WYROK Z DNIA 6.10.2004 — SPRAWA T-356/02

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCJI (druga izba)

z dnia 6 pazdziernika 2004 r.”

W sprawie T-356/02

Vitakraft-Werke Wiithrmann & Sohn GmbH & Co. KG, z siedzibag w Bremie
(Niemcy), reprezentowana przez adwokata U. Sandera,

strona skarzaca,

przeciwko

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

strona pozwana,

w ktérej druga strona w postepowaniu przed izba odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta jest

* Jezyk postgpowania: niemiecki.
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Krafft SA, z siedziba w Andoain (Hiszpania), reprezentowana przez adwokat
P. Koch Moreno,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
4 wrzesnia 2002 r. (sprawy polaczone R 506/2000-4 i R 581/2000-4), dotyczaca
postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy Krafft SA a Vitakraft-Werke
Wiihrmann & Sohn GmbH & Co. KG,

SAD PIERWSZE] INSTANCJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

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

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

PO zapoznaniu si¢ ze skarga zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 29 listopada
2002 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie
Sadu w dniu 25 kwietnia 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez interwenienta
w sekretariacie Sadu w dniu 10 kwietnia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 5 maja 2004 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 5 czerwca 1996 r. skarzaca wniosta do Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) o rejestracje wspodlnoto-
wego znaku towarowego 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) w zmienionym brzmieniu.

Przedmiotem zgloszenia jest oznaczenie stowne VITAKRAFT.

Towary, kt6rych dotyczy zgloszenie, naleza do klas 1, 3, 4, 12 i 19 Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celow
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego,
i odpowiadaja, dla kazdej z klas, nastgpujacemu opisowi:

— Klasa 1: ,produkty chemiczne stosowane w przemysle, pracach badawczych,
fotografii, jak réwniez w rolnictwie, ogrodnictwie i lesnictwie, w szczegélnosci
produkty chemiczne i tworzywa filtracyjne wykonane na bazie substancji
chemicznych, mineralnych i rodlinnych, na bazie nieprzetworzonych substancji
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do produkcji tworzyw sztucznych lub czastek ceramicznych do konserwacji
wody, w szczegdlnosci stosowanych w akwariach i stawach ogrodowych;
nieprzetworzone zywice syntetyczne; nieprzetworzone tworzywa sztuczne;
nawozy; mieszaniny gaszace ogieri; $rodki do hartowania i lutowania; produkty
chemiczne do konserwowania artykutéw zywnosciowych; substancje garbujace;
substancje wigzace (substancje klejace) stosowane w przemysle”;

klasa 3: ,érodki wybielajace i inne substancje stosowane w praniu; Srodki do
czyszczenia, polerowania, odtluszczania i $cierania, w szczegllnodci papier
piaskowy do klatek zwierzecych; mydta; $rodki perfumeryjne; olejki eteryczne,
kosmetyki, plyny do pielegnacji wloséw; pasty do zeb6w”;

klasa 4: ,oleje i tluszcze przemyslowe; smary; zwigzki pochlaniajace, zwilzajace
i wiazace pyly; materialy pedne (w tym paliwa silnikowe) i materialy
o$wietleniowe; $wiece i knoty do oéwietlenia”;

klasa 12: ,,pojazdy; urzadzenia do poruszania si¢ na ladzie, w powietrzu lub na
wodzie”;

klasa 19: ,materialy budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie; asfalt, smola i bitumy; budynki przenogne
niemetalowe; pomniki niemetalowe”.

Zgloszenie zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych
nr 30/98 z dnia 27 kwietnia 1998 r.

W dniu 27 lipca 1998 r. interwenient wnidst sprzeciw ma podstawie art. 42
rozporzadzenia nr 40/94.

H - 3451



6

7

WYROK Z DNIA 6.10.2004 — SPRAWA T-356/02

Postawe sprzeciwu stanowia nastepujace znaki graficzne:

g i VR

Znaki te byly przedmiotem nastepujacych rejestracji hiszpafiskich:

— rejestracja nr 1924081 (oznaczenie A) z dnia 5 maja 1995 r. dla nastepujacych

towaréw z klasy 1: ,produkty chemiczne stosowane w przemysle, pracach
badawczych, fotografii, jak réwniez rolnictwie, ogrodnictwie i lesnictwie;
nieprzetworzone zywice syntetyczne; nieprzetworzone tworzywa sztuczne;
nawozy; mieszaniny gaszace ogien; $rodki do hartowania i lutowania; produkty
chemiczne do konserwowania artykutéw zywnosciowych; substancje garbujace;
Kleje stosowane w przemyéle, a w szczeg6lnosci $rodki ochrony przed mrozem,
plyny chiodzace, substancje klejace i materialy uszczelniajace stosowane
w przemyéle, produkty chemiczne o whasciwoéciach klejacych” (dalej ,wezes-
niejszy znak A1”);

