MAST-JAGERMEISTER PRZECIWKO OHIM — LICORERA ZACAPANECA (VENADO W RAMIE)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (pigta izba)
z dnia 14 grudnia 2006 r.”

W sprawach polaczonych T-81/03, T-82/03 i T-103/03,

Mast-Jigermeister AG, z siedzibg w Wolfenbiittel (Niemcy), reprezentowana przez
adwokata C. Drzymalle,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Garcie Murillo, dzialajaca
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izbg Odwotawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

* Jezyk postepowania: hiszpariski.
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Licorera Zacapaneca SA, z siedzibg w Santa Cruz (Gwatemala), reprezentowana
przez adwokatéw L. Corna Caparrdsa i B. Uriarte Valiente,

majacej za przedmiot trzy skargi na decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej OHIM
z dnia 19 grudnia 2002 r. (sprawy R 412/2002-1 i R 382/2002-1) oraz z dnia
14 stycznia 2003 r. (sprawa R 407/2002-1), dotyczace postepowan w sprawie
sprzeciwu miedzy Licorera Zacapaneca SA a Mast-Jagermeister AG,

SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (piata izba),

w skladzie: M. Vilaras, prezes, M.E. Martins Ribeiro i K. Jiirimde, sedziowie,
sekretarz: K. Andovd, administrator,

po zapoznaniu sie ze skargami zlozonymi w sekretariacie Sadu w dniach 3 marca
2003 r. (sprawy T-81/03 i T-82/03) oraz 19 marca 2003 r. (sprawa T-103/03),

po zapoznaniu sie z odpowiedziami na skargi zlozonymi przez OHIM
w sekretariacie Sadu w dniach 14 grudnia 2004 r. (sprawy T-81/03 i T-82/03) oraz
15 grudnia 2004 r. (sprawa T-103/03),

po zapoznaniu si¢ z odpowiedziami na skargi zlozonymi przez interwenienta
w sekretariacie Sadu w dniu 15 grudnia 2004 r.,
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po wydaniu postanowienl o zawieszeniu postepowania w dniach 16 czerwca 2003 r.,
5 grudnia 2003 r. i 22 kwietnia 2004 r.,

po zarzadzeniu polaczenia spraw w dniu 1 czerwca 2006 r.,

uwzgledniajac procedure ustna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 lipca
2006 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 13 listopada 1998 r. Licorera Zacapaneca SA dokonala 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 pézn. zm., zgloszenia
trzech wspdlnotowych znakéw towarowych do Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Trzema znakami towarowymi, o ktdérych rejestracje wniesiono (zwanymi dalej
wspdlnie ,zgloszonymi znakami towarowymi”), sa przedstawione ponizej oznaczenia
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graficzne w kolorach czarnym, zlotym i bialym oraz — wylacznie w przypadku
zgloszonych znakéw towarowych, ktérych dotycza sprawy T-81/03 i T-103/03 —
czerwonym:

(sprawa T-81/03) (sprawa T-82/03) (sprawa T-103/03)

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znakéw towarowych, sa w trzech
przypadkach identyczne i naleza do klas 32 i 33 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego.
Dokladniej, po ograniczeniu dokonanym przez interwenienta w dniu 7 lutego
2000 r., wykaz towardéw, dla ktérych wniesiono o rejestracje znakéw, zawiera
nastepujace towary:

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

— klasa 33: ,rum, likiery na bazie rumu i wédka”.

Zgloszenia dwdch wspdlnotowych znakéw towarowych, ktére sa przedmiotem
spraw T-81/03 i T-82/03, zostaly opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych
Znakéw Towarowych nr 88/99 z dnia 8 listopada 1999 r.
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W dniu 24 listopada 1999 r. Mast-Jdgermeister AG wniosla wobec tych zgloszen
dwa sprzeciwy na podstawie art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94. W uzasadnieniu
sprzeciwu powolala sie na istnienie przedstawionego ponizej wcze$niejszego
wspélnotowego graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w dniu 16 paz-
dziernika 1998 r. pod numerem 337 337 (zwanego dalej ,wczesniejszym znakiem

towarowym”):

Towary, dla ktérych wczesniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, nalezg do
klas 18, 25, 32 i 33 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadaja
nastepujacemu opisowi:

— Kklasa 18: ,parasole zwykle i przeciwsloneczne”,

— Kklasa 25: ,o0dziez, obuwie, nakrycia glowy”,

— klasa 32: ,napoje bezalkoholowe”,

— Kklasa 33: ,wina, wina musujace, wina owocowe, musujace wina owocowe,
spirytualia”.
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7 Podstawami wskazanymi na poparcie kazdego ze sprzeciwéw byly identyczno$é
zgloszonego znaku towarowego z wczeéniejszym znakiem towarowym oraz
wystepujace w odniesieniu do nich prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia nr 40/94.

s  Dokonane przez interwenienta zgloszenie trzeciego wspdlnotowego znaku towaro-
wego, ktére jest przedmiotem sprawy T-103/03, zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 38/2000 z dnia 15 maja 2000 r.

