WYROK Z DNIA 2552005 r. — SPRAWA T-352/02

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (czwarta izba)
z dnia 25 maja 2005 r."

W sprawie T-352/02

Creative Technology Ltd, z siedzibag w Singapurze (Singapur), reprezentowana
przez M. Edenborougha, barrister, J. Flintofta, S. Jonesa i P. Rawlinsona, solicitors,

strona skarzgca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez B. Holst Filtenborg i S. Laitinen,
dzialajace w charakterze pelnomocnikéw, .

strona pozwana,
* Jezyk postepowanin: angielski.
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w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izbag Odwolawcza OHIM byt

José Vila Ortiz, zamieszkaly w Walencji (Hiszpania),

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwolawczej z dnia
4 wrze$nia 2002 r. (sprawa R 265/2001-4), dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu migdzy Creative Technology Ltd a José Vila Ortizem,

SAD PIERWSZE] INSTANCJIWSPOLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w sktadzie: H. Legal, prezes, P. Mengozzi i I. Wiszniewska-Bialecka, sedziowie,

sekretarz: H. Jung,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 25 listopada
2002 r,,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
8 kwietnia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 24 listopada 2004 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 4 listopada 1997 r. skarzaca, na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z pézniejszymi zmianami, zglosila do Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wspdlnotowy
znak towarowy.

Znak, o ktérego rejestracje wniesiono, to oznaczenie stowne PC WORKS. Towary
objete zgloszeniem naleza do klasy 9 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw rejestracji
znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja
nastgpujacemu opisowi: ,urzadzenia do zapisu, transmisji lub odtwarzania dZwieku
lub obrazu, gloéniki, wzmacniacze, odtwarzacze dyskéw, odtwarzacze kaset,
odtwarzacze plyt kompaktowych, odbiorniki radiowe oraz czesci sktadowe
i zamienne wszystkich uprzednio wymienionych towaréw”.

W dniu 26 pazdziernika 1998 r. zgloszenie zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 81/98.
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W dniu 22 stycznia 1999 r. J. Vila Ortiz, na podstawie art. 42 rozporzadzenia
nr 40/94, wnidst sprzeciw wobec zgloszenia skarzacej, uzasadniajac go istnieniem
prawdopodobieristwa wprowadzenia w bfad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) tego
rozporzadzenia. Sprzeciw dotyczyt wszystkich towaréw objetych zgloszeniem znaku
towarowego skarzacej i zostal oparty na istnieniu przedstawionego ponizej
krajowego graficznego znaku towarowego:

Znak ten zostal zarejestrowany w Hiszpanii w dniu 10 pazdziernika 1994 r. dla
selektronicznego sprzetu audio; glo$nikéw; urzadzen do odtwarzania dzwieku;
odbiornikéw radiowych; telewizoréw i odtwarzaczy video”, nalezacych do klasy 9.

Decyzja z dnia 26 stycznia 2001 r. Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil, ze w odniesieniu
do spornych znakéw istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad i na tej
podstawie odrzucit zgloszenie skarzacej dla wszystkich towaréw.

W dniu 19 marca 2001 r. skarzaca wniosta odwolanie od decyzji Wydzialu
Sprzeciwéw (sprawa R 265/2001). W odwolaniu zmienita ona opis towaréw objetych
zgloszeniem, dodajac nastepujace udcislenie: ,wszystkie uprzednio wymienione
towary odnosza si¢ do komputeréw i sprzetu informatycznego”.

Decyzja z dnia 4 wrze$nia 2002 r. (zwang dalej ,zaskarzona decyzja”) Czwarta Izba
Odwotawcza OHIM utrzymala w mocy decyzje Wydzialu Sprzeciwéw i oddalita
odwolanie. Izba Odwolawcza stwierdzila, ze zgloszenie znaku towarowego
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i wczedniejszy znak towarowy obejmuja zasadniczo te sama kategorie towaréw,
a mianowicie urzadzenia elektryczne do odtwarzania dzwigku lub obrazu oraz ze
sporne oznaczenia s3 do siebie podobne na plaszczyznach wizualnej, fonetycznej
i koncepcyjnej.

Zadania stron

Podczas rozprawy skarzaca o$wiadczyla, iz cofa zadanie nakazania OHIM dokonania
rejestracji znaku towarowego.

