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1. Przedmiotem niniejszej sprawy jest wnio-
sek Oberlandesgericht Diisseldorf (Niemcy)
do Trybunatu o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym dotyczacy wykladni art. 5
ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie znakéw
towarowych “.,

2. Przepis ten przyznaje wlascicielowi
wylaczne prawa do zakazania wszelkim
osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego
zgody, uzywania w obrocie handlowym ,,
oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu
jego identycznosci lub podobienistwa do
znaku towarowego oraz identycznosci lub
podobieiistwa towaréw lub ustug, ktérych
dotyczy znak towarowy i to oznaczenie,
istnicje prawdopodobieiistwo wprowadzenia
w blad wéréd opinii publicznej [odbiorcéw],
ktére obejmuje prawdopodobienstwo skoja-
1zenia oznaczenia ze znakiem towarowym”,

3. Sad krajowy zmierza w istocie do ustale-
nia, czy prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad odbiorcéw w rozumieniu art. 5 ust. 1
lit. b) dyrektywy istnicje, jesli na zlozone

1 — Jezyk oryginalu: angielski.

2 — Pienwsza dyrektywa Rady 89/10HEWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw pasistw
czlonkowskich odnoszgcych si¢ do znakéw towarowych
(Dz.U. 1989 L 40, str. 1, zwana dalej .dyrektywy”).

sfowne lub sfowno-graficzne oznaczenie
(w tym przypadku ,THOMSON LIFE")
sklada si¢ wczesniej zarejestrowany znak
towarowy (zwany ,LIFE"), ktéry stanowi
pojedyncze slowo o ,zwyklym charakterze
odrézniajagcym” 1 ktéry, pomimo ze sam
w sobie nie ksztaltuje caloéciowego wrazenia
wywieranego przez zlozone oznaczenie, pelni
w nim niczalezng i odrézniajaca role. Pytanie
sadu krajowego zrodzito sig w szczegdlnodci
z uwagi na ,Prigethcorie”>, teori¢ niemiec-
kiej doktryny w zakresie prawa znakdw
towarowych rozwinigtej w orzecznictwie
Bundesgerichtshof, kiéra zostanie omdwiona
ponizej.

Okolicznosci faktyczne i postepowanie
przed sgdem krajowym

4. Powédka, Medion AG, jest w Niemczech
wihasciciellg znaku towarowego ,LIFE”, zare-
jestrowanego dla urzadzen elektronicznych
z zakresu rozrywki.

3 — Niemiccki czasownik ,priigen” oznacza ,ukué, bi¢, pieczeto-
waé, dawaé do zrozumienia, tloczyé” oraz przenoénic
auksztaltowad, ksztallowag, formowaé, odciskac”
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5. Pozwana, Thomson multimedia Sales
Germany & Austria GmbH, przedstawiona
przez sad krajowy jako jeden z najwigkszych
$wiatowych koncernéw w sektorze urzadzen
elektronicznych z zakresu rozrywki, sprze-
daje niektére ze swoich towaréw w
sektorze pod nazwa ,THOMSON LIFE”,
uzywana w niektérych przypadkach jako
zwykle oznaczenie stowne, a w innych jako
oznaczenie stowno-graficzne, w ktérym
stowo ,THOMSON” wrystepuje w od-
miennych formach rézniacych si¢ rozmiarem,
kolorem lub stylizacja.

6. Landgericht Diisseldorf oddalil wniesiony
przez powddke pozew o zakazanie Thomson
uzywania oznaczenia ,,THOMSON LIFE”,
stwierdzajac, ze nie istnieje prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w blad w od-
niesieniu do znaku towarowego ,LIFE”,

7. Powédka wniosta nastepnie apelacje do
sadu odsylajacego. Sad ten postanowit zawie-
si¢ postgpowanie i zwrécié si¢ do Trybunatu
z przedstawionym powyzej pytaniem preju-
dycjalnym.

8. Sad krajowy wskazuje na aktualne orzecz-
nictwo Bundesgerichtshof, w ktérym zostata
rozwinigta teoria nazywana ,Prigetheorie”
(teoria wywieranego wrazenia). Zgodnie z ta
teorig punktem wyjécia przy ocenie po-
dobieristwa znakéw towarowych pozostaja-
cych w konflikcie, w ktérych indywidualne
elementy sg takie same, jest calosciowe
wrazenie wywierane przez kazde z dwdch
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oznaczefl; nalezy zbadaé, czy wspélny tym
znakom element charakteryzuje zlozony
znak towarowy w takim stopniu, 7e pozostate
elementy w znacznej mierze przesuwaja sie
na drugi plan w tym wrazeniu. Nie mozna
stwierdzi¢ istnienia prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad, jezeli wspélny tym
znakom element jedynie przyczynia sig do
stworzenia tego calo$ciowego wrazenia. Nie
jest réwniez istotne, czy odtworzone
w zlozonym znaku towarowym oznaczenie
zachowalo samodzielny charakter odréznia-
jacy. W ogéblnej prezentacji towaréw
poszczegdlne elementy moga jednak peknié
odrgbna role, niezalezng od odrézniajacej
funkcji innych elementéw. W takim przy-
padku elementy te sa rozpatrywane
i poréwnywane osobno. Element oznaczenia,
kidry jest rozpoznawany przez zaintereso-
wane kregi jako okreslajacy nie sam towar,
ale przedsiebiorstwo, z ktérego on pochodzi,
nie jest zwykle postrzegany jako charaktery-
zujacy to oznaczenie. Oznaczenie przedsie-
biorstwa, ktére jest rozpoznawalne jako
takie, przesuwa sie co do zasady na drugi
plan — jedli chodzi o caloéciowe wrazenie
wywierane przez znak — poniewaz zaintere-
sowane kregi dostizegaja wlasciwe okreglenie
towaru w innych elementach oznaczenia.

