VITAKRAFT-WERKE WUHRMANN PRZECIWKO OHIM — JOHNSON'S VETERINARY PRODUCTS (VITACOAT)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (druga izba)
z dnia 12 lipca 2006 r.”

W sprawie T-277/04

Vitakraft-Werke Withrmann & Sohn GmbH & Co. KG, z siedziba w Bremie
(Niemcy), reprezentowana przez U. Sandera, Rechtsanwalta,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Novaisa Gongalvesa, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izbg Odwotawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

* Jezyk postepowania: angielski.
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Johnson’s Veterinary Products Ltd, z siedziba w Sutton Coldfield (Zjednoczone
Krélestwo), reprezentowana przez M. Edenborougha, barristera,

majacej za przedmiot skarge o stwierdzenie niewazno$ci decyzji Pierwszej Izby
Odwotawczej OHIM z dnia 27 kwietnia 2004 r. (sprawa R 560/2003-1), wydanej
w zwigzku z postepowaniem w sprawie sprzeciwu miedzy Vitakraft-Werke
Withrmann & Sohn GmbH & Co. KG a Johnson’s Veterinary Products Ltd,

~ SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w skladzie: ]. Pirrung, prezes, A. W .H. Meij i L. Pelikdnovd, sedziowie,
sekretarz: J. Plingers, administrator,

po zapoznaniu sie ze skargya zlozong w sekretariacie Sagdu w dniu 9 lipca 2004 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozong przez OHIM w sekretariacie
Sadu w dniu 14 stycznia 2005 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozong przez interwenienta
w sekretariacie Sadu w dniu 13 maja 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 stycznia 2006 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 21 marca 1996 r. Vitacoat Ltd wniosta do Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) o rejestracje stownego
oznaczenia VITACOAT w charakterze wspdlnotowego 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), z pdzn. zm.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, nalezg do klas 3, 5 i 21 Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego,
i odpowiadaja nastepujacemu opisowi:

— klasa 3: ,szampony, odzywki, preparaty do skéry i do wloséw, dezodoranty;
wszystko dla zwierzat”,

— Kklasa 5: ,preparaty do niszczenia roztoczy, wszy, pchel i innych pasozytéw;
wszystko dla zwierzat”,

— Kklasa 21: ,szczotki i grzebienie dla zwierzat”.
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Whniosek o rejestracje zostal opublikowany w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw
Towarowych nr 34/1998 z dnia 11 maja 1998 r.

W dniu 25 maja 1998 r. skarzaca wniosla sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego
znaku towarowego, powolujac sie na cztery znaki towarowe zarejestrowane
w Niemczech (zwane dalej ,wczeéniejszymi znakami towarowymi”), skladajace sie
ze slownego oznaczenia VITAKRAFT i podlegajace ochronie miedzy innymi dla
nastepujacych towaréw:

— rejestracja nr 834 153: ,wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, a mianowicie
koryta dla ptakéw, pséw i kotéw”,

— rejestracja nr 950 955: ,farmaceutyczne preparaty weterynaryjne dla ryb, ptakéw
wiejskich i ptakéw domowych, z wylaczeniem preparatéw znajdujacych sie
w sprzedazy wylacznie w aptekach”,

— rejestracja nr 1 065 186: ,preparaty higieniczne i preparaty pielegnacyjne do
ciala i preparaty kosmetyczne dla zwierzat wiejskich oraz szampony dla zwierzat
wiejskich”,

— rejestracja nr 39 615 031: ,substancje stosowane w praniu, mydla, preparaty
pielegnacyjne do ciala i preparaty kosmetyczne, plyny do wloséw, preparaty do
niszczenia szkodnikéw, grzebienie i szczotki”.

Sprzeciw zostal oparty w szczegdlnosci na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
i zostal skierowany przeciwko wszystkim towarom objetym wnioskiem o rejestracje.
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W dniu 11 lutego 2000 r. Wydzial Sprzeciwéw odrzucil sprzeciw gléwnie z uwagi na
brak pelnego ttumaczenia $wiadectw rejestracji wezesniejszych znakéw towarowych.
W nastepstwie wniesienia przez skarzacg odwolania, Trzecia Izba Odwolawcza
OHIM uchylita te decyzje w dniu 19 czerwca 2001 r. w zakresie dotyczacym
wezesniejszych znakéw towarowych.

W dniu 4 wrze$nia 2001 r. Vitacoat poinformowala OHIM o przeniesieniu
zgloszenia znaku towarowego na rzecz spélki Johnson’s Veterinary Products Ltd,
przy czym przeniesienie to zostalo wpisane do Rejestru wspdlnotowych znakéw
towarowych w dniu 29 pazdziernika 2001 r.

W dniu 29 lipca 2003 r. Wydzial Sprzeciwéw ponownie odrzucil sprzeciw jako
bezzasadny.

W dniu 24 wrze$nia 2003 r. skarzgca wniosta odwolanie od decyzji Wydzialu
Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 27 kwietnia 2004 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba
Odwotawcza OHIM oddalita odwotanie. W gléwnych zarysach stwierdzila ona, ze
rozpatrywane towary sa w czeéci identyczne i w czeéci podobne, chociaz
rozpatrywane oznaczenia wykazuja bardzo niewiele elementéw podobienistwa na
plaszczyznach fonetycznej i wizualnej. W istocie, zdaniem Izby Odwotawczej, stfowa
ovita” i znaki towarowe VITAKRAFT majg nieznaczny samoistny charakter
odrézniajacy dla towarédw innych niz towary objete rejestracja niemiecka
nr 834 153 oraz ,grzebieni i szczotek”, do ktdrych odnosi sie rejestracja niemiecka
nr 39 615 031. Ponadto potwierdza ona, ze oznaczenia te réznig sie pod wzgledem
koncepcyjnym, poniewaz stowo ,Kraft” oznacza w jezyku niemieckim ,sile, moc”
i tym samym wzmacnia pojecie ,witalnosci” (w jezyku niemieckim ,Vitalitit”), do
ktérego odnosi sie element ,vita”, podczas gdy stowo ,vitacoat” nie posiada
konkretnego znaczenia, niezaleznie od tego, czy konsument niemiecki zna znaczenie
angielskiego stowa ,coat”. W odniesieniu do dokumentéw przedstawionych przez
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skarzaca celem dowiedzenia wysoce odrézniajacego charakteru wczesniejszych
znakéw towarowych wynikajacego z ich znajomosci na rynku niemieckim, Izba
Odwolawcza stwierdzila, ze dokumenty te nie stanowig wystarczajacych dowodéw
istnienia renomy wczeéniejszych znakéw towarowych (zob. pkt 24 i 25 ponizej). Jako
ze skarzacej nie udalo sie dowie$¢, ze jej znaki towarowe sg znane na rynku
niemieckim, zdaniem Izby Odwolawczej podobiefistwo rozpatrywanych znakéw
towarowych nie jest wystarczajace, by stwarza¢ prawdopodobiefistwo wprowadzenia
w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Przebieg postepowania i Zadania stron

Pierwotnie skarga zostala wniesiona w jezyku niemieckim. W nastepstwie sprzeciwu
interwenienta, zlozonego w sekretariacie Sadu w dniu 11 sierpnia 2004 r., na mocy
art. 131 § 2 regulaminu Sadu jezykiem postepowania stal sie jezyk angielski.

