýlučná.  Obsahem  licenční  smlouvy  mohou  být  dále 
 např.  ujednání  týkající  se  vymezení  území,  na  kterém  je  nabyvatel  licence  oprávněn 
 distribuovat  své  zboží.  Není  třeba,  aby  licenční  smlouva  obsahovala  ujednání 
 o povinnosti majitele udržovat známku v platnosti, vzhledem k tomu, že tato povinnost 
 vyplývá přímo ze ZOZ. Účinky licenční smlouvy nastávají vůči třetím osobám podobně 
 jako u změny vlastnictví až zápisem do rejstříku.  


1.4.2  Účinky ochranné známky 


První skupina práv je spojena s užíváním ochranné známky. Vlastník ochranné 
 známky je především výlučně oprávněn užívat ji ve spojení s výrobky nebo službami, 
 pro které je chráněna. Je oprávněn užívat spolu s ní značku Rubem tohoto práva je 
 povinnost  řádně  užívat  ochrannou  známku  (§  13  ZOZ),  jejímž  smyslem  je  zabránit 
 tomu,  aby  se  v rejstříku  ochranných  známek  hromadily  takové  známky,  které  nejsou 
 skutečně  užívány  a které  pouze  brání  zápisu  a  užívání  označení  jinými  subjekty. 


Za řádné užívání se považuje rovněž užívání v podobě, která se liší od té, ve které byla 
        


22 tamtéž s. 362 
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 ochranná  známka  zapsána,  prvky  neměnícími  její  rozlišovací  způsobilost,  a  užívání 
 pouze pro účely vývozu. Za užívání vlastníkem se považuje i užívání jiným subjektem 
 na  základě  licenční  smlouvy.  Sankcí  za neužívání  ochranné  známky  po  dobu  pěti  let 
 od zápisu,  popř.  přerušení  užívání  na  stejnou  dobu,  je  nezpůsobilost  ochranné  známky 
 být  důvodem  prohlášení  jiné  ochranné  známky  za  neplatnou  a  rovněž  možnost  jejího 
 zrušení. 


V návaznosti na výlučné oprávnění vlastníka užívat ochrannou známku upravuje 
 ZOZ povinnost ostatních subjektů zdržet se užívání shodného s ochrannou známkou pro 
 výrobky a služby shodné s těmi, pro které je zapsána.  


Bez souhlasu vlastníka  nesmí nikdo  užívat rovněž označení,  u něhož z důvodu 
 shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků 
 nebo  služeb  existuje  pravděpodobnost  záměny  na  straně  veřejnosti,  včetně 
 pravděpodobnosti  asociace.  Kritéria  posuzování  nebezpečí  záměny  jsou  stejná  jako 
 v případě § 7 ZOZ. 


Obdobně jako v případě zápisného řízení a za stejných podmínek požívají širší 
 ochrany ochranné známky s dobrým jménem. Nikdo totiž nesmí bez souhlasu vlastníka 
 užívat takovou ochrannou známku pro jakékoli výrobky nebo služby, pokud by užívání 
 nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo 
 jim bylo na újmu. 


Zákon demonstrativně vypočítává, co se považuje za užívání v obchodním styku 
 (umísťování  označení  na  výrobky  nebo  obaly,  nabídka,  uvádění  na  trh,  skladování 
 výrobků  pod  označením,  dovoz  nebo  vývoz  a  užívání  v obchodních  listinách 
 a v reklamě). 


Vlastník ochranné známky ovšem  není  oprávněn zakázat  třetím  osobám  užívat 
 v obchodním styku jejich jméno a příjmení, obchodní  firmu  nebo název  anebo adresu, 
 označení  týkající  se  vlastností  výrobku  (druh,  jakost,  množství,  účel,  hodnota, 
 zeměpisný  původ,  doba  výroby  výrobku  nebo  poskytnutí  služby  aj.)  a  označení 
 nezbytné k určení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních 
 dílů.  Podmínkou  tohoto omezení  je  soulad  užívání  s obchodními  zvyklostmi,  dobrými 
 mravy a pravidly hospodářské soutěže. Vlastník ochranné známky je ve svých právech 
 dále omezen ve prospěch tzv. předchozího uživatele, tj. uživatele označení shodného či 
 podobného, k němuž vznikla práva přede dnem priority ochranné známky. 


Právo ochranných známek zná a výslovně upravuje institut tzv. vyčerpání práv 
mající svůj původ v judikatuře ESD, a to jak princip národního vyčerpání, tak princip 
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 komunitárního  vyčerpání. Vlastník ochranné známky není  podle něj  oprávněn zakázat 
 její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v České 
 republice  nebo  jiném  členském  státě  ES  resp.  EHP  vlastníkem  samotným  či  s jeho 
 souhlasem. Výjimkou jsou případy, kdy je vlastník ochranné známky oprávněn zakázat 
 pozdější  obchodní  použití  výrobků,  zejména  pokud  se  stav  popř.  povaha  výrobků  po 
 uvedení  na  trh  změnily  nebo  zhoršily.  Jako  příklad  takové  situace  jsou  uváděny 
 tzv. paralelní  dovozy  zboží.  Cílem  úpravy  vyčerpání  práv  je  zabránit  jednotlivcům 
 ve snahách  ochránit  svoje  postavení  využitím  teritoriální  výlučnosti23.  Vlastník 
 ochranné  známky  není  oprávněn  uměle  dělit  společný  trh  Evropské  unie  bráněním 
 dovozu  výrobků  obchodovaným  jím  na  trhu  EU,  ač  tyto  výrobky  jsou  chráněny 
 příslušným národním právem státu dovozu.24  


Vlastník  ochranné  známky  je  omezen  ve svém  právu  zakázat  užívání  popř. 


požadovat prohlášení ochranné známky za neplatnou v případě, že strpěl její užívání po 
 dobu  5  let  ode dne,  kdy  se  o užívání  dozvěděl.  Zánik  práva  strpěním  neplatí 
 v případech, kdy přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.   


