WYROK Z DNIA 24.11.2005 r. — SPRAWA. T-346/04

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (trzecia izba)
z dnia 24 listopada 2005 r.*

W sprawie T-346/04

Sadas SA, z siedziba w Tourcoing (Francja), reprezentowana przez A. Bertranda,
avocat,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala oraz
G. Schneidera, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktdrej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

* Jezyk postgpowania: francuski.
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LTj Diffusion SA, z siedziba w Colombes (Francja), reprezentowana przez
F. Fajgenbaum oraz S. Ledermana, avocats,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
7 czerwca 2004 r. (sprawa R 393/2003-1), wydang w postepowaniu w sprawie
sprzeciwu miedzy Sadas SA a LT] Diffusion SA,

SAD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w skladzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O. Czicz, sg¢dziowie,

selcretarz: 1. Natsinas, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 17 sierpnia 2004 r.,

po zapoznaniu sie¢ z odpowiedzig na skarge zlozong w sekretariacie Sadu w dniu
31 stycznia 2005 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia interwenienta na skarge zloZong w sekretariacie
Sadu w dniu 20 stycznia 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 lipca 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 9 wrze$nia 1996 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1) z pézn. zm., skarzaca zlozylta do Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie wspé6lnotowego znaku
towarowego.

Znakiem, o ktérego rejestracje wniesiono, jest stowne oznaczenie ARTHUR ET
FELICIE.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 16, 24 i 25 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego, i odpowiadaja nastgpujacemu opisowi:

— klasa 16: ,Korespondencyjny katalog sprzedazy”,
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— klasa 24: , Tkaniny do celéw wiékienniczych; poszewki i obrusy”,

— klasa 25: ,Odziez (ubrania), obuwie (z wylaczeniem obuwia ortopedycznego),
kapelusze, wszystkie ww. towary dla dzieci sprzedawane wysylkowo
i w wyspecjalizowanych sklepach rozprowadzajacych towary katalogowe”.

Zgloszenie to zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towaro-
wych nr 24/98 z dnia 6 kwietnia 1998 r.

W dniu 2 lipca 1998 r. interwenient, na mocy art. 42 rozporzadzenia nr 40/94,
wnidst sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego. Sprzeciw zostal
oparty, po pierwsze, na francuskiej rejestracji nr 17 731 z dnia 16 czerwca 1983 r.,
przediuzonej w dniu 14 czerwca 1993 r., oraz po drugie, na migdzynarodowej
rejestracji nr 539 689 z dnia 31 maja 1989 r., obowigzujacej w Niemcezech, w Austrii,
w Hiszpanii i w krajach Beneluksu. Te dwa wcze$niejsze znaki towarowe wygladaja
nastepujaco:

Sprzeciw zostal wniesiony dla czgéci towardw okreslonych w zgloszeniu wspélno-
towego znaku towarowego, a mianowicie dla towaréw nalezacych do klas 24 i 25.
Obejmowal on wszystkie towary oznaczone wczeéniejszymi znakami towarowymi,
tj. »wyroby wldékiennicze, gotowe do uzytku i szyte na miare, z uwzglednieniem
kozakéw, pdlbutéw i czdlenek”, nalezace do klasy 25.
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Podstawy wskazane dla poparcia sprzeciwu naleza do podstaw okreslonych w art. 8
ust. 1 lit, a) i b) rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 8 pazdziernika 1999 r. (zwang dalej ,decyzja Wydzialu Sprzeciwéw
z dnia 8 pazdziernika 1999 r.”) Wydziat Sprzeciwéw odrzucit sprzeciw. Stwierdzit
on, ze sporne oznaczenia nie s3 ani identyczne, ani podobne, oraz ze z uwagi na to, iz
skarzaca nie przedstawita jakichkolwiek $rodkéw dowodowych, ktére moglyby
wplywaé na analize prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, takich jak dowody
pozwalajace na ocen¢ znajomosci wczeéniejszych znakéw towarowych
w rozpatrywanych krajach, nie moze zaistnie¢ prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, niezaleznie od
stopnia identycznosci lub podobieristwa towaréw oznaczonych omawianymi
znakami, bez potrzeby dokonywania poréwnania tych towaréw.

W dniu 7 grudnia 1999 r. interwenient wniést do OHIM, na podstawie art. 57—62
rozporzadzenia nr 40/94, odwotanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw z dnia
8 pazdziernika 1999 r.

Decyzja z dnia 19 czerwca 2002 r. Trzecia Izba Odwolawcza nie uwzglednita
odwolania w odniesieniu do zastosowania art. 8 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94
i uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwéw z dnia 8 pazdziernika 1999 r. z uwagi na
odrzucenie sprzeciwu w wyniku braku prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad
w odniesieniu do spornych znakéw. Stwierdzila ona, ze pomigdzy tymi znakami
towarowymi istnieja istotne podobieristwa i przekazala sprawe Wydzialowi
Sprzeciwéw celem wypowiedzenia si¢ w przedmiocie istnienia prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad, przy uwzglednieniu w szczeg6lnoéci porédwnania towaréw,
ograniczenia wykazu towaréw wskazanych przez skarzgca oraz wplywu nowych
dokumentéw przedstawionych przez strony i uznanych przez Izbe Odwolawcza za
dopuszczalne.
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Decyzja z dnia 22 kwietnia 2003 r. (zwana dalej ,decyzja Wydzialu Sprzeciwéw”)
Wydzial Sprzeciwéw uznal cze$ciowo sprzeciw. Stwierdzil on, po pierwsze, ze
omawiane znaki towarowe nie s identyczne i art. 8 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 40/94 nie znajduje zastosowania. Po drugie, uznal on, ze w odniesieniu do
towardéw nalezacych do klasy 25 istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
obejmujace prawdopodobieristwo skojarzenia. Stwierdzit on réwniez, ze francuski
wezedniejszy znak towarowy cieszy sie pewng znajomoscia na rynku francuskim.

