WYROK Z DNIA 13.6.2006 r. — SPRAWA T-153/03

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (druga izba)

z dnia 13 czerwca 2006 r.”

W sprawie T-153/03

Inex SA, z siedziba w Bavegem (Belgia), reprezentowana przez adwokata T. van
Innisa,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), poczatkowo reprezentowanemu przez U. Pfleghara
i G. Schneidera, a nastepnie przez G. Schneidera i A. Folliarda-Monguirala,
dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktorej druga strona w postepowaniu przed izba odwolawcza Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory), wystepujaca przed
Sadem w charakterze interwenienta, jest

* Jezyk postepowania: angielski.
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Robert Wiseman & Sons Ltd, z siedziba w Glasgow (Zjednoczone Kroélestwo),
reprezentowana przez A. Roughtona, barristera,

majacej za przedmiot skarge na decyzje drugiej izby odwotawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia
4 lutego 2003 r. (sprawa R 106/2001-2) dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu miedzy Inex SA a spétka Robert Wiseman & Sons Ltd,

~ SAD PIERWSZE] INSTANC]I
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w skiadzie: J. Pirrung, A. W. H. Meij i I. Pelikanova, sedziowie,
sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 18 kwietnia 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedziami na skarge zlozonymi przez Urzad Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) i interwenienta
w sekretariacie Sadu odpowiednio w dniach 4 i 12 wrze$nia 2003 r.,
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po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 wrze$nia 2005 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok
Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 1 kwietnia 1996 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1), z péin. zm., interwenient zlozyl do Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanego dalej ,Urzedem”) zgloszenie
wspdlnotowego znaku towarowego.

Znak, o ktérego rejestracje wniesiono, to przedstawione ponizej oznaczenie
graficzne:

a0

Towary objete wnioskiem o rejestracje naleza do klas 29, 32 i 39 Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw towarowych z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego, i odpowiadaja, dla kazdej z klas, nastepujacemu opisowi:
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— klasa 29: ,mleko, napoje mleczne, wyroby z mleka, $mietana i jogurt”;

— klasa 32: ,piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe;
napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkgji
napojéw”;

— klasa 39: ,skltadowanie, dostawa, dystrybucja i transport drogowy towaréw”.

W dniu 27 pazdziernika 1997 r. zgloszenie to zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspélnotowych Znakow Towarowych nr 25/97.

W dniu 22 stycznia 1998 r. skarzaca wniosla na podstawie art. 42 rozporzadzenia
nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego zawartego w zgloszeniu,
powolujac sie na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Podstawe sprzeciwu stanowil przedstawiony ponizej wcze$niejszy graficzny znak
towarowy nr 580 538, zarejestrowany w krajach Beneluksu w dniu 17 paZdziernika
1995 r. dla towardw nalezacych do klas 29 i 30 porozumienia nicejskiego:
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Sprzeciw dotyczyl czesci towaréw, dla ktérych zarejestrowany jest znak wczesniej-
szy, mianowicie ,mleka i wyrobéw z mleka”, i skierowany byl do towaréw
okreslanych jako ,mleko, napoje mleczne i wyroby z mleka”, o ktérych mowa
w zgloszeniu. W odpowiedzi na uwagi interwenienta skarzaca sprecyzowala, ze
sprzeciw skierowany jest do wszystkich wymienionych w zgloszeniu towaréw z klasy
29, w tym do ,$mietany i jogurtéw”.

Decyzja z dnia 29 listopada 2000 r. Wydzial Sprzeciwéw odrzucil sprzeciw,
stwierdzajac, ze oznaczenia réznia sie miedzy soba na tyle, ze nie wystepuje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad.

W dniu 22 stycznia 2001 r. skarzaca — dzialajac na podstawie art. 57-62
rozporzadzenia nr 40/94 — odwolala sie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw do
Urzedu.

W decyzji z dnia 4 lutego 2003 r. (zwanej dalej ,zaskarzona decyzja”) druga izba
odwotawcza Urzedu oddalila skarge stwierdzajac, ze miedzy dwoma omawianymi
znakami wystepuja duze réznice w wygladzie. Uznala ona jednak, Ze bedace
w konflikcie znaki wykazuja podobienistwo koncepcyjne, jako ze oba wywoluja
skojarzenie z krowa. Jednak, z uwagi na to, ze podobiefistwo to dotyczy elementéw,
ktére w odniesieniu do danych towaréw sa w niewielkim stopniu odrézniajace, nie
zostalo ono uznane za wystarczajace, aby stwierdzi¢ wystgpowanie prawdopodo-
bienstwa wprowadzenia w blad. W zwiazku z tym, mimo Ze oba znaki sluza do
oznaczania identycznych towaréw, izba odwolawcza uznala, ze nie wystepuje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad.
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Zadania stron

Strona skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie Urzedu kosztami postepowania.

