L & D PRZECIWKO OHIM — SAMANN (AIRE LIMPIO)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (czwarta izba)

z dnia 7 wrzeénia 2006 r.”

W sprawie T-168/04

L & D, SA, z siedzibg w Huercal de Almeria (Hiszpania), poczatkowo
reprezentowana przez adwokata M. Knospego, a nastepnie przez adwokatéw
S. Mirallesa Miraveta i A. Castedo Garcie,

strona skarzaca,

przeciwlo

Urzgdowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Garcig Murillo, dziatajaca
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej drugg strong w postepowaniu przed Izbg Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

* Jezyk postepowania: hiszpariski.
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Julius Sédmann Ltd, z siedziba w Zug (Szwajcaria), reprezentowana przez
adwokatéw A. Castina Péreza-Goémeza i E. Armija Chévarriego,

majacej za przedmiot skarge o stwierdzenie czeéciowej niewaznosci decyzji Drugiej
Izby Odwotawczej OHIM z dnia 15 marca 2004 r. (sprawa R 326/2003-2), wydanej
w zwigzku z postepowaniem w sprawie sprzeciwu miedzy Julius Simann Ltd
al &D, SA,

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

w skladzie: H. Legal, prezes, P. Lindh i 1. Wiszniewska-Bialecka, sedziowie,
sekretarz: B. Pastor, zastgpca sekretaiza,

po zapoznaniu si¢ ze skargg zfozong w sekretariacie Sagdu w dniu 14 maja 2004 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie
Sadu w dniu 21 grudnia 2004 1.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozona przez interwenienta
w sekretariacie Sadu w dniu 17 stycznia 2005 1.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 stycznia 2006 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrolk

Okolicznoéci powstania sporu

W dniu 30 kwietnia 1996 r. skarzgca dokonata, 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., zgloszenia wspolnotowego znaku
towarowego w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM).

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jest przedstawione ponizej
oznaczenie graficzne zawierajace element stowny:

Towary i uslugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego, naleza do
klas 3, 5 i 35 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego migdzynarodowej
Klasyfikacji towaréw i ustug dla celow rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 L.,

It - 2705



WYROK Z DNIA 7.9.2006 r. — SPRAWA T-168/04

zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja dla kazdej z tych klas nastepujacemu
opisowi:

— Klasa 3: ,érodki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki”,

— Klasa 5: ,perfumowane $rodki do odéwiezania powietrza”,

— klasa 35: ,reklama; zarzadzanie przedsigbiorstwem; administrowanie przedsie-
biorstwem; czynnosci biurowe”.

W dniu 29 czerwca 1998 r. zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane
w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw Towarowych nr 47/98.

W dniu 29 wrzeénia 1998 r. spétka Julius Simann Ltd wniosta, na podstawie art. 42
rozporzadzenia nr 40/94, sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego.

Sprzeciw zostal poparty istnieniem kilku wezeéniejszych znakéw towarowych.
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W pierwszej kolejnosci sprzeciw zostat oparty na przedstawionym ponizej
graficznym wspélnotowym znaku towarowym nr 91991, zgloszonym w dniu
1 kwietnia 1996 r. i zarejestrowanym dla towaréw nalezacych do klasy 5
w rozumieniu porozumienia nicejskiego:

W drugiej kolejnosci zostal on oparty na przedstawionych ponizej migedzynarodo-
wych i krajowych graficznych znakach towarowych zawierajacych w przypadku
niektSrych z nich elementy stowne, ktére sa przedmiotem rejestracji miedzynaro-
dowych nr 328917, 612525, 178969, 216415, 328915, 328916, 475333 i 539068;
rejestracji austriackiej nr 109639; rejestracji szwedzkich nr 217829, 225214 i 89348;
rejestracji hiszpafskiej nr 1575391; rejestracji duriskiej nr 03157/1964; rejestracji
firiskich nr 109644 i 45548; rejestracji niemieckicj nr 984362 dla towaréw ujetych
w klasach 3 lub 5 w rozumieniu porozumienia nicejskiego:

Nt

[IRTYY] Y INEG m«i]"]q{lé

Sprzeciw zostal oparty na wszystkich towarach chronionych wczesniejszymi
znakami towarowymi i dotyczyl wszystkich towaréw i ustug opisanych
w zgloszeniu wspolnotowego znaku towarowego.

II - 2707



10

11

12

13

14

15

WYROK Z DNIA 7.9.2006 r. — SPRAWA T-168/04

Na poparcie sprzeciwu interwenient wskazat wzgledne podstawy odmowy rejestracji,
o ktérych mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 25 lutego 2003 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM odrzucil sprzeciw
w calosci.

W dniu 23 kwietnia 2003 r. interwenient wniést do OHIM, na podstawie art. 57-62
rozporzadzenia nr 40/94, odwolanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwow.

Decyzja z dnia 15 marca 2004 r. (zwana dalej ,zaskarzong decyzja") Druga Izba
Odwotawcza uwzglednita w czesci odwolanie interwenienta.

Odwolanie oparte na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 zostalto
uwzglednione w zakresie dotyczacym rozpatrywanych towardw. Natomiast jesli
chodzi o ustugi, odwolanie zostalo oddalone, a Izba Odwolawcza utrzymalta w mocy
decyzje Wydziatu Sprzeciwéw odrzucajaca sprzeciw wobec rejestracji. Wobec braku
przedstawienia dowodu na spowodowanie uszczerbku wczesniejszego znaku
towarowego lub odnoszenia nienaleznych korzyéci z tytulu jego charakteru
odrézniajacego Izba Odwolawcza oddalita odwolanie oparte na art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94.

Badajac podobietistwo spornych znakéw towarowych, Izba Odwolawcza dokonata
poréwnania miedzy znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, z jednej
strony, 2 wspélnotowym znakiem towarowym nr 91991 jako znakiem reprezenta-
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tywnym dla pozostalych wczeéniejszych znakéw towarowych, z drugiej strony.
Stwierdzifa ona, ze wczesniejszy wspélnotowy znak towarowy uzyskal charakter
odrézniajacy w nastepstwie uzywania oraz w wyniku tego, ze jeden z pozostalych
wezesniejszych znakéw towarowych, ktérego ksztalt jest w zasadzie identyczny
z ksztaftem wspdlnotowego znaku towarowego nr 91991, jest powszechnie znany.

Izba Odwolawcza wskazala, ze te dwa sporne znaki towarowe skiadaja sie
z przedstawienia jodly z galazkami w ksztalcie wypustek i wcig¢ w bocznych
czgdciach oraz z bardzo krétkiego pnia ustawionego na podiuznym eclemencie
pelniacym role podstawki.

Przypomniata ona, ze podobienstwo koncepcyjne moze prowadzi¢ do powstania
prawdopodobieiistwa wprowadzenia w blad, w szczegblnodci gdy wezeéniejszy znak
towarowy ma szczegdlnie odrézniajacy charakter — samoistny lub wynikajacy z jego
powszechnej znajomosci wéréd odbiorcéw.

Zdaniem Izby Odwotawczej w $wietle przedstawionych dowodéw wydaje sie, ze
wezesniejszy znak towarowy jest powszechnie znany przynajmniej w czeéci
Wspdlnoty, a w szczegdlnosci we Wloszech, gdzie jego udzialy w rynku szacowane
sq na ponad 50% i gdzie jest on uzywany w sposéb trwaly.

Z dowodéw tych wywiodta ona, ze podobieristwo koncepcyjne dwéch spornych
znakéw towarowych moze stwarzad, przynajmniej we Wioszech, prawdopodobieri-
stwo wprowadzenia w blad zainteresowanego kregu odbiorcéw. Réznice migdzy
spornymi znakami, polegajace gléwnie na tym, ze jodla przedstawiona w znaku
towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, stanowi ramy, w ktérych umieszczono
rysunek animowanej postaci oraz stowny clement ,aire limpio”, nie pozwalaja na
zniesienie tego prawdopodobiefistwa wprowadzenia w biad, poniewaz znak
towarowy, o ktérego rejestracje wniesiono, moze by¢ postrzegany przez zaintere-
sowany krag odbiorcéw jako zabawny i animowany wariant wcze$niejszego znaku
towarowego.
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznoéci pkt 1 i 3 sentencji zaskarzonej decyzji w zakresie,
w jakim po pierwsze uchyla czesciowo decyzje Wydziatu Sprzeciwdw i odmawia
rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla towaréw nalezacych do klas 3 i 5
oraz po drugie obciaza kazda ze stron wlasnymi kosztami poniesionymi przez
nie w zwiazku z postgpowaniem w sprawie sprzeciwu oraz postgpowaniem
odwolawczym,

— obcigzenie OHIM kosztami postgpowania.

OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obciazenie skarzacej kosztami postgpowania,

Co do prawa

Skarzaca podnosi dwa zarzuty, oparte odpowiednio na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 oraz na naruszeniu art. 73 tego rozporzadzenia.
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W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze dokonana przez Izbe Odwolawczg ocena podobiefistwa
spornych znakéw jest bledna. Migdzy tymi znakami nie istnieje jakiekolwiek
podobienistwo, a w zwiazku z tym stwierdzenia dotyczace charakteru odrézniajacego
wczesniejszego znaku towarowego nie maja tutaj jakiegokolwiek znaczenia.

Zdaniem skarzacej te dwa znaki bylyby z punktu widzenia zainteresowanego kregu
odbiorcéw podobne, gdyby byly przynajmniej czesciowo identyczne pod wzgledem
ich aspektéw wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego. W przypadku ztozonych
znakéw towarowych nalezy sprawdzié, czy podobietistwo dotyczy elementu, ktéry
jest wladciwy, by w pelni uksztaltowaé¢ caloéciowe wrazenie wywierane przez te
znaki, a mianowicie elementu, ktéry sam moze zdominowaé wizerunek tego znakuy,
jaki docelowy krag odbiorcéw zachowa w pamieci. W opinii skarzacej ocena
charakteru dominujacego jednego z okreslonych sktadnikéw zlozonego znaku
towarowego lub wigkszej ich liczby winna zosta¢ dokonana przy szczegdlnym
uwzglednieniu samoistnych cech kazdego z tych skladnikéw. Jedli zgodnos¢ dotyczy
elementu opisowego wzgledem rozpatrywanych towaréw, nie moze ona zdomino-
wac calodciowego wrazenia wywieranego przez ten znak, a zatem nie mozna
stwierdzi¢ podobiefistwa znakéw towarowych,

Zdaniem skarzgcej Izba Odwolawcza nie wziela pod uwage tych zasad, poniewaz
odniosta si¢ ona wylacznie do istnienia miedzy spornymi znakami towarowymi
»wspolnego mianownika”, nie dokonujac badania zgodnogci wizualnych, fonetycz-
nych i koncepcyjnych ani nie ustalajgc znaczenia ewentualnie zgodnego elementu
dla ogélnego wrazenia wywieranego przez zlozony znak towarowy, o ktérego
rejestracje wniesiono.
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Przede wszystkim — z fonetycznego punktu widzenia — wczedniejszy znak
towarowy nie zawiera zadnego elementu slownego. Wszelkie podobieristwo
fonetyczne jest zatem wykluczone.

Nastepnie zdaniem skarzacej na plaszczyZnie wizualnej wezeéniejszy znak towarowy
sklfada sie z naturalistycznego przedstawienia sylwetki jodly na prostokatnej
podstawie, podczas gdy znak, o ktdrego rejestracje wniesiono, sklada sig
z rysunku postaci humorystycznej majacej szczegolng fizjonomig i okrytej ubraniem,
ktérego forma przypomina w sposdéb bardzo abstrakcyjny jodle, przy czym uwaga
konsumenta skupi si¢ na stownym elemencie ,aire limpio”. Znak towarowy,
o ktérego rejestracjg wniesiono, jest zatem w réwnym stopniu zdominowany przez
te postac co przez element stowny ,aire limpio”, co wyklucza wszelkie podobietistwo
wizualne.

Wreszcie z koncepcyjnego punktu widzenia zwykle zblizenie ksztattéw tych dwéch
oznaczen nie pozwala zdaniem skarzacej na stwierdzenie istnienia podobiefistwa.
Okoliczno$é, ze sylwetka postaci humorystycznej moze przypominaé ksztaltem
jodle, nie ma w tym przypadku znaczenia, poniewaz podobienstwo sylwetek nie
stanowi podobieristwa koncepcyjnego. Ponadto w opinii skarzacej obraz sylwetki ma
drugorzedne znaczenie, poniewaz ksztalt jodly zostal znieksztalcony przez
wizerunek postaci humorystycznej do tego stopnia, ze stal si¢ on raczej zwyklym
plaszczem lub zwyklym okryciem tej postaci niz przedstawieniem wygladu jodly.

Skarzaca wnioskuje z tego, ze migdzy spornymi znakami towarowymi nie istnieje
jakiekolwiek podobieristwo.

Posilkowo skarzaca dodaje, ze nawet jeéli przyznaé istnienie podobiefistwa
koncepcyjnego, to zbieznoéé ta nie dotyczy elementu dominujacego znaku
towarowego, poniewaz sylwetka jodly nie moze zdominowac catoéciowego wrazenia
wywieranego przez znak towarowy, o ktérego rejestracj¢ wniesiono, ktére,
przeciwnie, jest zdominowane przez zabawne i niezwykle przedstawienie postaci
humorystycznej oraz napis ,aire limpio”. Ponadto sylwetka ta ma charakter opisowy
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wzgledem towaréw oznaczonych znakiem towarowym, o ktdrego rejestracje
wniesiono, a zatem zgodnie z orzecznictwem nie moze dominowad
w calosciowym wrazeniu wywieranym przez ten znak.

Réwniez positkowo skarzaca utrzymuje, ze nawet gdyby Sad nie wykluczyl
wszelkiego podobienstwa spornych znakéw towarowych, to i tak brak jest
jakiegokolwiek prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad, poniewaz znak,
o ktdrego rejestracje wniesiono, jest wystarczajgco daleki od wczeéniejszego znaku
towarowego.

Ponadto zdaniem skarzgcej wczeéniejszy znak towarowy nie moze korzystaé
z rozszerzonej ochrony, poniewaz ma charakter mato odrézniajacy.

W pierwszej kolejnoéci zdaniem skarzacej wczesniejszy znak towarowy ma
niewystarczajgco odrézniajacy charakter z trzech powodéw. Po pierwsze sylwetka
jodly ma charakter opisowy wzgledem towaréw takich jak od$wiezacze powietrza
i perfumy do powietiza. Ocena ta potwierdzona jest ,praktycznymi wytycznymi
dotyczacymi badania znakéw towarowych odnoszacych si¢ do towaréw i usiug”
urzedu patentowego Zjednoczonego Krdlestwa. Po drugie wczesniejszy znak
towarowy sklada si¢ zasadniczo tylko z ksztattu towaru, ktéry jest pod tym znakiem
sprzedawany. Zgodnie z orzecznictwem podstawowa funkcja znaku towarowego nie
moze by¢ pelniona, gdy dane oznaczenie jest identyczne z wygladem towaru.
Zdaniem skarzgcej ma to miejsce w tym przypadku, poniewaz rozpatrywane towary
skladaja si¢ wylacznie z plaskiej plytki z porowatego beztluszczowego materialu, na
ktéry naniesiono substancje aromatyczng i ktérego kontur odpowiada ksztaltowi
znaku towarowego, poniewaz powierzchnia tych towaréw jest calkowicie pokryta
znakiem towarowym. Po trzecie ksztalt utworzony przez sylwetke jodly jest
niezbedny, by uzyska¢ zamierzone dla towaru techniczne rezultaty. Na podstawie
przepisu art. 7 rozporzadzenia nr 40/94 ksztalty niezbedne do uzyskania efektu
technicznego s3 wylaczone z rejestracji znaku towarowego. Ponadto opis funkcji
towaru zawarty w zgloszeniu amerykaiiskiego patentu zlozonego przez interwe-
nienta wskazuje, ze wykorzystywany przez interwenienta stozkowaty ksztalt drzewa
pelni funkcje techniczng, a mianowicie pozwala na stopniowe i cze$ciowe uwalnianie
si¢ od$wiezacza powietrza, ktéra moze by¢ z latwoscia urzeczywistniona dzieki
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ksztaltowi takiemu jak ksztalt jodly, ktéry ukazuje si¢ réwniez na rysunkach
patentowych. Skarzaca wnioskuje z tego, ze interwenient usiluje obecnie wykorzys-
taé prawo znakéw towarowych, by zakaza¢ osobom trzecim uzywania ksztaltu, ktory
wczesniej byl chroniony patentem.