W dniu 18 czerwca 2003 r. skarzgca wniosla do OHIM, na podstawie art. 57-62
rozporzadzenia nr 40/94, odwolanie od decyzji Wydziatlu Sprzeciwéw.

Decyzjg z dnia 7 czerwca 2004 r. (zwang dalej ,zaskarzong decyzjg”) Pierwsza Izba
Odwolawcza nie uwzglednila odwolania. Stwierdzita ona, ze z uwagi na istotne
podobienistwa pomiedzy omawianymi znakami towarowymi, identyczno$é¢ odpo-
wiadajacych im towaréw oraz samoistny charakter wysoce odrdzniajacy, jak tez
znajomo$¢ na rynku wezesniejszego znaku towarowego, wizualne i fonetyczne
réznice wynikajgce z obecnoéci w zgltoszonym znaku towarowym stéw ,.et” i ,Félicie”
nie mogg wykluczy¢ prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad odbiorcéw
francuskich w odniesieniu do towaréw nalezacych do klasy 25.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— zmiang zaskarzonej decyzji,
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— stwierdzenie niewaznoéci decyzji Wydzialu Sprzeciwéw,

— obciazenie interwenienta kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Sadu o:

— utrzymanie w mocy zaskarzonej decyzji,

— utrzymanie w mocy decyzji Wydzialu Sprzeciwéw,

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania na podstawie art. 81 rozporza-
dzenia nr 40/94.
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W przedmiocie dopuszczalno$ci dokumentéw przedstawionych po raz pierwszy
w postepowaniu przed Sadem

Interwenient podnosi, ze zalaczniki 15 i 21-30 do skargi stanowia nowe $rodki
dowodowe, gdyz nie zostaly przedtozone w postgpowaniu przed OHIM.
W konsekwencji dokumenty te sg niedopuszczalne.

Zalyczniki 22-24, 26 i 27 stanowia wyciagi ze stron internetowych wydrukowane po
zakoriczeniu postepowania administracyjnego przed OHIM. Zalgcznik 25 przed-
stawia wyniki sondazu przeprowadzonego w dniach 22-28 lipca 2003 r. pizez
instytut badan publicznych Ipsos (zwanego dalej ,sondazem Ipsos”), ktére réwnicz
nie zostaly wlczone do akt postgpowania administracyjnego. Ponadto zalacznik 16,
zawierajacy wyniki poszukiwan w Internecie przeprowadzonych w dniu 17 czerwca
2003 r., réwniez nie zostal przedstawiony w postgpowaniu przed OHIM.

Wobec powyzszego dokumenty te, przedstawione po raz pierwszy w postepowaniu
przed Sadem, nie moga zosta¢ wzigte pod uwage. Skarga do Sadu ma bowiem na
celu dokonanie kontroli zgodnoéci z prawem decyzji Izby Odwolawczej
w rozumieniu art. 63 rozporzadzenia nr 40/94, a zatem zadaniem Sgdu nie jest
ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w $wietle dokumentéw przediozonych
przed nim po raz pierwszy. Nalezy wiec odrzuci¢ wskazane powyzej dokumenty, bez
potrzeby zbadania ich mocy dowodowej [wyroki Sadu z dnia 18 lutego 2004 r.
w sprawie T-10/03 Koubi przeciwko OHIM — Flabesa (CONFORFLEX), Rec.
str, II-719, pkt 52, z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie T-399/02 Eurocermex
przeciwko OHIM (IKsztalt butelki piwa), Rec. str. II-1391, pkt 52, z dnia 10 listopada
2004 r. w sprawie T-396/02 Storck przeciwko OHIM (Ksztalt cukierka), Zb.Orz.
str. 11-3821, pkt 24, oraz z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-164/03 Ampafrance
przeciwo OHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), Zb.Orz. str. 11-1401, pkt 29].

Zalgczniki 15 i 21 zawieraja odpowiednio decyzj¢ Pierwszej Izby Odwotawczej z dnia
25 lipca 2001 r. i orzeczenie tribunal de grande instance de Paris [sadu pierwszej
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instancji] z dnia 23 stycznia 2004 r. Nawet jesli dokumenty te zostaly przedstawione
po raz pierwszy w postepowaniu przed Sadem, nie stanowia one dowoddéw w $cistym
rozumieniu, ale dotycza praktyki decyzyjnej OHIM i krajowego orzecznictwa, na
ktére strona moze si¢ powolywal réwniez po zakonczeniu postgpowania przed
OHIM.

Zalgczniki 28-30, stanowiace dokumenty wymagane regulaminem Sadu, czyli wypis
z rejestru handlowego i spélek dotyczacy skarzacej, kopia dokumentu tozsamodci jej
pelnomocnika i jego pelnomocnictwo, sa dopuszczalne.

Co do istoty sprawy

Na poparcie skargi skarzgca wskazuje w istocie jedyny zarzut oparty na naruszeniu
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Skarzaca podnosi zasadniczo, ze Izba Odwolawcza nie wzieta pod uwage kilku
czynnikéw, ktére powinny byly skloni¢ ja do stwierdzenia, iz w odniesieniu do
spornych znakéw towarowych nie istnieje prawdopodobiefistwo wprowadzenia
w blad. Czynnikami tymi s w szczeg6lnosci samoistny charakter mato odrézniajacy
wczesniejszego znaku towarowego wynikajacy z rejestracji kilkudziesigciu znakéw
towarowych odnoszacych sie do odziezy i zawierajacych stowo , Arthur”, znajomos¢
na rynku zgloszonego oznaczenia jeszcze przed rozpoczgciem postgpowania
w sprawie sprzeciwu, jednoczesne wystepowanie omawianych znakéw na rynku
francuskim, réznice pomigdzy strukturami i kanatami dystrybucji oraz pomiedzy
kategoriami towaréw oferowanych do sprzedazy przez skarzaca i interwenienta, jak
réwniez sondaz Ipsos, ktéry wykazuje, ze nalezy catkowicie wykluczyé prawdopo-
dobienstwo wprowadzenia w biad.
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OHIM i interwenient utrzymuja, ze Izba Odwolawcza wilasciwie ocenifa istnienie
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad.

