MEDION

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 6 pazdziernika 2005 r.

W sprawie C-120/04

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zlozony przez Oberlandesgericht Diisseldorf (Niemcy)
postanowieniem z dnia 17 lutego 2004 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu
5 marca 2004 r., w postgpowaniu:

Medion AG

przeciwko

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH

TRYBUNAL (druga izba),

w skiadzie: C.W.A. Timmermans, prezes izby, C. Gulmann (sprawozdawca),
R. Schintgen, G. Arestis i J. Klucka, sedziowie,

* Jezyk postepowania: niemiccki.

1 - 8565



WYROK Z DNIA 6.10.2005 r. — SPRAWA C-120/04

rzecznik generalny: F.G. Jacobs,
sekretarz: K. Sztranc, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemng i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu
14 kwietnia 2005 r.

rozwazywszy uwagi na piémie przedstawione:

— w imieniu Medion AG przez P.M. Weissego, Rechtsanwalt, oraz T. Beckera,
Patentanwalt,

— W imieniu Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH przez
W. Kellentera, Rechtsanwalt,

— W imieniu Komisji Wspdlnot Europejskich przez T.Jiirgensena oraz N.
B. Rasmussena, dzialajacych w charakterze petnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 9 czerwca
2005 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 5
ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw Panistw Czlonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych (Dz.U. L 40, str. 1, zwanej dalej ,dyrektywa”).
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Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu pomiedzy Medion AG (zwang
dalej ,Medion”) a Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (zwana
dalej ,,Thomson”) w sprawie uzywania przez Thomson w zloZzonym oznaczeniu
+THOMSON LIFE” zarejestrowanego znaku towarowego LIFE, ktérego wiadcicie-
lem jest Medion.

Ramy prawne

Motyw dziesiaty dyrektywy, dotyczacy ochrony z tytutu znaku towarowego stanowi:

»[Olchrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, ktéra
w szczegblnoéci ma mu zapewni¢ funkcje wskazania pochodzenia, jest callcowita
w przypadku identycznosci miedzy znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub
ustugami; ochrona ma zastosowanie réwniez do przypadkéw podobieristwa migdzy
znakiem a oznaczeniem oraz towarami lub ustugami; pojecie podobieristwa nalezy
interpretowa¢ w odniesieniu do prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad;
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad, ktérego ocena zalezy od wielu
czynnikéw, w szczegdlnodci rozpoznawalnoéci znaku towarowego na rynku,
moggcego powstac skojarzenia ze znakiem uzywanyim lub zarejestrowanym, stopnia
podobiefistwa migdzy znakiem towarowym i oznaczeniem, migdzy okre$lonymi
towarami lub uslugami, stanowi szczegélny warunek dla takiej ochrony {...]".

Artykul 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy brzmi nastgpujaco:

,Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wladcicielowi wylaczne prawa do tego
znaku. Wtadciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, ktore
nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

[..]
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b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobieri-
stwa do znaku towarowego oraz identycznosci lub podobieristwa towaréw lub
ustug, ktérych dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodo-
bieristwo wprowadzenia w blad [odbiorcéw], ktére obejmuje prawdopodobiei-
stwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym”,

Przepis ten zostal transponowany na grunt prawa niemieckiego przez § 14 ust. 2
pkt 2 Markengesetz (ustawy w sprawie ochrony znakéw towarowych i innych
oznaczen odrézniajacych) z dnia 25 pazdziernika 1994 r. (BGBI. 1994 1, str. 3082).

Postepowanie przed sadem krajowym i pytanie prejudycjalne

Medion jest w Niemczech wladcicielk znaku towarowego LIFE, zarejestrowanego
w dniu 29 sierpnia 1998 r. dla urzadzen elektronicznych z zakresu rozrywki. Rocznie
osigga ona obrét w wysokoéci kilku miliardéw euro w dziedzinie wytwarzania
i sprzedazy takich towaréw.

Thomson nalezy do jednych z najwiekszych $wiatowych koncernéw w sektorze
urzadzei elektronicznych z zakresu rozrywki. Niektére ze swoich towar6éw sprzedaje
ona pod nazwa ,THOMSON LIFE".

