WYROK Z DNIA 4.5.2005 r. — SPRAWA T-22/04

WYROK SADU PIERWSZEJ INSTANCI]I (druga izba)
z dnia 4 maja 2005 r."

W sprawie T-22/04

Reemark Gesellschaft fiir Markenkooperation GmbH, z siedzibag w Hamburgu
(Niemcy), reprezentowana przez adwokata P. Koch Moreno,

strona skarzgca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Laitinen, dzialajaca w charakterze
pelnomocnika,

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: angielski,
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w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izbag Odwolawcza OHIM byta

Bluenet Ltd, z siedziba w Limerick (Irlandia),

majgcej za przedmiot skarge na decyzje drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
17 listopada 2003 r. (sprawa R 238/2002-2) dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu wniesionego przez wlasciciela znaku towarowego West wobec zgloszenia
znaku towarowego Westlife,

SAD PIERWSZE] INSTANCJIWSPOLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w skiadzie: ]. Pirrung, prezes, N.J. Forwood i S. Papasavvas, sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu sig ze skarga zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 21 stycznia 2004 .,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
18 maja 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 18 stycznia 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Olkolicznoéci powstania sporu

W dniu 12 maja 1999 r. BMG Music dokonala zgloszenia wspélnotowego znaku
towarowego do Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM) 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 péZniejszymi zmianami.

Znakiem towarowym, ktérego dotyczy zgloszenie, jest oznaczenie stowne Westlife.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego, naleza do
nastepujacych klas w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego migedzyna-
rodowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw rejestracji znakéw, podpisanego
w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. w zrewidowanym i zmienionym brzmieniu:

— Kklasa 9: ,,Zapisane noéniki do rejestracji dzwigku, zapisane nosniki do rejestracji
obrazu, zapisane nosniki do rejestracji danych; noéniki do rejestracji dzwigku,
noéniki do rejestracji obrazu, noéniki do rejestracji danych, w tym do uzytku
interaktywnego”;
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— Kklasa 16: ,Druki, biuletyny, ksiazki, broszury, afisze / plakaty, kalkomanie,
naklejki na samochody; nuty i partytury”;

— klasa 25: ,Odziez, w tym T-shirty, bielizna wchlaniajagca pot, marynarki,
kapelusze oraz czapki z daszkiem”;

— klasa 41: ,Uslugi rozrywkowe éwiadczone przez orkiestre, w tym programy
telewizyjne, audycje radiowe oraz wydania elektroniczne; ustugi informacyjne
dotyczace muzyki, koncertéw, artystéw oraz uslugi rozrywkowe, zaréwno za
poérednictwem internetu, jak i innych $rodkéw komunikacji; organizacja
koncertéw i innych spektakli”.

To zgloszenie zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw
Towarowych nr 22/2000 z dnia 20 marca 2000 r.

W dniu 20 czerwca 2000 r. skarzaca zlozyla sprzeciw wobec zgloszonego znaku
towarowego w zakresie wszystkich towaréw i ustug wymienionych w zgloszeniy,
powolujac si¢ na swéj wezedniejszy sfowny niemiecki znak towarowy nr 39 743 603
West oraz swdj wczedniejszy stowny miedzynarodowy znak towarowy nr 700 312
West. Odnoénie do niemieckiego znaku towarowego sprzeciw dotyczyl nastepuja-
cych towaréw i ustug:

i

»urzadzenia i przyrzady fotograficzne, kinematograficzne i optyczne; urzadzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji diwigku lub obrazu; magnetyczne
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no$niki do nagrywania, plyty (dyski) z nagraniami; automaty i urzadzenia
uruchamiane przez wrzucenie monety; sprzet przetwarzajacy dane
i komputery”, nalezace do klasy 9;

