WYROK Z DNIA 28.6.2005 r. — SPRAWA T-301/03

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]JI (pierwsza izba)

z dnia 28 czerwca 2005 r."

W sprawie T-301/03

Canali Ireland Ltd, z siedziba w Dublinie (Irlandia), reprezentowana przez
adwokatéw C. Gielena i O. Schmutzera,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzgdowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Apostolakis i S. Laitinen, dzialajace
w charakterze petnomocnikéw,

strona pozwana,
* Jezyk postepowania: angielski.
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w ktdrej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwotawczag OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

Canal Jean Co. Inc., z siedzibg w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone),
reprezentowana przez M. Covera, solicitor,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
17 czerwca 2003 r. (sprawa R 103/2002-2), dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu 78859 miedzy Canali S.p.A. a Canal Jean Co. Inc.,

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

w skladzie: J.D. Cooke, prezes, 1. Labucka i V. Trstenjak, sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastgpca sekretarza,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 29 sierpnia 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie
Sadu w dniu 17 grudnia 2003 r.,
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po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez interwenienta
w sekretariacie Sadu w dniu 15 grudnia 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z replika ztozong w sekretariacie Sagdu w dniu 2 lutego 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 lutego 2005 r.,

wydaje nastgpujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 22 listopada 1996 r. interwenient dokonat w Urzedzie Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia
wspélnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspoélnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z pézniejszymi zmianami.
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Zgloszenia dokonano dla nastepujacego graficznego znaku towarowego:

S

Towary i ustugi wskazane w zgloszeniu naleza do klasy 25 Porozumienia nicejskiego
dotyczacego mig¢dzynarodowej klasyfikacji towar6w i ustug dla celéw rejestracji
znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmodyfikowanego, i s3 opisane
w sposéb nastepujacy: ,odziez, obuwie, nakrycia glowy”.

Zgloszenie zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych
nr 42/98 z dnia 8 czerwca 1998 r.

W dniu 3 wrzeénia 1998 r. Canali SpA wniosla na podstawie art. 42 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego, powolujac
sie na prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 z powodu podobienstwa miedzy zgloszonym znakiem
a nalezacym do niej wcze$niejszym znakiem towarowym.
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Woczesniejszy znak towarowy wskazany na poparcie sprzeciwu to stowny znak
towarowy CANALI ktéry obejmuje towary i ustugi nalezace do klas 3, 6, 9, 14, 16,
18, 20, 25, 34 i 42.

Canali SpA skierowala sprzeciw wobec wszystkich towaréw wskazanych
w zgloszeniu wspélnotowego znaku towarowego.

Decyzja z dnia 27 listopada 2001 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednil sprzeciw,
odmawiajac rejestracji zgloszonego znaku. Biorac pod uwage identycznoé¢ towaréw
objetych kazdym ze znakéw towarowych i wysoce odrézniajacy charakter
wczesniejszego znaku towarowego, Wydzial Sprzeciwéw uznal, ze wysokie
prawdopodobieristwo skojarzenia przewaza nad faktem ograniczonego podobieii-
stwa danych oznaczen i powoduje prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad.

W dniu 25 stycznia 2002 r. skarzgca wniosta odwotanie na podstawie art. 57, 58 i 59
rozporzadzenia nr 40/94 i zasady 48 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia
13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U. L 303,
str. 1) w celu uchylenia tej decyzji z tytulu naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 17 czerwca 2003 r. (zwang dalej ,zaskarzong decyzja”) Druga Izba
Odwotawcza OHIM uwzglednita odwotanie.
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Przebieg postepowania i Zzadania stron

Na podstawie sprawozdania sedziego sprawozdawcy Sad (pierwsza izba) postanowit
otworzy¢ procedure ustng i w ramach $rodkéw organizacji postgpowania zazadal od
stron odpowiedzi na okre§lone pytania. W pierwszym rzedzie wezwal strony do
przedstawienia uwag odnoénie do dopuszczalnosci skargi, majac na uwadze fakt, ze
strong, ktéra wystepowala przed OHIM, byla Canali SpA, a nie skarzaca. Strony
przedstawily swoje uwagi w terminie. Sad zazadal réwniez od OHIM i interwenienta
potwierdzenia, ze, biorac pod uwage dokumenty przedlozone przez skarzaca
w niniejszym postepowaniu, Canali Ireland Ltd faktycznie weszla w prawa Canali
SpA w odniesieniu do postepowania administracyjnego przed OHIM. Zostalo to
potwierdzone przez OHIM. Interwenient nie zglosil zastrzezenn w tym wzgledzie.