Sad przypomina, ze zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku
sprzeciwu uprawnionego z wcze$niejszego znaku towarowego zgloszonego znaku
towarowego nie rejestruje sie, jezeli z powodu identycznosci lub podobieistwa do
wczesniejszego znaku towarowego, identycznodci lub podobienstwa towaréw lub
ustug istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium,
na ktérym wcze$niejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobiefistwo skojarzenia
z wczedniejszym znakiem towarowym. Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a)
ppkt ii) oraz iii) rozporzadzenia nr 40/94 przez wczeéniejsze znaki towarowe nalezy
rozumie¢ znaki towarowe zarejestrowane w panistwie czlonkowskim oraz znaki
towarowe rejestrowane na mocy miedzynarodowych uzgodnienn obowiazujacych
w panstwie czlonkowskim, w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku
o rejestracje jest wezesniejsza od daty wniosku o rejestracje wspdlnotowego znaku
towarowego.

W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
istnieje, jesli odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego
samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powiazanych gospodar-
czo.

Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad nalezy
ocenia¢ caloiciowo, zgodnie ze sposobem postrzegania oznaczeni i danych towaréw
lub ustug przez wladciwy krag odbiorcéw, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okolicznoéci danego przypadku, w szczegdlno$ci wzajemnej zaleznoéci migdzy
podobienstwem oznaczeni a podobiefistwem oznaczonych towaréw lub ustug [zob.
wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko
OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. 11-2821,
pkt 31-33 i powolane orzecznictwo).
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W przedmiocie wiasciwego kregu odbiorcéw

W niniejszej sprawie wcze$niejszymi znakami towarowymi sa krajowy francuski
znak towarowy i miedzynarodowy znak towarowy wywolujacy skutki w Niemczech,
w Austrii, w Hiszpanii i w krajach Beneluksu. Zaskarzona decyzja zostala oparta
wylacznie na wczeéniejszym francuskim znaku towarowym, czego strony nie
zakwestionowaly. W konsekwencji badanie Sadu nalezy ograniczy¢ do prawdopo-
dobienistwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do zgloszonego znaku towarowego
i wczesdniejszego francuskiego znaku towarowego (zwanego dalej ,znakiem
towarowym Arthur”), a co za tym idzie — do terytorium francuskiego.

Skarzgca kwestionuje definicje wlasciwego kregu odbiorcéw, ktéry nie jest
identyczny dla towaréw sprzedawanych przez interwenienta i przez nig, poniewaz
jedynie jej towary sg przeznaczone dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat. Argumentu
tego nie mozna uwzgledni¢. W istocie skoro wyroby odziezowe przeznaczone dla
dzieci sa nabywane przez doroslych, towary oznaczone zgloszonym znakiem
towarowym skierowane sg zaréwno do doroslych, jak i do dzieci. Dotyczy to
réwniez towaréw interwenienta, gdyz moga one obejmowac odziez przeznaczong
dla dzieci.

Tak wiec z uwagi na to, ze omawiane towary stanowia produkty powszechnego
uzytku, docelowy krag odbiorcéw sklada si¢ z przecigtnych konsumentéw uznanych
za wlasciwie poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych.

W przedmiocie poréwnania towaréw

Izba Odwolawcza stwierdzila, Ze towary oznaczone wczesniejszym znakiem
towarowym s identyczne z towarami wskazanymi przez skarzaca.
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Skarzaca kwestionuje to stwierdzenie, podkredlajac, ze nawet jedli te dwa znaki
towarowe odnosza sie do odziezy, to wyroby sprzedawane przez interwenienta
stanowia prawie wylacznie bielizne (kalesony, pidzamy itp.) dla mezczyzn, kobiet
i dzieci, podczas gdy jej towarami sa odziez wierzchnia i obuwie przeznaczone
wylacznie dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat. W zwiazku z tym odziez oferowana
przez skarzacg i interwenienta nie zaspokaja tych samych potrzeb. Ponadto sposéb
sprzedazy jest odmienny, poniewaz skarzaca dystrybuuje swoje towary w drodze
sprzedazy wysylkowej i na odlegloéé, podczas gdy interwenient dystrybuuje swoje
towary gléwne poprzez sklepy o duzych powierzchniach i sklepy odziezowe.
Niewielki procent (5%) sprzedazy, ktéry interwenient realizuje w sektorze sprzedazy
wysylkowej oraz niewielki procent (5%) sprzedazy, ktéry skarzaca realizuje
w sklepach odziezowych, nie sa wystarczajace, aby pozwoli¢ na ustalenie
identycznoéci sposobu sprzedazy.

W celu oceny podobienstwa omawianych towaréw lub ustug nalezy uwzglednié
wszystkie istotne czynniki charakteryzujace wzajemny stosunek tych towaréw lub
usiug. Czynniki te obejmuja w szczegdlnoéei charakter towardw, ich przeznaczenie,
sposéb uzywania, podobnie jak to, czy towary te konkuruja ze sobg, czy tez si¢
uzupelniaja (zob. analogicznie wyrok Trybunalu z dnia 29 wrze$nia 1998 r.
w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 23).

Ponadto w przypadku gdy towary oznaczone wczeéniejszym znakiem towarowym
obejmuja towary okreslone w zgloszeniu znaku towarowego, towary te uznawane s
za identyczne [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 23 paZdziernika 2002 r. w sprawie
T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. str, 11-4359,
pkt 32 i 33].

