ORPERATIONS DERPARTMENT

w211

Notification of provisional refusal of protection based on an opposition
(Article 5 of the Madrid Protocol and Rule 17(1) and (2) of the Common Regulations
under the Madrid Agreement and Protocol and Article 78 EUTMDR)

Alicante, 12/09/2019

International registration No: 1458340

Date of notification to EUIPO: 28-03-2019

Trade mark: BBK

Holder: BBK Communication

Technology Co., Ltd.
255+#, BBK Road,
Wusha, Chang'An,
Dongguan
Guangdong

Opposition number: B 003089613

Protection of the abovementioned mark is provisionally refused for the European Union.

The provisional refusal is based on the fact that an opposition has been filed against the
international registration.

l. The grounds for opposition are as follows.
Conflict with an earlier mark because of likelihood of confusion (Article 8(1)(b) EUTMRY);

Conflict with an earlier identical or similar trade mark registered for goods or services which
are not similar to those for which the international registration is registered, where the earlier
mark has a reputation and where the use without due cause of the international registration
would take unfair advantage of or be detrimental to, the distinctive character or the repute of
the earlier trademark (Article 8(5) EUTMR).

Il. Name and address of the opposing party:

KUTXABANK, S.A.

Gran Via, 30-32

E-48009 Bilbao (Bizkaia)
Spain

lll. The opposition is based on a mark which was the subject of an application or

Avenida de Europa, 4 * E - 03008 » Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 « wwivy SUiRG. SLORa oy




registration.
- type of mark : EUTM Registration
- filing date, registration date and, if applicable, priority date: 07/12/2000 - 19/12/2001
- filing number and, if different, registration number: EUTM 001990753
- reproduction of the mark: (see annex)
- list of goods on which the opposition is based: (see annex)

The opposition is based on more than one earlier right: (see annex)

IV.  The provisional refusal relates to,

all the goods covered by the designation of the European Union.

The Office will notify the opposition separately to the holder of the international registration,
including all evidence on which it is based, pursuant to Article 6(1) EUTMDR. The Office will
set time limits for the holder. The notification will open an (extendable) cooling-off period of two
months and a further period of two months for the opponent to substantiate the opposition.
The notification will set a time limit of, in principle, six months for the holder of the international
registration to submit observations.

The Office will also set a time limit of two months for the holder to appoint a representative
within the meaning of Article 120(1) EUTMR. Protection of the international registration for the
European Union will be refused in whole if the holder fails to appoint a representative within
the time limit.
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Marca naclonal M2854802{(4) - BEBK

Facha soliciiud

Facha presentacion solicitud olorgada

Solicitante / Titular

Mombre

OOy

v

{odigo Fostal
Localidad
Provincia

Pais de residencia

Agente

Cadigo def agente
Nombre

Direccion

Codigo postal
Localidad
Provincia

Clasificacidn de Viena

Clases y productos / servicios ¢ actividades solicitados

P< Castellana, 75 28071 Madrid

Tel: 902 157 530
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P< Castellana, 75 28071 Madrid

Tel: 902 157 530
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Marca nacional M2968488(2) - BBK=

SolicHanie / Tiula

Nombre:

Diveccion:
Codigo Postal:
Localidad:

Provincia:

Pais de residencia:

Agente:

Codigo del agente:

Nomire: Angel Pons Ao
Bireccidn:

Codigs postal 28010
Localidad:

Frovincha:

Clasificacion de Viena:

P< Castellana, 75 28071 Madrid

Tel: 902 157 530

informacion@oepm.es

WWW.0epm.es 1/5
http://consultas2.oepm.es/ceo/
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Clases vy producios / servicios o actividades concedides

P° Castellana, 75 28071 Madri

Tel

902 157 530
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P< Castellana, 75 28071 Madrid
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Marca nacional M2988470(8) - BBK=

AN
B

Fecha solicitud: 311

Facha presentacion sclicitud otorgada: 04

Tipo: Miia Estado:r En vigor

SolicHante / Titalar:

MNombra:

Direcoion:
Cadige Postal:
Localidad:

Provingcia:

Pais de residencia;

Agents:

Codigo del agante:

Nombra: Angal Fons Ariflo

Diveccidm

{ddigo postal:
Locatidad: Madrid

Provincias

ClasHicacion de Viena:

P< Castellana, 75 28071 Madrid

Tel: 902 157 530

informacion@oepm.es 1/5
WWW.0epm.es

http://consultas2.oepm.es/ceo/
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Marca nacional M2977384(8) - BBK=

Facha solioitud: 1

Fecha presentacion selicliud otorgadar 12

Tipo: Mixia Estador Envigo

Solicilanie / Titular:

Nombre: TE034a85 DE FRESOLL
Direccion:

Cadigo Postal:
Localidad:
Frovingeia:

Fais de residencia:

Agents:

Cadigoe del agents:
Mombra:
Direccion:

Cadige postal:

Looalidad:

Provingcia:

Clasificacidn de Viena:

P< Castellana, 75 28071 Madrid

Tel: 902 157 530

informacion@oepm.es 1/3
WWW.0epm.es

http://consultas2.oepm.es/ceo/
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P< Castellana, 75 28071 Madrid

Tel: 902 157 530
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Fecha solicitud: 132

Facha prosentacidn solicitud otorgada: 12/03/2001
Tipo: Miia Estado:r En vigor

SolicHante / Titalar:

MNombra:

Direcoion:
Cadige Postal:
Localidad:
Provineia:

Pais de residencia;

Agents:

Codigo del agante:

Nombra:

Diveccidm

{ddigo postal:

Localidad:

Provincias

P< Castellana, 75 28071 Madrid
Tel: 902 157 530
informacion@oepm.es
WWW.0epm.es
http://consultas2.oepm.es/ceo/
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Marca naclonal M2854802{(4) - BEBK

Facha soliciiud

Facha presentacion solicitud olorgada

Solicitante / Titular

Mombre

OOy

v

{odigo Fostal
Localidad
Provincia

Pais de residencia

Agente

Cadigo def agente
Nombre

Direccion

Codigo postal
Localidad
Provincia

Clasificacidn de Viena

Clases y productos / servicios ¢ actividades solicitados

P< Castellana, 75 28071 Madrid

Tel: 902 157 530
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ESCRITO DE OPOSICION
DEPARTAMENTO DE MARCAS

OPOSICION CONTRA SOLICITUD DE MARCA INTERNACIONAL QUE DESIGNA LA
UNION EUROPEA No. 1458340

DENOMINACION: “BBK” (Mixto)
PRODUCTOS Y SERVICIOS IMPUGNADOS:
Clase 9

Crdenadores;  waductores  glectidnicos  de bolsilio;  ordenadores  elscironicos
fordenadores portdtiles]; aparatos de grabacion v reproduccion de voz, micrdfonos;
cargadores de baterias eléctricas; transformadores eléctricos; fuentes de alimeniacidn
estabilizadoras de iensidn; acoplarnientos siéotrices; discos dpticos; taretas de
memgoria para magquinas de videojuegoes; aparstes de Tax; teclados de ordenador;
ratones [periféricos informaticos), videotsigfonoes, aparates de radio; grabadoras de
cinta; camaras de video; calendarnios electidnicos; aparatos teiefdnicos; teléfonos
moviles, aparalos de radiobdsgueda; indicadores luminosos para aparaios  de
telecomunicacion, reproduciores de videodiscos; cajas de allavoces, ampiificadoras de
potencia; televisores; aparalos de control remolo para aparalos de uso doméslico;

ampificadores acustions; agendas electrdnicas,; cascos auricitlares; auriculares.

SOLICITANTE:

Bbk Communication Technology Co. , LTD.
2554, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan Guangdong

China



SIGNOS DISTINTIVOS OPONENTES:

MARCA DE LA UE No. 1990753 'BBK ='.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clase 9:

Terminales slectrénicos de informacion al pablice que funcionan con ¢ sin una tarjeta
magnética o de olro tipo; larietas magnéaticas, éplicas o electrdnicas; terminales para

sfectuar pagos y/o cobros, cajeros automaticos; registradoras de bandas magnéaticas;
tarietas para circuites integrados o para microprocesador,

MARCA DE LA UE No.1993591 'BBK=".

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clase 9:

Terminales electrdnicos de informacién al publico que funcionan con o sin una taneta magnética
o de oiro tipo, taretas magnéticas, dplicas ¢ electrénicas; tferminales para sfectuar pagos y/o

cobros, oaeros autemdalicos; registradores de bandas magndiicas; tarjelas para circutos
integrados o para microprocassador.

MARCA ESPANOLA No. 2854602 'BBK.

PRODUCTOS Y SERVICIOS



Clase 9:

aparatos e instrumentos  cientificos, nauticos, geodesicos, fotograficos,
cinematograficos, electricos, opticos, de pesar, de medir, de sefalizacion, de control
(inspeccion), de socorro (salvamento) y de ensefianza; aparatos para el registro,
transmision y reproduccion de sonido o imagenes; soportes de registro magneticos,
discos acusticos; distribuidores automaticos y mecanismos para aparatos de previo
pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la
informacion, ordenadores y programas para los mismos; extintores.

MARCA ESPANOLA No. 2968469 'BBK="

RO CRRY moonnis JRY it

Haray

|
!
-

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clase 9:

terminales electronicos de informacion al publico que funcionan con o sin una tarjeta
magnetica o de otro tipo. tarjetas magneticas, opticas o electronicas. terminales para
efectuar pagos y/o cobros, cajeros automaticos. registradores de bandas magneticas.
tarjetas para circuitos integrados o para microprocesador.

MARCA ESPANOLA No. 2968470 'BBK=".
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clase 9:



Terminales electronicos de informacion al publico que funcionan con o sin tarjeta
magnetica o de otro tipo. tarjetas magneticas, opticas o electronicas. terminales para
efectuar y/o cobros, cajeros automaticos. registradores de bandas magneticas. tarjetas
para circuitos integrados o para microprocesador.

MARCA ESPANOLA No. 2977394 'BBK=".
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clase 9:

aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodesicos, electricos, fotograficos,
cinematograficos, opticos, de pesar, de medida, de sefializacion, de control
(inspeccion), de socorro (salvamento) y de ensefianza; aparatos para el registro,
transmision, reproduccion de sonido o0 imagenes; soportes de registro magneticos,
discos acusticos; distribuidores automaticos y mecanismos para aparatos de previo
pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la
informacion y ordenadores; extintores.

MARCA ESPANOLA No. 2983377 'BBK="

PRODUCTOS Y SERVICIOS:



CLASE 9:

Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodesicos, electricos, fotograficos,
cinematograficos, opticos, de pesar, de medida, de sefa lizacion, de control
(inspeccion), de socorro (salvamento) y de ensefianza; aparatos para el registro,
transmision, reproduccion de sonido o0 imagenes; soportes de registro magneticos,
discos acusticos; distribuidores automaticos y mecanismos para aparatos de previo
pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la
informacion y ordenadores; extintores.

TITULAR: KUTXABANK, S. A.
KUTXABANK, S. A.

Gran Via, 30 - 32

48009 Bilbao (BIZKAIA)
ESPANA




A LA OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNION EUROPEA (EUIPO)

14539 Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., representante legal autorizado ante
tan llustre organo, a tenor del articulo 120, apartados 1 y 2 del Reglamento (UE)
2017/1001 y conforme a la publicacion en el Diario Oficial n® 88/02 de fecha 04.11.02,
con domicilio profesional en Madrid (ESPANA), Glorieta Rubén Dario, 4, en nombre y
representacion de KUTXABANK, S. A.

Que por medio del presente escrito interpongo, en tiempo y forma, ESCRITO DE
OPOSICION contra la solicitud de Marca Internacional que designa la Union Europea N2
1458340 denominada “BBK”, en clase 9, a nombre BBK Communication Technology
Co., Ltd publicada en el Boletin n2 2019/063 de fecha 1 de abril de 2019, a tenor de lo
dispuesto en los articulos 8, 46 y 196 del Reglamento de Marca de la Union Europea n®
2017/1001 de 14 de junio de 2017 (Reglamento o Reglamento de la UE en adelante) y
del articulo 2 y siguientes del Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 de la Comision de
18 de mayo de 2017, en virtud del cual se detalla el procedimiento a seguir para la
presentacion de una oposicion y las pertinentes alegaciones, siguiendo con lo dispuesto
en el articulo 46.3 del Reglamento.

Todo lo cual se hace dentro del plazo de tres meses, contado un mes después de la
publicacién de la solicitud de marca, establecido en el articulo 196 del Reglamento:

Articulo 196. Oposicién

1. Los registros internacionales que designen a la Union estaran sujetos a oposicion de
la misma forma que las solicitudes de marca de la Union publicadas.

2. El escrito de oposicion se presentarad dentro de un plazo de tres meses que
empezara a contar al mes de la fecha de la publicacion efectuada con arreglo a lo
establecido en el articulo 190, apartado 1. Hasta que no se haya abonado la tasa de
oposicion, la oposicion no se considerara debidamente presentada.