1.5 Prostředky ochrany 


1.5.1  Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 


Soukromoprávní  právní  prostředky  sloužící  k vymáhání  práv  z ochranných 
 známek jsou upraveny především v zákoně o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 
 („ZVPPV“).  Tento  zákon  implementuje  komunitární  úpravu  obsaženou  ve  směrnici 
 č. 2004/48 ES o dodržování práv duševního vlastnictví. 


Osobou  oprávněnou  vymáhat  práva  z ochranné  známky  podle  ZVPPV  je 
 především vlastník ochranné známky. Se souhlasem vlastníka může vymáhat práva také 
 nabyvatel licence; souhlas vlastníka se nevyžaduje v případě, že vlastník sám nezahájí 
 řízení  ve  věci  porušení  či  ohrožení  práva  ve  lhůtě  jednoho  měsíce  od  oznámení 
 nabyvatele o porušení či ohrožení práva.  


       


23MUNKOVÁ, J. Právní rámec prosazování práv k duševnímu vlastnictví; Platné právní normy – výklad 
 nejdůležitějších  pojmů,  Prosazování  práv  z duševního  vlastnictví,  Učební  texty,  I.  díl,  Sešit  I,  Praha, 
 ELSO Group, 2007, s. 8 


24  HORÁČEK,  R.,  ČADA,  K.,  HAJN,  P. Práva  k průmyslovému  vlastnictví,  1.  vyd.,  Praha,  C.H.Beck, 
2005, s. 359 



(19)14 
 Oprávněné  osoby  mají  v první  řadě  právo  požadovat  informace  o  původu 
 a distribučních  kanálech  zboží  a  služeb  porušujících  jejich  práva,  zahrnující  jak 
 informace  o osobách  účastnících  se  na  porušování  práv,  tak  informace  o  množství 
 a ceně  zboží  či  služby.  Subjekty,  které  jsou  povinny  informaci  poskytnout,  zahrnují 
 osoby,  které  držely  zboží  nebo  užívaly  služby  porušující  právo  a  dále  osoby,  které 
 poskytovaly  služby  užívané  při  činnostech  porušujících  právo.  V souladu  se  směrnicí 
 2004/48/ES  jsou  tyto  osoby  povinny  poskytnout  informace,  pouze  pokud  prováděly 
 uvedené činy v obchodním měřítku. Činy provedenými v obchodním měřítku se rozumí 
 jednání  za  účelem  přímého  či  nepřímého  hospodářského  nebo  obchodního  prospěchu, 
 což  zpravidla  vylučuje  jednání  konečného  spotřebitele  jednajícího  v dobré  víře. 


Povinnými subjekty jsou rovněž osoby označené výše uvedenými subjekty jako osoby 
 účastnící  se  činností  porušujících  práva  duševního  vlastnictví.  Není-li  informace 
 poskytnuta  dobrovolně  v přiměřené  lhůtě,  je  možné  se  jí  domáhat  u  soudu  v řízení 
 o porušení  práva.  Práva  na  informace  se  však  nelze  domáhat  samostatně,  ale  pouze 
 v souvislosti s již podanou žalobou na porušení práva. 


 Při  rozhodování  soudu  se  uplatní  princip  proporcionality,  neboť  povinnost 
 poskytnout  informace  nebude  soudem  uložena  v případě,  že  by  to  bylo  v nepoměru 
 k ohrožení  či  porušení  práva.  Popsaná  ustanovení  ZVPPV  se  nedotýkají  zvláštních 
 předpisů, které mohou právo na informace např. rozšířit či omezit (demonstrativní výčet 
 obsahuje  §  3  odst.  4  ZVPPV).  Jedná  se  například  o  odmítnutí  poskytnutí  informací, 
 pokud  by  osoba  připustila  svou  vlastní  účast  nebo  účast  osob  blízkých  na  porušování 
 práva. 


Oprávněná  osoba  se  vedle  může  zejména  domáhat,  aby  se  porušovatel  zdržel 
 závadného  jednání  ohrožujícího  nebo  porušujícího  práva  a  odstranil  jeho  následky. 


Mezi  způsoby  odstranění  závadného  stavu  (nápravná  opatření)  zákon  zejména  řadí 
stažení výrobků z trhu a jejich trvalé odstranění nebo zničení a dále stažení, odstranění 
nebo  zničení  prostředků  používaných  při  činnostech  porušujících  právo  (materiál, 
nástroje,  zařízení).  Žaloba  vlastníka  či  nabyvatele  licence  může  směřovat  vedle 
porušovatele také proti každému, jehož prostředky či služby jsou užívány k porušování 
práv.  Soud  je  přitom  povinen  zohlednit  přiměřenost  opatření  spočívajícího  ve  zničení 
zboží. Zároveň musí být brány v úvahu zájmy třetích osob, zejména spotřebitelů  osob 
jednajících  v dobré  víře.  Odstranění  označení  nebo  padělané  ochranné  známky 
z výrobků  před  jejich  uvedením  na  trh  lze  připustit  jen  ve výjimečných  případech 
(například  jako  u  formy  rozvojové  pomoci  zemím  třetího  světa).  Soudu  je  dále  dána 
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 možnost přistoupit na návrh porušovatele k alternativnímu opatření ve formě peněžitého 
 vyrovnání  za  předpokladu,  že  chybí  zavinění  porušovatele,  nařízením  nápravných 
 opatření  by  mu  byla  způsobena  nepřiměřená  újma  a  peněžité  vyrovnání  se  jeví 
 dostatečným.  Pokud  bude  oprávněné  osobě  vyhověno,  může  jí  být  zároveň  přiznáno 
 právo na uveřejnění rozsudku na náklady porušovatele.25


