WYROK Z DNIA 13.12.2004 — SPRAWA T-8/03

WYROK SADU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)
z dnia 13 grudnia 2004 r.”

W sprawie T-8/03

El Corte Inglés SA, z siedziba w Madrycie (Hiszpania), reprezentowana przez
adwokata J. Rivasa Zurda,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez P. Buliocka oraz O. Montalta,
dzialajacych w charakterze peinomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izbg Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

Emilio Pucci Sil, z siedziba we Florencji (Wlochy), reprezentowana przez
adwokatéw P.L. Roncaglie, G. Lazzerettiego oraz M. Bolette,

* Jezyk postgpowania: wloski.

1I - 4300



EL CORTE INGLES PRZECIWKO OHIM — PUCCI (EMILIO PUCCI)

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
3 pazdziernika 2002 r. (sprawy pofaczone R 700/2000-4 i R 746/2000-4), dotyczaca
sprzeciwu wlagciciela krajowych graficznych znakéw towarowych EMIDIO TUCCI
wobec rejestracji znaku graficznego EMILIO PUCCI w charakterze wspolnotowego
znaku towarowego,

SAD PIERWSZE] INSTANCJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH
(druga izba),

w skladzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i N.J. Forwood, sedziowie,

sekretarz: ]. Palacio Gonzélez, gléwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 czerwca
2004 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 1 kwietnia 1996 r. interwenient, na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z pézn. zm., zlozyl do OHIM Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wniosek o rejestracje
wspélnotowego znaku towarowego.
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2 Znak bedacy przedmiotem zgloszenia to oznaczenie graficzne EMILIO PUCCI
w formie przedstawionej ponizej:

s Towary objete zgloszeniem nalezg do klas 3, 18, 24 i 25 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego migdzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego,
i odpowiadaja w ramach poszczegélnych klas nastepujacemu opisowi:

— Kklasa 3: ,$rodki wybielajace i inne substancje stosowane w praniu; $rodki do
czyszczenia, polerowania, szorowania i $cierania; mydha; érodki perfumeryjne;
olejki eteryczne, kosmetyki, plyny do pielegnacji wloséw; $rodki do czyszczenia
zebow”,

— Klasa 18: ,skéra i imitacje skory, wyroby z tych materialéw nieujete w innych
klasach; skéry zwierzece; skéry surowe; kufry i torby podrézne; parasole zwykle
i przeciwstoneczne, laski; bicze, uprzeze i wyroby rymarskie”,

— Kklasa 24: ,tkaniny i wyroby wiékiennicze nieujete w innych klasach, nakrycia na
tézka i stoly”,

— Kklasa 25: ,o0dziez, obuwie, nakrycia glowy”.
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W dniu 6 kwietnia 1998 r. zgloszenie to zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspélnotowych Znakéw Towarowych nr 25/1998.

W dniu 3 lipca 1998 r. skarzaca wniosta w trybie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94
sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla wszystkich towaréw
objetych zgloszeniem.

W uzasadnieniu swego sprzeciwu skarzaca powolywata si¢ na prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad, o ktérym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94,
ze wzgledu na podobiefistwo do réznych krajowych znakéw towarowych nalezgcych
do niej, w tym w szczegélnosci do dwéch znakéw towarowych sktadajacych sie
z oznaczenia graficznego EMIDIO TUCCI, w formie przedstawionej ponizej:

Te dwa znaki towarowe stanowily przedmiot nastepujacych rejestracji w Hiszpanii;

— rejestracja nr 1908876 z dnia 5 grudnia 1994 r. dla towaréw z klasy 3 (,$rodki
wybielajace i inne substancje stosowane w praniw; $rodki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i $cierania; mydta; $rodki perfumeryjne; olejki
eteryczne, kosmetyki, plyny do pielegnacji wloséw; érodki do czyszczenia
zebow”),

— rejestracja nr 855782 z dnia 30 maja 1984 r. dla towaréw z klasy 25 (,odziez,
obuwie, nakrycia glowy”).
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Jednoczeénie skarzaca twierdzita, ze wskazane znaki towarowe cieszg si¢ renoma
w Hiszpanii, stad uzywanie bez uzasadnionego powodu zgloszonego znaku
towarowego przynosifoby nienalezne korzyici z odrézniajacego charakteru lub
renomy tych znakéw lub byloby dla nich szkodliwe w rozumieniu art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94.

Moca decyzji z dnia 20 kwietnia 2000 r. Wydziat Sprzeciwéw OHIM, bazujac jedynie
na dwoéch hiszpanskich znakach towarowych opisanych powyzej w pkt. 6:

— cze$ciowo uwzglednil sprzeciw i w konsekwencji odméwil rejestracji zglasza-
nego znaku towarowego dla wszystkich towaréw nalezacych do klas 3 i 25 oraz
dla czeéci towaréw nalezacych do klasy 18 (,skora i imitacje skéry, wyroby
z tych materialéw nieujete w innych klasach; skory zwierzece; skory surowe;
kufry i torby podrézne”),

—  odrzucit sprzeciw i w konselwencji dopuscit rejestracjg zgtoszonego znaku dla
towaréw ,parasole zwykle i przeciwstoneczne, laski; bicze, uprzeze i wyroby
rymarskie”, nalezacych do Kklasy 18, jak réwniez dla wszystkich towaréw
nalezacych do klasy 24.