9 W dniu 31 maja 2000 r. skarzaca wniosla sprzeciw wobec tego zgloszenia,
uzasadniajac go istnieniem wcze$niejszego znaku towarowego wskazanego w pkt 5
powyzej oraz przedstawionego ponizej wczeéniejszego wspélnotowego graficznego
znaku towarowego zarejestrowanego w dniu 15 pazdziernika 1998 r. pod
numerem 135 228 (zwanego dalej ,drugim wczesniejszym znakiem towarowym”):

S - -
M sesrinzaniciiin e
T ol Bemany =

1 Towary, dla ktdérych zostal zarejestrowany drugi wczeéniejszy znak towarowy, naleza
do klasy 33 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadaja nastepujacemu
opisowi: ,napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa)”.
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Podstawami wskazanymi na poparcie sprzeciwu byly identyczno$¢ zgloszonego
znaku towarowego z wczedniejszym znakiem towarowym oraz wystepujace
w odniesieniu do nich prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad w rozumieniu
art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia nr 40/94.

W pismach zawierajacych przedstawienie podstaw trzech sprzeciwéw, zlozonych
w dniach 2 czerwca 2000 r. (sprawa T-81/03), 27 kwietnia 2000 r. (sprawa T-82/03)
oraz 3 listopada 2000 r. (sprawa T-103/03), jak réwniez w listach elektronicznych
z dnia 27 wrzeénia 2000 r. (sprawy T-81/03 i T-82/03) skarzaca przedlozyta wyniki
dwéch badan opinii publicznej przeprowadzonych w latach 1994 i 1999
w Niemczech. Badanie z 1994 r. dowodzilo, ze 88% dorostej populacji Niemiec
kojarzy znak towarowy Jagermeister z napojami alkoholowymi. Zgodnie z wynikami
badania z 1999 r. 70% populacji Niemiec bylo w stanie powigza¢ nazwe
»Jagermeister” z czarno-bialym wizerunkiem glowy jelenia.

Trzema decyzjami wydanymi w dniach 25 marca 2002 r. (sprawa T-81/03), 27 lutego
2002 r. (sprawa T-82/03) i 14 marca 2002 r. (sprawa T-103/03) sklady Wydzialu
Sprzeciwoéw uwzglednily sprzeciwy i odrzucily te trzy zgloszenia w calosci,
wskazujac w uzasadnieniu istnienie prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad
w Hiszpanii z uwagi na podobiefistwo spornych oznaczen oraz fakt, ze oznaczone
towary sa w czedci identyczne i w czeéci podobne. W odniesieniu do dwéch
przedstawionych przez skarzacg badan opinii publicznej sktady Wydzialu Sprzeci-
wéw uznaly, ze badanie z 1994 r. nie jest istotne w niniejszej sprawie, poniewaz
dotyczy rozpoznawalnoéci na rynku znaku towarowego Jdgermeister, a nie
wezedniejszego znaku towarowego. Jeéli chodzi o drugie badanie opinii publicznej
przeprowadzone w 1999 r., w decyzjach w sprawie sprzeciwéw bedacych
przedmiotem spraw T-81/03 i T-82/03 sklady Wydzialu Sprzeciwéw stwierdzily,
ze skarzaca nie przedlozyla w terminie wyznaczonym do uzupelnienia sprzeciwéw
wizerunku przedstawionego osobom badanym. W decyzji w sprawie sprzeciwu
bedacego przedmiotem sprawy T-103/03 Wydzial Sprzeciwéw nie uwzglednil
réwniez badania, ktérego wszystkie elementy zostaly przedstawione we wlasciwym
terminie, poniewaz po pierwsze nie zostalo wykazane, ze na innych rozpatrywanych
terytoriach poza Hiszpanig element slowny ,venado especial” wywiera réwnie duze
wrazenie co w przypadku odbiorcéw pochodzacych z tego kraju, oraz po drugie
istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w Hiszpanii wystarczy, by
odrzuci¢ zgloszenie spornego znaku towarowego w calo$ci. Wreszcie w tej samej
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decyzji Wydzial Sprzeciwéw skoncentrowal swa analize na prawdopodobienistwie
wprowadzenia w blad poprzez pomylenie zgloszonego znaku towarowego wystepu-
jacego w tej sprawie z wcze$niejszym znakiem towarowym i nie dokonal poréwnania
zgloszonego znaku towarowego z drugim wczesniejszym znakiem towarowym.

