NEW LOOK PRZECIWKO OHIM — NAULOVER (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE | NLCOLLECTION)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCJI (druga izba)
z dnia 6 pazdziernika 2004 r.”

W sprawach polaczonych od T-117/03 do T-119/03 i T-171/03

New Look Ltd, z siedzibg w Weymouth, Dorset (Zjednoczone Krélestwo),
reprezentowana przez adwokatéw R. Ballestera oraz G. Marina,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez O. Montalta oraz J. Garcie Murilla
i S. Laitinen, dzialajacych w charakterze petnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérych druga strong w postepowaniu przed izba odwolawczag OHIM byla
Noulover SA, z siedziba w Barcelonie (Hiszpania),

* Jezyk postgpowania: hiszpariski.

I - 3475



WYROK Z DNIA 6.10.2004 r. — SPRAWY POLACZONE OD T-117/03 DO T-119/03 i T-171/03

majacych za przedmiot cztery skargi na decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej OHIM
z dnia 27 stycznia 2003 r. (R 95/2002-1, R 577/2001-1, R 578/2001-1) oraz z dnia
15 kwietnia 2003 r. (R 19/03-1), dotyczacych postepowania w sprawie sprzeciwu
miedzy Naulover SA przeciwko New Look Ltd,

SAD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH
(druga izba),

w skiadzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i N.J. Forwood, sedziowie,

sekretarz: J. Palacio Gonzdlez, gléwny administrator,

po zapoznaniu sie ze skargami zlozonymi w sekretariacie Sadu w dniu 4 kwietnia
2003 r. (sprawy od T-117/03 do T-119/03) oraz w dniu 19 maja 2000 r. (sprawa
T-171/03),

po zapoznaniu si¢ z odpowiedziami na skargi zlozonymi przez OHIM
w sekretariacie Sadu w dniu 25 wrzeénia 2003 r. (sprawy od T-117/03 do
T-119/03) oraz w dniu 8 pazdziernika 2003 r. (sprawa T-171/03),

po zapoznaniu si¢ z postanowieniem prezesa drugiej izby Sadu z dnia 1 kwietnia
2004 r. w sprawie polaczenia spraw w celu przeprowadzenia rozprawy i wydania
wyroku,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 28 kwietnia 2004 r., w ktérej nie uczestniczyta
strona skarzaca,
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wydaje nastepujacy

Wyrok
Okolicznosci powstania sporu

W dniu 5 maja 1998 r. (w sprawach od T-117/03 do T-119/03) oraz w dniu 19 lutego
1999 r. (w sprawie T-171/03) skarzaca, na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspSlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11, str. 1) z pézniejszymi zmianami, wniosta do Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewngtrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) o rejestracje czterech
wspélnotowych znakéw towarowych.

Znaki towarowe, o ktérych rejestracje wniesiono, sa nastepujacymi oznaczeniami
graficznymi:

— w sprawie T-117/03: NLSF{::JHT

— w sprawie T-118/03: NUEANS

— w sprawie T-119/03; NLACTIVE

— w sprawie T-171/03:

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje i ktérych dotyczy niniejszy spér, nalezg
do klasy 25 Porozumienia nicejskiego dotyczacego migdzynarodowej klasyfikacji
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towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r,
zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,ubrania,
kapelusze i obuwie dla kobiet i dziewczat” dla zgloszonych znakéw towarowych
NLSPORT, NLJEANS i NLACTIVE oraz ,artykuly odziezowe, obuwie i kapelusze”
dla zgloszonego znaku towarowego NLCollection.

W dniu 11 czerwca 1999 r. (sprawy od T-117/03 do T-119/03) oraz w dniu
3 stycznia2000 r. (sprawa T-171/03) druga strona w postgpowaniu przed Izba
Odwotawczg wniosla sprzeciw na podstawie art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94
w odniesieniu do tych wszystkich zgloszeri wspSlnotowego znaku towarowego.

W kazdej ze spraw sprzeciw zostal oparty na istnieniu przedstawionego ponizej
wspélnotowego graficznego znaku towarowego nr 13417 (zwanego dalej ,wczes-
niejszym znakiem towarowym”), zgloszonego w dniu 1 kwietnia 1996 r.
i zarejestrowanego w dniu 1 lutego 1999 r.:

Ten znak towarowy zostal zarejestrowany miedzy innymi dla nastgpujacych
towaréw, z kiérych wszystkie naleza do klasy 25 porozumienia nicejskiego:
,pulowery, swetry, kamizelki, kurtki, spédnice, spodnie, koszule, bluzki, plaszcze
kapielowe, bielizna, szlafroki, kostiumy kapielowe, ptaszcze, suknie, poficzochy,
skarpetki, fulary, krawaty, wyroby kapelusznicze i rekawiczki (ubrania)”.