Urzad wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania poniesionymi przez interwenienta.
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Co do prawa

Skarzaca podnosi jeden zarzut, ktéry dotyczy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

Argumenty stron

Skarzaca twierdzi, ze izba odwolawcza nie wzigela pod uwage zasady moéwiacej
o0 wspdlzaleznoéci podobienistwa oznaczenn i podobienistwa towaréw i uslug,
wyrazonej w wyrokach Trybunatu z dnia 29 wrzeénia 1998 r. w sprawie C-39/97
Canon, Rec. str. I-5507, oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer, Rec. str. 1-3819. Zgodnie z ta zasada niski stopiei podobieristwa
miedzy oznaczanymi towarami lub uslugami moze by¢ kompensowany wysokim
stopniem podobienistwa bedacych w konflikcie znakéw towarowych i na odwrét.

Poza tym izba odwolawcza naruszyla — zdaniem skarzacej — zasade, zgodnie
z ktora calosciowej oceny podobieristwa oznaczen nalezy dokonywaé na podstawie
calo$ciowego wrazenia wywieranego przez te oznaczenia, przy uwzglednieniu ich
elementéw odrézniajacych i dominujacych, i majac na uwadze, ze przecigtny
konsument rzadko ma mozliwoé¢ przeprowadzenia bezpoéredniego poréwnania
znakéw towarowych, ktérych jedynie niedoskonaly obraz zachowuje sie w jego
pamieci. Skarzaca twierdzi, ze izba odwolawcza powinna byla stwierdzi¢, ze
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad w odniesieniu do omawianych
oznaczen jest zwiekszone z uwagi na to, ze towary przeznaczone sa dla szerokiego
kregu odbiorcéw.

Skarzaca twierdzi ponadto, ze izba odwolawcza zaprzeczyla sama sobie, stwierdzajac
z jednej strony, ze element graficzny zgloszonego znaku, przedstawiajacy skére
krowy, jest identyczny z elementem dominujacym znaku wczeéniejszego, z drugiej
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za$, ze miedzy omawianymi znakami wystepuja istotne réznice w wygladzie.
Zdaniem skarzacej izba odwolawcza powinna byta orzec o podobienistwie wizualnym
obu znakéw, jako ze jeden z nich sklada sie wylacznie z elementu dominujacego
drugiego.

Wreszcie skarzaca podnosi, ze element dominujacy wczeéniejszego znaku towaro-
wego ma z cala pewnoécia charakter odrézniajacy, jako ze jeden ze znakéw sklada sie
wylacznie z tego elementu. W krajach Beneluksu element dominujacy wcze$niej-
szego znaku towarowego jest elementem odrézniajacym, jako ze opakowania
stosowane przez skarzaca sa tam jedynymi opakowaniami, na ktérych jako element
dominujacy przedstawiona zostala skéra krowy w kolorach bialym i czarnym.
W odpowiedzi na sformulowane na piémie pytania Sadu, jak réwniez w trakcie
rozprawy, skarzaca stwierdzita, ze z uwagi na to, iz interwenient nie zaprzeczyl
twierdzeniu, zgodnie z ktérym wczeéniejszy znak towarowy byl jedynym na terenie
Beneluksu, w ktérym wykorzystano rysunek przedstawiajacy skére krowy
w charakterze elementu dominujacego, milczaco przyznal on, ze element ten jest
elementem odrézniajacym. Gdyby Sad podwazyl to stwierdzenie, naruszylby w ten
sposob zasade dyspozycyjnosci. Skarzaca podkredla takze, ze z uwagi na to, iz na
rynku wystepuje duza konkurencja, element dominujacy jej znaku towarowego musi
mie¢ charakter odrézniajacy.

Urzad i interwenient nie zgadzaja sie z argumentami skarzacej.