Zaréwno interwenient, jak i skarzaca wnieli do OHIM, w trybie art. 57-62
rozporzadzenia nr 40/94, odwotanie od decyzji Wydzialu Sprzeciw6w, odpowiednio
w zakresie dotyczacym czeéciowej odmowy rejestracji zglaszanego znaku towaro-
wego i w zakresie dotyczacym cze$ciowego odrzucenia sprzeciwu.

Orzekajac w dwéch postepowaniach odwotawczych, potaczonych w trybie art. 7
ust. 1 rozporzadzenia Komisji nr 216/96 ustanawiajacego regulamin wewnetrzny izb
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odwolawczych OHIM Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (Dz.U. L 28,
str. 11), decyzja z dnia 3 pazdziernika 2002 r. (sprawy polaczone R 700/2000-4
i R 746/2000-4; zwana dalej ,zaskarzona decyzja”), doreczona skarzacej w dniu
7 listopada 2002 r., Czwarta Izba Odwolawcza OHIM:

— uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwéw w czeici, w ktérej uwzgledniono
sprzeciw i w konsekwencji odrzucono zgloszenie znaku towarowego
w zakresie dotyczacym towaréw ,skéra i imitacje skéry, wyroby z tych
materialéw nieujete w innych klasach; skéry zwierzece; skory surowe; kufry
i torby podrézne”, nalezacych do klasy 18,

— oddalita odwotanie i utrzymala w mocy decyzje Wydzialu Sprzeciwéw
w zakresie dotyczacym towaréw nalezacych do klas 3, 24 i 25, jak réwniez dla
towaréw ,parasole zwykle i przeciwstoneczne, laski; bicze, uprzeze i wyroby
rymarskie”, nalezacych do klasy 18.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonej decyzji w zakresie, w jakim uwzglednia
czgéciowo odwolanie interwenienta, oddala odwolanie skarzgcej i dopuszcza
rejestracje wspélnotowego znaku towarowego dla towaréw nalezacych do
klas 18 i 24,

— odmowe rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla wszystkich towaréw
objetych zgloszeniem i nalezacych do klas 18 i 24,
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— obcigzenie OHIM i interwenienta kosztami postgpowania.

OHIM i interwenient wnoszg do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postgpowania.

Co do prawa

Na poparcie swych zadar skarzaca podnosi w istocie jako giéwny zarzut naruszenie
przepisu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 oraz jako zarzut positkowy
naruszenie przepisu art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia.

W preedmiocie zarzutu gléwnego, opartego na naruszeniu przepisu art. 8 ust. 110it. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca twierdzi, iz wbrew dokonanej przez Izbg Odwolawczg w zaskarzonej
decyzji ocenie, w niniejszej sprawie istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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Po pierwsze, jej zdaniem istnieje $cisle, bliskie identycznoéci, podobieristwo
spornych oznaczen.

Po drugie, istnieje jej zdaniem oczywista i $cista zaleznog¢ miedzy towarami
oznaczonymi wczesSniejszymi znakami towarowymi, nalezacymi do klasy 3 oraz,
przede wszystkim, do klasy 25, a towarami objetymi zgloszeniem znaku, nalezacymi
do klas 18 i 24. Skarzaca podkresla, ze wszystkie te klasy dotycza sektora mody
i tkanin niezaleznie od tego, czy chodzi o same ubrania i tkaniny przeznaczone do
ich uszycia oraz akcesoria, czy tez o produkty kosmetyczne. Jej zdaniem s3 one
zwigzane w sposéb nierozerwalny z pigknoscia, pielegnacja ciata, wygladem
i wizerunkiem. Omawiane towary s sprzedawane za pomoca tych samych kanaléw
dystrybucji, tak iz konsumenci kojarza je ze soba, przypisujac im wspolne
pochodzenie handlowe. W decyzji z dnia 20 kwietnia 2000 r. Wydziat Sprzeciwéw
uznal nadto, ze istnieje mozliwo$¢ ustalenia zwigzku miedzy klasg 18 a klasa 25, jesli
spelnione zostaly okreslone warunki, takie jak — miedzy innymi — ,charakter
wysoce odrézniajacy” znaku towarowego EMIDIO TUCCI.

Po trzecie, skarzgca przypomina, ze dla celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 nalezy w kazdym wypadku dokona¢ calosciowej oceny
prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad (wyrok Trybunalu z dnia 11 listopada
1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. [-6191, pkt 22), przy jednoczesnym
uwzglednieniu wysoce odrézniajacego charakteru wczesniejszych znakéw towaro-
wych, jak i zasady wspétzaleznosci.

Odnosnie do pierwszej z powyzszych kwestii skarzaca przypomina, ze im bardziej
odrézniajacy jest wczedniejszy znak towarowy, tym wicksze jest prawdopodobieri-
stwo wprowadzenia w blad, a zatem znaki towarowe, ktére majg charakter wysoce
odrézniajacy — samoistny lub wynikajacy z ich znajomoéci na rynku — cieszg sig
wigksza ochrong niz te, ktérych charakter jest mato odrézniajacy (wyrok Trybunalu
z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str.
1-3819, pkt 20).
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Odnosnie do drugiej z powyzszych kwestii skarzaca przypomina, ze calodciowa
ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad zaklada pewna wspéizaleznosc¢
pomiedzy branymi pod uwage czynnikami, w tym w szczegélnosci miedzy
podobieristwem znakéw towarowych a podobiefistwem oznaczonych nimi towaréw
lub uslug. Stad niski stopiei podobiefistwa pomigdzy objetymi znakiem towarami
lub ustugami moze by¢ zréwnowazony wysokim stopniem podobienistwa miedzy
samymi znakami i odwrotnie (wyrok Trybunalu z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie
C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 17, oraz ww. w pkt 18 wyrok w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Meyer, pkt 19).