rejestracja nr 1924082 (oznaczenie A) z dnia 5 maja 1995 r. dla nastepujacych
towaréw z klasy 3: ,$rodki wybielajace i inne substancje stosowane w praniu;
érodki do czyszczenia, polerowania, odtluszczania i $cierania; mydta; $rodki
perfumeryjne; olejki eteryczne, kosmetyki, ptyny do pielegnacji wlos6w; pasty do
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zeb6w; w szczegélnosci érodki do czyszczenia motoréw i gaznikéw pojazdéw,
wosk i $rodki do polerowania pojazdéw, §rodki myjace do samochodéw, érodki
do czyszczenia obi¢ pojazdéw, érodki do czyszczenia i polerowania produktéw
pokrytych chromem, pasty woskowe i $rodki do polerowania produktéw
z polyskiem, od$wiezacze powietrza do pojazdéw” (dalej »wezedniejszy znak
A2");

rejestracja nr 1160484 (oznaczenie B) z dnia 5 wrzeénia 1987 r. dia
nastepujgcych towaréw z klasy 4: ,,0leje i tluszcze przemystowe; smary; zwiazki
pochlaniajace, zwilzajace i wigzace pyly; materialy pedne (w tym paliwa
silnikowe) i materialy o$wietleniowe; $wiece i knoty do oswietlenia” (,wczes-
niejszy znak B");

rejestracja nr 1042443 (oznaczenie C) z dnia 20 lutego 1984 r. dla nastepujacych
towaréw z klasy 12: ,pojazdy; urzadzenia do poruszania sie na lgdzie,
w powietrzu lub na wodzie; silniki do pojazdéw ladowych” (dalej »wczesniejszy
znak C1");

rejestracja nr 1052802 (oznaczenie C) z dnia 20 lipca 1984 r. dla nastepujacych
towaréw z klasy 19: ,materialy budowlane niemetalowe; rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smofa i bitumy; budynki
przenoéne niemetalowe; pomniki niemetalowe” (dalej »wezedniejszy znak C2").

Skarzgca zaiadala, aby interwenient udowodnit w my$l art. 43 ust. 2 i 3
rozporzadzenia nr 40/94, ze wczesniejsze znaki B, Cl i C2 byly rzeczywiscie
uzywane. W odpowiedzi na to interwenient przediozyl 18 katalogéw réznych
towaréw nalezacych do jego asortymentu.
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W decyzji nr 317/2000 z dnia 24 lutego 2000 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednit
sprzeciw w czeéci, stwierdzajac, ze wobec identycznosci towaréw z klas 1 i 3 oraz
podobienstwa oznaczen istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad.
Wydziat Sprzeciwéw odrzucit natomiast sprzeciw w odniesieniu do towaréw
z klas 4, 12 i 19 na tej podstawie, ze interwenient nie przedstawil dostatecznego
dowodu na uzywanie wczeéniejszych znakéw B, C1 i C2, w szczegélnodci
dotyczacych zakresu i dlugosci okresu uzywania.

W dniu 26 kwietnia 2000 r. interwenient wniést odwolanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw, podnoszac przede wszystkim, ze Wydzial Sprzeciwéw bezpodstawnie
uznal, ze rzeczywiste uzywanie wezesniejszych znakéw dla towardw z klas 4, 121 19
nie zostalo wykazane w sposéb dostateczny. Twierdzil on ponadto, ze miedzy
towarami z klas 1 i 3 objetymi wcze$niejszymi znakami towarowymi a towarami
objetymi zgloszeniem, a nalezacymi do Kklas 4, 12 i 19, wobec ktérych zostal
wniesiony sprzeciw, wystgpuje podobiefistwo i w zwigzku z tym wniést on
o odrzucenie zgloszenia réwniez w odniesieniu do towaréw z klas 4, 12 i 19.

W piémie z dnia 5 maja 2000 r. réwniez strona skarzaca wniosla odwolanie od
decyzji Wydziatu Sprzeciwéw, wskazujac przede wszystkim na to, iz Wydziat
Sprzeciwéw niestusznie orzekl o podobieristwie oznaczen.