Ocena Sqdu

Zgodnie z trescia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, w wyniku sprzeciwu
wlasciciela wczeéniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego nie
rejestruje sie, jezeli z powodu identycznosci lub podobieristwa do wcze$niejszego
znaku towarowego, identycznosci lub podobienistwa towaréw lub uslug istnieje
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prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcéw w blad na terytorium, na ktérym
wczesniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad obejmuje réwniez prawdopodobiefistwo skojarzenia z wczeéniejszym
znakiem towarowym. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt. ii) rozporzadzenia
nr 40/94, przez ,wczeéniejsze znaki towarowe” rozumie si¢ znaki towarowe
zarejestrowane w panstwie czlonkowskim, o ktérych rejestracje wniesiono przed
dniem zlozenia wniosku o rejestracje wspdlnotowego znaku towarowego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad
wystepuje, jezeli odbiorcy mogliby uznad, iz dane towary pochodza od tego samego
przedsiebiorstwa lub od przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo [wyroki Sadu
z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko
OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. 11-4335, pkt 23, oraz z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch
(BUDMEN), Rec. str. 11-2251, pkt 37].

Prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcéw w btad nalezy oceniaé calosciowo,
majac na uwadze sposéb postrzegania oznaczen oraz danych towaréw lub ustug
przez wlasciwy krag odbiorcéw oraz przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
czynnikéw wystepujacych w danej sprawie [wyrok Sadu z dnia 22 czerwca 2004 r.
w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso iin. przeciwko OHIM — DaimlerChrysler
(PICARO), Zb.Orz. str. 11-1739, pkt 50].

Ta caloéciowa ocena powinna by¢ dokonywana przy uwzglednieniu w szczegélno$ci
rozpoznawalnoéci znaku towarowego na rynku, jak réwniez stopnia podobienstwa
znakdéw towarowych i oznaczanych nimi towaréw lub uslug. Przy dokonywaniu tej
oceny nalezy wzia¢ pod uwage pewna wspoélzalezno$é miedzy branymi pod uwage
czynnikami. Niski stopien podobienistwa miedzy oznaczanymi towarami lub
ustugami moze by¢ kompensowany wysokim stopniem podobienstwa miedzy
znakami towarowymi i odwrotnie (ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 17, oraz ww.
wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 19).
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Ponadto nalezy przypomnie¢, ze w caloSciowej ocenie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad sposéb postrzegania znakéw towarowych przez przecietnego
konsumenta danej kategorii towaréw lub uslug odgrywa decydujaca role. Przecietny
konsument zwykle postrzega znak towarowy jako calo$é, nie poddajac analizie jego
poszczegdlnych elementéw (wyrok Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie
C-251/95 SABEL, Rec. str. 1-6191, pkt 23, oraz ww. wyrok w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Meyer, pkt 25). Dla potrzeb tej oceny przyjmuje sie, ze przecietny
konsument danych towaréw jest wlasciwie poinformowany, dostatecznie uwazny
i rozsadny. Nalezy mie¢ takze na wzgledzie fakt, ze poziom uwagi przecietnego
konsumenta jest zmienny w zaleznosci od rodzaju towaréw lub uslug (ww. wyrok
w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26).

Podobienistwo towaréw oznaczanych wystepujacymi w niniejszej sprawie znakami
nie zostalo zakwestionowane przez zadna ze stron. Sporne jest jedynie, czy izba
odwotawcza stusznie uznala, ze omawiane znaki towarowe réznia sie¢ miedzy soba na
tyle, ze prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad nie wystepuje.

W przedmiocie podobienstwa oznaczen

Jesli chodzi o podobienistwo wizualne, fonetyczne lub koncepcyjne bedacych
w konflikcie oznaczenn calo$ciowa ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad powinna by¢ oparta na calociowym wrazeniu, jakie znaki te wywieraja, ze
szczegdlnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominujacych [zob.
wyrok Sadu z dnia 14 paZzdziernika 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen
przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. 11-4335,
pkt 47 i przywolane tam orzecznictwo].
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Poza tym, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zlozony znak towarowy oraz inny
znak — identyczny lub wykazujacy podobienistwo do jednego ze skladnikéw
zlozonego znaku towarowego — moga by¢ uznane za podobne, jezeli skladnik ten
stanowi element dominujacy w calo§ciowym wrazeniu wywolywanym przez zlozony
znak towarowy. Jest tak w przypadku, gdy skladnik ten jest w stanie zdominowaé
wywolywane przez ten znak towarowy wrazenie, ktére wlasciwy krag odbiorcéw
zachowuje w pamieci, w zwiazku z czym wszystkie pozostale skladniki tego znaku
towarowego sa bez znaczenia w cato§ciowym wrazeniu przez niego wywolanym [ww.
wyrok Sadu w sprawie MATRATZEN, pkt 33, oraz wyrok Sadu z dnia 4 maja 2005 r.
w sprawie T-359/02 Chum przeciwko OHIM — Star TV (STAR TV), Zb.Orz. str.
[I-1515, pkt 44]. Nie oznacza to jednak, ze nalezy bra¢ pod uwage wylacznie jeden ze
skladnikéw zlozonego znaku towarowego i poréwnywac go z innym znakiem. Wrecz
przeciwnie, poréwnanie takie nalezy przeprowadzi¢ poprzez zbadanie bedacych
w konflikcie znakéw towarowych w calo$ci (ww. wyrok w sprawie MATRATZEN,
pkt 34).

