WYROK Z DNIA 30.6.2004 r. — SPRAWA T-186/02

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (czwarta izba)

z dnia 30 czerwca 2004 r.”

W sprawie T-186/02

BMI Bertollo Srl, z siedziba w Pianezze San Lorenzo (Wlochy), reprezentowana
przez adwokatéw F. Tedeschiniego, M. Pinnara, P. Santera, V. Corbeddu
oraz M. Bertuccelli, z adresem do dorgczert w Luksemburguy,

strona skarzaca,

przeciwko

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

strona pozwana,

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

* Jezyk postgpowania: wloski.
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BMI BERTOLLO PRZECIWKO OHIM — DIESEL (DIESELIT)

Diesel SpA, z siedziba w Molvena (Wlochy), reprezentowana przez adwokatéw
G. Bozzole i C. Bellomunne,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Trzeciej lzby Odwolawczej OHIM z dnia
19 marca 2002 r. (sprawa R 525/2001-3), wydang w postepowaniu w sprawie
sprzeciwu miedzy BMI Bertollo Srl a Diesel SpA,

SAD PIERWSZE] INSTANC]I WSPOLNOT
EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w skladzie: H. Legal, prezes, V. Tiili i M. Vilaras, sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozong w sekretariacie Sagdu w dniu 14 czerwca 2002 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozong w sekretariacie Sadu w dniu
8 listopada 2002 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge interwenienta Diesel SpA zlozong
w sekretariacie Sagdu w dniu 31 paZdziernika 2002 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4 lutego 2004 r.,
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wydaje nastepujacy

A

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 17 lipca 1998 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1) z p6zn. zm., BMI Bertollo Stl ztozyta do Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie wspélnotowego
znaku towarowego.

Znak, o ktérego rejestracje wniesiono, to przedstawione ponizej oznaczenie majace
zgodnie z zawartym w zgloszeniu opisem czerwony kolor.

Towary objete wnioskiem o rejestracje naleza do klas 7, 11 i 21 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towardw
i uslug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego, i odpowiadaja nastepujacym opisom:

— klasa 7: ,zelazka”,
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~— klasa 11: ,maglownice (ktére nie sa urzadzeniami ani czeéciami urzadzen)”,

— klasa 21: ,deski do prasowania”.

Zgloszenie to zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéow Towaro-
wych nr 55/99 z dnia 12 lipca 1999 r.

W dniu 7 pazdziernika 1999 r., na podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94, spétka
Diesel SpA wniosta sprzeciw wobec rejestracji tego wspdlnotowego znaku
towarowego. Sprzeciw dotyczyl wszystkich towaréw wymienionych w zgloszeniu
znaku towarowego. Opieral sie on na podstawie przewidzianej w art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94. Uzasadniony zostal istnieniem, po pierwsze, krajowego
znaku towarowego nr 686092, zarejestrowanego we Wloszech w dniu 23 sierpnia
1996 r. dla oznaczenia wszystkich towaréw i uslug z klas 1-42 porozumienia
nicejskiego, po drugie za$, wspdlnotowego znaku towarowego nr 743401, zarejes-
trowanego w dniu 27 kwietnia 1999 r. dla oznaczenia wszystkich towaréw i ustug
z klas 11, 19, 20 i 21 wspomnianego porozumienia. Dwa wczeéniejsze znaki
towarowe (zwane dalej ,wcze$niejszymi znakami towarowymi”) skladaja sie
z oznaczenia sfownego DIESEL.

Uzasadnienie sprzeciwu dotyczylo czesci towardw i uslug oznaczonych wczeéniej-
szym znakiem towarowym, a mianowicie:

— klasa 7: ,maszyny i obrabiarki; silniki (z wyjatkiem stosowanych do pojazdéw
ladowych); mechanizmy sprzegania i napedu (z wyjatkiem stosowanych do
pojazdéw ladowych); mechaniczne narzedzia rolnicze; inkubatory do jaj”,
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— klasa 11: ,urzadzenia do o$wietlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chlodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wode i do celéw sanitarnych”,

— Kklasa 21: ,przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki (nie
z metali szlachetnych i nieplaterowane); grzebienie i gabki; pedzle (z wyjatkiem
pedzli malarskich); materialy do wytwarzania pedzli; sprzet do czyszczenia;
wiérki stalowe; nieprzerobione lub pétprzetworzone szklo (z wyjatkiem szkia
stosowanego w budownictwie); wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne
nieujete w innych klasach”.

Decyzja z dnia 28 lutego 2001 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednit sprzeciw
i w konsekwencji odméwil rejestracji zgltoszonego znaku towarowego, przyjmujac,
ze we Wloszech istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad w odniesieniu
do towaréw z klas 11 i 21 oraz ze wzigwszy pod uwage znaczne podobiefistwo
oznaczen, a takze zwiazek, w jakim pozostaja do siebie oznaczenia i towary przy
ocenie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, prawdopodobienstwo takie
istnieje takze w stosunku do ,zelazek” objetych wnioskiem skarzacej, ktdre sa
w pewien sposéb podobne do towaréw sprzedawanych przez interwenienta.