W dniach 25 kwietnia 2002 r. (sprawa T-82/03) i 10 maja 2002 r. (sprawy T-81/03
i T-103/03) interwenient wniGst na podstawie art. 57-62 rozporzadzenia nr 40/94
trzy odwolania od wyzej wspomnianych decyzji sktadow Wydzialu Sprzeciwéw.

Decyzjami wydanymi w dniach 19 grudnia 2002 r. (sprawa R 412/2002-1, ktérej
dotyczy skarga w sprawie T-81/03, i sprawa R 382/2002-1, ktdrej dotyczy skarga
w sprawie T-82/03) oraz 14 stycznia 2003 r. (sprawa R 407/2002-1, ktdrej dotyczy
skarga w sprawie T-103/03) (zwanymi dalej wspélnie ,zaskarzonymi decyzjami”)
Pierwsza Izba Odwolawcza OHIM uwzglednila odwolania interwenienta
i w konsekwencji odrzucita sprzeciwy skarzacej. Zaskarzone decyzje zostaly
doreczone skarzacej w dniach 2 stycznia 2003 r. (sprawy T-81/03 i T-82/03) oraz
20 stycznia 2003 r. (sprawa T-103/03).

Izba Odwolawcza stwierdzila zasadniczo, Ze mimo identycznoéci niektérych ze
spornych towaréw nalezgcych do klas 32 i 33 brak jest bezwzglednych podstaw, by
uznaé, ze w odniesieniu do zgloszonych znakéw towarowych i wezeéniejszego znaku
towarowego istnieje prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad ogélu odbiorcéw
w jakiejkolwiek czesci Wspdlnoty, a to z uwagi na wystepujace miedzy tymi znakami
réznice wizualne i fonetyczne, jak réwniez brak znacznego podobieristwa
koncepcyjnego. Wniosek ten, oparty gléwnie na dokonanym przez Izbe Odwotawczy
poréwnaniu pozostajacych w konflikcie oznaczen, zostal poparty faktem, ze
wizerunek jelenia lub glowy jelenia jest czesto uzywany do ochrony pewnej gamy
napojéw, o czym $wiadczy osiem rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych
i badanie przeprowadzone z wlasnej inicjatywy przez [zbe Odwolawczyg w rejestrze
znakéw towarowych w Zjednoczonym Krélestwie.
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Jesli chodzi o dwa przedstawione przez skarzaca badania opinii publicznej,
w decyzjach z dnia 19 grudnia 2002 r. (sprawy T-81/03 i T-82/03) Izba Odwolawcza
potwierdzila co do zasady i z tych samych przyczyn stanowisko przyjete przez
Wydzial Sprzeciwéw. W decyzji z dnia 14 stycznia 2003 r. (sprawa T-103/03) Izba
Odwolawcza réwniez potwierdzita wniosek Wydzialu Sprzeciwéw dotyczacy braku
znaczenia dla sprawy badania z 1994 r. W odniesieniu do badania z 1999 r. Izba
Odwolawcza uznala, ze jego wyniki nie dostarczaly informacji na temat sposobu
postrzegania przez konsumenta niemieckiego wizerunku glowy jelenia réznigcego
sie od wizerunku glowy jelenia zawartego w znaku towarowym skarzacej, ktéremu
towarzysza obce slowa ,venado especial”. Zdaniem Izby Odwolawczej trudno jest
w tym przypadku uznaé, ze konsumenci wcigz beda kojarzy¢ omawiany wizerunek
z towarem skarzgcej (Mast-Jigermeister). W konsekwencji, nawet jesli Izba
Odwolawcza przyznalaby, ze wczesniejszy znak towarowy ma w Niemczech bardziej
odrézniajacy charakter, to i tak w zadnym wypadku nie oznaczaloby to, ze niemieccy
odbiorcy myliliby zgloszony znak towarowy z przedstawieniem glowy jelenia
charakteryzujacym towary skarzacej. Wreszcie w tej samej decyzji Izba Odwolawcza
potwierdzila sposéb rozumowania Wydzialu Sprzeciwéw dotyczacy uwzglednienia
przy ocenie prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad w tej sprawie jedynie
wczes$niejszego znaku towarowego okre§lonego w pkt 5 powyzej, gdyz ten wlasnie
znak jest bardziej zblizony do zgloszonego znaku towarowego. W przypadku
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad poprzez pomylenie zgloszonego znaku
towarowego z wczesniejszym znakiem towarowym dokonywanie oceny drugiego
wczedniejszego znaku towarowego nie ma bowiem znaczenia. Odwrotnie,
w przypadku braku prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do
zgloszonego znaku towarowego i wczeéniejszego znaku towarowego wspomniane
prawdopodobienistwo byloby a fortiori wykluczone w odniesieniu do zgloszonego
znaku towarowego i drugiego znaku towarowego.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonych decyzji,