W niniejszej sprawie wystepuja dwa znaki towarowe. Jeden z nich sklada sie
z jednego tylko elementu, ktéry to element — z uwagi na rodzaj towaréw
oznaczanych tym znakiem — postrzegany bedzie jako przedstawiajacy skére krowy.
Drugi znak — bedacy zlozonym znakiem wcze$niejszym — sklada sie z elementéw
graficznych i slownych. Elementy graficzne wcze$niejszego znaku towarowego
obejmuja rysunek przedstawiajacy skére krowy w kolorach bialym i czarnym, ktéry
wystepuje na calym opakowaniu, rysunek stylizowanej trawy na dole kartonu, farme
z maly, czerwona stodota w gérnej czeéci kartonu oraz standaryzowane kody
kreskowe u dolu kartonu. Elementy stowne wczeéniejszego znaku towarowego
stanowig okre$lenia ,inex”, ,halfvolle melk” oraz skrét ,UHT — e 1L”.

Z uwagi na to, ze podobienstwo fonetyczne bedacych w konflikcie oznaczen nie
stanowi przedmiotu sporu, nalezy podda¢ analizie jedynie kwestie podobienstwa
wizualnego i koncepcyjnego.
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— W przedmiocie podobieristwa wizualnego

Na wstepie nalezy stwierdzi¢, ze rysunek, ktéry ma przedstawia¢ skére krowy
stanowi jedyny element zgloszonego znaku towarowego.

Jesli chodzi o wczesniejszy znak towarowy, nalezy stwierdzi¢, ze rysunek skéry
krowy pokrywa cale opakowanie towaru i dominuje nad wrazeniem wzrokowym
wywolywanym przez ten znak towarowy, jak slusznie zauwazyla izba odwolawcza
w pkt 21 zaskarzonej decyzji. Wymieniony wyzej rysunek jest elementem
wczesniejszego znaku przyciagajacym uwage odbiorcy.

Stad nie zawsze sluszne bedzie stanowisko Urzedu, zgodnie z ktérym niewielki
charakter odrézniajacy rysunku przedstawiajacego skére krowy stanowi przeszkode
w uznaniu go za element dominujacy znaku. O ile zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem element opisowy stanowiacy cze$é¢ zlozonego znaku towarowego
nie jest co do zasady postrzegany przez odbiorcéw jako element odrézniajacy
i dominujacy w calo$ciowym wrazeniu wywieranym przez ten znak [ww. wyrok Sadu
w sprawie BUDMEN, pkt 53, oraz wyrok Sadu z dnia 6 paZdziernika 2004 r.
w sprawach polaczonych od T-117/03 do T-119/03 i T-171/03 New Look przeciwko
OHIM — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection), Zb.Orz.
str.I[-3471, pkt 34], o tyle niewielki charakter odrézniajacy elementu zlozonego
znaku towarowego nie musi oznaczaé, ze element ten nie stanowi elementu
dominujacego, jesli w szczegdlnoéci z uwagi na jego umiejscowienie w oznaczeniu
lub jego rozmiar moze on zdominowa¢ postrzeganie oznaczenia przez konsumenta
i zachowa¢ sie w jego pamieci [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 13 lipca 2004 r.
w sprawie T-115/02 AVEX przeciwko OHIM — Ahlers (a), Zb.Orz. str. 11-2907,
pkt 20].