Nalezy przypomnieé, ze pordwnania towaréw nalezy dokonaé w odniesieniu do
towaréw objetych rejestracja omawianych znakéw towarowych, a nie tych, dla
ktérych znak towarowy jest faktycznie uzywany, chyba ze w nastgpstwie wniosku
zlozonego na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 okaze sig, ze
wezedniejszy znak towarowy jest uzywany jedynie dla czeéci towardw, dla ktérych
zostal on zarejestrowany. W takim przypadku na potrzeby rozstrzygania w sprawie
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sprzeciwu wczesniejszy znak towarowy jest uwazany za zarejestrowany jedynie dla
tej czeéci towaréw. Wniosek taki nie zostal jednakze zlozony w niniejszej sprawie.
Wobec tego towarami oznaczonymi wczesniejszym znakiem towarowym podlega-
jacymi uwzglednieniu w ramach poréwnania towaréw sa wszystkie towary, dla
ktérych wspomniany znak towarowy zostal zarejestrowany.

W niniejszej sprawie towarami, dla ktérych wczeéniejszy znak towarowy zostal
zarejestrowany, sa ,wyroby wldékiennicze, gotowe do uzytku i szyte na miare,
z uwzglednieniem kozakéw, pétbutéw i czélenek”, nalezace do klasy 25. Towarami
wskazanymi przez skarzaca, stanowiacymi przedmiot niniejszego sporu, sa ,odziez
(ubrania), obuwie (z wylaczeniem obuwia ortopedycznego), kapelusze, wszystkie
ww. towary dla dzieci sprzedawane wysylkowo i w wyspecjalizowanych sklepach
rozprowadzajacych towary katalogowe”, réwniez nalezace do klasy 25.

Nalezy wskazaé, ze ostatnie z wymienionych towaréw zawieraja si¢ w grupie
wczeéniej wymienionych towaréw. W istocie towary, dla ktérych wezesniejszy znak
towarowy zostal zarejestrowany, nie ograniczaja sie do ani jednej kategorii wiekowej,
ani do danego sposobu sprzedazy.

W istocie, jak stusznie stwierdzit OHIM, z uwagi na to, Ze towary oznaczone
wezedniejszym znakiem towarowym moga by¢ réwniez przeznaczone dla dzieci,
odniesienie do tego specyficznego kregu odbiorcéw w zgloszeniu wspolnotowego
znaku towarowego nie wplywa na identyczno$¢ oznaczonych towaréw. Ponadto
poniewaz w treéci certyfikatu rejestracji wezeéniejszego znaku towarowego nie zostal
sprecyzowany jakikolwiek specyficzny sposéb sprzedazy, towary nim oznaczone
moga rowniez by¢ sprzedawane w ramach sieci sprzedazy wysylkowej,
w szczegoblnosci za posrednictwem katalogu, tak jak towary oznaczone zgloszonym
znakiem towarowym.

W konsekwencji nalezy wskazaé, ze Izba Odwotawcza nie popelnita jakiegokolwiek
bledu, stwierdzajgc, iz towary oznaczone spornymi znakami sg identyczne.
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W przedmiocie poréwnania oznaczen

a0 Jak to réwniez wynika z utrwalonego orzecznictwa, calo$ciowa ocena prawdopo-
dobienistwa wprowadzenia w blad caloéciowa powinna opieraé sie, jesli chodzi
o wizualne, fonetyczne i koncepcyjne podobieristwo spornych oznaczerni, na
wywieranym przez nie wrazeniu caloéci, z uwzglednieniem w szczegd6lnosci ich
elementéw odrézniajacych i dominujacych [zob. wyrok Sadu z dnia 14 paZdziernika
2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. 1I-4335, pkt 47 oraz powolane
orzecznictwol.

s Skarzaca utrzymuje, Ze omawiane oznaczenia nie s3 podobne, podczas gdy OHIM
i skarzaca stwierdzaja ich podobienistwo.

a2 Poréwnaniu podlegaja nastepujace oznaczenia:

ARTHUR ET FELICIE

wezedniejszy znak towarowy zgloszony znak towarowy

a3 Nalezy wskazaé, ze w zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza odniosla si¢ jedynie do
sistotnego podobieiistwa znakéw towarowych”. Podstawy, na ktérych opiera sig
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stwierdzenie Izby Odwolawczej, zostaly ujete w decyzji Wydzialu Sprzeciwéw
w nastepujacy sposéb:

»W istocie oczywiste jest, Ze oba znaki towarowe zawieraja stowo ,[A]rthur”. Stowo
to jest jedynym wyrazem wczesniejszego znaku towarowego i stanowi pierwszy
element wizualny i diwigkowy zgloszonego wspdlnotowego znaku towarowego.
Nawet jesli wykorzystana we wczeéniejszym znaku towarowym kaligrafia jest
specyficzna, to nie mozna przeceniaé wplywu graficznego aspektu wczeéniejszego
znaku towarowego. Stowo ,[A]rthur” pozostaje w doskonaly sposéb czytelne
we wczesniejszym znaku towarowym. Stanowi ono zarazem dominujacy, jak
i odrézniajacy element znaku. Oczywiécie dodanie stowa ,[F]élicie” w zgloszonym
wspdlnotowym znaku towarowym stanowi element réznicujacy, jednakze wywierane
przez nie wraZenie jest pomniejszone z uwagi na to, ze zostalo ono umieszczone na
koficu. Uwaga przecietnego i dostatecznie uwaznego konsumenta skupi si¢ przede
wszystkim i zasadniczo na pierwszym elemencie, tj. slowie ,[A]rthur”. Izba
[Odwotawcza] nie moze wykluczy¢é mozliwosci, Ze na plaszczyznie koncepcyjnej
zgloszony wspélnotowy znak towarowego moze w odczuciu odbiorcéw sugerowac
rozszerzenie gamy towaréw oznaczonych znakiem towarowym Arthur. Zgloszony
wspolnotowy znak towarowy mégltby by¢ postrzegany jako wariant wczeéniejszego
znaku towarowego w celu wskazania, ze znak skierowany jest odtad réwniez do
zenskiej cze$ci klientéw. W konsekwencji Izba [Odwolawcza] stwierdza, ze
pomiedzy znakami towarowymi wystepuja istotne podobieristwa”.