— obcigzenie strony pozwanej kosztami postepowania.
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1»  OHIM wnosi do Sadu:

— tytulem zadania gléwnego o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonych decyzji,

— obcigzenie interwenienta kosztami postepowania lub nakazanie kazdej ze
stron pokrycia wlasnych kosztéw,

— pomochniczo o:

— oddalenie skarg,

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

» Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.
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Podczas rozprawy OHIM odstapil od zadania majacego na celu obcigzenie
interwenienta kosztami postepowania w przypadku uwzglednienia skargi
i sprecyzowal, ze w takim przypadku kazda ze stron powinna ponies¢ wlasne
koszty. Sad wprowadzit te zmiane do protokotu z rozprawy.

Podczas rozprawy interwenient dodal Zadanie w przedmiocie kosztéw, by
w przypadku stwierdzenia niewaznoéci zaskarzonych decyzji obcigzy¢ OHIM
kosztami poniesionymi przez interwenienta. W uzasadnieniu tego zadania
interwenient powotlal sie na okolicznoéé, ze OHIM w swym Zzadaniu gltéwnym
przylaczyl sie do zadania skarzacej majacego na celu stwierdzenie niewaznosci
zaskarzonych decyzji. Jego zdaniem z wyroku Trybunalu z dnia 12 pazdziernika
2004 r. w sprawie C-106/03 P Vedial przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. [-9573, pkt 26,
wynika, Ze stanowisko OHIM narusza uzasadnione oczekiwania interwenienta, ktére
wigzal z tym, ze OHIM bedzie bronil przez Sadem decyzji wlasnych izb
odwolawczych. Sad wprowadzil te zmiane do protokotu z rozprawy.

W przedmiocie dopuszczalnosci gloéwnych zadan OHIM

Argumenty stron

OHIM uwaza, ze przedstawione przez niego tytulem gléwnym zadania, majace na
celu stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonych decyzji, sa dopuszczalne. W tym
zakresie powolal sie on na orzecznictwo, zgodnie z ktérym nie jest on zobowigzany
do obrony wszystkich zaskarzonych decyzji izb, ale moze przylaczy¢ sie do zadan
strony skarzacej lub tez poprzesta¢ na pozostawieniu rozstrzygniecia uznaniu Sadu
[wyrok Sadu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-107/02 GE Betz przeciwko
OHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), Zb.Orz. str. [1-1845, pkt 34 i 36].
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Ocena Sqdu

Nalezy wskazal, ze poprzez przedstawione przez niego tytulem gléwnym zadania
OHIM wnosi do Sadu o stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonych decyzji. Na poparcie
tych zadan OHIM przedstawia argumenty majace na celu wykazanie, ze Izba
Odwolawcza blednie stwierdzita brak prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad
w niniejszym przypadku.

W tym zakresie nalezy przypomnie¢, ze w ramach postepowania dotyczacego skargi
na decyzje izby odwolawczej wydanej w postepowaniu w sprawie sprzeciwu OHIM
nie ma uprawnienia — poprzez przyjete przed Sadem stanowisko — do zmiany
granic sporu, ktére wynikaja z roszczen, odpowiednio, zglaszajacego i wnoszacego
sprzeciw [ww. w pkt 22 wyrok w sprawie Vedial przeciwko OHIM, pkt 26; zob.
wyrok Sadu z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawach polaczonych T-466/04 i T-467/04
Dami przeciwko OHIM — Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON),
Zb.Orz. str. 11-183, pkt 29 oraz wskazane w nim orzecznictwo].

Z orzecznictwa tego nie wynika jednak, ze OHIM jest zobowigzany wnosié
o oddalenie skargi na decyzje jednej z jego izb odwolawczych. W istocie, skoro
OHIM nie ma czynnej legitymacji wymaganej do wniesienia skargi na decyzje jednej
z izb odwolawczych, to nie moze by¢ on za kazdym razem zobowigzany do obrony
wszystkich zaskarzonych decyzji izb odwolawczych czy tez do zadania bezwzglednie
oddalenia wszystkich skierowanych przeciwko takim decyzjom skarg (ww. w pkt 23
wyrok w sprawie BIOMATE, pkt 34, oraz ww. w pkt 25 wyrok w sprawie
GERONIMO STILTON, pkt 30).

A zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby OHIM przyltaczyl sie do zadania strony
skarzacej lub tez poprzestal na pozostawieniu rozstrzygniecia uznaniu Sadu,
przedstawiajac wszystkie argumenty, jakie uzna za wlasciwe celem udzielenia
Sadowi wyjasnien [ww. w pkt 23 wyrok w sprawie BIOMATE, pkt 36; wyrok Sadu
z dnia 25 pazdziernika 2005 r. w sprawie T-379/03 Peek & Cloppenburg przeciwko
OHIM (Cloppenburg), Zb.Orz. str. 11-4633, pkt 22, oraz ww. w pkt 25 wyrok
w sprawie GERONIMO STILTON, pkt 31].
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OHIM nie moze natomiast formulowaé zadad majacych na celu stwierdzenie
niewaznosci lub zmiane decyzji izby odwolawczej w kwestii, ktéra nie zostala
podniesiona w skardze, ani tez przedstawiac zarzutéw, ktére nie zostaly podniesione
w skardze (ww. w pkt 22 wyroki w sprawie Vedial przeciwko OHIM, pkt 34, ww.
w pkt 27 wyrok w sprawie Cloppenburg, pkt 22, oraz ww. w pkt 25 wyrok w sprawie
GERONIMO STILTON, pkt 32).

W niniejszej sprawie nalezy stwierdzié, ze w ramach swych zadan gtéwnych OHIM
przedstawil wylacznie argumenty na poparcie zadan skarzacej, zdaniem ktérej Izba
Odwotawcza blednie stwierdzita brak prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad
w odniesieniu do pozostajacych w konflikcie znakéw towarowych, przynajmnie;
w Hiszpanii. W konsekwencji przedstawione przez OHIM zadania i wskazane na ich
poparcie argumenty sa dopuszczalne, o ile nie wykraczaja poza zakres zadan
i argumentéw przedstawionych przez skarzaca.

Co do istoty sprawy

Skarzaca podnosi w kazdej ze spraw dwa zarzuty dotyczace po pierwsze naruszenia
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i po drugie naruszenia art. 73 tego
rozporzadzenia. W pierwszej kolejnosci nalezy rozpoznaé zarzut pierwszy.

Argumenty stron

Powolujgc sie na orzecznictwo dotyczace oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad, skarzaca podnosi, ze poniewaz wczeéniejszy znak towarowy jest
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wspélnotowym znakiem towarowym, w celu oceny wspomnianego prawdopodo-
bienistwa nalezy odnie$¢ sie do sposobu postrzegania ich przez zainteresowany krag
odbiorcéw w calej Unii Europejskiej. Jednak jak to wynika z art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94, jej zdaniem powinno wystarczy¢, by prawdopodobiefistwo
wprowadzenia w blad wystepowalo przynajmniej na istotnej czedci terytorium Unii
Europejskiej, za jaka mozna uznaé calo$¢ terytorium panstwa czlonkowskiego.

Skarzgca uwaza, ze Izba Odwolawcza slusznie stwierdzila identyczno$¢ lub
podobieristwo oznaczanych towaréw. Kwestionuje ona natomiast dokonane przez
Izbe Odwolawcza poréwnanie tych oznaczen.

W tym wzgledzie skarzaca utrzymuje w pierwszej kolejnosci, ze Izba Odwolawcza
przypisala nadmierne znaczenie wyrazowi ,venado”, czy tez w sprawie T-103/03
stowom ,venado especial”. Zwazywszy na znaczenie stowa ,venado” w jezyku
hiszpanskim (jelen), z punktu widzenia konsumenta hiszpariskojezycznego opisuje
ono jedynie wizerunek zawarty w zgloszonych znakach towarowych. Juz z uwagi na
swéj rozmiar wizerunek ten zajmuje zdaniem skarzacej dominujaca pozycje
w zgloszonych znakach towarowych. A zatem ze wzgledu na swa czysto opisowq
funkcje pelniona wzgledem elementu graficznego slowo ,venado” nie moze by¢
istotne dla odbiorcéw hiszpanskojezycznych. Wyraz ,especial”, ktéry pojawia sie
wylacznie w znaku towarowym bedacym przedmiotem sprawy T-103/03, posiada
wylacznie znaczenie ,specjalny” i w konsekwencji zostanie zrozumiane przez
zainteresowany krag odbiorcéw jako wskazéwka tego, ze oznaczony towar stanowi
ulepszony lub zmieniony produkt tego samego wytwdrcy. Zdaniem skarzacej tego
typu koncepcje sq wykorzystywane bardzo czesto i nie maja charakteru odréznia-

jacego.