W drugiej kolejnoéci malo odrézniajacy charakter wezesniejszego znaku towaro-
wego nie mogl zostaé nastepnie wzmocniony ze wzgledu na to, Ze jest on
powszechnie znany, co jest rezultatem uzywania znaku we Wiloszech. W tym
zakresie skarzaca podnosi, ze zgodnie z orzecznictwem powszechna znajomosc
znaku towarowego nie moze zosta¢ ustalona na podstawie ogélnych i abstrakcyjnych
danych, takich jak okre§lony udzial procentowy, oraz Ze argumenty dotyczace
wysokosci obrotéw i nakladéw na reklame nie moga decydowac o odrézniajacym
charakterze znaku towarowego.

Stwierdzenia Izby Odwolawczej dotyczace uznania powszechnej znajomosci
wezeéniejszego znaku towarowego sa dotknigte kilkoma bledami.

Po pierwsze ustalenie dotyczace wzmocnienia charakteru odrézniajacego wczesniej-
szego znaku towarowego we Wloszech nie moze opiera¢ si¢ wylacznie na ogodlnych
wskazéwkach dotyczacych rozmiaru rellamy i liczb sprzedazy, tym bardziej ze
chodzi tutaj o niedrogi towar powszechnego uzytku. lloé¢ sprzedawanego towaru nie
ma zatem takiej samej mocy dowodowej co w przypadku towaréw o charakterze
trwalym, prestizowym lub wysokiej jakosci.

Po drugie OHIM bigdnie opart si¢ na fakcie, ze sprzedaz od$wiezaczy powietrza
nalezacych do interwenienta we Wtoszech przewyzsza sprzedaz innych od$wiezaczy
powietrza do samochodéw i wykazuje udzial w rynku przekraczajacy 50%.
Trymestralne liczby sprzedazy spétki Nielsen, ktore zostaly zawarte
w oéwiadczeniu dokonanym pod przysiega przez dyrektora interwenienta, nie
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odnosz3 si¢ do towaru oznaczonego wspdlnotowym znakiem towarowym nr 91991,
ale dotyczg gtéwnie towaréw o nazwie ,arbre magique” sprzedawanych pod znakiem
towarowym réznigcym sie od znaku nr 91991. Ponadto dane te dotyczy lat 1997
i 1998, czyli okresu duzo pézniejszego niz moment zgloszenia wspodlnotowego znaku
towarowego. Dane dotyczace wydatkéw reklamowych w latach 1996 i 1997 réwniez
nie s3 wlasciwe z tych samych wzgledéw: reklamy te dotyczyly odswiezaczy
powietrza o nazwie ,arbre magique” i byly emitowane po dniu 30 kwietnia 1996 r, —
dacie zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego.

Po trzecie aby ustali¢, ze wczeéniejszy znak towarowy byl uzywany we Wioszech
w sposob trwaly, Wydzial Sprzeciwéw i Izba Odwolawcza blednie oparly si¢ na
fakcie, ze ten znak byt uzywany we Wioszech od dawna i cieszyl si¢ tam ochrong
z tytulu miedzynarodowej rejestracji nr 178969 w postaci co do zasady
niezmienionej od 1954 r. Dokonujac tego, blednie zréwnali oni date zgloszenia
znaku towarowego z faktycznym uzywaniem tego znaku, podczas gdy nie zostat
przedstawiony jakikolwiek dowdd na uzywanie miedzynarodowego znaku towaro-
wego nr 178969 od chwili jego rejestracji. Poza tym rejestracja nr 178969 dotyczy
znaku towarowego, ktéry zawiera biata podstawke i stowny element ,car freshner”,
podczas gdy rejestracja nr 91991 dotyczy czysto graficznego znaku towarowego.
Ponadto rejestracja w klasie 5 nie obejmuje rozpatrywanych tutaj $rodkéw
ods$wiezajacych, ale ,$rodki odkazajace, dodatki do kapieli, érodki do niszczenia
robactwa, $rodki chemiczne”.

W konsekwencji zdaniem skarzacej z uwagi na jego malo odrézniajacy charakter
wezesniejszy znak towarowy korzysta z ograniczonej ochrony, a zatem niewiclkie
réinice dzielagce go od znaku, o ktérego rejestracje wniesiono, wystarcza, by
wykluczy¢ wszelkie prawdopodobieiistwo wprowadzenia w biad w odniesieniu do
tych dwéch oznaczen. A zatem zakladajac nawet, ze zachodzi tutaj podobienistwo
koncepcyjne, nie wystarcza ono, by stworzy¢ prawdopodobieristwo wprowadzenia
w bigd. Obraz jodly nie zawiera bowiem zadnego motywu fantazyjnego, a dowdd
powszechnej znajomosci znaku towarowego nr 91991 nie zostal przedstawiony.
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Podczas rozprawy skarzaca powolala si¢ na wyrok Tribunal Supremo (sad najwyzszy,
Hiszpania) z dnia 5 kwietnia 2005 r., ktéry w spos6b ostateczny przyznat jej prawa
dotyczace hiszpanskiego znaku towarowego Aire Limpio nr 2033859.

Skarzaca wywodzi z tego, ze Izba Odwolawcza blednie przyjela istnienie
podobienstwa spornych znakéw i wzmocnionego w wyniku uzywania charakteru
odrézniajacego znaku towarowego interwenienta. W rzeczywistosci brak jest
jakiegokolwiek prawdopodobieristwa wprowadzenia konsumenta w biad.

OHIM podnosi, ze calosciowe poréwnanie spornych znakéw towarowych powinno,
w odniesieniu do podobiefistwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego,
opieraé sie na wywieranym przez te znaki calosciowym wrazeniu, przy szczegélnym
uwzglednieniu ich elementéw odrézniajacych i dominujacych. Zdaniem OHIM
postepowanie przed Sadem winno koncentrowaé sie¢ na sposobie postrzegania
spornych znakéw towarowych przez odbiorcéw wloskich.

OHIM wskazuje, ze pod wzgledem wizualnym wczesniejszy znak towarowy sklada
sie z przedstawienia sylwetki jodly o bardzo krétkim pniu z nieregularnymi
wypustkami i wecigciami w bocznych czgiciach umieszczonej na podiuznym
elemencie pelniacym role podstawki. Znak towarowy, o ktdrego rejestracje
whiesiono, sklada sie natomiast z animowanej postaci humorystycznej, ktérej gorna
czeéé ma tréjkatny ksztalt o nieregularnych bokach i przypomina gérna czgs¢ jodly,
umieszczonej na dwéch duzych butach. W érodku wyzszej tréjkatnej czesci zostata
przedstawiona animowana twarz i dwa ramiona, ktére wydaja si¢ wskazywaé na
stowne wyrazenie ,aire limpio”, zapisane stylizowanymi litevami. Sporne znaki
towarowe lacza wspélne cechy zewngtrzne, mianowicie rysunek o wygladzie
tréjkatnym z nieregularnymi bokami, ktérych podstawa w uproszczeniu sklada sig
z elementu prostokatnego. Mimo kontrastu, ktéry wynika z animowanego elementu
humorystycznego i slownego elementu ,aire limpio”, to wilaénie ten element
graficzny ma oczywiscie dominujacy charakter w calosciowym wrazeniu wywiera-
nym przez to oznaczenie i ma charakter pierwszoplanowy wzgledem trudniej
dostrzegalnego elementu sfownego.
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Na plaszczyznie fonetycznej wezedniejszy znak towarowy jako oznaczenie czysto
graficzne mégtby zosta¢ wyrazony ustnie dzieki opisowi oznaczenia, podczas gdy
znak towarowy, o ktérego rejestracje wniesiono, moze zostaé wymoéwiony z pomocy
jego elementu stownego, czyli ,aire limpio”.

OHIM utrzymuje, ze pod wzgledem koncepcyjnym sporne znaki towarowe beda
kojarzone przez docelowy krag odbiorcéw z sylwetka jodly o bardzo krétkim pniu,
ktdrej galazki sa tworzone przez wypustki i wciecia, umieszczonej na prostokatnym
elemencie pelnigcym rolg podstawki. Zdaniem OHIM wloscy odbiorcy nie przypisza
wyrazeniu ,aire limpio” jakiegokolwiek szczegdlnego znaczenia i beda identyfikowaé
te dwa oznaczenia tylko na podstawie tredci semantycznej tych dwdch przedstawieri
graficznych.