9. Jednakze w kazdym przypadku nalezy
zbadaé, czy w wyjatkowych sytuacjach nie
nalezy przyja¢ odmiennego stanowiska oraz
czy z punktu widzenia zainteresowanych
kregéw wskazanie wytwércy nie jest domi-
nujace. Decydujacymi czynnikami sg w tym
zakresie specyficzne okolicznosci i przyjete
zwyczaje nazywania w rozpatrywanym sekto-
rze towaréw, Bundesgerichtshof dopuécil, ze
w sektorach piwowarskim i mody oznaczenie
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wytwdrcy jest szczegdlnie istotne, dlatego tez
w tych sektorach odniesienia do wytwércy
zawsze charakteryzuja calosciowe wrazenie
wywierane przez oznaczenie. W zwiazku
z tym w przypadku tych sektoréw wecielenie
wczedniejszego znaku towarowego do zlozo-
nego oznaczenia zawierajacego oznaczenie
wytwdrcy nie powoduje zaistnienia prawdo-
podobiefistwa wprowadzenia w blad. Jedli
w danym sektorze jest to zwykla praktyka,
wskazanie wytwdrey w zlozonym oznaczeniu
charakteryzuje caloéciowe wrazenie nawet
wtedy, kiedy jego inny element wykazuje
wigkszg niz minimalna moc odrézniajacy,
innymi stowy, ma zwykly charakter odréz-
niajacy. Odnosi si¢ to tym bardziej do
przypadku, gdy nazwa wytwércy ma charak-
ter szczegdlnie odrdzniajacy.

10. Stosujac powyzsze zasady w niniejszej
sprawie, sad krajowy stwierdza, Ze nie istnieje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad,
poniewaz wskazanie wytwércy , THOM-
SON” charakteryzuje calo$ciowe wrazenie
wywierane przez sporng nazwe , THOMSON
LIEE". Dlatego tez element ,LIFE” nie kreuje
samodzielnie calo$ciowego wrazenia wywie-
ranego przez ten znak. Przedstawione przez
strony dowody ukazujg, ze w omawianym
sektorze towaréw, a mianowicie w scktorze
wrzadzen elektronicznych z zakresu roz-
rywki, nazwa wytwdrcy zwyczajowo wysuwa
si¢ na pierwszy plan. Znamienne dla tego
sektora jest nazywanie towaréw nazwg
wytwérey wraz z trudng do zapamigtania
kombinacja liter lub cyft.

11. Sad krajowy dodaje, Ze ocena istnienia
prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad
w $wietle brzmienia, formy zapisu
i semantycznego znaczenia zaskarionej
nazwy nie daje odmiennych rezultatéw,
Nazwa wytwércy — ,THOMSON” — pod
kazdym wzgledem istotnie wplywa na calo§-
ciowe wrazenie wywierane przez oznaczenie
+~THOMSON LIFE".

12. Jednakze sad krajowy zauwaza, ze doko-
nana przez Bundesgerichtshof wykladnia
pojecia prawdopodobieiistwa wprowadzenia
w blad budzi w Niemczech watpliwosci
w przypadku niekt6rych stanéw faktycznych,
takich jak wystepujacy w niniejszej sprawie.
Wydaje sie niesprawiedliwe, Ze osoba trzecia
moze roéci¢ sobie prawo do wczeéniejszego
oznaczenia, nawet je§li ma ono zwykly
charakter odrézniajacy, poprzez dodanie
nazwy przedsigbiorstwa, Przyjmujgc ten
odmienny punkt widzenia, w niniejszej spra-
wie zachodzi prawdopodobiciistwo wprowa-
dzenia w blad. W zlozonym oznaczeniu
»THOMSON LIFE” omawiany znak towa-
rowy ,LIFE” pozostaje autonomiczny
i zachowuje charakter odrézniajacy. Te dwa
sfowa, wystepujac obok sicbie, pozostaja
niepowigzane i brak jest réwniez jakiegokol-
wiek semantycznego zwigzku pomiedzy
wyrazeniami ,THOMSON" oraz ,LIFE".
Qdnoszgc si¢ do formy zapisu, w trzech
z czterech zaskarzonych postaci uzywania
oba wyrazenia zostaly przedstawione w rézny
sposdb zaréwno pod wzgledem kolory, jak
i innych cech graficznych. Towary oznaczone
zlozonym oznaczeniem moga by¢ postrze-
gane jako towary ,LIFE" pochodzace od
+~THOMSON". Moze to prowadzi¢ do bled-
nego zrozumienia, ze towary oznaczane
przez powddke wylacznie wyrazeniem
»LIFE” pochodza od pozwane;j.
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13. Sad krajowy koticzy swéj wywdd wska-
zaniem, ze w wyroku w sprawie Sabel*
Trybunat orzekl, ze ocena prawdopodobieri-
stwa wprowadzenia w blad w pizypadku
oznaczefi podobnych zalezy od calosciowego
wrazenia wywieranego przez te oznaczenia.
Jednakze Trybunat dotychczas nie rozwazak
sytuacji, w ktérej skutkiem zastosowania
takiego kryterium moze byé umozliwienie
osobie trzeciej przywlaszczenia sobie innego
znaku towarowego poprzez dodanie firmy
swojego przedsigbiorstwa.