Skarzaca zalaczyla do skargi liczne zalaczniki sporzadzone w jezyku niemieckim.
W dniu 31 stycznia 2005 r. zastgpila je ona w czesci wersjami skréconymi.

Zgodnie z art. 131 § 3 regulaminu skarzaca zostala upowazniona do uzywania
w toku procedury ustnej jezyka niemieckiego.

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznodci zaskarzonej decyzji,
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— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— utrzymanie w mocy zaskarzonej decyzji,

— przekazanie zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego OHIM celem
umozliwienia mu dokonania rejestracji znaku,

— obcigzenie skarzgcej kosztami poniesionymi przez interwenienta w zwigzku
z postepowaniem przed Sadem, Izbg Odwolawcza i Wydzialem Sprzeciwdw.
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W odpowiedzi na pytanie Sadu interwenient wyjasnil na rozprawie, ze jego drugie
zadanie jest w rzeczywistosci identyczne z pierwszym. Jesli chodzi o trzecie zadanie,
zdaniem interwenienta ma ono na celu zapewnienie, ze w przypadku oddalenia
skargi OHIM faktycznie przeprowadzi postepowanie rejestracyjne. W odniesieniu
do kosztéw interwenient o$wiadczyl, ze z ostroznoéci procesowej sformulowal on
czwarte zadanie w sposéb jak najbardziej obszerny.

Co do prawa

W przedmiocie Zgdania skarigcej majgcego na celu stwierdzenie niewaznosci
zaskarzonej decyzji

Skarzaca podnosi jako jedyny zarzut naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94. Zarzut ten dzieli sie¢ w istocie trzy cze$ci. W pierwszej czesci skarzaca
podnosi, ze znaki towarowe VITAKRAFT i skladajacy sie na nie element ,vita” maja
wysoce odrdzniajacy charakter wynikajacy ze znajomosci tego znaku na rynku
niemieckim. W drugiej cze$ci skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej dokonanie
blednej oceny podobienistwa oznaczen, w szczegdlnosci dlatego ze uznala ona, iz
wylacznie stowo ,vita” stanowi ich element dominujacy. W trzeciej czeéci zarzutu
skarzaca podnosi, ze te dwa bledy i niewlasciwa ocena podobienistwa rozpatrywa-
nych towaréw sprawily, ze Izba Odwolawcza blednie nie stwierdzila istnienia
w niniejszym przypadku prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, mimo ze
w przypadkach poréwnywalnych z wystepujacym w niniejszej sprawie sady
niemieckie stwierdzaja zwykle jego istnienie.

Uwagi ogdlne

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wta$ciciela
wczesniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie,

I -2222



20

21

23

VITAKRAFT-WERKE WUHRMANN PRZECIWKO OHIM — JOHNSON'S VETERINARY PRODUCTS (VITACOAT)

jezeli z powodu identycznosci lub podobienstwa do wczeéniejszego znaku
towarowego, identycznoéci lub podobienistwa towaréw lub uslug istnieje prawdo-
podobienistwo wprowadzenia odbiorcéw w blad na terytorium, na ktérym
wezedniejszy znak towarowy jest chroniony.

W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad co
do handlowego pochodzenia towaréw lub ustug powinno by¢ oceniane calosciowo
zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczed i towaréw lub uslug przez
wlasciwy krag odbiorcéw i przy uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw
wystepujacych w danym przypadku, a zwlaszcza wspélzaleznosci miedzy podobien-
stwem oznaczen a podobiefstwem towaréw lub ustug nimi oznaczonych [wyrok
Sadu z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie T-57/03 SPAG przeciwko OHIM — Dann
i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz. str. [1-287, pkt 51].

W niniejszej sprawie strony sa zgodne co do faktu, ze docelowy krag odbiorcéw
sklada si¢ z przecietnych konsumentéw niemieckich posiadajacych zwierzeta
wiejskie, poniewaz wczeéniejsze znaki towarowe sa chronione w Niemczech,
a towary sa przeznaczone dla wszystkich oséb posiadajacych takie zwierzeta.

Ponadto, jak to réwniez wynika z pkt 21-23 zaskarzonej decyzji, Izba Odwolawcza
stwierdzila, ze wszystkie towary objete zgloszeniem znaku towarowego sa identyczne
z takim czy innym z towaréw chronionych z tytulu wczeéniejszych znakéw
towarowych nr 1 065 186 i nr 39 615 031. Poza tym w pkt 24 zaskarzonej decyzji
Izba Odwolawcza uznala, ze towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym
i znakiem towarowym nr 834 153 s podobne. Skarzaca nie podwazyla tych
stwierdzen.

To wladnie w $wietle tych rozwazan nalezy rozpatrzy¢ jedyny zarzut skarzacej.
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W przedmiocie pierwszej czeéci zarzutu, opartej na istnieniu wysoce odrdzniajacego
charakteru wczeéniejszych znakéw towarowych wynikajacego z faktu, Ze sa one
znane

— Zaskarzona decyzja

Na poparcie twierdzenia, Ze jej znaki towarowe sa znane, skarzgca przedstawila
w postepowaniu przed Izba Odwolawczg nastepujace dowody:

— cennik towaréw opatrzonych znakami towarowymi VITAKRAFT na rok 1994,

— sporzadzone w 1997 r. badanie rynku dotyczace znakéw towarowych
VITAKRAFT,

— sporzadzone w 1992 r. badanie rynku dotyczace znaku towarowego VITA
i ewentualnego powiazania, jakiego odbiorcy mogliby sie dopatrzy¢é miedzy tym
znakiem towarowym a oznaczeniem VITAKRAFT.