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji i uchylenie decyzji Wydzialu
Sprzeciwéw,

— obciazenie OHIM kosztami niniejszego postepowania, jak réwniez kosztami
poniesionymi przez skarzaca w postepowaniu przed Izba Odwotawcza
i Wydzialem Sprzeciwdw.

OHIM wnosi do Sadu o:
— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.
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Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi jedyny zarzut, oparty na naruszeniu
rozporzadzenia nr 40/94 polegajacym na tym, ze Izba Odwolawcza niestusznie
stwierdzila istnienie prawdopodoblenstwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do
spornych oznaczei. -

Argumenty stron

Skarzaca twierdzi, ze w celu oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad
poréwnanie obu znakéw towarowych powinno zosta¢ dokonane z uwzglednieniem
calodciowego wrazenia wywieranego przez kaide z oznaczed. Natomiast przy
dokonywaniu takiej oceny nie wolno rozbiera¢ na czeéci spornych oznaczeti w celu
poréwnania poszczegélnych, tworzacych je elementéw, w szczegdlnosci jezeli, tak
jak w niniejszej sprawie, po pierwsze, brak jest przestanek pozwalajacych na
stwierdzenie, ze docelowy krag odbiorcéw przeprowadzi taki zabieg, oraz, po drugie,
ze elementy, z ktérych skiadaja sie sporne oznaczenia, maja kazdy z osobna
charakter malo odrézniajacy, ktéry dla kaidego z rozpatrywanych znakéw
towarowych wynika gléwnie z calodciowego wrazenia wywieranego przez wspét-
dzialanie rozmaitych elementéw. Niewlasciwe jest réwniez objecie szeroka ochrong
znaku, gdy ochrona ta opiera si¢ na jednym z tworzacych go elementéw, majacym
charakter malo odrézniajacy.

W niniejszej sprawie wezesniejszy znak towarowy sklada sie z trzech elementéw —
litery ,w", sfowa ,work” i stowa ,pro”, podczas gdy zgloszony znak towarowy zawiera
jedynie dwa elementy — stowo ,,pc” i sfowo ,works”. Ponadto, podczas gdy charakter
odrézniajacy wezeéniejszego znaku towarowego wynika ze wspéldziatania elemen-
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tow ,w” i ,work”, ze wzgledu na to, ze trzeci skltadnik ma niewielkie znaczenie
w ramach caloiciowego wrazenia wywieranego przez oznaczenie, charakter
odrdzniajacy zgloszonego znaku towarowego opiera si¢ na wspéldziataniu stéw
»pc” i ,works”.

Zatem sama okolicznosé, ze litery tworzace slowo ,work” sa wspdlne dla obu
spornych oznaczen, nie wystarcza do wykazania, ze w odniesieniu do tych oznaczen
istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad.

W odniesieniu konkretnie do poréwnania spornych oznacze na plaszczyZnie
wizualnej skarzaca zwraca uwage, ze wcze$niejszy znak towarowy jest znakiem
graficznym, podczas gdy zgloszony znak towarowy jest znakiem stownym. Podkresla
ona w szczegblnodci, ze trzy elementy tworzace wczeéniejszy znak towarowy
znajduja si¢ w pozycji wertykalnej, przy czym calo$ciowe wrazenie jest zdominowane
przez element tworzony przez litere, podczas gdy oba skladniki zgloszonego znaku
towarowego znajduja si¢ w pozycji horyzontalnej.

Na plaszczyznie fonetycznej weze$niejszy znak towarowy bedzie opisywany ustnie
bad? przez wypowiedzenie kolejno trzech tworzacych go elementéw ,w”, ,work”
i ,pro”, badz przez wypowiedzenie jedynie stowa ,work”, jezeli uzna si¢ elementy
»W" i ,pro” za czysto graficzne. Natomiast zgloszony znak towarowy moze zostac
okreslony jedynie przez faczne wypowiedzenie stéw ,pc works”. Zdaniem skarzacej,
jakakolwiek by nie byta wymowa wczeéniejszego znaku towarowego, rézni sie ona od
zgloszonego znaku towarowego, albowiem litery ,w” nie mozna pomyli¢
z elementem ,pc”, a stowa ,work” nie mozna pomyli¢ ze elementem stownym ,pc
works”.