14. Powddka i pozwana w postepowaniu
przed sadem krajowym oraz Komisja zlozyly
uwagi na piSmie oraz stawily si¢ na roz-
prawie.

Ocena

15. Poprzez swoje pytanie sad krajowy
zmierza w istocie do ustalenia, czy istnieje
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
odbiorcéw w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b)
dyrektywy, jezeli zlozone oznaczenie stowne
lub stowno-graficzne zawiera nazwe przed-
sighiorstwa, po ktérej nastepuje wezeéniejszy
znak towarowy, ktéry sklada sie z po-
jedynczego stowa majacego ,zwykly cha-
rakter odrézniajacy”, i mimo ze samodzielnie
nie tworzy caloéciowego wrazenia wywiera-
nego przez zlozone oznaczenie, zachowuje
w nim niezalezng pozycje odrézniajaca.

4 — Wyrok z dnia 11 listopada 1997 . w sprawie C-251/95 Sabel,
Rec. str. [-6191.
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16. Zgodnie z postanowieniem odsylajacym
Landgericht Diisseldorf oddalit w pierwszej
instancji pozew o naruszenie z uwagi na brak
prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad.
Orzekl on, ze elementy tworzace zlozone
oznaczenie ,THOMSON LIFE” maja takie
samo znaczenie, i uznal, ze wspélny element
»LIFE” nie moze zatem samodzielnie ksztal-
towaé caloéciowego wrazenia wywieranego
przez to oznaczenie.

17. Z postanowienia odsylajacego
i przedstawionych Trybunalowi uwag
wynika, Ze orzeczenie to.bylo inspirowane
przez ,Prédgetheorie”, rozwinieta
w orzecznictwie niemieckiego Bundesge-
richtshof i zwigZle przedstawiona w pkt 8
i 9 powyzej. Sad krajowy zmierza zasadniczo
do ustalenia, czy teoria ta jest zgodna
z dyrektywa. '

18. Na wstepie chcialbym zauwazyé, ze nie
jestem w pelni przekonany, czy specyficzna
teoria, wyrazajaca formalnie zbi6r zasad,
ktére nalezy automatycznie stosowaé
w okreslonych przypadkach, stanowi zawsze
— lub bezwzglednie — uzyteczne podejécie
dla celéw rozstrzygniecia konfliktu z zakresu
znakéw towarowych. W mojej opinii zasady,
ktére Trybunal ustanowil juz w przeszlosci
w licznych orzeczeniach dotyczacych odpo-
wiednich przepiséw dyrektywy, a mianowicie
art. 4 ust. 1 lit, b) oraz art. 5 ust. 1 lit. b) 5,
stanowia wystarczajace ramy koncepcyjne

5 — Brzmienie art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy, ktdry okresla podstawy
odmowy rejestracji znaku towarowego Iub jego uniewaznienia,
jest zasadniczo i(ientyczne z brzmieniem art. 5 ust. 1 lit. b)
dyrektywz. A zatem dokonana przez Trybunat wykfadnia art, 4
ust, 1 lit. b} winna byé réwniez stosowana do aet. 5 ust. 1 lit. b);
zob. wyrok z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98
Marca Mode, Rec. str. 1-4861, pkt 26-28,
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dla rozwiazywania takich konfliktéw.
W moim przekonaniu oparcie sie na odpo-
wiedzi teoretycznej moze powodowad
ryzyko, ze sady krajowe moga zostaé odwie-
dzione od ich misji, jakg jest samodzielne
stosowanie podstawowych kryteriéw pod-
obieristwa i wprowadzenia w blad ustano-
wionych w ustawodawstwie wspélnotowym
i rozwinigtych przez Trybunal. Niemniej
tam, gdzie teoria dostarcza zwyczajnie odpo-
wiednich wskazéwek dotyczacych stosowa-
nia tych kryteriéw w konkretnej dziedzinie
lub w odniesieniu do szczegolnych kategorii
znakéw towarowych, wydaje mi sig, Ze moze
by¢ ona jednak pomocna, pod warunkiem ze
sad krajowy zawsze jest $wiadom tego, iz na
koniec winien on zapewni¢ stosowanie
w konkretnych przypadkach zasad ustano-
wionych przez Trybunal.

19. Po uwagach wstepnych przejde teraz do
omdéwienia tych zasad.

20. Motyw dziesigty dyrektywy stanowi, ze
ocena prawdopodobierisiwa wprowadzenia
w biad ,zalezy od wielu czynnikéw,
w szczegblnoéci rozpoznawalnoéci znaku
towarowego na rynku, mogacego powstaé
skojarzenia ze znakiem uzywanym lub zare-
jestrowanym [oraz] stopnia podobieristwa
miedzy znakiem towarowym i oznaczeniem,
miedzy okre$lonymi towarami lub ustugami
[..]". Trybunal orzekl, ze prawdopodobieii-
stwo wprowadzenia w blad musi byé oce-
niane calodciowo, przy uwzglednieniu
wszystkich czynnikéw 1stotnych w oko-
licznodciach konkretnej sprawy® Zada-
niem sadu krajowego jest ustalenie, czy

6 — Wyiej wymicniony w przypisie 4 wyrok w sprawie Sabel,
pkt 22,

plawdo?odoblenstwo wprowadzenia w blad
istnieje *.