Izba Odwolawcza odrzucila cennik, poniewaz zawieral on gléwnie inne towary niz
oznaczone rozpatrywanymi wczeéniejszymi znakami towarowymi (pkt 29 zaska-
rzonej decyzji). Nastepnie Izba Odwotawcza uznala, ze moc dowodowa badania
z 1997 r. nie jest wystarczajaca, gdyz osoby badane nie wigzaly spontanicznie znakéw
towarowych VITAKRAFT z towarami chronionymi tymi znakami, jako ze
formularze wskazywaly im zaréwno oznaczenie, jak i dane towary (pkt 30
zaskarzonej decyzji). W odniesieniu do badania z 1992 r. Izba Odwolawcza
stwierdzila, ze jego moc dowodowa jest znacznie ograniczona z uwagi na to, ze nie
dotyczy ono rozpatrywanego okresu. Zdaniem Izby Odwolawczej nalezy zalozy¢, ze
w okresie czterech lat realia rynkowe w znacznym stopniu sie zmienily, chyba ze
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zostanie przedstawiony dowdd przeciwny. Dodala ona, ze badanie to nie dotyczylo
znakéw towarowych VITAKRAFT, ze zostalo przeprowadzone wylacznie wéréd
osob posiadajacych zwierzeta wiejskie, ze w odniesieniu do rozpatrywanych towaréw
konsumentom tym zostal zasugerowany znak towarowy VITA oraz ze wylacznie 20
[%] badanych rozpoznato znaki towarowe VITAKRAFT (pkt 31 zaskarzonej decyzji).

— Argumenty stron

Na wstepie w odniesieniu do cennika z 1994 r. skarzaca podkresla, ze zawieral on
réwniez towary oznaczone wczeéniejszymi znakami towarowymi.

Nastepnie, jesli chodzi o badanie z 1997 r., skarzaca zarzuca Izbie Odwotawczej
zasadniczo to, ze nie zaakceptowala wskazéwek dostarczonych badanym co do
omawianego znaku towarowego i samych towaréw. Zdaniem skarzacej, przeprowa-
dzajac badanie w drodze rozméw z konsumentami, nie mozna nie wskaza¢ danego
znaku towarowego. Na rozprawie dodata ona, ze poniewaz stowo ,vita” stanowi
element czesto uzywany w znakach towarowych w odniesieniu do produktéw
zywno$ciowych dla ludzi, wskazanie towaréw oznaczonych wczesniejszymi znakami
towarowymi bylo konieczne, aby wykluczy¢é pomylenie tych znakéw ze znakami
uzywanymi w sektorze produktéw zywnoéciowych dla ludzi.

Wreszcie w odniesieniu do badania z 1992 r. skarzaca podnosi na wstepie, ze
omawiany rynek nie zmienia sie¢ w relatywnie krétkim okresie czterech lat, co
zostalo zreszta wykazane réwniez w ramach badania z 1997 r. Nastepnie podkresla
ona, ze instytut badan opinii publicznej Allensbach, ktéry przeprowadzil to badanie,
cieszy sie bardzo duza renoma. Zdaniem skarzacej badanie to dowodzi, ze dla
reprezentatywnej dla omawianego rynku grupy badanych stowo ,vita” stanowi
dominujgcy element znakéw towarowych VITAKRAFT oraz ze odbiorcy ci
bezposrednio wiazg obecno$é stowa ,vita” w oznaczeniu odnoszacym sie do
omawianych towaréw z wczedniejszymi znakami towarowymi skarzacej.
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OHIM odpowiada na wstepie, ze niezaleznie od jego zawartosci cennik nie moze
sam w sobie stanowi¢ dowodu na to, ze wczeéniejsze znaki towarowe byly znane.

Jezeli chodzi o badanie z 1997 r., OHIM stwierdza, ze co do zasady konsumenci nie
sa nastawieni na okre$lony znak towarowy, lecz spontanicznie decyduja sie na to,
jaki towar pragng zakupi¢. W konsekwencji jedynie spontaniczna odpowiedz
w kwestii znajomoéci przez konsumenta danego znaku towarowego w odniesieniu
do okreglonych towaréw moze dostarczy¢ wystarczajacego dowodu, ze znak ten jest
znany na rynku. W niniejszej sprawie, po pierwsze, uwaga konsumentéw zostala
bezposrednio skierowana na znaki towarowe VITAKRAFT i po drugie, badanie
pozostaje szczegblnie niejasne w zakresie towardéw, ktérych dotyczy. Na rozprawie
OHIM dodal, Ze moc dowodowa badania jest dodatkowo ostabiona z uwagi na fakt,
ze obejmuje ono okres péZniejszy niz rozpatrywany w niniejszym przypadku
i w zwigzku z tym mogly na nie wplynaé kampanie reklamowe przeprowadzone juz
po dacie zlozenia zgloszenia znaku towarowego.

Wreszcie OHIM zwraca uwage, ze zgodnie z badaniem z 1992 r. 70% badanych nie
wiazalo w jakikolwiek sposéb stowa ,vita” z weczesniejszymi znakami towarowymi,
mimo Zze pytania zostaly sformulowane w taki sposéb, by naprowadzi¢ badanych
konsumentéw na okre$lona odpowiedz.

Interwenient stwierdza, ze badanie z 1997 r. winno zosta¢ odrzucone, poniewaz
dotyczy okresu péiniejszego niz rozpatrywana data, oraz ze moc dowodowa badania
z 1992 r. nie jest wystarczajaca, gdyz dotyczy ono nie wczeéniejszych znakéw
towarowych, ale oznaczenia VITA. Na rozprawie sprecyzowal on, Ze pytania zadane
osobom badanym w 1992 r. moga co najwyzej wskazywaé na pewne skojarzenia
miedzy oznaczeniami VITA i VITAKRAFT.
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— Ocena Sadu

Jak wynika z motywu siédmego rozporzadzenia nr 40/94, ocena prawdopodobien-
stwa wprowadzenia w blad zalezy od wielu czynnikéw, a w szczegblnosci od tego,
czy odbiorcy rozpoznaja dany znak towarowy na rynku. Z uwagi na to, ze
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad jest tym wieksze, im bardziej
odrézniajacy jest dany znak towarowy, znaki towarowe, ktére maja wysoce
odrézniajacy charakter — samoistny lub wynikajacy z ich znajomosci wérdd
odbiorcéw — ciesza sie wigksza ochrong niz te, ktérych charakter jest malo
odrézniajacy (zob. analogicznie wyroki Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r.
w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. [-6191, pkt 24, z dnia 29 wrzeénia 1998 r.
w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. [-5507, pkt 18, oraz z dnia 22 czerwca 1999 r.
w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 20).

Istnienie bardziej odrézniajacego niz zwykle charakteru, wynikajacego ze znajomosci
znaku towarowego wéréd odbiorcéw na rynku, zakltada w sposéb konieczny, ze znak
ten jest znany przynajmniej znacznej czeéci docelowego kregu odbiorcéw, mimo ze
nie musi cieszy¢ si¢ on bezwzglednie renomg w rozumieniu art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94. Okolicznosé, ze znak towarowy ma wysoce odrézniajacy
charakter wynikajacy z jego znajomosci wéréd odbiorcéw, nie moze zosta¢ ustalona
w sposéb generalny, na przyklad poprzez odwolanie sie do okreslonych udzialéw
procentowych dotyczacych stopnia znajomosci znaku towarowego wéréd odbiorcéw
nalezacych do zainteresowanych kregéw (zob. podobnie i analogicznie wyrok
Trybunalu z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach polaczonych C-108/97 i C-109/97
Windsurfing Chiemsee, Rec. str. 1-2779, pkt 52, oraz ww. wyrok w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Meyer, pkt 24). Niemniej nalezy uzna¢ pewng wspélzalezno$¢ miedzy
znajomoscia znaku towarowego wsréd odbiorcéw a jego charakterem odrézniaja-
cym i stwierdzi¢ tym samym, Ze im bardziej znak towarowy jest znany wsréd
odbiorcéw, tym bardziej wzmocniony jest charakter odrézniajacy tego znaku.

Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy si¢ wysoce odrézniajacym
charakterem wynikajacym z jego znajomosci wéréd odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢
wszystkie istotne okoliczno$ci danego przypadku, to znaczy w szczegélnosci udziat
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znaku towarowego w rynku, intensywno$¢, zasieg geograficzny i dtugos¢ okresu jego
uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego
promogji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym znak
towarowy umozliwia zidentyfikowanie towaréw lub uslug jako pochodzacych
z okre§lonego przedsiebiorstwa, jak réwniez oéwiadczenia izb handlowych
i przemyslowych lub innych stowarzyszenn zawodowych (zob. analogicznie ww.
wymienione wyroki w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 51, oraz w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Meyer, pkt 23, oraz podobnie i analogicznie wyrok Trybunalu z dnia
14 wrzeénia 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. str. [-5421, pkt 26
i27).

W niniejszej sprawie na poparcie twierdzenia dotyczacego znajomo$ci wéréd
odbiorcéw nalezacych do niej wczesniejszych znakéw towarowych skarzgca
przedstawila trzy dowody, a mianowicie cennik z 1994 r., badanie rynku z 1997 r.
i badanie rynku z 1992 r. (zob. pkt 24 powyzej).

Po pierwsze, w odniesieniu do cennika nalezy przypomnieé, ze samo przedstawienie
katalog6éw, bez uprawdopodobnienia lub dowiedzenia ich rozpowszechnienia wéréd
odbiorcéw, czy tez zasiegu ich ewentualnej dystrybucji, nie wystarcza, by wykaza¢
uzywanie znaku towarowego [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 6 pazdziernika
2004 r. w sprawie T-356/02 Vitakraft-Werke Withrmann przeciwko OHIM — Krafft
(VITAKRAFT), Zb.Orz. str. I1-3445, pkt 34]. Tym bardziej nie moze ono dowodzi¢
natezenia takiego uzywania. Orzecznictwo to mozna zastosowaé analogicznie do
cennika, ktérego funkcja jest zblizona do funkcji katalogu. Wynika z tego, ze nie
mozna uwzgledni¢ argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza
pomylita sie co do zawartosci tego cennika.

Po drugie, w odniesieniu do badan z lat 1992 i 1997 nalezy na wstepie wskaza¢, ze
aby znak towarowy mégl mie¢ bardziej odrézniajacy charakter wynikajacy z jego
ewentualnej znajomos$ci wéréd odbiorcéw, musi byé on w kazdym razie znany
odbiorcom w dniu zlozenia zgloszenia znaku towarowego lub, w danym przypadku,
w dacie pierwszenstwa zastrzezonego na poparcie tego zgloszenia [zob. podobnie
wyrok Sadu z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie T-8/03 El Corte Inglés przeciwko
OHIM — Pucci (EMILIO PUCCI), Zb.Orz. str. 11-4297, pkt 71-73, odwolanie nie
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dotyczylo tych punktéw]. Niemniej nie mozna wykluczy¢ a priori, ze badanie
sporzadzone w okreslonym okresie przed ta data lub po niej moze zawieraé
uzyteczne wskazdwki, przy czym nalezy mie¢ §wiadomos¢, ze jego moc dowodowa
moze sie rézni¢ w zalezno$ci od wiekszej lub mniejszej rozbieznosci miedzy
okresem, dla ktérego przeprowadzono badanie, a data zlozenia lub pierwszefstwa
zgloszenia danego znaku towarowego. Ponadto moc dowodowa takiego badania
zalezy od metody zastosowanej przy takim badaniu opinii publicznej.

Jak to slusznie wskazala Izba Odwolawcza, moc dowodowa badania z 1997 r. jest
w niniejszej sprawie ostabiona z uwagi na fakt, Ze badane osoby nie odpowiadaly
w sposéb spontaniczny, poniewaz uzyte formularze wskazywaly im omawiane
oznaczenie i towary. Stwierdzenia tego nie podwaza argument skarzacej, zgodnie
z ktérym, po pierwsze, sprecyzowanie towaréw, ktérych badanie to dotyczylo, byto
konieczne, aby odbiorcy nie wskazywali znakéw towarowych odnoszacych sie do
produktéw zywnos$ciowych dla ludzi, oraz po drugie, sondaz, ktéry nie wymienia
w zaden sposob badanego znaku towarowego, prowadzi do uzytecznych wynikéw
wylacznie w przypadku znakéw towarowych cieszacych sie bardzo duza renoma
(»berithmte Marken”) (zob. pkt 27 powyzej). W istocie mozna bylo wskaza¢
badanym dane towary, nie wymieniajac znakéw towarowych VITAKRAFT, lub tez
przedstawi¢ im liste réznych znakéw, w tym miedzy innymi rozpatrywane tutaj
wczedniejsze oznaczenie.

W tych okolicznosciach Izba Odwolawcza nie naruszyla prawa, stwierdzajac, ze
samo badanie z 1997 r. nie wystarczy, by wykaza¢ znajomo$¢ znaku towarowego
VITAKRAFT wérdd odbiorcéw. Sad nie jest zatem zobowiazany wypowiedzie¢ sie
w przedmiocie uzupelniajacego argumentu OHIM i interwenienta, zgodnie z ktérym
moc dowodowa tego badania jest réwniez ostabiona z uwagi na fakt, ze obejmuje
ono okres po rozpatrywanej dacie.

Natomiast badanie z 1992 r. nie moze zosta¢ odrzucone od razu, tylko z uwagi na to,
ze dotyczy gléwnie znaku towarowego VITA, a nie znakéw towarowych
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VITAKRAFT, poniewaz skarzaca pragnie wykazaé, ze slowo ,vita” stanowi
dominujacy element wczeéniejszych znakéw towarowych, jako ze docelowy krag
odbiorcéw wigze pojecie ,vita” bezposrednio ze znakami towarowymi VITAKRAFT
z powodu znajomosci tych dwdéch oznaczenn wéréd tych odbiorcéw, a kwestia
samego badania dotyczy wlaénie tego ewentualnego zwiazku.