— ,papier, tektura i wyroby z tych materialéw, druki; materialy introligatorskie;
materialy fotograficzne; materialy pi$mienne; kleje do materialéw pismiennych
lub do celéw domowych; materialy przeznaczone dla artystéw; pedzle malarskie;
maszyny do pisania i sprzet biurowy (z wyjatkiem mebli); materialy szkoleniowe
i instruktazowe (z wyjatkiem aparatéw); materialy z tworzyw sztucznych do
pakowania (ujgte w tej klasie); karty do gry, czcionki drukarskie; matryce”,
nalezace do klasy 16;

— yodziez, w tym odziez sportowa, buty, nakrycia glowy, chusty, krawaty,
poriczochy, szelki”, nalezace do klasy 25;

— ,nauczanie i rozrywka, w szczegdlnosci organizowanie i prowadzenie festiwali,
organizowanie przyje¢ i przedstawied muzycznych”, nalezgce do klasy 41.

W dniu 1 lutego 2001 r. druga strona postepowania przed Izba Odwolawcza —
Bluenet Ltd wstapita w miejsce BMG Music w ramach postepowania o zgloszenie
znaku towarowego.

Decyzjg z dnia 25 stycznia 2002 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM — z jednej strony —
odméwil wzigcia pod uwage wezeéniejszego migdzynarodowego znaku towarowego
z uwagi na to, Ze strona wnoszaca sprzeciw nie dostarczyla dowodéw do tego sie
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odnoszacych oraz — z drugiej strony — odrzucil zgloszenie znaku towarowego
w zakresie towardw i ustug nalezacych do klas 9, 16, 25 i 41 z uwagi na to, ze
zaréwno wystepujace w sprawie oznaczenia, jak i dane towary i ustugi sa identyczne
lub podobne.

W dniu 15 marca 2002 r. druga strona postepowania przed Izba Odwolawcza
wniosfa odwolanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 17 listopada 2003 r. (sprawa R 238/2002-2, zwang dalej ,zaskarzona
decyzjg”) Druga Izba Odwolawcza OHIM uchylifa decyzje Wydzialu Sprzeciwéw
i odrzucila sprzeciw.

Izba Odwolawcza uznala, ze wystepujace w sprawie towary i uslugi sa w czeéci
identyczne a w czgsci podobne (pkt 16 zaskarzonej decyzji). Z drugiej strony uznata
ona, Ze rozpatrywane oznaczenia sy tylko troche podobne na plaszczyinie
fonetycznej i graficznej, i Ze przedstawiaja jedynie niewielkie podobiefistwo na
plaszczyznie koncepcyjnej (pkt 19, 20 i 21 zaskarzonej decyzji). W ten sposéb
w ramach calo$ciowej oceny dwéch znakéw towarowych Izba ta przyjeta, ze réznice
pomiedzy zgloszonym znakiem towarowym a wcze$niejszym niemieckim znakiem
towarowym s3 wystarczajaco znaczace, aby znaki te mogly wspélistnie¢ na rynku.
Uznala zatem, ze nie istnieje prawdopodobieiistwo wprowadzenia w blad,
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, odbiorcédw na terytorium,
na ktérym wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony (pkt 22 zaskarzonej decyzji).

Przebieg postepowania i Zadania stron

Druga strona postgpowania przed Izbg Odwolawcza nie zlozyla swoich uwag przed
Sadem w wyznaczonym terminie. Wskazawszy po raz pierwszy w pi$mie z dnia
24 czerwca 2004 1., Ze ma zamiar uczestniczy¢é w rozprawie, poinformowala ona
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nastepnie Sad w dniu 12 stycznia 2005 r. o zmianie swego zamiaru. Nalezy uznaé, ze
spolka ta nie uczestniczyla w postepowaniu przed Sadem w rozumieniu art. 134 § 1
regulaminu Sadu, w szczegblnosci w zwigzku z tym, ze ani nie przedstawila wlasnych
zadan, ani nie wskazala, ze przylacza si¢ do zadan jednej ze stron. Stad nalezy uznad,
ze nie ma ona statusu interwenienta przed Sadem.