Podczas rozprawy w dniu 15 lutego 2005 r. wysluchano wystapieri stron i ich
odpowiedzi na pytania ustne.

Skarzgca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznos$ci zaskarzonej decyzji;

— uwzglednienie sprzeciwu wobec rejestracji i odrzucenie zgloszenia znaku
towarowego w calo$ci lub zarzadzenie wszelkich érodkéw, jakie Sad uzna za
stosowne;

— obciazenie interwenienta kosztami postgpowania.
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OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzgcej kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— rozstrzygnigcie w przedmiocie kosztéw na jego korzysé.

W przedmiocie dopuszczalnosci

Argumenty stron

W ramach procedury pisemnej OHIM i interwenient podkreslili, ze skarzaca nie
byla strona postepowania przed OHIM i ze, jak utrzymuje, jest nowym wiascicielem
wczesniejszego znaku towarowego CANALL Ich zdaniem, po pierwsze, skarzaca nie
wykazala swej legitymacji wniesienia niniejszej skargi i, po drugie, akt przeniesienia
zalaczony do skargi nie wymienia wczesniejszego znaku towarowego, na ktéry
powolano si¢ w postgpowaniu w sprawie sprzeciwu.
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W replice skarzaca informuje, ze dokument przeniesienia nie wymienia wprawdzie
pierwotnego numeru rejestracji wczes$niejszego znaku towarowego CANALI ale
w kazdym razie zawiera numer i dat¢ za$wiadczenia o przedluzeniu (nr 822 119
z dnia 3 maja 1999 r.) tego znaku towarowego. Baza danych Ufficio marchi e brevetti
(wloskiego urzedu patentowego) zawiera ten ostatni numer przedluzenia, poniewaz
zaswiadczenie o przedluzeniu podaje wcze$niejsze przedluzenia rejestracji. Zaswiad-
czenie o przedluzeniu wskazuje wyraZnie, ze dotyczy przedluzenia wloskiego znaku
towarowego CANALI, pierwszy numer rejestracji 513 948 z data 2 paidziernika
1989 r., czyli wczeéniejszego znaku towarowego wskazanego na poparcie sprzeciwu.

Ocena Sgdu

Artykut 63 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze skarge na decyzje izby
odwotawczej ,moze wnie$¢ kazda strona [osoba] uczestniczaca w postepowaniu
przed izba odwotawcza, dla ktérej decyzja ma niekorzystny skutek”.

Sad uznaje, ze zgodnie z art. 63 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 nowi wlasciciele
wczesniejszego znaku towarowego moga wnie$¢ skarge do Sadu i powinni zostaé
dopuszczeni do postepowania w charakterze stron, o ile wykaza, ze s3 wlascicielami
prawa podniesionego przed OHIM.

Sad uwaza, ze poniewaz nowy wlasciciel wczesniejszego wloskiego znaku
towarowego przedstawil dowdd przeniesienia tego znaku towarowego na jego rzecz
i w wyniku postepowania przed izbg odwolawcza OHIM zarejestrowal przeniesienie
wloskiego znaku towarowego CANALI z Canali SpA na skarzacy, skarzaca stala sie
strona postepowania przed OHIM.
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Co do istoty sprawy

W odniesieniu do pierwszego zadania, majgcego na celu stwierdzenie niewaznoéci
zaskarzonej decyzji, skarzaca podnosi jedyny zarzut, oparty na naruszeniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Argumenty stron

Skarzgca utrzymuje, ze zaskarzona decyzja jest bezzasadna, poniewaz Izba
Odwotawcza blgdnie stwierdzila, ze nie istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad z powodu podobieristwa miedzy tymi dwoma znakami towarowymi.

Jezeli chodzi o podobieristwo oznaczen, skarzaca uwaza, ze z uwagi na podobieristwo
towar6w i znakéw towarowych w niniejszym przypadku, prawdopodobiefistwo
wprowadzenia w blad nalezy wykaza¢, biorgc pod uwage wtasciwy krag odbiorcéw,
czyli w niniejszym przypadku przecigtnych konsumentéw we Wioszech.