Jednakze, jak slusznie stwierdzita Izba Odwolawcza, moc dowodowa badania
z 1992 r. jest pomniejszona z uwagi na fakt, ze zostalo ono przeprowadzone na
prawie cztery lata przed datg zlozenia zgloszenia omawianego znaku towarowego.
Ponadto za przykladem Izby Odwolawczej nalezy stwierdzi¢, ze udzial procentowy
os6b wigzgcych bezposrednio stowo ,vita” z wczedniejszymi znakami towarowymi
nie jest wystarczajagco wysoki, by wykazaé, ze te znaki towarowe — czy tez ich
element ,vita” — maja charakter wysoce odrézniajacy wynikajacy z ich znajomosci
wéréd odbiorcéw. W istocie pytanie zadane konsumentom przez ankieteréw
sklanialo ich do stwierdzenia gospodarczego zwigzku miedzy znakami towarowymi
VITAKRAFT a wszelkimi oznaczeniami zawierajacymi slowo ,vita”, poniewaz
badani konsumenci nie mogli zdawa¢ sobie sprawy z ewentualnej obecnosci innych
elementéw obok pojecia ,vita”. Jedynie 25% z badanych posiadajacych zwierzeta
wiejskie dopatrzylo sie zwigzku miedzy wyrazem ,vita” a znakiem towarowym lub
przedsiebiorstwem o nazwie VITAKRAFT.

Ponadto Izba Odwotawcza stusznie wskazala, ze konsumenci zostali poinformowani
o danych towarach (produkty pielegnacyjne dla zwierzat) i znakach towarowych
(VITA i VITAKRAFT). Jako ze zadane konsumentom pytania mogly skloni¢ ich do
udzielenia raczej korzystnej dla skarzacej odpowiedzi, Izba Odwolawcza prawidlowo
stwierdzila, ze badanie z 1992 r. nie wystarczy, aby dowie$¢, ze wczeéniejsze znaki
towarowe sa znane, a co za tym idzie, ze znaki te lub ich element ,vita” majg
charakter wysoce odrézniajacy.
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Z tych wzgledéw, poniewaz skarzaca nie wykazala w sposéb wystarczajacy, ze
wezesniejsze znaki towarowe maja charakter wysoce odrézniajacy wynikajacy z ich
znajomosci wéréd odbiorcow, pierwsza cze§¢ zarzutu nalezy oddali¢ jako
bezzasadna.

W przedmiocie drugiej cze$ci zarzutu, opartej na blednej ocenie podobieistwa
rozpatrywanych oznaczen

— Argumenty stron

W odniesieniu do poréwnania rozpatrywanych oznaczen skarzaca przede wszystkim
nie zgadza sie ze stwierdzeniem, ze element ,vita” ma ograniczony samoistny
charakter odrézniajacy, réwniez przy zalozeniu, ze Izba Odwolawcza zasadnie
uznala, iz docelowy krag odbiorcéw kojarzy to stowo z niemieckimi stowami ,vital”
(witalny) i ,Vitalitit” (witalno$¢). Po pierwsze, nawet jesli to lacinskie slowo
oznaczajace ,zycie” jest czasami uzywane przez nieliczne osoby o wysokiej kulturze
osobistej w kontekécie ,biegu zycia” (w jezyku niemieckim ,Lebenslauf”’), to owo
znaczenie nie jest znane wiekszo$ci konsumentéw niemieckich. Po drugie skarzaca
podnosi, ze wbrew stwierdzeniom Izby Odwolawczej niemieckie stowa ,vital”
i ,Vitalitit” nie stanowia opisu towaréw oznaczonych wczeéniejszymi znakami
towarowymi. Ponadto skarzaca zwraca uwage, ze OHIM juz wczesniej przyznal
stowu ,vita” charakter odrézniajacy, publikujac w dniu 15 lipca 2002 r. zgloszenie
stownego wspdlnotowego znaku towarowego VITA odnoszacego si¢ do towaréw
analogicznych z oznaczonymi wcze$niejszymi znakami towarowymi.

Z uwagi na znajomo$¢ wezesniejszych znakéw towarowych wéréd odbiorcéw stowo
»vita” stanowi w przekonaniu skarzacej dominujacy element tych znakéw.

I - 2231



47

48

49

50

WYROK Z DNIA 12.7.2006 r. — SPRAWA T-277/04

Niezaleznie od powyzszych rozwazan skarzaca nie zgadza sie z dokonang przez Izbe
Odwolawczg ocena podobienstwa oznaczen na plaszczyznach wizualnej, koncepcyj-
nej i fonetycznej.

Odnoszac sie w pierwszej kolejnosci do podobienstwa wizualnego, skarzgca
podkreéla na wstepie, ze konsument nie bedzie dokonywal filologicznej analizy
znaku towarowego. Przeciwnie, przy wyborze rozpatrywanych towaréw poziom
uwagi konsumenta jest relatywnie niski, a zatem identyczno$¢ pierwszej czesci
oznaczenn VITAKRAFT i VITACOAT oraz identyczno$¢ liter ,a” i ,t” w ich drugiej
cze$ci moga prowadzi¢ do pomylenia omawianych oznaczen. Na rozprawie skarzgca
podkreslita fakt, ze konsument zwraca wieksza uwage na poczatkowa niz koficowa
cze$¢ oznaczenia stownego.

Nastepnie, jesli chodzi o podobienistwo koncepcyjne, w przekonaniu skarzacej Izba
Odwolawcza popemila blad, uznajac, ze konsument nie dopatrzy sie jakiegokolwiek
zwigzku miedzy angielskim stowem ,coat” a odniesieniem do niemieckich stéw
»vital” oraz ,Vitalitdt”, i to niezaleznie od tego, czy zna znaczenie tego angielskiego
stowa. Skarzaca utrzymuje, ze wielu konsumentéw niemieckich wie, ze stowo ,coat”
oznacza w jezyku niemieckim ,Fell” (skéra zwierzecia), a zatem zdadza sobie oni
sprawe z opisowego charakteru zgloszonego oznaczenia. Ponadto fakt zrozumienia
przez docelowy krag odbiorcéw slowa ,coat” nie prowadzi do zaistnienia réznicy
koncepcyjnej, a przeciwnie, podkresla dodatkowo podobienstwo koncepcyjne
spornych znakéw towarowych.

Skarzaca dodala na rozprawie, ze w $wietle orzecznictwa Sadu [wyroki z dnia
14 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko
OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. [1-4335, pkt 54,
z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM —
DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. str. [1-1739, pkt 56, oraz z dnia 27 pazdziernika
2005 r. w sprawie T-336/03 Editions Albert René przeciwko OHIM — Orange
(MOBILIX), Zb.Orz. str. II-4667, pkt 80, odwolanie w toku] réznica koncepcyjna,
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ktéra moze w duzej mierze znosi¢ podobiefistwa wizualne i fonetyczne danych
oznaczen, istnieje tylko wéwczas, gdy oznaczenie to posiada jako calo$¢ jasne
i okres$lone znaczenie. Zdaniem skarzacej nie ma to miejsca w niniejszej sprawie,
poniewaz stowa ,vitakraft” i ,,vitacoat” nie maja konkretnego znaczenia ani w jezyku
niemieckim, ani w jezyku angielskim.