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji z uwagi na jej niezgodno$¢ z art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94;

— stwierdzenie istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad pomiedzy
zgloszonym znakiem towarowym Westlife a niemieckim znakiem towarowym
West;

~ obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM, zaznaczajac wyraznie, Ze tak sformulowane zadania sa mu narzucone, wnosi
formalnie do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
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Co do prawa

Argumenty stron

Skarzaca podnosi jedyny zarzut oparty na prawdopodobienistwie wprowadzenia
w blad pomiedzy wystepujacymi w sprawie znakami towarowymi w rozumieniu
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Wedlug niej Izba Odwotawcza popetnita
blad stwierdzajac, ze nie istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
w kontekscie niniejszej sprawy pomigdzy zgloszonym znakiem towarowym Westlife
a znakiem towarowym West zarejestrowanym w Niemczech.

OHIM popiera zasadniczo argumentacj¢ przedstawiona przez skarzaca. Jednakze
formalnie wnosi on w swojej odpowiedzi na skarge o oddalenie skargi z uwagi na to,
ze wedlug niego zobowiazuje go do tego orzecznictwo Sadu. W tym wzgledzie
przywoluje on wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedial przeciwko
OHIM — France Distribution (HUBERT) (Rec. str. 1I-5275, pkt 16 i nast.) oraz
wyrok z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie T-99/01 Mystery Drinks przeciwko
OHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (Rec. str. 11-43, pkt 14 i nast.).

Ocena Sqgdu

W przedmiocie kwalifikacji zadarin OHIM

Na wstepie nalezy podnie$¢, ze w postepowaniu dotyczacym skargi na decyzjg izby
odwolawczej OHIM wydana w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu, OHIM
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nie jest uprawniony do zmiany — w drodze stanowiska, ktére przyjmuje przed
Sadem — granic sporu wynikajacych z zadan i twierdzefi odpowiednio zglaszajacego
i wnoszacego sprzeciw (wyrok Trybunalu z dnia 12 paZdziernika 2004 r. w sprawie
C-106/03 P Vedial przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-9573, pkt 2638 utrzymujacy
w mocy wyrok w sprawie HUBERT, pkt 15 powyzej).

Jednakze z tego orzecznictwa nie wynika, ze OHIM jest zobowigzany wnosic
o oddalenie skargi wniesionej na decyzje jednej z izb odwolawczych OHIM, wbrew
temu, co OHIM utrzymuje w swojej odpowiedzi na skarge. W istocie, jak orzekt Sad
w wyroku z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-107/02 GE Betz przeciwko OHIM
— Atofina Chemicals (BIOMATE) (Zb.Orz. str. I1-1845), o ile OHIM nie dysponuje
legitymacja czynng wymagana do wniesienia skargi na decyzje izby odwotawczej, to
z drugiej strony nie moze by¢ zobowigzany do systematycznej obrony kazdej
zaskarzonej decyzji izby odwolawczej lub wnoszenia za kazdym razem o oddalenie
skargi na takg decyzje (pkt 34 wyroku).

OHIM moze zatem, bez zmiany granic sporu, wnosi¢ o uwzglednienie zadari jednej
ze stron, wedlug swego wyboru, oraz przedstawi¢ argumenty na poparcie zarzutéw
podniesionych przez te strone. Natomiast nie moze on przedstawi¢ samodzielnie
zadania stwierdzenie niewaznoéci lub zarzutéw uzasadniajacych zadanie stwierdze-
nia niewaznoéci niepodniesionych przez inne strony (zob. podobnie wyrok
w sprawie HUBERT, pkt 15 powyzej, pkt 34).

