Sprawa T-7/04

Shaker di L. Laudato & C. Sas
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie
graficznego wspdlnotowego znaku towarowego Limoncello della Costiera Amalfitana
shaker — Wczeséniejszy stowny krajowy znak towarowy LIMONCHELO — Wzgledna

podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad —

Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 40/94 — Odwotanie — Przekazanie

sprawy przez Trybunat do ponownego rozpoznania

Wyrok Sadu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z dnia 12 listopada 2008 r. . II - 3088

Streszczenie wyroku

1. Wspélnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspolnotowego znaku towarowego —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wlasciciela wczesniejszego identycznego
lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towaréw
lub ustug — Prawdopodobieristwo wprowadzenia w blgd w odniesieniu do wczesniejszego
znaku towarowego
(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))
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2. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspélnotowego znaku towarowego —

Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wlasciciela wczesniejszego identycznego
lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towaréw
lub ustug — Prawdopodobieristwo wprowadzenia w blgd w odniesieniu do wczesniejszego

znaku towarowego

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

. Oile przy badaniu sprzeciwu wniesionego,
na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporza-
dzenia nr 40/94 w sprawie wspélnotowego
znaku towarowego, przez wlasciciela
wczesniejszego znaku towarowego, w celu
dokonania oceny prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad, nalezy uwzglednié¢
charakter odrézniajacy tego znaku towa-
rowego, o tyle stanowi on tylko jeden
z elementéw, ktére nalezy wzia¢ pod
uwage w ramach tej oceny. A zatem
nawet wobec wystepowania wczeéniej-
szego znaku towarowego o niewielkim
charakterze odrézniajacym moze zaistnie¢
prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad w szczegdlnosci z powodu
podobieristwa oznaczenn i podobienstwa
towaréw lub uslug.

Skutkiem tezy, zgodnie z ktéra wczes-
niejszy znak towarowy o niewielkim
charakterze  odrézniajacym  korzysta
z ograniczonej ochrony, byloby pozba-
wienie znaczenia czynnika, jakim jest
podobienistwo  znakéw  towarowych,
a nadmierne uwypuklenie znaczenia
odrézniajacego charakteru wczesniejszego
znaku towarowego. Oznaczaloby to, ze
w przypadku wczeéniejszego znaku towa-
rowego o jedynie niewielkim charakterze
odrézniajacym, prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad zaistnieje tylko
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w razie zupelnego odtworzenia tego
znaku w znaku zgloszonym, niezaleznie
od stopnia podobienstwa danych ozna-
czen. Whniosek taki nie bylby jednak
zgodny z samg natura calo$ciowej oceny,
jaka wlasciwe organy maja obowiazek
przeprowadzi¢ w $wietle art. 8 ust. 1 lit. b)
wyzej wymienionego rozporzadzenia.

(por. pkt 56, 57)

. W odczuciu przecietnych hiszpanskoje-

zycznych konsumentéw istnieje prawdo-
podobiefistwo wprowadzenia w blad
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporza-
dzenia nr 40/94 w sprawie wspélnotowego
znaku towarowego w przypadku ozna-
czenia graficznego Limoncello della
Costiera Amalfitana shaker, o ktérego
rejestracje jako wspdlnotowego znaku
towarowego wniesiono dla ,likieru cytry-
nowego pochodzacego z wybrzeza amalfi-
taniskiego” nalezacego do klasy 33 w rozu-
mieniu porozumienia nicejskiego, oraz
w przypadku slownego znaku towarowego
LIMONCHELO, zarejestrowanego wczes-
niej w Hiszpanii dla ,win, spirytuséw
i likieréw” nalezacych do tej samej klasy
W rozumieniu wyzej wymienionego poro-
zumienia.



Whlasciwy krag odbiorcow zachowuje
bowiem w pamieci jedynie przyblizony
obraz rozpatrywanych znakéw towaro-
wych, tak ze ich wspdlny element, jakim
jest stowo ,limoncello” lub ,limonchelo”,
stwarza pewne podobienstwo miedzy nimi,
poniewaz stowo ,limoncello” moze zdomi-
nowa¢ calosciowe wrazenie, jakie zglo-

SHAKER PRZECIWKO OHIM — LIMINANA Y BOTELLA (LIMONCELLO DELLA COSTIERA AMALFITANA SHAKER)

szony znak towarowy  pozostawia
w pamieci wlasciwego kregu odbiorcéw.
W dodatku omawiane towary s3 iden-
tyczne.

(por. pkt 58)
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