Jesli chodzi o ewolucje charakteru odrézniajacego wezesniejszego znaku towaro-
wego, OHIM podnosi, ze znal ten nie ogranicza sie do przedstawienia jodly. Chodzi
tutaj o graficzne przedstawienie bardziej ztozonej koncepcji, a mianowicie ksztaltu
jodly z pewnymi szczegélnymi cechami, takimi jak wypustki i wcigcia, bardzo krétki
pient i umieszczenie na prostokatnej podstawie.

Jesli chodzi o argument, zgodnie z ktérym ksztalt jodly jest powszechnie uzywany
w sprzedazy odéwiezaczy powietrza, skarzaca nie przedstawila w toku postepowania
przed OHIM jakiegokolwiek dowodu wykazujacego, ze na rynku wloskim docelowy
krag odbiorcow jest przyzwyczajony uzywaé dla tego typu towaréw figur, ktorych
ksztalt przypomina sylwetke jodly.

Nawet jesli ksztalt faktycznie winien by¢ wezszy w gérnej niz w dolnej czesci,
zamierzony efekt techniczny nie wymaga wykorzystania ksztaltu odpowiadajacego
koncepcji wezeéniejszego znalku towarowego, ale moze zosta¢ uzyskany za pomocg
zwyktego tréjkata o prostych i regularnych bokach lub innej figury wezszej w gérnej
niz w dolnej czedci. Ksztait wezesniejszego znaku towarowego nie jest zatem
zdaniem OHIM jedynym umozliwiajacym uzyskanie tego efektu.
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W zakresie oceny prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad OHIM podkresla, ze
z uwagi na to, iz rozpatrywane w niniejszej sprawie towary sa towarami
powszechnego uzytku, przecietny konsument nie jest szczegdlnie uwazny przy ich
zakupie.

Ze wzgledu na znaczenie, jakie posiada sylwetka jodly dla uzywania graficznego
znaku towarowego zawierajacego stowny element ,arbre magique” we Wloszech,
oraz na dominacje elementu graficznego OHIM uwaza, ze zar6wno wyrazenie ,arbre
magique”, jak réwniez jego wszechobecny i charakterystyczny element graficzny
(odpowiadajacy przedstawieniu wczesniejszego znaku towarowego, na ktérym
opiera si¢ zaskarzona decyzja), powinny zosta¢ uznane za powszechnie znane
i czesto uzywane przez docelowy krag odbiorcow. W konsekwencji OHIM twierdzi,
ze Izba Odwolawcza stusznie uznala, iz wczesniejszy wspdlnotowy znak towarowy,
na ktérym zostala oparta ta decyzja, cieszy sie we Wloszech charakterem szczegélnie
odrézniajacym.

OHIM dodaje, ze wedlug interwenienta wspomniane reklamy byly nadawane przed
datg zlozenia wniosku o rejestracje oraz ze tak duze udzialy w rynku nie mogly
zosta¢ uzyskane w krétkim czasie. A zatem nie jest prawdopodobne, by sprzedaz
w 1996 r. byla duzo nizsza.

Wreszcie OHIM uwaza, ze zgodnie z zasada wyrazong w wyroku Trybunatu z dnia
11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. 1-6191, pkt 24,
wystepujace miedzy spornymi znakami towarowymi podobiesistwo Lkoncepcyjne
moze stwarzaé we Wloszech, gdzie wczesniejszy znak towarowy cieszy si¢
charakterem szczegélnie odrézniajacym, prawdopodobiefistwo wprowadzenia
w blad, na ktérego wykluczenie nie pozwalaja wystepujace migdzy tymi znakami
réznice w stylu i animacji. W istocie znak towarowy, o ktérego rejestracjg¢ wniesiono,
moéglby zostaé uznany za zabawny i animowany wariant wczeéniejszego znaku
towarowego, ktéry jest szeroko znany wéréd docelowego kregu odbiorcéw.

Interwenient wskazuje na wstepie, ze elementy, ktére odr6zniaja rozpatrywane znaki
towarowe, nie wplywaja na ogélne wrazenie podobieinstwa.
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Towary oznaczone spornymi znakami towarowymi sa zdaniem interwenienta
sprzedawane w strefach samoobstugowych stacji benzynowych lub supermarketéw
i s3 nabywane w sposéb bardzo szybki i bez procesu uprzedniej refleksji. Konsument
skupia zatem swoja uwage na pierwszym elemencie rzucajgcym mu sie w oczy
w momencie ujrzenia znakéw towarowych, a mianowicie na sylwetce jodly.

Nastepnie zdaniem interwenienta réznica, ktéra na plaszczyinie fonetycznej stwarza
napis ,aire limpio”, nie wplywa na wybér konsumenta, poniewaz skupia on swa
uwage wylacznie na wygladzie lub zewnetrznych cechach towaru.

Wreszcie w opinii interwenienta sporne oznaczenia s3 réwniez podobne pod
wzgledem koncepcyjnym, poniewaz wykorzystujg identyczne obrazy, ktére sg
zgodne co do wyrazanej idei, a mianowicie ksztaftu malej jodly, identyfikuja towar
i informuja konsumentéw o jego pochodzeniu handlowym.

Interwenient sprzeciwia si¢ réwniez przedstawionemu przez skarzacy opisowi znaku
towarowego, o ktérego rejestracje wniesiono, jako stanowigcego reprodukeje postaci
humorystycznej.

Ponadto nie mozna powolywaé si¢ na czysto opisowy charakter ksztaltu jodly
wzgledem odéwiezaczy powietrza lub perfum do powietrza, jezeli brak jest dowodu
wykazujacego, ze sylwetka ta stala si¢ zwyczajowa dla kazdego z whasciwych rynkéw
lub ze sady rozpatrywanych paristw uznaly, ze nie moze wystepowac w charakterze
znaku towarowego.

Interwenient podziela ponadto dokonang przez Izbe Odwolawczg ocene, zgodnie
z ktérg prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad jest wieksze z uwagi na wysoce
odrézniajacy charakter wczeéniejszego znaku towarowego, ktéry wynika z jego
powszechnej znajomosci.
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Interwenient kwestionuje argument, zgodnie z ktérym po pierwsze wezesniejszy
znak towarowy pokrywa si¢ z ksztaltem samego towaru i po drugie ksztalt ten jest
niezbedny, by uzyska¢ zamierzony efekt techniczny. Argument ten nalezy odrzuci¢
przede wszystkim dlatego, ze zostal on podniesiony po raz pierwszy w postepowaniu
przed Sadem, W kazdym razie z uwagi na to, ze wczesniejsze znaki towarowe nie s3
tréjwymiarowymi, ale graficznymi znakami towarowymi, zarzut ten nie jest istotny
w niniejszej sprawie. Wreszcie elementy graficzne skladajace si¢ na znaki towarowe
interwenienta nie maja ksztaltu niezbednego do sprzedazy tego towaru.

Tym samym zdaniem interwenienta Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila, ze
charakter odrézniajacy wczeéniejszego znaku towarowego zostal wzmocniony
w nastepstwie jego uzywania, a przeciwne argumenty skarzgcej nie moga zostac
uwzglednione.

Interwenient przedstawia w tym wzgledzie kilka dodatkowych argumentow.

Po pierwsze liczby sprzedazy nie utracily mocy dowodowej tylko z tego wzgledu, Ze
w niniejszej sprawie chodzi o towary powszechnego uzytku.

Po drugie dane odnoszace si¢ udzialu procentowego sprzedazy towaréw na rynku
whoskim sa uzupelnione innymi dowodami dotyczacymi okolicznoéci, ze wskazane
znaki towarowe sa powszechnie znane na tym rynku.

Po trzecie nawet jesli prawda jest, ze sprawozdanie spéiki Nielsen odnosi sig do lat
1997 i 1998, jego treéé w $wietle innych przedstawionych dowodéw pozwala
zakladaé, ze w latach bezpoérednio poprzedzajacych ten okres udzialy procentowe
sprzedazy towaréw pod znakami towarowymi interwenienta byly podobne do tych
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osigganych w latach 1997-1998. Ponadto przy ustalaniu charakteru odrézniajacego
wczesniejszego krajowego znaku towarowego, na ktéry powotano si¢ przeciwko
zgloszeniu péZniejszego znaku towarowego, nie mozna nie uwzgledni¢ dowodu
wykazujacego uzywanie wskazanego na poparcie sprzeciwu krajowego znaku
towarowego w okresie nastepujacym bezposérednio po dacie zgloszenia wspdlnoto-
wego znaku towarowego i poprzedzajacym date wniesienia sprzeciwu.