Jezeli chodzi o omawiane oznaczenia, skarzaca utrzymuje, ze wyrazenie ,canal” jest
dominujacym elementem sfownym zgtoszonego znaku towarowego i wykazuje duze
podobieristwo do wczeéniejszego znaku towarowego. Zdaniem skarzacej dodatkowe
elementy zgloszonego znaku towarowego sa zbyt powszechne, aby odgrywaly
decydujacg rolg, ktéra pozwalataby na to, aby przecigtny konsument wloski
postrzegal je jako elementy odrézniajace.

Po pierwsze, skarzaca przyznaje, ze na plaszczyinie wizualnej zgloszony znak
towarowy zawiera liczne elementy odrézniajace go od wczesniejszego znaku
towarowego.
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Po drugie, skarzaca utrzymuje, ze na plaszczyZnie fonetycznej dane oznaczenia s3
podobne. Kiedy konsumenci rozmawiaja miedzy sobg lub ze sprzedawca detalicz-
nym o towarach interwenienta, okres$laja je niemal na pewno jako ,canal” lub ,canal
jean(s)”. Element ,canal” jest tym samym najbardziej charakterystyczny dla
zgloszonego znaku towarowego.

Po trzecie, skarzaca uwaza, ze znaki s3 podobne na plaszczyznie koncepcyjne;j.
Wyrazenie ,canali” znaczy ,kanaly” i duza liczba konsumentéw kojarzy wyrazenie
»canal” wystepujace w zgloszonym znaku towarowym z pojeciem kanalu
w znaczeniu, jakie ma ono w pewnej liczbie dialektéw p6inocnowloskich.

Po czwarte, biorac pod uwage podobieristwo koncepcyjne i fonetyczne danych
oznaczen, wystgpujace w zgloszeniu elementy réznigce si¢ na plaszczyZnie wizualnej
nie moga wylaczy¢ prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad.

Skarzaca wskazuje ponadto, ze w branzy odziezowej czgsto mozna zobaczy¢ ten sam
znak towarowy przedstawiony w rézny sposéb w zaleznosci od rodzaju towaru, na
ktérym jest on umieszczony, i ze czgsto ten sam producent uzywa znakdéw
pochodnych.

Skarzaca utrzymuje wreszcie, ze prawdopodobieristwo wprowadzenia w bilad
w odniesieniu do spornych oznaczefi istnieje z powodu wysoce odrézniajacego
charakteru wcze$niejszego znaku towarowego i identycznosci czy wysokiego stopnia
podobiefistwa rozpatrywanych towar6w.
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OHIM utrzymuje natomiast, ze te dwa znaki towarowe wykazuja istotne réznice.
Jego zdaniem skarzaca stwierdza podobieristwo oznaczer, skupiajac sie catkowicie
tylko na elemencie sfownym ,canal” zgloszonego znaku towarowego i pomijajac,
przynajmniej na plaszczyznie fonetycznej i koncepcyjnej, pozostate elementy tego
znaku towarowego.

Nalezy zauwazyé, ze byl to zasadniczy argument podniesiony przez Izbe
Odwotawcza w zaskarzonej decyzji, ktéra uznata, ze aby stwierdzi¢ podobienstwo
miedzy zgloszonym znakiem towarowym a wczesniejszym znakiem towarowym,
nalezy kompletnie rozlozy¢ na czesci zgloszony znak towarowy, czego konsumenci
nie s3 sklonni sprébowa¢, a tym bardziej zrealizowaé. Wynika z tego, ze wbrew
temu, co utrzymuje skarzgca, przy poréwnaniu oznaczen nalezy réwniez uwzgledni¢
dodatkowe elementy zgloszonego znaku towarowego, poniewaz niektére z nich maja
w pewnym zakresie samoistny charakter odrézniajacy.

Poréwnujac dane oznaczenia, OHIM zaznacza, ze na plaszczyznie wizualnej
zgloszony znak towarowy zawiera pewne elementy rézniace go od wcze$niejszego
znaku towarowego. Rysunek szachownicy i dodatkowe wyrazy ,jean co. New York”
w zgloszonym znaku towarowym stanowig wyrazna przeciwwage dla podobieristwa
migdzy wczedniejszym znakiem towarowym CANALI a wyrazem ,canal”
w zgloszonym znaku towarowym.