3. La denegacion de proteccion sustituira a la denegacion de una solicitud de marca de
/a Union.

4. La Comision estara facullada para adoptar actos delegados con arreglo al
articulo 208 que especifiquen el procedimiento para la formulacion y examen de las
oposiciones, incluidas las comunicaciones necesarias que deban dirigirse a la Oficina
Internacional.



I. Hechos y Procedimiento

Que con fecha 28 de marzo de 2019 fue depositada ante la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unidén Europea, con sede en Alicante, solicitud de Marca Internacional
que designa la Unién Europea N2 1458340 denominada “BBK”, en clase 9, a favor de la
mercantil BBK Communication Technology Co., Ltd.

Que en el Boletin Oficial de Marcas de la Unién Europea Boletin n? 2019/063 de fecha 1
de abril de 2019, aparece publicada la solicitud del expediente que se pretende
amparar, cuya especificacion de numero, distintivo, solicitante, productos, servicios y
demas datos necesarios, aparecen destacados en la referencia superior.

Que los signos de mi mandante amparan unos distintivos, cuyos servicios resultan ser
incompatibles con los productos que se intentan registrar incluidos en la clase 9 de
acuerdo con la reciente solicitud, siendo éste el motivo principal de la oposicion que se
presenta, asi como la gran semejanza global entre los signos en liza.

Que de acuerdo con lo establecido en los articulos 8, 46 y 196 del Reglamento (UE) N2
2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Marca de la Unién Europea
de 14 de junio de 2017 y los articulos 2 y siguientes del Reglamento Delegado (UE) N
2018/625 de la Comision de 5 de marzo de 2018, que complementa Reglamento
anterior, se formula oposicion contra el registro de esta solicitud a través de escrito
motivado como exige el apartado tercero del articulo 46.3 del Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo, dentro del plazo establecido de tres meses a partir
de su publicacion -art. 46.3-, en base a los argumentos que se citan seguidamente y en
vitud de los cuales se demuestra la absoluta incompatibilidad de los signos
enfrentados.

Asimismo, el presente escrito de oposicion se presenta conforme a lo establecido en el
articulo 2.4 del Reglamento Delegado de la Comisién, el cual indica lo siguiente:

Articulo 2. Escrito de oposicion
4. El escrito de oposicion también podra incluir una declaracion motivada
sobre los motivos, los hechos y las alegaciones en los que se base la
oposicion, asi como las pruebas acreditativas pertinentes.”

La solicitud de marca Internacional que designa la Unidn Europea cuya impugnacion se
pretende por el presente escrito de oposicion, no debe ser objeto de registro conforme
establecen los articulos 196 ya citado, 8.1y 46.1 de la legislacién anteriormente citada,
a cuyo tenor:



Articulo 8. Motivos de denegacion relativos

" 1. Mediando oposicion del titular de una marca anterior, se denegara el
registro de la marca:

a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para
los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para 1os
cuales este protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser identicos o
Similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo

de confusion por parte del publico en el territorio en que esté protegida la
marca anterior; el riesgo de confusion incluye el riesgo de asociacion con la
marca anterior.”

5. Mediando oposicion del titular de una marca registrada anterior con arreglo al

apartado 2, se denegara el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o
Similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios
por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que
se haya registrado la marca anterior, Si, tratandose de una marca de la Union
anterior, esta gozara de renombre en la Union, o, tratandose de una marca
nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate,
y 8/ con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una
ventaja desleal del caracter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho
uso fuera perjudicial para dicho caracter distintivo o dicho renombre.

Articulo 46. Oposicion

"1. Por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al articulo 8,
podran presentar oposicion al registro de la marca, en un plazo de tres meses
a partir de la publicacion de la solicitud de marca de la Union:

a) en los casos del articulo 8, apartados 1 y 5, los titulares de las marcas
anteriores contempladas en el articulo 8 apartado 2 asi como [0S
licenciatarios facultados por los titulares de esas marcas;

b) en los casos del articulo 8 apartado 3, los titulares de las marcas
contempladas en dicho apartado;,



¢) en los casos del articulo 8, apartado 4, los titulares de las marcas o de los
signos anteriores contemplados en dicho apartado, asi como las personas
autorizadas, en virtud del derecho nacional aplicable, a ejercer tales derechos.

d) en los casos del articulo 8, apartado 6, las personas autorizaaas en virtud
de la legislacion de la Union o del Derecho nacional aplicable a ejercer tales
derechos.”

Debemos insistir en el parecido incompatibilizador entre los signos confrontados, tanto
en su aspecto fonético, visual y conceptual, lo cual se ve acusado por la
complementariedad existente entre los productos y servicios incluidos en las clases 3, 8
y 21 que pretende proteger la solicitud Internacional que designa la Union impugnada y
los protegidos por las marcas oponentes.

2. Riesgo de confusién - Art. 8.1 b) RMUE. Comparacién de signos

En relacion con la comparacion de signos, la Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (Sabel Bv. C-251/95, parr. 23) establece que:

‘Por lo que se refiere a la similitud grédfica, fonética o
conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciacion
global debe basarse en la impresion de conjunto producida
por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, Sus

elementos distintivos y dominantes’.

Asi, podemos establecer dos principios basicos:

— el examen de la similitud de los signos debe basarse no sélo en algunos
elementos aislados, sino en la apreciacion global de los signos que son objeto
de comparacion;

— los elementos distintivos y dominantes son importantes “en particular” para el
examen de la similitud de los signos.

Asi, las marcas a comparar son:
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Los conceptos de distintivo y dominante describen el fenomeno segun el cual, a menos
gue sean unitarios (como una sola palabra, una sola figura, un solo color), son
percibidos en la vida normal centrandose en el elemento dominante, aquel que distingue
el signo. En un analisis posterior, mas alla de la mera percepcion visual, entra en juego
el enjuiciamiento, y es aqui donde el concepto de distintivo adquiere su valor adicional

como instrumento.

Asimismo, es sobradamente conocido que, en la comparacion de las marcas, la primera
parte es la que primero capta la atencion del consumidor y, por tanto, se recordara con
mas claridad que el resto del signo.

Esto significa que, en tales supuestos, el inicio del signo tiene una influencia
significativa sobre la impresion general producida por la marca y con frecuencia puede
excluir la similitud. El signo solicitado supone una practica reproduccién de la
denominacién prioritaria:

Marca Internacional Mar nent
BBK BBK

En efecto, ambos registros estan conformados, exclusivamente, por el mism
grupo de fonemas -BBK-, coincidiendo en su misma secuencia fonética y, en
definitiva, presentando una idéntica impresién visual de conjunto y fonético-

denominativa.

Sin duda, es este BBK el elemento de referencia de ambos signos en liza por resultar

éstos los unicos en los que, de manera idéntica, consisten y, a través del cual, sera

identificado en el trafico mercantil por el consumidor.
Y es que, si bien se ha establecido de manera reiterada por la jurisprudencia el que

las letras del abecedario, como tal, son irreivindicables a titulo exclusivo, si lo son

cuando conforman una agrupacion y conjunto y, precisamente, se valora una

11



identidad en cuanto a que uno posterior intente distinguirse en base al mismo grupo
(bajo idéntica secuencia) de letras, como el caso.

En definitiva, se puede afirmar que el nuevo signo es una total reproduccion del nacleo
distintivo de la familia de marcas prioritaria. En consecuencia, y de acuerdo al principio
de la prevalencia del elemento dominante o diferenciador, y que atribuye mayor
relevancia al elemento mas caracteristico sobre cualquier otro, es evidente la

incompatibilidad registral de los distintivos en pugna.

Por otro lado, la percepcion de los que es dominante o distintivo también variara
dependiendo de que el analisis se centre en la similitud visual, fonética o conceptual.

2.1. Desde el punto de vista visual

Hemos de considerar el hecho de que tanto la marca impugnada como las oponentes el
elemento _dominante es “BBK”. En el caso de la marca impugnada puesto que se
COMPONE UNICAMENTE DE DICHAS TRES LETRAS.

En el caso de las marcas oponentes la parte mas dominante y distintiva es “bbk”, puesto
gue el resto de elementos graficos y de color, tienen apneas importancia en la

comparacion global de las marcas.
Por tanto, en el caso que nos ocupa, los registros enfrentados presentan IDENTIDAD en
su aspecto denominativo, puesto que los mismos coinciden en aquellos elementos mas

distintivos y llamativos dentro de sus rubricas.

Por tanto, las marcas son IDENTICAS desde un punto de vista visual puesto gue

coinciden el UNICO elemento dominante v distintivo de las mismas: BBK.

2.2 Desde el punto de vista fonético

Hemos de tener en cuenta que las marcas oponentes tienen con la ahora solicitada una
identidad total, comun en ambas, “bbk”, que han sido reproducido en la solicitud de

marca internacional que designa la UE.
12



En este sentido, los elementos que hay que contrastar son:

BBK BBK

Morfolégicamente, si centramos el analisis de los distintivos en los términos empleados,
es necesario destacar el hecho de que se trata de marcas IDENTICAS, con lo que la
longitud de las mismas es idéntica, y el orden y disposicion de la palabra es el mismo.
De hecho, ambas denominaciones estan compuestas por TRES LETRAS IDENTICAS,
DISPUESTAS EN IDENTICO ORDEN, por lo tanto teniendo en cuenta estas
afirmaciones es evidente que el consumidor final va a confundir ambas marcas,

Queda fuera de toda duda que estamos ante una identidad fonética total, con lo que la
longitud de las mismas es idéntica, y el orden y disposicion de la palabra es el mismo.
De hecho, ambas denominaciones son idénticas.

En este sentido, y de acuerdo con la Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio
de 1.999 en el asunto Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GMBH:

“. debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara
vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino gque debe

confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.”

Y, en este caso, aunque los distintivos oponentes, como ya hemos indicado,
incluyan otros elementos denominativos, al reproducir la marca Solicitada
aquellos mas caracteristicos es mas que probable que el consumidor

considere que se encuentra ante distintivos relacionados entre si.”

Resaltamos, por tanto, que la diferenciacion entre los distintos elementos de los signos
toma en consideracion el hecho de que, por regla general, los consumidores no suelen
tener los dos signos a la vista cuando se ven confrontados con uno de ellos, como en el
caso de la publicidad, o cuando adquieren determinados productos y servicios.

13



Por el contrario, lo que suelen hacer, cuando se encuentran frente a un signo, es
compararlo con los recuerdos de signos ya conocidos en relacion con el tipo de
productos y servicios de que se trata.

Sin embargo, los consumidores no recuerdan con claridad todos los pormenores de los
signos, sino sus elementos mas distintivos y dominantes. El signo que el consumidor
tiene a la vista y la “imagen imperfecta que conserva en la memoria” de otro signo son la
base de su apreciacion acerca de la eventual identidad i similitud de los signos
respectivos (ver Lloyd, apartado 26).

2.3 Desde el punto de vista conceptual

Venimos a sefialar que el vocablo “BBK” no tiene ningun significado. Por tanto,
podemos sefalar que las marcas no se pueden comparar desde un punto de vista
conceptual.

2.4. Visi6n de conjunto

Por tanto, resulta claramente aplicable en el presente caso lo establecido en los
articulos 8 y 41 de los Reglamentos citados, con las gravisimas consecuencias que esto
implica de error y confusién y/o asociacion en el mercado, no solamente a titulares
prioritarios como mi mandante, en el caso que ahora nos ocupa, sino al publico
consumidor, destinatario final que no sabra distinguir con una claridad meridiana el
origen empresarial de los servicios ofertados por sendas marcas, siendo ésta la
principal finalidad de cualquier registro marcario.

De todo lo anterior podemos deducir la existencia de plenas coincidencias, la

IMPRESION VISUAL Y DE CONJUNTO que generan los signos es practicamente
IDENTICA.

A este respecto, destacar que los consumidores normalmente contemplan los signos

“@

distintivos desde una perspectiva global y superficial, y que °..e/ consumidor rara vez
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tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la
imagen imperfecta que conserva en la memoria”. En consecuencia, la comparacion
de los signos debe inspirarse en una “ision o audicion sencilla de las
denominaciones”. Aspecto que, aplicado al caso que nos ocupa, evidencia la practica
identidad visual entre “BBK” y “BBK”. De modo que, su coexistencia en el mercado,

produciria un indudable riesgo de error 0 asociacion.

Para finalizar, indicar que la marca solicitada ES DENOMINATIVA, siendo estas
marcas mas facilmente perceptibles y, por otro, a que en el trafico econémico,
prevalece el aspecto verbal sobre cualquier otro, puesto que los consumidores
demandan los productos o servicios por el nombre con el que se comercializan,
predominando asi en las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores.

Es mas, en este caso concreto, al darse una PLENA identidad denominativa y
fonética entre los signos enfrentados, el publico consumidor llegaria, indudablemente,
a la conclusion de que mi representada estda creando una familia de marcas

consistentes en las siglas de su titular, y que ha lanzado al mercado un nuevo signo.