Interwenient uwaza, ze Izba Odwolawcza stusznie stwierdzifa istnienie prawdopo-
dobieristwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 w odniesieniu do towaréw nalezacych do klas 3 i 5.

Ocena Sadu

— Uwagi wstepne

W mysl art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlaciciela
wczedniejszego znaku towarowego nie rejestruje sie zgloszonego znaku towarowego,
jezeli z powodu identycznosci lub podobienistwa do wczedniejszego znaku
towarowego, identycznosci lub podobiefistwa towaréw lub usfug istnieje prawdo-
podobienistwo wprowadzenia w biad odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wezedniejszy znak towarowy jest chroniony. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a)
rozporzadzenia nr 40/94 wczeéniejsze znaki towarowe oznaczaja wspolnotowe znaki
towarowe, znaki towarowe zarejestrowane w paiistwie cztonkowskim lub znaki
towarowe rejestrowane na mocy miedzynarodowych uzgodniess, w odniesieniu do
ktdérych data zlozenia wniosku o rejestracje jest wezesniejsza od daty zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego.
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Ponadto nawet jezeli art. 8 rozporzadzenia nr 40/94 nie zawiera przepisu podobnego
do art. 7 ust. 2, zgodnie z ktérym do odmowy rejestracji znaku towarowego
wystarczy, by bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji istniafa tylko w czesci
Wspdlnoty, to w niniejszej sprawie nalezy zastosowac to samo rozwiazanie. Wynika
z tego, ze nawet jezeli wzgledna podstawa odmowy istnieje tylko w czesci
Wspélnoty, rejestracji rowniez nalezy odméwié¢ [wyroki Sadu z dnia 3 marca
2004 r. w sprawie T-355/02 Miihlens przeciwko OHIM — Zirh International (SIR/
ZIRH), Rec. str. I1-791, pkt 36; z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie T-312/03 Wassen
International przeciwko OHIM — Stroschein Gesundkost (Selenium Spezial A-C-E/
SELENIUM-ACE), Zb.Orz. str. 11-2897, pkt 29].

W niniejszej sprawie sprzeciw wobec rejestracji zostal oparty na istnieniu kilku
znakéw towarowych interwenienta zawierajacych przedstawienia jodly. Badajac ten
sprzeciw, Izba Odwotawcza oparta sie giéwnie na wspélnotowym znaku towarowym
nr 91991 jako reprezentatywnym dla pozostalych znalkéw wskazanych na poparcie
sprzeciwu.

W zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stwierdzita, ze sporne znaki towarowe sa
podobne zwlaszcza pod wzgledem koncepcyjnym oraz ze istnieje prawdopodobieni-
stwo wprowadzenia w blad. Stwierdzenie to wynikato z ustalen, wediug ktérych
wezeéniejszy wspolnotowy znak towarowy nr 91991, na ktéry skiada sie ksztalt jodly,
chroniony od dnia 1 kwietnia 1996 r., ma we Wioszech charakter szczegblnie
odrézniajacy. Samo to stwierdzenie zostalo oparte na uznaniu trwatego charakteru
uzywania tego znaku i powszechnej znajomodci we Wihoszech miedzynarodowego
znaku towarowego ARBRE MAGIQUE, przedstawionego w tym samym ksztalcie
jodly i zawierajacego ponadto element sfowny.

Na wstepie nalezy zatem rozpatrzy¢, czy Izba Odwolawcza prawidlowo stwierdzita,
ze wezeéniejszy wspélnotowy znak towarowy nr 91991 mégl uzyskac charakter
szczegolnie odrézniajacy w wyniku uzywania w sposdb trwaly innego zarejestrowa-
nego znaku towarowego, a mianowicie znaku ARBRE MAGIQUE, ktéry z uwagi na
to, ze jest uzywany we Wloszech w spos6b trwaly, moze w tym panistwie zostac
uznany za powszechnie znany.
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— W przedmiocie charakteru szczegélnie odrézniajacego wczesniejszego wspdlno-
towego znaku towarowego

Przede wszystkim naleizy wskaza¢, ze orzecznictwo dopuszcza, by znak towarowy
miat charakter szczegdlnie odrézniajacy — czy to samoistny, czy to z uwagi na jego
powszechng znajomoé¢ wiréd odbiorcéw (ww. w pkt 52 wyrok w sprawie SABEL,
pkt 24).

Nastepnie nalezy przypomnieé, ze uzyskanie przez znak towarowy charakteru
odrézniajacego moze réwniez nastapi¢ w nastgpstwie uzywania go jako czeéci
innego zarejestrowanego znaku towarowego. A zatem wystarczy, by w nastepstwie
uzywania zainteresowany krag odbiorcéw faktycznie postrzegal towar lub usluge
oznaczone wczedniejszymi znakami towarowymi jako pochodzace z okreslonego
przedsigbiorstwa (zob. podobnie wyrok Trybunatu z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie
C-353/03 Nestlé, str. 1-6135, pkt 30 i 32).

W konsekwencji nalezy dopusci¢, ze szczegdlnie odrézniajacy charakter znaku
towarowego moze zosta¢ uzyskany réwniez w nastepstwie trwalego charakteru
uzywania i jego powszechnej znajomoéci jako czeci innego zarejestrowanego znaku
towarowego, o ile docelowy krag odbiorcéw postrzega znak towarowy jako
wskazujacy na pochodzenie towaréw z okreslonego przedsigbiorstwa.

W niniejszej sprawie na pytanie, czy Izba Odwolawcza prawidlowo stwierdzita, ze
wezesniejszy wspélnotowy znak towarowy nr 91991 mégt uzyskaé¢ charakter
szczegblnie odrézniajagcy w nastepstwie uzywania go jako czeéci innego zareje-
strowanego znaku towarowego, nalezy zatem odpowiedzie¢ twierdzaco,
w przypadku gdy wezeéniejszy wspolnotowy znak towarowy mozna uznaé za czeéé
znaku towarowego ARBRE MAGIQUE.

W tym zakresie Izba Odwolawcza stusznie uznala, ze przedstawienie sylwetki jodly,
ktéra odgrywa znaczacy, a nawet dominujaca role w znaku towarowym ARBRE
MAGIQUE, odpowiada oznaczeniu wczedniejszego wspdlnotowego znaku towaro-
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wego nr 91991. W konsekwencji Izba Odwolawcza wiaciwie stwierdzila, ze
wezeéniejszy wspolnotowy znak towarowy nr 91991 stanowil cze$é wezedniejszego
znaku towarowego ARBRE MAGIQUE. A zatem pierwszy z tych znakéw mogh
uzyska¢ charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania go jako czesci drugiego
z nich.

W konsekwengji Izba Odwolawcza stusznie rozpatrzyta wszystkie dowody zwigzane
7 uzywaniem i powszechng znajomoécia znaku towarowego ARBRE MAGIQUE
w celu ustalenia, ze czeé¢ tego znaku, a mianowicie wezesniejszy wspolnotowy znak
towarowy nr 91991, byla uzywana w sposéb trwaly, jest powszechnie znana
i w rezultacie uzyskata charakter szczegélnie odrézniajacy.

Jesli chodzi o przeprowadzenie przez Izbg Odwotawcza w niniejszej sprawie badania
dowodéw w écislym tego stowa znaczeniu, to w zaskarzonej decyzji prawidiowo
wskazano, ze z zawartych w aktach sprawy dowodéw, to znaczy gidéwnie
z dokumentacji przedstawionej w dniu 8 listopada 1999 r. w ramach postepowania
w sprawie sprzeciwu wniesionego przez skarzacy, wynika, ze jako czes¢
zarejestrowanego znaku towarowego, to jest znaku ARBRE MAGIQUE, wcze$niej-
szy znak towarowy nr 91991 byt uzywany we Wioszech w sposob trwaly, jest w tym
panistwie powszechnie znany i w konsekwencji uzyskat charakter szczegolnie
odrdézniajacy.

W zaskarzonej decyzji uwzgledniono zatem trwaly charakter uzywania znaku
towarowego ARBRE MAGIQUE i okolicznos¢, ze roczna sprzedaz towardw
opatrzonych tym znakiem przekracza 45 milionéw jednostek, a sprzedaz we
Wloszech osiagneta w latach 1997 i 1998 udzial w rynku przekraczajacy 50%.
Ponadto w zaskarzonej decyzji uwzgledniono fakt, ze koszty reklamy poniesione we
Woszech na promocje tych towaréw w latach 1996 i 1997 przekroczyly 7 miliardéw
liréw whoskich (czyli 3 615 198,29 EUR).