Skarzaca twierdzi, iz zakladajac nawet, ze na plaszczyZnie koncepcyjnej stowa ,work”
i ,works” nic nie znacza dla przecietnego konsumenta hiszpanskiego, w stosunku do
ktérego nalezy ocenia¢ prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad, to i tak nie
sktoni go to do ich skojarzenia i uzna je za dwa rézne stowa. W szczegélnoéci nie
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bedzie on w stanie postrzegaé stowa ,works” jako liczby mnogiej stowa ,work”.
Natomiast jeéli uzna¢, ze docelowy krag odbiorcéw wystarczajaco zna jezyk
angielski, aby odczyta¢ znaczenie tych stéw, to zdaniem skarzacej nalezy przyjaé,
ze jest on réwniez w stanie dostrzec ich odmienne znaczenie.

Skarzaca podkresla ponadto, ze towary wymienione w zgloszeniu znaku towarowego
ze swojej natury sa przedmiotem rozwaznych decyzji dotyczacych zakupu, ktére
uzytkownicy nalezacy do whasciwego kregu konsumentéw podejmuja jedynie po
upewnieniu sig, ze towary te faktycznie odpowiadaja ich potrzebom. Okolicznosé ta
zmniejsza dla docelowego kregu odbiorcéw pézniejsze prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad.

OHIM twierdzi, ze Izba Odwolawcza nie naruszyla prawa i stusznie ustalila istnienie
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do spornych oznaczen.

Ocena Sgdu

Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 przewiduje, ze ,w wyniku sprzeciwu
wlasciciela wezedniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego nie
rejestruje sig, jezeli z powodu identycznosci lub podobieristwa do wezesniejszego
znaku towarowego, identycznosci lub podobiefistwa towaréw lub ustug istnieje
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad [odbiorcéw] na terytorium, na ktérym
wezesniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieistwo wprowadzenia
w biad obejmuje réwniez prawdopodobieristwo skojarzenia z wczeéniejszym
znakiem towarowym”,
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W myél utrwalonego orzecznictwa prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad
istnieje, jezeli odbiorcy mogliby uznad, ze dane towary lub uslugi pochodzg z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospodar-
Czo.

Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno
byé oceniane calo$ciowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczen
i towaréw lub ustug przez wlasciwy krag odbiorcéw oraz przy uwzglednieniu
wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku, a zwlaszcza
wspolzaleznoéci miedzy podobiefistwem oznaczent a podobiefistwem oznaczonych
towaréw lub ustug [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01
Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), Rec. str. 11-2821, pkt 31-33 oraz wskazane w nim orzecznictwol].

W niniejszej sprawie z uwagi na charakter omawianych towardéw, ktérych opis zostat
zawarty powyzej w pkt 2, 5 i 7, docelowy krag odbiorcéw, wzgledem ktérego nalezy
dokonaé analizy prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, sklada sig
z przecietnych konsumentéw. Ponadto z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 wynika, Ze do docelowego kregu odbiorcéw naleza osoby zamieszkale na
terytorium panstwa czlonkowskiego, na ktérym wczeéniejszy znak towarowy jest
chroniony, czyli w niniejszym przypadku Hiszpanii.

Tak wiec, o ile rzeczywifcie towary oferowane przez skarzaca, stanowiace czeéci
sprzetu audiowizualnego przeznaczonego do uZywania w szczegélnosci
w polaczeniu z komputerem, sa przeznaczone dla kregu odbiorcéw majacych
podstawowa znajomo$¢ informatyki, umiejacych postugiwaé sie sprzetem elektro-
nicznym, o tyle nalezy stwierdzi¢, ze w dzisiejszych czasach oferta i korzystanie
z takich towaréw oraz ich rozpowszechnienie wérdd szerokiego kregu odbiorcéw,
skladajacego si¢ gléwnie z mlodziezy, sa tak duze, Ze nie mozna uznaé owych
towaréw za przeznaczone dla ograniczonego i wyspecjalizowanego kregu odbior-
céw, choé nie moga one zosta¢ zdefiniowane jako towary powszechnego uzytku.
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Podobnie, o ile faktycznie niektére z omawianych towaréw moga, ze wzgledu na ich
stopient zlozonosci i ceng, by¢ przedmiotem bardziej rozwaznych decyzji dotycza-
cych zakupu, o tyle nie dotyczy to wszystkich z tych towaréw, jak to stusznie
podkreslit OHIM w odpowiedzi na skarge. A zatem nalezy stwierdzié, ze docelowy
krag odbiorcéw sklada sie z przecietnych konsumentéw, wlaiciwie poinformowa-
nych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych.

W ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 oraz w $wietle
powyzszych rozwazar nalezy zatem dokonaé poréwnania, po pierwsze, omawianych
towaréw i, po drugie, spornych oznaczeri.

Co do omawianych towaréw

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, aby dokona¢ oceny podobieristwa omawia-
nych towaréw lub ustug, nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki charaktery-
zujace wzajemny stosunek tych towarédw lub ustug. Czynniki te obejmuja
w szczegdlnosci ich charakter, ich przeznaczenie, sposéb uzywania, podobnie jak
to, czy towary lub ustugi te konkuruja ze sobg, czy tez sie uzupelniaja (wyrok Sadu
z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut fiir Lernsysteme
przeciwko OHIM — Educational Services (ELS), Rec. str. 11-4301, pkt 51).

W niniejszej sprawie sprzeciw zostal oparty na istnieniu wczes$niejszego znaku
towarowego zarejestrowanego dla towaréw nalezacych do klasy 9 i jest skierowany
wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla towaréw nalezacych do tej
samej klasy.

Nalezy wskazaé, Ze skarzaca nie kwestionuje stwierdzenia Izby Odwolawczej,
zgodnie z ktérym rozpatrywane znaki towarowe dotycza zasadniczo tego samego
typu towardw, a mianowicie wrzadzen elektrycznych przeznaczonych do odtwa-
rzania dzwieku i obrazu,
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Stwierdzenie to nalezy podtrzymad.

Usciélenie dokonane przez skarzaca przed Izba Odwolawcza (zob. pkt 7 powyzej),
dotyczace opisu towaréw zawartych w jej wniosku o dokonanie rejestracji,
ograniczajace go jedynie do urzadzen i czeéci sprzetu przeznaczonych do uzytku
w polaczeniu z komputerem i sprzetem informatycznym, nie zmienia takiej oceny.
Sama okoliczno$¢, ze takie doprecyzowanie nie widnieje w opisie towaréw strony
przeciwnej, nie wystarcza bowiem dla podwazenia twierdzenia, zgodnie z ktérym
omawiane towary majg ten sam charakter i mogg mie¢ to samo przeznaczenie.
W tym wzgledzie nalezy stwierdzié, jak to réwniez zostalo stusznie podniesione
przez OHIM w pkt 21 odpowiedzi na skarge, Ze opis towaréw oznaczonych
wezesniejszym znakiem towarowym jest wystarczajaco obszerny, aby obejmowac
takze towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym.

Co do rozpatrywanych oznaczen

W niniejszej sprawie wczeéniejszy znak towarowy sklada sie z mieszanego graficzno-
stownego oznaczenia tworzonego przez trzy elementy umieszczone wertykalnie,
z ktérych pierwszy stanowi oznaczenie przedstawiajace czarny dysk, na ktérym
majuskufa koloru bialego napisano ,w”, drugi stanowi slowo ,work” napisane
majuskulami koloru czarnego, a trzeci jest czarnym prostokatem, na ktérym
napisano mala czcionka trzy szeroko rozstawione wielkie litery koloru bialego
tworzace slowo ,pro”. Zgloszony znak towarowy jest utworzony z elementu
stownego ,pc works”.

Po pierwsze, jezeli chodzi o poréwnanie dwéch rozpatrywanych znakéw na
plaszczyinie wizualnej, tytulem wstepu nalezy przypomnieé, ze Sad orzekl juz, iz
nic nie stoi na przeszkodzie dokonaniu oceny istnienia podobieistwa wizualnego
miedzy slownym a graficznym znakiem towarowym, poniewaz te dwa rodzaje
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znakéw przybieraja posta¢ graficzng zdolng wywieraé wrazenie wizualne [wyrok
Sadu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedial przeciwko OHIM —
France Distribution (HUBERT), Rec. str. II-5275, pkt 51].