Réwniez w przypadku innych odbiorcéw niz odbiorcy hiszpanskojezyczni nie mozna
przeczy¢é podobiefistwu spornych oznaczeti z uwagi na obecno$é w zgloszonych
znakach towarowych elementu ,venado”. Zdaniem skarzacej, w przypadku gdy
wczesniejszy znak towarowy sklada sie wylacznie z oznaczenia graficznego, to
element graficzny pdzniejszego mieszanego — czyli slowno-graficznego — znaku
towarowego moze wprowadza¢ w blad. Element stowny tego ostatniego znaku moze
powieksza¢ prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad, tak jak w niniejszym
przypadku, gdy element ten odpowiada koncepcyjnie elementowi graficznemu

II - 5424



35

36

37

MAST-JAGERMEISTER PRZECIWKO OHIM — LICORERA ZACAPANECA (VENADO W RAMIE)

zgloszonych znakéw towarowych, nie moze on jednak zdaniem skarzacej w zadnym
wypadku podkres§la¢ réznic miedzy tym oznaczeniem a wcze$niejszym znakiem
towarowym, ktéry nie zawiera elementu slownego, poniewaz poréwnanie tego
elementu stownego z wczeséniejszym graficznym znakiem towarowym jest wylaczone
a fortiori. W istocie zdaniem skarzacej odbiorcy beda dokonywaé pordéwnania
wizerunku wczeéniejszego graficznego znaku towarowego, ktéry zachowali
w pamieci, z elementem graficznym pdzniejszego znaku towarowego. Odmienna
ocena tej kwestii prowadzitaby tylko i wylacznie do zezwolenia na powielenie —
dokladne lub prawie dokladne — wcze$niejszego oznaczenia graficznego
w oznaczeniu pédzniejszym, wprowadzajac do niego jakikolwiek wyraz, réwniez taki,
ktéry stanowi jedynie stowny opis oznaczenia graficznego.

Zdaniem skarzacej niniejsza sprawa rézni si¢ od przypadku, w ktérym zaréwno
wcze$niejszy znak towarowy, jak i zgloszony znak towarowy skladaja sie
z kombinacji elementéw stownych i graficznych. W takim przypadku mogloby
czasem sie zdarzy¢, ze element stowny wczedniejszego znaku towarowego bylby na
tyle frapujacy, by zainteresowany krag odbiorcéw zachowal ten znak w pamieci
wylacznie dzieki temu elementowi slownemu i w razie ujrzenia péizniejszych
oznaczen slownego i graficznego bral pod uwage w sposéb decydujacy wylacznie
elementy stowne zawarte w dwdch oznaczeniach pozostajacych w konflikcie.

Wynikaloby z tego, ze dokonujac pordéwnania spornych oznaczen, nalezy
rozpatrywaé — jako element decydujacy — element graficzny zgloszonych znakéw
towarowych, tym bardziej ze oznaczone nimi towary stanowig artykuly codziennego
uzytku, nabywane zwykle ,na oko”, co nadaje elementowi graficznemu szczegdlne
znaczenie,

W drugiej kolejnosci skarzaca podnosi, ze Izba Odwolawcza blednie wzieta pod
uwage w tym kontekscie zestawienie koloréw zgloszonych znakdéw towarowych.
W istocie rejestracja wczesniejszego znaku towarowego w kolorze czarno-bialym
obejmuje wszelkie zestawienia kolorystyczne, wlaczajac w to wykorzystanie koloru
zlotego do obramowania w ksztalcie kola i zarysowania konturéw glowy jelenia.
Zdaniem skarzgcej okoliczno$é, ze zgloszony znak towarowy bedacy przedmiotem
w sprawie T-103/03 jest wpisany w rame o czarno-czerwonych liniach i moze zatem
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sprawia¢ wrazenie etykiety, réwniez nie ma znaczenia. Z uwagi na to, ze rama ta
stanowi podstawowa figure geometryczng, zainteresowany krag odbiorcéw nie
bedzie zwracal na nig uwagi. Ponadto drugi wczeéniejszy znak towarowy réwniez
stanowi etykiete, a wczeéniejszy znak towarowy takze czesto bywa odtwarzany na
etykiecie.