Okolicznoéé, ze liczby sprzedazy odnosza sie do lat 1997 i 1998 oraz ze wydatki
reklamowe dotycza lat 1996 i 1997, czyli obejmuja okresy pdZniejsze niz chwila
zlozenia przez skarzaca wniosku o rejestracje znaku towarowego, tj. dzien
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30 kwietnia 1996 r., nie wystarczy, by pozbawi¢ te dowody mocy dowodowej dla
celéw stwierdzenia powszechnej znajomogci wezedniejszego znaku towarowego
nr 91991.

W istocie zgodnie z orzecznictwem dane dotyczace okresu po dacie zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego moga zostaé uwzglednione, jezeli pozwalaja one
na wyciggnigcie wnioskéw co do sytuacji, jaka istniata w dacie zgloszenia [wyrok
Sgdu z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie T-262/04 BIC przeciwko OHIM (Ksztalt
zapalniczki kirzesiwowej), Zb.Orz. str. 11-5959, pkt 82; zob. podobnie postanowienie
Trybunalu z dnia 5 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-192/03 P Alcon przeciwko
OHIM, str. 1-8993, pkt 41 oraz wskazane w nim orzecznictwo. Tego typu
okolicznoéci moga umozliwi¢ potwierdzenie lub lepsza ocene zakresu uzywania
danego znaku towarowego w rozpatrywanym okresie (zob. analogicznie postano-
wienie Trybunalu z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer
Technology, Rec. str. 1-1159, pkt 31).

Izba Odwotawcza mogla zatem prawidlowo stwierdzi¢, ze tego typu podzniej
zaistniale okolicznosci pozwalaly na wyciggniecie wnioskéw co do sytuacji, jaka
miala miejsce w dniu zlozenia przez skarzaca wniosku o rejestracje znaku
towarowego, i potwierdzenie powszechnej znajomosci znaku towarowego
nr 91991 w tej dacie.

W istocie nalezy w szczegdlnoéci wskazaé, ze udzial w rynku wynoszacy 50%
w latach 1997 i 1998 magt zosta¢ osiagniety wylacznie z czasem. Izba Odwolawcza
nie popehita zatem biedu, stwierdzajac co do zasady, ze w 1996 r. sytuacja nie mogla
si¢ znacznie réznic.

Okoliczno$é, ze chodzi tutaj o dane dotyczace okresu po dniu zlozenia przez
skarzaca wniosku o rejestracje, czyli po dniu 30 kwietnia 1996 r., nie wystarczy wiec,
by pozbawi¢ je mocy dowodowej w zakresie stwierdzenia powszechnej znajomosci
wezedniejszego znaku towarowego nr 91991,
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Ponadto nie mozna sie zgodzi¢ z argumentem skarzacej, zgodnie z ktérym Izba
Odwotawcza blednie przyjela szczegdlnie odrézniajacy charakter wcze$niejszego
znaku towarowego we Wloszech, opierajac si¢ wylacznie na ogélnych informacjach
dotyczacych rozmiaru reklamy i liczb sprzedazy. Wprawdzie zgodnie
z orzecznictwem, na ktére powolala si¢ skarzgca, charakter odrézniajacy znaku
towarowego nie moze zostaé ustalony wylacznie na podstawie ogélnych
i abstrakeyjnych danych, takich jak okreslony udzial procentowy (wyrok Trybunalu
z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I1-5475, pkt 62),
jednakze nalezy wskazaé, ze po pierwsze orzecznictwo to dotyczy uzyskania
charakteru odrézniajacego znaku bedacego przedmiotem wniosku o rejestracjg, a nie
jak w niniejszej sprawie oceny powszechnej znajomosci zarejestrowanego znaku
towarowego, ktéry uzyskat juz charakter odrézniajacy, zas po drugie w celu ustalenia
w niniejszej sprawie powszechnej znajomosci znaku towarowego Izba Odwolawcza
uwzglednita nie tylko ogélne dane, takie jak okreslony udzial procentowy, ale
réwniez uzywanie w sposéb trwaly znaku towarowego ARBRE MAGIQUE, czego
ponadto skarzaca nie zakwestionowata.

Nalezy réwniez odrzuci¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza
blednie oparta sie na fakcie, ze wczeéniejszy znak towarowy korzystal z ochrony
w identycznej co do zasady postaci od 1954 r. z tytulu rejestracji nr 178969. Skarzaca
nie moze zasadnie utrzymywad, ze Izba Odwolawcza zréwnata date zgloszenia znaku
towarowego z chwila faktycznego uzywania znaku towarowego CAR FRESHNER
nr 178969, mimo ze nie zostal przedstawiony jakikolwiek dowéd dotyczacy
uzywania go po rejestracji. W istocie, jak to zostalo juz wskazane i potwierdzone
przez OHIM na rozprawie, Izba Odwolawcza oparla si¢ na dowiedzionym dla Wloch
wzywaniu znaku towarowego ARBRE MAGIQUE, a nie znaku towarowego CAR
FRESHNER. Zaskarzona decyzja stwierdza wprawdzie, ze znak towarowy CAR
FRESHNER byt zarejestrowany od 1954 r., jednakze w zakresie uzywania w sposéb
trwaly powoluje si¢ ona na znak towarowy ARBRE MAGIQUE.

Z powyiszego wynika, ze Izba Odwolawcza stusznie uznala, ze postrzegane jako
wskazéwka pochodzenia towaréw z okreslonego przedsigbiorstwa uzywanie
w sposéb trwaly i powszechna znajomo$é znaku towarowego ARBRE MAGIQUE,
a w konsekwengji znaku towarowego nr 91991, we Wioszech zostaly dowiedzione
w sposGb wystarczajacy, by sprosta¢ wymogom prawa.
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Z uwagi na to, ze wczeéniejszy znak towarowy nr 91991 jest powszechnie znany we
Wioszech, co wynika z uzywania go w sposéb trwaly jako czgéci znaku towarowego
ARBRE MAGIQUE i z faktu, ze réwniez ten znak jest powszechnie znany na tym
terytorium, nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza nie popeltnila bledu, uznajac, iz
ma on we Wioszech charakter szczegdlnie odrézniajacy.

— W przedmiocie podobieristwa towaréw

Stwierdzenie przez Izbe Odwotawczg zaistnienia w niniejszej sprawie podobienstwa
towaréw nalezacych do klas 3 i 5 oznaczonych wezedniejszym znakiem towarowym
i znakiem, o ktérego rejestracje wniesiono, nie zostalo zakwestionowane przez
strony.

Ponadto argument skarzacej, zgodnie z ktérym migdzynarodowa rejestracja znaku
towarowego CAR FRESHNER dla towaréw nalezacych do klasy 5 nie dotyczy
rozpatrywanych w niniejszej sprawie odéwiezaczy powietrza, ale ,érodkéw
odkazajacych, dodatkéw do kapieli, $rodkéw do niszczenia robactwa, $rodkéw
chemicznych”, jest bezzasadny. Nie zostato bowiem zakwestionowane, ze znak ten
zostal réwniez zarejestrowany dla ,érodkéw do oczyszczania powietrza [...], perfum,
olejkéw [...]", ktére naleza do klasy 3.

— W przedmiocie podobieristwa znakéw towarowych

Zgodnie z orzecznictwem dwa znaki towarowe sq podobne, jezeli z punktu widzenia
wlhasciwego kregu odbiorcéw sy one przynajmniej czegéciowo identyczne w jednym
lub kilku istotnych aspektach [wyrok Sgdu z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie
T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN/
Matratzen Markt Concord), Rec. str. 11-4335, pkt 30].
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9 W niniejszej sprawie na plaszczyZnie wizualnej element graficzny zawarty w znaku,

93

94

95

o ktérego rejestracje wniesiono, wykazuje charakter oczywiscie dominujacy
w caloéciowym wrazeniu wywieranym przez oznaczenie i przewaza w sposéb
znaczny nad elementem stownym. Okreslenie ,aire limpio” wydaje sig by¢ — z uwagi
na maly rozmiar uzytych liter i umieszczenie go posrodku figury przedstawiajacej
jodle — przytlumione obecnoscia elementu graficznego.