Vlastník ochranné známky či nabyvatel licence může požadovat náhradu škody, 
 vydání bezdůvodného obohacení, které porušovatel získal v důsledku svého závadného 
 jednání,  a  v případě,  že  mu  byla  způsobena  nemajetková  újma,  rovněž  přiměřené 
 zadostiučinění.  Vedle  možnosti  požadovat  náhradu  škody,  vydání  bezdůvodného 
 obohacení  a přiměřené  zadostiučinění  v prokázané  výši  je  oprávněný  osobám  dána 
 možnost navrhnout, aby  výše těchto nároků byla stanovena v paušální podobě ve výši 
 nejméně  dvojnásobku  licenčního  poplatku,  který  by  byl  obvyklý  při  získání  licence 
 v době,  kdy  právo  bylo  porušeno.  V případě  nezaviněného  porušení  je  minimální 
 hranice stanovena ve výši obvyklého licenčního poplatku. Základem pro stanovení výše 
 tohoto  poplatku  bude  znalecký  posudek,  který  určí  výši  poplatku  (v  procentech) 
 v daném oboru v určitém rozsahu.26


V souvislosti  s prostředky  ochrany  upravenými  v ZVPPV  je  třeba  zmínit 
 zároveň skutečnost, že s účinností od 1. 1. 2008 zavádí tento zákon výlučnou příslušnost 
 Městského  soudu  v  Praze  pro  spory  o  nárocích  z průmyslového  vlastnictví,  přičemž 
 o těchto  sporech  rozhodují  specializované  senáty  složené  z předsedy  senátu  a  dvou 
 soudců. 


1.5.2  Občanský soudní řád 


Pro  ochranu  práv  z ochranné  známky  lze  využít  rovněž  obecné  prostředky 
 civilního  řízení.  Jedná  se  o  žalobu  na  určení,  návrh  na  vydání  předběžného  opatření 
 a zajištění  důkazu.  Ve  věcech  ochrany  práv  z ochranných  známek  lze  navíc  využít 
 speciální  úpravu  zajištění  důkazu  soudem,  zavedenou  v souladu  se  směrnicí 
 č. 2004/48/ES, konkrétně zajištěním zboží popř. vzorku zboží, jehož výrobou mohlo být 
 porušeno  právo  duševního  vlastnictví,  materiálu  a  nástrojů  použitých  k výrobě  nebo 
 rozšiřování tohoto zboží a dokumentů týkajících se zboží. 


       


25 § 4 ZVPPV 


26 § 5 tamtéž 
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 1.5.3  Ochrana proti nekalé soutěži 


Významným  prostředkem  ochrany,  který  je  často  zároveň  možné  uplatnit 
 v případě porušení práv k ochranné známce, je ochrana před nekalosoutěžním jednáním 
 poskytovaná  § 41n.  ObchZ.  Ochrana  proti  zásahům  do  práva  k ochranné  známce 
 a ochrana proti nekalé soutěži jsou sice samostatnými právními tituly, je však třeba vzít 
 v úvahu,  že  pokud  dojde  k zásahu  do  práva  k ochranné  známce  a  jak  poškozený,  tak 
 rušitel  jsou  soutěžitelé, pak  může  být  i  zásah  do  práva  k ochranné  známce  posuzován 
 jako nekalosoutěžní jednání. 


1.5.4  Trestní zákon, zákon o přestupcích 


Úmyslné jednání spočívající v dovozu, vývozu nebo uvádění do oběhu výrobků 
 nebo  služeb  neoprávněně  označované  ochrannou  známkou,  k níž  přísluší  výhradní 
 právo jinému, nebo známkou s ní snadno zaměnitelnou je trestným činem podle § 150 
 odst. 1 TrZ, provádějícím požadavek mezinárodních úmluv na trestní postih porušování 
 práv z ochranných známek. 


Neoprávněný  výkon  práva  vyhrazeného  vlastníku  ochranné  známky  je 
 přestupkem podle § 33 ZPř. 


1.5.5  Zákon o ochraně spotřebitele 


Klamavé obchodní praktiky, zakázané zákonem o ochraně spotřebitele, zahrnují 
 mimo  jiné  nabízení  nebo  prodej  výrobků  nebo  služeb  porušujících  některá  práva 
 duševního  vlastnictví,  jakož  i  skladování  takových  výrobků  za  účelem  jejich  nabízení 
 nebo  prodeje  a dále  neoprávněné  užívání  označení  chráněného  podle  zvláštního 
 právního  předpisu  (poznámka  pod  čarou  uvádí  ZOZ)  v  obchodním  styku. 


Nejvýznamnějšími zástupci tohoto zboží porušujícího práva duševního vlastnictví jsou 
 právě padělky, tedy zboží porušující práva k ochranným známkám.27


       


27 § 2 odst. 1 písm. r ZoOS 
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2  Proces zápisu ochranné známky 


Úřad průmyslového vlastnictví se ročně zabývá stovkami žádostí o zapsání nové 
 ochranné známky. V naprosté většině jde o označení slovní, obrazová či kombinovaná, 
 kde již odborná veřejnost do jisté míry kalkuluje s dosavadní rozhodovací praxí Úřadu 
 po jeho několikaleté působnosti.  V okamžiku,  kdy  se ale společnost  (osoba) rozhodne 
 přihlásit méně obvyklé označení, např. barevné či zvukové, musí počítat se zdlouhavým 
 a  někdy  překvapivým  rozhodnutím  úředníků,  kteří  v těchto  vodách  ještě  „nezískali 
 ostruhy“. Proto jsem jako názorné příklady procesu registrace ochranné známky vybral 
 následující dva, které se věnují zápisu označení tvořeného právě jednou barvou. 


