Sprawa T-194/03

Il Ponte Finanziaria SpA
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego

(znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie
wspdlnotowego graficznego znaku towarowego zawierajacego element stowny
»Bainbridge” — Wczesniejsze krajowe stowne, graficzne i tréjwymiarowe znaki

towarowe zawierajace element slowny ,Bridge” — Dowéd uzywania — Uzywanie
znaku towarowego w postaci rézniacej sie od postaci zarejestrowanej — Znaki
»obronne” — Rodzina znakéw towarowych

Wyrok Sadu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 23 lutego 2006 r. II - 450
Streszczenie wyroku
1. Wspdlnotowy znak towarowy — Uwagi oséb trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie

sprzeciwu — Dowdd uzywania wczesniejszego znaku towarowego
(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 15 ust. 1, art. 43 ust. 21i 3, art. 50 ust. 1 lit. a) i art. 56
ust. 2)
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2. Wspdlnotowy znak towarowy — Uwagi 0s6b trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie
sprzeciwu — Dowdd uzywania wczesniejszego znaku towarowego

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 15 ust. 2 lit. a))

3. Wispdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspélnotowego znaku towarowego —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wiasciciela wczesniejszego identycz-
nego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych
towarow lub ustug

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))

4. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspélnotowego znaku towarowego —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wiasciciela wczesniejszego identycz-
nego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych

towarow lub ustug

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 40/94
w sprawie wspdélnotowego znaku towa-
rowego rzeczywiste uzywanie oznacze-
nia w obrocie dla towaréw lub ustug, dla
ktérych zostalo ono zarejestrowane,
stanowi niezbedna przestanke uznania,
ze uprawnionemu do uzywania tego
oznaczenia przysluguja wylaczne prawa
objete ochrona przystugujaca znakom
towarowym. I tak art. 15 ust. 1, art. 50
ust. 1 lit. a), art. 43 ust. 2 1 3 i art. 56
ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 nakladaja
odpowiednio na wladciciela znaku towa-
rowego obowiazek uzywania tego znaku
lub obowiazek przedstawienia, w ramach
postepowania w sprawie sprzeciwu,
stwierdzenia wygasniecia i uniewaznie-
nia, dowodu rzeczywistego uzywania
tego znaku.

Oczywiscie przepisy te przewiduja wyja-
tek od wymienionej wyzej zasady pozwa-
lajacy uprawnionemu z prawa och-
ronnego do znaku towarowego na unik-
niecie konsekwencji niespelnienia tych
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obowiazkéw, jedli istnieja ,usprawiedli-
wione powody” nieuzywania. Jednakze
pojecie ,usprawiedliwionych powodéw”,
o ktérych mowa w tych przepisach,
dotyczy przyczyn zwigzanych
z przeszkodami w uzywaniu znaku
towarowego lub sytuacji, w ktérych jego
gospodarcze wykorzystywanie byloby
w danych okolicznoéciach zbyt ucigz-
liwe. Przeszkody takie moga wynikad
z uregulowan krajowych, ktére na przy-
klad nakladaja ograniczenia w zakresie
wprowadzania do obrotu towaréw ozna-
czanych danym znakiem towarowym.
W takich wypadkach mozna wskazywad
na takie uregulowania jako na uspra-
wiedliwiony powdd nieuzywania znaku.
Jednak uprawniony z rejestracji krajowej,
ktéry sprzeciwia sie rejestracji wspolno-
towego znaku towarowego, nie moze
powolywac¢ sie na przepis krajowy, ktory
pozwala na zglaszanie jako znakéw
towarowych oznaczen nieprzeznaczo-
nych do uzywania w obrocie z uwagi
na ich funkcje czysto obronna w odnie-
sieniu do innego oznaczenia wykorzys-
tywanego gospodarczo, by ominaé
obowiazek przedstawienia dowodu
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zawarty w art. 43 ust. 2 i 3 rozporza-
dzenia nr 40/94. W istocie rejestracje
takie nie sa zgodne z regulacja dotyczaca
wspélnotowego znaku towarowego
wynikajaca z rozporzadzenia nr 40/94,
a ich uznawanie na poziomie krajowym
nie stanowi w rozumieniu art. 43 ust. 2
i 3 tego rozporzadzenia ,usprawiedliwio-
nego powodu’ nieuzywania wczeéniej-
szego znaku, na ktéry powolano sie
w sprzeciwie wobec rejestracji zgloszo-
nego wspdlnotowego znaku towaro-
wego.