Na plaszczyznie fonetycznej zgloszony znak towarowy wymawia sie ,Canal Jean Co.
New York”, poniewaz do elementéw graficznych zwykle nie odnosi sie werbalnie
przy nazywaniu oznaczenia. Wprawdzie, biorac pod uwage, ze pie¢ z szesciu liter
wczedniejszego znaku towarowego CANALI zgadza si¢ z wyrazem ,canal”
zgloszonego znaku towarowego, wystepuja pewne podobieristwa fonetyczne miedzy
spornymi oznaczeniami, jednak, poniewaz ten znak towarowy zawiera cztery stowa
dodatkowe, konsumenci nie beda catkowicie pomija¢ ich przy nazywaniu znaku
towarowego, odrézniajac go tym samym od wczeéniejszego znaku towarowego
réwniez na plaszczyznie fonetycznej.
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Na plaszczyinie koncepcyjnej wcze$niejszy znak towarowy moze byé postrzegany
jako nazwisko albo liczba mnoga wloskiego stowa ,canale”. Uwzgledniajac
w szczegblnosci dane towary, to jest odziez, oraz dany rynek, to jest wloski sektor
mody, na ktérym nazwiska s3 uzywane bardzo czesto, jest bardziej niz
prawdopodobne, ze konsument wloski bedzie postrzegal ten znak towarowy
bardziej jako nazwisko niz wyzej wymienione stowo. Z drugiej strony, postrzegajac
zgloszony znak towarowy jako calo$¢ i nie zwracajac uwagi na jego elementy
dominujace, bedzie on traktowany jako odniesienie do przedsigbiorstwa i miasta.

OHIM utrzymuje, ze w niniejszym przypadku towary wymienione w zgloszeniu
znaku towarowego to odziez, obuwie i nakrycia glowy, czyli towary, ktére zasadniczo
nie s3 zamawiane lub opisywane ustnie, lecz s3 wybierane przez konsumenta na
podstawie ich wygladu, jakosci, koloru i rozmiaru. Towary te zasadniczo przed
sprzedazg s3 dotykane i przymierzane lub w kazdym razie poddawane dokladnej
ocenie. Jest oczywiste, ze znaczenie aspektéw fonetycznego i koncepcyjnego znaku
towarowego jest mniej istotne. Wynika z tego, ze réznice wizualne miedzy danymi
oznaczeniami sg szczegélnie wazne.

OHIM dochodzi do wniosku, ze Izba Odwolawcza slusznie rozstrzygneta, ze
postrzegane calo$ciowo sporne znaki nie s3 podobne.

Jezeli chodzi o prawdopodobienstwo, iz odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary
pochodza z tego samego przedsigbiorstwa, OHIM zaznacza najpierw, ze zgloszony
znak towarowy nie odtwarza wcze$niejszego znaku towarowego. Pochodny znak
towarowy z definicji powinien zawiera¢ sam pierwotny znak towarowy. OHIM
zaznacza nastepnie, ze zgloszony znak towarowy zawiera zdecydowanie zbyt wiele
elementéw dodatkowych, aby konsumenci mogli pomysleé, ze chodzi o znak
towarowy pochodny wzgledem znaku towarowego nalezacego do skarzacej. Aby
konsumenci dostrzegli zwigzek migdzy podstawowym znakiem towarowym i jego
znakiem pochodnym, ten ostatni powinien wskazywaé rodzaj odziezy, ktéra mialaby
by¢ wprowadzana do obrotu pod tym znakiem pochodnym.
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W koricu, jezeli chodzi o charakter odrézniajacy uzyskany w nastgpstwie uzywania
wczesniejszego znaku towarowego, OHIM zwraca uwage na to, ze Izba Odwolawcza
nie analizowala w zaskarzonej decyzji, czy ocena charakteru odrézniajacego byla
prawidlowa, lecz, ,ze wzgledéw ekonomii postgpowania” wskazata, ze wczeéniejszy
znak towarowy mial charakter wysoce odrézniajacy. Poniewaz skarzaca nie
zaprzeczyla temu stwierdzeniu, kwestia ta nie stanowi przedmiotu niniejszego
postepowania.

Z powyiszego wynika, ze Izba Odwolawcza slusznie uznala, iz nie wystepuje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad odbiorcéw w dziedzinie, w ktérej
wczesniejszy znak towarowy jest chroniony, poniewaz oznaczenia nie sa podobne
pomimo identycznosci lub podobienistwa danych towaréw i wysoce odrézniajacego
charakteru uzyskanego przez wczesniejszy znak towarowy.