W dniu 8 maja 2001 r., na podstawie art. 59 rozporzadzenia nr 40/94, skarzaca
wniosta do OHIM odwolanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 19 marca 2002 r. (zwang dalej ,zaskarzona decyzjg”) Trzecia Izba
Odwolawcza nie uwzglednila odwolania. Izba uznala zasadniczo, ze z uwagi na
samoistne wlaéciwosci wczeéniejszych znakéw, wyrazne podobienistwo znakéw
towarowych, a takze identyczno$¢ lub podobiefistwo wnioskowanych towardw,
zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 istnieje prawdopodobiefistwo
wprowadzenia w blad odbiorcéw stanowiacych punkt odniesienia na obszarze, na
ktérym weze$niejsze znaki towarowe sa chronione.
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji,

— orzeczenie o rejestracji zgloszonego wspdlnotowego znaku towarowego.

OHIM wnosi do Sadu Pierwszej Instancji o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Sadu Pierwszej Instancji o:

— utrzymanie w mocy zaskarzonej decyzji i oddalenie wniosku o rejestracje znaku
towarowego DIESELIT,
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— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Podczas rozprawy skarzaca odstapita od drugiego Zadania, ktérego przedmiotem
byla rejestracja zgloszonego znaku towarowego, co Sad odnotowal w protokole

Z rozZprawy.

Co do prawa

Skarzaca podnosi zasadniczo trzy zarzuty dotyczace, odpowiednio, naruszenia art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 tego
rozporzadzenia i ewentualnie naruszenia art. 7 ust. 1 tego rozporzadzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Po pierwsze, skarzaca wskazuje, ze odmiennie niz orzekla Izba Odwolawcza,
wczesniejsze znaki towarowe DIESEL nie posiadaja wysoce odrdézniajacego
charakteru w stosunku do rodzaju towaréw, do ktérych sie odnosza.
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Zdaniem skarzacej bowiem, wyrazenie nalezace do jezyka potocznego — takie jak
stowo ,diesel” — niekoniecznie pozostaje w bezposrednim zwigzku leksykalnym
z niektérymi z wnioskowanych towaréw, na przyklad z odzieza, jednakze moze
pozostawa¢ w zwigzku logicznym z oznaczonymi nim towarami nalezacymi do
innych klas, na przyktad réznego rodzaju urzadzeniami, gdyz stowo ,diesel” oznacza
rodzaj silnika. Zdaniem skarzacej, Izba Odwolawcza powinna byla ocenié¢ opisowe
znaczenie oznaczenia DIESEL dla towardw nalezacych do klas 7, 11 i 21, pomiedzy
ktérymi znajduja si¢ miedzy innymi: ,silniki”, ,mechanizmy sprzegania i napedu”,
»narzedzia rolnicze” i ,urzadzenia do os$wietlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
zaopatrzenia w wode”, i przyznaé, ze w stosunku do tych towaréw istnieje zwigzek
leksykalny lub konotacja opisowa.

Wobec tego, zdaniem skarzacej, znak towarowy skladajacy si¢ z wyrazu ,diesel”,
w przypadku gdy odnosi sie do narzedzi i urzadzen bedacych ,maszynami”, uzyskuje
konotacje rodzajows i czysto opisows, ktéra przywodzi na mysl catkowicie naturalny
i zwyczajny zwigzek pomiedzy towarami a oznaczeniem. Uwaza ona, Ze opisowy
znak towarowy stanowi staby znak towarowy, ktéremu przyznawany jest charakter
malo odrézniajacy i w zwigzku z tym stabsza ochrona w przypadku ewentualnego
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad wskutek podobienistwa do innego
znaku. W szczegélnosci nie powinno si¢ przyznawaé stabemu znakowi wylgcznej
i calkowitej ochrony prawnej, w sytuacji gdy do danego oznaczenia dodaje sig
warianty [ub modyfikacje wyrazu nalezacego do jezyka potocznego, tak jak to ma
miejsce w niniejszej sprawie w przypadku oznaczenia DIESELIT. Skarzgca odwoluje
sic do orzecznictwa sadéw krajowych, zgodnie z ktérym stabymi znakami
towarowymi sa oznaczenia znaczeniowo zwigzane z towarami lub skladajace sig
z wyrazéw nalezacych do jezyka potocznego, ktore nie moga byé¢ przedmiotem
wylgcznego i zupelnego prawa wlasnosci. Skarzaca przypomina, Ze znacznie szerszy
zakres zastosowania wspolnotowego znaku towarowego zaklada, ze tym bardziej
niedopuszczalne jest rejestrowanie nazw oraz oznaczen rodzajowych lub opisowych,
ktére naleza do stownictwa uzywanego w réznych Paristwach Czionkowskich.

Skarzaca dodaje, ze dla zainteresowanego kregu odbiorcow, skiadajacego si¢ na
przyklad z gospodyn domowych, majacych ogdlnie nikle rozeznanie w zakresie
wszelkiego rodzaju silnikéw, oznaczenie DIESEL w polaczeniu z narzedziami
i urzadzeniami gospodarstwa domowego moze wywolywa¢ skojarzenie wylacznie
opisowe.
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Zdaniem skarzacej, aby méc zaklasyfikowaé dany znak towarowy jako mocny, nie
moze on wywolywa¢ u konsumentéw prze$wiadczenia o istnieniu jakiegokolwiek
zwigzku pomiedzy znakiem i okresleniami towaréw oznaczonych tym znakiem. Aby
znak towarowy moégt uzyska¢ ochrone, nie moze on by¢ tozsamy ani z okreéleniem
rodzajowym towaru, do ktérego si¢ odnosi, ani tez z okre$leniem innego towaru,
kt6ry konsumenci mogliby skojarzyé lub utozsamic¢ z pierwszym towarem.