(por. pkt 43, 46)

Artykul 15 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia
nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego dotyczy sytuacji,
w ktdrej zarejestrowany znak towarowy
— czy to krajowy, czy wspdlnotowy —
uzywany jest w obrocie w postaci nie-
znacznie réznigcej sie od tej, w ktorej
zostal on zarejestrowany. Celem tego
przepisu, ktéry nie narzuca $cislej zgod-
no$ci miedzy postacia, w ktorej znak jest
uzywany, a ta, w ktdérej zostal on
zarejestrowany, jest pozwolenie wlasci-
cielowi znaku na dokonywanie —
w ramach gospodarczego wykorzystania
znaku — zmian, ktére nie wplywajac na
jego charakter odrézniajacy, ulatwiaja
przystosowanie go do wymogéw zwiaza-
nych z wprowadzaniem do obrotu
i promocja towaréw lub ustug. W $wietle
celu tego przepisu zakres jego stosowa-
nia nalezy ograniczy¢ do sytuacji,
w ktérych postaé oznaczenia wykorzys-
tywana przez wlasciciela znaku do ozna-
czania towar6w lub uslug, dla ktérych

3.

znak zostal zarejestrowany, jest postacia,
w ktérej znak ten jest gospodarczo
wykorzystywany. Wymieniony wyzej
przepis stanowi, ze w sytuacjach,
w ktérych posta¢ oznaczenia wykorzys-
tywana w obrocie rézni si¢ od postaci,
w jakiej zostalo ono zarejestrowane
jedynie nieznacznie, tak Ze mozna uznad,
iz te dwa oznaczenia sa co do zasady
réwnowazne, obowigzek uzywania zare-
jestrowanego znaku towarowego moze
zosta¢ spelniony poprzez wykazanie
faktu uzywania oznaczenia w postaci
uzywanej w obrocie. Jednak art. 15
ust. 2 lit. a) omawianego rozporzadzenia
nie pozwala wladcicielowi zarejestrowa-
nego znaku towarowego uwolni¢ sie
od cigzacego na nim obowigzku uzywa-
nia tego znaku poprzez powolanie si¢ na
uzywanie znaku podobnego stanowig-
cego przedmiot innej rejestracji.

(por. pkt 50)

W odczuciu przecietnego konsumenta
z Wloch nie istnieje prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w blad w odniesie-
niu do, z jednej strony, oznaczenia
graficznego zawierajacego element
stowny ,Bainbridge”, o ktérego rejestra-
cje jako wspolnotowego znaku towaro-
wego wniesiono dla ,skéry i imitacji
skéry, wyrobéw z tych materialéw,
nieujetych w innych klasach; skér zwie-
rzecych; kufréw i walizek; parasoli zwyk-
lych i przeciwslonecznych, lasek; biczéw
i wyrobéw rymarskich” i ,odziezy, obu-
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wia, nakry¢ glowy” nalezacych odpo-
wiednio do klas 18 i 25 w rozumieniu
porozumienia nicejskiego oraz z drugiej
strony, slownych znakéw towarowych
FOOTBRIDGE, OVER THE BRIDGE
i THE BRIDGE, zlozonego znaku towa-
rowego zawierajacego element slowny
sthe bridge wayfarer” i tréjwymiarowego
znaku towarowego zawierajacego okres-
lenie ,the bridge”, zarejestrowanych
wczesniej we Wloszech dla identycznych
towaréw nalezacych do tych samych
klas, mimo charakteru wysoce odréznia-
jacego znakdéw wcze$niejszych
i identycznosci przedmiotowych towa-
réw, poniewaz bedace w konflikcie ozna-
czenia nie sa podobne na plaszczyZnie
semantycznej i poniewaz w wyniku
poréwnania bedacych w konflikcie ozna-
czen na plaszczyznie wizualnej stwier-
dzono wystepowanie miedzy nimi istot-
nych réznic, ktére pozwalaja uznad, iz
ich jedyny element wspélny, ktérym jest
ciag szedciu liter skladajacych si¢ na
slowo ,bridge”, jest niewystarczajacy, by
przyja¢ dla potrzeb oceny prawdopodo-
bienstwa wprowadzenia w blad — przy
uwzglednieniu calo$ciowego wrazenia,
jakie znaki te wywieraja — ze wykazuja
one znaczace podobienistwo
w wygladzie. Je$li chodzi
o podobienstwo fonetyczne spornych
oznaczeni, posiada ono mniejsze znacze-
nie w przypadku towaréw, ktére sa
wprowadzane do obrotu, tak iz wladciwy
krag odbiorcéw, nabywajac te towary,
zwykle zwraca uwage na wizualna strone
oznaczonego nimi znaku towarowego.