Wreszcie, odnoszac sie do podobienistwa fonetycznego, skarzaca zwraca po pierwsze
uwage na to, ze podobiefistwo to nie moze zostaé¢ zniesione przez podnoszong,
nieistniejaca w tym przypadku, réznice koncepcyjng miedzy oznaczeniami. Po
drugie stwierdzenie Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym obecno$¢ we wczesniej-
szych znakach towarowych liter ,r” i ,f” wylacza podobienstwo fonetyczne, narusza
zasade, zgodnie z ktérg istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad winno
by¢ oceniane z uwagi na elementy podobiefistwa oznaczen, a nie dzielgce je réznice.

OHIM i interwenient sprzeciwiaja sie argumentom skarzacej.

— Ocena Sadu

Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa, calo$ciowa ocena prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad w zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego podobienistwa spornych oznaczeti powinna opieraé sie na wywiera-
nym przez nie calo§ciowym wrazeniu, przy szczegélnym uwzglednieniu ich
elementéw odrézniajacych i dominujgcych (zob. ww. wyrok w sprawie BASS,
pkt 47 oraz wskazane w nim orzecznictwo).

Przede wszystkim, jesli chodzi o stopien charakteru odrézniajacego stowa ,vita”,
docelowy krag odbiorcéw, sktadajacy sie z przecietnych konsumentéw niemieckich
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posiadajacych zwierzeta wiejskie, zrozumie stowo ,vita”, ktére jako takie nie istnieje
w jezyku niemieckim, jako odniesienie do sléw takich jak ,vital” (witalny) i ,, Vitalitdt”
(witalno$¢). Nawet jesli stowo pochodzenia lacinskiego jest mniej znane konsu-
mentowi niemieckojezycznemu niz konsumentowi hiszpanskiemu, stowo ,vita”
ogélnie przywodzi na my$l pozytywna ceche, ktéra mozna przypisa¢ bardzo
szerokiej gamie rozmaitych towaréw lub uslug. Slowo ,vita” stanowi bowiem
przedrostek, ktéry powoduje, ze nastepujace po nim stowo, a mianowicie niemieckie
stowo , Kraft” (sifa, moc), kojarzy sie z ,witalnoscia”. W zwigzku z tym w omawianym
przypadku odbiorcy nie beda go postrzegaé jako odréznigjacego i dominujacego
elementu wczesniejszego oznaczenia. W konsekwencji nalezy odrzuci¢ teze
skarzacej, zgodnie z ktérg slowo ,,vita” ma samoistny charakter wysoce odrézniajacy.
Ponadto, jak to wynika z pkt 33-44 powyzej, stowo ,vita” nie jest réwniez
szczegdlnie odrézniajace z uwagi na znajomos¢ wezesniejszych znakéw towarowych
wéréd odbiorcéw, czy tez z uwagi na powiazanie gospodarcze, jakiego docelowy krag
odbiorcéw moze si¢ dopatrzy¢ miedzy wladcicielem tych znakéw a znakami
towarowymi VITA.

Okoliczno$¢, ze zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego VITA dla towaréw
analogicznych z oznaczonymi wczeéniejszymi znakami towarowymi zostalo
opublikowane przez OHIM, nie podwaza takiej oceny. Nie chodzi tutaj bowiem
o stwierdzenie, ze oznaczenie to ,pozbawione jest charakteru odrézniajacego” lub ze
sjest czysto opisowe”, co prowadziloby do odmowy rejestracji na podstawie art. 7
ust. 1 lit. b) lub c) rozporzadzenia nr 40/94. Zasadnicza kwestia jest tutaj ustalenie,
czy slowo ,vita” stanowi dominujacy element wczeéniejszych znakéw towarowych.

Nastepnie w odniesieniu do podobiefistwa wizualnego nalezy wskazad, ze omawiane
oznaczenia skladaja sie z elementéw ,vita”, z jednej strony, i odpowiednio ,kraft” lub
~coat”, z drugiej strony. Wobec tego ich pierwsza cze$¢ (,vita”) jest taka sama, jak
réwniez oba zawieraja takie same litery koficowa (,t”) oraz w $rodku ich drugiej
czesci (,a”). Poza tym sa one prawie identycznej dlugosci. Mimo tych elementéw
podobiefistwa, réznica miedzy drugimi cze$ciami stéw, a mianowicie miedzy
elementami ,kraft” i ,coat”, wywiera odmienne calo$ciowe wrazenie.
W konsekwencji Izba Odwotawcza stusznie stwierdzila, ze w wizualnym wrazeniu
calosci réznice przewazaja nad elementami podobienistwa.
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Pod wzgledem fonetycznym nalezy wskazad, ze stowo ,vitakraft” dzieli sie na trzy
sylaby (,vi”, ,ta” i ,kraft”) z ciagiem samoglosek ,i — a — a” i pewnym
charakterystycznym zestawieniem glosek ,1” i ,f”, przy czym spélgloski ,k” i ,t” sa
bezdiwieczne i krétkie. Gtéwny akcent pada na pierwszg sylabe, ale réwniez ostatnia
sylaba nie jest calkowicie pozbawiona akcentu. Natomiast w przypadku zgloszonego
oznaczenia nalezy zauwazy¢, ze w Niemczech slowa angielskie sa do$¢ rozpow-
szechnione w reklamie, tak wiec wielu konsumentéw moze znaé przynajmniej
zasady wymowy angielskiej. Wobec tego bedg oni wymawia¢ stowo ,coat” jako jeden
dzwiek, bardzo zblizony do ,co:t”. Natomiast z uwagi na to, ze stowo ,vita”
przypomina niemieckie stowa ,vital” i ,Vitalitit”, konsumenci nie beda zastepowad
niemieckiej wymowy tego slowa (,vita”) wymowsg angielska (,vaita”). Zgloszony
znak towarowy sklada sie zatem z trzech sylab z ciggiem samoglosek ,i — a — 07,
a w drugiej czeéci zawiera wylacznie spélgloski ,¢” i ,t”, przy czym akcent pada na
pierwsza sylabe. Ze wzgledu na réznice w wymowie miedzy trzecia sylaba stéw
svitakraft” i ,vitacoat” nalezy stwierdzi¢, za przykladem Izby Odwolawczej, ze
réznice fonetyczne sg znaczne.