2.1 Vodafone 


Českému trhu již několik let dominují tři mobilní operátoři. Jedná se nadnárodní 
 společnosti Vodafone (dříve Oskar), Telefónica O2 (Eurotel) a T-Mobile (Paegas). Na 
 tomto lety nasyceném trhu je nezbytnou nutností odlišit se od konkurence a usnadnit tak 
 spotřebitelům  jejich  orientaci.  Tomu  napomáhá  základní  barevné  odlišení  těchto  tří 
 konkurentů,  přičemž  každý  z nich  komunikuje  se  spotřebiteli  tak,  že  užívá 
 charakteristickou  barvu:  T-Mobile  růžovou  (magentu),  O2  modrou  a Vodafone 
 červenou (Pantone 485 C). Je tomu jen několik týdnů, co se společnosti Vodafone jako 
 vůbec  první  v České  republice  podařilo  uspět  se  zápisem  ochranné  známky,  která  je 
 tvořena výhradně barvou - konkrétně specifickým odstínem červené barvy, označeným 
 číslem Pantone 485 C podle vzorníku barev PANTONE. 


Obrázek 1: Loga mobilních operátorů působících v ČR  


Celý  schvalovací  proces  se  táhl  několik  let.  Během  této  doby  se  i  formálně 
změnila  osoba  přihlašovatele,  když  v roce  2006  britská  společnost  Vodafone  převzala 
původní  společnost  OSKAR.  Díky  velice  povedené  kampani  známé  jako  „červená 
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 ruka“28  a  shodnosti  barev  charakteristických  pro  obě  společnosti  se  přechod  velice 
 usnadnil a povědomí o značce budované přes pět let se víceméně „přes noc“ povedlo 
 transformovat v povědomí o značce nové.  


Obrázek 2: Kampaň transformace společnosti Vodafone 


Hlavní  argumentace  přihlašovatele  během  řízení  spočívala  v odkazech  na 
 několik již zapsaných barevných ochranných známek u OHIM, které v oné době užívaly 
 ochranu  i  v ČR.  Dále  společnost  přiložila  nespočet  reklamních  materiálů,  ve  kterých 
 dominovala  zmiňovaná  barva.  Při  počtu  svých  zákazníků  i  informované  veřejnosti  se 
 tak  snažila  dokázat  vysoké  povědomí  o  této  značce  a  nabytí  rozlišovací  způsobilosti. 


Hlavním  namítajícím  byla  společnost  Eurotel  (dnes  O2)  argumentující  jedenácti 
 kombinovanými  barevnými  známkami,  ve  kterých  se  ve  větší  či  menší  míře  objevuje 
 červená  barva  a  které  byly  společnosti  v minulosti  zapsány  pro  stejnou  třídu 
 dle mezinárodního  třídění  výrobků  a  služeb.  V případě  jedné  z uvedených  známek 


„Benefit“ bylo námitkám vyhověno a přihláška byla zamítnuta. 


Obrázek 3: Některá z namítaných označení 


       


28 OMD. Vodafone Červená ruka - rebranding teaser 
 http://www.omd.cz/index.php?dok=00340000000545,det 
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  Po využití možnosti podání rozkladu proti rozhodnutí se celým případem znovu 
 zabývala  odvolací  komise  Úřadu.  Přihlašovatel  byl  přesvědčen,  že  přihlašované 
 označení  nebylo  do takové  míry  podobné  namítané  ochranné  známce,  aby  nastala 
 pravděpodobnost  záměny  či asociace  na  straně  veřejnosti,  která  je  na  zdejším  úzkém 
 trhu  do  vysoké  míry  obeznámená  s barevným  odlišením  tří  hlavních  poskytovatelů. 


Namítaná ochranná známka (v té době již nepoužívaná) navíc obsahuje kromě červené 
 barvy  charakteristické  logo,  které  užívala  společnost  Eurotel.  Odvolací  komise  se  po 
 potvrzení  první  části  rozsudku,  kdy  shledala  záměnu  devíti  namítaných  ochranných 
 známek  s napadeným  označením  jako  nepravděpodobnou,  věnovala  přezkoumání 
 podobnosti přihlašované barvy a známky „Benefit“. Na rozdíl od původního rozhodnutí 
 poukazovala  na  to,  „že  při  posuzování  zaměnitelnosti  je  nutno  vzít  v úvahu,  že  každé 
 přihlašované  označení  nebo  namítaná  ochranná  známka  se  posuzuje  především 
 z hlediska jejich jednotlivých prvků, které je tvoří, avšak žádný prvek, ať již slovní nebo 
 obrazový,  nelze  vyzdvihnout  či  naopak  potlačit  a  posuzovat  jeho  zaměnitelnost 
 odděleně od ostatních, bez ohledu na působení ochranné známky, resp. označení, jako 
 celku.“29 Namítaná  ochranná  známka  kromě  červené  barvy  (v přihlašované  známce 
 dominantní), která zabírá asi dvě třetiny plochy, obsahuje i siluetu mobilního telefonu, 
 slovo  Benefit  v centrální  části  a  logo  společnosti  Eurotel.  Odvolací  orgán  považoval 
 za dominantní  znaky  z důvodu  provedení  a umístění  právě  slovní  označení  a  logo. 


Průměrný spotřebitel se dle jeho názoru při koupi výrobku či služby nebo při působení 
 reklamy  nebude  zaměřovat  na  barevný  podklad,  který  pouze  láká  zákazníka 
 k pozornosti,  ale  na  výše  uvedené.  V konečném  důsledku  tedy  možnost  záměny  či 
 asociace s namítanou ochrannou známkou označil za nepravděpodobnou. 