Na poparcie sprzeciwéw druga strona w postgpowaniu przed OHIM podniosia
wzgledna podstawe odmowy rejestracji okreslona w art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.
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Decyzjami z dnia 10 kwietnia 2001 r. (decyzja nr 939/2001 w sprawie T-119/03),
z dnia 27 lkwietnia 2001 r. (decyzja nr 1106/2001 w sprawie T-118/03), z dnia
23 listopada 2001 r. (decyzja nr 2765/2001 w sprawie T-117/03) oraz z dnia
29 patdziernika 2002 r. (decyzja nr 3138/2002 w sprawie T-171/03) Wydziat
Sprzeciwéw odrzucil sprzeciwy. W gléwnych zarysach Wydziat Sprzeciwéw uznal,
ze rozpatrywane znaki towarowe réznig si¢ wizualnie i fonetycznie oraz ze
z koncepcyjnego punktu widzenia zaden ze znakéw towarowych nie posiada
szczegblnego znaczenia.

W dniu 7 czerwca 2001 r, (sprawy T-118/03 i T-119/03), w dniu 22 stycznia 2002 r.
(sprawa T-117/03) oraz w dniu 24 grudnia 2002 r. (sprawa T-171/03) druga strona
w postgpowaniu przed Izba Odwotawcza wniosta odwolanie od wszystkich tych
decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Decyzjami z dnia 27 stycznia 2003 r. (sprawy od T-117/03 do T-119/03) oraz z dnia
15 kwietnia 2003 r. (sprawa T-171/03) Pierwsza Izba Odwolawcza OHIM uchylita
decyzje Wydzialu Sprzeciwéw i odrzucita zgloszenia wspélnotowych znakéw
towarowych skarzacej dla wszystkich towaréw nalezacych do klasy 25 porozumienia
nicejskiego. W gléwnych zarysach Izba Odwolawcza stwierdzita na wstepie, ze
elementem dominujacym wszystkich zgloszonych znakéw towarowych jest kombi-
nacja liter ,NL”, poniewaz sfowa ,sport”, ,jeans”, ,active” oraz ,collection” posiadaja
w sektorze odziezowym jedynie charakter mato odrézniajacy. Uznala ona nastepnie,
ze pozostajace w konflikcie wspélnotowe znaki towarowe charakteryzuja sie
nieznacznym podobieristwem wizualnym z uwagi na po pierwsze szczegélng
koncepcje grafiki wezesniejszego znaku towarowego, a po drugie na obecno$¢ stéw
»sport”, ,jeans”, ,active” i ,collection” w zgloszonych znakach towarowych
NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection. Izba Odwolawcza stwierdzita
natomiast, ze pozostajace w konflikcie wspdlnotowe znaki towarowe sa podobne
z fonetycznego i koncepcyjnego punktu widzenia, poniewaz kombinacja liter ,NL”
stanowigca wczedniejszy znak towarowy zostala odtworzona, jako element
dominujgcy, w zgloszonych znakach towarowych NLSPORT, NLJEANS, NLAC-
TIVE i NLCollection. Izba Odwolawcza uznala, ze w sektorze odziezowym czesto sie
zdarza, ze ten sam znak towarowy jest przedstawiany w réznych konfiguracjach
w zaleznoci od rodzaju oznaczanych towaréw i ze czeste jest uzywanie pochodnych
znakdéw towarowych dla rozréznienia odmiennych rodzajéw towaréw. Stwierdzita
ona, ze z tego powodu konsument magiby zostaé sktoniony do uznania, ze towary
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oznaczone zgloszonymi znakami towarowymi NLSPORT, NLJEANS i NLACTIVE
naleza do linii produkeyjnej o charakterze mtodziezowym lub tez w odniesieniu do
zgloszonego znaku towarowego NLCollection, Ze chodzi o nowe modele
prezentowane kazdego sezonu, podczas gdy towary opatrzone wczesniejszym
znakiem towarowym naleza do gamy odziezy bardziej wyszukanej. Izba Odwotawcza
wywiodla z tego, ze zachodzi prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Zadania stron

Strona skarzaca wnosi do Sadu w kazdej ze spraw o:

— stwierdzenie niewaznoéci decyzji Izby Odwolawczej;

— obciazenie OHIM i, w razie potrzeby, interwenienta kosztami poniesionymi
w niniejszym postgpowaniu oraz w postepowaniu przed Izba Odwotawcza.

OHIM wnosi do Sadu w kazdej ze spraw o:

— oddalenie skargi;

— obciagzenie skarzacej kosztami postepowania.
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Co do prawa

Argumenty stron

Poza pewnymi niewielkimi szczegétami zarzuty i argumenty stron sg identyczne
w czterech niniejszych sprawach. Na poparcie skarg skarzaca podnosi jedyny zarzut,
oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Po pierwsze skarzaca podnosi, ze Izba Odwolawcza dokonala analizy zgloszonych
znakéw towarowych w sposéb bledny, kladac akcent na kombinacje liter ,NL”
i oddzielajac t¢ ostatnig od stéw, ktére po niej nastepuja, tj. ,sport”, ,jeans, ,active”
i ,collection”.