Interwenient uwaza ze swej strony, ze w niniejszym przypadku brak jest
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad z powodu podobieristwa miedzy
znakami towarowymi i podtrzymuje argumenty podniesione przed OHIM.
Interwenient dodaje, ze kazdy element zgloszonego znaku towarowego wskazuje
na przedsigbiorstwo odziezowe w Nowym Jorku zwigzane z dzielnica mody Canal
Street. Polaczenie wszystkich elementéw stanowi kombinacje wywierajaca niepo-
wtarzalne cato$ciowe wrazenie, wyraZnie rézne od wywieranego przez wczeéniejszy
znak towarowy.

Ocena Sgdu

Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze w wyniku sprzeciwu
wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego nie
rejestruje sig, ,jezeli z powodu identycznosci lub podobieristwa do wczesniejszego
znaku towarowego, identycznosci lub podobieristwa towaréw lub ustug istnieje
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad opinii publicznej [odbiorcéw] na
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terytorium, na ktérym wczesniejszy znak towarowy jest chroniony”, przy czym
»prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad” obejmuje ,prawdopodobieristwo
skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym”. Poza tym zgodnie z art. 8
ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94 przez ,wczeéniejsze znaki towarowe”
rozumie si¢ znaki zarejestrowane w panstwie czlonkowskim, w odniesieniu do
ktérych data zlozenia wniosku o rejestracje jest wczeéniejsza od daty zgloszenia
wspoélnotowego znaku towarowego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
istnieje, jezeli odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary i ustugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powigzanych gospodar-
czo.

W mysél tego samego orzecznictwa prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
powinno by¢ oceniane calo$ciowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych
oznaczeit i towaréw lub ustlug przez wilasciwy krag odbiorcéw oraz przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku,
a zwlaszcza wspélzalezno$ci migdzy podobieristwem oznaczeri a podobienistwem
oznaczonych towaréw lub ustug [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), Rec. str. 11-2821, pkt 31-33 i wskazane w nim orzecznictwo).

Biorac pod uwage, Ze wcze$niejszy znak towarowy zostal zarejestrowany we
Wiloszech i ze towary, czyli odziez, sa artykulami powszechnego uzytku, krag
odbiorcéw, ktéry nalezy wzigé pod uwage dla oceny prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad, sklada si¢ z przecigtnych konsumentéw we Whoszech.

Zostalo przyjete, ze towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym i towary
objete wczeéniejszym znakiem towarowym s3 co najmniej podobne. Zatem
niezbedne jest por6wnanie oznaczefi bedacych przedmiotem niniejszej sprawy na
plaszczyinie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjne;j.
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Calosciowa ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w zakresie doty-
czacym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieristwa rozpatrywanych
oznaczen powinna opierac si¢ na wywieranym przez nie calo§ciowym wrazeniu, przy
szczegélnym uwzglednieniu ich elementéw odrézniajacych i dominujacych [wyrok
Sadu z dnia 14 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen
przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. 11-4335,
pkt 47].

Po pierwsze, Izba Odwolawcza uznala, Ze z wizualnego punktu widzenia zgloszony
znak towarowy nalezatoby kompletnie rozlozyé¢ na czeéci, aby dojé¢ do wniosku, ze
poréwnaniu podlegaja wylacznie elementy ,canal” i ,canali” (pkt 21 zaskarionej
decyzji). Zgloszony znak towarowy zawiera pewna liczbe elementéw stownych
i graficznych, ktére odrézniaja go od znaku towarowego powolanego na poparcie
sprzeciwu, takich jak ,jean”, ,co.”, ,New York” i rysunek szachownicy. Te elementy
pomagaja konsumentowi o sltabej pamigci odréznié rozpatrywane znaki towarowe.
Konsument ten moze tym samym przypomnie¢ sobie towary ze zgloszonym
znakiem towarowym jako towary pewnego przedsigbiorstwa z Nowego Jorku lub
towary z rysunkiem szachownicy.

Sad zauwaza, ze fakt, iz wczesniejszy znak towarowy i zgloszony znak towarowy
zawierajg stowa ,canali” i ,canal”, ktére wykazuja pewne podobienstwo, przy
calosciowym poréwnaniu danych oznaczeri ma znaczenie podrzedne i sam w sobie
nie wystarcza dla stwierdzenia podobieristwa wizualnego tych oznaczen.