W decyzji z dnia 4 wrzeénia 2002 r. w sprawach potaczonych R 506/2000-1
i R 581/2000-1 (zwanej dalej ,zaskarzong decyzja”) Czwarta Izba Odwolawcza
OHIM uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwéw w czeéci, uznajac za udowodnione
rzeczywiste uzywanie znakéw B i C2 zarejestrowanych na rzecz interwenienta dla
czesci towardéw, mianowicie dla towaréw okreslanych jako ,tluszcze i oleje silnikowe,
smary” z klasy 4 i dla towaréw okreslanych jako ,zaprawy i masy niwelujgce
stosowane w budownictwie” z klasy 19. Izba odwolawcza uznata towary okreslane
jako ,oleje i thuszcze przemystowe, smary i materialy pedne (w tym paliwa silnikowe)
i materialy oéwietleniowe” objete zgloszeniem w Kklasie 4 za podobne do towaréw,
w stosunku do ktérych uzywanie wezesniejszego znaku B uznano za udowodnione.
Ponadto izba odwolawcza dopatrzyta sie podobieistwa miedzy towarami okre$-
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lanymi jako ,$rodki do czyszczenia” z klasy 3, objetymi wcezedniejszym znakiem A2,
a towarami okreslanymi jako ,zwiazki pochlaniajace, zwilzajace i wiazace pyly”
z klasy 4, objetymi zgloszeniem. Stwierdzila ona takze wystepowanie podobieristwa
migdzy towarami okreslanymi jako ,materialy budowlane niemetalowe; rury
niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smota i bitumy” objetymi
zgloszonym znakiem a towarami okreslanymi jako ,zaprawy i masy niwelujace
stosowane w budownictwie”, dla ktérych interwenient udowodnil rzeczywiste
uzywanie wezesniejszego znaku C2. Izba odwolawcza oddalita natomiast odwolanie
skarzacej w calosci, podtrzymujac decyzje Wydzialu Sprzeciwéw stwierdzajaca
istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad z powodu podobieristwa
wskazanych oznaczef i towaréw. Izba odwolawcza nie uwzglednita w czesci
odwolania interwenienta, poniewaz po pierwsze interwenient nie udowodnil ani
rzeczywistego uzywania wczedniejszego znaku Cl, ani rzeczywistego uzywania
wezedniejszych znakéw B i C2 w odniesieniu do towaréw innych niz okreslane jako
stluszcze i oleje silnikowe, smary” (klasa 4) oraz »zaprawy i masy niwelujace
stosowane w budownictwie” (klasa 19), po drugie za$ niektére sposréd objetych
sprzeciwem towaréw z klas 4, 12 i 19 nie s3 podobne do towaréw objetych
wezeniejszymi znakami Al, A2 i C2 nalezacych do klas 1, 3 i 19. Zgloszenie
wspélnotowego znaku towarowego zostato odrzucone w odniesieniu do nastepu-
jacych towaréw wymienionych w zgloszeniu: wszystkie towary z klas 1 i 3
porozumienia nicejskiego, ,oleje i tluszcze przemystowe, smary, zwiazki pochlania-
jace, zwilzajace i wiazace pyly; materialy pedne (w tym paliwa silnikowe i materialy
o$wietleniowe” (klasa 4) oraz ,materialy budowlane niemetalowe; rury niemetalowe
stosowane w budownictwie; asfalt, smota i bitumy” (klasa 19).

Przebieg postepowania i zadania stron

W dniu 8 stycznia 2003 r. interwenient wniést o przyjecie jezyka angielskiego jako
jezyka postgpowania. Poniewaz skarga, jak réwniez bedace przedmiotem sporu
zgloszenie zostaly sporzadzone w jezyku niemieckim, wniosek ten nie zostal
uwzgledniony, a na podstawie art. 131 § 1 i 2 ust. 3 regulaminu Sadu jezyk niemiecki
zostal uznany za jezyk postepowania.
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Strona skarzaca wnosi do Sadu o:

—  stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji w czgéci, w ktérej uwzglednia ona
odwotanie Krafft SA i nie uwzglednia odwolania strony skarzacej;

— obcigzenie OHIM kosztami postgpowania.

OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzgcej kosztami postgpowania.

Co do prawa

W uzasadnieniu skargi skarzaca przytacza dwa zarzuty. Po pierwsze strona skarzaca
powoluje si¢ na naruszenie art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 i zasady 22
ust. 2 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r.
wykonujacego rozporzadzenie nr 40/94 (DzU. L 303, str. 1), a po drugie na
naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczacego naruszenia art. 43 ust. 2 i 3
rozporzqdzenia nr 40/94 i zasady 22 ust. 2 rozporzgdzenia nr 2868/95

Argumenty stron

Skarzgca podnosi, ze interwenient nie udowodnil rzeczywistego uzywania wczes-
niejszych znakéw towarowych dla towaréw okrelanych jako ,tluszcze i oleje
silnikowe, smary” oraz dla towaréw okreslanych jako ,zaprawy i masy niwelujace
stosowane w budownictwie”.

Katalog dotyczacy olejéw silnikowych, ktéry mialby byé¢ wydrukowany w roku 1992,
nie obejmuje zdaniem skarzacej okresu majacego znaczenie dla rozstrzygnigcia,
trwajacego od 28 kwietnia 1993 r. do 28 kwietnia 1998 r.

Natomiast katalogi, ktére mialyby by¢ wydrukowane w latach 1993, 1994 i 1996, nie
zawierajg, zdaniem skarzacej, zadnych danych dotyczacych uzywania wczesniejszych
znakéw towarowych dla towaréw okreslanych jako ,tluszcze i oleje silnikowe”,
nalezacych do klasy 4, czy dla towaréw okreslanych jako »Zaprawy i masy
niwelujgce”, nalezacych do klasy 19.

Skarzaca przyznaje co prawda, ze katalogi zawieraly pewne wzmianki dotyczace
n»smaréw”, lecz twierdzi, ze nie odpowiadaja one wymogom zawartym w zasadzie 22
ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95. Dowody dotycza jedynie lat 1993-1996, ale juz nie
lat 1997 i 1998. Skarzaca jest zdania, ze skoro dowody uzywania znaku dotycza
jedynie czedci wlasciwego okresu, konieczne jest, by uprawniony z prawa
ochronnego na znaki wcze$niejsze wykazal przynajmniej, ze w tym czasie uzywanie
znaku odbywalo si¢ w znaczacym zakresie. Tymczasem interwenient nie dostarczyt
w odniesieniu do zakresu uzywania wczeéniejszych znakéw zadnych wskazari
umozliwiajacych dokonanie oceny.
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OHIM jest zdania, ze cztery spos$réd przedlozonych przez interwenienta
w postepowaniu w sprawie sprzeciwu katalogéw zawieraja informacje o czasie,
miejscu i charakterze uzywania, a sa to:

— wydany w roku 1992 katalog 1, zatytulowany ,Emergiendo con fuerza”,
dotyczacy olejéw silnikowych, zawierajacy wskazéwke, ze podane ceny
obowiazuja od stycznia 1993 r.;

— wydany w roku 1993 katalog 2, zatytutowany ,Lubricantes para automocién”
dotyczacy smaréw;

— wydany w roku 1994 katalog 3, zatytulowany ,Lubricantes automocién”,
dotyczacy tluszczy i smaréw;

— wydany w roku 1997 katalog 4, zatytufowany ,Suelos industriales” dotyczacy
zapraw i mas niwelujacych stosowanych w budownictwie.