W niniejszej sprawie skarzaca podnosi, ze z uwagi, z jednej strony, na wysoce
odrézniajacy charakter wczeéniejszych znakéw towarowych, a z drugiej strony na
graniczace z identycznoécia podobieristwo spornych oznaczer, ktére pozwala na
uwzglednienie nizszego stopnia podobiefistwa towaréw, zastosowanie tych zasad
powinno doprowadzi¢ do odmowy rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla
towaréw nalezacych do klas 18 i 24.

Ani OHIM, ani interwenient nie zaprzeczyli istnieniu znacznego podobieristwa
spornych oznaczen.

Jedli chodzi o podobieristwo omawianych towaréw, w ramach towaréw objetych
zgloszeniem znaku towarowego OHIM dokonuje rozréznienia na towary nalezace
do klasy 18 ,skéry zwierzece; skory surowe; kufry i torby podréine; parasole zwykle
i przeciwstoneczne, laski; bicze, uprzeze i wyroby rymarskie” i towary nalezace do
Klasy 24 z jednej strony (dalej zwane ,towarami z pierwszej grupy”), oraz towary
z Klasy 18 ,skéra i imitacje skéry, wyroby z tych materialéw nieujete w innych

Kklasach” (dalej zwane ,towarami z drugiej grupy”) z drugiej strony.

Odnoénie do towaréw z pierwszej grupy OHIM podziela zdanie Izby Odwotawczej,
ze miedzy tymi towarami a towarami z klas 3 i 25, oznaczonymi wezesniejszymi
znakami towarowymi nalezacymi do skarzacej, zwykle nie zachodzi podobiefistwo.
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2 Odnosnie do towaréw z drugiej grupy OHIM stwierdza, ze wydaje sie, iz przy

25

26

27

dokonywaniu oceny podobieristwa migdzy tymi towarami a towarami nalezacymi do
klasy 25, oznaczonymi jednym z wezedniejszych znakéw towarowych nalezacych do
skarzacej, Izba Odwolawcza wziela pod uwage jedynie ich odmienne charakter
i przeznaczenie, nie wypowiadajac sie w kwestii tego, czy moga si¢ one ewentualnie
uzupelniaé.

Tymczasem towary z drugiej grupy obejmuja akcesoria skérzane i imitacje skéry,
takie jak réznego rodzaju torby i torebki, portmonetki, portfele itp., ktére zdaniem
OHIM s3 zwykle postrzegane przez odbiorcéw jako pozostajace w $cistym stosunku
komplementarnosci z odzieza i obuwiem z klasy 25. Zdaniem OHIM powszechnie
wiadomo, iz odbiorcy, w szczegdlnosci plci zenskiej, przywigzuja duzg wage do
wyboru torby czy torebki i dbaja o to, aby pasowaly one do danego rodzaju odziezy
lub obuwia.

W tym wzgledzie OHIM powoluje sig na praktyke decyzyjna Wydziatu Sprzeciwéw,
a w szczeg6lnodci na dwie decyzje, w ktérych uznano, ze ,torebki” z jednej strony
oraz ,przedmioty ze skéry i z imitacji skéry oraz torby” z drugiej strony stanowig
dopetnienie ,odziezy i obuwia” z takim skutkiem, ze towary z klasy 18 s3 co do
zasady postizegane przez konsumentéw jako akcesoria odziezy i obuwia z klasy 25.
Ta praktyka decyzyjna zostala przyjeta w wytycznych dotyczacych postepowan
w sprawie sprzeciwu, wydanych przez Prezesa OHIM w dniu 10 maja 2004 r.

Majac powyzsze na wzgledzie, OHIM pozostawia ocenie Sadu kwestie, czy pomiedzy
omawianymi towarami istnieje stosunek komplementarnogci.
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Natomiast zdaniem interwenienta w niniejszej sprawie nalezy zastosowal przy-
pomniana przez Izbg Odwolawczg zasadg generalng, zgodnie z ktéra towary
z klas 18 i 24 z jednej strony oraz towary z klas 3 i 25 z drugiej strony powinny by¢
zwykle uznawane za niepodobne do siebie, a to ze wzgledu na ich odmienny
charakter, przeznaczenie, sposéb uzywania oraz sposob dystrybucji i sprzedazy.

Wyjatki od tej zasady powinny by¢ dopuszczane jedynie w pewnych szczeg6lnych
przypadkach, na przyklad wtedy gdy przedsiebiorstwo tekstylne stato si¢ znane na
rynku ze swych tkanin i postanowilo wykorzysta¢ ten sukces, rozszerzajac
dzialalnoéé na szycie odziezy. W takim przypadku konsument bedzie kojarzyt te
towary z jednym i tym samym producentem.

Zdaniem interwenienta w rozpatrywanym tutaj stanie faktycznym brakuje tego typu
szczegblnego zwiazku, albowiem skarzgca nigdy nie uzywala znaku towarowego
EMIDIO TUCCI poza sektorem odziezy meskiej.