Asi pues, podemos concluir diciendo que desde el punto de vista denominativo,
fonético y conceptual los signos enfrentados son totalmente idénticos. Estas
circunstancias justificarian de manera suficiente la denegacion de la marca
impugnada, ya que su concesion es susceptible de provocar confusion entre los

consumidores.

3. Comparacién entre los productos y los servicios de las marcas en conflicto.

Demostrada la evidente identidad fonético-denominativa y conceptual existente

entre los signos confrontados, debemos afiadir que también existe incompatibilidad
aplicativa, por cuanto reivindican los mismos productos o estrechamente

vinculados. De modo que, su convivencia pacifica resulta del todo imposible.
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A mayor abundamiento, la marca cuyo registro se solicita pretende amparar, los

siguientes productos y servicios:

Marca

n

Clase O: Ordenadores;  traductores  electronicos de  bolsillo;
ordenadores electronicos  [ordenadores  portatiles]; — aparafos  de
grabacion y reproduccion de voz, microfonos, cargadores de baterias
eléctricas; transformadores eléctricos; fuentes de alimentacion
estabilizadoras de tension, acoplamientos eléctricos; discos Opticos;
tarjetas de memoria para maquinas de videojuegos, aparatos de fax;
teclados de ordenador; ratones [periféricos informaticos]; videoteléfonos;
aparatos de radio, grabadoras de cinta, camaras de video; calendarios
electronicos, aparatos telefénicos; teléfonos moviles; aparatos de
radiobusqueda, indicadores luminosos para aparatos de telecomunicacion,
reproductores de videodiscos, cajas de altavoces;, amplificadores de
potencia, televisores, aparatos de contro/ remoto para aparatos de uso
doméstico;, amplificadores acusticos;, agendas electronicas, ¢ascos
auriculares; auriculares.

Marcas
oponentes:

Clase 9: Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos,
fotogréficos, cinematograficos, eléctricos, Opticos, de pesar, de medir, de
senalizacion, de control (inspeccion), de socorro (salvamento) y de enserianza;
aparatos para el registro, transmision y reproduccion de sonido o imagenes;
soportes de registro magnéticos, discos acusticos; distribuidores automaticos y
mecanismos para aparalos de previo pago; cajas registradoras, maquinas
calculadoras, equipos para el tratamiento de la informacion, ordenadores y
programas para los mismos, extintores. Terminales electronicos de informacion
al publico que funcionan con o sin una tarjeta magnética o de otro tipo, tarjetas
magnéticas, opticas o electronicas, terminales para efectuar pagos y/o cobros,
caferos automaticos; registradores de bandas magnéticas; [arfelas para
clrcuitos integrados o para microprocesador.

Clase 9 terminales electronicos de informacion al publico que funcionan con o
sin una larjeta magnética o de otro tpo; largetas magnéticas, opticas o
electronicas; terminales para efectuar pagos y/o cobros, cajeros automaticos;
registradores de bandas magnéticas, (arjelas para circuitos infegrados o para
microprocesador.
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Asi, a la vista de tales ambitos aplicativos podemos concluir la existencia de una clara
y manifiesta IDENTIDAD APLICATIVA pues, ademas de reivindicar ambas la misma
clase del Nomenclator Internacional (clase 9) refieren, en todo caso, los mismos
productos, de idéntica naturaleza y finalidad, dirigidos a un mismo perfil de usuario y
un mismo mercado. Del mismo modo, observamos como también refieren productos
absolutamente complementarios y que vienen a reforzar dicha identidad y elevada
probabilidad de confusion.

Todo ello pone de manifiesto que llevaran a cabo sus actividades en idéntico sector vy,
consecuentemente, iran dirigidos los productos a un mismo publico consumidor,
compartiendo los mismos canales de publicidad, distribucion y comercializacion.
Precisamente, por este motivo y, teniendo en cuenta la identidad denominativa de
los signos en liza, los consumidores entenderan que tales productos pueden ser
ofrecidos por el mismo empresario.

Asi pues, la total identidad fonético-denominativa y conceptual de 10s signos, unida a

su total coincidencia aplicativa, podria llevar al consumidor de este tipo de productos a

creer que mi representada ha solicitado un nuevo distintivo, similar a sus signos
anteriores con el objeto de ampliar su familia de marcas y crear una nueva linea de
—productos dentro de un mismo grupo empresarial, y, cuando menos, a considerar que
existe cierta relacién entre los titulares de los distintivos, produciéndose el
consiguiente perjuicio tanto para los intereses del solicitante de la marca objeto de

oposicidn como para los de mi cliente.

La funcion primordial de un signo distintivo es informar al publico acerca de su
procedencia empresarial y confiere a su titular la facultad exclusiva de aplicar dicho
signo a los productos o servicios para los que ha sido registrado, debido a que el
publico consumidor entiende que todos los productos o servicios portadores de una
marca son fabricados u ofrecidos por la misma empresa y no concibe que
denominaciones idénticas, sean utilizadas por titulares distintos, ain mas cuando su
identidad aplicativa conlleva una colision evidente en el transcurso de su actividad.
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Podemos afirmar, por lo tanto, que tratdndose de signos practicamente
idénticos que reivindican los mismos productos, su convivencia en el mercado
generaria una indudable confusién entre los consumidores o provocaria la asociacion
de la nueva marca con la prioritaria, sin que sea posible conocer con exactitud la
repercusion que el uso del signo solicitado podria tener en la buena marcha del
negocio y los beneficios de mi cliente.

—Esta identidad aplicativa obliga a extremar el rigor en el examen de parecidos. En los

supuestos como en el presente en los que existe identidad aplicativa el rigor en la
comparacion de los distintivos es mas estricto.

De tal relacion se desprende que de confirmarse definitivamente la concesion de la
marca ahora impugnada, se daria paso a la convivencia simultanea de distintivos muy
similares, que confluyen en un mismo sector del trafico econdmico, y todo ello
provocara la existencia de error o confusion en el publico consumidor, por cuanto
pensara que los productos amparados por la marca impugnada son una nueva linea de

productos que comercializa mi cliente, bajo el mismo nombre.

La relevancia del origen comun para el alcance de la confusion revela el tipo de similitud

exigido entre los productos y/o servicios objeto de comparacion.

Las conexiones entre los productos y servicios han de ser capaces de sugerir que
proceden de la misma empresa 0 de empresas vinculadas econémicamente, cosa que
ocurre en el asunto que nos ocupa, donde la asociacion empresarial es mas que

evidente.

Como resulta evidente en este caso, la similitud entre los productos y servicios debe
determinarse sobre una base objetiva. No obstante, base objetiva no significa base
abstracta o intrinseca. Lo realmente importante es la perspectiva comercial. El Tribunal
declaré en la sentencia Canon que para apreciar la similitud entre los productos procede
tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relacion entre los
productos. Asi, algunos de los factores mas relevantes son:

— Naturaleza
18



— Destino

— Utilizacién

— Productos y servicios complementarios/ competidores

- Canales de distribucién: canales de distribucién idénticos o similares;
en particular su colocacién en los mismos puntos de venta.

En el caso que nos ocupa, estos factores se cumplen totalmente.

4. Apreciacién del caracter distintivo de las marcas anteriores

Asimismo, afirmamos que las marcas anteriores gozan de renombre en cada uno de los
territorios en los que estan registradas y para todos los productos y/ servicios del
registro.

Segun la oficina procedemos a analizar dicha reivindicacion debe ser debidamente
analizada, ya que el caracter distintivo de la marca anterior ha de tenerse en cuenta al
apreciar el riesgo de confusién. De hecho, el riesgo de confusion es tanto mas elevado
cuanto mayor resulta ser el caracter distintivo de la marca anterior (véase la sentencia
de 11 de noviembre de 1997, Asunto C-251/95, Sabel, Rec. I-6191) y por tanto, aquellas

marcas gue tienen un elevado caracter distintivo, bien intrinseco, o bien gracias a lo

conocidas gue son en el mercado, disfrutan de una mavyor proteccion gue las marcas

cuyo caracter distintivo es menor (véase sentencia de 29 de septiembre de 1998,
Asunto C-39/97, Canon, Rec. I-5507).

Segun se ha establecido en la jurisprudencia de la Union Europea, para determinar el
caracter distintivo de una marca vy, por consiguiente, evaluar si tiene un elevado caracter
distintivo, debe apreciarse globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para
identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada, atribuyéndoles una
procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o
servicios de los de otras empresas.

Al realizar esta apreciacion, procede tomar en consideracion todos los elementos
pertinentes vy, en particular, las cualidades intrinsecas de la marca, incluido el hecho de

que ésta carezca, 0 no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios
19



para los que ha sido registrada (véase la sentencia de 22 de junio de 1999, Asunto C-
342/97, Lloyd Schuhtabrik, Rec. 1-3819.

Asimismo, deben tomarse en consideracion todos los elementos pertinentes de autos, a
saber, en particular, la cuota de mercado poseida por la marca, la intensidad, la
extension geografica y la duracién de su uso, asi como la importancia de las inversiones
hechas por la empresa para promocionarla (véase la sentencia del Tribunal de Justicia
de 14 de septiembre de 1999, en el asunto C-375/97 General Motors Corporation contra
Yplon SA (‘Chevy’), apartado 27 - RJTJ [1999], p. I-5421).

Por lo que se refiere al caracter distintivo de la marca anterior, alegamos que la familia
de marcas de nuestra representada es particularmente distintiva debido a la intensidad
del uso y/o renombre. Se aportard prueba de la misma en el momento procesal
oportuno.

5. Familia de marcas

Nuestra representada es titular de una numerosa familia de marcas “BBK”™:

20
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Como sostiene esta Oficina asi como la jurisprudencia de forma reiterada y constante, el
hecho de que las marcas anteriores, caracterizadas todas ellas por la presencia del

mismo elemento denominativo (en este caso el término “BBK”) constituyan una «familia

de marcas» o «serie de marcas» puede, ademas de ser un factor a tener en cuenta a la

hora de valorar la existencia de un vinculo entre las marcas, dar lugar a un riesgo de

confusion objetivo en la medida en gue el consumidor pueda creer que los productos vy

servicios que identifica esa marca proceden de otro titular.

En concreto, la jurisprudencia ha sefalado que puede generarse un riesgo de confusiéon
por la posibilidad de asociacion entre un signo y marcas anteriores que forman serie,
cuando el primero tiene con éstas similitudes que pueden inducir al consumidor a creer

gue forma parte de esa misma serie y, por ello, que los productos que designa tienen el

23



mismo origen comercial que los cubiertos por las marcas anteriores 0 un origen
relacionado (sentencia de 23 de febrero de 2006, T-194/03, “Bainbridge”, ap. 123).

Y, en este caso, insistimos en el hecho de que los consumidores percibirian la solicitud
de marca europea a la que nos oponemos como una mas de la familia de marcas de
nuestro cliente asociandolo con ésta teniendo en cuenta que:

- Esta parte ha demostrado que utiliza una familia de marcas “BBK” vy que

- La marca impugnada no solo es IDENTICAa las marcas pertenecientes a la

serie, al compartir el término “BBK” sino _que ademas presenta caracteristicas

gue la asocian a esta serie si tenemos en cuenta su uso aislado de cualquier
otro elemento denominativo y de la grafia utilizada en la representacion de este

término cuasi idéntica.

6. Apreciacién Global. Existencia de riesgo de confusién y/o asociacién

El hecho de que los campos mercantiles de las marcas en conflicto sean practicamente
similares junto con la semejanza denominativa, grafica, fonética y conceptual puesta de
manifiesto entre los distintivos, produce un evidente riesgo de confusion y/o asociacion

en el mercado que hace a todas luces imposible su convivencia.

El publico consumidor, con toda probabilidad, creera errbneamente, que los productos y
servicios protegidos bajo la solicitud marca de la Union Europea “BBK”, estan
relacionados con los productos y servicios que protege mi representada bajo su Marca
de la UE n? 1990753 “BBK”, Marca de la UE n? 1993591 “BBK”, Marca espafola n2
2854602 “BBK”,Marca espariola n? 2968469 “BBK”, Marca espanola n? 2968470 “BBK”,
Marca espanola n? 2977394 “BBK”, Marca espafola n? 2983377 “BBK”, entre otras, ',
puesto que estan estrechamente vinculados entre si, pudiendo producirse un riesgo de
confusion y/o asociacion en el consumidor provocandose una situacion perjudicial para

el oponente.
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La mantenida asociacion provocara por parte del titular cuyo registro se pretende
impugnar, un aprovechamiento indebido del registro prioritario, asi como un clarisimo
atentado a los derechos anteriores de mi representada, no existiendo en el presente
caso la autorizacion correspondiente, siendo ésta requisito exigido por el articulo 9 del
Reglamento n? 2017/1001.