W zwigzku z tym, zdaniem skarzacej, twierdzenie, iz wczeéniejsze znaki towarowe
DIESEL sa mocnymi znakami towarowymi, pomimo iz moga by¢ utoZsamiane
z towarami, ktére u odbiorcéw stanowiacych punkt odniesienia wywotluja
skojarzenie ze znaczeniem slowa, zaklada poréwnanie towaru po towarze,
o ktérym Izba Odwotawcza wspomniala, a ktérego jednakze nie przeprowadzila.

Zdaniem skarzacej, powotanie si¢ na zasade bez jej wyjasnienia czyni zaskarzong
decyzje niezgodng z prawem ze wzgledu na brak uzasadnienia. Nie mozna bowiem
okresli¢ powodéw, dla ktérych zastosowana zostala wspomniana zasada, jak réwniez
nie mozna odtworzy¢ toku rozumowania, ktéry doprowadzil do wydania zaskarzonej
decyzji.

Po drugie, skarzaca podnosi brak podobieristwa fonetycznego lub wizualnego
pomiedzy zgloszonym znakiem a wczeéniejszymi znakami towarowymi.

Zdaniem skarzacej, jezeli chodzi o poréwnanie fonetyczne, oznaczenie DIESELIT
moze wywolaé, w szczegdlnoéci u odbiorcéw, do ktdrych jest ono skierowane,
podwdjny efekt fonetyczny (,dieselit” albo ,diselit”). W jej opinii, poniewaz w jezyku
wloskim wystepuje akcent afoniczny, to niezaleinie od wymowy wiloskiej lub
anglosaskiej wyrazu, w kazdym przypadku analiza fonetyczna dawataby wynik
catkowicie odmienny od stowa ,diesel”. Aby wskazaé wszystkie mozliwosci
zastosowania nieprzedstawionego graficznie akcentu afonicznego, ktére gramatyka
jezyka wloskiego nakazuje zastosowa¢ w wymowie slowa ,diesel”, nalezatoby je
zapisa¢ ,diisel”, podczas gdy stowo ,dieselit” powinno byloby byé¢ pisane jako
n»dieselit”,
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W zakresie poréwnania wizualnego skarzaca wskazuje, iz wczesniejsze znaki
towarowe zapisane sg zwykla, prosta czcionka (Times New Roman), podczas gdy
oznaczenie DIESELIT zostalo przedstawione przy uzyciu zupelnie odmiennej
czcionki.

Po trzecie, skarzaca kwestionuje zawarta w zaskarzonej decyzji oceng stanu
faktycznego dotyczaca utrzymywanego podobieristwa towaréw.

Skarzaca zauwaza w tym wzgledzie, ze rdznica pomiedzy ,,maglownicami (ktdre nie
sa urzadzeniami ani cze$ciami do tych urzadzen)” a ,urzadzeniami do wytwarzania
pary”, do ktdrej to kategorii Izba Odwolawcza zaklasyfikowata towar zglaszany przez
skarzaca, jest oczywista, poniewaz maglownica nie wytwarza pary ani tez nie jest
czedcia urzadzenia zaprojektowanego w tym celu.

Skarzaca podwaza réwniez skojarzenie ,deski do prasowania” z ,przyborami
kuchennymi i gospodarstwa domowego”. Skarzaca odpiera takze argument
dotyczacy istnienia utrzymywanego komplementarnego charakteru ,zelazka”
i .deski do prasowania”, stwierdzajac, ze taka komplementarno$é¢ nie istnieje
w momencie nabywania tych towaréw, lecz wylacznie w momencie ich uzywania.

Na koniec skarzaca podwaza twierdzenie Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym
konsument maéglby przyjad, ze stowo ,dieselit” jest wloska wersja znaku towarowego
DIESEL lub jego ,wersja web”. Uzytkownik zelazek lub przyboréw gospodarstwa
domowego nie jest bowiem w pelni zaznajomiony z rynkiem informatycznym.
Ponadto poniewaz znaki DIESEL sa powszechnie znane w innych sektorach niz
sektor podlegajacy rozpatrzeniu w niniejszej sprawie, a mianowicie w sektorze
odziezy sportowej i mlodziezowej, ta powszechna znajomos$¢ posiada
w konsekwencji znaczenie dla okre$lonej kategorii konsumentéw, ktéra, jej zdaniem,
w zaden sposéb nie pokrywa sie z czescia odbiorcéw zainteresowana przyborami
gospodarstwa domowego.
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OHIM utrzymuje, ze Izba Odwolawcza stusznie przyjela, Ze zwazywszy na samoistny
charakter wczeéniejszych znakéw i ich wyrazne podobienistwo ze zglaszanym
znakiem, a takze identyczno$c lub podobieristwo wnioskowanych towaréw, istnieje
prawdopodobierfistwo wprowadzenia w blad odbiorcéw stanowiacych punkt
odniesienia na terytorium, na ktérym wcze$niejsze znaki towarowe sa chronione.

OHIM twierdzi, ze sporne oznaczenia DIESEL i DIESELIT nie maja jakiegokolwiek
opisowego charakteru w stosunku do omawianych towaréw, ktére sa identyczne lub
co najmniej bardzo podobne. W zwigzku z tym wczeéniejsze znaki towarowe
DIESEL mozna uznaé¢ za znaki mocne w odniesieniu do branych pod uwage
towaréw.

Interwenient przypomina na wstepie, ze na przestrzeni wielu lat jego znaki towarowe
staly si¢ powszechnie znane na calym $wiecie w sektorze odziezy w stylu sportowym
(zwanej ,casual”). Nastepnie, wraz ze wzrostem i zréznicowaniem produkeji znak
towarowy rozszerzony zostal takze na inne towary. Niemniej interwenient
przypomina, Ze jego sprzeciw opieral si¢ na wcze$niejszej rejestracji dwéch znakéow
towarowych, nie za$ na powszechnej ich znajomosci, na ktéra powolal sie tylko
w postepowaniu przed Izba Odwolawcza.