Po drugie skarzaca uwaza, ze kombinacja liter ,NL” nie jest ani elementem
dominujagcym zadnego ze zgloszonych znakéw towarowych, ani elementem
konstytutywnym wczeéniejszego wspdlnotowego znaku towarowego. W pierwszej
kolejnosci w odniesieniu do zgloszonych znakéw towarowych skarzaca sprzeciwia
si¢ ocenie, zgodnie z ktéra wyrazy ,sport”, ,jeans, .active” i ,collection” maja
w przedmiotowym sektorze charakter malo odrézniajacy. Jezeli za§ chodzi
o wczesniejszy znak towarowy, skarzaca podnosi, ze nie da sie w sposéb pewny
ustali¢, z jakich liter jest on utworzony. Zdaniem skarzacej mogloby tu chodzié,
oprécz liter ,NL”, o litery ,ALV”, ,AVOL", ,AOL” lub ,AL”. Ponadto skarzaca
uwaza, ze gdyby konsument ujrzal wcze$niejszy znak towarowy w odwréconej
pozycji, m6gtby dostrzec litery ,JRV” lub ,JPV”. Skarzgca dodaje wreszcie, ze zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem i doktryna znaki towarowe skiadajgce sig¢ jedynie
z dwoch lub trzech liter wykazuja charakter mato odrézniajacy, nierozlacznie
zwigzany z ich naturg, oraz ze litery te nie moga zatem stanowi¢ elementu
dominujacego oznaczenia. Na poparcie tej tezy skarzaca odsyla do punktu 8.3
wytycznych oceny OHIM oraz cytuje wyrok Tribunal Supremo (hiszpaniski sad
najwyiszy) z dnia 21 stycznia 1993 r., wedlug ktérego nie jest mozliwe
przywlaszczenie sobie pod wzgledem fonetycznym okrelonych liter alfabetu.
Podnosi ona ponadto wspélistnienie wielu zarejestrowanych krajowych
i wspdlnotowych znakéw towarowych zawierajacych kombinacje liter ,NL”.
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Po trzecie w odniesieniu do aspektu wizualnego rozpatrywanych oznaczen skarzaca
podkresla, ze wezeéniejszy znak towarowy jest oznaczeniem, ktéremu nadano ,silny
charakter barokowy”. Izba Odwolawcza pominela znaczenie tego charakteru

figuratywnego.

Po czwarte skarzaca uwaza, ze argumentacja Izby Odwolawczej dotyczaca
fonetycznego podobiefistwa oznaczefi jest niespéjna, poniewaz stwierdza ona
zarazem fonetyczne podobiefistwo, jak i identyczno$é rozpatrywanych znakéw
towarowych. Ponadto skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej, ze przy dokonywaniu
analizy poréwnawczej skupila sie na dwumianie ,NL”.

Skarzaca podnosi wreszcie, ze przecigtny konsument w sektorze odziezowym przy
zakupie artykutéw odziezowych przyklada szczegélna uwage do znakéw towaro-
wych, tak ze trudno jest wprowadzi¢ go w blad.

Zdaniem OHIM krytyka skarzacej nie jest uzasadniona. Uwaza on, Ze z przyczyn
wskazanych w decyzjach Izby Odwolawczej w odniesieniu do wczesniejszego znaku
towarowego i zgloszonych znakéw towarowych istnieje prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad.

OHIM nie zgadza si¢ z teza, wedlug ktérej przecietny konsument w sektorze
odziezowym jest szczeg6lnie rozsadny i uwazny. Podczas rozprawy OHIM
sprecyzowal, ze poziom uwagi, jaka konsument po$wieca znakom towarowym,
zalezy w szczegdlnoéci od wartoéci danego towaru oraz od poziomu specjalizacji
docelowego kregu odbiorcéw. W niniejszej sprawie skarzaca ograniczyla si¢ do
stwierdzenia, bez jakiejkolwiek wspierajacej argumentacji, ze poziom uwagi, jaka
konsument po$wieca znakom towarowym, jest wyzszy w sektorze odziezowym niz
w innych sektorach.
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Wedlug OHIM oznaczenia bedace w konflikcie wykazuja podobieristwo na
plaszczyznach brzmieniowej i koncepcyjnej. Na rozprawie OHIM sprecyzowal, ze
okoliczno$¢, iz element przewazajacy tych oznaczen sklada si¢ z kombinacji liter, nie
prowadzi do przyznania wigkszej wagi elementom réznic wizualnych niz
podobieristwu fonetycznemu i koncepcyjnemu oznaczen. OHIM przyznaje, Zze co
do zasady element figuratywny pozwala nadaé charakter odrézniajacy oznaczeniu
skiadajacemu sig z jednej litery lub z kombinacji dwéch liter, ale podkresla, ze analiza
prawdopodobierfistwa wprowadzenia w biad rzadzi sie takze innymi regulami.
Wedlug niego, skoro oznaczenie ma rzeczywiécie charakter odrézniajacy, nawet
nieznaczny, i zostalo zarejestrowane zgodnie z przepisami jako znak towarowy, znak
ten korzysta z ochrony, jaka nadaje art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
OHIM nie wyklucza mozliwosci zréwnowazenia aspektéw — wizualnego, fonetycz-
nego i koncepcyjnego — podobiefistwa rozpatrywanych oznaczeri stosownie do
realiéw sprzedazy towaréw na konkretnym rynku. Biorac pod uwage identyczno$¢
oznaczonych towaréw i fakt, ze uzywanie znakéw pochodnych jest czeste
w omawianym sektorze, OHIM ocenia, ze w tym konkretnym przypadku istnieje
prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad.

