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Kontakty z Mediami _ Wyrok w sprawie T-353/20
i Informacja AC Milan/EUIPO - InterES (ACM 1899 AC MILAN)

Sad potwierdzit, ze oznaczenie przedstawiajgce godto klubu pitkarskiego AC Milan
nie moze by¢ przedmiotem miedzynarodowej rejestracji jako znak towarowy
wskazujacy Unie Europejska w odniesieniu do artykutéw papierniczych i biurowych

Wysokie podobienstwo fonetyczne oraz Srednie podobieristwo wizualne tego oznaczenia do
wczeSniejszego niemieckiego stownego znaku towarowego ,MILAN” stwarza prawdopodobienstwo
wprowadzenia konsumentow w bfgd, co wyklucza réwnolegia ochrone w Unii takiego oznaczenia
i krajowego znaku towarowego

Miedzynarodowa rejestracja wskazujgca Unie Europejskg znaku towarowego wywiera te same
skutki co rejestracja unijnego znaku towarowego i podlega takiej samej procedurze sprzeciwu co
Zzgtoszenie unijnego znaku towarowego.

W lutym 2017 r. witoski klub pitkarski AC Milan ztozyt w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci
Intelektualnej (EUIPO), na podstawie rozporzgdzenia w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej!, wniosek o0 miedzynarodowg rejestracje wskazujagcg Unie Europejska znaku
towarowego dla nastepujgcego oznaczenia graficznego dotyczgcego miedzy innymi artykutdw
papierniczych i biurowych:
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W kwietniu 2017 r. niemiecka spoétka InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH &
Co. KG wniosta od wnioskowanej rejestracji sprzeciw, oparty na stownym niemieckim znaku
towarowym ,Milan”, zgtoszonym w1984 r. izarejestrowanym w1988r., wskazujgc
w szczegolnosci zasadniczo towary identyczne ipodobne do towaréw objetych wskazanym
powyzej zgtoszeniem AC Milan. Niemiecka spodtka uznata bowiem, Zze ze wzgledu na
podobienstwo zgtoszonego znaku towarowego z wczesniejszym znakiem towarowym, do ktérego
praw byta wiascicielem, rejestracja pierwszego ze znakéw mogtaby stwarza¢ prawdopodobienstwo
wprowadzenia odbiorcow niemieckich w bigd.

Decyzjg z dnia 14 lutego 2020 r. EUIPO uwzglednito sprzeciw w catosci.
AC Milan wniost skarge na decyzje EUIPO do Sadu Unii.

W ogtoszonym dzisiaj wyroku Sad oddalit skarge w catosci.

! Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 2009, L 78, s. 1), w zmienionym brzmieniu [zastgpione rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].
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W pierwszej kolejnosci Sgd zauwazyt, w oparciu o szereg dowodow, w tym faktury i materiaty
reklamowe zredagowane w jezyku niemieckim, Ze wczesniejszy znak towarowy byt
rzeczywiscie uzywany w Niemczech.

W drugiej kolejnosci Sad stwierdzit, ze wczesniejszy znak towarowy byt uzywany na rynku
niemieckim po pierwsze w postaci takiej, w jakiej zostat zrejestrowany, a po drugie — w zmienionej
postaci charakteryzujgcej sie w szczegolnosci dodaniem elementu graficznego przedstawiajgcego
gtowe ptaka, przypominajgcego ptaka drapieznego. W tym kontekscie Sad podkredlit, ze choc¢
dodatkowy element graficzny nie pozostaje bez znaczenia dla percepcji znaku towarowego, to
jednak nie mozna go uzna¢ za element dominujgcy, ktory moéglby zmienié charakter
odrozniajacy elementu stownego tworzacego wczesniejszy znak towarowy w postaci takiej,
w jakiej zostal zrejestrowany.