Odnosénie do okreslenia zainteresowanego kregu odbiorcéw interwenient twierdzi,
ze moze sie on sklada¢ z bardzo réznych oséb, by¢ moze w wigkszosci
z przedstawicielek  pici zeriskiej, ale nie tylko i wylgcznie z gospodyfi domowych
lub oséb niemajacych rozeznania w dziedzinie silnikéw. Stad nalezy przede
wszystkim wykluczy¢ mozliwoéé, iz przecigtny konsument, kupujac zelazko,
prasowalnice lub deske do prasowania, mdglby pomyéle¢, ze zostaly one
zaopatrzone w silnik Diesla lub s3 napedzane silnikiem spalinowym. Ponadto
z uwagi na powszechno$¢ Internetu, jak réwniez powszechng znajomos¢ znakéw
DIESEL, wiekszo$¢ 0s6b mogtaby przyjaé, ze sufiks ,it” w oznaczeniu DIESELIT jest
wersja internetowg oznaczenia DIESEL.
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Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu
uprawnionego z wcze$niejszego znaku towarowego odmawia sie rejestracji znaku,
jezeli ,z powodu identycznoéci lub podobieristwa do wczesniejszego znaku
towarowego, identycznoéci lub podobienistwa towaréw lub uslug istnieje prawdo-
podobieristwo wprowadzenia w blad opinii publicznej [konsumentéw] na teryto-
rium, na ktérym wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony”; jednoczesnie uscisla
sig, ze ,prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopo-
dobienstwo skojarzenia z wczeéniejszym znakiem towarowym”. Ponadto w mysl
art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt i) i ii) rozporzadzenia nr 40/94 wcze$niejsze znaki towarowe
oznaczaja wspolnotowe znaki towarowe oraz znaki towarowe zarejestrowane
w Paiistwie Czlonkowskim, w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku
o rejestracje jest wcze$niejsza od daty wniosku o rejestracje wspélnotowego znaku
towarowego.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunalu dotyczacym wykladni pierwszej dyrektywy
Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizanie
ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(Dz.U. 1989, L 40, str. 1), a takze orzecznictwem Sadu Pierwszej Instancji
dotyczacym rozporzadzenia nr 40/94 prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza
z tego samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powigzanych
gospodarczo [wyroki Trybunalu z dnia 29 wrzesnia 1998 r. w sprawie C-39/97
Canon, Rec. str. I-5507, pkt 29, oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97
Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. 1-3819, pkt 17, jak réwniez wyrok Sadu z dnia
23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit
Liberto (Fifties), Rec. str. 11-4359, pkt 25].

Prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcéw w blad nalezy ocenia¢ calosciowo,
przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznoéci danego przypadku (wyrok
Sadu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 22,
ww. w pkt 34 wyroki w sprawie Canon, pkt 16, oraz w sprawie Lloyd Schuhfabrik
Meyer, pkt 18, wyrok Trybunalu z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98
Marca Mode, Rec. str. 1-4861, pkt 40 oraz ww. w pkt 34 wyrok w sprawie Fifties,
pkt 26).
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Caloéciowa ocena zaklada wsp6lzaleznoé¢ pomiedzy branymi pod uwage czynni-
kami, a w szczeg6lnosci miedzy podobiedstwem znakéw towarowych
a podobiefistwem oznaczonych towaréw Iub uslug. Tak wigc niski stopien
podobieristwa oznaczonych towaréw lub uslug moze zostaé zréwnowazony przez
wysoki stopient podobienstwa znakéw towarowych i odwrotnie (ww. w pkt 34 wyroki
w sprawie Canon, pkt 17 oraz w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 19).
Wspblzaleznoé¢ pomiedzy tymi czynnikami zostala uwzgledniona w motywie
siédmym rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktérym pojecie podobienstwa nalezy
interpretowa¢ w odniesieniu do prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad,
ktorego ocena zalezy od wielu czynnikéw, w szczegdlnosci rozpoznawalnoéci znaku
towarowego na rynku, mogacego powstaé skojarzenia ze znakiem uzywanym lub
zarejestrowanym, stopnia podobieristwa migdzy znakiem towarowym a oznaczeniem
lub migdzy okreSlonymi towarami lub uslugami (ww. w pkt 34 wyrok w sprawie
Fifties, pkt 27).

Z orzecznictwa wynika ponadto, ze prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad jest
tym wieksze, im silniejszy jest odrézniajacy charakter wcze$niejszego znaku
towarowego (ww. w pkt 35 wyrok w sprawie SABEL, pkt 24 oraz ww. w pkt 34
wyrok w sprawie Canon, pkt 18), ktéry powinien zostaé stwierdzony badz z uwagi na
samoistne cechy znaku towarowego, badZ tez ze wzgledu na jego powszechna
znajomo$¢ [ww. w pkt 34 wyrok w sprawie Canon, pkt 18, wyroki Sadu z dnia
15 stycznia 2003 r. w sprawie T-99/01 Mystery Drinks przeciwko OHIM —
Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Rec. str. I1-43, pkt 34, oraz z dnia 22 paZdziernika
2003 r. w sprawie T-311/01 Editions Albert René przeciwko OHIM — Trucco
(Starix), Rec. str. 1I-4625, pkt 42].