(por. pkt 101, 114, 116)
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4.

Jesli sprzeciw wobec rejestracji wspélno-
towego znaku towarowego opiera si¢ na
istnieniu wielu znakéw wczeéniejszych,
okoliczno$¢, iz znaki te wykazuja cechy
pozwalajace na zakwalifikowanie ich
jako nalezacych do jednej ,serii” lub
srodziny” — co moze mie¢ miejsce
w szczegélnodci, jesli w znakach tych
wystepuje w caloéci ten sam element
odrézniajacy z dodatkiem elementu gra-
ficznego lub stownego, ktéry pozwala na
ich odréznienie, lub tez jesli znaki te
charakteryzuje powtérzenie w nich tego
samego przedrostka lub przyrostka
wystepujacego w znaku pierwotnym —
stanowi czynnik majacy istotne znacze-
nie przy dokonywaniu oceny prawdopo-
dobienstwa wprowadzenia w blad.

W takich przypadkach prawdopodobieni-
stwo wprowadzenia w blad moze wyni-
ka¢ z mozliwosci skojarzenia znaku
zgloszonego z nalezacymi do danej serii
znakami wcze$niejszymi, jesli wystepuja
miedzy nimi podobienstwa mogace
doprowadzi¢ konsumenta do przekona-
nia, ze znak zgloszony nalezy do tej
samej serii i — co za tym idzie — ze
oznaczane nim towary majg to samo
pochodzenie, co towary oznaczane zna-
kami wczeéniejszymi, lub pochodzenie
zblizone. Tego rodzaju prawdopodo-
bienistwo skojarzenia znaku zgloszonego
z wczeniejszymi seryjnymi znakami
towarowymi, mogace spowodowaé nie-
jasno$¢ co do pochodzenia handlowego
towaréw oznaczanych bedacymi
w konflikcie oznaczeniami moze wyste-
powaé réwniez wtedy, gdy na podstawie
poréwnania znaku zgloszonego
z kazdym ze znakéw wczesniejszych
z osobna nie da sie stwierdzié istnienia



IL PONTE FINANZIARIA PRZECIWKO OHIM — MARINE ENTERPRISE PROJECTS (BAINBRIDGE)

bezposredniego prawdopodobienistwa
wprowadzenia w blad. W takim
wypadku prawdopodobieristwo, Ze kon-
sument pomyli sie co do pochodzenia
handlowego odpowiednich towaréw lub
uslug, nie wynika z faktu, ze moze on
pomyli¢ zgloszony znak towarowy
z jednym czy drugim wcze$niejszym
seryjnym znakiem towarowym, lecz
z mozliwoéci uznania przez niego, ze
znak zgloszony rdéwniez do tej serii
nalezy.

Jednakze na ryzyko skojarzenia powoly-
waé sie mozna tylko w przypadkach,
w ktérych spelnione sa lacznie dwie
przestanki. Po pierwsze, podmiot, kté-
remu przystuguja prawa z tytulu wczes-
niejszych serii rejestracji, musi przed-

stawi¢ dowdd uzywania wszystkich zna-
kéw nalezacych do serii lub przynajm-
niej pewnej liczby znakéw, ktére moga
tworzy¢ ,serie”. Po drugie, zgloszony
znak towarowy powinien by¢ nie tylko
podobny do znakéw nalezacych do serii,
lecz wykazywa¢ takze cechy pozwalajace
na przyporzadkowanie go do takiej serii.
Moze tak nie byé w sytuacjach,
w ktérych na przyklad wspélny element
nalezacych do serii znakéw wczesniej-
szych umiejscowiony jest w zgloszonym
znaku towarowym inaczej niz jest on
zwykle umieszczony w znakach nalezg-
cych do serii, lub tez gdy ma on inng
zawarto$¢ semantyczng.

(por. pkt 123-127)
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