Finalmente, y como conclusion a los argumentos mencionados previamente, cabe
recordar en este caso el principio jurisprudencial de Interdependencia establecido en la
Sentencia del Tribunal de Justicia C- 39/97 Canon (1997), parr. 17:

‘La apreciacion global del riesgo de confusion implica una cierta
interdependencia entre los factores tomados en consideracion, y en particular,
la simifitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios
designados. Asi, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios
designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre

las marcas, y a la inversa’.

En este caso, existiendo una doble identidad desde un punto de vista visual como
aplicativo, conllevara una menor exigencia en cuanto a la semejanza entre los signos en

conflicto.

Asi, habiéndose cumplido con los requisitos formales y de fondo establecidos en el
Reglamento (UE) N2 2017/1001 en los articulos 8 y 46, solicitamos que sea denegada
la solicitud de marca internacional que designa la UE n? 1458340 denominada “BBK”
recientemente publicada cuyos datos encabezan este escrito por lo que respecta a los
productos y servicios incluidos en las clases por la incompatibilidad con los registros
anteriores en que se apoya esta oposicion.

En Madrid, a 22 de julio de 2019

14539 Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L. (Id. 14539)
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Alicante, 22/07/2019

PONS PATENTES Y MARCAS
INTERNACIONAL, S.L.

Glorieta de Rubén Dario, 4
28010 Madrid
ESPANA

Recepcién de un escrito de oposicién

Ndrmero de fa sposicidn: GO3088813
Su reforencia; 1458340
Marca: W458340

KUTKABANK, S.A
Gran Via, 30-32
4800¢ Bilbao (Bizkaia)
ESPANA

Qponenfe/Reprasentanie del oponante!

Su escrito de oposicion, dirigido contra la citada marca, fue recibido por la Oficina el 22/07/2019 at 14:02:00 .
Le fue asignado el citado nimero de oposicion.

Sirvase indicar este niumero en toda comunicacién futura relativa a esta oposicion.

Recuerde que la EUIPO no enviara factura.

Departamento de Operaciones

Gracias por presentar su solicitud en linea.

Nuestros servicios en linea facilitan la presentacién de su escrito de oposicién, el envio de archivos adjuntos y la
deteccion de errores. La presentacion en linea es también un procedimiento mas rapido y seguro que el envio por
fax o correo postal, ya que le permite tener la certeza de que su escrito de oposicion llega a la EUIPO de manera
instantanea mediante nuestros servidores seguros.

Avenida de Europa, 4, E-03008, Alicante, Espafia
Tel.: +34 96 513 9100 Fax: + 34 96 513 1344
WWW.euipo.europa.eu
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Fecha de recepcion (DD/MM/AAAA) Numero de paginas (incluida ésta)
22/07/2019 \ 14 |

Acuse de recibo de un escrito de oposicién

Su escrito de oposicién se ha enviado correctamente.
Gracias por utilizar el formulario de OPOSICION en linea.

Numero de la oposicion: 003089613

Fecha de envio: 22/07/2019

Hora de envio: 14.02

Numero de archivos adjuntos: 7

Método de pago: Cuenta corriente con la EUIPO
Numero de identificacién del pago: 196VXM99

Ne° de cuenta: 0000000968

Indique el nimero de la oposicién en toda comunicacion futura con la EUIPO.

Numero de pagina

K de | 14
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ESCRITO DE OPOSICION

Su referencia: 1458340

Oponente(s) Identificacion EUIPO del oponente: | 538394

Nombre de la persona juridica

o KUTXABANK, S A.
0 nombre y apellidos:

Forma juridica: SOCIEDAD ANONIMA
Tipo: Entidad legal

Calle: Gran Via, 30-32
Localidad: Bilbao (Bizkaia)
Cddigo postal: 48009

Pais: ESPANA

Direccion postal (si difiere de la
anterior):

Numero de teléfono:

Ne° de fax:

Direccion de correo electronico:
Sitio web:

Representante(s) Numero de identificacion derelgrggelﬁtgnﬁ::l 14539

Nombre y apellidos o

S . PONS PATENTES Y MARCAS INTERNACIONAL, S.L.
denominacion legal:

Tipo: Asociacion

Calle: Glorieta de Rubén Dario, 4

Localidad: Madrid

Cddigo postal: 28010

Pais: ESPANA

Direccion postal (si difiere de la

anterior):

Numero de teléfono: 917007600

N° de fax: 913086103

Direccion de correo electrénico: comunicacioneseuipo@pons.es

Sitio web:

Entidad impugnada ID del registro impugnado: | W01458340 |
Tipo de entidad RI

Nombre del propietario/titular: |BBK Communication Technology Co., Ltd.
Fecha de designacién: 31/10/2018

Representacién de la marca BBK

Tipo de marca Figurativa

Representacion de la marca

%%%%% Isisik

Lengua del procedimiento ‘ ,,,,, Primera lengua: EN (Inglés) > X|segunda lengua: ES (espafiol)

@Contra todos los productos y servicios
_lcontra algunos de los productos y servicios

Alcance de la solicitud

Numero de pagina
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ESCRITO DE OPOSICION

Clase Productos y servicios

Ordenadores; traductores electrénicos de bolsillo; ordenadores electrénicos [ordenadores portatiles]; aparatos de
grabacion y reproduccion de voz; micréfonos; cargadores de baterias eléctricas; transformadores eléctricos;
fuentes de alimentacion estabilizadoras de tension; acoplamientos eléctricos; discos 6pticos; tarjetas de memoria
para maquinas de videojuegos; aparatos de fax; teclados de ordenador; ratones [periféricos informaticos];

9 (ES) videoteléfonos; aparatos de radio; grabadoras de cinta; camaras de video; calendarios electronicos; aparatos
telefénicos; teléfonos mdviles; aparatos de radiobusqueda; indicadores luminosos para aparatos de
telecomunicacion; reproductores de videodiscos; cajas de altavoces; amplificadores de potencia; televisores;
aparatos de control remoto para aparatos de uso doméstico; amplificadores acusticos; agendas electrénicas;
cascos auriculares; auriculares.

Motivos de oposicién

Nimero de motivo seleccionado 1

Articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE - Existe riesgo de confusién por parte del publico

Base de la oposicion

Tipo de base Solicitud de MUE
Nombre del propietario/solicitante KUTXABANK, S.A.
Fecha de solicitud 07/12/2000
Namero de solicitud 001990753
Numero de registro 001990753

Fecha de registro 19/12/2001

Fecha de expiracién 07/12/2020

Tipo de marca Figurativa

Representacién del derecho anterior

P,(,}Reivindicacién de colores
Descripcion del color Verde, blanco, rojo (100 magenta, 100 amarillo).
Elementos verbales bbk =

gLa parte oponente acepta que la informacién necesaria para esta marca sea importada de la base de datos oficial en linea
correspondiente, accesible a través de TMVIEW, y que esta fuente se utilice para la fundamentacion sin perjuicio de su
derecho u obligacién a presentar la informacion adicional que sea necesaria para cumplir los requisitos de fundamentacion del
articulo 7, apartados 2y 4, del RDMUE.

Productos y servicios @Basado en todos los productos y servicios
utilizados como base | IBasado en parte de los productos y servicios, a saber:

Clase Productos y servicios
9 (ES) Terminales electrénicos de informacion al pablico que funcionan con o sin una tarjeta magnética o de otro tipo;
tarjetas magnéticas, opticas o electrdnicas; terminales para efectuar pagos y/o cobros, cajeros automaticos;

Numero de pagina
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ESCRITO DE OPOSICION

‘ ‘ registradores de bandas magnéticas; tarjetas para circuitos integrados o para microprocesador.

Clase Productos y servicios

Servicios prestados por personas u organizaciones, cuya finalidad principal sea: la ayuda en la explotacién o
direccion de una empresa comercial; servicios de publicidad, marketing y promocionales a negocios y a
particulares; trabajos de oficina; venta en publica subasta; servicios de ayuda a la explotacién de una empresa
comercial en régimen de franquicia.

35 (ES)

Clase Productos y servicios

Servicios de seguros contra accidentes; seguros; servicios de seguros contra incendio; seguros de vida; de
enfermedad; seguro maritimo; informacion y consultas en materia de seguros; servicios de negocios
bancarios; agencias de crédito; servicios de ahorro; servicios de arrendamiento a crédito; de depésitos de
valores; depdsitos en cajas-fuertes; operaciones de cambio (moneda); servicios de comprobacién de cheques;
servicios de financiamiento y consultas en materia financiera; de tarjetas de crédito y de venta; de
transacciones financieras; seguros.

36 (ES)

Clase Productos y servicios

Servicios de comunicacion por radio y television, servicios de difusiéon de programas de radio y television,
38 (ES) | servicios de telecomunicaciones, servicios de comunicacion por terminales de ordenador, servicios de
comunicacion a través de redes informaticas.

Clase Productos y servicios

Servicios no incluidos en otras clases, prestados por las asociaciones a sus propios miembros; servicios
prestados por personas, individual o colectivamente, a titulo de miembros de una organizacién que requieran
un alto grado de actividad mental y se refieran a aspectos tedricos o practicos en materias complejas del
esfuerzo humano.

42 (ES)

x|
Derecho
1,,,‘Persona autorizada segun el Derecho aplicable

Titular/cotitular 3,,,JLicenciatario autorizado

NUmero de motivo seleccionado 2

Articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE - Existe riesgo de confusién por parte del publico

Base de la oposicion

Tipo de base Solicitud de MUE
Nombre del propietario/solicitante KUTXABANK, S.A.
Fecha de solicitud 07/12/2000
Namero de solicitud 001993591
Numero de registro 001993591

Fecha de registro 22/01/2002

Fecha de expiracién 07/12/2020

Tipo de marca Figurativa

Representacién del derecho anterior

@Reivindicacién de colores

Numero de pagina
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Descripcion del color Verde, rojo (100 magenta, 100 amarillo)

Elementos verbales bbk=

X La parte oponente acepta que la informacion necesaria para esta marca sea importada de |la base de datos oficial en linea
correspondiente, accesible a través de TMVIEW, y que esta fuente se utilice para la fundamentacion sin perjuicio de su
derecho u obligacién a presentar la informacion adicional que sea necesaria para cumplir los requisitos de fundamentacion del

articulo 7, apartados 2y 4, del RDMUE.

Productos y servicios UBasado en todos los productos y servicios
utilizados como base X Basado en parte de los productos y servicios, a saber:
Clase Productos y servicios

Terminales electrénicos de informacion al pablico que funcionan con o sin una tarjeta magnética o de otro tipo;
9 (ES) tarjetas magnéticas, opticas o electrdnicas; terminales para efectuar pagos y/o cobros, cajeros automaticos;
registradores de bandas magnéticas; tarjetas para circuitos integrados o para microprocesador.

K] - ' ILicenciatari i
Derecho ?,,,}Tltular/cotltular ‘,,,,‘Llcenmatarlo autorizado

TPersona autorizada segun el Derecho aplicable

NUmero de motivo seleccionado 3

Articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE - Existe riesgo de confusién por parte del publico

Base de la oposicion

Tipo de base Solicitud/registro de marca nacional
Territorio(s) ESPANA

Nombre del propietario/solicitante KUTXABANK, S.A.

Fecha de solicitud 26/10/1998

Namero de solicitud M2854602

Numero de registro M2854602

Tipo de marca Figurativa

Representacién del derecho anterior

bReivindicacién de colores

Elementos verbales BBK

X La parte oponente acepta que la informacion necesaria para esta marca sea importada de |la base de datos oficial en linea
correspondiente, accesible a través de TMVIEW, y que esta fuente se utilice para la fundamentacion sin perjuicio de su

derecho u obligacién a presentar la informacion adicional que sea necesaria para cumplir los requisitos de fundamentacion del
articulo 7, apartados 2y 4, del RDMUE.

Productos y servicios ’,,,,iBasado en todos los productos y servicios

utilizados como base Xlgasado en parte de los productos y servicios, a saber:

Numero de pagina
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Clase Productos y servicios

APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, NAUTICOS, GEODESICOS, FOTOGRAFICOS,
CINEMATOGRAFICOS, ELECTRICOS, OPTICOS, DE PESAR, DE MEDIR, DE SENALIZACION, DE
CONTROL (INSPECCION), DE SOCORRO (SALVAMENTO) Y DE ENSENANZA; APARATOS PARA EL
REGISTRO, TRANSMISION Y REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGENES; SOPORTES DE REGISTRO

9 ES) MAGNETICOS, DISCOS ACUSTICOS; DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS Y MECANISMOS PARA
APARATOS DE PREVIO PAGO; CAJAS REGISTRADORAS, MAQUINAS CALCULADORAS, EQUIPOS
PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION, ORDENADORES Y PROGRAMAS PARA LOS MISMOS;
EXTINTORES.
@Titular/cotitular ULicenciatario autorizado
Derecho
LJPersona autorizada segun el Derecho aplicable
Pruebas de apoyoy Klarchivo adjunto __iSe presentara mas adelante
traducciones M2854602.pdf

Nudmero de motivo seleccionado 4

Articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE - Existe riesgo de confusién por parte del publico

Base de la oposicion

Tipo de base Solicitud/registro de marca nacional
Territorio(s) ESPANA

Nombre del propietario/solicitante KUTXABANK, S.A.