21. Podobienistwo rozpalrywanych znakéw
towarowych jest zatem koniecznym, ale
niewystarczajgcym warunkiem ustalenia ist-
nienia prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad; sad krajowy winien réwniez rozwazy¢
wiele innych czynnikéw, co do ktérych
Trybunat opracowat wskazowki.

22. Tak wigc oczywiste jest, ze pomiedzy
czynnikami majgcymi znaczenie dla calod-
ciowej oceny prawdopodobienistwa wprowa-
dzenia w blad, w szczegdlnosci miedzy
podobieiistwem znaku towarowego i oz-
naczeniaapodobiefistwemoznaczonychtowa-
réw lub uslug, istnieje pewna wspdlzalez-
no$é. A zatem mniejszy stopienl podobien-
stwa oznaczonych towaréw lub uslug moze
zostaé zrekompensowany wyzszym stophiem
podobienistwa znakéw towarowych i od-
wrotnie®,

23. Co wiecej prawdopodobierfistwo wpro-
wadzenia w biad jest tym wigksze, im
bn‘dziej jest odrézniajace wc7es’.niejsze ozna-
czenie, czy to samoistnie, czy z uwagi na )ego
powszechng znajomoéé wérdd odbiorcéw®.
Zadaniem sadu krajowego jest ustalenie

7 — Wyiej \\')'mlcnl()ny w przypisie 5 wyrok w sprawie Marca
Mode, pkt 39.

8 — Wyrok z dnia 29 wrzeénia 1998 v. w sprawie C-39/97 Canon
Kabushiki Kaisha, Rec. str. 1-5507, pkt 17.

9 — Wyicj wymicniony w przypisie 4 wyrok w sprawie Sabel,
pkt 24,
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odrézniajacego charakteru znaku towaro-
wego. Aby tego dokonaé, sad winien caloé-
ciowo oceni¢ wigksza lub mniejszg zdolnoéé
znaku towarowego do identyfikowania towa-
réw lub ustug, dla ktérych znak ten zostal za-
rejestrowany, jako pochodzacych z okres-
lonego przedsigbiorstwa, a co za tym idzie,
do odrézniania tych towaréw i uslug od
towaréw lub ustug pochodzacych z innych
przedsigbiorstw 1°,

24, Ponadto zawarte w art. 5 ust. 1 lit. b)
dyrektywy odniesienie do istnienia prawdo-
podobiefistwa wprowadzenia odbiorcéw
w blad ukazuje, ze sposéb postrzegania
znakéw towarowych przez przecigtnego
konsumenta danej kategorii towaréw lub
uslug odgrywa decydujaca role w ca-
loéciowej ocenie prawdopodobietistwa wpro-
wadzenia w blad. Przecigtny konsument
postrzega zwykle znak towarowy jako catoéé
i nie dokonuje analizy jego poszczegélnych
detali ', Przecietnego konsumenta danej
kategorii towaréw uwaza si¢ za wiadciwie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego
i rozsadnego. Jednakie nalezy wziaé pod
uwage fakt, ze przecietny konsument rzadko
kiedy ma mozliwoé¢ dokonania bezposred-
niego poréwnania miedzy réznymi znakami
i w tym zakresie musi on zaufaé ich
niedoskonatemu obrazowi, jaki zachowal
w pamigci. Nalezy réwniez pamietaéd, e
stopien uwagi przecigtnego konsumenta
moze rézni¢ sie w zaleinoéci od danej
kategorii towaréw lub ustug *2,

10 — Wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 22.

11— \)i/(yiej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie Sabel,
pkt 23.

12 — Wyzej wymieniony w przypisie 10 wyrok w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Meyer, pkt 26,
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25. Podsumowujgc te zasady, mozna stwier-
dzi¢, ze w przypadku takim jak wystepujacy
w niniejszej sprawie sad krajowy, dokonujac
caloéciowej oceny prawdopodobiesistwa
wprowadzenia w blad, winien mieé na
uwadze, ze (i) jezeli, tak jak w niniejszym
przypadku, objete znakami towary s3 iden-
tyczne, mniejsze podobiefistwo znakéw
towarowych moze powodowaé zaistnienie
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad,
ale réwniez Ze (ii) prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad jest tym wieksze, im
bardziej odrézniajgcy jest wczesniejszy znak
towarowy, wobec czego w przypadku znaku
towarowego LIFE, ktéry zostal opisany przez
sad krajowy jako posiadajacy zwykly charak-
ter odrézniajacy, prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad nie moze byé znaczne.
Sad krajowy musi wzig¢ pod uwage fakt, ze
przecietny konsument bedzie raczej sktaniat
sie do postrzegania zlozonego znaku towa-
rowego jako calosci, a nie do analizowania
jego poszczegdlnych elementéw. W ni-
niejszej sprawie stopiert uwagi przecietnego
konsumenta wzgledem oznaczenia bedzie
nizszy wobec faktu (stwierdzonego przez
sad krajowy), ze w sektorze urzadzeni elek-
tronicznych z zakresu rozrywki, podobnie jak
w przypadku sektoréw wspomnianych
w pkt 9 powyzej, konsumenci zwracajg
szczegblng uwage na oznaczenie wytworcy.
Zadaniem sadu krajowego jest ustalenie, czy
w takim kontekécie znak towarowy i ozna-
czenie s wystarczajaco podobne, by spowo-
dowa¢ zaistnienie prawdopodobiefistwa
wprowadzenia w blad.