Poniewaz zgloszony znak towarowy zawiera inne elementy stowne, to jest wyrazy
.jean”, ,co.” i ,New York”, caloéciowe wrazenie wywierane przez kazide z oznaczen
jest rézne. Ponadto zgloszony znak towarowy zawiera element graficzny,
a mianowicie rysunek szachownicy. Sad przypomina, ze zgodnie z orzecznictwem
opartym na wyzej wskazanym wyroku w sprawie GIORGIO BEVERLY HILLS,
pkt 33, przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako calo$é, nie
analizujac jego poszczegdlnych detali.
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Z powyzszego wynika, ze Izba Odwolawcza stusznie uznala, iz réznice miedzy
niniejszymi oznaczeniami wystarczaja do stwierdzenia, Ze oznaczenia nie s3
podobne, kiedy postrzega si¢ je wizualnie jako calo$¢.

Nastepnie, jezeli chodzi o poréwnanie fonetyczne, Izba Odwolawcza nie badala
szczeg6lowo oznaczen bedacych przedmiotem niniejszej sprawy. Ograniczyla si¢ do
wskazania, ze elementy ,jean”, ,co.” i ,New York” réwniez podkreslaja réznice
fonetyczne pomigdzy spornymi znakami towarowymi (pkt 21 zaskarzonej decyzji).

Nalezy stwierdzi¢ w tym wzgledzie, ze zgloszony znak towarowy sklada si¢ z szesciu
sylab, z ktérych tylko jedna, to jest sylaba ,ca”, wystepuje we wcze$niejszym znaku
towarowym zlozonym z trzech sylab. Pig¢ na sze$¢ liter wyrazu ,canali”
wystepujacego we wczesniejszym znaku towarowym zgadza si¢ z pierwszym sfowem
zgloszonego znaku towarowego, to jest slowem ,canal”. Sad uwaza, ze poniewaz
zgloszony znak towarowy zawiera cztery wyrazy dodatkowe, nie jest prawdopo-
dobne, by konsumenci nie brali ich pod uwage, wobec czego wymawiajac ten znak,
beda odréznia¢ go od wcze$niejszego znaku towarowego.

Sad uwaza, ze skarzaca niestusznie powoluje si¢ w tym wzgledzie na wyroki Sadu
z dnia 23 paZdziernika 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM —
Petit Liberto (Fifties), Rec. str. 11-4359 i w sprawie T-6/01 Matratzen Concord
przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. 1I-4335, w ktérych
Sad stwierdzil, ze dominujacy element stowny ,fifties” byl obecny w kazdym
oznaczeniu, natomiast w niniejszym przypadku tylko jedna cze$¢ pierwszego wyrazu
wcze$niejszego znaku towarowego jest zawarta w zgloszonym znaku towarowym.

Jak stusznie zaznaczyl OHIM, stopieri podobieristwa fonetycznego pomiedzy tymi
dwoma znakami towarowymi ma mniejsze znaczenie w przypadku towaréw, ktérych
sposéb sprzedazy sklania zwykle wlasciwy krag odbiorcéw przy zakupie do
postrzegania znaku towarowego oznaczajacego te towary w sposéb wizualny. Tak
jest z pewnosciag w przypadku odziezy (ww. wyrok w sprawie BASS, pkt 55).
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Niniejsze oznaczenia maja zatem elementy fonetyczne raczej rézne niz wspélne.
Stad dane znaki towarowe nie s3 podobne na plaszczyZnie fonetyczne;j.

W koricu, jezeli chodzi o poréwnanie obu oznaczen na ptaszczyznie koncepcyjnej,
Izba Odwotawcza nie dokonata analizy oznaczeni, lecz wskazata, ze wymienione
elementy podkreslaja réznice koncepcyjne znakéw towarowych.

Weczesniejszy znak towarowy CANALI jest postrzegany raczej jako liczba mnoga
wloskiego wyrazu ,canale” znaczacego ,kanal” lub jako nazwisko, co we wloskim
sektorze mody jest bardzo powszechne.