Odnosénie do caloéciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad, jezeli
chodzi, po pierwsze, o uwzglednienie utrzymywanego przez skarzaca wysoce
odrézniajacego charakteru wczeéniejszych znakéw towarowych, OHIM
i interwenient uwazaja, ze Izba Odwolawcza stusznie uznala dowody dostarczone
przez skarzacg za niewystarczajace.

Odnoszac sie, po drugie, do uwzglednienia zasady wspélzaleznosci, OHIM — nie
negujac zastrzezeri sformulowanych powyzej w pkt 24-27 w przedmiocie towaréw
z grupy drugiej — uwaza, ze Izba Odwolawcza stusznie stwierdzita obiektywny brak
— choéby nawet stabego — zwigzku miedzy objetymi zgloszeniem znaku towarami
z klas 18 i 24 a towarami z klasy 3, a tym bardziej z klasy 25, oznaczonymi
wczedniejszymi znakami towarowymi.
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Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu whagéciciela
wezedniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje
sig, jezeli ze wzgledu na jego identyczno$¢ lub podobieristwo do wczesniejszego
znaku towarowego lub ze wzgledu na identycznos¢ lub podobienistwo do towaréw
lub ustug objetych owymi dwoma znakami towarowymi istnieje prawdopodobieni-
stwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym chroniony jest
wczesniejszy znak towarowy.

Dla celéw tego przepisu art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94
precyzuje, ze w przypadku znakéw towarowych zarejestrowanych w paristwie
czfonkowskim, pod pojeciem wezesniejszych znakéw towarowych nalezy rozumieé
znaki towarowe, w odniesieniu do ktérych zlozenie wniosku o rejestracje jest
wczedniejsze od daty wniosku o rejestracje wspélnotowego znaku towarowego.

W rozpatrywanym tutaj stanie faktycznym skarzaca oparta swéj sprzeciw na
istnieniu czterech krajowych znakéw towarowych, tj. dwéch hiszpanskich znakéw
towarowych opisanych powyzej w pkt 6 oraz dwéch innych znakéw zarejestrowa-
nych odpowiednio w Hiszpanii w dniu 5 grudnia 1996 r. pod nr 2027132 dla
towaréw z klasy 18 oraz w dniu 20 listopada 1997 r. pod nr 2092894 dla towaréw
z klasy 24. Podczas rozprawy skarzaca zazadala rozszerzenia przedmiotu skargi
rowniez na te dwa ostatnie znaki. W tym wzgledzie wystarczy stwierdzi¢, podobnie
jak uczynit to Wydzial Sprzeciwéw, ze wspomniane znaki towarowe zostaly
zgloszone odpowiednio w dniach 6 maja 1996 r. i 19 maja 1997 r., podczas gdy
zgtoszenie wspdlnotowego znaku towarowego zostalo zlozone w dniu 1 kwietnia
1996 r. Z tego powodu jedynie dwa znaki towarowe opisane powyzej w pkt 6 moga
zosta¢ uznane za wcze$niejsze w rozumieniu wskazanego w poprzednim punkcie
przepisu i tym samym uwzglednione na potrzeby stosowania art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzagdzenia nr 40/94. Te dwa wczesniejsze znaki towarowe zostaly zarejes-
trowane w Hiszpanii, ktéra stanowi terytorium wlasciwe dla celéw stosowania tego
przepisu. Z uwagi na charakter towaréw oznaczonych tymi znakami towarowymi
wiasciwy krag odbiorcow stanowia konsumenci koricowi.
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Zgodnie z utrwalong linig orzecznictwa prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad
wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego
samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powigzanych gospodar-
czo.

Wedlug tego samego orzecznictwa prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
podlega calo$ciowej ocenie, zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych
oznaczefi oraz towaréw lub ustug przez wiasciwy krag odbiorcéw, z uwzglednieniem
wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku,
a w szczegélnoéci wspélzaleznosci miedzy podobieristwem oznaczen
a podobienistwem 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 oraz wskazane
w nim orzecznictwo].

W rozpatrywanym tutaj stanie faktycznym ani OHIM, ani interwenient nie
podwazyli dokonanej przez Izbg Odwolawcza oceny, zgodnie z ktéra oznaczenia
pozostajace w konflikcie sa do siebie podobne w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia 40/94.

Nalezy zatem zbadaé, czy stopieri podobiefistwa omawianych towaréw —
tj. towaréw nalezacych do klas 3 i 25, oznaczonych wczedniejszymi znakami
towarowymi, z jednej strony i towaréw nalezacych do klas 18 i 24, objetych
zgloszeniem wspélnotowego znaku towarowego, z drugiej strony — jest wystar-
czajaco wysoki, by uznaé, ze w odniesieniu do tych dwéch znakéw towarowych
istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad.