OHIM wyrazil natomiast watpliwo$¢, czy rzeczone katalogi zawieraly przydatne
wskazania odnoénie do zakresu uzywania wczesniejszych znakéw z perspektywy
wymogéw zawartych w zasadzie 22 pkt 2 rozporzadzenia 2868/95, ktére
umozliwityby odréznienie rzeczywistego uzywania znakéw od uzywania czysto
pozornego. W ocenie OHIM przedlozony materiat reklamowy moze co do zasady
stanowi¢ dostateczny dowéd. OHIM zastanawia si¢ jednak, czy konieczne jest
wskazanie zakresu rozpowszechnienia tego materialu reklamowego. W niniejszej
sprawie nie otrzymal on takich informacji.
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Interwenient podtrzymuje argumentacje izby odwolawczej. W szczegélnosci pod-
nosi on, ze zado$¢uczyniono wymogom zasady 22 pkt 2 rozporzadzenia 2868/95.
Miejsce uzywania wynika zdaniem interwenienta z listy punktéw sprzedazy
w rozmaitych miastach Hiszpanii i jest tym samym udowodnione. Dlugos$¢ okresu
uzywania dokumentuja daty druku katalogéw. W kwestii charakteru uzywania
katalogi wskazywaly towary oznaczane wczesniejszymi znakami B i C2.

Interwenient o$wiadczyt podczas rozprawy, ze katalogi nie zawieraja zadnych
wskazani co do zakresu uzywania. Nie podtrzymal on twierdzenia, jakoby dowéd
uzywania stanowita ololicznoé¢, ze znaki te s3 na rynku hiszpaniskim znane,
Interwenient podkreslit natomiast, ze istotne jest jedynie wykazanie, ze uzywanie
wcezesniejszych znakéw B i C2 nie mialo jedynie pozornego charakteru,
zmierzajgcego do utrzymania rejestracji tych znakéw. Poza tym interwenient
wskazal w trakcie rozprawy, ze w myél praktyki OHIM nalezy przedlozy¢ dowody
obiektywne, jak na przyklad katalogi czy rachunki. Wyjasnit on, ze wystawiane przez
niego rachunki zawieraly jedynie nazwe towaru, bez uzycia znaku towarowego,
poniewaz sprzedaza objete byly wylacznie towary marki Krafft, w zwigzku z czym
niemozliwe bylo rozréznienie jego towaréw wedlug kryterium znaku towarowego.
Z tego wzgledu interwenient zdecydowal sie na dowodzenie uzycia wczesniejszych
znakéw za pomocy przedlozonych OHIM materiatéw reklamowych.

Ocena Sadu

Jak wynika z motywu dziewiatego rozporzadzenia nr 40/94, prawodawca
wspolnotowy uznaje ochrone wcze$niejszego znaku za uzasadniong jedynie
wowczas, gdy jest on rzeczywiscie uzywany. W zgodzie z trescig tego motywu
art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze zgtaszajacy wspdlnotowy znak
towarowy moze Zada¢ dowodu, ze wczesniejszy znak byl rzeczywiécie uzywany na
obszarze, na ktérym jest chroniony, w okresie 5 lat przed opublikowaniem
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zgloszenia, przeciwko ktéremu zostal wniesiony sprzeciw [wyrok Sadu z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes przeciwko OHIM
— Harrison (HIWATT), Rec. str. I1-5233, punkt 34].

Jak wynika z wyroku Trybunatu z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul;
Rec. str. 1-2439, pkt 43, znak uznaje si¢ za rzeczywiicie uzywany, jezeli jest on
uzywany zgodnie z jego gléwna funkcja wskazywania na pochodzenie towaréw lub
ustug, dla kiérych zostat zarejestrowany, celem utworzenia lub zachowania dla tych
towaréw i uslug rynku zbytu, z wylaczeniem uzycia sporadycznego, ktére stuzy
wylacznie zachowaniu praw do znaku. Ponadto w zwiazku z warunkiem rzeczywis-
tego uzywania znaku wymaga sie, aby ten znak byl uzywany publicznie i na zewnatrz
na obszarze, na ktérym jest chroniony [wyrok w sprawie Ansul, pkt 37, oraz wyrok
Sadu z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie T-174/01 Goulbourn przeciwko OHIM —
Redcats (Silk Cocoon), Rec. str. I1-789, pkt 39].

W my$l zasady 22 ust. 2 rozporzadzenia 2868/95 dowdd uzywania musi obejmowacé
miejsce, czas, zakres i charakter uzywania wczeéniejszego znaku.