Skarzaca podnosi, ze znak, o ktérego rejestracj¢ wnosi, jest zlozonym znakiem
towarowym skfadajacym sie z trzech stéw i zapisanym czcionka drukarska ,biton
simple”, podczas gdy wczesniejszy znak towarowy skiada sie z pojedynczego wyrazu
zapisanego w formie dolaczonego podpisu odrecznego z dostrzegalng kropka
pomiedzy dwiema kreskami litery ,a”. Odmienne przedstawienie wspdlnego stowa
»Arthur”, ktére posiada samoistny charakter malo odrézniajacy, oraz obecnoéé
stowa ,Félicie” w zgloszonym znaku towarowym stanowia podstawowe elementy
réznicujace. Poza tym umieszczenie w zgloszonym znaku towarowym slowa
»Arthur” na pierwszej pozycji zostalo w znaczny sposéb ostabione latwo
dostrzegalng obecnoscia wyrazéw ,et” i ,Félicie”, nawet jesli zostaly one
umieszczone na pozycji koficowej.

Argumentéw tych nie mozna podzielié.
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Stowny element ,Arthwr” nalezy uzna¢ za element dominujacy wczeséniejszego
znaku towarowego, poniewaz elementy graficzne zachowuja drugorzedne znaczenie,
gdyz kropka nie jest zbyt dostrzegalna, a szczeg6lny rodzaj kaligrafii nie pozwala na
okreslenie pochodzenia oznaczonych towaréw w oderwaniu od sfowa ,Arthur”. Jeli
chodzi o zgloszony znak towarowy, to skiada sie on ze spdjnika ,et” oraz z dwéch
wyrazow ,Arthur” i ,Félicie”, ktére niezaleznie od ich umieszczenia na pierwszy rzut
oka nie s3 wyréznialne. Jednakze z uwagi na to, ze wspomniany znak towarowy
rozpoczyna sig¢ stowem , Arthur”, moze ono zosta¢ uznane za element dominujacy
zgloszonego znaku towarowego.

Z uwagi na to, ze elementy graficzne wczeéniejszego znaku towarowego maja
drugorzedne znaczenie w stosunku do jego elementu stownego, poréwnania
oznaczeli na plaszczyZnie wizualnej mozna dokonaé na podstawie jedynie elementu
stownego, z poszanowaniem zasady, zgodnie z kt6éra ocene prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad w zakresie podobiefistwa oznaczen nalezy oprzeé¢ na
wywieranym przez nie wrazeniu caloéci. Wobec tego z uwagi na to, ze wcze$niejszy
znak towarowy Arthur zostal w calosci ujety w zgloszonym znaku towarowym
ARTHUR ET FELICIE, réznica zwigzana z dodaniem wyrazéw ,et” i ,Félicie” na
koncu zgloszonego znaku towarowego nie jest wystarczajaca, aby zredukowad
podobieristwo wynikajace ze zbieznosci elementu dominujacego zgloszonego znaku
towarowego, a mianowicie stowa ,Arthur”. Ponadto poniewaz wniesiono
o rejestracje znaku ARTHUR ET FELICIE w charakterze slownego znaku
towarowego, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapisywaé¢ go w rézny sposéb, na
przyklad w formie poréwnywalnej z wczeéniejszym znakiem towarowym, Wynika
z tego, Ze omawiane oznaczenia nalezy uzna¢ za podobne pod wzgledem wizualnym.

Skarzaca podnosi, ze na plaszczyznie fonetycznej wymowa znaku towarowego
ARTHUR ET FELICIE, zawierajacego sze$¢ sylab, jest ,duzo bogatsza i bardziej
wydluzona” niz wymowa znaku towarowego Arthur, zawierajacego dwie sylaby.
W zwigzku z tym znaki towarowe silnie si¢ réznia zaréwno ze wzgledu na ich
sekwencje i miarowo$¢, jak i liczbe elementéw stownych.

Argumentéw tych nie mozna podzielié. W istocie calkowite wlaczenie oznaczenia
stanowigcego weze$niejszy znak towarowy do elementu dominujacego zgloszonego
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znaku towarowego pozwala na stwierdzenie znaczacego podobienstwa fonetycznego
[zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 6 pazdziernika 2004 r. w sprawach potaczonych
od T-117/03 do T-119/03 i T-171/03 New Look przeciwko OHIM — Naulover
(NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection), Zb.Orz. str. II-3471, pkt 37].

Skarzaca podnosi, Ze na plaszczyinie koncepcyjnej znak towarowy ARTHUR ET
FELICIE oznacza w odréznieniu od znaku towarowego Arthur pare mieszana.

Nalezy wskazad, ze wczeéniejszy znak towarowy sklada si¢ z meskiego imienia
Arthur, podczas gdy zgloszony znak towarowy zostal utworzony z tego samego
imienia meskiego, spéjnika i imienia zefiskiego. Z uwagi na to, Ze zawieraja one to
samo imi¢ meskie, nie mozna wykluczy¢ pewnego podobienstwa koncepcyjnego,
nawet jesli zgloszony znak towarowy wydaje sie okresla¢ parg. W istocie dodanie do
imienia Arthur imienia Zenskiego moze sprawia¢ wrazenie, ze chodzi tutaj
o rozszerzenie lub wariant znaku towarowego skladajacego si¢ jedynie z imienia
Arthur.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, Zze Izba Odwolawcza nie popehita bleduy,
uznajac, iz pomiedzy omawianymi oznaczeniami wystepuja istotne podobienstwa.

W celu ustalenia, czy w odniesieniu do znaczeri istnieje prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad, nalezy dokonaé jeszcze caloiciowej oceny omawianych
oznaczen.