I  přesto,  že  přihlašované  označení  neobsahovalo  žádné  další  rozlišovací  prvky 
 a nenaplnilo tak povinnost být distinktivním, masivním užíváním v obchodě a propagací 
 tuto  rozlišovací  způsobilost  získalo,  odvolání  společnosti  bylo  vyhověno  a  barevná 
 ochranná známka odstínu Pantone 485 C pro mobilní telekomunikační služby byla dne 
 20.3.2009 zapsána. 


       


29 Databáze soudních a správních rozhodnutí na stránkách ÚPV, 
 https://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCategory 
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 2.2 Kraft Foods (Milka) 


Ačkoli  je  barevná  ochranná  známka  Vodafone  jako  první  svého  druhu 
 registrovaná  u Úřadu  průmyslového  vlastnictví,  na  území  České  republiky  již  před  ní 
 užívalo  ochrany  několik  podobných  označení,  které  byly  registrovány  buďto  u  Úřadu 
 pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) či u Světové organizace duševního vlastnictví 
 (WIPO).  Jednou  z nich  je  i  ochranná  známka  potravinářské  společnosti  Kraft  foods, 
 která se mimo jiné zabývá výrobou čokoládových produktů. Vlajkovou lodí společnosti 
 v tomto rámci produkce je značka Milka, pro kterou je charakteristická barva lila, jež si 
 v roce 1995 nechala společnost zapsat u WIPO. 


Obrázek 4: Zapsaná barevná ochranná známka lila a její použití v praxi 


Žádost  na  zápis  známky  s působností  pro  ČR  projednával  Úřad  průmyslového 
 vlastnictví.  Přihláška  se  opírala  o  již  platné  barevné  ochranné  známky,  které  byly 
 registrovány  u  WIPO,  a zejména  o  studii,  která  dokládala  povědomí  české  veřejnosti 
 o této značce. V tomto  případě totiž nelze s přesností  určit, jak velká část  veřejnosti  je 
 zákazníkem  společnosti  a  dokázat  tak  důvěryhodně  nabytí  rozlišovací  způsobilosti 
 užíváním.  Studii  vypracovala  česká  marketingová  agentura  na  základě  ústního 
 dotazování, které proběhlo v listopadu 1996 na vzorku 1054 respondentů ve věku od 17 
 do  79  let30.  Dotazování  probíhalo  ve  formě  tzv.  omnibusu,  což  je  jeden  z vlastních 
 produktů firmy. Jedná se o pravidelné průzkumy trhu probíhající jednou měsíčně. Mezi 
 výhody  tohoto  typu  dotazování  patří  právě  pravidelnost,  nízké  náklady  způsobené 
 širokým  spektrem  otázek  a  reprezentativnost  vzorku.  Agentura  má  po  celé  republice 
 více  než  sto  tazatelů,  kteří  náhodně  vybírají  respondenty  tak,  aby  byl  celkový 
        


30 informace získané ve spisu tohoto případu na ÚPV 



(26)21 
 republikový vzorek co nejpestřejší. Jiný z produktů, tzv. catibus probíhá telefonicky 2x 
 měsíčně, kdy je dotazováno přes pět set lidí. Oproti omnibusu je tedy ještě pohotovější 
 a lacinější.31  Jelikož  se  výzkum  povědomí  o  značce  Milka  opíral  o  předkládání 
 a rozpoznávání barevné kartičky, catibus nepřipadal v tomto případě v úvahu. 


Průzkum  trhu  sestával  z několika  otázek,  které  měly  za  cíl  zjistit  asociace 
 respondentů  s touto  charakteristickou  barvou.32  Ukázalo  se,  že  absolutní  většina 
 dotázaných nesprávně považuje danou barvu za fialovou na místo barvy lila. I přes tento 
 fakt  byla  míra  asociace  s produkty  společnosti  Kraft  foods  velmi  vysoká,  čímž  se 
 podařilo  prokázat  užíváním  nabytou  rozlišovací  způsobilost  a  označení  bylo  uznáno 
 za schopné zápisu. V současné době podala přihlášku k ÚPV i společnost Nestlé, jež si 
 chce nechat zapsat modrou barvu Pantone 288C charakteristickou pro její značku Orion. 


Obrázek 5: Produkt a přihlašované označení společnosti Nestlé 


Jak vidno, již i barevné ochranné známky nepodléhají nijak velkému tabu ze strany 
 ÚPV  a  v budoucnu  se  nejspíše  dočkáme  dalších  takovýchto  ochranných  známek.  Na 
 těchto  dvou  případech  je  mimo  jiné  patrná  i  skutečnost,  že  při  samotném  řízení  je 
 možné  umocnit  svůj  nárok  na  zapsání  daného  označení  doložením  nabytí  rozlišovací 
 způsobilosti a to několika způsoby, např. průzkumem trhu. 


       


31 informace získané na základě konzultací s pracovníky agentury 


32 samotný průzkum trhu viz Přílohy 
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3  Omezení účinků a vyčerpání práv k ochranné známce 


3.1 Davidoff v A & G Imports, Levi Strauss v Tesco a Costco 


V roce  1999  se  Evropský  soudní  dvůr  v Lucemburku  zabýval  třemi  případy 
 týkajícími  se  oblasti  vyčerpání  práv  k ochranné  známce.  Všechny  případy  byly 
 projednávány v rámci jednoho řízení Vysokým soudním dvorem Anglie a Walesu, který 
 se  rozhodl  pozastavit  jednání  a  postoupit  Soudnímu  dvoru  několik  otázek  ohledně 
 výkladu článku 7 směrnice Rady č. 89/104/EHS 1988, kterou se sbližují právní předpisy 
 členských  států  o  ochranných  známkách.  Dle  tohoto  článku  ochranná  známka 
 neopravňuje  jejího  vlastníka  k zákazu  jejího  užívání  pro  zboží,  které  bylo  vlastníkem 
 ochranné  známky  nebo  s jeho  souhlasem  uvedeno  na  trh  Společenství  pod  touto 
 ochrannou známkou. 