Zgodnie z orzecznictwem Sadu rzeczywistego uzywania znaku nie mozna
udowodni¢ na podstawie przypuszczen i domnieman. Konieczne jest wskazanie
konkretnych i obiektywnych okolicznoéci, ktére potwierdzaja rzeczywiste
i dostateczne uzywanie znaku na danym rynku (ww. wyrok w sprawie HIWATT,
pkt 47).

W éwietle tych uwag nalezy w niniejszej sprawie oceni¢, czy izba odwolawcza
zgodnie z prawem uznala, ze interwenient udowodnit rzeczywiste uzywanie
wezeéniejszych znakéw B i C2 dla towaréw okreslanych jako ,tluszcze i oleje
silnikowe, smary” (klasa 4) oraz dla towaréw okreslanych jako ,zaprawy i masy
niwelujace stosowane w budownictwie” (klasa 19). Sad zauwaza, Ze interwenient nie
zakwestionowal stwierdzenia izby odwolawczej, zgodnie z ktérym wczesniejsze
znaki towarowe zostaly zarejestrowane jedynie dla towaréw, ktérych dowéd
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uzywania zostal — w ocenie izby odwolawczej — przedstawiony przez interwe-
nienta, a nie dla calej kategorii produktéw, do ktdrej towary te naleza i dla ktérych te
wczesniejsze znaki towarowe zostaly zarejestrowane. Jesli chodzi o wczesniejszy
znak C1 oraz inne towary objete znakami wczeéniejszymi B i C2, nalezy stwierdzié,
ze wobec faktu, iz interwenient nie zaprzeczyl stwierdzeniom izby odwolawczej,
zgodnie z ktérymi uzywanie znakéw dla tych towaréw nie zostalo wykazane,
stwierdzenia te nie stanowig przedmiotu niniejszego sporu.

Na wstepie nalezy stwierdzi¢, ze zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego
zostalo opublikowane w dniu 27 kwietnia 1998 r. Piecioletni okres obejmuje
w zwigzku z tym czas pomigdzy 27 kwietnia 1993 r. a 26 kwietnia 1998 r. Poniewaz
wezedniejsze znaki B i C2 sa chronione na podstawie rejestracji dokonanych
w Hiszpanii, miarodajne terytorium stanowi terytorium Hiszpanii. Interwenient jest
wobec tego zobowigzany do przeprowadzenia dowodu uzywania wczesniejszych
znakéw w okresie od 27 kwietnia 1993 r. do 26 kwietnia 1998 r. na rynku
hiszpanskim.

Izba odwolawcza wywodzita w punkcie 14 zaskarzonej decyzji, ze nie zna powodu,
dla ktérego miataby watpi¢, ze przedlozone przez interwenienta katalogi stanowia
dowdd rzeczywistego wprowadzania na rynek przedstawionych w nich towaréw pod
uzytym w nich znakiem towarowym w miarodajnym okresie. Izba odwotawcza
stwierdzifa ponadto w punkcie 16 zaskarzonej decyzji, ze katalogi opatrzone datami
zawierajgcymi sie w miarodajnym okresie, w ktérych przedstawiono towary
wprowadzane do obrotu przez wnoszacego sprzeciw oraz znak towarowy
w chronionej postaci, a takze sposéb umieszczania znaku na towarach, zawierajace
wykaz przedstawicieli wnoszacego sprzeciw i wskazujace na zwiazek miedzy
wnoszacym sprzeciw a znakiem, na ktéry przystuguje mu prawo ochronne, stanowig
wystarczajacy dowdd rzeczywistego uzywania znaku w rozumieniu art. 43 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94.

Stwierdzenia te sa bledne, poniewaz zostaly oparte na domniemaniach.
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Zgodnie z przytoczonym w pkt 26 orzecznictwem nalezy zbada¢, czy interwenient
udowodnit w postepowaniu przed OHIM, ze wezesniejsze znaki B i C2, do ktdrych
przystuguja mu prawa, byly uzywane w chronionej formie, na wiasciwym terytorium,
publicznie i na zewnatrz, celem utworzenia i zabezpieczenia rynku zbytu dla
oznaczanych nimi towaréw. W my$l zasady 22 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95
dowéd ten musi w szczegdlnosci obejmowaé zakres uzywania. Wreszcie nie
wystarczy, by rzeczywiste uzywanie znaku wydawalo si¢ prawdopodobne lub
wiarogodne, lecz konieczne jest przediozenie dowodu takiego uzywania.

W niniejszej sprawie przedlozone izbie odwolawczej katalogi nie stanowia dowodu
ani na to, ze dotarly one do potencjalnych klientéw w Hiszpanii, ani na zakres ich
ewentualnego rozpowszechnienia, ani na liczbe rzeczywiscie sprzedanych towaréw
opatrzonych chronionych znakiem. Interwenient nie przedstawit zadnych popartych
dowodami informacji, ktére pozwalalyby dokona¢ oceny w tym zakresie. Sam fakt
istnienia katalogéw moglby co najwyzej sugerowaé, ze wprowadzanie do obrotu
towaréw chronionych wczesniejszymi znakami towarowymi na wlasciwym teryto-
rium lub — przynajmniej — oferowanie ich na tym terytorium, jest prawdopodobne
lub wiarogodne, konieczne jest jednak przedstawienie dowodu takiego uzywania.