Fecha de solicitud 04/12/2000

Namero de solicitud M2968469

Numero de registro M2968469

Tipo de marca Figurativa

NARRS BOT0 {1 ety 10 ety

Representacién del derecho anterior

L}Reivindicacién de colores

Elementos verbales BBK=

,,,,, La parte oponente acepta que la informacion necesaria para esta marca sea importada de |la base de datos oficial en linea
correspondiente, accesible a través de TMVIEW, y que esta fuente se utilice para la fundamentacion sin perjuicio de su
derecho u obligacién a presentar la informacion adicional que sea necesaria para cumplir los requisitos de fundamentacion del
articulo 7, apartados 2y 4, del RDMUE.

Productos y servicios l,,JBasado en todos los productos y servicios

utilizados como base X|gasado en parte de los productos y servicios, a saber:

Numero de pagina
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Clase Productos y servicios

TERMINALES ELECTRONICOS DE INFORMACION AL PUBLICO QUE FUNCIONAN CON O SIN UNA
TARJETA MAGNETICA O DE OTRO TIPO. TARJETAS MAGNETICAS, OPTICAS O ELECTRONICAS.

9 (ES) TERMINALES PARA EFECTUAR PAGOS Y/O COBROS, CAJEROS AUTOMATICOS. REGISTRADORES DE
BANDAS MAGNETICAS. TARJETAS PARA CIRCUITOS INTEGRADOS O PARA MICROPROCESADOR.
Derecho @Titular/cotitular LJLicenciatario autorizado
LjPersona autorizada segun el Derecho aplicable
Pruebas de apoyoy Klarchivo adjunto __ISe presentara mas adelante
traducciones M2968469.pdf

NuUmero de motivo seleccionado 5

Articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE - Existe riesgo de confusién por parte del publico

Base de la oposicion

Tipo de base Solicitud/registro de marca nacional
Territorio(s) ESPANA

Nombre del propietario/solicitante KUTXABANK, S.A.

Fecha de solicitud 04/12/2000

Namero de solicitud M2968470

Numero de registro M2968470

Tipo de marca Figurativa

SRR DO et SO el

BN
& TR TR %

o ~

Representacién del derecho anterior

L}Reivindicacién de colores

Elementos verbales BBK=

,,,,, La parte oponente acepta que la informacion necesaria para esta marca sea importada de |la base de datos oficial en linea
correspondiente, accesible a través de TMVIEW, y que esta fuente se utilice para la fundamentacion sin perjuicio de su
derecho u obligacién a presentar la informacion adicional que sea necesaria para cumplir los requisitos de fundamentacion del
articulo 7, apartados 2y 4, del RDMUE.

Productos y servicios LjBasado en todos los productos y servicios

utilizados como base X gasado en parte de los productos y servicios, a saber:

Clase Productos y servicios

TERMINALES ELECTRONICOS DE INFORMACION AL PUBLICO QUE FUNCIONAN CON O SIN TARJETA
MAGNETICA O DE OTRO TIPO. TARJETAS MAGNETICAS, OPTICAS O ELECTRONICAS. TERMINALES
PARA EFECTUAR Y/O COBROS, CAJEROS AUTOMATICOS. REGISTRADORES DE BANDAS
MAGNETICAS. TARJETAS PARA CIRCUITOS INTEGRADOS O PARA MICROPROCESADOR.

9 (ES)
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Derecho @Titular/cotitular ULicenciatario autorizado
LjPersona autorizada segun el Derecho aplicable

Pruebas de apoyoy Klarchivo adjunto __Se presentara mas adelante

traducciones M2968470.pdf

NUmero de motivo seleccionado 6

Articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE - Existe riesgo de confusién por parte del publico

Base de la oposicion

Tipo de base Solicitud/registro de marca nacional
Territorio(s) ESPANA

Nombre del propietario/solicitante KUTXABANK, S.A.

Fecha de solicitud 12/03/2001

Namero de solicitud M2977394

Numero de registro M2977394

Tipo de marca Figurativa

Representacién del derecho anterior

l,,JReivindicacién de colores

Elementos verbales BBK=

E),(,,La parte oponente acepta que la informacién necesaria para esta marca sea importada de la base de datos oficial en linea

correspondiente, accesible a través de TMVIEW, y que esta fuente se utilice para la fundamentacion sin perjuicio de su
derecho u obligacién a presentar la informacion adicional que sea necesaria para cumplir los requisitos de fundamentacion del
articulo 7, apartados 2y 4, del RDMUE.

Productos y servicios DBasado en todos los productos y servicios

utilizados como base ’E?Basado en parte de los productos y servicios, a saber:

Clase Productos y servicios

APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, NAUTICOS, GEODESICOS, ELECTRICOS,
FOTOGRAFICOS, CINEMATOGRAFICOS, OPTICOS, DE PESAR, DE MEDIDA, DE SENALIZACION, DE
CONTROL (INSPECCION), DE SOCORRO (SALVAMENTO) Y DE ENSENANZA; APARATOS PARA EL

9 (ES) REGISTRO, TRANSMISION, REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGENES; SOPORTES DE REGISTRO
MAGNETICOS, DISCOS ACUSTICOS; DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS Y MECANISMOS PARA
APARATOS DE PREVIO PAGO; CAJAS REGISTRADORAS, MAQUINAS CALCULADORAS, EQUIPO PARA
EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y ORDENADORES; EXTINTORES.

Derecho ‘@Titular/cotitular | ILicenciatario autorizado ‘

Numero de pagina

| 8 ] de | 14




R IR NN
REERRRNR

ESCRITO DE OPOSICION

‘LJPersona autorizada segun el Derecho aplicable

Pruebas_, de apoyoy NArchivo adjunto | lse presentara mas adelante
traducciones M2977394 .pdf

Nimero de motivo seleccionado 7

Articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE - Existe riesgo de confusién por parte del publico

Base de la oposicion

Tipo de base Solicitud/registro de marca nacional
Territorio(s) ESPANA

Nombre del propietario/solicitante KUTXABANK, S.A.

Fecha de solicitud 12/03/2001

Namero de solicitud M2983377

Numero de registro M2983377

Tipo de marca Figurativa

Representacién del derecho anterior

uReivindicacién de colores

Elementos verbales BBK=

* La parte oponente acepta que la informacion necesaria para esta marca sea importada de |la base de datos oficial en linea
correspondiente, accesible a través de TMVIEW, y que esta fuente se utilice para la fundamentacion sin perjuicio de su
derecho u obligacién a presentar la informacion adicional que sea necesaria para cumplir los requisitos de fundamentacion del
articulo 7, apartados 2y 4, del RDMUE.

Productos y servicios uBasado en todos los productos y servicios

utilizados como base @Basado en parte de los productos y servicios, a saber:

Clase Productos y servicios

APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, NAUTICOS, GEODESICOS,
ELECTRICOS,FOTOGRAFICOS, CINEMATOGRAFICOS, OPTICOS, DE PESAR, DE MEDIDA, DE SENA
LIZACION, DE CONTROL (INSPECCION), DE SOCORRO (SALVAMENTO) Y DE ENSENANZA; APARATOS
9 (ES) PARA EL REGISTRO, TRANSMISION, REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGENES; SOPORTES DE
REGISTRO MAGNETICOS, DISCOS ACUSTICOS; DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS Y MECANISMOS
PARA APARATOS DE PREVIO PAGO; CAJAS REGISTRADORAS, MAQUINAS CALCULADORAS, EQUIPO
PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y ORDENADORES; EXTINTORES.

Derecho E}SJTitular/cotitular 3,,,JLicenciatario autorizado

Numero de pagina

[ 9 ] de | 14
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ESCRITO DE OPOSICION

‘LJPersona autorizada segun el Derecho aplicable

Pruebas_, de apoyoy NArchivo adjunto | lse presentara mas adelante
traducciones M2983377 .pdf

NuUmero de motivo seleccionado 8

Articulo 8, apartado 5, del RMUE - El uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovecharia indebidamente del caracter
distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o es perjudicial para los mismos

Base de la oposicion

Tipo de base Solicitud de MUE
Nombre del propietario/solicitante KUTXABANK, S.A.
Fecha de solicitud 07/12/2000
Namero de solicitud 001990753
Numero de registro 001990753

Fecha de registro 19/12/2001

Fecha de expiracién 07/12/2020

Tipo de marca Figurativa

Representacién del derecho anterior

@Reivindicacién de colores
Descripcion del color Verde, blanco, rojo (100 magenta, 100 amarillo).
Elementos verbales bbk =
Renombre reivindicado Si

Paises en los cuales se reivindica el renombre Unién Europea ;

ELa parte oponente acepta que la informacién necesaria para esta marca sea importada de la base de datos oficial en linea
correspondiente, accesible a través de TMVIEW, y que esta fuente se utilice para la fundamentacion sin perjuicio de su
derecho u obligacién a presentar la informacion adicional que sea necesaria para cumplir los requisitos de fundamentacion del
articulo 7, apartados 2y 4, del RDMUE.

Productos y servicios para [

los que se reivindica el ,:jBasado en todos los productos y servicios

renombre A |Basado en parte de los productos y servicios, a saber:

Clase Productos y servicios

Terminales electrénicos de informacion al pablico que funcionan con o sin una tarjeta magnética o de otro tipo;
9 (ES) tarjetas magnéticas, opticas o electrdnicas; terminales para efectuar pagos y/o cobros, cajeros automaticos;
registradores de bandas magnéticas; tarjetas para circuitos integrados o para microprocesador.

@Titular/cotitular DLicenciatario autorizado

Derecho [
JPersona autorizada segun el Derecho aplicable

Numero de pagina

[ 10 ] de | 14
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ESCRITO DE OPOSICION

NUmero de motivo seleccionado 9

Articulo 8, apartado 5, del RMUE - El uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovecharia indebidamente del caracter
distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o es perjudicial para los mismos

Base de la oposicion

Tipo de base Solicitud de MUE
Nombre del propietario/solicitante KUTXABANK, S.A.
Fecha de solicitud 07/12/2000
Namero de solicitud 001993591
Numero de registro 001993591

Fecha de registro 22/01/2002

Fecha de expiracién 07/12/2020

Tipo de marca Figurativa

Representacién del derecho anterior

@Reivindicacién de colores

Descripcion del color Verde, rojo (100 magenta, 100 amarillo)
Elementos verbales bbk=
Renombre reivindicado Si

Paises en los cuales se reivindica el renombre Unién Europea ;

X La parte oponente acepta que la informacion necesaria para esta marca sea importada de |la base de datos oficial en linea
correspondiente, accesible a través de TMVIEW, y que esta fuente se utilice para la fundamentacion sin perjuicio de su
derecho u obligacién a presentar la informacion adicional que sea necesaria para cumplir los requisitos de fundamentacion del
articulo 7, apartados 2y 4, del RDMUE.

Productos y servicios para

los que se reivindica el |
renombre iBasado en parte de los productos y servicios, a saber:

DBasado en todos los productos y servicios

Clase Productos y servicios

Terminales electrénicos de informacion al pablico que funcionan con o sin una tarjeta magnética o de otro tipo;
9 (ES) tarjetas magnéticas, opticas o electrdnicas; terminales para efectuar pagos y/o cobros, cajeros automaticos;
registradores de bandas magnéticas; tarjetas para circuitos integrados o para microprocesador.

Derecho E(;‘Titular/cotitular ULicenciatario autorizado

L,‘Persona autorizada segun el Derecho aplicable

NUmero de motivo seleccionado 10

Articulo 8, apartado 5, del RMUE - El uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovecharia indebidamente del caracter
distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o es perjudicial para los mismos

Base de la oposicion

Tipo de base Solicitud/registro de marca nacional

Numero de pagina

[ 11 ] de | 14
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ESCRITO DE OPOSICION

Territorio(s) ESPANA

Nombre del propietario/solicitante KUTXABANK, S.A.
Fecha de solicitud 26/10/1998
Namero de solicitud M2854602
Numero de registro M2854602

Tipo de marca Figurativa

Representacién del derecho anterior

bReivindicacién de colores

Elementos verbales BBK

Renombre reivindicado Si

Paises en los cuales se reivindica el renombre ESPANA

§La parte oponente acepta que la informacién necesaria para esta marca sea importada de la base de datos oficial en linea
correspondiente, accesible a través de TMVIEW, y que esta fuente se utilice para la fundamentacion sin perjuicio de su
derecho u obligacién a presentar la informacion adicional que sea necesaria para cumplir los requisitos de fundamentacion del

articulo 7, apartados 2y 4, del RDMUE.