Wreszcie Izba Odwolawcza slusznie stwierdzila, ze na plaszczyznie koncepcyjnej
dokonane we wczeéniejszych znakach towarowych polaczenie stéw ,vita”, odno-
szacego sie do pojecia witalno$ci, i ,kraft”, oznaczajacego w jezyku niemieckim ,sile,
moc”, skloni konsumentéw do przypisania stowu ,vitakraft” znaczenia czego$
wzmacniajacego lub utrzymujgcego dobry stan zdrowia i witalno$¢, nawet jesli stowo
to nie istnieje jako takie w jezyku niemieckim. Jesli chodzi o zgloszony znak
towarowy, slowo ,coat” nie posiada znaczenia w jezyku niemieckim. Jest malo
prawdopodobne, ze konsumenci zrozumieja angielskie slowo ,coat”. Co najwyzej
wiedza oni, ze w jezyku angielskim slowo to oznacza ,plaszcz”. W kazdym razie,
nawet jesli znajg oni wszystkie znaczenia tego slowa, to nie zmienia to faktu, Ze
znaczenia te wyraznie réznig sie od znaczenia stowa ,Kraft”. Ponadto ewentualne
zrozumienie przez konsumentéw znaczenia stowa ,coat” nie skloni ich do
postrzegania slowa ,vita” jako dominujacego elementu zgloszonego znaku
towarowego, a przynajmniej nie bardziej niz w przypadku elementu wczeéniejszych
znakéw towarowych. Calosciowe wrazenie koncepcyjne stanowi zatem wrazenie
calo$ci, w ktérej przedrostek ,vita” nadaje nastepujacemu po nim stowu ,coat”
pewne konotacje zwigzane z pojeciem ,witalnosci”, poniewaz te dwa stowa tworza
jedno$¢ i jedno nie moze zosta¢ uznane za dominujace wzgledem drugiego.
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W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze istnieje niewielkie podobienstwo wizualne,
wynikajace zasadniczo z identycznodci czterech poczatkowych liter tych dwdéch
oznaczen, ktére jest jednak istotnie pomniejszone z uwagi na réznice miedzy
drugimi cze$ciami rozpatrywanych oznaczen, a mianowicie sfowami ,kraft” i ,coat”.

Podobnie istnieje niewielkie podobienstwo fonetyczne, wynikajace z identycznosci
dwéch poczatkowych sylab (,vi — ta”), aczkolwiek jest ono istotnie pomniejszone ze
wzgledu na réznice fonetyczng miedzy stowem ,kraft” (charakteryzujacym sie
obecnoscia samogloski ,,a” i spolglosek ,,r” i ,f”) a stowem ,coat” (charakteryzujacym
sie obecnoscia samogloski ,0”).

Wreszcie, biorac pod uwage fakt, ze slowo ,Kraft” posiada dla konsumentéw
niemieckich precyzyjne i natychmiast postrzegalne znaczenie, podczas gdy slowo
»coat” nie ma dla nich jakiegokolwiek znaczenia lub co najwyzej zostanie uznane za
angielskie stowo posiadajagce odmienne znaczenie, nalezy stwierdzié, ze pod
wzgledem koncepcyjnym rozpatrywane oznaczenia istotnie sie réznia. Taka réznica
koncepcyjna moze w znacznym stopniu znosi¢ wystepujace miedzy rozpatrywanymi
oznaczeniami niewielkie podobienistwa wizualne i fonetyczne (zob. podobnie ww.
wyrok w sprawie BASS, pkt 54). Obecnoéé¢ przedrostka ,vita” w obu spornych
oznaczeniach nie jest w stanie zmieni¢ tej oceny, poniewaz bedzie on postrzegany
wylacznie jako przedrostek, a calo$ciowe wrazenie wywierane przez oznaczenia na
plaszczyznie koncepcyjnej w duzym stopniu jest kreowane przez drugg cze$é tych
oznaczen.

Z uwagi na koncepcyjne réznice miedzy rozpatrywanymi oznaczeniami oraz
elementy rézniace je pod wzgledami wizualnym i fonetycznym, nalezy przychyli¢
sie¢ do wniosku Izby Odwotawczej, zgodnie z ktérym oznaczenia te sa podobne
jedynie w bardzo niewielkim stopniu, poniewaz réznica koncepcyjna w bardzo
duzym stopniu znosi elementy podobienstwa fonetycznego i wizualnego.
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W przedmiocie trzeciej cze$ci zarzutu, dotyczacej istnienia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad

— Argumenty stron

Dokonana przez Izbe Odwolawcza caloéciowa ocena prawdopodobiefistwa wpro-
wadzenia w blad jest, zdaniem skarzacej, dotknieta nastepujacymi bledami.

Po pierwsze Izba Odwolawcza nie uwzglednita wysoce odrézniajgcego charakteru
wcze$niejszych znakéw towarowych wynikajacego z ich znajomosci na rynku. Po
drugie za nisko oszacowala ona stopienn podobienstwa spornych oznaczen. Po trzecie
Izba Odwolawcza nie przypisala wystarczajacej wagi kwestii identycznosci towaréw
oznaczonych rozpatrywanymi znakami towarowymi.

Skarzaca podnosi wreszcie, ze w poréwnywalnych przypadkach sady niemieckie
stwierdzajg zwykle istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, co wynika
z zalaczonych do skargi orzeczen tych sadéw.

OHIM i interwenient nie zgadzaja sie z tymi argumentami. Ponadto OHIM
utrzymuje, ze dokumenty te winny zosta¢ uznane za niedopuszczalne, poniewaz
orzeczenia sadéw niemieckich nie zostaly przedstawione w toku postepowania przed
OHIM.
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— Ocena Sadu

Na wstepie nalezy stwierdzi¢, ze — jak to réwniez wynika z pkt 44 i 62 powyzej —
Izba Odwolawcza nie popelnita bledu, stwierdzajac, po pierwsze, Ze wczesniejsze
znaki towarowe nie maja wysoce odrézniajacego charakteru wynikajacego z ich
znajomoséci wéréd odbiorcéw i po drugie, ze rozpatrywane oznaczenia sa podobne
jedynie w bardzo niewielkim stopniu.

Nastepnie nalezy wskazaé, ze Izba Odwolawcza uwzglednita w swej ocenie
identycznos$¢é wigkszoéci towaréw oznaczonych rozpatrywanymi znakami towaro-
wymi. Uznala ona jednak, ze oznaczenia wykazuja wystarczajace réznice, szczegdlnie
na plaszczyinie koncepcyjnej, aby wykluczy¢ istnienie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad, nawet w przypadku identycznych towaréw. Sad przychyla
sie do tego wniosku, réwniez przy uwzglednieniu niskiego stopnia uwagi
wykazywanego przy wyborze omawianych towaréw.

Wreszcie w odniesieniu do niemieckiego orzecznictwa, na ktére powoluje sie
skarzaca, nalezy przede wszystkim stwierdzi¢, ze orzeczenia sadéw niemieckich
zostaly przedstawione po raz pierwszy w postepowaniu przed Sadem.