Wyraz ,canal” jest postrzegany przez konsumentéw jako stowo angielskie znaczace
»kanal”. Wyraz ,jean” mozna rozumie¢ jako odwotanie do czgéci towaréw objetych
zgloszonym znakiem towarowym. Element ,co.” jest postrzegany przez wiasciwy
krag odbiorcéw jako skrét wyrazu angielskiego ,company”. Wyraz ,New York” jest
oznaczeniem geograficznym nieopisujgcym danych towaréw i ma znaczenie
semantyczne, ktére w polaczeniu z wyrazami ,canal jean co.” jest postrzegane
przez wloski krag odbiorcéw jako odniesienie do przedsigbiorstwa odziezowego
znajdujacego si¢ w Nowym Jorku. Jezeli chodzi o element graficzny w postaci
szachownicy, argument interwenienta, ze krag odbiorcéw kojarzy go z takséwkami
lub z dzielnica Canal Street w Nowym Jorku, nie jest przekonywajacy. W kazdym
razie zgloszony znak towarowy postrzegany w caloéci wywiera na plaszczyZnie
koncepcyjnej wrazenie inne niz wcze$niejszy znak towarowy.

W konsekwencji Izba Odwotawcza slusznie stwierdzita brak podobienistwa na
plaszczyznie koncepcyjnej migdzy danymi znakami towarowymi.
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Jezeli chodzi o argument skarzacej, ze w branzy odziezowej czgsto mozna zobaczy¢
ten sam znak towarowy przedstawiony w réiny sposéb i ze czesto ten sam
producent uzywa znakéw pochodnych dla tej samej odziezy, Sad uwaza, ze stopien
podobieristwa migedzy danymi znakami towarowymi nie jest wystarczajaco wysoki,
aby stwierdzi¢, iz odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza
z tego samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powigzanych
gospodarczo (zob. podobnie wyroki Trybunatu: z dnia 29 wrzeénia 1998 r. w sprawie
C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 29 i z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie
C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. 1-3819, pkt 17; ww. wyrok w sprawie
Fifties, pkt 25).

Jezeli chodzi o wysoce odrézniajacy charakter wcze$niejszego znaku towarowego, to
ten aspekt nie moze wplywaé na calo$ciowg oceng¢ prawdopodobieristwa wprowa-
dzenia w blad, poniewaz sporne oznaczenia nie mogg by¢ postrzegane jako podobne
na plaszczyZnach wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej [zob. podobnie wyrok Sadu
z dnia 22 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-311/01 Editions Albert René przeciwko
OHIM — Trucco (Starix), Rec. str. [I-4625, pkt 61].

Z tych wszystkich wzgledéw Sad uznaje, ze Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila
w pkt 21 zaskarzonej decyzji brak prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad
wlaéciwego kregu odbiorcéw z powodu podobienistwa miedzy zgloszonym znakiem
towarowym a wczesniejszym znakiem towarowym w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

Bioragc pod uwage réznice miedzy danym znakami towarowymi, fakt, ze towary
objete zgloszonym znakiem towarowym sa identyczne z towarami
oznaczonymi wcze$niejszym znakiem towarowym, nie podwaza tego stwierdzenia.

Zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 jest zatem
bezzasadny.
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Wobec powyzszego pierwsze zadanie skarzacej zmierzajace do stwierdzenia
niewaznosci zaskarzonej decyzji nalezy oddali¢.

Jezeli chodzi o drugie zadanie skarzacej, zmierzajace do tego, aby Sad uwzglednit
sprzeciw wobec zgloszenia i odrzucil zgloszenie znaku towarowego w caloici,
z kontekstu réznych wnioskéw sformulowanych przez skarzaca wynika, ze to
zadanie zaklada przynajmniej cze$ciowe uwzglednienie skargi i stad jest ono
sformutowane tylko na wypadek, gdyby uwzgledniono pierwsze zadanie skargi.

Jak wynika z pkt 65 powyzej, nie ma powodu, dla ktérego nalezaloby stwierdzié
niewazno$¢ zaskarzonej decyzji. Tym samym nie ma potrzeby rozstrzygania
w przedmiocie dopuszczalnosci lub zasadnosci drugiego zadania.

W przedmiocie kosztéow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzgca przegrata sprawe,
nalezy — zgodnie z z3daniem OHIM i interwenienta — obcigzy¢ ja poniesionymi
przez nich kosztami.
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Z powyzszych wzgledow

SAD (pierwsza izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami post¢powania.

Cooke Labucka Trstenjak

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 28 czerwca
2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung ].D. Cooke
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