Whrew twierdzeniom skarzacej wywieranego pizez to przedstawienie graficzne
calociowego wrazenia nie stanowi widok postaci humorystycznej, ale wizerunek
przypominajacy jodfe. Rysunek twarzy i ramion tej postaci humorystycznej wpisany
jest w centralna czeéé jodly, a przy podstawie rysunek dwéch butéw umieszczonych
wzgledem siebie pod katem 180 stopni odpowiada ksztaltem podstawce. Humorys-
tyczny i animowany charakter ryséw tej postaci shuzy nadaniu temu graficznemu
przedstawieniu jodly fantazyjnego wyrazu z takim skutkiem, ze znak, o ktérego
rejestracje wniesiono, moze zostaé uznany przez odbiorcéw za zabawny
i animowany wariant wcze$niejszego znaku towarowego. Znak, o ktérego rejestracje
whiesiono, sklada sie zatem z oznaczenia, kt6rego elementem dominujacym jest
sylwetka przypominajaca jodle, ktéra z kolei stanowi wezeéniejszy znak towarowy.
To wlagnie ten element zostanie w pierwszej kolejnoéci dostrzezony przez
konsumenta i wplynie na jego wyb6r, tym bardziej ze w niniejszej sprawie mamy
do czynienia z towarami powszechnego uzytku sprzedawanymi w strefie samo-
obstugowe;j.

Pod wzgledem wizualnym przedstawienie graficzne odpowiadajace jodle stanowi
zatem element dominujacy w caloéciowym wrazeniu wywieranym przez znak,
o0 ktdrego rejestracje wniesiono.

Omawiane oznaczenia kojarza si¢ pod wzgledem koncepcyjnym z sylwetka jodly.
Z uwagi na wywierane przez nie wrazenie i brak szczegdlnego znaczenia, ktdre
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mozna by przypisa¢ wyrazeniu ,aire limpio” w odczuciu odbiorcéw wioskich, nalezy
potwierdzi¢ istnienie podobienistwa koncepcyjnego.

Wynika z tego, ze Izba Odwolawcza stusznie uznala, iz sporne oznaczenia,
wykorzystujac obrazy, ktére ukazujg wspolny zamysl, a mianowicie sylwetke jodly,
s3 podobne pod wzgledem koncepcyjnym. Pod wzgledem fonetycznym miedzy
znakami wystepuje réznica wynikajaca z faktu, ze wezedniejszy znak towarowy, ktéry
jest znakiem czysto graficznym, moze zostaé okredlony slownie dzigki opisowi
oznaczenia, podczas gdy znak bedacy przedmiotem wniosku o rejestracje moze
zosta¢ okreslony stownie poprzez wyméwicnie jego elementu stownego,
a mianowicie ,aire limpio”.

— W przedmiocie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad

W myél utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
istnieje, jezeli odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego
samego przedsighiorstwa lub ewentualnie z przedsicbiorstw powigzanych gospodar-
czo. Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w bigd
powinno by¢ oceniane calosciowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych
oznaczen i towaréw lub ustug przez wiasciwy krag odbiorcow oraz przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku,
a zwlaszcza wspétzaleznoéci migdzy podobicristwem oznaczen a podobieristwem
oznaczonych towaréw lub ustug [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (Giorgi/
GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. 11-2821, pkt 30-32].

Calosciowa ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w zakresie doty-
czacym  wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieristwa spornych
oznaczeil powinna opiera¢ si¢ na wywieranym przez nie calosciowym wrazeniu,
przy szczegélnym uwzglednieniu ich elementéw odrézniajacych i dominujacych
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[zob. wyrok Sadu z dnia 14 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van
Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (PASH/BASS),
Rec. str. 11-4335, pkt 47].

Ponadto nalezy wskazaé, ze prawdopodobiefistwo wprowadzenia w biad jest tym
wieksze, im bardziej odrdézniajacy jest wczesniejszy znak towarowy. Nie mozna
zatem wykluczyé, ze podobiefistwo koncepcyjne wynikajace z faktu, ze w dwéch
znakach towarowych uzyte sa obrazy, ktdére wyrazaja taka sama tres¢ semantyczny,
moze spowodowaé powstanie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad,
w przypadku gdy wczeéniejszy znak towarowy ma charakter szczeg6lnie odréznia-
jacy — czy to samoistny, czy to z uwagi na jego powszechna znajomos¢ wiérod
odbiorcéw (zob. ww. w pkt 52 wyrok w sprawie SABEL, pkt 24).

Poniewaz rozpatrywane w niniejszej sprawie towary sa towarami powszechnego
uzytku, whéciwym kregiem odbiorcéw sa przecigtni konsumenci, uwazani za
wlasciwie poinformowanych oraz dostatecznie uwaznych i rozsadnych. Przecigtny
konsument rozpatrywanych towaréw nie bedzie wykazywal szczegdlnego poziomu
uwagi przy ich zakupie.

A zatem konsument zwykle sam dokona wyboru omawianych towaréw i w zwigzku
z tym bedzie sktonny ufa¢ gléwnie obrazowi znaku towarowego umieszczonego na
tych towarach, a mianowicie sylwetki jodly.

W konsekwencji z uwagi po pierwsze na podobiefistwo omawianych towardw oraz
wizualne i koncepcyjne podobiefistwo rozpatrywanych znakéw towarowych, a po
drugie na fakt, ze wczeéniejszy znak towarowy ma we Wioszech charakter
szczegblnie odrézniajacy, nalezy uznaé, ze Izba Odwolawcza nie popelnila bledu,
stwierdzajac istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad.
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103 Wniosku tego nie podwazajg argumenty przedstawione przez skaizgca.

11 W pierwszej kolejnosci argument skarzacej, zgodnie z ktérym wczeéniejszy znak

10!

towarowy ma charakter malo odrézniajacy, poniewaz sylwetka jodly ma charakter
opisowy wzgledem omawianych towaréw, pozbawiony jest zasadnodci. Jak to
bowiem stusznie wskazuje OHIM, wezedniejszy znak towarowy nie jest zwyklym,
wiernym rzeczywisto$ci odtworzeniem jodly. Przedstawiona w nim jodla jest
stylizowana i wykazuje inne szczegélne cechy: ma bardzo krétki pied i jest
umieszczona na prostokatnej podstawce. Ponadto, jak to juz zostalo stwierdzone,
z uwagi na to, ze jest on powszechnie znany, wczeéniejszy znak towarowy uzyskat
charakter szczegélnie odréiniajacy. Poza tym argument skarzgcej oparty na
wytycznych urzedu patentowego Zjednoczonego Krélestwa, ktéry potwierdzat
opisowy charakter sylwetki jodly dla omawianych towaréw, pozbawiony jest
znaczenia dla sprawy, poniewaz wspélnotowy system znakéw towarowych jest
systemem autonomicznym, na ktéry sklada si¢ zbiér norm, zmierzajacym do
osiggniecia szczegdlnych dla niego celéw, a jego stosowanie jest niezalezne od
wszystkich systeméw krajowych, wobec czego zgodnog¢ z prawem decyzji izb
odwotawczych winna byé¢ oceniana wylacznie na podstawie rozporzadzenia nr 40/94,
zgodnie z jego wykladnia dokonang przez sad wspdlnotowy [wyrok Sadu z dnia
11 maja 2005 r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada przeciwko OHIM — Sadia (Sadia/
Grupo Sada), Zb.Orz. str. 11-1667, pkt 84].

W drugiej kolejnosci nalezy odrzucié¢ argumenty skarzacej majace na celu wykazanie,
ze nalezalo odméwié¢ rejestracji wcezesniejszego znaku towarowego, poniewaz po
pierwsze skladal si¢ on zasadniczo wylacznie z ksztaltu towaru sprzedawanego pod
tym znakiem i po drugie ksztalt wezesniejszego znaku towarowego, a mianowicie
sylwetka jodly, jest niezbedny do uzyskania zamierzonego dla tego towaru efektu
technicznego. W istocie w zadnym przypadku skarzaca nie moze w postepowaniu
w sprawie sprzeciwu podnosi¢ bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji
przeciwko waznej rejestracji oznaczenia dokonanej przez krajowy wrzad lub OHIM.
Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji okreslone w art. 7 rozporzadzenia
nr 40/94 nie mogg by¢ rozpoznawane w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu,
a artykut ten nie nalezy do grupy przepiséw, na podstawie ktérych nalezy oceniaé
zgodno$¢ z prawem zaskarzonej decyzji [wyrok Sgdu z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie T-186/02 BMI Bertollo przeciwko OHIM — Diesel (DIESEL/dieselit),
Zb.Orz. str. 11-1887, pkt 71].
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Wreszcie w trzeciej kolejnosci nalezy wskazaé, ze wyrok Tribunal Supremo z dnia
5 kwietnia 2005 r., na ktdry skarzaca powolata si¢ podczas rozprawy i kidry
przyznawal jej w sposéb ostateczny prawa dotyczace hiszpariskiego znaku
towarowego Aire Limpio nr 2033859, jest pozbawiony znaczenia w niniejszej
sprawie. W istocie, jak to juz zostalo wskazane, zgodno$¢ z prawem decyzji izb
odwotawczych winna by¢ oceniana wylacznie na podstawie rozporzadzenia nr 40/94,
zgodnie z jego wylladnia dokonang przez sad wspéinotowy (ww. w pkt 104 wyrok
w sprawie Sadia/Grupo Sada, pkt 84).