Ocena Sadu

Stosownie do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu
wladciciela wezesniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego nie
rejestruje sig, jezeli z powodu identycznosci lub podobieristwa towaréw lub usiug,
ktore te dwa znaki oznaczajg, istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
odbiorcéw na terytorium, na ktérym wezesniejszy znak towarowy jest chroniony. Na
mocy art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt i) rozporzadzenia nr 40/94 przez wczesniejsze znaki
towarowe nalezy rozumie¢ miedzy innymi wspélnotowe znaki towarowe,
w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku jest wezesniejsza od daty wniosku
o rejestracje wspélnotowego znaku towarowego.

W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad
istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza
z tego samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych
gospodarczo.
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Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad podlega
caloéciowej ocenie, zaleznie od sposobu postrzegania rozpatrywanych oznaczen oraz
towaréw lub ustug przez whasciwy krag odbiorcéw, z uwzglednieniem wszystkich
czynnikéw istotnych w danym przypadku, a w szczegélnoéci wspélzaleznosci migdzy
podobienistwem oznaczen a podobieristwem oznaczonych towaréw lub ustug [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. 1[-2821, pkt 31-33
oraz wskazane w nim orzecznictwo].

W niniejszej sprawie rozpatrywane towary (ubrania, a zwlaszcza ubrania dla kobiet
i dziewczat) sa produktami codziennego uzytku [wyroki Sadu z dnia 23 pazdziernika
2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties),
Rec. str. 11-4359, pkt 29, oraz z dnia 14 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-292/01
Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BAAS), Rec. str. I1-4335 pkt 43]. Znak towarowy, na ktéry powotano sig
w sprzeciwie, jest wynikiem rejestracji wspdlnotowej. Wynika stad, ze krag
odbiorcéw, w odniesieniu do ktérych nalezy przeprowadzi¢ analize prawdopodo-
biefistwa wprowadzenia w blad, sklada si¢ z przecigtnych konsumentéw we
Wspdlnocie Europejskiej.

Bezsporne miedzy stronami jest to, ze towary oznaczone zgloszonymi znakami
towarowymi oraz towary oznaczone wezesniejszym znakiem towarowym sa w czesci
podobne i w czgéci identyczne.

W tych okolicznosciach rozstrzygniecie w niniejszej sprawie zalezy od stopnia
podobienstwa rozpatrywanych oznaczen. Jak to wynika z utrwalonego orzecznictwa,
catoéciowa ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w zakresie podobieri-
stwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego omawianych oznaczen winna
opiera¢ si¢ na wywieranym przez nie calo§ciowym wrazeniu, ze szczegélnym
uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominujacych (zob. ww. wyrok
w sprawie BAAS, pkt 47 oraz wskazane w nim orzecznictwo).
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Pod wzgledem wizualnym Izba Odwolawcza opisala wczedniejszy znak towarowy
jako ,utworzony z dwéch wielkich liter »NL« umieszczonych w pionie i zapisanych
fantazyjnym krojem pisma zwanym po angielsku »Stephenson Blake« pochylonym
w prawo” (pkt 32 decyzji Izby Odwolawczej w sprawie T-117/03, pkt 31 decyzji Izby
Odwolawczej w sprawach T-118/03 i T-119/03 oraz pkt 28 decyzji Izby
Odwotawczej w sprawie T-171/03). Sad uznaje ten opis za prawidlowy.
We wczedniejszym oznaczeniu mozna bez trudu rozpoznaé litere ,L”. Jest ona
umieszczona ponizej i po prawej stronie drugiej litery. Jako Ze normalnie czytanie
odbywa si¢ od strony lewej do prawej i z gory na dél, litera ,L” nie jest pierwsza
w kombinacji liter. Miedzy lewa czescia litery ,N”, ktéra moglaby ewentualnie
tworzy¢ ostize litery ,A”, a gorna czescia litery ,L” znajduje si¢ przestrzen, ktéra
pozwala z fatwoscia dostrzec, ze nie chodzi tu o poprzeczna kreske litery ,A”. Zatem
pierwsza litera nie bedzie postrzegana jako ,A”. Poza tym gorna cze$¢ litery ,L” nie
moglaby by¢ postrzegana jako tworzaca litere ,O”. Wreszcie nalezy wskazaé, ie
oznaczenia nalezy poréwnywaé w takiej postaci, w jakiej s3 one chronione, a nie
w jakiej moglyby by¢ ewentualnie postrzegane przez konsumenta w odwrdconej
postaci. Watpliwoéci wyrazone przez skarzaca w odniesieniu do sposobu
postrzegania wczesniejszego oznaczenia nie s3 wobec tego uzasadnione.