W lipcu 2002 r. Medion wniosta do Landgericht Diisseldorf pozew w sprawie
0 naruszenie prawa ze znaku towarowego. Whniosla ona o zakazanie Thomson
uzywania oznaczenia ,THOMSON LIFE” dla oznaczania niektérych urzadzen
z zakresu rozrywki.
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Landgericht Diisseldorf oddalil skarge, stwierdzajac, ze prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad w odniesieniu do znaku towarowego LIFE nie istnieje.

Medion wniosta apelacje do Oberlandesgericht Diisseldorf. Wniosta ona o zakazanie
Thomson uzywania oznaczenia , THOMSON LIFE” dla telewizoréw, radiomagne-
tofonéw, odtwarzaczy dyskéw kompaktowych oraz sprzetu hi-fi.

Sad krajowy wskazuje, ze rozstrzygniecie sporu zalezne jest od ustalenia, czy
w odniesieniu do znaku towarowego LIFE i zlozonego oznaczenia ,THOMSON
LIFE” istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 5 ust. 1

lit. b) dyrektywy.

Zwraca on uwage, Ze zgodnie z aktualnym orzecznictwem Bundesgerichtshof,
opierajacym si¢ na teorii nazywanej ,Prigetheorie” (teoria wywieranego wrazenia),
celem oceny podobietistwa spornego oznaczenia nalezy odnie$¢ sie do calo$ciowego
wrazenia wywieranego przez kazde z dwdéch oznaczeni i zbadad, czy identyczna czgéc
charakteryzuje zlozone oznaczenie w taki sposdb, ze celem stworzenia calo$ciowego
wrazenia pozostale elementy w duzym stopniu przesuwaja sie na drugi plan. Nie
mozna stwierdzi¢ prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, jezeli identyczny
element jedynie przyczynia si¢ do stworzenia calo$ciowego wrazenia wywieranego
przez oznaczenie. Nie jest istotne, ze w zlozonym oznaczeniu odtworzony znak
towarowy zostal umieszczony w niezaleznej pozycji nadajacej charakter odrdzniajacy
(skennzeichnende Stellung”).

Zdaniem Oberlandesgericht zwyczaj nazywania w sektorze towaréw omawianych
w rozstrzyganym przez niego sporze polega na wyréznieniu nazwy wytworcy. Scislej,
w sprawie przed sadem krajowym nazwa wytwércy ,THOMSON" wyraznic
przyczynia si¢ do calo§ciowego wrazenia wywieranego przez oznaczenie , THOM-
SON LIFE". Zwykly charakter odrézniajacy elementu ,LIFE” nie jest wystarczajacy,
aby wykluczyé, Ze nazwa wytwércy ,THOMSON” przyczynia si¢ do stworzenia
caloiciowego wrazenia wywieranego przez oznaczenie.
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Sad krajowy wskazuje jednakze, iz aktualne orzecznictwo Bundesgerichtshof jest
dyskusyjne. Czeé¢ doktryny popiera odmienna teze. Jest ona zreszta zgodna
z wczesniejszym orzecznictwem Bundesgerichtshof, zgodnie z ktérym istnienie
prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad nalezy stwierdzi¢ w przypadku, gdy
w spornym oznaczeniu identyczna czgé¢ znajduje sie na niezaleznej pozycji
nadajacej charakter odréziniajacy, nie zatarta si¢ ona w tym oznaczeniu i nie
przesungta si¢ na dalszy plan w stopniu powodujacym jej niezdolno$é do
przywolania zarejestrowanego znaku towarowego.

Oberlandesgericht zwraca uwage, ze gdyby teza ta zostala zastosowana
w postepowaniu przed sadem krajowym, to nalezatoby stwierdzi¢ prawdopodobieni-
stwo wprowadzenia w blad, gdyz w oznaczeniu ,THOMSON LIFE” znak towarowy
LIFE zachowal niezalezng pozycje nadajaca charakter odrézniajacy.

Sad krajowy pragnie ustalié¢ wreszcie, w jaki sposéb w ramach stosowania kryterium
opartego na wywieranym przez oznaczenia calo§ciowym wrazeniu mozna zapobiec,
aby osoba trzecia przywlaszczyla sobie zarejestrowany znak towarowy poprzez
dodanie do niego nazwy wlasnego przedsiebiorstwa.