26. Co si¢ tyczy tego zagadnienia, dokony-
wana przez sad krajowy ocena podobieiistwa
rozpatrywanych znakéw towarowych musi
byé oparta na wywieranym przez nie calos-
ciowym wrazeniu, przy szczegdlnym uwz-
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glednieniu ich elementéw odrdzniajacych
i dominujacych '3, W celu dokonania oceny
stopnia podobieristwa danych znakéw towa-
rowych sad krajowy musi okre$li¢ stopieni ich
wizualnego, fonetycznego oraz koncepcyj-
nego podobienstwa i tam, gdzie to stosowne,
ocenié¢ znaczenie, jakie nalezy przypisa¢ tym
poszczegdlnym elementom, przy jednoczes-
nym uwzglednieniu kategorii danych towa-
réw lub uslug oraz okolicznodci, w jakich sg
one sprzedawane ',

27. Trybunal nie mial jeszcze okazji, aby
bezposrednio orzec w przedmiocie szczegdl-
nych kryteriéw podlegajacych zastosowaniu
przy ustalaniu, czy zloZony znak towarowy
zawierajacy firme i nastgpujacy po niej
wezeniejszy znak towarowy skladajacy sie
z pojedynczego slowa jest podobny do tego
wezedniejszego znaku towarowego w ro-
zamieniu art, 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy.
Jednakze oddalit on, w drodze postanowienia
wraz z uzasadnieniem, odwolanie od wyroku
Sadu Pierwszej Instancji w sprawie Matrat-
zen Concord przeciwko OHIM — Hukla
Germany (Matratzen) '%, ktére odnosilo sig
do tego zagadnienia. Sprawa dotyczyla art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia w s(prawie
wspélnotowego znaku towarowego '°, kté-
rego odpowiednie przepisy sa w zasadzie
identyczne z art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy.

13 — Wyie] wymieniony w przypisic 4 wyrok w sprawie Sabel,
pkt 23

14 — Wyicj wymicniony w przypisic 10 wyrok w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Meyer, pkt 27.

15 — Wyrok Sadu z dnia 23 wize§nia 2002 r. w sprawie ‘I-6/01,
Rec. str. 11-4335. Obecnie przed Trybunatem Sprawicdliwosci
zawisla jest sprawa w rrzcdmiocic wniosku o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozoncgo preez Audien-
cia Provincial, Barcelona, dotyczgeego tych samych znakéw
(sprawa C-421/04 Matratzen Concord AG przeciwko Hukla
Germany SA).

16 — Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 v. w sprawie wspdinotowego znaku towarowego (Dz.U.
1994, L 11, str. 1).

28. Sad Pierwszej Instancji, stosujac orzecz-
nictwo [i);)dsumowane w pkt 20, 22 i 24
powyzej ’, wypowiedzial si¢ w swoim orze-
czeniu w sposéb nastepujacy:

»[..] zlozony znak towarowy moze zostaé
uznany za podobny do innego znaku towa-
rowego, ktéry jest identyczny z jednym
7z elementéw zlozonego znaku towarowego
lub podobny do niego, wylacznie wtedy, gdy
element ten stanowi element dominujgcy
w calo$ciowym wraZzeniu wywieranym przez
zlozony znak towarowy. Jest tak w przy-
padku, gdy taki element moze samodziel-
nie zdominowac wizerunek tego znaku, jaki
odbiorcy zachowajz w pamigci, z rezul-
tatem, ze wszystkie pozostale elementy tego
oznaczenia bedg mogly zosta¢ pominiete
w wywieranym przez niego caloiciowym
wrazeniu.

Nalezy uécislié, ze takie podejécie nie spro-
wadza sig do brania pod uwage tylko jednego
elementu zlozonego znaku towarowego
i poréwnania go z innym znakiem. Przeciw-
nie, takiego pordwnania nalezy dokona¢
poprzez badanie danych znakéw towaro-
wych, z kiérych kazdy winien by¢ rozwazany
jako calo$é. Jednakze nie mozna wykluczy¢,
ze calociowe wrazenie wywierane pizez
zlozony znak towarowy w odczuciu wiasci-
wego kregu odbiorcéw moze — w pewnych
okolicznodciach — by¢ zdominowane przez
jeden lub wigeej z jego skladnikéw.