W nastepnej kolejnosci skarzaca stwierdza, ze Izba Odwolawcza przywiazywalta
nazbyt wielkg wage do istniejacych miedzy zgloszonymi znakami towarowymi
a wczesniejszym znakiem towarowym réznic w detalach wzgledem wystepujacych
miedzy nimi znacznych podobienstw. Zainteresowany krag odbiorcéw zachowa
w pamieci jedynie przyblizony obraz oznaczen graficznych, a nie ich detale, takie jak
fakt, ze we wczes$niejszym znaku towarowym zostala naszkicowana sier§¢ jelenia,
a jego glowa jest narysowana przy uzyciu techniki rytownictwa, podczas gdy
zgloszone znaki towarowe nie majg tego typu cech. To samo dotyczy réwniez poroza
jelenia, ktére jest uciete w zgloszonych znakach towarowych, podczas gdy we
wczesniejszym znaku towarowym zostaly zaprezentowane w caloéci, oraz braku
w zgloszonych znakach towarowych krzyza otoczonego aureoly, ktéry jest widoczny
we wczesniejszym znaku towarowym.

Skarzaca podnosi, ze wywierane przez wczesniejszy znak towarowy calo$ciowe
wrazenie charakteryzuje sie przedstawieniem, w formie portretu, glowy jelenia, ktéra
wpisana w okrag zostala umieszczona bezposrednio przodem w stosunku do osoby
na nig patrzgcej. Wyimaginowana linia idaca od czola poprzez nos az do pyska
jelenia splywa pionowo do szyi zwierzecia. Uszy zostaly umieszczone pod katem
okolo 45 stopni w stosunku do tej pionowej linii, a poroze rozpoczyna sie tuz za
uszami.

Zgloszone znaki towarowe takze charakteryzujg sie wyimaginowang linig prosta od
czola poprzez nos do pyska jelenia i sptywajaca do szyi. Ponadto uszy jelenia zostaly
réwniez umieszczone pod katem okolo 45 stopni w stosunku do tej pionowej linii,
a poroze rozpoczyna si¢ identycznie tuz za uszami. Wreszcie zaréwno
w zgloszonych znakach towarowych, jak i we wczeéniejszym znaku towarowym
glowa jelenia jest odcieta na poziomie szyi linia kota, a te dwa rysunki charakteryzuja
sie duza symetria i ukazujag — oba — stylizowany wizerunek glowy jelenia, przy czym
stopien abstrakcji jest jedynie niewiele wyzszy w zgloszonych znakach towarowych.
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Whbrew opinii [zby Odwolawczej okregi, w ktére wpisane sa te dwie jelenie glowy nie
stanowia jedynie elementu dekoracyjnego, ale wytaczaja granice tych dwéch
obrazéw, nadajac im ich ksztalt. Element ten wzmacnia podobiefistwo miedzy
calo$ciowym wrazeniem wywieranym przez kazde ze spornych oznaczen. Natomiast
prostokatna rama wystepujaca w dwéch zgloszonych znakach towarowych (sprawy
T-81/03 i T-103/03) nie jest w rzeczywisto$ci niczym innym jak elementem
dekoracyjnym, ktéry nie jest dostrzegalny dla zainteresowanego kregu odbiorcéw.

Ponadto zwraca uwage fakt, ze glowa jelenia wystepujaca w zgloszonych znakach
towarowych ukazuje sie jako lekko przyblizony wizerunek glowy jelenia umie-
szczonej we wczesniejszych znakach towarowych. W istocie, jesli powiekszy¢
wizerunek glowy jelenia zawarty we wcze$niejszym znaku towarowym, ,zoomujac”
glowe jelenia, poroze jelenia réwniez znika poza linig kota. Efekt ten zwieksza
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad w odniesieniu do pozostajacych
w konflikcie oznaczen z uwagi na niedoskonaly obraz tych oznaczen, jaki
zainteresowany krag odbiorcéw zachowa w pamieci.

Skarzaca utrzymuje takze, ze brak motywu krzyza otoczonego aureola
w zgloszonych znakach towarowych nie moze uzasadnia¢ wystepowania miedzy
oznaczeniami wystarczajacych réznic. Po pierwsze, wrazenie promieniowania
réwniez jest zawarte w zgloszonych znakach towarowych, a dokladniej dzieki
okregowi bedacemu czeécia elementu graficznego tych znakéw. Po drugie, zgloszone
znaki towarowe moga by¢ postrzegane jako unowoczeénienie wczeéniejszego znaku
towarowego. Izba Odwolawcza blednie odrzucila ten ostatni argument, uzasadniajac
to twierdzeniem, Ze wystepujace miedzy oznaczeniami réznice sa zbyt widoczne.
Zdaniem skarzacej, zwazywszy na przedstawione przez nig argumenty, réznice te sg
jedynie niewielkie, jesli wzig¢ pod uwage podobienstwo tych oznaczen. Ponadto
wczedniej uzywane przez interwenienta znaki towarowe $wiadcza o tym, ze on sam
uwspélczesnil swoje oznaczenie.