W tym kontekécie nalezy przede wszystkim stwierdzi¢, ze — jak przypomina
zasada 2 ust. 4 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r.
wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspodlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. L 303, str. 1) — Klasyfikacja towaréw i ustug dokonana na mocy
porozumienia nicejskiego stuzy wylacznie celom administracyjnym. W konsekwencji
towary nie moga byé¢ uwazane za niepodobne z tego tylko powodu, Ze znajduja sie
one w innych klasach tej klasyfikacji, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie.
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Nalezy nastepnie przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie
podobieristwa rozpatrywanych towaréw nalezy mie¢ na uwadze wszystkie istotne
czynniki, ktére charakteryzuja wzajemny stosunek tych towaréw. Czynniki te
obejmuja miedzy innymi charakter towaréw, ich przeznaczenie, spos6b uzywania,
jak réwniez to, czy konkuruja one ze soba, czy tez sie uzupelniaja [ww. w pkt 19
wyrok w sprawie Canon, pkt 23, oraz wyrok Sadu z dnia 4 listopada 2003 r.
w sprawie T-85/02 Diaz przeciwko OHIM — Granjas Castellé6 (CASTILLO), Rec.
str. 11-4835, pkt 32].

Stad podnoszona w niniejszej sprawie przez skarzaca okoliczno$é, ze wszystkie
omawiane towary sy zwiazane z pieknoscia, pielegnacja ciala, wygladem
i wizerunkiem, nawet gdyby zostala dowiedziona, nie wystarczy, by mozna je bylo
uznac za podobne, jesli w pozostalym zakresie réznig sig one istotnie pod wzgledem
wszystkich istotnych czynnikéw charakteryzujacych ich wzajemny stosunek.

W tej kwestii OHIM slusznie twierdzi, ze towary z klasy 18 majq odmienny
charakter i przeznaczenie od charakteru i przeznaczenia towaréw z klas 3 i 25,
oznaczonych wczeéniejszymi znakami towarowymi skarzacej. Skarzaca nie zaprze-
cza istnieniu owych réznic w odniesieniu do towaréw z klasy 3. Co do towaréw
z klasy 25, stuza one ostonie i ubraniu czeéci ludzkiego ciata, podczas gdy towary
z klasy 18 stuzg przenoszeniu przedmiotéw, dekorowaniu otoczenia lub dostarczaja
surowcéw producentom artykuléw skérzanych i skéropodobnych. Zwykle sq one
produkowane przez innych wytwércéw i rozprowadzane innymi kanatami
dystrybucji. Fakt, iz takie towary, jak walizki i parasole z jednej strony oraz ubrania
i obuwie z drugiej strony moga byé sprzedawane w tych samych strukturach
handlowych, takich jak duze domy handlowe czy tez supermarkety, nie jest
szczegolnie istotny w tym aspekcie, albowiem w tego typu punktach sprzedazy
mozna natrafi¢ na towary o bardzo réznej naturze, co niekoniecznie oznacza, ze
konsumenci przypisujg im to samo zrédto pochodzenia. Miedzy takimi towarami nie
zachodzi tez stosunek konkurencji.

Podobnie tkaniny i produkty tekstylne z klasy 24 z jednej strony oraz odziez i obuwie
z klasy 25 z drugiej strony r6znig si¢ miedzy soba pod wieloma wzgledami, takimi jak
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charakter, przeznaczenie, pochodzenie i kanaly dystrybucji. Stad Izba Odwotawcza
stusznie stwierdzita w pkt 31 zaskarzonej decyzji, ze jedynie w szczegdélnych
przypadkach — tj. gdy producent tkanin wykorzystuje powszechng znajomo$¢ swego
wlasnego znaku towarowego i postanawia rozszerzy¢ swa dzialalnoé¢ na produkcje
odziezy — ten sam znak towarowy jest uzywany do oznaczania produktéw
konicowych (odziezy) jak i potfabrykatéw (tkaniny na ubrania). Z dokumentéw
przedstawionych przez skarzaca nie wynika, by tego typu sytuacja miata miejsce
w rozpatrywanym tutaj stanie faktycznym.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze towary nalezace do klas 18 i 24 — dalekie od
pozostawania w ,oczywistej i $cistej zaleznoéci” — zwykle nie wykazuja nawet
wystarczajacych podobienistw w stosunku do towaréw nalezacych do klas 3 i 25, by
pociagnaé za soba prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad miarodajnego kregu
odbiorcéw w kwestii pochodzenia handlowego, nawet w przypadku podobieristwa
oznaczen.

Nalezy wszakze zbadaé bardziej szczeg6towo twierdzenie OHIM, zgodnie z ktérym
w ramach towaréw z klasy 18 towary z drugiej grupy, takie jak torby, torebki,
portfele, portmonetki i inne podobne akcesoria, pozostaja w $cistym stosunku
komplementarnosci z odzieza i obuwiem z klasy 25, a zatem rozpatrywane towary
moglyby ewentualnie zosta¢ uznane za podobne w rozumieniu nadanym w ww.
w pkt 19 wyroku w sprawie Canon.

Zgodnie z definicja przedstawiona przez OHIM w pkt 2.6.1. wskazanych powyzej
w pkt 26 wytycznych dotyczacych postgpowann w sprawie sprzeciwu, towary
komplementarne to takie towary, miedzy ktérymi istnieje $cisly zwiazek w tym
znaczeniu, ze jeden z nich jest niezbedny lub istotny dla uzywania drugiego,
w wyniku czego konsumenci moga uznaé, ze ich wytwarzaniem zajmuje si¢ jedno
i to samo przedsigbiorstwo.