Z powyzszego wynika, Ze zarzut pierwszy, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu art, 73 rozporzgdzenia
nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca utrzymuje, ze zaskarzona decyzja zostala wydana z naruszeniem art. 73
rozporzadzenia nr 40/94.

Na mocy tego przepisu oraz zgodnie z orzecznictwem uzasadnienie niekorzystnej
decyzji winno dostarczyé zainteresowanemu informacji koniecznych, by moégt on
stwierdzié, czy decyzja ta jest zasadna, oraz by umozliwi¢ sadowi wspéinotowemu
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przeprowadzenie kontroli jej zgodnoéci z prawem [wyrok Sadu z dnia 23 paZ-
dziernika 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut fiir Lernsysteme przeciwko OHIM —
Educational Services (IIs/ELS), Rec. str. 11-4301, pkt 59].

Zdaniem skarzgcej Wydzial Sprzeciwéw w decyzji z dnia 25 lutego 2003 r. oraz Izba
Odwotawcza ograniczyli swe badanie po pierwsze do znalu towarowego, o ktérego
rejestracje wniesiono, oraz po drugie do samej wspodlnotowej rejestracji nr 91991.
Jednakze celem podtrzymania istnienia wzglednej podstawy odmowy rejestracji
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 Izba Odwotawcza oparla
si¢ rowniez na dowodach dotyczacych innych znakéw towarowych. W konsekwencji
zdaniem skarzjcej podstawy wydania zaskarzonej decyzji dotycza wczeéniejszych
znakéw towarowych, ktére sama Izba Odwolawcza wykluczyla z analizy poréwna-
wezej przy ustalaniu prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad. Tak wiec
uzasadnienie zaskarzonej decyzji jest niepelne, a zatem Izba Odwolawcza naruszyla
art. 73 rozporzadzenia nr 40/94.

OHIM, wspierany przez interwenienta, odpowiada, ze skarzaca miala mozliwogé
podwazenia tresci dokumentéw i dowodéw, na ktérych zaskarzona decyzja opiera
si¢ przy ustalaniu powszechnej znajomoéci i uzywania w sposéb trwaly we Wtoszech
znaku towarowego nr 91991, poniewaz dokumenty te zostaly przedlozone w toku
postgpowania przed Wydzialem Sprzeciwéw. Skarzaca nie zakwestionowala jednak
prawdziwosci tych danych.

Jesli chodzi o fakt, ze wspomniane powyiej dokumenty dotyczyly znaku
towarowego, ktéry z przyczyn ekonomiki procesowej zostal wylaczony
z poréwnania, wykluczenie to nie oznacza w zadnym wypadku, ze dokumenty te
nie maja jakiegokolwiek wplywu na sposéb postrzegania wczesniejszego znaku
towarowego, na ktérym zaskarzona decyzja zostala oparta, przez odbiorcéw
wloskich. OHIM nigdy nie twierdzil, ze wykluczenie to skutkowalo brakiem
uwzglednienia zakwestionowanych dokumentéw przy ocenie sposobu postrzegania
znaku towarowego, na ktérym zostata oparta zaskarzona decyzja, przez odbiorcéw,
poniewaz te dwa sporne znaki towarowe zawieraja taki sam element graficzny.
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Zdaniem OHIM zaskarzona decyzja nie narusza zatem praw procesowych skarzacej,
poniewaz mogta ona wypowiedzie¢ si¢ w przedmiocie dowoddéw i dokumentéw, na
ktérych oparto sig przy ustaleniu powszechnej znajomosci i uzywania w sposéb
trwaly weze$niejszego znaku towarowego.

Ocena Sadu

Na mocy art. 73 rozporzadzenia nr 40/94 decyzje Urzedu zawieraja okrelenie
przestanek, na ktérych sa oparte. Ponadto zasada 50 ust. 2 lit. h) rozporzadzenia
Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie
nr 40/94 (DzU. L 303, str. 1) stanowi, ze decyzja izby odwolawczej zawiera
przestanki, na ktérych zostala oparta. W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze
ustanowiony w ten sposéb obowigzek uzasadnienia ma taki sam zakres co
obowiazek wynikajacy z art. 253 WE [wyrok Trybunalu z dnia 21 paZdziernika
2004 r. w sprawie C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-10107,
pkt 64; wyrok Sadu z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawach polaczonych T-124/02
i T-156/02 Sunrider Corporation przeciwko OHIM — Vitakraft-Werke Withrmann
i Friesland Brands (VITRAKRAFT i VITA/VITATASTE i BALANCE i BALANS/
META BALANCE 44), Rec. str. 1I-1149, pkt 72].

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzasadnienie, ktérego obowiazek ustanawia
art. 253 WE, musi przedstawia¢ w sposéb jasny i jednoznaczny rozumowanie autora
aktu. Obowiazek ten stuzy realizacji podwdjnego celu polegajacego po pierwsze na
umozliwieniu zainteresowanym zapoznania si¢ z wzgledami uzasadniajacymi
wydanie tego aktu, tak by umozliwi¢ im obrong wlasnych praw, i po drugie na
umozliwieniu sadowi wspélnotowemu przeprowadzenia kontroli jego zgodnosci
z prawem (wyrok Trybunalu z dnia 14 lutego 1990 r. w sprawie C-350/88 Delacre
i in. przeciwko Komisji, Rec. str. I-395, pkt 15; ww. w pkt 113 wyrok w sprawie KWS
Saat przeciwko OHIM, pkt 65; ww. w pkt 113 wyrok w sprawie VITRAKRAFT
i VITA/VITATASTE i BALANCE i BALANS/META BALANCE 44, pkt 73).
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Ponadto zgodnie z art. 73 rozporzadzenia nr 40/94 decyzje Urzedu opieraja sie
wylacznie na stwierdzeniach, co do ktérych strony zainteresowane mialy mozliwo$é¢
przedstawiania swoich uwag. Przepis ten dotyczy zaréwno podstaw faktycznych,
prawnych, jak i materiatu dowodowego.

Prawo do przedstawienia uwag rozcigga sie na wszystkie okolicznodci stanu
faktycznego lub prawnego, ktére stanowig podstawe decyzji, ale nie na ostateczne
stanowisko, ktére organ administracji ma zamiar zajg¢ [wyrok Sadu z dnia 7 czerwca
2005 r. w sprawie T-303/03 Lidl Stiftung przeciwko OHIM — REWE-Zentral
(Solevita/SALVITA), Zb.Orz. str. 11-1917, plt 62].

W niniejszej sprawie w zaskarzonej decyzji w sposdb jasny i jednoznaczny
przedstawiono tok rozumowania Izby Odwolawczej. Jak to wynika z brzmienia
zaskarzonej decyzji, w ktérej przywotano argumenty przedstawione przez skarzacy
w postepowaniu przed Izba Odwolawcza, skarzaca mogla zaja¢ stanowisko co do
wszystkich ustalent i dowodéw, na ktérych zaskarzona decyzja zostata oparta, oraz
w przedmiocie wykorzystania przez Izbe Odwolawczg w ramach dokonywanej przez
nig oceny dowodéw dotyczacych uzywania wezeénicjszych znakéw towarowych.

W konsekwencji naruszenie art. 73 rozporzadzenia nr 40/94 nie zostalo
dowiedzione, a zatem nalezy oddali¢ zarzut drugi, a co za tym idzie — skarge
w calodci.

W przedmiocie kosztéw

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

Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami postgpowania.

Legal Lindh Wiszniewska-Bialecka

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 wrzesnia 2006 1.

Sekretarz Prezes

E. Coulon H. Legal
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