W trzeciej kolejnosci Sad uznat, ze choé¢ element graficzny zgtoszonego znaku towarowego nie
zostanie niedostrzezony przez wiasciwy krag odbiorcéw, w szczegdlnosci ze wzgledu na jego
rozmiar i umiejscowienie, uwaga takiego kregu odbiorcow nie skupi sie na jednak na tym
elemencie. Uwage owego kregu odbiorcow przyciggnie bowiem element stowny ztozony z liter ,ac”
i wyrazu ,milan” ztego powodu, ze te litery iten wyraz zostaty zapisane wielkimi literami
i stylizowang czcionkg, oraz ze tworzony przez nie element przekracza znacznie dtugoscig
element graficzny. W konsekwencji Sad przyjat, ze element ,ac milan” stanowi element
dominujacy zgloszonego znaku towarowego.

W tym kontekscie Sad stwierdzit, ze o ile czes¢ wiasciwego kregu odbiorcow moze postrzegaé
element stowny ,ac milan” zgtoszonego znaku towarowego jako odniesienie do tego klubu
pitkarskiego miasta Mediolan (Wiochy), kolidujace ze sobg oznaczenia, ktére odznaczajg sie
wysokim podobieinstwem fonetycznym, odsytajg do wioskiego miasta Mediolan.

W odniesieniu do podniesionego przez AC Milan argumentu opartego na renomie zgtoszonego
znaku towarowego w Niemczech zwigzanej z popularnoscig tego klubu pitkarskiego, Sad
zauwazyt, ze jedynie renoma wczesniejszego znaku towarowego, a nie renoma zgtoszonego
znaku, powinna by¢é brana pod uwage do celéw dokonania oceny, czy podobienstwo produktow
oznaczonych przez dwa znaki towarowe jest wystarczajgce, by stwarzato prawdopodobiehstwo
wprowadzenia odbiorcéw w btad.

W konsekwencji Sad orzekt, ze podobienstwa miedzy dwoma oznaczeniami bedacymi
przedmiotem omawianej sprawy s3a na tyle istotne, ze nalezy stwierdzi¢ istnienie
prawdopodobienstwa wprowadzenia w biad.

UWAGA: Unijne znaki towarowe i wzory wspolnotowe sg skuteczne na catym obszarze Unii Europejskie;.
Unijne znaki towarowe wspdtistniejg ze znakami krajowymi. Wzory wspoélnotowe wspotistniejg ze wzorami
krajowymi. Zgtoszenia unijnych znakéw towarowych iwzoréw wspdélnotowych kierowane sg do EUIPO.
Odwotanie od jego decyzji moze zosta¢ wniesione do Sadu.

UWAGA: Odwotanie od orzeczenia Sadu, ograniczone do kwestii prawnych, moze zosta¢ wniesione do
Trybunatu w terminie dwoch miesiecy i dziesieciu dni od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu. Odwotanie
podlega badaniu w trybie wstepnej procedury dotyczacej jego dopuszczalnosci. W tym celu powinno ono
zawiera¢ wniosek o dopuszczenie do rozpoznania wskazujgcy istotng kwestie lub istotne kwestie zwigzane
z jednolitym stosowaniem, spéjnoscig lub rozwojem prawa Unii, ktérych dotyczy odwotanie.

UWAGA: Celem skargi o stwierdzenie niewaznosci jest doprowadzenie do uznania za niewazne aktéw
instytucji Unii, ktére sg sprzeczne z prawem Unii. Panstwa czionkowskie, instytucje europejskie oraz
jednostki mogg, pod pewnymi warunkami, wnie$¢ skarge o stwierdzenie niewaznosci do Trybunatu
Sprawiedliwosci lub Sadu. Jezeli skarga jest zasadna, stwierdza sie niewaznos¢ aktu. Instytucja, ktorej to
dotyczy, powinna zaradzi¢ ewentualnej prézni prawnej spowodowanej niewaznoscig tego aktu.

Dokument nieoficjalny, sporzgdzony na uzytek mediéw, ktéry nie wigze Sadu.
Petny tekst wyroku jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu ogfoszenia.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca @& (+352) 4303 2793
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