17 — Zobacz pkt 24-26 wyroku,
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Co do oceny dominujacego charakteru przy-
najmniej jednego z danych elementéw zlo-
zonego znaku towarowego w szczegdlnodci
nalezy wzigé pod uwage samoistne cechy
kazdego z tych elementéw poprzez poréw-
nanie ich z samoistnymi cechami innych
elementéw. Dodatkowo i uzupelniajaco
mozna rozwazy¢ relatywng pozycje zajmo-
wang przez poszczegélne elementy
w komspozycji zfozonego znaku towaro-

wego” %,

29. Sad Pierwszej Instancji dokonal nastep-
nie oceny poszczegdlnych elementéw zlozo-
nego oznaczenia rozpatrywanego tej
w sprawie (a mianowicie wyrazéw ,Matrat-
zen”, ,Markt” i ,Concord”), biorgc pod
uwage miedzy innymi stopied charakteru
odrézniajacego posiadanego przez kazdy
z tych elementéw oraz okolicznoéé, iczy
kazdy z tych elementéw zajmowat dominu-
jaca lub marginesowa Pozycje w kompozycji
zlozonego oznaczenia ™. Sad ten stwierdzit,
ze zlozony znak towarowy byl wystarczajaco
podobny do znaku MATRATZEN, by zaist-
nialo prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad, poniewaz towary oznaczone tymi
znakami byly w czeéci identyczne i w czeéci
bardzo podobne®°.

30. Wiadciciel zlozonego znaku towarowego
odwotat si¢ do Trybunatu Sprawiedliwosci,
opierajac si¢ miedzy innymi na tym, ze Sad
Pierwszej Instancji, dokonujac wykladni

18 — Punkty 33-35.
19 — Punkty 38-43.
20 — Punkty 4448,
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pojecia podobieristwa, uchybil wymogom
orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwodci,
nie dokonujac calosciowej oceny prawdopo-
dobieristwa wprowadzenia w blad odbiorcéw
z uwzglednieniem wszystkich czynnikéw
istotnych w okolicznosciach tej sprawy.

31. Oddalajgc odwolanie, Trybunal, odno-
szac sie do wczesniejszego orzecznictwa,
orzekl, ze dokonujac przy ustalaniu pod-
obiefistwa znakéw towarowych wykladni
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego, Sad
Pierwszej Instancji nie naruszyt prawa?®l,
Trybunat stwierdzit w szczeg6lnoéci, ze:

»5ad stusznie podkredlit w pkt 34 zaskarzo-
nego wyroku, Ze ocena podobiefistwa miedzy
dwoma znakami towarowymi nie sprowadza
si¢ do wziecia pod uwage tylko jednego
elementu zlozonego znaku towarowego
i poréwnywania go z innym znakiem. Prze-
ciwnie, takiego poréwnania nalezy dokonaé
przez badanie tych dwéch znakéw towaro-
wych, z ktérych kazdy winien by¢ rozpatry-
wany jako calo$é. Sad stwierdzil takze, iz nie
wyklucza to, ze calo$ciowe wrazenie stwo-
rzone przez zlozony znak towarowy
w umysle wlaciwego kregu odbiorcéw moze

21 — Postanowienie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C-3/03 P
Matratzen Concord przeciwko OHIM, Rec. str. 1-3657.



MEDION

w pewnych okolicznoéciach byé zdomino-
wane przez jeden lub wigcej z jego elemen-
téw.

Ponadto [..] w celu ustalenia, czy z punktu
widzenia wladciwego kregu odbiorcéw te
dwa znaki towarowe sg do siebie podobne,
Sad podwiecil znaczng czeéé swego uzasad-
nienia ocenie ich elementéw odrézniajacych
i dominujacych, a takze ocenie prawdopodo-
bienistwa wprowadzenia odbiorcéw w blad,
ktérej dokonal w sposéb caloéciowy, biorgc
pod uwage wszystkie c7ynmk1 istotne
w ololicznoéciach tej sprawy”

32. W konsekwencji Trybunal oddalil odwo-
fanie jako oczywiscie bezzasadne.

33. Wydaje si¢ zatem, ze Trybunal przyjat
podejécie podobne do Priigetheorie, kidre
polega gléwnie na poréwnaniu calo$ciowego
wrazenia wywieranego przez dwa sporne
znaki, z ktérych jeden jest elementem
drugiego. Takie stanowisko Trybunalu jest
dla mnie calkowicie zrozumiale, poniewaz
moze byé ono postrzegane jako zastosowanie
do szczeg6lnej kategorii spraw zasad ustano-
wionych w jego wczesnicjszym orzecznic-
twie. Orzecznictwo to — praghe przypom-
nie¢ — wymaga dokonania calo$ciowej oceny

22 — Punkty 32§ 33.

opartej na calo$ciowym wrazeniu wywie-
ranym przez znaki towarowe, przy szcze-
golnym uwzglednieniu ich elementow odrdz-
niajacych i dommuncych . Zawarte
w postanowieniu w sprawic Matratzen Con-
cord przeciwko OHIM stwierdzenie Trybu-
nalu, zgodnie z ktérym caloiciowe wrazenie
wywierane przez zlozony znak towarowy
moze w pewnych okolicznosciach byé zdo-
minowane przez jeden lub wiecej z jego
elementéw, odzwierciedla to stanowisko.
Zakres, w jakim caloiciowe wrazenie jest
w ten sposéb zdominowane, stanowi ustale-
nie o charakterze faktycznym, ktérego doko-
nanie nalezy do sadu krajowego.