První  spor  probíhal  mezi  britskou  společností  Davidoff  a  společností  A  &  G 
 Imports.  Žalobce,  společnost  Davidoff,  v roce  1996  uzavřel  výhradní  distribuční 
 smlouvu  se  singapurským  obchodníkem,  který  se  zavázal  k tomu,  že  bude  prodávat 
 výrobky  této  firmy  výhradně  na  vymezeném  území  mimo  EHP  místním 
 subdistributorům  a  maloobchodníkům,  a zadruhé,  že  těmto  dalším  smluvním  stranám 
 zakáže další prodej mimo určené území. Společnost A & G Imports od tohoto prodejce 
 nakoupila zásoby výrobků výše uvedené značky, které dovezla do Spojeného království 
 a  začala  je  zde  prodávat.  Ve  vzájemné  smlouvě  se  singapurským  prodejcem  se  ničím 
 nezavázala  k tomu,  že  výrobky  nedoveze  na  evropský  trh  a  tak  jde  tedy  o  dovoz  se 
 souhlasem žalobce. Ten s tímto ale zásadně nesouhlasil. 


Výrobce  riflového  oblečení  Levi  Strauss,  žalobce  ve  druhém  a  třetím  případu, 
důsledně odmítal prodej svých výrobků dvěma britským retailingovým řetězcům Tesco 
a Costco.  Ty  ale  nakoupily  tyto  produkty  mimo  Evropský  hospodářský  prostor 
(v Severní  Americe)  a  dovezly  je  do  Spojeného  království,  kde  je  začaly  ve  svých 
obchodech prodávat. Smlouvy, na základě kterých tyto výrobky získaly, neobsahovaly 
žádné  omezující  dohody,  podle  kterých  toto  zboží  mělo  nebo  naopak  nemělo  být 
prodáváno  na  konkrétním  území.  Společnost  Levi  uvedla,  že  písemně  i  ústně 
informovala  své  autorizované  maloobchodníky  v Severní  Americe  o  pravidlech,  jež 
zahrnovala  i podmínku  zakazující  velkoobchodní  prodej,  na  jejímž  základě  mohlo  být 
zboží prodáváno pouze konečným zákazníkům. Porušení těchto pravidel bylo smluvně 
vysoce sankciováno. Žalované společnosti sice připustily, že věděly o averzi společnosti 
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 k prodeji  na  území  EHP  jinou  cestou,  než  prostřednictvím  svých  smluvních  partnerů, 
 nicméně připomněly, že k dané společnosti nejsou vázány žádným smluvním vztahem. 


Vysoký soudní dvůr Anglie a Walesu se tedy chtěl před vlastním rozhodnutím 
 v těchto třech případech poradit u Soudního dvora v otázce nahlížení na souhlas držitele 
 ochranné známky k dovozu na území EHP – zda musí být přímý či nepřímý, výslovný 
 či konkludentní. Společnosti Tesco a Costco shodně argumentovaly, „že pokud vlastník 
 ochranné známky neprokáže opak, je třeba předpokládat, že žalovaná strana v žalobě o 
 porušení práv k ochranné známce jednala se souhlasem vlastníka.“33 Společnost A & G 
 se bránila tím, že závazek ze strany singapurského obchodníka ke společnosti Davidoff 
 zaniknul  postoupením  výrobků  jmenované  společnosti,  která  není  povinna  těmto 
 požadavkům  vyhovět.  Konečné  stanovisko  Soudního  dvora  bylo  takové,  že  souhlas 
 majitele ochranné známky k dovozu výrobků do EHP, které byly původně vyvezeny na 
 trh  mimo  něj,  může  být  konkludentní,  pokud  jej  lze  odvodit  z předchozího  chování 
 vlastníka známky, který se tak vzdal možnosti bránit umístění výrobků na tomto území. 


V případě, že takové chování není patrné, je na dovozci, aby prokázal výslovný souhlas 
 majitele  s tímto  jednáním,  pouhé  mlčení  vlastníka  toto  nesplňuje.  Na  výše  uvedeném 
 nic  nemění  fakt,  že  si  žalovaný  není  vědom  negativního  postoje  majitele  ochranné 
 známky k umístění výrobků na trh EHP nebo že kupní smlouvou se třetí osobou, které 
 byla tato averze sdělena, není nijak vázán k vlastníkovi. 


V rámci  těchto  sporů  se  tedy  Evropský  soudní  dvůr  v podstatě  zastal  vlastníků 
 ochranných známek, když se snažil vysvětlit svůj přístup k této jakési „šedé zóně“, která 
 není  v právní  úpravě  výslovně  zmapována.  I  přesto,  že  dovážejícím  společnostem 
 (osoby)  není  smluvně  nijak  zakázáno  dovážet  do  zemí  Evropského  hospodářského 
 prostoru,  článek  7  směrnice  89/104  přiznává  vlastníkovi  zapsaného  označení  právo 
 zakázat komukoli dovézt výrobky nebo služby s touto značkou, pokud již výše uvedené 
 produkty jednou na trh EHP neuvedl sám nebo s tímto nesouhlasil. 


3.2 Deenik v BMW 


Mezi  nejčastěji  citované  případy  omezení  účinků  a  vyčerpání  práv  k ochranné 
 známce  patří  spor  mezi  nizozemským  vlastníkem  autoservisu  a  autobazaru 
 specializovanými  na  automobily  BMW  a společnostmi,  které  vlastní  práva  k této 
 ochranné známce. Řízení před nizozemskými soudy probíhalo přes pět let, po odvolání 
        


33 Rozsudek ESD ve spojených věcech C-414/99 až C-416/99, s. 9 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs 
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 žalobce  k Hoge  Raad  der  Nederlanden  (Nejvyšší  soud)  byl  požádán  Evropský  soudní 
 dvůr o vyjádření  k několika základním  otázkám, jejichž výkladem  se poté  Hoge Raad 
 řídil při hlavním řízení. 