Productos y servicios para
los que se reivindica el \

X | - .
renombre Basado en parte de los productos y servicios, a saber:

DBasado en todos los productos y servicios

Clase Productos y servicios

APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, NAUTICOS, GEODESICOS, FOTOGRAFICOS,
CINEMATOGRAFICOS, ELECTRICOS, OPTICOS, DE PESAR, DE MEDIR, DE SENALIZACION, DE
CONTROL (INSPECCION), DE SOCORRO (SALVAMENTO) Y DE ENSENANZA; APARATOS PARA EL
REGISTRO, TRANSMISION Y REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGENES; SOPORTES DE REGISTRO

9 ES) MAGNETICOS, DISCOS ACUSTICOS; DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS Y MECANISMOS PARA
APARATOS DE PREVIO PAGO; CAJAS REGISTRADORAS, MAQUINAS CALCULADORAS, EQUIPOS
PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION, ORDENADORES Y PROGRAMAS PARA LOS MISMOS;
EXTINTORES.
Derecho @Titular/cotitular HLicenciatario autorizado
dPersona autorizada segun el Derecho aplicable
Pruebas de apoyo y X Archivo adjunto |_Ise presentara mas adelante
traducciones M2854602.pdf
Exposiciéon de motivos
Archivo(s) cargado(s)
Titulo Confidencial \

opo BBK def 22.7.19.pdf

Numero de pagina
[ 12 ] de [ 14 ]
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ESCRITO DE OPOSICION

Archivo(s) vinculados procedentes de otros procedimientos

Procedimiento Nur_n(_-':ro de Asunto Fecha
solicitud

Tasas ‘

Modo de pago Cuenta corriente |
Tasa de oposicion a MUE | 320.00€ |
Importe total | 320.00 € |
Cuenta corriente con la EUIPO

N.° de cuenta: (0000000968 \

Firma

Nombre y apellidos Capacidad del signatario

Angel Pons Arifio Representante autorizado

Anexos:

Numero de motivo seleccionado 1

Sin archivos adjuntos

Numero de motivo seleccionado 2

Sin archivos adjuntos

Numero de motivo seleccionado 3

M2854602.pdf

Numero de motivo seleccionado 4

M2968469.pdf

Numero de motivo seleccionado 5

M2968470.pdf

Numero de motivo seleccionado 6

M2977394.pdf

Numero de motivo seleccionado 7

M2983377.pdf

Numero de motivo seleccionado 8

Sin archivos adjuntos

Numero de motivo seleccionado 9

Sin archivos adjuntos

Numero de pagina

[ 13 ] de | 14
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ESCRITO DE OPOSICION

Numero de motivo seleccionado 10

M2854602.pdf

Anexos:

opo BBK def 22.7.19.pdf
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Marca naclonal M2854802{(4) - BEBK

Facha soliciiud

Facha presentacion solicitud olorgada

Solicitante / Titular

Mombre

OOy

v

{odigo Fostal
Localidad
Provincia

Pais de residencia

Agente

Cadigo def agente
Nombre

Direccion

Codigo postal
Localidad
Provincia

Clasificacidn de Viena

Clases y productos / servicios ¢ actividades solicitados

P< Castellana, 75 28071 Madrid

Tel: 902 157 530
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P< Castellana, 75 28071 Madrid
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Marca nacional M2968488(2) - BBK=

SolicHanie / Tiula

Nombre:

Diveccion:
Codigo Postal:
Localidad:

Provincia:

Pais de residencia:

Agente:

Codigo del agente:

Nomire: Angel Pons Ao
Bireccidn:

Codigs postal 28010
Localidad:

Frovincha:

Clasificacion de Viena:

P< Castellana, 75 28071 Madrid

Tel: 902 157 530

informacion@oepm.es

WWW.0epm.es 1/5
http://consultas2.oepm.es/ceo/
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Clases vy producios / servicios o actividades concedides

P° Castellana, 75 28071 Madri
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Marca nacional M2988470(8) - BBK=

AN
B

Fecha solicitud: 311

Facha presentacion sclicitud otorgada: 04

Tipo: Miia Estado:r En vigor

SolicHante / Titalar:

MNombra:

Direcoion:
Cadige Postal:
Localidad:

Provingcia:

Pais de residencia;

Agents:

Codigo del agante:

Nombra: Angal Fons Ariflo

Diveccidm

{ddigo postal:
Locatidad: Madrid

Provincias

ClasHicacion de Viena:

P< Castellana, 75 28071 Madrid

Tel: 902 157 530

informacion@oepm.es 1/5
WWW.0epm.es

http://consultas2.oepm.es/ceo/
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Marca nacional M2977384(8) - BBK=

Facha solioitud: 1

Fecha presentacion selicliud otorgadar 12

Tipo: Mixia Estador Envigo

Solicilanie / Titular:

Nombre: TE034a85 DE FRESOLL
Direccion:

Cadigo Postal:
Localidad:
Frovingeia:

Fais de residencia:

Agents:

Cadigoe del agents:
Mombra:
Direccion:

Cadige postal:

Looalidad:

Provingcia:

Clasificacidn de Viena:

P< Castellana, 75 28071 Madrid

Tel: 902 157 530

informacion@oepm.es 1/3
WWW.0epm.es

http://consultas2.oepm.es/ceo/
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ESCRITO DE OPOSICION
DEPARTAMENTO DE MARCAS

OPOSICION CONTRA SOLICITUD DE MARCA INTERNACIONAL QUE DESIGNA LA
UNION EUROPEA No. 1458340

DENOMINACION: “BBK” (Mixto)
PRODUCTOS Y SERVICIOS IMPUGNADOS:
Clase 9

Crdenadores;  waductores  glectidnicos  de bolsilio;  ordenadores  elscironicos
fordenadores portdtiles]; aparatos de grabacion v reproduccion de voz, micrdfonos;
cargadores de baterias eléctricas; transformadores eléctricos; fuentes de alimeniacidn
estabilizadoras de iensidn; acoplarnientos siéotrices; discos dpticos; taretas de
memgoria para magquinas de videojuegoes; aparstes de Tax; teclados de ordenador;
ratones [periféricos informaticos), videotsigfonoes, aparates de radio; grabadoras de
cinta; camaras de video; calendarnios electidnicos; aparatos teiefdnicos; teléfonos
moviles, aparalos de radiobdsgueda; indicadores luminosos para aparaios  de
telecomunicacion, reproduciores de videodiscos; cajas de allavoces, ampiificadoras de
potencia; televisores; aparalos de control remolo para aparalos de uso doméslico;

ampificadores acustions; agendas electrdnicas,; cascos auricitlares; auriculares.

SOLICITANTE:

Bbk Communication Technology Co. , LTD.
2554, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan Guangdong

China



SIGNOS DISTINTIVOS OPONENTES:

MARCA DE LA UE No. 1990753 'BBK ='.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clase 9:

Terminales slectrénicos de informacion al pablice que funcionan con ¢ sin una tarjeta
magnética o de olro tipo; larietas magnéaticas, éplicas o electrdnicas; terminales para

sfectuar pagos y/o cobros, cajeros automaticos; registradoras de bandas magnéaticas;
tarietas para circuites integrados o para microprocesador,

MARCA DE LA UE No.1993591 'BBK=".

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clase 9:

Terminales electrdnicos de informacién al publico que funcionan con o sin una taneta magnética
o de oiro tipo, taretas magnéticas, dplicas ¢ electrénicas; tferminales para sfectuar pagos y/o

cobros, oaeros autemdalicos; registradores de bandas magndiicas; tarjelas para circutos
integrados o para microprocassador.

MARCA ESPANOLA No. 2854602 'BBK.

PRODUCTOS Y SERVICIOS



Clase 9:

aparatos e instrumentos  cientificos, nauticos, geodesicos, fotograficos,
cinematograficos, electricos, opticos, de pesar, de medir, de sefalizacion, de control
(inspeccion), de socorro (salvamento) y de ensefianza; aparatos para el registro,
transmision y reproduccion de sonido o imagenes; soportes de registro magneticos,
discos acusticos; distribuidores automaticos y mecanismos para aparatos de previo
pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la
informacion, ordenadores y programas para los mismos; extintores.

MARCA ESPANOLA No. 2968469 'BBK="

RO CRRY moonnis JRY it

Haray

|
!
-

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clase 9:

terminales electronicos de informacion al publico que funcionan con o sin una tarjeta
magnetica o de otro tipo. tarjetas magneticas, opticas o electronicas. terminales para
efectuar pagos y/o cobros, cajeros automaticos. registradores de bandas magneticas.
tarjetas para circuitos integrados o para microprocesador.

MARCA ESPANOLA No. 2968470 'BBK=".

e RTER FN mae R ari
s ;

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clase 9:



Terminales electronicos de informacion al publico que funcionan con o sin tarjeta
magnetica o de otro tipo. tarjetas magneticas, opticas o electronicas. terminales para
efectuar y/o cobros, cajeros automaticos. registradores de bandas magneticas. tarjetas
para circuitos integrados o para microprocesador.

MARCA ESPANOLA No. 2977394 'BBK=".
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clase 9:

aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodesicos, electricos, fotograficos,
cinematograficos, opticos, de pesar, de medida, de sefializacion, de control
(inspeccion), de socorro (salvamento) y de ensefianza; aparatos para el registro,
transmision, reproduccion de sonido o0 imagenes; soportes de registro magneticos,
discos acusticos; distribuidores automaticos y mecanismos para aparatos de previo
pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la
informacion y ordenadores; extintores.

MARCA ESPANOLA No. 2983377 'BBK="

PRODUCTOS Y SERVICIOS:



CLASE 9:

Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodesicos, electricos, fotograficos,
cinematograficos, opticos, de pesar, de medida, de sefa lizacion, de control
(inspeccion), de socorro (salvamento) y de ensefianza; aparatos para el registro,
transmision, reproduccion de sonido o0 imagenes; soportes de registro magneticos,
discos acusticos; distribuidores automaticos y mecanismos para aparatos de previo
pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la
informacion y ordenadores; extintores.

TITULAR: KUTXABANK, S. A.
KUTXABANK, S. A.

Gran Via, 30 - 32

48009 Bilbao (BIZKAIA)
ESPANA




A LA OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNION EUROPEA (EUIPO)

14539 Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., representante legal autorizado ante
tan llustre organo, a tenor del articulo 120, apartados 1 y 2 del Reglamento (UE)
2017/1001 y conforme a la publicacion en el Diario Oficial n® 88/02 de fecha 04.11.02,
con domicilio profesional en Madrid (ESPANA), Glorieta Rubén Dario, 4, en nombre y
representacion de KUTXABANK, S. A.

Que por medio del presente escrito interpongo, en tiempo y forma, ESCRITO DE
OPOSICION contra la solicitud de Marca Internacional que designa la Union Europea N2
1458340 denominada “BBK”, en clase 9, a nombre BBK Communication Technology
Co., Ltd publicada en el Boletin n2 2019/063 de fecha 1 de abril de 2019, a tenor de lo
dispuesto en los articulos 8, 46 y 196 del Reglamento de Marca de la Union Europea n®
2017/1001 de 14 de junio de 2017 (Reglamento o Reglamento de la UE en adelante) y
del articulo 2 y siguientes del Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 de la Comision de
18 de mayo de 2017, en virtud del cual se detalla el procedimiento a seguir para la
presentacion de una oposicion y las pertinentes alegaciones, siguiendo con lo dispuesto
en el articulo 46.3 del Reglamento.

Todo lo cual se hace dentro del plazo de tres meses, contado un mes después de la
publicacién de la solicitud de marca, establecido en el articulo 196 del Reglamento:

Articulo 196. Oposicién

1. Los registros internacionales que designen a la Union estaran sujetos a oposicion de
la misma forma que las solicitudes de marca de la Union publicadas.

2. El escrito de oposicion se presentarad dentro de un plazo de tres meses que
empezara a contar al mes de la fecha de la publicacion efectuada con arreglo a lo
establecido en el articulo 190, apartado 1. Hasta que no se haya abonado la tasa de
oposicion, la oposicion no se considerara debidamente presentada.

3. La denegacion de proteccion sustituira a la denegacion de una solicitud de marca de
/a Union.

4. La Comision estara facullada para adoptar actos delegados con arreglo al
articulo 208 que especifiquen el procedimiento para la formulacion y examen de las
oposiciones, incluidas las comunicaciones necesarias que deban dirigirse a la Oficina
Internacional.



I. Hechos y Procedimiento

Que con fecha 28 de marzo de 2019 fue depositada ante la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unidén Europea, con sede en Alicante, solicitud de Marca Internacional
que designa la Unién Europea N2 1458340 denominada “BBK”, en clase 9, a favor de la
mercantil BBK Communication Technology Co., Ltd.

Que en el Boletin Oficial de Marcas de la Unién Europea Boletin n? 2019/063 de fecha 1
de abril de 2019, aparece publicada la solicitud del expediente que se pretende
amparar, cuya especificacion de numero, distintivo, solicitante, productos, servicios y
demas datos necesarios, aparecen destacados en la referencia superior.