W niniejszej sprawie OHIM jasno wyrazil cheé poparcia zadan i zarzutéw
przedstawionych przez skarzaca, zarébwno w odpowiedzi na skarge, jak i podczas
rozprawy. Wskazal jasno, ze formalnie wnidst o oddalenie skargi jedynie dlatego, ze
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uznat si¢ za zobowigzanego tak uczyni¢ w $wietle orzecznictwa Sadu. Zwazywszy, ze
z przyczyn wymienionych w poprzednich punktach ta analiza nie odpowiada
stanowi prawnemu, nalezy zmieni¢ kwalifikacje zadari OHIM i uznaé, zZe wnosi on
zasadniczo o uwzglednienie z3dan skarzacej. Dokonawszy takiej zmiany kwalifikacji,
usuwa si¢ niespojno$¢ pomiedzy zadaniami a argumentami przedstawionymi
w odpowiedzi na skarge.

Co do istoty sprawy

Na wstepie nalezy przypomnieé, Ze na mocy art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 — w wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego —
zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sig, jezeli ,z powodu identycznosci lub
podobienstwa do wcze$niejszego znaku towarowego, identycznosci lub podobien-
stwa towaréw lub ustug istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na ktérym wcze$niejszy znak towarowy jest
chroniony; prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdo-
podobienstwo skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad
odnoénie do pochodzenia towaréw lub uslug powinno byé oceniane caloéciowo
zgodnie z tym, jak wlasciwy krag odbiorcéw postrzega oznaczenia oraz dane towary
i ustugi, bioragc pod uwage wszelkie cechy charakterystyczne danego przypadku,
w szczegblnoéci wzajemne zaleznos$ci pomiedzy podobierstwem oznaczen
a podobienistwem towaréw i 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. II-2821, pkt 29-33 i powolane tam
orzecznictwo).
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Odnos¢nie do definicji wlasciwego kregu odbiorcéw w niniejszym przypadku
skarzaca i OHIM zgadzaja sie, aby uznad, ze sklada si¢ on w caloéci co najmniej
z przecigtnych konsumentéw niemieckich. Z postanowien zaskarzonej decyzji
wynika, Ze Izba Odwolawcza réwniez uzyla tej definicji.

Nalezy nastepnie podnies¢, ze stwierdzenie Izby Odwolawczej, iz towary objete
wystepujacymi w sprawie znakami towarowymi sa w czeéci identyczne a w czesci
podobne, nie bylo kwestionowane przez strony reprezentowane przed Sadem.

Z drugiej strony skarzaca i OHIM kwestionuja stwierdzenia poczynione
w zaskarzonej decyzji odnosnie do braku wystarczajacego podobieristwa pomiedzy
dwoma oznaczeniami, aby moglo zaistnie¢ prawdopodobieristwo wprowadzenia
w biad. Wedltug nich sporne oznaczenia sa wystarczajaco podobne, aby zaistniato
prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad wiasciwego kregu odbiorcéw, biorac
pod uwage identycznoéé lub podobienstwo wszystkich rozpatrywanych towaréw
i ustug.

Biorac pod uwage powyzsze rozwazania nalezy ocenié, czy zgloszony znak towarowy
Westlife oraz wczeéniejszy znak towarowy West s wystarczajgco podobne, aby
zaistnialo prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad przecigtnego konsumenta
niemieckiego odnosnie do pochodzenia spornych towaréw i ustug, jako Ze sa one
identyczne lub podobne.

Co do tej kwestii z orzecznictwa wynika, Ze globalna ocena prawdopodobieiistwa
wprowadzenia w blad pomiedzy znakami towarowymi odnoénie do graficznego,
fonetycznego czy koncepcyjnego podobieristwa spornych oznaczen powinna by¢
oparta na catoiciowym wrazeniu wywieranym przez te oznaczenia, biorac pod
uwage w szczegdlnosci elementy je wyrézniajace i dominujace (zob. analogicznie
wyroki Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL,
Rec. str. 1-6191, pkt 23 oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer, Rec. str. 1-3819, pkt 25).
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W niniejszym przypadku oznaczenie Westlife sktada si¢ z dwéch zlaczonych stéw,
tzn. ze slowa ,west” oznaczajacego zachdd lub zachodni oraz slowa ,life”
oznaczajacego zycie. Zatem slowo ,west” jest jednym z  dwéich wyrazéw
sktadajacych si¢ na zgloszony znak towarowy Westlife i jedynym wyrazem
skiadajacym sie na wczeéniejszy znak towarowy West.