Jezeli za$ chodzi o zgloszone oznaczenia, kazde z nich jest utworzone z oznaczenia
graficznego skiadajacego sie z liter ,NL” i z bezposrednio nastepujacego po nich
stowa zapisanego wielkimi literami — sprawy od T-117/03 do T-119/03 — i stowa
zawierajacego jedng wielk i dziewigé¢ malych liter — sprawa T-171/03. W kazdym
z tych oznaczen kombinacja liter ,NL” zostata zapisana pogrubionym krojem pisma,
natomiast pozostate litery zostaly zapisane cienkim krojem pisma. Z tego powodu
litery ,NL” stanowig element dominujacy nad aspektem wizualnym kazdego ze
zgloszonych znakéw towarowych, tak jak to zostalo stusznie wskazane w decyzjach
Izby Odwolawczej.

OHIM podkredlil, ze zgloszone oznaczenia prezentuja podobna strukture morfo-
syntaktyczna. Jedynie zgloszony znak towarowy NLCollection jest nieznacznie rézny
przez to, ze oznaczenie nie jest w calosci utworzone z wielkich liter oraz ze stowo
NLCollection otoczone jest czarng prostokatng ramka. Nawet jezeli skarzgca
stusznie krytykuje fakt, iz Izba Odwolawcza w decyzji z dnia 15 kwietnia 2003 r.,
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podazajac za modelem decyzji z dnia 27 stycznia 2003 r., nie wzigla pod uwagg tych
odrebnodci, analiza oznaczenia dokonana przez Izbe Odwolawcza pod wzgledem
wizualnym pozostaje prawidlowa, poniewaz kombinacja liter ,NL” stanowi element
dominujacy pod wzglgdem wizualnym zgloszonego znaku towarowego ,NLCollec-
tion”.

Jezeli chodzi o poréwnanie wizualne wczeéniejszego oznaczenia ze zgloszonymi
oznaczeniami, Izba Odwolawcza stwierdzita ich nieznaczne podobieristwo. Skarzaca
nie zakwestionowala tej konkluzji.

W odniesieniu do podobieristwa koncepcyjnego rozpatrywanych oznaczeri nalezy
wskaza¢, ze zgloszone oznaczenia skladaja si¢ z liter ,NL” oraz ze stéw ,sport”,
Jjeans”, ,active” i ,collection”. Jezeli za§ chodzi o wczeéniejszy znak towarowy, to
sklada sie on jedynie z kombinacji liter ,NL”. Jak slusznie stwierdzita Izba
Odwolawcza, ,NL” pozbawione jest znaczenia w sektorze odziezowym.

Natomiast, jak stusznie podniést OHIM, kazde ze stéw ,sport”, ,jeans”, ,active”
i ,collection” posiada w jezyku angielskim lub francuskim treé¢ koncepcyjna
stanowigca opis oznaczanych towaréw. W sektorze odziezowym slowo ,sport”
wywoluje skojarzenia z ubraniami sportowymi lub ubraniami o ,sportowym” stylu.
Stowo ,jeans” bedzie identyfikowane jako opisujace ubrania dzinsowe. Stowo
,collection” oznacza zbiér modeli stworzonych na jeden sezon. Wyraz ,active”
wskazuje raczej na przeznaczenie towaréw, tj. ubran dla oséb aktywnych lub ktére
pozwalajg by¢ aktywnym.

Sad przypomina, Ze z zasady odbiorcy nie uznaja elementu opisowego stanowiacego
czeéé zlozonego znaku towarowego za element odréiniajacy i dominujacy
w calociowym wrazeniu wywieranym przez ten znak [wyrok Sadu z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie T-129/01, Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch
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(BUDMEN), Rec. str. 11-2251, pkt 53]. Pod tym wzgledem wystarczy, by charakter
opisowy takiego elementu byl dostrzegany na czgéci terytorium Wspolnoty. Nawet
jezeli art. 8 rozporzadzenia nr 40/94 nie zawiera unormowania podobnego do art. 7
ust. 2 tego rozporzadzenia, Sad wywnioskowal z zasady jednolitego charakteru
wspélnotowego znaku towarowego ustanowionej w art. 1 ust. 2 tego rozporzadzenia,
ze rejestracji nalezy odméwi¢ réwniez wtedy, gdy wzgledna podstawa odmowy
istnieje tylko w cze$ci Wspélnoty [wyrok Sadu z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie
T-355/02 Miilhens przeciwko OHIM — Zirh International (ZIRH), Rec. str. 11-791,
pkt 35 i 36, odwotlanie w tokul.