W zwigzku z tym nalezy stwierdzi¢, ze izba odwolawcza niestusznie uznata
przediozone przez interwenienta katalogi za wystarczajacy dow6d uzywania znakow,
a kwestia, czy katalogi zawieraly dostateczna iloé¢ informacji o towarach okreslanych
jako ,tluszcze, oleje silnikowe” i ,zaprawy i masy niwelujgce stosowane
w budownictwie” oraz o diugosci okresu ich uzywania, nie wymaga weryfikacji.

W konsekwencji pierwszy zarzut skarzacej nalezy uzna¢ za zasadny. Zatem izba
odwolawcza nieslusznie uwzglednita w czeéci odwolanie interwenienta od decyzji
Wydziatu Sprzeciwéw. W zwigzku z tym nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej
decyzji w zakresie, w jakim uwzglednita ona Zadanie interwenienta zawarte
w odwotaniu do izby odwotawczej w odniesieniu do zawartych w zgloszeniu
wspélnotowego znaku towarowego towaréw okreslanych jako ,oleje i tluszcze
przemyslowe; smary, materialy pedne (w tym paliwa silnikowe i materialy
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oswietleniowe” (klasa 4), jak réwniez w odniesieniu do towaréw okreslanych jako
»materialy budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie; asfalt, smota i bitumy” (klasa 19).

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca jest zdania, ze izba odwolawcza dokonata blednej oceny podobienstwa
omawianych dwéch oznaczen.

Uzasadniajac, strona skarzaca przytacza po pierwsze argument, Zze w przypadku
wezesniejszych znakéw chodzi o znaki stowno-graficzne, w skiad ktérych wchodzi
czerwono-niebiesko-bialy prostokat, podzielony na dwie czedci réwnej wielkodci,
przy czym napis ,krafft” tworza biale litery na czerwonym tle w gérnej czeci znaku,
a dolna cze$¢ tego prostokata wypetnia niebieska plaszczyzna. Zdaniem skarzacej,
nawet jesli charakterystyczny i dominujacy element wczesniejszych znakéw stanowi
nazwa ,Krafft”, nie oznacza to — wbrew stanowisku izby odwolawczej — ze
graficzne elementy znaku nie zostang zauwazone przez przecigtnego konsumenta
ani tez Ze nie pozostana w jego pamieci.

Po drugie, skarzgca przypomina, ze znak towarowy jest w mysl utrwalonego
orzecznictwa traktowany jako cato$¢. Przecietny konsument nie zwraca uwagi na
rozmaite czgsci znaku. Dlatego skarzaca nie zgadza sie z izba odwolawczy, ktéra
twierdzi, ze hiszpariski konsument bedzie dzielit znak zgloszony do rejestracji na
elementy ,vita” i ,kraft”. Nawet gdyby takiego podziatu dokonal, nie pominatby
wyrazu ,vita”, zachowujac jedynie wyraz ,kraft”. Skarzaca podkregla, ze stowo ,vita”
nie ma charakteru opisowego wzgledem towaréw, dla ktérych znak zostat zgloszony.
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W zwigzku z tym zasada, zgodnie z ktéra element zlozonego znaku majacy charakter
opisowy wobec oznaczanych tym znakiem towaréw nie moze zosta¢ uznany za
element dominujacy, nie znajduje w niniejszym przypadku zastosowania.
W konsekwencji stowo ,vita” nie moze zosta¢ uznane za drugorzedne. Dlatego
tez, zdaniem skarzacej, po uwzglednieniu elementéw graficznych i stownych
bedacych w konflikcie znakéw nalezy stwierdzié, ze s3 one dostatecznie odmienne,
by mozliwe bylo ich rozréznienie.

Po trzecie, skarzaca uwaza, ze bedace w konflikcie oznaczenia dostatecznie réznig si¢
miedzy soba réwniez pod wzgledem brzmienia, poniewaz zgloszony znak towarowy
wymawiany jest jako ,Vitakraft”, podczas gdy element stowny wczeéniejszych
znakéw wymawiany jest jako ,krafft”.

Skarzaca twierdzi wreszcie, ze migdzy omawianymi oznaczeniami wystepuje
oczywista réznica na plaszczyznie koncepcyjnej. Hiszpariski konsument dostrzega
we wezeéniejszych oznaczeniach jedynie okreslenie fantazyjne. Znak towarowy
objety zgloszeniem wywoluje natomiast skojarzenia z witalnoscia (z hiszpariskiego
wvitalidad”) lub z przymiotnikiem ,zyciowy” (z hiszpanskiego ,vital”).

OHIM i interwenient podtrzymuja stanowisko izby odwotawczej w petnym zakresie.

Interwenient twierdzi w szczeg6lnoéci, ze przedrostek ,vita” stanowi popularny
wyraz i ma niewielki charakter odr6zniajacy oraz ze w jezyku hiszpariskim wymowe
slowa ,vitakraft” charakteryzuje akcent na sylabe ,kraft”.
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Ocena Sadu

Poniewaz pierwszy zarzut skarzgcej zostal uwzgledniony, pozostaje jedynie kwestia
oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do znaku
zgloszonego do rejestracji oraz wczesniejszych znakéw Al i A2 (zwanych dalej
»wezesniejszymi znakami”), ktérych rzeczywistego uzywania nie trzeba wykazywaé,
z uwagi na to, Ze w chwili opublikowania zgfoszenia wspélnotowego znaku
towarowego byly one zarejestrowane krécej niz pie¢ lat (art. 43 ust. 2 i 3
rozporzadzenia nr 40/94).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu whagciciela
wezesniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie,
jezeli z powodu identycznoéci lub podobieristwa do wczeéniejszego znaku
towarowego, identycznoéci lub podobieristwa towaréw lub ustug istnieje prawdo-
podobieristwo wprowadzenia odbiorcéw w biad na terytorium, na ktérym
wezesniejszy znak towarowy jest chroniony.