Trzeba jednak zauwazyé, ze cho¢ poréwnania znakéw nalezy dokonywal na
podstawie calo$ciowego wrazenia wywieranego przez te oznaczenia, majac miedzy
innymi na uwadze, czy ich elementy skladowe maja w odniesieniu do danych
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towaréw lub ustug charakter odrézniajacy, to jednak aby mozna bylo stwierdzi¢
wystepowanie podobienistwa miedzy znakami, nie wystarczy, by element zlozonego
oznaczenia, ktéry przyciaga uwage wzrokowa i jedyny element drugiego oznaczenia
byly identyczne lub podobne. Nalezy jednak orzec o wystepowaniu podobiefistwa,
jesli wrazenie wywierane przez zlozony znak towarowy — rozpatrywane w calo$ci —
do tego stopnia zdominowane jest przez jeden z jego elementéw, ze w odniesieniu
do oznaczanych tym znakiem towaréw lub ustug pozostale elementy skladowe tego
znaku sprawiaja wrazenie nieistotnych w obrazie znaku, ktéry zachowuje sie
w pamieci danego kregu odbiorcéw.

Chociaz wystepujacy w niniejszej sprawie motyw skéry krowy stanowi element,
ktéry dominuje nad wzrokowym postrzeganiem wczesniejszego znaku towarowego,
to jednak nalezy stwierdzi¢, ze ma on jedynie niewielki charakter odrdzniajacy.

Aby oceni¢ charakter odrézniajacy danego elementu sktadowego znaku towarowego
nalezy oceni¢ wigksza lub mniejsza zdolno$é¢ tego elementu do wskazywania, ze
towary lub ustugi, dla ktérych znak zostal zarejestrowany, pochodza od okre$lonego
przedsigbiorstwa, a zatem do umozliwienia odréznienia tych towaréw lub uslug od
towar6w lub uslug pochodzacych od innych przedsigbiorstw. Przy dokonywaniu tej
oceny nalezy wzia¢ pod uwage w szczegblnosci samoistne cechy danego elementu,
majac na uwadze, czy ma on jakiekolwiek cechy opisu wzgledem towaréw lub ustug,
dla ktérych znak zostal zarejestrowany (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie
Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 22 i 23).

Nalezy stwierdzi¢, ze wystepujacy w sprawie niniejszej rysunek skéry krowy nie
moze zosta¢ uznany za majacy silny charakter odrézniajacy w odniesieniu do danych
towaréw z uwagi na to, ze element ten stanowi wyrazna aluzje do tych towardw,
odwoluje si¢ on bowiem do obrazu krowy, zwierzecia ktére, jak wiadomo, daje
mleko. Stanowi on zatem niezbyt wymyslny sposéb oznaczania mleka i wyrobéw
z mleka.
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Dlatego tez nie mozna zgodzi¢ sie z twierdzeniem skarzacej, ktéra utrzymuje, iz
w krajach Beneluksu ten element wcze$niejszego znaku towarowego ma charakter
odrézniajacy, jako ze znak ten jest tam jedynym, w ktérym element dominujacy
stanowi skéra krowy w kolorach bialym i czarnym. Okoliczno$¢ ta nie ma wplywu na
zawarte w poprzednim punkcie stwierdzenie o niewielkim charakterze odrézniaja-
cym motywu skéry krowy. Jedli zas chodzi o stwierdzenie skarzacej, zgodnie
z ktérym motyw skéry krowy w znaku wczesniejszym mialby odznacza¢ sie silnym
charakterem odrézniajacym z uwagi na renome tego znaku towarowego w krajach
Beneluksu, Sad stwierdza, iz skarzaca nie przedstawila zadnych dowodéw, ktére
wskazywalyby na taka renome.

Ponadto nalezy oddali¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym podwazenie
odrézniajacego charakteru omawianego motywu przedstawiajacego skére krowy
naruszyloby zasade dyspozycyjnosci. Okolicznos$é, ze interwenient nie zaprzeczyl
stwierdzeniu, zgodnie z ktérym wcze$niejszy znak towarowy mialby by¢ jedynym
w krajach Beneluksu, w ktérym rysunek ten stanowi element dominujacy, nie
pozwala uznad, ze element ten ma szczegélnie odrdzniajacy charakter. Zgodnie
z tym, co zostalo stwierdzone w poprzednim punkcie, podnoszona przez skarzaca
okoliczno$¢, zgodnie z ktéra wczesniejszy znak towarowy mialby byé jedynym
w krajach Beneluksu, w ktérym motyw skéry krowy stanowi element dominujacy,
nie moze sama w sobie przesadzal o szczegdlnie odrdzniajacym charakterze tego
elementu.