W niniejszej sprawie zgloszone oznaczenia zawieraja elementy majqce, przynajmniej
dla odbiorcéw anglo- i francuskojezycznych, opisowa tresé koncepcyjna wzgledem
oznaczonych towaréw. Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila zatem, ze —
przynajmniej dla tych odbiorcéw — pod wzgledem koncepcyjnym elementem
dominujacym kazdego ze zgloszonych znakéw towarowych jest kombinacja liter
»NL”, stanowigca jedyny element wczesniejszego znaku towarowego.

Jezeli chodzi o podobieristwo brzmieniowe, nalezy wskaza¢, ze biorac pod uwage
analiz¢ dokonana powyzej w pkt 28-30, dotyczacy podobiefistwa wizualnego,
wczesniejszy znak towarowy, zlozony z liter ,N” i ,L” bedzie wymawiany
w wiekszosci jezykéw Wspélnoty Europejskiej, w tym oczywidcie po francusku
i angielsku, jako ,N-L”. Zgloszony znak towarowy NLSPORT bedzie, przynajmniej
po angielsku lub po francusku, wymawiany ,,N-L-sport”. Pozostale zgloszone znaki
towarowe wymawiane beda ,N-L-jeans”, ,N-L-active” oraz ,N-L-collection”.
Wynika stad, e z punktu widzenia brzmienia kombinacja liter ,N-L”, ktéra tworzy
wczesniejszy znak towarowy, jest zawarta w kazdym ze zgloszonych znakéw
towarowych. Stowa ,sport”, ,jeans”, ,active” i ,collection” beda postrzegane —
przynajmniej przez konsumentdw francusko i angielskojezycznych — jako elementy
opisujace towary lub ich przeznaczenie. Tak wigc kombinacja liter ,NL” stanowi —
przynajmniej dla tych odbiorcéw — element dominujacy na plaszczyZnie
fonetycznej. Ustalenia Izby Odwolawczej zawarte w pkt 33 (sprawa T-117/03), 32
(sprawy T-118/03 i T-119/03) i 29 (sprawa T-171/03) decyzji Izby Odwotawczej
powinny wobec tego zosta¢ zaakceptowane. Nalezy ponadto stwierdzi¢, ze Izba
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Odwotawcza nie stwierdzita fonetycznej identycznosci samych oznaczet, a jedynie
fonetyczna identycznoéé elementu dominujacego zgloszonych oznacze ,NL”
z kombinacja liter ,NL” wczeéniejszego znaku towarowego.

Calkowite wlaczenie oznaczenia stanowigcego wecze$niejszy znak towarowy do
elementu dominujacego kazdego ze zgloszonych oznaczeri pozwala na stwierdzenie
znaczacego podobieristwa fonetycznego (zob. w odwrotnym przypadku ww. wyrok
w sprawie Fifties, pkt 40).

Skarzaca podtrzymuje, ze Izba Odwolawcza nie dokonala calosciowej oceny
podobiefistwa oznaczeri, ale podzielifa zgloszone oznaczenia, z jednej strony, na
kombinacje liter ,NL” i z drugiej strony, na stowa ,sport”, ,jeans”, ,active” lub
»collection”.

W tym zakresie nalezy stwierdzi¢, ze o ile przecietny konsument postrzega zwykle
znak towarowy jako caloéé i nie zaglebia si¢ w analize jego poszczegdlnych detali
(wyrok Trybunatu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-
6191, pkt 23), o tyle to wlaénie dominujace i odrézniajace cechy oznaczenia sg co do
zasady najlatwiej zapamigtywane (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Fifties, pkt 47
i 48). W konsekwencji nie mozna czyni¢ Izbie Odwolawczej zarzutu z tego, ze
badata, ktére elementy znakéw towarowych sa odrézniajace i dominujace
w odbiorze konsumenta, poniewaz to te elementy pozostana mu w pamiegci.

W konsekwencji Izba Odwotawcza nie naruszyla prawa, stwierdzajac istnienie
fonetycznego i koncepcyjnego podobieristwa rozpatrywanych oznaczen.
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W odniesieniu do calosciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad
Izba Odwolawcza stwierdzita istnienie takiego prawdopodobieristwa z uwagi na
fonetyczne i koncepcyjne podobienistwo oznaczen, identycznos$¢ towaréw
i warunkdéw sprzedazy w sektorze odziezowym, w ktérym uzywanie pochodnych
znakéw towarowych jest czeste i w ktérym przyjete jest, ze oznaczenie ma wiecej
konfiguracji. Skarzaca podwaza to stwierdzenie z dwéch powodéw.