W mydl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad
istnieje, jezeli potencjalni klienci mogliby uzna¢, ze dane towary i ustugi pochodza
od tego samego przedsigbiorstwa lub od przedsigbiorstw gospodarczo powigzanych.

Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad podlega
caloiciowej ocenie, zaleznie od sposobu postrzegania rozpatrywanych oznaczen oraz
towaréw lub ustug przez wlasciwy krgg odbiorcéw, z uwzglednieniem wszystkich
czynnikéw istotnych w danym przypadku, a w szczegélnosci wspétzaleznosci miedzy
podobieristwem oznaczeri a podobieristwem 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 przywotane orzecznictwo).
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W niniejszej sprawie ustalenia izby odwolawczej w przedmiocie podobieristwa
towaréw nie zostaly podwazone ani przez skarzaca, ani przez interwenienta.
Rozstrzygniecie skargi zalezy w zwigzku z tym od tego, czy istnieje prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w blad z powodu podobiefistwa oznaczed. Oceny
podobienstwa oznaczeri nalezy dokona¢ na podstawie wszystkich wymienionych
w zgloszeniu wspélnotowego znaku towarowego towaréw z klas 1 i 3 porozumienia
nicejskiego, jak réwniez towaréw okreslanych jako ,zwiazki pochlaniajgce,
zwilzajace i wiazace pyly” (klasa 4), ktére zdaniem izby odwolawczej s3 podobne
do ochronionych wczeéniejszym znakiem A2 ,$rodkéw do czyszczenia, polerowania,
odttuszczania i $cierania” z klasy 3.

W my$l utrwalonego orzecznictwa ocena wystepowania wizualnego, brzmieniowego
Iub koncepcyjnego podobietistwa bedacych w konflikcie oznaczefi winna by¢ oparta
na caloéciowym wrazeniu wywieranym przez te znaki, przy szczegdlnym uwzgled-
nieniu 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. 11-4335, pkt 47
i przywolane tam orzecznictwo].

Po pierwsze, w przedmiocie aspektu wizualnego wczesniejszych znakéw izba
odwolawcza stusznie stwierdzila, ze ich dominujacym elementem, jakkolwiek sa one
znakami graficznymi, jest stowo ,Krafft”. Elementy graficzne wczeéniejszych
znakéw, a mianowicie graficzny sposéb przedstawienia sfowa ,Krafft”, jak réwniez
niebieskie i czerwone prostokaty, nie oddziatuja dostatecznie mocno, aby utrwalic
sie w pamieci konsumenta silniej niz element stowny.

Zgloszone oznaczenie sklada si¢ natomiast — z perspektywy hiszpaiskojezycznego
konsumenta — ze stowa zlozonego z dwéch elementéw, mianowicie wyrazen ,vita”
i ,kraft”. Izba odwolawcza stusznie uznala, ze konsument rozdziela oznaczenie
sfowne na wyrazy, ktére maja dla niego konkretne znaczenie lub sa podobne do
znanych mu stéw. Z tego wzgledu hiszpanskojezyczny konsument zrozumie wyraz
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»vita” jako nawiazujacy do takich stéw jak ,witalnoé¢” lub »Zyciowy” (z hiszpanskiego
»vitalidad” lub ,vital”). Natomiast wyraz ,kraft”, ktéry w niektérych jezykach, miedzy
innymi w niemieckim, oznacza ,sile”, nie ma konkretnego znaczenia w jezyku
hiszpariskim.

Nalezy przypomniec, ze okrelenie fantazyjne co do zasady mocniej przykuwa uwage
konsumenta [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie

-6/01 Matrazen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN),
Rec. str. 11-4335, pkt 43, utrzymany w mocy postanowieniem Trybunalu z dnia
28 kwietnia 2004 r. w sprawie C-3/03 P Matrazen Concord przeciwko OHIM,
dotychczas nieopublikowanym w Zbiorze]. Sad stwierdzit takze, ze element opisowy
stanowiaCy czgé¢ zlozonego znaku towarowego nie jest co do zasady postrzegany
przez odbiorcéw jako element odrézniajacy i dominujacy w ogdélnym wrazeniu
wywieranym przez ten znak [wyrok Sadu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01
José Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser Busch (BUDMEN), Rec. str. 11-2251,
pkt 53). Podobnej ocenie podlegaja elementy o bardzo ogélnym znaczeniu, za
pomocg ktdrych sugerowana jest pozytywna cecha, moggca dotyczy¢ szerokiej gamy
towar6w i ustug. Sad jest zdania, ze stowo ,vita” stanowi dla konsumentéw
hiszpariskich element tego rodzaju.