Nastgpnie nalezy przypomnied, ze Sad orzekt juz, iz zlozony, stowno-graficzny znak
towarowy mozna uznac¢ za podobny do innego znaku towarowego — identycznego
lub podobnego do jednego z elementéw zlozonego znaku towarowego — jedynie
w sytuacji, gdy element ten stanowi element dominujacy w wywieranym przez
zlozony znak towarowy calosciowym wrazeniu. Tak jest w przypadku, gdy element
ten moze samodzielnie zdominowaé wyobrazenie o tym znaku zachowane
w pamiegci whadciwego kregu odbiorcéw, przez co pozostale elementy znaku
towarowego nie s3 dostrzegalne w wywieranym przez ten znak caloéciowym
wrazeniu [wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen
Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. 11-4335,
pkt 33].

W niniejszej sprawie nalezy przede wszystkim zauwazyé, Ze jeden z elementéw
weze$niejszego znaku towarowego, a mianowicie sfowo ,work”, jest bardzo podobny
do jednego z elementéw stownych, z ktérych skiada sie zgloszony znak towarowy.

Nastgpnie nalezy przypomnie¢, ze w odniesieniu do poréwnania wizualnego
rozpatrywanych oznaczeii Izba Odwolawcza stwierdzila, iz na plaszczyZnie wizualnej
stowa ,work” i ,works” stanowia elementy dominujace, odpowiednio, wczeéniej-
szego znaku towarowego i zgloszonego znaku towarowego.

W tym wzgledzie, po pierwsze, w odniesieniu do wczesniejszego znaku towarowego
nalezy podkredli¢, ze element tworzony przez stowo ,work” zajmuje pozycje
centralna w stosunku do innych elementéw graficznych oznaczenia i ze wzgledu na
rozmiar stanowi proporcjonalnie jego najbardziej istotny skladnik. Ponadto element
graficzny utworzony przez czarny prostokat zawierajacy litery ,pro”, ktéry widnieje
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dokladnie ponizej stowa ,work” wywoluje, z uwagi na swéj rozmiar i kolor, efekt
podkreslenia, ktdre, po pierwsze, wzmacnia wrazenie, Ze wspomniany element pelni
jedynie drugorzedna role w stosunku do elementu skladajacego si¢ ze stowa ,work”,
oraz, po drugie, wzmacnia wizualne oddzialywanie tego ostatniego. Wreszcie, jesli
chodzi o element tworzony przez czarny dysk zawierajacy litere ,w”, nalezy
stwierdzi¢, ze jego oddzialywanie wizualne jest duzo mniejsze w stosunku do
oddzialywania elementu przedstawiajacego stowo ,work”, gléwnie ze wzgledu na
jego mniejszy rozmiar. Jak z tego wynika, Izba Odwolawcza nie popelnita bledu
w ocenie, stwierdzajac, ze taki element dominuje w caloéciowym wrazeniu
wizualnym wywieranym przez wczeéniejszy znak towarowy.

Po drugie, w przypadku zgloszonego znaku towarowego stowo ,works” nalezy uznac¢
za dominujace w stosunku do stowa ,pc”, ktére, pomimo iz jest pierwszym
elementem oznaczenia, ma duzo mniejsze oddzialywanie wizualne, poniewaz
zajmuje ono cze$§¢ powierzchni odpowiadajaca troche powyzej jednej trzeciej
powierzchni zajmowanej przez stowo ,works”. W konsekwencji stwierdzenie Izby
Odwolawczej, ze ten ostatni element stanowi element dominujacy w cato$ciowym
wrazeniu wizualnym wywieranym przez zgloszony znak towarowy, nie jest bledne.

W $wietle powyzszych rozwazai nalezy stwierdzi¢, iz pomiedzy spornymi
oznaczeniami istnieje silne podobieristwo wizualne z uwagi na to, ze ich elementy
dominujace skladaja sie w duzej czeéci z takich samych oznaczen graficznych,
mianowicie liter ,w” ,0” ,t” i ,k”, ustawionych w tej samej sekwencji przedstawiajacej
stowo ,work” oraz Zze réznia si¢ one jedynie tym, iz zgloszony znak towarowy ma
dofgczony do tej sekwencji dodatkowy znak, tj. litere ,,s”.