Nie mozna tez zgodzi¢ si¢ z argumentem skarzacej, zgodnie z ktérym motyw skory
krowy zawarty w jej znaku mialby mie¢ odrézniajacy charakter z uwagi na to, ze na
rynku omawianych towaréw wystepuje duza konkurencja. Skarzaca nie przedstawita
zadnych dowodéw, ktére pozwolilyby na uznanie, ze okoliczno$¢ ta jest w stanie
sama przesadzi¢ o szczegdlnie odrézniajacym charakterze rysunku skéry krowy
wystepujacym w znaku wczes$niejszym.

Wreszcie, jesli chodzi stwierdzenie skarzacej, zgodnie z ktérym motyw skéry krowy
zawarty w znaku wczes$niejszym mialby mie¢ charakter odrézniajacy z uwagi na to,
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ze zgloszony znak towarowy, ktéry sklada sie wylacznie z tego rysunku, uznany
zostal przez Urzad za nadajacy sie do rejestracji, nalezy zauwazyé, ze nie jest
przedmiotem sporu to, czy omawiane znaki towarowe pozbawione sa charakteru
odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i w zwiazku
z tym nie nadaja sie do rejestracji Dokonywana w niniejszej sprawie analiza
charakteru odrézniajacego oznaczen nie dotyczy bezwzglednych podstaw odmowy
rejestracji, lecz calo$ciowej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad.
Zatem, jak slusznie zauwaza Urzad, nie chodzi tu o ustalenie, czy motywy
przedstawiajace skére krowy sa zupelnie pozbawione charakteru odrézniajacego,
lecz o oceng charakteru odrézniajacego tych motywéw w odniesieniu do wlasciwych
towaréw, ktéra ma na celu ustalenie, czy dany krag odbiorcéw moze zostaé
wprowadzony w blad w odniesieniu do wystepujacych w niniejszej sprawie znakéw
towarowych, rozpatrywanych z osobna jako calos¢.

Jesli chodzi o poréwnanie bedacych w konflikcie znakéw pod wzgledem wizualnym,

nalezy stwierdzi¢, ze calo$ciowe wrazenia wywolywane przez kazdy z tych znakéw sa
zdecydowanie rézne. Znak zgloszony sklada sie bowiem jedynie z rysunku, ktéry —
z uwagi na oznaczane nim towary — nalezy postrzegac jako skére krowy. Znak
wczesniejszy natomiast — jak zauwaza Urzad — zlozony jest, poza rysunkiem
przedstawiajacym skére krowy, takze z licznych innych elementéw graficznych
i element6w stownych, ktére w znacznym stopniu wplywaja na wywolywane przez to
oznaczenie calo$ciowe wrazenie. Miedzy tymi elementami nalezy wymieni¢
w szczegolnosci motyw stylizowanej trawy na dole kartonu, rysunek przedstawiajacy
farme z mala czerwona stodota w gérnej jego czesci oraz element stowny ,inex”. Jak
zauwazyl Urzad, ostatni z wymienionych wyzej elementéw jest stowem pozbawio-
nym wyraznego znaczenia, ktéremu nalezy przyznaé daleko bardziej odrézniajacy
charakter niz rysunkowi przedstawiajacemu skére krowy. Z uwagi na to, ze element
slowny ,inex” wplywa w spos6éb determinujacy na calo$ciowe wrazenie wywierane
przez wczedniejszy znak towarowy, jego obecno$¢ nie pozwala uznaé, ze wystepujacy
we wczesniejszym znaku towarowym motyw skéry krowy moze sam zdominowaé
obraz tego znaku, jaki odbiorcy zachowuja w swojej pamieci.

Poza tym nalezy stwierdzi¢, ze bedacy przedmiotem zgloszenia motyw zawiera inny
rysunek niz wystepujacy we wczesniejszym znaku towarowym motyw skéry krowy.
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Z zaskarzonej decyzji wynika, ze zgloszony znak towarowy nie przedstawia skéry
krowy w sposdb catkowicie oczywisty, skoro izba odwolawcza uznala, iz rysunek ten
bedzie postrzegany jako przedstawiajacy skére krowy z uwagi na rodzaj towaréw tym
znakiem oznaczanych.