W $wietle utrwalonego orzecznictwa skarga wniesiona do Sadu ma na celu
dokonanie kontroli zgodnosci z prawem decyzji izb odwolawczych w rozumieniu
art. 63 rozporzadzenia nr 40/94. Tak wiec okolicznosci faktyczne, na ktére sie
powolano w postepowaniu przed Sadem z pominieciem wskazania ich uprzednio
w postepowaniu przed instancjami OHIM, mogg wplywa¢ na zgodnoé¢ z prawem
takiej decyzji wylacznie, jesli OHIM bylby zobowigzany wzia¢ je pod uwage
z urzedu. W tym zakresie z art. 74 ust. 1 in fine rozporzadzenia nr 40/94 — zgodnie
z ktérym w postepowaniu odnoszgcym sie do wzglednych podstaw odmowy
rejestracji OHIM ogranicza sie w swym badaniu do stanu faktycznego, dowodéw
i argumentéw przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zado$¢uczynie-
nia — wynika, Zze nie jest on zobowiazany do brania pod uwage z urzedu
okolicznosci faktycznych, ktére nie zostaly przedstawione przez strony.
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W konsekwengji istnienie takich okolicznosci faktycznych nie moze podwazaé
zgodnoéci z prawem decyzji izby odwolawczej [wyrok Sadu z dnia 13 lipca 2004 r.
w sprawie T-115/03 Samar przeciwko OHIM — Grotto (GAS STATION), Zb.Orz.
str, [1-2939, pkt 13].

Majac powyzsze na uwadze, nalezy jednak uscislié, ze przy wykladni prawa
wspoélnotowego ani stronom, ani samemu Sgdowi nie mozna zakazaé szukania
ingpiracji w argumentach wywodzonych z orzecznictwa wspélnotowego, krajowego
lub miedzynarodowego. Przypomniane w pkt 70 orzecznictwo nie odnosi sie do
takiej mozliwo$ci odwolania si¢ do orzeczen sadéw krajowych, poniewaz nie mamy
tutaj do czynienia ze skierowanym przeciwko izbie odwolawczej zarzutem, ze nie
uwzglednila konkretnych okolicznoéci faktycznych wskazanych w wyroku krajo-
wym, a jedynie, ze naruszyla ona przepis rozporzadzenia nr 40/94, i powotaniem sig
w tym zakresie na orzecznictwo celem poparcia tego zarzutu.

W niniejszej sprawie nalezy jednak stwierdzi¢, ze wskazane przez skarzaca
orzeczenia sadéw niemieckich nie sg wlasciwe, by podwazy¢ zgodnoé¢ z prawem
zaskarzonej decyzji. Po pierwsze, z przyczyn wskazanych w pkt 70 powyzej nie moga
one podwaza¢ dokonanych przez Izbe Odwolawcza ustalen faktycznych i dowodzi¢
znajomosci wcezesniejszych znakéw towarowych wéréd odbiorcéw ani tego, ze
konsument niemiecki dostrzega zwigzek miedzy stowem ,vita” a znakami towaro-
wymi skarzacej. Po drugie, skarzaca nie wskazala jakiegokolwiek szczegdlnego
argumentu prawnego opartego na tych orzeczeniach, ktéry pozwalalby na
zainspirowanie sie nimi w okoliczno$ciach wskazanych w pkt 71 powyzej.

Z powyzszego wynika, ze dokonujac calo$ciowej oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad, Izba Odwolawcza nie popelnila bledu. W konsekwencji
trzecia cze$¢ zarzutu jest bezzasadna. Wobec tego naleizy oddali¢ jedyny zarzut
skarzacej, a co za tym idzie, réwniez sama skarge.
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W przedmiocie wniosku interwenienta majgcego na celu dokonanie rejestracyi
zgloszonego znaku towarowego

W odniesieniu do trzeciego zadania interwenienta nalezy przypomnie¢, Ze na mocy
art. 63 ust. 6 rozporzadzenia nr 40/94 OHIM zobowigzany jest do podjecia
niezbednych $rodkéw w celu zastosowania sie do orzeczenia sadu wspélnotowego.
Zatem zadaniem Sgdu nie jest zwrécenie sie z nakazem do OHIM. Do tego
ostatniego nalezy bowiem wyciggniecie konsekwencji z sentencji i uzasadnienia
niniejszego wyroku [wyroki Sadu z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie T-163/98 Procter
& Gamble przeciwko OHIM (BABY-DRY), Rec. str. 1I-2383, pkt 53, z dnia
31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko
OHIM (Giroform), Rec. str. [1-433, pkt 33, z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie
T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. II-683, pkt 12,
oraz z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut fiir Lernsysteme
przeciwko OHIM — Educational Services (ELS), Rec. str. II-4301, pkt 19].

Poniewaz celem interwenienta jest dalsze prowadzenie przez OHIM postepowania
rejestracyjnego, owo dalsze prowadzenie sprawy stanowi ostatecznie $rodek
polegajacy na wykonaniu wyroku, a zatem Zzadanie to jest w rzeczywistosci
identyczne z pierwszym zadaniem, w ktérym interwenient domaga sie oddalenia
skargi. Gdyby interwenient pragnal ponadto wnie$¢ do Sadu o nakazanie OHIM
dokonania rejestracji zgloszonego znaku towarowego, takie Zzadanie byloby
niedopuszczalne, zgodnie z orzecznictwem cytowanym w poprzedzajacym punkcie.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obcigzona, na Zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Na mocy art. 136 § 2 regulaminu koszty
poniesione przez strony w zwigzku z postepowaniem przed izba odwolawcza uznaje
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sie za koszty podlegajace zwrotowi. Przepis ten dotyczy jednak przypadkéw,
w ktérych stwierdza sie niewazno$¢ decyzji izby odwolawczej, wlaczajac w to czesé
sentencji dotyczaca kosztéw postepowania. Natomiast w przypadku braku
stwierdzenia niewazno$ci zaskarzonej decyzji, réwniez w czesci, rozstrzygniecie
w przedmiocie kosztéw postepowania przed OHIM pozostaje w mocy,
z zastrzezeniem ewentualnego odwolania.

Wynika z tego, ze nalezy odrzuci¢ wniosek interwenienta o obcigzenie skarzacej
kosztami postepowania przed Wrydzialem Sprzeciwéw i Izba Odwolawcza.
Natomiast jesli chodzi o koszty postepowania przed Sadem, poniewaz skarzgca
przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem strony pozwanej i interwenienta —
obciazy¢ ja poniesionymi przez nich kosztami.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca pokrywa, poza wlasnymi kosztami, koszty poniesione przez Urzad
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
oraz koszty poniesione przez interwenienta w zwigzku z postepowaniem
przed Sadem.
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Pirrung Meij Pelikdnova

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 lipca 2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon J. Pirrung
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