Na plaszczyZnie fonetycznej Izba Odwolawcza stwierdzila, tak jak OHIM
w odpowiedzi na skarge, ze jest malo prawdopodobne, by hiszpariscy konsumenci
okreslali znak towarowy zglaszajacego sprzeciw poprzez wypowiedzenie wszystkich
jego elementéw stownych, a mianowicie ,w”, ,work” i ,pro”. Nie dokonujac bowiem
szczeg6lowej analizy znaku towarowego, maja oni tendencje do skupienia si¢ na
stowie ,work”, postrzegajac element tworzony przez litere ,w” jako czysto
dekoracyjny i pomijajac element ,pro” ze wzgledu na jego niewielki rozmiar.
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Tytulem wstepu nalezy przypomnieé, ze wniosek, do ktérego doszla Izba
Odwotlawcza, jest wynikiem analizy uwzgledniajacej kryteria zaré6wno wizualne, jak
i fonetyczne. W celu ustalenia ewentualnego prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad nalezy zatem zbada¢, czy takie podejécie jest zgodne z wladciwa ocena stopnia
podobieristwa obu spornych znakéw.

W tym wzgledzie nalezy wskazaé, ze doslownie odtworzenie fonetyczne zlozonego
znaku towarowego odpowiada odtworzeniu wszystkich jego elementéw stfownych,
niezaleznie od ich cech graficznych, ktére wynikaja raczej z analizy oznaczenia na
plaszczyznie wizualne;j.

Jednakze w ramach oceny podobieristw wizualnych, fonetycznych i koncepcyjnych
pomigdzy dwoma spornymi znakami, majacej na celu ustalenie lub wykluczenie
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad wiasciwego kregu odbiorcéw, nalezy
mie¢ na uwadze caloiciowe wrazenie wywierane przez kazde z obu oznaczeri na
docelowym kregu odbiorcéw.

Tak wigc, w przypadku zlozonego, stowno-graficznego znaku towarowego elementy
sfowne s3 réwnoczeénie elementami graficznymi i ze wzgledu na swoje szczegéine
cechy graficzne moga mie¢ bardziej lub mniej znaczace oddzialywanie wizualne.
W przypadku gdy oznaczenie takie sklada sie z wiekszej liczby elementéw stownych,
nie jest wykluczone, ze niektére z nich mogg, na przyktad ze wzgledu na swdj
rozmiar, kolor lub umieszczenie, przyciaga¢ wigksza uwage konsumenta, tak ze aby
ustnie okreéli¢ oznaczenie, bedzie on sklonny wymawiaé¢ jedynie te elementy
i pomija¢ pozostale. Wrazenie wizualne wywolane szczegélnymi cechami graficz-
nymi elementéw stownych zlozonego oznaczenia moze zatem wplywaé na
dzwigkowe przedstawienie oznaczenia.

W niniejszej sprawie, jak to zostalo juz wskazane powyzej w pkt 37, stowo ,work”
stanowi element dominujacy w calo$ciowym wrazenin wizualnym wywieranym
przez wczesniejszy znak towarowy -oraz stanowi element stowny, ktéry moze
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przyciaga¢ wieksza uwage, byé natychmiast postrzegany i fatwo zachowywany
w pamieci. Pozostale elementy slowne oznaczenia oddzialuja pod tym wzgledem
jedynie w niewielkim stopniu. Po pierwsze bowiem, element ,pro”, ze wzgledu na
swdj niewielki rozmiar, jest trudny do zapamietania i nie jest fatwo dostrzegalny jako
stowo, poniewaz trzy tworzace go litery sa szeroko rozstawione. Po drugie, znak
W skladajacy si¢ z jednej odrebnej litery, ktéra zreszta nie jest powszechnie
uzywana w jezyku hiszpanskim, jest postrzegany raczej jako element dekoracyjny.

Z powyiszego wynika, ze Izba Odwolawcza nie popelnita bledu w ocenie, uznajac za
prawdopodobne, ze hiszpariski docelowy konsument bedzie opisywaé ustnie znak
towarowy strony przeciwnej, wymawiajac jedynie slowo ,work”. Poniewaz
poréwnania na plaszczyZnie fonetycznej nalezy dokona¢ pomiedzy forma dzwiekowa
oznaczeni ,work” i ,pc works”, nalezy stwierdzi¢ istnienie pewnego podobieristwa,
gdyz oba oznaczenia w ramach takiej samej sekwencji zawieraja wigkszo$¢ takich
samych tworzacych je liter.

Izba Odwolawcza, przyjmujac, ze zainteresowany krag odbiorcéw zna znaczenie
angielskich sléw ,work” i ,works”, stwierdzila podobiefistwo obu spornych oznaczen
réwniez na plaszczyznie koncepcyjnej. W odpowiedzi na skarge OHIM usciélit, ze
rozpatrywane znaki towarowe wyrazaja to samo pojecie, a mianowicie ,skierowa-
nego na realizacje czego$ wysitku fizycznego”.