Ponadto spos6b postrzegania znakéw towarowych przez przecigtnego konsumenta
danych towaréw i uslug ma decydujace znaczenie w calosciowej ocenie
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad. Otdéz przecigtny konsument zwykle
postrzega dany znak jako calo$é i nie analizuje jego szczeg6léw (ww. w pkt 35 wyrok
w sprawie SABEL, pkt 23 oraz ww. w pkt 34 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik
Meyer, pkt 25). Dla celéw calociowej oceny nalezy przyjaé, Ze przecietny
konsument danych towaréw jest wlasciwie poinformowany, a takze dostatecznie
uwazny i rozsadny. Ponadto nalezy wzig¢ pod uwage, Ze przecietny konsument
rzadko ma okazje do bezposredniego pordwnania poszczegblnych znakéw
towarowych, a wiec musi zaufaé¢ niedoskonalemu wizerunkowi znaku zachowanemu
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w pamieci. Nalezy takze uwzgledni¢ okoliczno$é, ze poziom uwagi przecietnego
konsumenta moze sie¢ rézni¢ w zaleznoéci od kategorii danych towaréw lub ustug
(ww. w pkt 34 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26).

W omawianym przypadku chodzi o znak DIESEL, ktéry zostal zarejestrowany, po
pierwsze, we Wtoszech jako krajowy znak towarowy dla wszystkich towaréw i ustug
z klas 1-42, a po drugie, w OHIM jako wspélnotowy znak towarowy dla wszystkich
towaréw z klas 11, 19, 20 i 21. Towary wskazane w zgloszeniu wspélnotowego znaku
towarowego naleza do klas 7, 11 i 21. Ponadto terytorium wlasciwe dla
przeprowadzenia analizy co do istnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad stanowi Wspdlnota jako calo§¢ — w odniesieniu do towaréw nalezacych
do klas 11 i 21 — oraz Wiochy w odniesieniu do towaréw nalezacych do klasy 7.
Poza tym, poniewaz chodzi o towary codziennego uzytku, za docelowy krag
odbiorcéw nalezy przyja¢ przecigtnych konsumentéw uznanych za wiasciwie
poinformowanych oraz dostatecznie uwaznych i rozsadnych.

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy poréwnaé, po pierwsze, oznaczone towary i,
po drugie, sporne oznaczenia.

— W przedmiocie poréwnania towaréw

W kwestii poréwnania omawianych towaréw nalezy przypomnieé, Ze zgodnie
z orzecznictwem Trybunaty, dokonujac oceny podobieristwa pomiedzy wystepuja-
cymi w sprawie towarami lub ustugami nalezy uwzgledni¢ wszystkie odnoszace sie
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do nich czynniki, a w szczegélnosci charakter towaréw, ich przeznaczenie, sposéb
uzywania, jak réwniez to, czy sa one wzgledem siebie konkurencyjne, czy tez sie
uzupetniaja (ww. w pkt 34 wyrok w sprawie Canon, pkt 23).

Nalezy stwierdzi¢, ze poniewaz w zgloszeniu znaku towarowego we Wloszech
interwenient zaznaczyt wszystkie klasy towaréw, krajowa rejestracja znaku obejmuje
wszystkie towary, ktére moga naleze¢ do tych klas. Podobnie rejestracja
wspélnotowa objete zostaly wszystkie te towary, ktére moga naleze¢ do objetych
ochrong na skale wspélnotowa klas, to znaczy klas 11, 19, 20 i 21, z uwagi na to, ze
zgloszenie odnosilo sig do towaréw z tych klas. W zwiazku z powyzszym dla celéw
oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad nalezy przyja¢, ze wystepujace
w sprawie towary sg identyczne.

W rezultacie nalezy uznaé, tak jak uczynila to Izba Odwolawcza w pkt 16
zaskarzonej decyzji, ze towary, dla ktérych zgloszono znak towarowy, oraz towary
oznaczone wczeéniejszymi znakami towarowymi sa identyczne lub podobne.

— W przedmiocie poréwnania oznaczen

Jezeli chodzi o poréwnanie oznaczeti, orzecznictwo nakazuje oprze¢ calosciowa
ocene prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w zakresie dotyczacym pod-
obiefistwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znakéw na
wywieranym przez nie wrazeniu caloéci, ze szczegélnym uwzglednieniem ich
elementéw odrézniajacych i dominujacych (ww. w pkt 35 wyrok w sprawie SABEL,
pkt 23, oraz ww. w pkt 34 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25).
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Nalezy zatem zbadaé, czy stopient podobieristwa znakdéw jest na tyle wysoki, azeby

mozna bylo przyja¢ istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad. W tym
celu trzeba odtworzy¢ ponizej obydwa znaki:

DIESEL

wczesniejsze znaki towarowe zgloszony znak towarowy (czerwony)

Odnoénie do poréwnania graficznego nalezy wskazaé, ze oznaczenie DIESEL
zawiera si¢ calkowicie w zgloszonym znaku towarowym DIESELIT. Ostatni
z wymienionych znakéw zawiera dodatkowy element stowny w poréwnaniu
z wczesniejszymi znakami towarowymi, to znaczy sufiks ,it". Jednakze sam fakt
dodania sufiksu ,it” do wcze$niejszych znakéw towarowych nie wystarcza do tego,
aby zatrze¢ podobieristwo wizualne istniejace pomiedzy tymi dwoma oznaczeniami.