Po pierwsze skarzgca uwaza, ze w sektorze odziezowym poziom uwagi, jaka
przecigtny konsument po$wieca znakom towarowym, jest szczegdlnie wysoki
i trudno jest wprowadzi¢ go w blad.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze poziom uwagi przecietnego konsumenta
moze sie rézni¢ w zaleznodci od kategorii towaréw lub uslug (zob. analogicznie
wyrok Trybunatu z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik
Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 26). Jak stusznie zauwazyt OHIM, nie wystarczy jednal,
by skarzaca stwierdzita, iz w okreslonym sektorze konsument poswieca znakom
towarowym szczeg6lng uwage, bez poparcia tej tezy faktami lub dowodami. Jezeli
chodzi o sektor odziezowy, Sad stwierdza, ze obejmuje on towary o bardzo rdznej
jakodci i cenie. O ile mozliwe jest, ze konsument jest bardziej uwazny przy wyborze
znaku towarowego w przypadku zakupu szczegélnie drogiego ubrania, o tyle takiego
podejécia konsumenta nie mozna zakladaé z géry, bez przedstawienia jakiegokolwiek
dowodu, w stosunku do catoéci towaréw tego sektora. Wynika stad, ze argument ten
winien zosta¢ odrzucony.

Po drugie skarzaca podnosi, ze kombinacje liter majg ze swej natury charakter malo
odrézniajacy. Ponadto zdaniem skarzacej przywlaszczenie sobie pod wzgledem
fonetycznym kombinacji liter nie jest mozliwe. Skarzaca wspiera swe stanowisko
w tym wzgledzie decyzja Tribunal Supremo z dnia 21 stycznia 1993 r. dotyczaca
oznaczenia skladajacego sie z litery ,D”. Skarzaca podnosi wreszcie, ze istnieje wiele
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krajowych i wspélnotowych znakéw towarowych zawierajacych element ,NL”, co do
ktérych nie stwierdzono prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad.

Z zakresie istnienia wielu rejestracji znakéw towarowych zawierajacych kombinacjg
liter ,NL” Sad stwierdza, ze skarzaca nie dowiodla, iz chodzi o przypadki
poréwnywalne z rozpatrywanym w niniejszej sprawie. Ponadto OHIM zauwazyl,
co nie zostalo zakwestionowane, ze rejestracje wspélnotowe wspomniane przez
skarzaca nigdy nie byly przedmiotem sprzeciwu. Jezeli za$ chodzi o decyzjg Tribunal
Supremo, OHIM stusznie wskazuje, ze dotyczyta ona przypadku znaku towarowego
utworzonego tylko z jednej litery. Wreszcie nalezy przypomnieé, Ze zgodno$é
z prawem decyzji izb odwolawczych winno ocenia¢ si¢ wylacznie na podstawie
rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z wykladnia dokonana przez sad wspélnotowy
(ww. wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 61 oraz wskazane w nim orzecznictwo).
Wynika stad, ze ta cze$¢ argumentu jest bezprzedmiotowa.

Jezeli chodzi o teze, wedlug ktérej fonetyczny aspekt ,NL” nie moze zostac
zmonopolizowany pizez wczeéniejszy znak towarowy, argument ten stanowi
zasadniczo zaprzeczenie charakteru odr6zniajacego tego znaku towarowego na
plaszczyZnie brzmieniowej, a w konsekwencji stwierdzenie, ze podobieristwo
fonetyczne nie moze przyczynia¢ si¢ do powstania prawdopodobiefistwa wprowa-
dzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Jak wynika z art. 4 rozporzadzenia nr 40/94, wspélnotowy znak towarowy moze
skladaé si¢ z jakiegokolwiek oznaczenia, ktére moina przedstawi¢ w formie
graficznej, w szczegdlnodci z wyrazéw i liter, pod warunkiem Ze oznaczenia takie
umozliwiaja odréznianie towaréw lub ustug jednego przedsigbiorstwa od towaréw
lub ustug innych przedsigbiorstw. Wynika stad, Ze prawodawca wyraznie wiaczyl
oznaczenia utworzone z jednej litery lub z kombinacji liter do zawartej w art. 4 tego
rozporzadzenia listy przykladéw oznaczen, ktére moga stanowi¢ wspdélnotowy znak
towarowy, z zastrzezeniem bezwzglednych lub wzglednych podstaw odmowy
rejestracji mogacych staé na przeszkodzie rejestracji.
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Artykuly 7 i 8 rozporzadzenia nr 40/94 dotyczace odmowy rejestracji nie przewiduja
szczegblnych regut dla oznaczen skfadajacych sie z kombinacji liter, ktére nie tworza
stowa. Wynika stad, ze dokonywana na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 catosciowa ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad
w odniesieniu do takich oznaczen rzadzi si¢ co do zasady takimi samymi prawami
jak ocena dotyczaca oznaczen sfownych zawierajacych wyraz, nazwe lub wyrazenie
fantazyjne. Tak wiec teza skarzacej, wedlug ktérej oznaczenia utworzone
z kombinacji liter nie maja z natury jakiegokolwiek charakteru odrézniajacego
pod wzgledem fonetycznym, winna zosta¢ odrzucona.