W przedmiocie prawdopodobieristwa wprowadzenia w bigd

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem im bardziej odrézniajacy jest wezesniejszy
znak towarowy, tym wigksze prawdopodobieistwo wprowadzenia w blad (zob.
analogicznie wyrok Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95
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SABEL, Rec. str. 1-6191, pkt 24). Znaki towarowe, ktére maja charakter wysoce
odrézniajacy — samoistny lub wynikajacy z ich znajomoséci na rynku — cieszg sig
zatem wigksza ochrong niz te, ktérych charakter jest mniej odrdzniajacy (zob.
analogicznie ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 18, oraz wyrok Trybunalu z dnia
22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. [-3819,
pkt 20).

W celu okreglenia charakteru odrézniajacego znaku towarowego i w konsekwencji
ustalenia, czy ma on charakter wysoce odrézniajacy, nalezy calo$ciowo ocenié
wicksza lub mniejsza zdolno$é znaku do identyfikowania towaréw lub ustug, dla
ktérych zostal zarejestrowany, jako pochodzacych z okreslonego przedsigbiorstwa,
a zatem do odrdznienia tych towaréw lub ustug od towardw lub ustug pochodzacych
z innych przedsigbiorstw (zob. analogicznie wyrok Trybunatu z dnia 4 maja 1999 r.
w sprawach polaczonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec.
str. I-2779, pkt 49, oraz ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 22).

W ramach tej oceny nalezy wzia¢ pod uwage w szczegélnoéci samoistne cechy znaku
towarowego, z uwzglednieniem faktu, czy ma on jakiekolwiek cechy opisu wzgledem
towaréw lub ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany, udzial znaku w rynky,
intensywnos¢, zasieg geograficzny i okres uzywania tego znaku, naklady na reklame
poniesione przez przedsigbiorstwo w celu promocji znaku, czeéé¢ zainteresowanych
odbiorcéw, ktdérzy rozpoznaja towary lub uslugi na podstawie znaku towarowego
jako pochodzace z okreSlonego przedsigbiorstwa, jal réwniez oéwiadczenia izb
przemystowych i handlowych oraz innych samorzadéw zawodowych (zob.
analogicznie ww. wyroki w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 51, oraz w sprawie
Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 23).

Charakter odrézniajacy wezeéniejszego znaku towarowego, a w szczegdlnosci jego
renoma, jest zatem elementem, ktéry nalezy uwzgledni¢ w ramach oceny, czy
podobieristwo oznaczeii lub towaréw i uslug jest wystarczajace dla zaistnienia
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad [zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie
Canon, pkt 24, wyroki Sadu z dnia 22 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-311/01
Editions Albert René przeciwko OHIM — Trucco (Starix), Rec. str. 11-4625, pkt 61,
oraz z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-66/03 Drie Mollen sinds 1818 przeciwko
OHIM — Nabeiro Silveira (Galéxia), Zb.Orz. str. II-1765, pkt 30].
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W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza stwierdzila, ze wczesniejszy znak towarowy
Arthur wykazuje charakter wysoce odrézniajacy zaréwno samoistny, jak i wynikajacy
z intensywnego uzywania tego znaku. W istocie w chwili zgloszenia tego znaku, czyli
w 1983 r., nie zostalo wykazane, ze dla towaréw nalezacych do klasy 25 istnieja
we Francji inne znaki towarowe utworzone od imienia Arthur, zachowanego
pojedynczo lub w polaczeniu z innymi wyrazami, gdyz wszystkie znaki, na ktére
powoluje sie skarzaca, zostaly zgloszone péiniej. Nie zostalo réwniez wykazane, ze
imie to nalezy do grupy imion powszechnie uzywanych w dziedzinie mody. Zdaniem
Izby Odwolawczej z uwagi na to, ze pomiedzy towarami oznaczonymi wcze$niej-
szym znakiem towarowym a imieniem Arthur nie mozna ustali¢ jakiegokolwiek
koncepcyjnego zwiazku, znak ten wykazuje samoistnie charakter, ktéry nie moze
zosta¢ uznany za slabo odrézniajacy. Ponadto Izba Odwolawcza stwierdzila, Ze
w konsekwencji uzywania tego znaku od chwili jego rejestracji stal sie on w sposéb
niezaprzeczalny w pewien sposéb powszechnie znany w szczegdlnosci w odniesieniu
do bielizny zaréwno dla dorostych, jak i dla dzieci.

Skarzgca zaprzecza, by wcze$niejszy znak towarowy posiadal samoistny charakter
wysoce odrézniajacy. Nie kwestionuje ona natomiast znajomosci wcze$niejszego
znaku towarowego na rynku jako takiej, a wylacznie zaprzecza, Ze sama renoma
wystarczy, aby stworzy¢ prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad.

Nalezy przypomnieé, ze znak towarowy moze posiada¢ charakter wysoce
odrézniajacy albo samoistnie, albo z uwagi na znajomo$¢ znaku na rynku.
W konsekwencji biorac pod uwage, Ze skarzaca nie zakwestionowala renomy
wczesniejszego znaku towarowego, przyznanej przez OHIM w nastepstwie zbadania
dowoddéw przedstawionych w tym wzgledzie z wlasnej inicjatywy przez interwe-
nienta, nalezy stwierdzi¢, ze renoma ta jest ustalona, a zatem wcze$niejszy znak
towarowy cieszy si¢ szersza ochrong niz znaki towarowe, ktérych charakter jest
mniej odrézniajgcy, nawet jesli nie posiada on samoistnego charakteru odréznia-
jacego. W tych okolicznosciach nie ma potrzeby badania, czy wczesniejszy znak
towarowy posiada samoistny charakter stabo odrézniajacy z uwagi na utrzymywane
wspolistnienie na rynku kilkudziesieciu znakéw towarowych odnoszacych sie do
odziezy i zawierajacych slowo , Arthur”, jak to podnosi skarzaca.
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W kazdym razie o ile w celu dokonania oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad nalezy uwzglednié charakter odrézniajacy wezeéniejszego znaku towarowego
(zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 24), to stanowi on tylko jeden
z elementdw, ktére nalezy wzigé pod uwage w ramach tej oceny. A zatem nawet
wobec istnienia wczeéniejszego znaku towarowego o charakterze malo odrézniaja-
cym prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad moze zaistnie¢ w szczegélnodci
z powodu podobienstwa oznaczeri i wskazanych towaréw lub ustug [zob. podobnie
wyrok Sadu z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03 L’Oréal przeciwko OHIM
— Revlon (FLEXI AIR}), Zb.Orz. str. 11-949, pkt 61].