Obrázek 6: Ochranná známka společnosti BMW 


Firma  BMW  AG  prodává  svoje  vozidla  prostřednictvím  sítě  prodejců. 


V Nizozemsku dohlíží na síť s pomocí BMW BV. Prodejci jsou oprávněni k používání 
ochranných  známek  BMW,  ale  žádá  se  od  nich,  aby  splňovali  vysoké  standardy 
technické  kvality,  které  firma  BMW  považuje  za  svoji  dominantu.  Ronald  Deenik 
provozuje  autoservis  a  autobazar,  kdy  se  v obou  případech  zaměřuje  výhradně  na 
automobily značky BMW. Deenik není součástí sítě autorizovaných prodejců. Proto na 
něj  společnosti  BMW  podaly  žalobu  k okresnímu  soudu,  kde  žádaly,  aby  mu  bylo 
používání  ochranné  známky  BMW  zakázáno.  Soud  tuto  prosbu  částečně  vyslyšel 
a zakázal  žalovanému  používat  v reklamě  značku  BMW  jako  takovou,  což  může  vést 
k mylnému dojmu, že je součástí autorizované sítě prodejců. Na druhou stranu vzal ale 
soud v potaz, že Deenik je specialistou na tyto vozy, což ostatně nezpochybňovaly ani 
obě společnosti, a tak mu ponechal právo používat v reklamách označení jako „BMW 
odborník“ apod. Společnosti BMW se proti tomuto  odvolaly, po potvrzení  rozhodnutí 
odvolacím soudem se případ dostal před Nejvyšší soud v Nizozemsku. Národní soud se 
tedy  obrátil  na  Soudní  dvůr  s otázkami  týkajícími  se  článku  pět  až  sedm  směrnice 
89/104,  zejména  pak,  zda  tyto  články  opravňují  majitele  ochranné  známky  zabránit 
jejímu používaní bez souhlasu majitele za účelem informování veřejnosti, že vykonává 
opravu a údržbu výrobků označených touto ochrannou známkou nebo že se specializuje 
na  opětovný  prodej  těchto  výrobků,  které  byly  majitelem  nebo  s jeho  souhlasem 
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 uvedené  na  daný  trh.34  V otázce  reklamy  na  prodej  ojetých  automobilů  odkazoval 
 Soudní  dvůr  na  precedenční  právo,  kdy  již  v několika  obdobných  případech  rozhodl 
 o právu  prodejce  informování  veřejnosti  o  svém  zájmu  tyto  výrobky  opětovně  prodat. 


V této souvislosti dodal, že „prodejce, který prodává ojeté automobily BMW a který se 
 specializoval nebo je odborníkem v prodeji těchto automobilů, nemůže v praxi oznámit 
 tuto  informaci  svým  zákazníkům  bez  použití  ochranné  známky  BMW  a netěží  tak 
 nepřiměřeně  z využívání  rozlišovací  způsobilosti  a  dobrého  jména  této  ochranné 
 známky.“35  Co  se  týče  používání  ochranné  známky  BMW  v souvislosti  s reklamou  na 
 opravu  a údržbu  automobilů  BMW,  ochranná  známka  BMW  se  zde  nepoužívá 
 ve vztahu  k výrobkům  ale  k zmíněným  službám,  pro  které  není  ochranná  známka 
 zapsaná.  Mimo  to  i v tomto  případě  nelze  při  vší  snaze  v reklamě  nezmínit  tuto 
 zapsanou  značku,  aniž  by  prodejce  sám  sebe  vědomě  nepoškodil.  Soudní  dvůr  tedy 
 v základu  potvrdil  názor  nizozemských  soudů  a Ronaldu  Deenikovi  přiznal  právo  na 
 používání ochranné známky BMW pro reklamní účely spojené s jeho podnikáním. 


3.3 Subaru 


České  soudy  dostaly  v současné  době  možnost  aplikovat  slavný  případ  Deenik 
 v BMV, ačkoli možná s překvapivým výsledkem. Společnost SUBARU ČR s.r.o. (dále 
 jen SUBARU), držitel licence k ochranným známkám, totiž podala žalobu na českého 
 podnikatele,  který  pro  své  zákazníky  zprostředkovával  nákup  osobních  automobilů 
 v Německu a který označil svoji provozovnu dvěma ochrannými známkami Subaru. 


Obrázek 7: Kombinovaná ochranná známka společnosti Subaru 


       