Que los signos de mi mandante amparan unos distintivos, cuyos servicios resultan ser
incompatibles con los productos que se intentan registrar incluidos en la clase 9 de
acuerdo con la reciente solicitud, siendo éste el motivo principal de la oposicion que se
presenta, asi como la gran semejanza global entre los signos en liza.

Que de acuerdo con lo establecido en los articulos 8, 46 y 196 del Reglamento (UE) N2
2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Marca de la Unién Europea
de 14 de junio de 2017 y los articulos 2 y siguientes del Reglamento Delegado (UE) N
2018/625 de la Comision de 5 de marzo de 2018, que complementa Reglamento
anterior, se formula oposicion contra el registro de esta solicitud a través de escrito
motivado como exige el apartado tercero del articulo 46.3 del Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo, dentro del plazo establecido de tres meses a partir
de su publicacion -art. 46.3-, en base a los argumentos que se citan seguidamente y en
vitud de los cuales se demuestra la absoluta incompatibilidad de los signos
enfrentados.

Asimismo, el presente escrito de oposicion se presenta conforme a lo establecido en el
articulo 2.4 del Reglamento Delegado de la Comisién, el cual indica lo siguiente:

Articulo 2. Escrito de oposicion
4. El escrito de oposicion también podra incluir una declaracion motivada
sobre los motivos, los hechos y las alegaciones en los que se base la
oposicion, asi como las pruebas acreditativas pertinentes.”

La solicitud de marca Internacional que designa la Unidn Europea cuya impugnacion se
pretende por el presente escrito de oposicion, no debe ser objeto de registro conforme
establecen los articulos 196 ya citado, 8.1y 46.1 de la legislacién anteriormente citada,
a cuyo tenor:



Articulo 8. Motivos de denegacion relativos

" 1. Mediando oposicion del titular de una marca anterior, se denegara el
registro de la marca:

a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para
los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para 1os
cuales este protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser identicos o
Similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo

de confusion por parte del publico en el territorio en que esté protegida la
marca anterior; el riesgo de confusion incluye el riesgo de asociacion con la
marca anterior.”

5. Mediando oposicion del titular de una marca registrada anterior con arreglo al

apartado 2, se denegara el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o
Similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios
por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que
se haya registrado la marca anterior, Si, tratandose de una marca de la Union
anterior, esta gozara de renombre en la Union, o, tratandose de una marca
nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate,
y 8/ con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una
ventaja desleal del caracter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho
uso fuera perjudicial para dicho caracter distintivo o dicho renombre.

Articulo 46. Oposicion

"1. Por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al articulo 8,
podran presentar oposicion al registro de la marca, en un plazo de tres meses
a partir de la publicacion de la solicitud de marca de la Union:

a) en los casos del articulo 8, apartados 1 y 5, los titulares de las marcas
anteriores contempladas en el articulo 8 apartado 2 asi como [0S
licenciatarios facultados por los titulares de esas marcas;

b) en los casos del articulo 8 apartado 3, los titulares de las marcas
contempladas en dicho apartado;,



¢) en los casos del articulo 8, apartado 4, los titulares de las marcas o de los
signos anteriores contemplados en dicho apartado, asi como las personas
autorizadas, en virtud del derecho nacional aplicable, a ejercer tales derechos.

d) en los casos del articulo 8, apartado 6, las personas autorizaaas en virtud
de la legislacion de la Union o del Derecho nacional aplicable a ejercer tales
derechos.”

Debemos insistir en el parecido incompatibilizador entre los signos confrontados, tanto
en su aspecto fonético, visual y conceptual, lo cual se ve acusado por la
complementariedad existente entre los productos y servicios incluidos en las clases 3, 8
y 21 que pretende proteger la solicitud Internacional que designa la Union impugnada y
los protegidos por las marcas oponentes.

2. Riesgo de confusién - Art. 8.1 b) RMUE. Comparacién de signos

En relacion con la comparacion de signos, la Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (Sabel Bv. C-251/95, parr. 23) establece que:

‘Por lo que se refiere a la similitud grédfica, fonética o
conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciacion
global debe basarse en la impresion de conjunto producida
por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, Sus

elementos distintivos y dominantes’.

Asi, podemos establecer dos principios basicos:

— el examen de la similitud de los signos debe basarse no sélo en algunos
elementos aislados, sino en la apreciacion global de los signos que son objeto
de comparacion;

— los elementos distintivos y dominantes son importantes “en particular” para el
examen de la similitud de los signos.

Asi, las marcas a comparar son:
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Los conceptos de distintivo y dominante describen el fenomeno segun el cual, a menos
gue sean unitarios (como una sola palabra, una sola figura, un solo color), son
percibidos en la vida normal centrandose en el elemento dominante, aquel que distingue
el signo. En un analisis posterior, mas alla de la mera percepcion visual, entra en juego
el enjuiciamiento, y es aqui donde el concepto de distintivo adquiere su valor adicional

como instrumento.

Asimismo, es sobradamente conocido que, en la comparacion de las marcas, la primera
parte es la que primero capta la atencion del consumidor y, por tanto, se recordara con
mas claridad que el resto del signo.

Esto significa que, en tales supuestos, el inicio del signo tiene una influencia
significativa sobre la impresion general producida por la marca y con frecuencia puede
excluir la similitud. El signo solicitado supone una practica reproduccién de la
denominacién prioritaria:

Marca Internacional Mar nent
BBK BBK

En efecto, ambos registros estan conformados, exclusivamente, por el mism
grupo de fonemas -BBK-, coincidiendo en su misma secuencia fonética y, en
definitiva, presentando una idéntica impresién visual de conjunto y fonético-

denominativa.

Sin duda, es este BBK el elemento de referencia de ambos signos en liza por resultar

éstos los unicos en los que, de manera idéntica, consisten y, a través del cual, sera

identificado en el trafico mercantil por el consumidor.
Y es que, si bien se ha establecido de manera reiterada por la jurisprudencia el que

las letras del abecedario, como tal, son irreivindicables a titulo exclusivo, si lo son

cuando conforman una agrupacion y conjunto y, precisamente, se valora una

11



identidad en cuanto a que uno posterior intente distinguirse en base al mismo grupo
(bajo idéntica secuencia) de letras, como el caso.

En definitiva, se puede afirmar que el nuevo signo es una total reproduccion del nacleo
distintivo de la familia de marcas prioritaria. En consecuencia, y de acuerdo al principio
de la prevalencia del elemento dominante o diferenciador, y que atribuye mayor
relevancia al elemento mas caracteristico sobre cualquier otro, es evidente la

incompatibilidad registral de los distintivos en pugna.

Por otro lado, la percepcion de los que es dominante o distintivo también variara
dependiendo de que el analisis se centre en la similitud visual, fonética o conceptual.

2.1. Desde el punto de vista visual

Hemos de considerar el hecho de que tanto la marca impugnada como las oponentes el
elemento _dominante es “BBK”. En el caso de la marca impugnada puesto que se
COMPONE UNICAMENTE DE DICHAS TRES LETRAS.

En el caso de las marcas oponentes la parte mas dominante y distintiva es “bbk”, puesto
gue el resto de elementos graficos y de color, tienen apneas importancia en la

comparacion global de las marcas.
Por tanto, en el caso que nos ocupa, los registros enfrentados presentan IDENTIDAD en
su aspecto denominativo, puesto que los mismos coinciden en aquellos elementos mas

distintivos y llamativos dentro de sus rubricas.

Por tanto, las marcas son IDENTICAS desde un punto de vista visual puesto gue

coinciden el UNICO elemento dominante v distintivo de las mismas: BBK.

2.2 Desde el punto de vista fonético

Hemos de tener en cuenta que las marcas oponentes tienen con la ahora solicitada una
identidad total, comun en ambas, “bbk”, que han sido reproducido en la solicitud de

marca internacional que designa la UE.
12



En este sentido, los elementos que hay que contrastar son:

BBK BBK

Morfolégicamente, si centramos el analisis de los distintivos en los términos empleados,
es necesario destacar el hecho de que se trata de marcas IDENTICAS, con lo que la
longitud de las mismas es idéntica, y el orden y disposicion de la palabra es el mismo.
De hecho, ambas denominaciones estan compuestas por TRES LETRAS IDENTICAS,
DISPUESTAS EN IDENTICO ORDEN, por lo tanto teniendo en cuenta estas
afirmaciones es evidente que el consumidor final va a confundir ambas marcas,

Queda fuera de toda duda que estamos ante una identidad fonética total, con lo que la
longitud de las mismas es idéntica, y el orden y disposicion de la palabra es el mismo.
De hecho, ambas denominaciones son idénticas.

En este sentido, y de acuerdo con la Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio
de 1.999 en el asunto Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GMBH:

“. debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara
vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino gque debe

confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.”

Y, en este caso, aunque los distintivos oponentes, como ya hemos indicado,
incluyan otros elementos denominativos, al reproducir la marca Solicitada
aquellos mas caracteristicos es mas que probable que el consumidor

considere que se encuentra ante distintivos relacionados entre si.”

Resaltamos, por tanto, que la diferenciacion entre los distintos elementos de los signos
toma en consideracion el hecho de que, por regla general, los consumidores no suelen
tener los dos signos a la vista cuando se ven confrontados con uno de ellos, como en el
caso de la publicidad, o cuando adquieren determinados productos y servicios.
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Por el contrario, lo que suelen hacer, cuando se encuentran frente a un signo, es
compararlo con los recuerdos de signos ya conocidos en relacion con el tipo de
productos y servicios de que se trata.

Sin embargo, los consumidores no recuerdan con claridad todos los pormenores de los
signos, sino sus elementos mas distintivos y dominantes. El signo que el consumidor
tiene a la vista y la “imagen imperfecta que conserva en la memoria” de otro signo son la
base de su apreciacion acerca de la eventual identidad i similitud de los signos
respectivos (ver Lloyd, apartado 26).

2.3 Desde el punto de vista conceptual

Venimos a sefialar que el vocablo “BBK” no tiene ningun significado. Por tanto,
podemos sefalar que las marcas no se pueden comparar desde un punto de vista
conceptual.

2.4. Visi6n de conjunto

Por tanto, resulta claramente aplicable en el presente caso lo establecido en los
articulos 8 y 41 de los Reglamentos citados, con las gravisimas consecuencias que esto
implica de error y confusién y/o asociacion en el mercado, no solamente a titulares
prioritarios como mi mandante, en el caso que ahora nos ocupa, sino al publico
consumidor, destinatario final que no sabra distinguir con una claridad meridiana el
origen empresarial de los servicios ofertados por sendas marcas, siendo ésta la
principal finalidad de cualquier registro marcario.

De todo lo anterior podemos deducir la existencia de plenas coincidencias, la

IMPRESION VISUAL Y DE CONJUNTO que generan los signos es practicamente
IDENTICA.

A este respecto, destacar que los consumidores normalmente contemplan los signos

“@

distintivos desde una perspectiva global y superficial, y que °..e/ consumidor rara vez
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tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la
imagen imperfecta que conserva en la memoria”. En consecuencia, la comparacion
de los signos debe inspirarse en una “ision o audicion sencilla de las
denominaciones”. Aspecto que, aplicado al caso que nos ocupa, evidencia la practica
identidad visual entre “BBK” y “BBK”. De modo que, su coexistencia en el mercado,

produciria un indudable riesgo de error 0 asociacion.

Para finalizar, indicar que la marca solicitada ES DENOMINATIVA, siendo estas
marcas mas facilmente perceptibles y, por otro, a que en el trafico econémico,
prevalece el aspecto verbal sobre cualquier otro, puesto que los consumidores
demandan los productos o servicios por el nombre con el que se comercializan,
predominando asi en las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores.

Es mas, en este caso concreto, al darse una PLENA identidad denominativa y
fonética entre los signos enfrentados, el publico consumidor llegaria, indudablemente,
a la conclusion de que mi representada estda creando una familia de marcas

consistentes en las siglas de su titular, y que ha lanzado al mercado un nuevo signo.

Asi pues, podemos concluir diciendo que desde el punto de vista denominativo,
fonético y conceptual los signos enfrentados son totalmente idénticos. Estas
circunstancias justificarian de manera suficiente la denegacion de la marca
impugnada, ya que su concesion es susceptible de provocar confusion entre los

consumidores.