Ponadto, na co wskazywata Izba Odwolawcza oraz interwenient, element graficzny
zgloszonego znaku towarowego ma charakter marginalny. Przedstawienie graficzne
znaku, na ktére sklada sie odtworzenie drukowanymi literami, krojem pisma raczej
banalnym i zwyczajnym, wyrazu ,dieselit” w kolorze czerwonym, nie pozwala na
odciggniecie uwagi konsumenta w kierunku graficznych elementéw zgloszonego
znaku towarowego, innych niz litery, z ktdrych sie sklada.

W zwigzku z powyzszym Izba Odwolawcza trafnie ocenila, ze sporne oznaczenia sa
podobne pod wzgledem wizualnym.
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W zakresie poréwnania fonetycznego Izba Odwolawcza stwierdzila (pkt 23
zaskarzonej decyzji), ze:

»l...] przyrostek »it« wspélnotowego znaku towarowego nie zmienia pojeciowego
rodzaju idei lezacej u podloza znaku DIESEL, ktéry dalej moze by¢ postrzegany jako
rdzen znaku towarowego strony odwolujacej sig. Sposéb wymowy stowa »diesel«
przez konsumenta wloskiego (»die« czy »di«) nie ma wielkiego znaczenia; wyraz ten
jest obecny w obu tych oznaczeniach, a w zwigzku z tym efekt fonetyczny,
niezaleznie od sposobu wymowy, zawsze bedzie ten sam”.

Nalezy stwierdzi¢, ze ocena dokonana przez Izbe Odwolawczg jest poprawna,
W istocie te dwa oznaczenia maja sze§¢ pierwszych liter wspdlnych (to znaczy
oznaczenie DIESEL jako cale) i te pierwsze sze$¢ liter wymawia si¢ w ten sam spos6b
zar6wno we Wloszech (dla klasy 7), jak i w kazdym innym miejscu w obrebie
Wspdlnoty. W zwigzku z powyzszym dodanie sufiksu ,,it” w oznaczeniu zgloszonym
przez skarzaca nie ma decydujacego znaczenia przy poréwnywaniu z fonetycznego
punktu widzenia.

W konsekwencji nalezy orzec, ze znaki pozostajgce w konflikcie sa podobne
z fonetycznego punktu widzenia.

Z kolei odnosnie do poréwnania koncepcyjnej treéci spornych oznaczerl nalezy
zaznaczy¢, ze Izba Odwolawcza nie dokonata takiego poréwnania, ograniczajac sig
jedynie do zbadania zawartosci semantycznej terminu ,diesel”. W tym wzgledzie
uznala ona, ze wcze$niejsze znaki towarowe DIESEL, znajdujace zastosowanie do
wszystkich branych pod uwage towaréw, sa znakami towarowymi samoistnie
mocnymi, poniewaz nie pozostaja w zadnym logicznym zwigzku z oznaczonymi
nimi towarami (pkt 21 zaskarzonej decyzji).
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W zwiazku z powyzszym Izba Odwolawcza uznala, zZe wczeéniejsze znaki towarowe
posiadaja charakter wysoce odrézniajacy. Nalezy przypomnieé, ze wysoce odrdznia-
jacy charakter znaku towarowego mozna stwierdzi¢ albo ze wzgledu na samoistne
cechy samego znaku, albo z uwagi na jego powszechna znajomosé. W niniejszej
sprawie [zba Odwolawcza doszla do przekonania, ze z uwagi na ich samoistne cechy
znaki towarowe DIESEL posiadaja charakter wysoce odrézniajacy w odniesieniu do
towaréw omawianych w ramach rozpatrywanego sporu.

Ustosunkowujac sie do twierdzenia skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza
powinna byla dokona¢ oceny znaczenia opisowego oznaczenia DIESEL dla towaréw
nalezacych do klas 7, 11 i 21, pomiedzy ktérymi w szczegdlnosci znajduja sie
»silniki”, ,mechanizmy sprzegania i napedu”, ,mechaniczne narzedzia rolnicze” oraz
»urzadzenia do o$wietlania, ogrzewania, wytwarzania pary, zaopatrzenia w wodg”,
nalezy wskazaé, tak jak to uczynil OHIM oraz interwenient, ze ocena stopnia
charakteru odrézniajacego oznaczenia DIESEL powinna by¢ dokonana w stosunku
do towardw, na ktérych oparto sprzeciw.

Nalezy przypomnie¢, ze towary zgloszone przez skarzaca naleza w caloéci do
towaréw oznaczanych za pomoca wcze$niejszych znakéw towarowych.
W konsekwencji wystarczy dokona¢ oceny odrézniajacego charakteru w stosunku
do ,zelazek”, ,maglownic” i ,desek do prasowania”, zgloszonych przez skarzaca,
i nalezy zatem poming¢ réwniez inne towary zgloszone przez interwenienta,
a nalezace do tych klas, takie jak ,maszyny” i ,silniki (z wyjatkiem stosowanych do
pojazddéw ladowych)”.