34 články 5-7 směrnice viz Přílohy 


35 Rozhodnutí ESD ve věci C-63/97, s. 11 


http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs 
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 Vlastníkem ochranných známek SUBARU je japonská společnost Fuji Jukogyo 
 Kabushiki Kaisha, jež v České republice oprávnila na základě licenční smlouvy k jejich 
 užívání  žalobce.  Ten  vytvořil  s 14  prodejci  v ČR  síť  autorizovaných  prodejců  aut 
 SUBARU, kteří jsou povinni dodržovat určitá jednotná pravidla, přičemž je pro ně dán 
 i jednotný  vzhled  prodejen.  Tomuto  vzhledu  se  nápadně  přiblížil  žalovaný  podnikatel, 
 bývalý  zaměstnanec  žalobce,  když  umístil  na  štít  své  provozovny  ochranné  známky 
 SUBARU i označení „šest hvězdiček“, aniž by k tomu dostal souhlas od držitele licence 
 k těmto  známkám.  Ten  u  soudu  požadoval  nápravu  tohoto  stavu  a  obvinil  podnikatele 
 z jednání  nekalé  soutěže.  Žalovaný  se  bránil  tvrzením,  že  jednal  zcela  v souladu  se 
 zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen ZOZ) a směrnicí Rady ES 
 č.  89/104  v tom  smyslu,  „že  pokud  uvedl  vlastník  ochranné  známky  svůj  produkt 
 opatřený  ochrannou  známkou  do  oběhu  pro  účely  prodeje  v zemi  EU,  nemůže  již 
 třetímu  zakázat  používání  známky  při  následném  prodeji  výrobků  včetně  jeho 
 zprostředkování,  rovněž  ovšem  i  pro  propagaci  těchto  služeb.“36Odvolával  se  také  na 
 precedens  v rozhodnutí  Evropského  soudního  dvora  (ESD)  ve věci  Deenik  v BMW 
 (viz výše) a rozhodnutí Spolkového soudního dvora ohledně Mitshubishi.37 Kromě toho 
 navíc  štít  své  provozovny  doplnil  nápisem,  že  není  smluvním  partnerem  společnosti 
 SUBARU a „EU zprostředkování“, a tak se vyhnul potencionálnímu obvinění z nekalé 
 soutěže.  Soud  prvního  stupně  připustil,  že  žaloba  je  opodstatněná  a žalovaný  musí 
 odstranit  předmětná  označení  ze  štítu  provozovny.  Odkazovaná  rozhodnutí  jak 
 Spolkového  soudního  svoru,  tak  i Evropského  soudního  dvoru  označil za nerelevantní, 
 když  v prvním  případě  šlo  o provozovnu  označenou  značkami  několika  výrobců, což 
 samo vylučovalo  dojem,  že jde o smluvního  prodejce, naproti  tomu zde jde o reklamu 
 jediné  značky38),  a  rozhodnutí  ESD  v případě  Deenik  předpokládalo,  že  užívání 
 ochranné  známky  nezakládá  domněnku,  že  mezi  třetí  osobou  a  vlastníkem  ochranné 
 známky  existuje  nějaký  smluvní  vztah.  To  ale  v tomto  řízení  neplatí,  když  štít 
 provozovny  žalovaného  je  nápadně  podobný  provedení  u autorizovaných  poboček 
 žalobce.  Na  tomto  nic  nemění  oznámení,  že  podnikatel  není  smluvním  partnerem 
        


36 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, značka spisu případu 3 Cmo 96/2007, s. 1 


37 Rozhodnutí Spolkového soudu I ZR 202/00,  


http://www.bundesgerichtshof.de/entscheidungen/entscheidungen.php 


38 tamtéž, s. 2 
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 žalobce,  protože  ten  není  vlastníkem  ochranných  známek  ani  jeho  výhradním 
 partnerem. 


Po odvolání se případem zabýval Vrchní soud v Praze, který mimo jiné doplnil 
nález  soudu  první  instance  ohledně  textu,  že  žalovaný  není  smluvním  partnerem 
žalobce. Ten nejenže není rozhodný z důvodu nejednoty žalobce a vlastníka ochranných 
známek,  ale  lze  na  něj  pohlížet  i  jako  na  nekorektní  jednání  žalovaného,  který  tento 
nápis  provedl  ve  značně  menší  velikosti  písma,  než  ostatní  prvky  na  vývěsním  štítu 
provozovny. Způsob užití  ochranných známek byl  v rozporu s obchodními  zvyklostmi 
a dobrými  mravy,  a  tak  na  případ  nelze  aplikovat  ustanovení  popsaná  v  §  10  a  §  11 
ZOZ. Původní rozhodnutí bylo tedy potvrzeno. 
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4  Řízení o ochranných známkách 


4.1 Apetito v Apetitto v Smetanito 


Jeden z nejznámějších tuzemských známkoprávních sporů mezi dvěma nástupci 
 státního podniku Lacrum se pomalu ale jistě chýlí ke konci. Několikaletý spor Sýrárny 
 Bel  Sýry Česko v Želetavě a společnosti  TPK patřící do skupiny  Bongrain a vlastnící 
 podnik  v Hodoníně  vyústil  v roce  2005  až  v přejmenování  jednoho  z produktů.  Ani  to 
 ale nebylo zárukou uklidnění situace. 


Když si v roce 1993 nechala firma TPK zapsat první slovní ochrannou známku 
 Apetito39, byla hned příští rok následována želetavskou společností a jejím označením 
 Apetitto40.  Prvně  jmenovaná  společnost  v roce  1999  podala  na  Úřad  průmyslového 
 vlastnictví  žádost  na  výmaz  ochranné  známky  svého  konkurenta,  neboť  dle  jejího 
 názoru  zasahuje  do práv  staršího  označení,  kterého  je  vlastníkem.  ÚPV  tuto  žádost 
 zamítl  s tím,  že  ačkoli  jsou  obě  označení  zapsaná  pro  stejnou  kategorii  dle 
 mezinárodního  třídění  výrobků  a  služeb,  samotné  produkty,  pro  které  jsou  označení 
 zapsaná,  se  liší.  Známka  Apetito  je  zapsaná  pouze  pro  lahůdkové  tavené  sýry,  kdežto 
 známka Apetitto pro všechny mléčné výrobky s výjimkou sýrů.  


Obrázek 8: Apetito v Apetitto 


Zdroj:http://www.novinky.cz/ekonomika/93106-z-obchodu-zmizi-zeletavsky-syr-apetitto.html 


Navrhovatel  oponoval  tvrzením,  že  průměrný  spotřebitel  není  schopen  odlišit 
 výrobky, které splňují požadavky na označení sýr, a výrobky těmto podobné. Odvolací 
        


39 OZ č. záp. 178903 


40 OZ č. záp. 181145 
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