Niemniej jednak w niniejszej sprawie OHIM w zaden sposéb nie ustalit ani nawet
nie uprawdopodobnit istnienia tego typu komplementarnoéci miedzy towarami
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z drugiej grupy a towarami z klasy 25. Wydaje sie raczej, ze OHIM ma na mysli
komplementarno$¢ o charakterze estetycznym, a zatem subiektywnym, zdetermi-
nowana nawykami lub preferencjami konsumentéw, ktére moga wynika¢
z marketingowych zabiegéw producentéw, czy tez zdeterminowang prostymi
zjawiskami ze $wiata mody. Nalezy przy tym stwierdzi¢, ze zgodnie z tezg OHIM
nie wydaje sig, by owa komplementarnos¢ osiggneta stadium prawdziwej ,potrzeby”
estetycznej, tak by konsumenci oceniali jako niezwyczajne lub szokujace noszenie
torby, ktéra nie bytaby dopasowana do ich odziezy lub obuwia.

Stad w niniejszej sprawie konkretne elementy pozwalajace na dokonanie oceny
zasadnosci tezy OHIM nie tylko nie byly przedmiotem jakiejlkolwiek kontradykto-
ryjnej debaty przed Izba Odwolawcza, ale nie zostaly nawet przedstawione przez
OHIM w ramach niniejszego postepowania.

Ponadto OHIM twierdzi, iz ,prawdopodobne” jest, ze konsumenci, zwlaszcza
kobiety, beda uwaza¢ towary z drugiej grupy, a w szczeg6lnosci torebki, za
»akcesoria” odziezy wierzchniej, a nawet butéw. Zdaniem OHIM bowiem
»normalne” jest, ze znaczna cze$¢ odbiorcéw uwaza owe towary za ,akcesoria
dopelniajace”, albowiem sg one $ci$le dopasowane do odziezy wierzchniej i butéw,
oraz ze ,moga doskonale” by¢ rozprowadzane przez samych producentéw lub
producentéw z nimi powigzanych.

Przede wszystkim nalezy stwierdzi¢, ze powyzsze wyjaénienia s3 w pewnej mierze
oparte na spekulatywnym lub hipotetycznym zatozeniu, o ile nie wrecz na zwyklych
twierdzeniach pozbawionych uzasadnienia.

Ponadto zaréwno wytyczne dotyczace postgpowan w sprawie sprzeciwu, jak
i wskazane przez OHIM dwie decyzje Wydziatu Sprzeciwéw przyznaja, ze nie jest
powszechne, by torebki oraz odziez i obuwie byly rozprowadzane przez tych samych
producentéw lub producentéw powigzanych.

I1 - 4315



54

55

56

57

WYROK Z DNIA 13.12.2004 — SPRAWA T-8/03

W tych warunkach Sad nie uwaza za zasadne podawa¢ w watpliwo$¢ dokonanej
przez Izbe Odwolawcza oceny podobiefistwa towaréw jedynie na podstawie
twierdzern OHIM niepopartych zadnymi dowodami.

Jako jeden z elementéw, ktéry nalezaloby wzig¢ pod uwage przy dokonywaniu
calociowej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad skarzaca wskazata
ponadto ponadprzecigtny charakter odrézniajacy jej wezeéniejszego znaku towaro-
wego (zob. powyzej pkt 17, 18 i 20).

Jak stusznie wskazat Wydziat Sprzeciwéw (zob. pkt IILB.4 decyzji z dnia 20 kwietnia
2000 r.), ponadprzecigtny charakter odrézniajacy wezesniejszego znaku towarowego
— samoistny lub wynikajacy z jego znajomosci na rynku — stanowi w istocie jeden
ze szczegblnych przypadkéw, w ktérym dopelnianie estetyczne, jakie moze istnie¢
miedzy towarami z drugiej grupy a towarami z klasy 25 ze wzgledu na potencjalnie
akcesoryjny charakter tych ostatnich, moze zostaé uznane za rozstrzygajace dla
celéw oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w biad.

Po pierwsze, skarzaca nie przedstawita wszakze zadnego dowodu ani argumentu,
ktére bylyby w stanie poprze¢ twierdzenie, zgodnie z ktérym jej wezesniejsze znaki
towarowe maja samoistny charakter odrézniajacy. W tych okolicznosciach
twierdzenie to musi zosta¢ odrzucone.

Po drugie, mimo ze Wydzial Sprzeciwéw uznal istnienie wysoce odrézniajacego
charakteru tych znakéw towarowych wynikajacego z ich znajomosci na rynku,
istnienie owego charakteru odrézniajacego zostalo stusznie zanegowane przez Izbg
Odwolawcza, zwazywszy na dowody przediozone przez skarzaca, ktéra to kwestia
zostanie rozwinieta w pkt 67 i nastgpnych niniejszego wyroku.
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Skarzaca nie moze zatem powolywaé sie na wysoce odrézniajacy charakter jej
wezesniejszych znakéw towarowych.