W zwigzku z tym drugi element zgloszonego znaku ,kraft” stanowi w jezyku
hiszpariskim, w zwigzku z jego fantazyjnym charakterem, dominujacy element
znaku, a pierwsza cze$¢ znaku ,vita” ma dla wskazanego kregu odbiorcéw mniejszy
charakter odrézniajacy.

Biorgc pod uwage aspekt fonetyczny, nalezy stwierdzi¢, ze wcezesniejsze znaki sa
wymawiane jako ,Krafft”. Zgtoszone oznaczenie, sklada sie natomiast z trzech sylab
(wvi”, ,ta” i ,kraft”). Z powodéw przedstawionych w punktach 52 i 53 powyzej
wskazany krag odbiorcéw bedzie postrzegal ostatnia sylabe, stowo ,kraft”, jako
dominujacy element znaku stownego ,VITAKRAFT".
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W zwigzku z tym zaréwno na plaszczyZnie wizualnej, jak i brzmieniowej,
dominujacy element zgloszonego znaku ,kraft” i element stowny wczeéniejszego
znaku ,Krafft” sa do siebie bardzo podobne, wrecz identyczne, poniewaz podwdjna
litera ,f” w stowie ,Krafft” ani nie powoduje zauwazalnej réznicy fonetycznej, ani nie
stanowi réznicy wizualnej, ktéra wystarczylaby do zniwelowania graficznego
podobienistwa wskazanych elementéw.

Mimo ze na plaszczyZnie koncepcyjnej stowo ,vita” wywoluje skojarzenie
z ,witalnoécig” lub przymiotnikiem ,zyciowy”, oznaczenie ,VITAKRAFT” jest
w jezyku hiszpanskim pozbawione konkretnego znaczenia. Poniewaz w jezyku
hiszpariskim ani zgloszony znak, ani wcze$niejsze znaki nie maja konkretnego
znaczenia, nie mozna stwierdzi¢ wystepowania pomiedzy tymi dwoma oznaczeniami
dostatecznej réznicy na plaszczyZnie koncepcyjnej.

W zwigzku z tym analizowane znaki sa dla wskazanego kregu odbiorcéw,
skladajacego si¢ z hiszpariskojezycznych konsumentéw, podobne na plaszczyinie
wizualnej i fonetycznej. Poniewaz towary, dla ktérych znaki te sa uzywane, s3
identyczne lub bardzo podobne, izba odwolawcza dokonata prawidlowej oceny,
uznajac, ze pomiedzy wezeéniejszymi znakami zawierajacymi element ,Krafft”
a znakiem zgloszonym do rejestracji , VITAKRAFT” zachodzi prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad w odniesieniu do wszystkich objetych zgloszeniem towarow
z Klas 1 i 3 oraz w odniesieniu do towaréw okreslanych jako ,zwiazki pochlaniajgce,
zwilzajace i wigzace pyly” z klasy 4.

Drugi zarzut podniesiony przez skarzaca nalezy zatem oddali¢.

W zwiazku z powyzszym skarga jest zasadna tylko w zakresie, w jakim stwierdzone
w niej zostalo, i% izba odwolawcza blednie uznala, Ze interwenient udowodnit
rzeczywiste uzywanie wczeéniejszego znaku B dla towaréw okreslanych jako
Jtuszcze, oleje silnikowe; smary” (Klasa 4) i znaku C2 dla towaréw okreslanych
jako ,zaprawy i masy niwelujace stosowane w budownictwie” (klasa 19). Z tego
wzgledu nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji w czgéci, w kidrej
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uwzglednione zostalo odwolanie interwenienta do izby odwolawczej w odniesieniu
do towardw okreslanych jako ,oleje i tluszcze przemystowe; smary, materialy pedne
(w tym paliwa silnikowe) i materialy o§wietleniowe” (klasa 4) i towaréw okreslanych
jako ,materialy budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie; asfalt, smota i bitumy” (klasa 19). W pozostalym zakresie skarge
nalezy oddalié.

W przedmiocie kosztéw

Na podstawie art. 87 ust. 3 regulaminu Sadu w razie cze$ciowego tylko
uwzglednienia zadan kazdej ze stron Sad moze postanowié, ze koszty zostang
podzielone albo ze kazda ze stron poniesie swoje wiasne koszty.

W niniejszej sprawie zaréwno zadania strony skarzacej, jak i OHIM oraz
interwenienta zostaly w czgéci oddalone. W zwigzku z tym kazdy z uczestnikéw
pokryje koszty wiasne.

Z powyzszych wzgledéw

SAD PIERWSZE] INSTANC]JI (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewaznosé¢ decyzji Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
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z dnia 4 wrzeénia 2002 r. (sprawy pofaczone R 506/2000-1 i R 581/2000-1),
w czeéci, w ktérej uwzglednione zostalo odwolanie interwenienta do izby
odwolawczej w odniesieniu do towaréw objetych zgloszeniem wspélnoto-
wego znaku towarowego okreslanych jako ,oleje i tluszcze przemystowe;
smary, materialy pedne (w tym paliwa silnikowe) i materialy o$wietle-
niowe” (klasa 4) i towaréw okre$lanych jako ,materialy budowlane
niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt,
smola i bitumy” (klasa 19).

2) W pozostalym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Strony pokryja koszty wiasne.

Pirrung Meij Forwood

Ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 6 pazdziernika 2004 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung J. Pirrung
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