34. Sad Pierwszej Instancji wydal ostatnio
wyrok w innej sprawie, kiéra moze zostac
uznana za amlogicm'; do niniejszej sprawy.
Wyrok w sprawie Reem'\rk przeciwko OHIM
— Bluenet (Westlife) ** dotyczyl zagadnienia,
czy niemiecki stowny znak towarowy WEST
jest mylaco podobny do zgloszonego wspdl-
notowego znaku towarowego WESTLIFE,
o ktdrego rejestracje wniesiono dla identycz-
nych lub podobnych Low*u‘ow i ustug.
Wydzial Sprzeciwéw OHIM **, odrzucit
zgloszenie tego drugiego znaku towarowego
gléwnie z uwagi na to, Zze te dwa znaki
lowarowe wykazywaly stopiefi podobietistwa
mogacy powodowaé zaistnienie prawdopo-

23 — \Y\)’IE) wymicniony w przypisie 4 wyrok w sprawie Sabel,
pkt 23

24 — Wyrok z dnia 4 maja 2005 r, w ‘ll’““"’ '[-22/01 Reemark
preecivko OHIM — Bluenet (Westlife), Zb.Orz. str. 11-1559.

25 — Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewngtrznego (znaki
towarowe i wzory).
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dobienistwa wprowadzenia w biad. Decyzje te
uchylita Druga Izba Odwolawcza OHIM,
ktdéra stwierdzita niski stopieri wizualnego
i fonetycznego podobieristwa rozpatrywa-
nych znakéw towarowych oraz uznala, ze
migdzy tymi znakami wystepowal jedynie
pewien stopiefi podobieristwa koncepcyj-
nego, dodajac, Ze réznice miedzy nimi byly
wystarczajgco istotne, aby te dwa znaki
mogly wspélistnie¢ na rynku, nie stwarzajac
przez to prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad.

35. Rozpatrujacy skarge na te decyzje Sad
Pierwszej Instancji stwierdzil, Ze sporne
oznaczenia byly do siebie podobne
w pewnym stopniu pod wzgledem wizual-
nym, fonetycznym i w szczegdlnosci kon-
cepcyjnym oraz Ze jedyng wizualng réznicg
bylo to, iz jedno z oznaczeh zawierato
dodatkowy element dodany do pierwszego.
Trybunal uznal, e okoliczno$é, iz znak
towarowy WESTLIFE sklada si¢ wylacznie
z wczesniejszego znaku towarowego WEST,
do ktérego zostalo dodane stowo ,LIFE”,
wskazuje na to, ze te dwa znaki sg do siebie
podobne. Trybunal stwierdzil, ze istnienie
wezedniejszego znaku towarowego WEST
moze stworzyé w odczuciu whadciwego kregu
odbiorcéw skojarzenie tego terminu
z towarami sprzedawanymi przez jego wlas-
ciciela, co w rezultacie mogloby spowodo-
waé, ze nowy znak towarowy zawierajacy
stowo ,WEST” w polaczeniu z innym sto-
wem moglby byé postrzegany jako jeden
z wariantéw wczedniejszego znaku. A zatem
wlasciwy krag odbiorcéw méglby uznaé, ze
towary i uslugi sprzedawane pod znakiem
towarowym WESTLIFE maja takie samo
pochodzenie handlowe jak towary i ustugi
sprzedawane pod znakiem towarowym
WEST, a przynajmniej, Ze poszczegllne
spolki lub przedsigbiorstwa sprzedajace te
towary lub $wiadczace te uslugi sa ze soba
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powigzane gospodarczo. W zwigzku z tym
Sad orzekl, ze w odniesieniu do tych dwéch
znakéw towarowych istnieje prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w biad 26,

36. Nalezy wspomnieé, ze Sad Pierwszej
Instancji, orzekajac w przedmiocie skargi na
decyzje Izby Odwotawczej OHIM, pelni inng
funkcje sadownicza niz Trybunat Sprawiedli-
wosci, orzekajac w przedmiocie wniosku
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjal-
nym zlozonego na podstawie art. 234 WE.
Sad Pierwszej Instancji dokonuje kontroli
zastosowania przez Izbe Odwolawczg ustalo-
nych zasad prawnych do konkretnego stanu
faktycznego. Natomiast Trybunat Sprawied-
liwosci odpowiada na pytanie dotyczace
kwestii prawnej; wladciwy sad krajowy sto-
suje nastepnie w zawislym przed nim sporze
zasady ustanowione przez Trybunat w jego
odpowiedzi, Zadaniem sadu krajowego jest
ustalenie okolicznoséci faktycznych, Kontrast
pomiedzy kontekstem prawnym tych dwéch
saddw jest podkreslony przez fakt, ze wydane
przez Trybunal orzeczenie w trybie prejudy-
cjalnym musi by¢ na tyle ogélne, by mogto
by¢ stosowane w calej Wspélnocie. Tak wiec
wskazane — a nawet konieczne — jest, by
unika¢ wydawania orzeczeni zbyt §cidle
powiazanych z konkretnym sporem, ktére
zawieralyby zbyt wiele szczegétéw. Byé¢ moze
szczegblnie dotyczy to dziedziny znakdéw
towarowych, gdzie rozstrzygniecie w danej
sprawie moze w duZej mierze zaleze¢ od
szczegdlnych okolicznosci stanu faktycznego,
obejmujacych kontekst lingwistyczny, whas-
ciwy rynek, wlasciwy krag konsumentéw
oraz kulturowe normy i oczekiwania.