Z powyzszych rozwazari wynika, ze Izba Odwotawcza w zaden sposéb nie naruszyla
prawa, orzekajac, ze ze wzgledu na brak podobienistwa spornych towaréw
w niniejszej sprawie nie zachodzi prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad. Stad
nalezy oddali¢ gléwny zarzut oparty na naruszeniu przepisu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu ewentualnego, opartego na naruszeniu przepisu art. 8 ust. 5
rozporzqdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Zakladajac nawet, ze miedzy oznaczonymi wezesniejszymi znakami towarowymi
towarami z klasy 3 oraz, w szczegélnosci, z klasy 25 a towarami z klas 18 i 24
objetymi zgloszeniem znaku towarowego nie istnieje zaden zwigzek, zdaniem
skarzacej OHIM powinien byl odméwi¢ dokonania rejestracji zglaszanego znaku
towarowego na podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

W niniejszej sprawie bezsporne jest bowiem, ze wczedniejsze krajowe znaki
towarowe EMIDIO TUCCI ciesza si¢ renoma w omawianym panstwie czlonkow-
skim, gdyz sa one znane duzej czedci potencjalnie zainteresowanego kregu
odbiorcéw, oraz majg wysoce odrézniajacy charakter, w szczegdlnoéci w sektorze
mody meskiej, co zreszta przyznal sam Wydziat Sprzeciwéw w swej decyzji z dnia
20 kwietnia 2000 r.
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W tym zakresie skarzaca powoluje si¢ na dowody przedstawione w trakcie
postepowania przed OHIM.

Ponadto skarzgca deklaruje przedstawienie nowych dowodéw w postaci dokumen-
tow i zeznan $wiadkéw, w tym w szczeg6lnoéci wniosku o udzielenie informacji
skierowanego do hiszpanskiego urzedu patentowego i znakéw towarowych,
dotyczacego istnienia zarejestrowanych w nim w ramach poszczegdlnych klas
Klasyfikacji migdzynarodowej znakéw towarowych, jak réwniez nowych zdje¢,
broszur, oéwiadczen pisemnych, ogloszen, magazynéw i nowych dokumentéw
reklamowych.

Zdaniem skarzacej rejestracja zgloszonego znaku towarowego dla towaréw z klas 18
i 24 prowadzitaby do naduzycia przyznanego szczeg6lnie odrézniajacego charakteru
jej wezesniejszych znakéw towarowych.

OHIM i interwenient twierdza, ze Izba Odwolawcza slusznie ocenita jako
niewystarczajace dowody przedstawione przez skarzaca na poparcie jej sprzeciwy,
majace na celu udowodnienie zaréwno wysoce odrézniajacego charakteru znakéw
towarowych EMIDIO TUCCI na potizeby dokonania oceny prawdopodobienistwa
wprowadzenia w blad, jak i powszechnej znajomosci owych znakéw towarowych
w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

Co sie za$ tyczy nowych dowodéw powolanych przez skarzgca na poparcie jej skargi,
OHIM uwaza, iz nie moga one zostaé przedstawione po raz pierwszy
w postepowaniu przed Sadem.
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Ocena Sadu

Z orzecznictwa Trybunalu dotyczacego wykiadni art. 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy
Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw paristw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(Dz.U. 1989, L 40. str. 1), ktérego tre$¢ normatywna jest co do zasady identyczna
z trescig art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, wynika, ze dla speienia wymogu
zwigzanego z renoma wczeéniejszy krajowy znak towarowy musi by¢ znany znacznej
czgsci odbiorcéw potencjalnie zainteresowanych oznaczonymi nim towarami lub
ustugami. Przy badaniu tego wymogu nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne
okolicznosci danego przypadku, to znaczy w szczegdlnosci udziat znaku towarowego
w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugoé¢ okresu jego uzywania, wielkos¢
inwestycji dokonanych przez przedsigbiorstwo w celu jego promocji (wyrok z dnia
14 wrzesnia 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. str. 1-5421, pkt 26
i 27).

W rozpatrywanym tutaj stanie faktycznym Wydzial Sprzeciwéw dokonat rozré-
Znienia pomigdzy renomg znaku towarowego a jego ponadprzecietnym charakterem
odrézniajacym wynikajacym z jego znajomoéci na rynku. Bez potrzeby decydowania,
czy owo rozréznienie powinno zosta¢ utrzymane, czy tez nie, nalezy stwierdzi¢, ze
uzyskanie ponadprzecigtnego charakteru odrézniajacego wynikajacego ze znajo-
moéci znaku towarowego na rynku zaklada sila rzeczy, iz znak ten jest Znany co
najmniej znacznej czgéci potencjalnie zainteresowanych odbiorcéw.

Poniewaz znak towarowy cieszy si¢ renoma jedynie wtedy, gdy jest on przynajmniej
znany na rynku, ponizsze rozwazania znajduja zastosowanie zaréwno w kwestii
oceny utrzymywanej przez skarzaca renomy jej wezeéniejszych znakéw towarowych
w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, jak i w kwestii uwzglednienia
utrzymywanego przez nig ponadprzecigtnego charakteru odrézniajacego tych
znakéw towarowych na rynku w ramach oceny prawdopodobieiistwa wprowadzenia
w biad na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia (zob. powyzej pkt 54
i nast.).
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Z akt niniejszej sprawy wynika, ze skarzaca — najpierw w postgpowaniu przed
Wydzialem Sprzeciwéw, a nastgpnie przed Izbg Odwolawcza — przedstawila
nastepujace dowody dla ustalenia zaréwno renomy jej wezeéniejszych krajowych
znakéw towarowych, jak i uzyskania przez nie ,ponadprzecigtnego charakteru
odrézniajacego” wynikajacego z ich znajomosci na rynku:

— 13 kserokopii reklam odziezy ze znakiem towarowym EMIDIO TUCCI, ktére
ukazaly sie w 1998 r. w réznych gazetach i magazynach hiszpatiskich (Tribuna,
Tiempo, Epoca, El Pais i El Mundo),