Nalezy stwierdzi¢, ze termin ,diesel”, ktéry oznacza silnik spalinowy lub rodzaj
silnika, w Zaden sposéb nie ma charakteru opisowego w stosunku do ,zelazek”,
»maglownic” i ,desek do prasowania”. W tym wzgledzie nalezy przychyli¢ sie do
wniosku, do ktérego doszla Izba Odwolawcza, ze znaki towarowe DIESEL,
znajdujace zastosowanie do wymienionych wyzej towardw, sa znakami samoistnie
mocnymi oraz ze w zwigzku z powyzszym istnieje prawdopodobiefistwo wprowa-
dzenia w blad, nawet w przypadku istnienia wariantéw i modyfikacji, ktére nie
zmieniaja podstawowej tozsamosci tych znakéw towarowych.
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W ten sposéb nalezy stwierdzié, ze oznaczenie DIESELIT moze zosta¢ uznane za
jeden z wariantéw oznaczenia DIESEL. W istocie konsument bedzie zwracal uwage
na termin rozpoznawalny w oznaczeniu DIESELIT, to znaczy termin ,diesel”,
i w konsekwencji przypisze temu oznaczeniu to samo znaczenie koncepcyjne co
w przypadku wczeéniejszych znakéw towarowych. Taka ocena jest poprawna
zaréwno dla Wioch, jak i dla calego terytorium Wspdlnoty. Dodanie sufiksu ,it”
z koncepcyjnego punktu widzenia nie jest wystarczajace dla usunigcia podobienstwa,
poniewaz stowo ,diesel” dominuje nad oznaczeniem DIESELIT. Ponadto, na co
trafnie wskazata Izba Odwolawcza w pkt 24 zaskarzonej decyzji, dodanie sufiksu ,it”
w oznaczeniu zgloszonym przez skarzaca moze ewentualnie sugerowac konsumen-
towi, iz pomiedzy tymi dwoma oznaczeniami istnieje zwigzek, poniewaz oznaczenie
DIESELIT moze by¢ postrzegane jako wloska wersja oznaczenia DIESEL.

W zwigzku z powyzszym nalezy takze stwierdzi¢ istnienie podobieristwa koncepcyj-
nego spornych oznaczef.

Wzigwszy pod uwage wszystkie powyzsze elementy nalezy stwierdzié, ze stopief
podobienistwa spornych znakéw jest wystarczajaco wysoki, azeby docelowy krag
odbiorc6w mégt uznaé, iz omawiane towary pochodza z tego samego przedsigbior-
stwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powigzanych gospodarczo. Z tego wzgledu
istnieje prawdopodobiefistwo wprowadzenia w btad w odniesieniu do tych znakéw.

W kwestii twierdzenia skarzacej, jakoby Izba Odwotawcza nie uzasadnita dokonanej
przez siebie oceny, zgodnie z ktéra wczeéniejsze znaki towarowe DIESEL posiadaja
charakter wysoce odrdzniajacy, wystarczy stwierdzi¢, ze jak to wyrainie wynika
z pkt 21 zaskarzonej decyzji, Izba Odwolawcza uznala, iz wczeéniejsze znaki
towarowe, znajdujace zastosowanie w stosunku do towaréw, o ktérych mowa
w niniejszej sprawie, sa znakami samoistnie mocnymi, poniewaz nie pozostaja
w zadnym bezposrednim lub poérednim zwigzku logicznym z towarami, ktére
odrézniajg, co w tym wzgledzie stanowi wystarczajace uzasadnienie.
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Ponadto w odniesieniu do twierdzenia skarzacej, jakoby lzba Odwolawcza
niestusznie wziela pod uwage powszechna znajomo$¢ lub renome znakéw
towarowych DIESEL, nalezy wskaza¢, ze z pkt 12 zaskarzonej decyzji wynika, iz:

u[...] twierdzenia [interwenienta] dotyczace $wiatowej renomy oznaczenia i jego
faktycznego uzywania nie maja znaczenia, gdyz zglaszajaca nie domagala sie
przedstawienia jakiegokolwiek dowodu uzywania oznaczenia na podstawie art. 43
ust. 2 [rozporzadzenia nr 40/94], ani tez dowdd taki nie zostal dostarczony przez
[interwenienta)] z wlasnej inicjatywy. W zwigzku z powyzszym przedmiotem oceny
prawdopodobieiistwa wprowadzenia moze by¢ tylko, z jednej strony, znak w formie
przedstawionej w zgloszeniu wspdlnotowego znaku towarowego i, z drugiej strony,
wczeéniejszy znak towarowy, na ktérym opieral sie sprzeciw”.

Z powyzszych stwierdzert w sposéb oczywisty wynika, ze Izba Odwolawcza nie
wziela pod uwage ani renomy, ani powszechnej znajomosci wczesniejszych znakéw
towarowych DIESEL. Z tego tez wzgledu twierdzenie skarzacej nie znajduje
uzasadnienia w faktach.

Biorgc powyzsze pod uwage, pierwszy zarzut skarzacej nalezy oddalié.

W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniuy art. 43 ust. 2 i 3
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca twierdzi, ze interwenient nie przedstawil jakiegokolwiek dowodu
rzeczywistego uzywania wczesniejszych znakéw towarowych dla towaréw

I - 1909



65

66

67

WYROK Z DNIA 30.6.2004 r. — SPRAWA T-186/02

z omawianych klas oraz ze w zwiazku z tym nalezalo odrzuci¢ sprzeciw. Wskazuje
ona, iz powszechna znajomoé¢ znaku towarowego ogranicza si¢ zasadniczo do
sektora odziezowego.

OHIM przypomina, ze zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 na
wniosek zglaszajacego uprawniony z wezeéniejszego wspélnotowego lub krajowego
znaku towarowego powinien przedstawi¢ dowéd jego uzywania. W mysl art. 74
rozporzadzenia nr 40/94 w toku postgpowania dotyczacego wzglednych podstaw
odmowy rejestracji OHIM ogranicza si¢ do badania stanu faktycznego, dowodéw
i argument6w przedstawionych przez strony. Tymczasem skarzaca nie wystapita
z takim wnioskiem. Zgodnie z orzecznictwem Sad nie moze bra¢ pod uwage
wniosku, ktéry nie zostal przedstawiony i rozpatrzony w postgpowaniu przed izba
odwotawcza. Na rozprawie OHIM przypomnial, ze z uwagi na to, Ze nie uplynat
jeszcze pigcioletni termin od rejestracji wcze$niejszego znaku towarowego,
przewidziany w art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, nie mozna jeszcze zadac
dowodu rzeczywistego uzywania.