W tych okolicznoéciach Oberlandesgericht Diisseldorf postanowil zawiesié¢ poste-
powanie i zwréci¢ si¢ do Trybunalu z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

»Czy art. 5 ust. 1 lit. b) [dyrektywy] nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze
w przypadku identycznodci towaréw lub ustug oznaczonych rozpatrywanymi
oznaczeniami w odczuciu odbiorcéw moze wystepowaé prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad, nawet jesli wezeéniejszy stowny znak towarowy, posiadajacy
zwykly charakter odrézniajacy, zostanie odtworzony w pézniejszym zfozonym
oznaczeniu slownym osoby trzeciej Iub w jego oznaczeniu stownym tudziez
graficznym, ktéry charakteryzuje si¢ elementami stownymi w taki sposéb, ze
wezedniejszy znak towarowy poprzedzony jest nazwa przedsigbiorstwa osoby trzeciej
i, mimo iz samodzielnie nie tworzy calosciowego wrazenia wywieranego przez
zlozone oznaczenie, zachowuje w nim niezaleing pozycje nadajaca charakter
odrézniajacy?”.
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W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Poprzez swoje pytanie sad krajowy zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 5 ust. 1
lit. b) dyrektywy nalezy interpretowaé w ten sposob, ze w przypadku identycznosci
towaréw lub ustug prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad odbiorcéw moze
istnie¢, jezeli sporne oznaczenie skfada sie przynajmniej z zestawienia nazwy
przedsigbiorstwa osoby trzeciej z zarejestrowanym znakiem towarowym, posiada-
jacym zwykly charakter odrézniajacy, i, mimo iz samodzielnie nie tworzy on
calosciowego wrazenia wywicranego przez zlozone oznaczenie, zachowuje w nim
niezalezna pozycje nadajaca charakter odrézniajacy.

Uwagi przedstawione Trybunatowi

Medion i Komisja Wspélnot Europejskich proponuja udzieli¢c odpowiedzi twiet-
dzacej na zadane pytanie.

Medion kwestionuje ,Priigetheorie”. Pozwalalaby ona bowiem na przywlszczenie
zarejestrowanego znaku towarowego poprzez zwykle dodanie nazwy wytwércy. Taki
sposGb uzywania znaku towarowego stanowilby naruszenie funkeji znaku polega-
jacej na wskazywaniu pochodzenia towaréw.

Komisja podnosi, ze w okolicznoéciach takich jak wystepujace w postepowaniu
przed sadem krajowym dwa pojecia uzywane w zlozonym oznaczeniu sj
réwnorzedne. Pojecie ,LIFE” nie pelni catkowicie podporzadkowanej roli. Tak wigc
skoro nazwa ,THOMSON” nie wywiera samodzielnie calo$ciowego wrazenia, to
zlozone oznaczenie i zarejestrowany znak towarowy sa podobne w rozumieniu art. 5
ust. 1 lit. b) dyrektywy. Mozna zatem przyznaé istnienie prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad, tym bardziej ze oba przedsigbiorstwa oferujg identyczne
towary.
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Thomson proponuje udzielenie odpowiedzi przeczacej na zadane pytanie. Popiera
ona wykladnig dyrektywy zgodna z ,Pragetheorie”. Spornego w postepowaniu przed
sadem krajowym oznaczenia nie mozna pomyli¢ ze znakiem towarowym Medion,
gdyz zawiera ono element ,THOMSON” — nazwe wytwércy — ktéry ma to samo
znaczenie co inne tworzace je elementy. Pojecie ,LIFE” shuzy jedynie do oznaczania
niektérych ze sprzedawanych towaréw. W kazdym razie nalezy wykluczyé, ze
element ,LIFE” zdominuje catosciowe wrazenie wywierane przez nazwe , THOM-
SON LIFE”.

Odpowiedz Trybunatu

Podstawowa funkeja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub
koficowemu odbiorcy mozliwoici okreélenia pochodzenia towaru lub ustugi
oznaczonych znakiem towarowym, pozwalajac mu na odréznienie, bez mozliwego
wprowadzenia w blad, tego towaru lub ustugi od towaréw lub ustug majacych inne
pochodzenie (zob. w szczegélnosci wyroki z dnia 29 wrzeénia 1998 r. w sprawie
C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 28 oraz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
C-371/02 Bjornekulla Fruktindustrier, Rec. str. I-5791, pkt 20).