Odnosnie do podobienistw koncepcyjnych nalezy podniesé, ze oba znaki towarowe
przywoluja pojecie zachodu, gdyz oba zawieraja element ,west”. Odnoénie do
drugiego elementu skladajacego si¢ na zgloszony znak towarowy Izba Odwolawcza
stusznie podnosi, ze wyraz ,life” moze byé rozpoznany przez whasciwy krag
odbiorcéw jako angielski ekwiwalent niemieckiego slowa ,Leben” (czyli po
niemiecku ,zycie”) i zatem jako wyraz o dajacym si¢ zidentyfikowaé znaczeniu
a nie jako nazwa wymyslona.

Stad, w polaczeniu z drugim wyrazem znaku towarowego, czyli ,west”, element ten
moze by¢ zrozumiany przez whasciwy krag odbiorcéw jako odniesienie do stylu
zycia.

Dodanie takiej konotacji dotyczacej stylu zycia nie wystarcza, aby odrézni¢ dwa
znaki towarowe w znaczjcy spos6b na plaszczyznie koncepcyjnej. O ile oba znaki
towarowe beda postrzegane jako przywolujace towary lub usitugi zachodnie
w przypadku West lub odwolujace si¢ do zachodniego stylu zycia w przypadku
Westlife, to oba maja podobne konotacje, co prowadzi do pewnego podobieristwa na
plaszczyZnie koncepcyjnej.

Odnoénie do podobienstw fonetycznych Izba Odwolawcza oparta si¢ na okolicz-
noéci, podniesionej w pkt 28 powyzej, ze wyraz ,life” jest sfowem angielskim, ktére
moze by¢ jako takie rozpoznane przez przecigtnego konsumenta niemieckiego. Stad
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podnosi ona, ze jesli drugi element zgloszonego znaku towarowego jest
rozpoznawany jako stowo angielskie ,nie moze byé wykluczone jako nieprawdopo-
dobne”, ze znak towarowy jako calo$é, w tym z wyrazem ,west”, ktory istnieje
zaréwno po angielsku jak i po niemiecku, bedzie wymawiany po angielsku przez
przecietnego konsumenta niemieckiego. Natomiast znak towarowy West bedzie
wymawiany po niemiecku, czyli jak gdyby byl stowem ,vest” wedlug angielskich lub
francuskich regul wymowy.

Nalezy uznaé, ze sformulowanie ,nie moze by¢ wykluczone jako nieprawdopo-
dobne” jest w bardzo niewielkim stopniu stanowcze, tak iz implikuje ono,
a contrario, ze istnieje réwniez niedajaca si¢ wykluczy¢é mozliwo$é, ze przecigtny
konsument niemiecki wymdwi element ,west” zgloszonego znaku towarowego
Westlife po niemiecku, w ktérym to przypadku zaistnieje rzeczywiste fonetyczne
podobieristwo pomiedzy oboma znakami towarowymi.

Jedli jest mozliwe, ze pewna czg¢é¢ konsumentéw skladajacych sie na wilasciwy krag
odbiorcéw bedzie wymawia¢ element ,west” zgloszonego znaku towarowego
Westlife w sposéb angielski, to jednak pozostali konsumenci beda go wymawiac
w sposob niemiecki. W tych okolicznoéciach istnieje pewien stopieft podobieristwa
fonetycznego pomigdzy dwoma znakami towarowymi, bez wzgledu na obecnos¢
elementu ,life” w ramach zgloszonego znaku towarowego.