3. Comparacién entre los productos y los servicios de las marcas en conflicto.

Demostrada la evidente identidad fonético-denominativa y conceptual existente

entre los signos confrontados, debemos afiadir que también existe incompatibilidad
aplicativa, por cuanto reivindican los mismos productos o estrechamente

vinculados. De modo que, su convivencia pacifica resulta del todo imposible.
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A mayor abundamiento, la marca cuyo registro se solicita pretende amparar, los

siguientes productos y servicios:

Marca

n

Clase O: Ordenadores;  traductores  electronicos de  bolsillo;
ordenadores electronicos  [ordenadores  portatiles]; — aparafos  de
grabacion y reproduccion de voz, microfonos, cargadores de baterias
eléctricas; transformadores eléctricos; fuentes de alimentacion
estabilizadoras de tension, acoplamientos eléctricos; discos Opticos;
tarjetas de memoria para maquinas de videojuegos, aparatos de fax;
teclados de ordenador; ratones [periféricos informaticos]; videoteléfonos;
aparatos de radio, grabadoras de cinta, camaras de video; calendarios
electronicos, aparatos telefénicos; teléfonos moviles; aparatos de
radiobusqueda, indicadores luminosos para aparatos de telecomunicacion,
reproductores de videodiscos, cajas de altavoces;, amplificadores de
potencia, televisores, aparatos de contro/ remoto para aparatos de uso
doméstico;, amplificadores acusticos;, agendas electronicas, ¢ascos
auriculares; auriculares.

Marcas
oponentes:

Clase 9: Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos,
fotogréficos, cinematograficos, eléctricos, Opticos, de pesar, de medir, de
senalizacion, de control (inspeccion), de socorro (salvamento) y de enserianza;
aparatos para el registro, transmision y reproduccion de sonido o imagenes;
soportes de registro magnéticos, discos acusticos; distribuidores automaticos y
mecanismos para aparalos de previo pago; cajas registradoras, maquinas
calculadoras, equipos para el tratamiento de la informacion, ordenadores y
programas para los mismos, extintores. Terminales electronicos de informacion
al publico que funcionan con o sin una tarjeta magnética o de otro tipo, tarjetas
magnéticas, opticas o electronicas, terminales para efectuar pagos y/o cobros,
caferos automaticos; registradores de bandas magnéticas; [arfelas para
clrcuitos integrados o para microprocesador.

Clase 9 terminales electronicos de informacion al publico que funcionan con o
sin una larjeta magnética o de otro tpo; largetas magnéticas, opticas o
electronicas; terminales para efectuar pagos y/o cobros, cajeros automaticos;
registradores de bandas magnéticas, (arjelas para circuitos infegrados o para
microprocesador.
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Asi, a la vista de tales ambitos aplicativos podemos concluir la existencia de una clara
y manifiesta IDENTIDAD APLICATIVA pues, ademas de reivindicar ambas la misma
clase del Nomenclator Internacional (clase 9) refieren, en todo caso, los mismos
productos, de idéntica naturaleza y finalidad, dirigidos a un mismo perfil de usuario y
un mismo mercado. Del mismo modo, observamos como también refieren productos
absolutamente complementarios y que vienen a reforzar dicha identidad y elevada
probabilidad de confusion.

Todo ello pone de manifiesto que llevaran a cabo sus actividades en idéntico sector vy,
consecuentemente, iran dirigidos los productos a un mismo publico consumidor,
compartiendo los mismos canales de publicidad, distribucion y comercializacion.
Precisamente, por este motivo y, teniendo en cuenta la identidad denominativa de
los signos en liza, los consumidores entenderan que tales productos pueden ser
ofrecidos por el mismo empresario.

Asi pues, la total identidad fonético-denominativa y conceptual de 10s signos, unida a

su total coincidencia aplicativa, podria llevar al consumidor de este tipo de productos a

creer que mi representada ha solicitado un nuevo distintivo, similar a sus signos
anteriores con el objeto de ampliar su familia de marcas y crear una nueva linea de
—productos dentro de un mismo grupo empresarial, y, cuando menos, a considerar que
existe cierta relacién entre los titulares de los distintivos, produciéndose el
consiguiente perjuicio tanto para los intereses del solicitante de la marca objeto de

oposicidn como para los de mi cliente.

La funcion primordial de un signo distintivo es informar al publico acerca de su
procedencia empresarial y confiere a su titular la facultad exclusiva de aplicar dicho
signo a los productos o servicios para los que ha sido registrado, debido a que el
publico consumidor entiende que todos los productos o servicios portadores de una
marca son fabricados u ofrecidos por la misma empresa y no concibe que
denominaciones idénticas, sean utilizadas por titulares distintos, ain mas cuando su
identidad aplicativa conlleva una colision evidente en el transcurso de su actividad.
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Podemos afirmar, por lo tanto, que tratdndose de signos practicamente
idénticos que reivindican los mismos productos, su convivencia en el mercado
generaria una indudable confusién entre los consumidores o provocaria la asociacion
de la nueva marca con la prioritaria, sin que sea posible conocer con exactitud la
repercusion que el uso del signo solicitado podria tener en la buena marcha del
negocio y los beneficios de mi cliente.

—Esta identidad aplicativa obliga a extremar el rigor en el examen de parecidos. En los

supuestos como en el presente en los que existe identidad aplicativa el rigor en la
comparacion de los distintivos es mas estricto.

De tal relacion se desprende que de confirmarse definitivamente la concesion de la
marca ahora impugnada, se daria paso a la convivencia simultanea de distintivos muy
similares, que confluyen en un mismo sector del trafico econdmico, y todo ello
provocara la existencia de error o confusion en el publico consumidor, por cuanto
pensara que los productos amparados por la marca impugnada son una nueva linea de

productos que comercializa mi cliente, bajo el mismo nombre.

La relevancia del origen comun para el alcance de la confusion revela el tipo de similitud

exigido entre los productos y/o servicios objeto de comparacion.

Las conexiones entre los productos y servicios han de ser capaces de sugerir que
proceden de la misma empresa 0 de empresas vinculadas econémicamente, cosa que
ocurre en el asunto que nos ocupa, donde la asociacion empresarial es mas que

evidente.

Como resulta evidente en este caso, la similitud entre los productos y servicios debe
determinarse sobre una base objetiva. No obstante, base objetiva no significa base
abstracta o intrinseca. Lo realmente importante es la perspectiva comercial. El Tribunal
declaré en la sentencia Canon que para apreciar la similitud entre los productos procede
tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relacion entre los
productos. Asi, algunos de los factores mas relevantes son:

— Naturaleza
18



— Destino

— Utilizacién

— Productos y servicios complementarios/ competidores

- Canales de distribucién: canales de distribucién idénticos o similares;
en particular su colocacién en los mismos puntos de venta.

En el caso que nos ocupa, estos factores se cumplen totalmente.

4. Apreciacién del caracter distintivo de las marcas anteriores

Asimismo, afirmamos que las marcas anteriores gozan de renombre en cada uno de los
territorios en los que estan registradas y para todos los productos y/ servicios del
registro.

Segun la oficina procedemos a analizar dicha reivindicacion debe ser debidamente
analizada, ya que el caracter distintivo de la marca anterior ha de tenerse en cuenta al
apreciar el riesgo de confusién. De hecho, el riesgo de confusion es tanto mas elevado
cuanto mayor resulta ser el caracter distintivo de la marca anterior (véase la sentencia
de 11 de noviembre de 1997, Asunto C-251/95, Sabel, Rec. I-6191) y por tanto, aquellas

marcas gue tienen un elevado caracter distintivo, bien intrinseco, o bien gracias a lo

conocidas gue son en el mercado, disfrutan de una mavyor proteccion gue las marcas

cuyo caracter distintivo es menor (véase sentencia de 29 de septiembre de 1998,
Asunto C-39/97, Canon, Rec. I-5507).

Segun se ha establecido en la jurisprudencia de la Union Europea, para determinar el
caracter distintivo de una marca vy, por consiguiente, evaluar si tiene un elevado caracter
distintivo, debe apreciarse globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para
identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada, atribuyéndoles una
procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o
servicios de los de otras empresas.

Al realizar esta apreciacion, procede tomar en consideracion todos los elementos
pertinentes vy, en particular, las cualidades intrinsecas de la marca, incluido el hecho de

que ésta carezca, 0 no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios
19



para los que ha sido registrada (véase la sentencia de 22 de junio de 1999, Asunto C-
342/97, Lloyd Schuhtabrik, Rec. 1-3819.

Asimismo, deben tomarse en consideracion todos los elementos pertinentes de autos, a
saber, en particular, la cuota de mercado poseida por la marca, la intensidad, la
extension geografica y la duracién de su uso, asi como la importancia de las inversiones
hechas por la empresa para promocionarla (véase la sentencia del Tribunal de Justicia
de 14 de septiembre de 1999, en el asunto C-375/97 General Motors Corporation contra
Yplon SA (‘Chevy’), apartado 27 - RJTJ [1999], p. I-5421).

Por lo que se refiere al caracter distintivo de la marca anterior, alegamos que la familia
de marcas de nuestra representada es particularmente distintiva debido a la intensidad
del uso y/o renombre. Se aportard prueba de la misma en el momento procesal
oportuno.

5. Familia de marcas

Nuestra representada es titular de una numerosa familia de marcas “BBK”™:
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Como sostiene esta Oficina asi como la jurisprudencia de forma reiterada y constante, el
hecho de que las marcas anteriores, caracterizadas todas ellas por la presencia del

mismo elemento denominativo (en este caso el término “BBK”) constituyan una «familia

de marcas» o «serie de marcas» puede, ademas de ser un factor a tener en cuenta a la

hora de valorar la existencia de un vinculo entre las marcas, dar lugar a un riesgo de

confusion objetivo en la medida en gue el consumidor pueda creer que los productos vy

servicios que identifica esa marca proceden de otro titular.

En concreto, la jurisprudencia ha sefalado que puede generarse un riesgo de confusiéon
por la posibilidad de asociacion entre un signo y marcas anteriores que forman serie,
cuando el primero tiene con éstas similitudes que pueden inducir al consumidor a creer

gue forma parte de esa misma serie y, por ello, que los productos que designa tienen el
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mismo origen comercial que los cubiertos por las marcas anteriores 0 un origen
relacionado (sentencia de 23 de febrero de 2006, T-194/03, “Bainbridge”, ap. 123).

Y, en este caso, insistimos en el hecho de que los consumidores percibirian la solicitud
de marca europea a la que nos oponemos como una mas de la familia de marcas de
nuestro cliente asociandolo con ésta teniendo en cuenta que:

- Esta parte ha demostrado que utiliza una familia de marcas “BBK” vy que

- La marca impugnada no solo es IDENTICAa las marcas pertenecientes a la

serie, al compartir el término “BBK” sino _que ademas presenta caracteristicas

gue la asocian a esta serie si tenemos en cuenta su uso aislado de cualquier
otro elemento denominativo y de la grafia utilizada en la representacion de este

término cuasi idéntica.

6. Apreciacién Global. Existencia de riesgo de confusién y/o asociacién

El hecho de que los campos mercantiles de las marcas en conflicto sean practicamente
similares junto con la semejanza denominativa, grafica, fonética y conceptual puesta de
manifiesto entre los distintivos, produce un evidente riesgo de confusion y/o asociacion

en el mercado que hace a todas luces imposible su convivencia.

El publico consumidor, con toda probabilidad, creera errbneamente, que los productos y
servicios protegidos bajo la solicitud marca de la Union Europea “BBK”, estan
relacionados con los productos y servicios que protege mi representada bajo su Marca
de la UE n? 1990753 “BBK”, Marca de la UE n? 1993591 “BBK”, Marca espafola n2
2854602 “BBK”,Marca espariola n? 2968469 “BBK”, Marca espanola n? 2968470 “BBK”,
Marca espanola n? 2977394 “BBK”, Marca espafola n? 2983377 “BBK”, entre otras, ',
puesto que estan estrechamente vinculados entre si, pudiendo producirse un riesgo de
confusion y/o asociacion en el consumidor provocandose una situacion perjudicial para

el oponente.
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La mantenida asociacion provocara por parte del titular cuyo registro se pretende
impugnar, un aprovechamiento indebido del registro prioritario, asi como un clarisimo
atentado a los derechos anteriores de mi representada, no existiendo en el presente
caso la autorizacion correspondiente, siendo ésta requisito exigido por el articulo 9 del
Reglamento n? 2017/1001.

Finalmente, y como conclusion a los argumentos mencionados previamente, cabe
recordar en este caso el principio jurisprudencial de Interdependencia establecido en la
Sentencia del Tribunal de Justicia C- 39/97 Canon (1997), parr. 17:

‘La apreciacion global del riesgo de confusion implica una cierta
interdependencia entre los factores tomados en consideracion, y en particular,
la simifitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios
designados. Asi, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios
designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre

las marcas, y a la inversa’.

En este caso, existiendo una doble identidad desde un punto de vista visual como
aplicativo, conllevara una menor exigencia en cuanto a la semejanza entre los signos en

conflicto.

Asi, habiéndose cumplido con los requisitos formales y de fondo establecidos en el
Reglamento (UE) N2 2017/1001 en los articulos 8 y 46, solicitamos que sea denegada
la solicitud de marca internacional que designa la UE n? 1458340 denominada “BBK”
recientemente publicada cuyos datos encabezan este escrito por lo que respecta a los
productos y servicios incluidos en las clases por la incompatibilidad con los registros
anteriores en que se apoya esta oposicion.

En Madrid, a 22 de julio de 2019

14539 Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L. (Id. 14539)
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