Na koniec nalezy jeszcze dokonaé analizy twierdzenia skarzacej, zgodnie z ktérym
utrzymywane wspolistnienie na rynku wczesniejszego znaku towarowego
i francuskiego znaku towarowego skarzacej ARTHUR ET FELICIE wylacza
w niniejszej sprawie istnienie jakiegokolwiek prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad.

Z caly pewnoscig nie sposéb catkowicie wykluczyé, iz w pewnych przypadkach takie
wspolistnienie na rynku mogloby ewentualnie pomniejszy¢ stwierdzone przez
instancje OHIM w odniesieniu do dwéch spornych znakéw prawdopodobieristwo
wprowadzenia w biad. Tym niemniej tego rodzaju ewentualno$¢ mozna wzia¢ pod
uwagg, jedynie o ile w toku postgpowania w sprawie wzglednych podstaw odmowy
rejestracji przed OHIM zglaszajgcy wspdlnotowy znak towarowy odpowiednio
wykazal, iz wspomniane wspolistnienie opiera si¢ na braku, w odczuciu whagciwego
kregu odbiorcéw, prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do
francuskiego znaku towarowego ARTHUR ET FELICIE i wczeéniejszego znaku
interwenienta, ktéry stanowi podstawe sprzeciwy, i z zastrzezeniem, Ze {rancuski
znak towarowy ARTHUR ET FELICIE i znaki sporne sg identyczne [zob. podobnie
wyrok z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada przeciwko OHIM —
Sadia (GRUPO SADA), Zb.Orz. str. 11-1667, pkt 86].

W niniejszej sprawie wystarczy stwierdzié, ze francuski znak towarowy skarzgcej
i wezedniejszy znak towarowy interwenienta nie sg identyczne. Poza tym skarzaca
nie wykazala, ze wspomniane wspdlistnienie na rynku opiera si¢ na braku
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad. Z akt sprawy wynika, ze francuski
znak towarowy zostal zarejestrowany w 1994 r. i ze w 1998 r. interwenient wni6st do
tribunal de grande instance de Paris wobec francuskiego znaku towarowego
ARTHUR ET FELICIE pozew o naruszenie praw autorskich. Wyrokiem z dnia
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23 stycznia 2004 r. tribunal de grande instance uniewaznil ten znak towarowy.
Orzeczenie to zostalo utrzymane w mocy wyrokiem cour d’appel de Paris [sadu
apelacyjnego] z dnia 11 maja 2005 r. Okoliczno$¢ ta wyraznie ukazuje, ze owo
utrzymywane wspélistnienie na rynku nie jest bezkonfliktowe. Stwierdzenia tego nie
podwaza fakt, Ze pozew o naruszenie praw autorskich zostal wniesiony dopiero po
czterech latach od rejestracji francuskiego znaku towarowego ARTHUR ET
FELICIE, gdyz skarzaca nie wykazala, ze interwenient faktycznie wiedziat
o istnieniu tego znaku towarowego przed 1998 r., a po dacie jego zgloszenia.

Poza tym argumenty skarzacej dotyczace wiedzy o istnieniu zgloszonego znaku
towarowego, zgodnie z ktérymi od dnia zgloszenia znaku towarowego ARTHUR ET
FELICIE we Francji i od chwili rozpoczecia sprzedazy ubran pod tym znakiem
towarowym w katalogu w 1994 r. wykorzystywala ona swéj znak towarowy
bezkonfliktowo, co nie zostalo zaklécone jakimkolwiek sprzeciwem, czy tez
dokladniej jakimikolwiek roszczeniami spotki trzeciej, nie sa wystarczajace.
W okresie od 1994 do 1998 r. we Francji zostato rozdystrybuowanych ponad 11
milionéw katalogéw, ktére przyniosly z tytulu znaku towarowego ARTHUR ET
FELICIE obroty w wysokoéci ponad 35 mln euro, w zwigzku z czym znak ten stal sie
naprawde znany i kojarzony przez odbiorcéw z katalogiem Vertbaudet i skarzacg, co
wykazuje brak prawdopodobierisiwa wprowadzenia w blad.

W tym zakresie skarzaca odwoluje si¢ do sondazu Ipsos, z ktérego wynika, ze
w odczuciu odbiorcéw w odniesieniu do spornych znakéw nie wystepuje
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad. Zostalo to ponadto potwierdzone
poszukiwaniami w Internecie, gdyz nie wykryto jakiegokolwiek lacznego wystepo-
wania tych dwéch znakéw towarowych. Jednakze, jak to zostalo stwierdzone
powyzej, dokumenty te zostaly przedstawione po raz pierwszy w postepowaniu
przed Sadem i w zwigzku z tym podlegaja odrzuceniu.

Jesli chodzi o warunki, w ktérych omawiane towary s3 sprzedawane, argument
skarzacej oparty na tym, Ze towary oznaczone wczesniejszym znakiem towarowym
sa sprzedawane prawie wylacznie w sklepach odziezowych lub sklepach o duzych
powierzchniach, podczas gdy zgloszony znak towarowy odnosi sie wylacznie do
towaréw sprzedawanych w drodze sprzedazy wysytkowej, nie jest zasadny. W istocie,
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jak to juz zostalo wskazane przy poréwnaniu towardw, nic nie stoi na przeszkodzie,
aby towary oznaczone wcze$niejszym znakiem towarowym byly réwniez sprzeda-
wane w drodze sprzedazy wysylkowej. Ponadto z akt sprawy wynika, Ze interwenient
realizuje blisko 5 % sprzedazy w drodze sprzedazy wysylkowej. Poza tym nalezy
przypomnie¢, ze poréwnania omawianych towaréw nalezy dokonywaé na podstawie
opisu towaréw objetych rejestracja wezeéniejszego znaku towarowego. Opis ten nie
ogranicza w Zadnym razie sposobu, w jaki towary oznaczone wcze$niejszym znakiem
towarowym moga by¢ sprzedawane.