Interwenient przypomina, ze w przypadku gdy dowody uzywania nie zostaly
przedstawione z wlasnej inicjatywy, moga one zosta¢ przedlozone wylacznie na
whniosek strony przeciwnej, ktéry nie zostal jednak zlozony w niniejszej sprawie.
Natomiast w odniesieniu do rejestracji wspdlnotowej znaku DIESEL, dokonanej
w dniu 27 kwietnia 1999 r., wskazuje on, Ze niezaleznie od powyzszego stwierdzenia,
skarzaca nie mogla zadaé przedstawienia jakiegokolwiek dowodu, poniewaz nie
uplynat jeszcze wczeéniej wymieniony pigcioletni termin.

Ocena Sadu

Nalezy przypomnie¢, ze w $wietle art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 na wniosek
zglaszajacego uprawniony z wczeéniejszego znaku towarowego, ktéry zglosit
sprzeciw, przedstawia dow6d, ze w okresie pieciu lat poprzedzajacych publikacje
zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego wczesniejszy znak towarowy byt
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rzeczywiscie uzywany we Wspdlnocie w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla
ktérych jest on zarejestrowany i na ktérych opiera sie sprzeciw, lub ze istnieja
usprawiedliwione powody nieuzywania znaku, pod warunkiem ze wczeéniejszy znak
towarowy byl zarejestrowany od co najmniej 5 lat. Zgodnie z art. 43 ust. 3 tego
rozporzadzenia ust. 2 stosuje si¢ do wcze$niejszych krajowych znakéw towarowych,
zastgpujgc uzywanie we Wspdlnocie uzywaniem w Parstwie Czlonkowskim,
w ktérym wczedniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony.

W niniejszej sprawie wczesniejszy wspdlnotowy znak towarowy zostal zarejestro-
wany dnia 27 kwietnia 1999 r., natomiast wczeéniejszy krajowy znak wspélnotowy
zostal zarejestrowany 23 sierpnia 1996 r., podczas gdy wniosek o rejestracje
oznaczenia DIESELIT jako wspélnotowego znaku towarowego zostal opublikowany
w dniu 12 lipca 1999 r. Nalezy zauwazy¢ zatem, ze w tym dniu pigcioletni termin nie
uplynat ani w odniesieniu do wcze$niejszego wspélnotowego znaku towarowego, ani
w odniesieniu do wcze$niejszego krajowego znaku towarowego. W zwigzku z tym
nie mozna bylo jeszcze zada¢ dowodu rzeczywistego uzywania znaku oraz nalezalo
przyjac, ze wezesniejsze znaki towarowe byly uzywane.

Wobec tego drugi zarzut skarzacej nalezy oddali¢.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, zgloszonego jako ewentualnosé i opartego na
naruszeniu art. 7 ust. 1 rozporzgdzenia nr 40/94

Skarzgca wskazuje, ewentualnie, na istnienie bezwzglednej podstawy odmowy
rejestracji oznaczenia DIESEL dla klas 11 i 21 w przypadku wspélnotowego znaku
towarowego oraz dla klasy 7 w przypadku krajowego znaku towarowego.
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Nalezy zaznaczyé, ze w postgpowaniu w sprawie sprzeciwu skarzaca nie moze
powolaé¢ zadnej z bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji oznaczenia przez
krajowy urzad lub OHIM. W istocie nalezy przypomnie¢, ze bezwzgledne podstawy
odmowy rejestracji wymienione w art. 7 rozporzadzenia nr 40/94 nie moga by¢
rozpoznawane w postepowaniu w sprawie sprzeciwu i Ze przepis ten nie nalezy do
grupy przepiséw, na podstawie ktorych nalezy ocenia¢ zgodno$é z prawem
zaskarzonej decyzji [wyrok Sadu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie T-224/01
Durferrit przeciwko OHIM — Kolene (NU-TRIDE), Rec. str. II-1589, pkt 72 i 75].
Jezeli skarzaca uwaza, ze rejestracji znaku towarowego DIESEL dokonano
niezgodnie z przepisami art. 7 rozporzadzenia nr 40/94, to powinna byla zlozy¢
wniosek o uniewaznienie wczeéniejszego wspolnotowego znaku towarowego na
podstawie art. 51 tego rozporzadzenia. Ponadto wazno$¢ rejestracji danego
oznaczenia jako krajowego znaku towarowego nie moze by¢ kwestionowana
w postgpowaniu dotyczacym rejestracji wspdélnotowego znaku towarowego,
a jedynie w postepowaniu w sprawie uniewaznienia w danym Paristwie Czlonkow-
skim [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 55].

W zwigzkua z powyzszym trzeci zarzut skarzacej nalezy oddalic.

W tych okolicznosciach skarge nalezy oddali¢ w calosci.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM i interwenienta — obciazy¢ ja poniesionymi
przez nich kosztami.
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BMI BERTOLLO PRZECIWKO OHIM — DIESEL (DIESELIT)

Z powyiszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Legal Tiili Vilaras

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 30 czerwca
2004 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung H. Legal
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