Motyw dziesiaty dyrektywy podkresla, Ze ochrona udzielana zarejestrowanemu
znakowi towarowemu ma mu zapewni¢ funkcje wskazania pochodzenia oraz ze
w przypadku podobieristwa miedzy znakiem a oznaczeniem oraz towarami lub
ustugami prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad stanowi szczegblny warunek
dla takiej ochrony.

Artykut 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy podlega zastosowaniu jedynie wtedy, gdy z powodu
identycznoéci lub podobieristwa znakéw albo towaréw Iub uslug w odczuciu
odbiorcéw istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad.

I-8572



26

27

28

29

MEDION

Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje, jezeli odbiorcy mogliby uznad,
ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie
z przedsigbiorstw powigzanych gospodarczo (zob. w szczegdlnoéci wyrok z dnia
22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. 1-3819,
pkt 17).

Istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad odbiorcéw podlega calodcio-
wej ocenie, przy uwzglednieniu wszystkich czynnikéw istotnych w danym przypadku
[zob. wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191,
pkt 22, ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 18 oraz wyrok z dnia
22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. str. I-4861, pkt 40, jak
réwniez w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 1. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11, str. 1), ktérego brzmienie jest w istocie identyczne z art. 5 ust. 1 lit. b)
dyrektywy — postanowienie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C-3/03 P
Matratzen Concord przeciwko OHIM, Rec. str. I-3657, pkt 28].

Calosciowa oceng¢ prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w zakresie, w jakim
dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieristwa spornych
znakéw, nalezy oprze¢ na wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu, przy
uwzglednieniu w szczegolnodei ich elementéw odrdzniajacych i dominujacych.
Sposdb postrzegania znakdéw towarowych przez przecigtnych konsumentéw danych
towaréw lub ustug odgrywa w calosciowej ocenie wspomnianego prawdopodobieri-
stwa decydujaca role. W tym wzgledzie przecietny konsument postrzega zwykle
znak towarowy jako calo$¢ i nie dokonuje analizy jego poszczegdlnych detali (zob.
w szczegllnoéci ww. wyroki w sprawie SABEL, pkt 23 oraz w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Meyer, pkt 25, jak réwniez ww. postanowienie w sprawie Matratzen
Concord przeciwko OHIM, pkt 29).

W ramach analizy istnienia prawdopodobiciistwa wprowadzenia w blad ocena
podobienistwa dwich znakéw towarowych nie opiera sie jedynie na uwzglednieniu
czesci tworzacych ztozony znak towarowy i na poréwnaniu go z innymi znakami
towarowym. Przeciwnie, poréwnania nalezy dokona¢ poprzez analize¢ danych
znakéw towarowych postrzeganych jako calo$é, co nie wyklucza, Ze calodciowe
wrazenie wywierane przez zlozony znak towarowy w pamieci wladciwego kregu
odbiorcéw moze w niektérych przypadkach zosta¢ zdominowane przez jeden lub
kilka z jego skladnikéw (zob. ww. postanowienie w sprawie Matratzen Concord
przeciwko OHIM, pkt 32).
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Jednakze poza zwyklymi przypadkami, w ktérych przecigtny konsument postrzega
znak towarowy jako calo$¢ i z zastrzezeniem okolicznosci, ze calo$ciowe wrazenie
moze by¢ zdominowane przez jeden lub kilka ze sktadnikéw zlozonego znaku
towarowego, w zaden sposéb nie mozna wykluczy¢, ze w szczeg6lnych przypadkach
wezesniejszy znak towarowy, uzywany przez osoby trzecie w oznaczeniu zlozonym,
zawierajagcym nazwe przedsigbiorstwa tej osoby, ktéry zachowuje w tym oznaczeniu
zlozonym niezalezna pozycje nadajaca charakter odrézniajacy, nie stanowi z tego
wzgledu elementu dominujgcego.