Z tego samego powodu nalezy takze nie zgodzi¢ sie z argumentem skarzacej,
zgodnie z ktérym Urzad zaprzecza sam sobie, twierdzac z jednej strony, ze znak,
wobec ktérego wniesiono sprzeciw jest identyczny z dominujacym elementem znaku
wczedniejszego, z drugiej zas ze bedace w konflikcie oznaczenia wykazuja istotne
réznice. Po pierwsze, jak wspomniano w poprzednim punkcie, w zaskarzonej decyzji
nie stwierdzono, ze motyw wystepujacy w znaku zgloszonym i motyw w znaku
wczes$niejszym sa identyczne. Po drugie, jak zostalo stwierdzone w pkt 33 powyzej,
z uwagi na to, ze poréwnanie znakéw opiera si¢ na calo$ciowym wrazeniu, jakie
znaki te wywoluja, przy szczegélnym uwzglednieniu charakteru odrézniajacego ich
elementéw skltadowych w odniesieniu do danych towaréw lub ustug, dla
stwierdzenia podobienstwa znakéw nie wystarcza, ze element dominujacy nad
wizualnym wrazeniem wywolywanym przez zlozone oznaczenie jest identyczny
z innym oznaczeniem lub wykazuje do niego podobienistwo.

Dlatego tez nalezy stwierdzi¢, ze izba odwolawcza prawidlowo uznala, ze omawiane
znaki towarowe wykazuja istotne réznice w wygladzie.

— W przedmiocie podobienstwa koncepcyjnego

Jak zauwazyla izba odwotawcza omawiane znaki wykazuja podobienistwo koncep-
cyjne, jako ze oba wywoluja skojarzenie z krowa, ktéra — jak wiadomo — daje
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mleko. Jednak, zgodnie z tym, co zostalo stwierdzone w pkt 36 powyzej, obraz ten
ma w odniesieniu do wiasciwych towaréw jedynie niewielki charakter odrézniajacy.
Skoro wczeéniejszy znak towarowy nie cieszy si¢ szczegdlna renoma i sklada sie
z rysunku zawierajacego niewiele wymyslnych elementéw, samo podobienstwo
koncepcyjne znakéw nie wystarcza, by wystapilo prawdopodobiefistwo wprowa-
dzenia w btad (ww. wyrok w sprawie SABEL, pkt 25).

Dlatego tez izba odwolawcza slusznie uznala, ze podobienstwo koncepcyjne
omawianych znakéw nie spowoduje wystapienia prawdopodobienstwa wprowadze-
nia w blad.

Calosciowa ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad

Na podstawie powyzszych rozwazan nalezy stwierdzié¢, ze mimo iz motyw skéry
krowy dominuje nad wrazeniem wizualnym i koncepcyjnym wywolywanym przez
wczesniejszy znak towarowy, to jednak istotne réznice w wygladzie omawianych
oznaczen i niewielki charakter odrézniajacy motywu skéry krowy nie pozwalaja
uznad, ze wystepuje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w odniesieniu do
tych znakéw.

Poza tym nalezy stwierdzi¢, ze izba odwolawcza nie pomineta wspétzaleznosci
miedzy poszczegdlnymi czynnikami, ktére podlegaja uwzglednieniu. Ani wystepo-
wanie istotnych réznic wizualnych miedzy znakami, ani niewielki charakter
odrézniajacy motywu skéry krowy nie daja sie bowiem skompensowaé identycz-
noscig towaréw.
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Oddaleniu podlega takze argument skarzacej, zgodnie z ktérym izba odwolawcza
powinna byla stwierdzi¢, ze prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad miedzy
omawianymi oznaczeniami jest tym wieksze, ze dane towary przeznaczone sa dla
szerokiego kregu odbiorcéw. Wobec braku dostatecznego podobieristwa miedzy
znakami i niewielkiego charakteru odrézniajacego motywu skéry krowy
w odniesieniu do danych towardw, okoliczno$¢, ze konsumenci sa niezbyt uwazni,
nie pozwala uzna¢, ze prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad wystepuje.

Dlatego tez nalezy stwierdzié, ze izba odwolawcza prawidlowo stwierdzila, iz
w wyniku calo$ciowej oceny bedacych w konflikcie oznaczen nie mozna stwierdzi¢
wystepowania prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad.

W zwiazku z powyzszym skarge nalezy oddalic.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe
w niniejszym przypadku, zgodnie z zadaniem Urzedu i interwenienta, nalezy
obciazy¢ ja kosztami postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami.

Pirrung Meij Pelikanova

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 czerwca
2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon J. Pirrung
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