W tym wzgledzie nalezy przede wszystkim zauwazyé, ze stowo ,pc” widniejace
w zgloszonym znaku towarowym posiada charakter opisowy w stosunku do
omawianych towaréw, poniewaz chodzi tutaj zaréwno w jezyku angielskim, jak
i hiszpaiskim o oznaczenie ,komputera osobistego”. Z koncepcyjnego punktu
widzenia elementem odrézniajagcym tego znaku towarowego jest zatem stowo
»works”. W odniesieniu do wczeéniejszego znaku towarowego nalezy stwierdzi¢, ze
ze wzgledéw analogicznych do przedstawionych powyzej w pkt 43-45, w braku
niesfownych elementéw graficznych wywierajacych samodzielnie okre$lone wraze-
nie, elementem dominujacym na plaszczyzZnie koncepcyjnej jest stowo ,work”.
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Nastepnie, jak to zdaje si¢ przyznawaé sama skarzaca, nalezy uznaé za
prawdopodobne twierdzenie, zgodnie z ktérym docelowy krag odbiorcéw, skladajacy
si¢ z konsumentéw umiejacych postugiwaé sie komputerem, ma wystarczajaca
znajomo$¢ jezyka angielskiego, aby zrozumieé znaczenie stowa ,work” i rozpozna¢
jego liczbe mnoga w stowie ,works”.

W tych okolicznoéciach Izba Odwolawcza nie popelnita bledu w ocenie, stwier-
dzajac, ze oba sporne znaki towarowe sa podobne réwniez na plaszczyZnie
koncepcyjnej.

Z calosci powyzszych rozwazan wynika, ze zgloszony znak towarowy i wezesniejszy
znak towarowy sa do siebie podobne na plaszczyznach wizualnej, fonetycznej
i koncepcyjnej.

Co do prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad w zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego
podobienistwa rozpatrywanych oznaczeri powinna opieraé si¢ na wywieranym przez
nie calo$ciowym wrazeniu, przy szczegélnym uwzglednieniu ich elementéw
odrdzniajacych i dominujacych (wyrok Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r.
w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23 oraz ww. wyrok w sprawie ELS,
pkt 62). W istocie przecigtny konsument danych towaréw lub ustug, ktérego sposéb
postrzegania znakow towarowych odgrywa decydujaca role w calosciowej ocenie
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, postrzega zwykle znak towarowy jako
caloéé i nie dokonuje analizy jego poszczegdlnych detali (ww. wyrok w sprawie
SABEL, pkt 23).
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W niniejszej sprawie, biorac pod uwage podobiefistwo spornych oznaczen
i okolicznoé¢, ze oznaczaja one towary tego samego rodzaju, nalezy stwierdzi¢, ze
Izba Odwolawcza nie popelnita bledu w ocenie, stwierdzajac, iz w niniejszym
przypadku istnieje realne prawdopodobieristwo, ze wlasciwy krag odbiorcéw méglby
pomyli¢ si¢ co do handlowego pochodzenia tych towaréw.

Z uwagi na powyzsze zadania skarzgcej majgce na celu stwierdzenie niewaznosci
decyzji nalezy oddalic.

Koszty

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z Zagdaniem OHIM — obcigzy¢ ja kosztami postepowania.

Na podstawie art. 136 § 2 regulaminu Sadu niezbedne koszty poniesione przez
strony w zwigzku z postgpowaniem przed Izba Odwotawcza uznaje si¢ za koszty
podlegajace zwrotowi. Nie obowigzuje to jednakze w przypadku kosztéw
poniesionych w zwigzku z postepowaniem przed Wydzialem Sprzeciwéw, a zatem
zadanie skarzacej zmierzajace do uzyskania zwrotu tych kosztéw podlega w kazdym
razie oddaleniu z tego wzgledu. Nalezy réwniez oddali¢ zadanie skarzacej dotyczace
zwrotu kosztéw poniesionych przez nia w zwigzku z postegpowaniem przed Izba
Odwolawcza, skoro jej zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji zostalo oddalone.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami postgpowania,

Legal Mengozzi Wiszniewska-Bialecka

Wryrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu, w dniu 25 maja 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung H. Legal
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