Niezaprzeczalnie istnieje pewne podobienstwo pomiedzy wystepujacymi w sprawie
znakami towarowymi na plaszczyZnie wizualnej, gdyz wczeéniejszy znak towarowy
West jest pierwszym skladnikiem zgloszonego znaku towarowego Westlife. Ponadto
zwazywszy na to, ze chodzi o stowne znaki towarowe, oba znaki towarowe nie s3
zapisywane w sposdb stylizowany na potrzeby oceny ich podobiefistwa graficznego.
Stad przecigtny konsument, ktéry musi zazwyczaj zdawaé sie na zachowany
w pamieci niedoskonaly obraz znakéw towarowych (zob. analogicznie wyrok
w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26 powyzej, pkt 26), moze wizualnie
pomyli¢ sporne znaki towarowe.
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Nalezy wiec przyjaé, Ze wystepujace w sprawie oznaczenia sa podobne pod
wzgledem wygladu, cho¢ nie mozna uznaé, Ze istnieje migdzy nimi bardzo wysoki
stopien podobienistwa wizualnego.

Oceniajac caloéciowo oba rozpatrywane oznaczenia, nalezy podnie$é, ze zaden
z dwéch elementéw: ,west” ani ,life” nie wydaje si¢ by¢ wyraZnie elementem
dominujgcym zgloszonego znaku towarowego w niniejszym przypadku. W tym
wzgledzie sztuczne byloby uznanie, ze wyraz ,west” jest dominujacy z uwagi na to, ze
stanowi pierwszy element zgloszonego znaku towarowego, ale nie ma réwniez
zadnych powodéw, aby uznaé element ,life” za dominujacy. W istocie o ile prawda
jest, ze wyraz ,west” jest zaré6wno sfowem niemieckim jak i stowem angielskim,
podczas gdy stowo ,life” jest wylacznie stowem angielskim, zatem obcym z punkiu
widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw, to jednak wyraz ,west” nie opisuje
rozpatrywanych towaréw i uslug ani nawet ich jakosci.

Nalezy réwniez przypomnieé, ze Sad orzekl juz, iz w przypadku, gdy jeden z dwéch
wyrazéw skladajacych sie na stowny znak towarowy jest identyczny,— na
plaszczyinie graficznej i fonetycznej — z jedynym wyrazem skladajacym sie na
weze$niejszy sfowny znak towarowy i gdy te wyrazy razem lub osobno nie maja na
plaszczyznie koncepcyjnej zadnego znaczenia dla danego kreggu odbiorcéw, sporne
znaki towarowe — kazdy rozwazany w swym caloksztalcie — nalezy zwykle uznaé za
prima facie podobne (wyrok Sadu z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie T-286/02
Oriental Kitchen przeciwko OHIM — Mou Dybfrost (KIAP MOU), Rec. str, I1-4953,
pkt 39).

W niniejszym przypadku jeden z dwdch wyrazéw skladajacych sig na zgloszony
slowny znak towarowy jest rzeczywiicie identyczny na plaszczyZnie wizualnej
z jedynym wyrazem skladajacym si¢ na wcze$niejszy stowny znak towarowy. Na
plaszczyznie fonetycznej istnieje pewne podobienstwo, cho¢ wymowa wyrazu ,west”
— przynajmniej dla calego wlasciwego kregu odbiorcéw — nie jest identyczna.
W niniejszym przypadku oba wyrazy skladajace si¢ na znak towarowy Westlife maja
dla wlasciwego kregu odbiorcéw okreslone znaczenie, ale nie opisuja one
rozpatrywanych towaréw i uslug ani ich jakosci i stad nie zawieraja Zadnej
szczegolnej konotacji z tymi ostatnimi.
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O ile podejécie przedstawione w pkt 37 powyzej nie da si¢ zatem bezposrednio
zastosowaé w niniejszym przypadku, to nalezy niemniej podniesé, ze jedyna réznica
w wygladzie pomiedzy dwoma wystepujacymi w sprawie stownymi znakami
towarowymi polega na tym, Ze jeden z nich zawiera dodatkowy element dotaczony
do pierwszego. Ponadto, jak zostalo stwierdzone powyzej, oba znaki towarowe sg
podobne w pewnym zakresie na plaszczyZnie fonetycznej i, w szczegdlnodci, na
plaszczyzinie koncepcyjne;j.