Poza tym nalezy wskazaé, ze w sektorze odziezowym jest czeste, ze ten sam znak
towarowy przedstawiany jest w réznych konfiguracjach w zaleznosci od rodzaju
oznaczonego nim towaru. W sektorze tym jest takze powszechnie przyjete, ze to
samo przedsigbiorstwo posluguje sig, dla rozréznienia swych réznych linii
produkeyjnych (zeriskiej, meskiej, miodziezowej), znakami pochodnymi, tj. ozna-
czeniami pochodzacymi od podstawowego znaku towarowego i dzielagcymi z nim
wspolny element dominujacy [ww. wyrok w sprawie Fifties, pkt 49, wyrok Sadu
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuset-
Busch (BUDMEN), Rec. str. 1I-2251, pkt 57, oraz ww. wyrok w sprawie NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection, pkt 51]. W tych okoliczno$ciach zrozumiate
jest, ze wlasciwy krag odbiorcéw postrzega odziez oznaczona spornymi znakami
towarowymi jako nalezaca z pewnoécia do dwéch odmiennych gam towaréw, tym
niemniej pochodzacych z tego samego przedsighbiorstwa (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie Fifties, pkt 49). W konsekwencji Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila, ze
wlaéciwy krag odbiorcéw moze uznaé, ze towary oznaczone znakiem towarowym
ARTHUR ET FELICIE stanowia cze$¢ nowej gamy towaréw i sa sprzedawane przez
uprawnionego ze znaku towarowego Arthur lub przedsigbiorstwo powiazane z nim
gospodarczo (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 57). W istocie
bezsporne jest, ze dla niektérych towaréw z linii bielizny osobistej dla kobiet
interwenient zmienit swéj znak towarowy w slowno-graficzny znak towarowy
zawierajacy sfowny element ,La fiancée d’Arthur”.

W tych okolicznosciach z uwagi na identyczno$¢ omawianych towardw, pewne
podobientstwo odpowiadajacych im oznaczed i wysoce odrédzniajacy charakter
weze$hiejszego znaku towarowego, a przynajmniej ze wzgledu na jego znajomo$¢ na
rynku, nalezy stwierdzi¢, iz Izba Odwolawcza nie popelnila bledu, uznajac, ze
w odniesieniu do spornych znakéw wystepuje prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad. Poza tym wbrew temu, co podniosta skarzaca podczas rozprawy, i jak to
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wyraznie wynika z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 oraz z utrwalonego
orzecznictwa, nie jest konieczne ustalenie istnienia faktycznego wprowadzenia
w blad, tylko wystapienia jego prawdopodobienstwa,

Wreszcie w odniesieniu do decyzji i orzeczen sadéw krajowych, na ktdre strony sie
powoluja, wystarczy stwierdzi¢, ze wspdlnotowy system znakéw towarowych jest
systemem autonomicznym, na ktéry sklada sie zbiér norm, zmierzajacym do
osiggnigcia szczegdlnych dla niego celéw, a jego stosowanie jest niezalezne od
wszystkich systeméw krajowych [wyrok Sadu z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie
T-32/00, Messe Miinchen przeciwko OHIM (electronica), Rec. str. I1-3829, pkt 47].
W konsekwencji okoliczno$¢, czy oznaczenie posiada cechy umozliwiajace jego
zarejestrowanie jako wspdlnotowego znaku towarowego, powinna byé oceniana
jedynie na podstawie wlasciwych przepiséw prawa wspolnotowego.

Jezeli chodzi o praktyke OHIM, to z orzecznictwa wynika, ze wydawanie przez izby
odwolawcze na mocy rozporzadzenia nr 40/94 decyzji dotyczacych rejestracji
oznaczenia jako wspélnotowego znaku towarowego wchodzi w zakres kompetencji
ograniczonej, a nie uprawnieri dyskrecjonalnych. Tak wigc mozliwo$¢ rejestracji
oznaczenia jako wspélnotowego znaku towarowego powinna byé oceniana
wylacznie na podstawie tego rozporzadzenia, tak jak jest ono interpretowane przez
sad wspdlnotowy, a nie na podstawie wczeéniejszej praktyki izb odwotawczych
[wyroki Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko
OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. 1I-723, pkt 66, z dnia 20 listopada 2002 r.
w sprawach polaczonych T-79/01 i T-86/01 Bosch przeciwko OHIM (Kit Pro et Kit
Super Pro), Rec. str. 11-4881, pkt 32, oraz z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie T-33/03
Osotspa przeciwko OHIM — Distribution & Marketing (Hai), Zb.Orz. str. 1I-763,
pkt 69].

W konsekwencji jedyny zarzut skarzacej nalezy oddali¢, bez potrzeby orzekania
przez Sad w przedmiocie dopuszczalnosci zadaii zmierzajacych do stwierdzenia
niewazno$ci i utrzymania w mocy decyzji Wydziatu Sprzeciwéw.
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W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z Zadaniem OHIM — obcigzy¢ ja poniesionymi przez niego
kosztami. Zadanie interwenienta dotyczace kosztéw odnosi sie wylacznie do
kosztéw poniesionych w postgpowaniu przed OHIM. Wobec tego interwenient
ponosi wiasne koszty.

Z powyzszych wzgledéw

SAD PIERWSZE] INSTANCII (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona,

2) Skarigca zostaje obcigzona kosztami postepowania, z wylaczeniem kosztéw
poniesionych przez interwenienta.
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3) Interwenient ponosi wlasne koszty.

Jaeger Tiili Czicz

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 24 listopada
2005 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Jaeger
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