— siedem pism od réznych wydawcéw $rodkéw masowego przekazu (Grupo Zeta,
El Pais, Diario ABC, RTVE, El Mundo, Tribuna i PCM), sporzadzonych
w 1999 r. i poswiadczajacych, ze odziez oznaczona znakiem towarowym
EMIDIO TUCCI byta przedmiotem reklam w owych $rodkach masowego
przekazu ,w ciggu ostatnich pieciu lat”, tj. w latach 1994-1998,

— kasete wideo zawierajaca kilka spotéw reklamowych wraz z za$wiadczeniem,
zgodnie z ktérym spoty te zostaly wyemitowane w telewizji (Tele Cinco)
»w latach 1994-1998". :

Badajac owe dowody, Izba Odwolawcza stwierdzita, Ze:

— kserokopie reklam, ktére ukazaly sie w prasie hiszpanskiej w 1998 r. sa
pézniejsze w stosunku do wniosku o rejestracje rozpatrywanego wspdlnotowego
znaku towarowego (zlozonego w dniu 1 kwietnia 1996 r.), a zatem nie maja
znaczenia dla sprawy przy dokonaniu oceny, czy wczeéniejszy krajowy znak
towarowy mial juz w tej dacie charakter wysoce odrézniajacy wynikajacy z jego
znajomodci na rynku,
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— wiegkszo$¢ zadwiadczen dostarczonych przez dyrektoréw poszczegdlnych
srodkéw masowego przekazu zostala sporzadzona dla celéw, ktére nie
pozwalaja na ustalenie, czy i w jakim zakresie wczeéniejsze znaki towarowe
stanowily przedmiot reklamy przed datg 1 kwietnia 1996 r.; jedynie dwa spoéréd
nich, tj. pisma od redaktoréw naczelnych magazynéw Epoca i Tribuna wskazujg
na daty majace znaczenie dla sprawy, zawierajace sie w okresie miedzy 1994
a 1995 r.,, w ktérym to rozpatrywane znaki towarowe byly przedmiotem reklam,

— ten sam zarzut odnosi si¢ do kasety wideo,

— skarzaca nie dostarczyla zadnych danych na temat wysoko$ci obrotu
zrealizowanego ze sprzedazy towaréw opatrzonych rozpatrywanymi znakami
towarowymi ani na temat inwestycji poczynionych celem ich promocji
w istotnym dla sprawy okresie.

Bazujac na aktach sprawy, powyisze stwierdzenia nalezy przyjaé.

Stusznie zatem, przylaczajac sie do stanowiska Izby Odwotawczej, OHIM
i interwenient twierdza, iz utrzymywany przez skarzacy wysoce odrdzniajacy
charakter wczesniejszych znakéw towarowych wynikajacy z ich znajomoéci na
rynku, a co za tym idzie utrzymywana przez nia renoma tych znakéw towarowych,
nie zostaly nalezycie wykazane za pomoca dowodéw dostarczonych przez skarzaca
w trakcie postgpowania administracyjnego, albowiem dowody te nie zawieraja
obiektywnych elementéw wystarczajaco precyzyjnych Iub wiarygodnych, ktoére
pozwalalyby na oszacowanie udziatu znakéw towarowych EMIDIO TUCCI w rynku
w Hiszpanii , a takze natezenia, zasiggu geograficznego oraz czasu trwania ich
uzywania, jak réwniez wielkos¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo
w celu promocji tych znakéw towarowych (zob. analogicznie wyrok Trybunatu
z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec.
str. 1-2779, pkt 51).
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WYROK Z DNIA 13.12.2004 — SPRAWA T-8/03

Odnosénie do nowych dowodéw przedstawionych przez skarzaca po raz pierwszy
w postepowaniu przed Sadem (zob. pkt 63 powyzej), zgodnie z utrwalona linig
orzecznictwa nalezy odrzucié je jako niedopuszczalne [wyroki Sadw: z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie T-247/01 eCopy przeciwko OHIM (ECOPY), Rec.
str. 11-5301, pkt 49, z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler
przeciwko OHIM (Calandre), Rec. str. II-701, pkt 18, oraz z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN),
Rec. str. 11-2251, pkt 67].

Nalezy dodaé, ze skarzaca nie przedstawita zadnego dowodu ani argumentu, kt6ry
moéglby wykazaé, ze uzywanie zgloszonego znaku towarowego przyniosioby
nienalezne korzyéci z charakteru odrézniajacego lub renomy wczeéniejszych znakéw
towarowych lub ze byloby ono dla nich szkodliwe, a zatem wymogi stosowania
przepisu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 nie zostaly tak czy inaczej spelnione.

W tych okolicznoéciach positkowy zarzut oparty na naruszeniu przepisu art. 8 ust. 5
rozporzadzenia 40/94 nie jest zasadny, a zatem podlega oddaleniu.

W konsekwencji skarga podlega oddaleniu w cafosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art, 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z wnioskiem OHIM i interwenienta — obciazy¢ ja kosztami
postepowania.
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EL CORTE INGLES PRZECIWKO OHIM — PUCCI (EMILIO PUCCH)

Z powyzszych wzgledow

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Strona skarzgca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Pirrung Meij Forwood

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 grudnia
2004 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung J. Pirrung
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