W takiej sytuacji caloSciowe wrazenie wywierane przez zlozone oznaczenie moze
niemniej jednak powodowaé, ze odbiorcy uznajy, iz dane towary lub ustugi pochodza
z przedsigbiorstw powigzanych gospodarczo, w ktérym to przypadku nalezaloby
stwierdzi¢ istnienie prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad.

Stwierdzenia istnienia prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad nie mozna
uzaleznia¢ od warunku, Ze calo$ciowe wrazenie wywierane przez zlozone oznaczenie
musi by¢ zdominowane przez jego cze$¢, stanowiaca zarazem wczeéniejszy znak
towarowy., '

W przypadku ustanowienia takiego warunku wladciciel wezeéniejszego znaku
towarowego, w przypadku gdy ten znak towarowy zachowatby w zlozonym
oznaczeniu niezalezna pozycje nadajaca charakter odrézniajacy, ktéra nie bytaby
zarazem pozycja dominujaca, zostatby pozbawiony wylacznego prawa przyznanego
mu na mocy art. 5 ust. 1 dyrektywy.

Przyktadowo mialoby to miejsce w przypadku, gdy whasciciel cieszacego si¢ renoma
znaku towarowego uzywalby oznaczenia zlozonego, w ktérym dokonano zestawienia
tego znaku z wezeéniejszym znakiem towarowym, niecieszacym sig renoma. Miatoby
to réwniez miejsce w przypadku, gdy zlozone oznaczenie skladaloby sie z tego
wezedniejszego znaku towarowego i nazwy handlowej cieszacej si¢ renoma.
W istocie wywierane calo$ciowe wrazenie byloby najézeiciej zdominowane przez
ujete w zlozonym oznaczeniu znak towarowy lub nazwe handlowa cieszace sie
renoma.
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Tak wiec, wbrew zamierzeniu ustawodawcy wspélnotowego wyrazonym w motywie
dziesigtym dyrektywy, ochrona funkcji pochodzenia znaku towarowego nie bylaby
zapewniona, nawet jeéli ten znak towarowy zachowalby w zlozonym oznaczeniu
niezalezna pozycje nadajaca charakter odrézniajacy.

Nalezy zatem dopuéci¢, ze dla celéw stwierdzenia istnienia wprowadzenia w blad
wystarczy, by z uwagi na nadajaca charakter odrdézniajacy niezalezna pozycje
zachowang przez wczeéniejszy znak towarowy odbiorcy przypisaliby wlascicielowi
tego znaku towarowego pochodzenia réwniez towary Iub uslugi oznaczone
oznaczeniem zlozonym,

W konsekwencji na przedlozone pytanie nalezy odpowiedzie¢, iz art. 5 ust. 1 lit. b)
dyrektywy nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze w przypadku identycznosci
towaréw lub ustug prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad moze wystgpowac
w odczuciu odbiorcéw, jezeli sporne oznaczenie sklada sie¢ przynajmniej
z zestawienia nazwy przedsigbiorstwa osoby trzeciej i zarejestrowanego znaku
towarowego posiadajacego zwykly charakter odrézniajacy, ktdry mimo iz samo-
dzielnie nie tworzy calo$ciowego wrazenia wywieranego przez zlozone oznaczenie,
zachowuje w nim niezalezng pozycje nadajgca charakter odrézniajacy.

W przedmiocie kosztow

Dla stron postgpowania przed sadem krajowym niniejsze postgpowanie ma
charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem;
do niego zatem nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwigzku
z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postgpo-
wania przed sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.
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Z powyzszych wzgledéw Trybunal (druga izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 5 ust. 1lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych si¢ do znakéw towarowych nalezy interpretowaé w ten sposéb,
ze w przypadku identycznoici towaréw lub ustug prawdopodobiesistwo
wprowadzenia w blad moze wystepowaé¢ w odczuciu odbiorcéw, jezeli sporne
oznaczenie sklada si¢ przynajmniej z zestawienia nazwy przedsigbiorstwa osoby
trzeciej i zarejestrowanego znaku towarowego posiadajacego zwykly charakter
odré6zniajacy, ktéry mimo iz samodzielnie nie tworzy caloiciowego wrazenia
wywieranego przez zlozone oznaczenie, zachowuje w nim niezalezna pozycje
nadajaca charakter odrézniajacy.

Podpisy
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