Stad w niniejszym przypadku nalezy uznaé, ze okoliczno$é, iz znak towarowy
Westlife skiada si¢ wylacznie z wezeéniejszego znaku towarowego West, do ktérego
dolaczono inne stowo ,life”, stanowi wskazéwke o podobieristwie pomigdzy oboma
znakami towarowymi.

W kazdym razie nalezy odrzuci¢ argument przedstawiony przez skarzaca, ze
oznaczenie Westlife mogloby by¢ postrzegane przez wlasciwy krag odbiorcéw jako
odmiana jej znaku towarowego West w zwigzku z tym, Ze ta argumentacja opiera sig
na zalozeniu, iz skarzaca jest wladcicielem nie tylko znaku towarowego West, ale
takze innych znakéw towarowych zlozonych ze stowa ,west”, do ktérego dolaczony
jest dodatkowy element. Tymczasem skarzaca oparla swéj sprzeciw przed
Wydzialem Sprzeciwéw jedynie na dwdéch wczeSniejszych stownych znakach
towarowych WEST: niemieckim i miedzynarodowym (zob. podobnie wyrok Sadu
z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-237/01 Alcon przeciwko OHIM — Dr. Robert
Winzer Pharma (BSS), Rec. str. II-411, pkt 61 i 62, potwierdzony na skutek
wniesienia odwolania postanowieniem Trybunalu z dnia 5 pazdziernika 2004 r.
w sprawie C-192/03 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-8993).

Z drugiej strony nalezy uznaé, ze istnienie wczeéniejszego znaku towarowego West
moglo wywola¢ u wlasciwego kregu odbiorcéw skojarzenie pomiedzy tym wyrazem
a towarami oferowanymi przez jego wlasciciela i w zwigzku z tym zachodzi
prawdopodobienstwo, iz kazdy nowy znak towarowy utworzony z tego wyrazu
w polgczeniu z innym wyrazem bedzie postrzegany jako odmiana wczesniejszego
znaku towarowego. Nalezy podnie$¢ zatem, ze wlasciwy krag odbiorcéw mégiby
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uwazad, ze pochodzenie towaréw i uslug oferowanych pod znakiem towarowym
Westlife jest takie samo jak towaréw i uslug oferowanych pod znakiem towarowym
West lub co najmniej, ze istnieje zwigzek gospodarczy pomiedzy odpowiednimi
spotkami czy przedsigbiorstwami, ktére je oferuja (zob. podobnie wyrok Sadu z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch
(BUDMEN), Rec. str. [1-2251, pkt 57).

W $wietle calosci powyzszych rozwazan i biorgc pod uwage, ze w niniejszym
przypadku rozpatrywane towary i uslugi sa bezsprzecznie identyczne lub podobne,
nalezy stwierdzi¢ istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad pomiedzy
znakami towarowymi w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

W rezultacie nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji. Co do drugiego
zadania skarzacej wystarczy stwierdzié, ze pokrywa si¢ ono w rzeczywistodci
z zadaniem stwierdzenia niewaznoéci opartym na naruszeniu art, 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art, 87 § 2 regulaminu Sgdu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM przegral sprawe
w zakresie, w jakim zostaje stwierdzona niewazno$¢ decyzji Izby Odwolawczej,
zgodnie z zadaniem skarzjcej nalezy — mimo zmiany kwalifikacji zadait OHIM,
o ktérej mowa w pkt 19 powyzej — obcigzyé go kosztami postepowania
poniesionymi przez skarzaca.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 17 listopada 2003 r. (sprawa R 238/2002-2).

2) OHIM pokrywa wlasne koszty, jak réwniei koszty poniesione przez
skarzaca.

Pirrung Forwood Papasavvas

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 4 maja 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung J. Pirrung
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