Jednakze nalezy wskaza¢, ze w calosciowej ocenie prawdopodobienstwa wprowa-
dzenia w biad aspekty wizualny, brzmieniowy lub koncepcyjny oznaczen bedacych
w konflikcie nie maja zawsze tego samego cigzaru. Nalezy wiec dokonaé analizy
obiektywnych warunkéw, w jakich znaki towarowe moga wystepowa¢ na rynku (ww.
wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 57). Znaczenie elementéw podobieristwa lub
réznicy oznaczenn moze zaleze¢ w szczeg6lnosci od samoistnych whasciwosci tych
oznaczen lub od warunkéw sprzedazy towaréw lub ustug oznaczonych znakami
towarowymi bedacymi w konflikcie. Jezeli towary oznaczone danymi znakami
towarowymi sg zwykle sprzedawane w sklepach samoobstugowych, gdzie konsu-
ment sam wybiera towar i jest zmuszony wobec tego ufa¢ przede wszystlkim
wygladowi znaku towarowego znajdujagcemu si¢ na tym towarze, podobieristwo
wizualne oznaczen bedzie mialo co do zasady najwicksze znaczenie. Jezeli zaé dany
towar jest przede wszystkim sprzedawany droga ustna, wieksze znaczenie bedzie
zwylkle przypisywane brzmieniowemu podobienistwu oznaczen.

Skarzaca nie wskazala na istnienie szczegélnych warunkéw sprzedazy. Zasadniczo
w sklepach z odzieza klienci moga sami wybra¢ ubrania, ktére pragna naby¢, badz
skorzysta¢ z pomocy sprzedawcy. O ile komunikacja stowna na temat towaru i znaku
towarowego nie jest wykluczona, o tyle wybér ubrania nastepuje co do zasady
w sposéb wizualny. Tak wiec wizualna percepcja danych znakéw towarowych ma
zwykle miejsce przed czynnoscia zakupu. Aspekt wizualny pozostaje w zwigzku
z tym bardziej istotny dla calosciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad.
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Niemniej jednak w sektorze odziezowym czgsto zdarza sig, ze ten sam znak
towarowy posiada rézne konfiguracje w zaleznosci od rodzaju oznaczanego towaru.
W sektorze tym jest takze powszechnie przyjete, ze to samo przedsigbiorstwo
konfekcyjne postuguje si¢ dla rozréznienia swych réznych linii produkcyjnych
znakami pochodnymi, tj. oznaczeniami pochodzacymi od giéwnego znaku
towarowego i dzielacymi z nim wspélny element dominujacy (ww. wyroki
w sprawie Fifties, pkt 49, oraz w sprawie BUDMEN, pkt 57). W niniejszej sprawie
koncepcyjna tre$¢ zgloszonych znakéw towarowych moze wplywal na to, ze
konsument bedzie je raczej postrzegal jako znaki towarowe pochodne od znaku
towarowego NL. Nawet gdyby konsument byt skonfrontowany jedynie z jednym
z omawianych oznaczen, to odmienny sposéb postrzegania elementu ,NL”
zapisanego pogrubionym krojem pisma, z jednej strony, i nastgpujacego po nim
sfowa, ktére moze wywolaé skojarzenie z ubraniami o okrelonym styly, z drugiej
strony, mégtby sklonié¢ konsumenta do uznania tego oznaczenia za znak towarowy
pochodny od znaku towarowego NL. Ponadto rézna grafika kombinacji liter ,NL”
w zgloszonych oznaczeniach w poréwnaniu do zapisu wczesniejszego znaku
towarowego NL moglaby byé postrzegana jako szczegélna Lonfiguracja tego
ostatniego. Wobec tego stwierdzenie Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym nie jest
wykluczone, ze konsument bedzie postrzegal zgloszone znaki towarowe jako
poszczegélne linie produkcyjne pochodzace z przedsigbiorstwa bedacego wlasci-
cielem wczeéniejszego znaku towarowego, winno zosta¢ zaaprobowane.

Sad przypomina, ze art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 wymaga, by istniato
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad, a nie by wprowadzenie w blad zostato
ustalone. W tych warunkach, o ile prawda jest, ze Izba Odwotawcza mogta dokona¢
bardziej szczegélowej analizy specyficznej grafiki kombinacji liter ,NL” we
wezeéniejszym znaku towarowym, ktérego wyglad rézni si¢ od wygladu liter ,NL”
w zgloszonych oznaczeniach i ktéry stanowi najbardziej samoistnie znamienny
element wezeéniejszego znaku towarowego, o tyle wniosek, do ktérego doszta Izba
Odwotawcza, pozostaje prawidtowy. W odniesieniu do podniesionych
w poprzednim punkcie identycznosci towaréw i warunkéw sprzedazy stopien
podobienistwa oznaczen wystarczy w niniejszej sprawie, by stwierdzi¢ istnienie
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad.

Wynika stad, ze jedyny zarzut, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, jest bezzasadny. W zwigzku z powyzszym skarge nalezy
oddalié.
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W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM — obciazyé ja poniesionymi przez niego
kosztami.

Z powyiszych wzgledow

SAD PIERWSZE] INSTANC]I (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzgca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Pirrung Meij Forwood

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 6 pazdziernika
2004 r.

Sckretarz Prezes

H. Jung ]. Pirrung
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