26 — Punkty 39, 40, 42 i 43.
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37. W odniesieniu do niniejszej sprawy
uwazam, ze sam fakt stwierdzenia przez
Sad Pierwszej Instancji, Ze w rozstrzyganym
przez niego stanie faktycznym znaki towa-
rowe WESTLIFE i WEST wykazywaly sto-
piert podobieiistwa umozliwiajacy zaistnienie
prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad,
nie pozwala zakladaé, ze znaki towarowe
THOMSON LIFE i LIFE beda bezwzglednie
wykazywaé stopieni podobiefistwa umozli-
wiajacy zaistnienie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad w innym kontekscie
faktycznym. Jak zostalo wskazane powyzej,
zadaniem sadu krajowego jest zastosowanie
zasad ustanowionych przez Trybunal Spra-
wiedliwoéci w orzecznictwie dotyczacym
dyrektywy w sprawie znakéw towarowych
i ustalenie, czy w okoliczno$ciach rozstrzy-
ganego przez niego stanu faktycznego te
znaki towarowe sg mylaco podobne,

38. Sad ten musi zatem ustalié, czy te dwa
znaki towarowe sa wystarczajaco podobne,
by stwarzaé prawdopodobieiistwo wprowa-
dzenia w blgd, biorac pod uwage rézne czyn-
niki okve§lone przez Trybunal, a miano-
wicie stopienn podobiefistwa towardw
lub ustug z jednej strony i stopieii podobieii-
stwa znakéw towarowych z drugiej strony,
jak réwniez zakres, w jakim wczedniejszy
znak towarowy posiada charakter odréznia-

jacy.

39. Szczegdlnic w odniesieniu do zagadnie-
nia, czy zlozony znak towarowy i oznaczenie
tworzone przez jeden z jego elementéw sa
wystarczajaco podobne, by stworzyé praw-

dopodobieristwo wprowadzenia w biad,
ocena sadu krajowego musi opieraé¢ si¢ na
calo§ciowym wrazeniu wywieranym przez
kazdy z tych znakdéw, przy szczegélnym
uwzglednieniu ich elementéw odrézniaja-
cych i dominujgcych, specyfiki zainteresowa-
nego kregu odbiorcéw, kategorii rozpatrywa-
nych towaréw lub uslug oraz okolicznosci,
w jakich sa one oferowane na rynku.
W kontekécie niniejszej sprawy, rozpatrywa-
nej w $wietle tych zasad, chcialbym tylko
zauwazyé, 7e na pierwszy rzut oka stowo
LLIFE" nie wydaje si¢ posiadaé w roz-
patrywanym zloZonym znaku towarowym
szczegblnie dominujgcego lub odrézniajg-
cego charakteru, aczkolwiek — podkreslam
— ustalenie tej okolicznodci nalezy do sadu
krajowego.

40, Na koniec chcialbym wspomnied
o trosce wyrazonej przez sad krajowy
w niniejszej sprawie, gdy stwierdzil on, ze
nie byloby sprawiedliwe, gdyby osoba trzecia
mogla przywlaszezyé sobie wezedniejszy znak
towarowy, dodajac do niego nazwe przed-
sichiorstwa. Wydaje si¢ oczywiste, Ze tego
typu niepokoje nie powinny by¢ rozstrzygane
w kontekécie prawa dolyczacego znakéw
towarowych, ale raczej w kontekécie prawa
krajowego odnoszacego sie do nieuczciwej
konkurencji. Motyw szésty dyrektywy sta-
nowi, ze ,niniejsza dyrektywa nie wyklucza
stosowania do znakéw towarowych przepi-
séw prawnych paristw czlonkowskich innych
niz zawarte w prawie o znakach towarowych,
takich jak przepisy dotyczace nieuczciwej
konkurencji, odpowiedzialnosci cywilnej lub
ochrony konsumentéw”.
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Wnioski

41. Zwazywszy na powyzsze rozwazania, uwazam, 7e na pytanie zadane przez
Oberlandesgericht, Diisselldorf, powinno udzieli¢ si¢ nastepujacej odpowiedzi:

»W celu ustalenia, czy zlozone stowne lub stowno-graficzne oznaczenie zawierajace
nazwe przedsigbiorstwa, po ktérej nastepuje wezeéniejszy znak towarowy skladajacy
sie z pojedynczego slowa o ,zwyklym charakterze odrézniajacym”, ktéry mimo ze
nie ksztaltuje samodzielnie calo$ciowego wrazenia wywieranego przez zlozone
oznaczenie pelni w nim samodzielna odrézniajaca role, jest wystarczajaco podobne
do wczesniejszego znaku towarowego, by stworzyé prawdopodobienistwo wprowa-
dzenia odbiorcéw w blad w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady -
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panistw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych, sad krajowy musi
oprze¢ swoja oceng na calosciowym wrazeniu wywieranym przez kazdy z tych
znakéw towarowych, majac na uwadze w szczegélnosci ich elementy odrézniajace
i dominujace, specyfike zainteresowanego kregu odbiorcéw, kategorie rozpatrywa-
nych towaréw lub ustug oraz okolicznosci, w jakich sa one oferowane na rynku”.
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