Ponadto niniejsza sprawa rézni si¢ od sprawy C-251/95 SABEL, w ktérej wydano
wyrok Trybunatu z dnia 11 listopada 1997 r., Rec. str. [-6191. Po pierwsze, w tamtej
sprawie Trybunal udzielal odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, a nie orzekal
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w przedmiocie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w stosunku do
pozostajacych w konflikcie oznaczerr. Po drugie, wbrew temu, co mialo miejsce
w przypadku wyrazu ,sabel” wystepujacego w tamtej sprawie, w niniejszym
przypadku stowo ,venado” zostanie zrozumiane w $wiecie hiszparniskojezycznym
jako oznaczajace ,jelenia”, a w konsekwencji nie posiada ono autonomicznego
znaczenia w ramach poréwnania dokonywanego miedzy rozpatrywanymi znakami
towarowymi, poniewaz ma ono charakter opisowy wzgledem wizerunku zawartego
w zgloszonych znakach towarowych. Po trzecie, wyraz ,sabel” byl wpisany
w element graficzny znaku, podczas gdy slowo ,venado” wystepuje w zgloszonych
znakach towarowych niezaleznie od elementu graficznego. Po czwarte i przede
wszystkim, podobienistwo rozpatrywanych w niniejszej sprawie znakéw towarowych
nie ogranicza sie do podobiefistwa wykorzystanych motywéw, ale wynika réwniez
z ogromnego podobiefistwa sposobu, w jaki wspomniane motywy zostaly
zaprezentowane.

Ponadto fakt, ze trzy rézne sktady Wydzialu Sprzeciwéw OHIM w réznych sktadach
doszly niezaleznie do wniosku, Ze miedzy zgloszonymi znakami towarowymi
a wczedniejszym znakiem towarowym istnieje podobienstwo, wskazuje zdaniem
skarzgcej na to, ze wszystkie argumenty przemawiaja za istnieniem prawdopodo-
bieistwa wprowadzenia w blad. Poza tym decyzja nr 3006/2000 trzeciego skladu
Wydzialu Sprzeciwéw z dnia 12 grudnia 2002 r. réwniez zawierala podobng
konkluzje.

Wreszcie skarzaca uwaza, ze z uwagi na podobieristwo spornych oznaczed nie ma
potrzeby dowiedzenia wysoce odrézniajacego charakteru wczesniejszego znaku
towarowego.

W kazdym razie skarzaca wskazuje, ze wprawdzie w sprawach T-81/03 i T-82/03 nie
przedstawila w terminie oznaczenia graficznego, ktére stanowilo podstawe drugiego
badania opinii publicznej przeprowadzonego w 1999 r., jednak opisala je ona
w uwagach przedlozonych skltadom Wydzialu Sprzeciwéw w dniu 27 wrzeénia
2000 r., a zatem miedzy stronami brak jest jakiejkolwiek niejasnoséci w tym zakresie.
Poza tym interwenient doskonale zrozumial tres¢ i podstawe tego badania i nie
zakwestionowal jego wyniku, ograniczajac sie jedynie do wskazania, ze ograniczalo
sie ono do terytorium Niemiec. W sprawie T-103/03, w ktérej oznaczenie bedace
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przedmiotem badania zostalo przedstawione w terminie, skarzaca twierdzi, ze [zba
Odwolawcza niewlasciwie zastosowala prawo, odmawiajac uwzglednienia wyniku
wspomnianego badania z uwagi na to, iz nie poruszalo ono kwestii dotyczacej reakcji
odbiorcéw na oznaczenie zawierajace element slowny ,venado especial”. Skarzaca
podnosi, ze oznaczenie, ktérego dotyczylo to badanie, tworzone przez wizerunek
glowy jelenia bez krzyza, zostalo przez nig zarejestrowane jako krajowy znak
towarowy w Niemczech oraz jako miedzynarodowy znak towarowy.

OHIM twierdzi, ze w niniejszych sprawach wynikajace z orzecznictwa kryteria
podlegajace zastosowaniu przy ustalaniu istnienia lub braku prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad w odniesieniu do spornych graficznych znakéw towarowych
zostaly prawidlowo zinterpretowane w decyzjach wydanych przez sklady Wydzialu
Sprzeciwéw oraz w decyzji wydanej przez Trzecia Izbe Odwolawczg w sprawie
R 213/2001-3.

OHIM wskazuje w pierwszej kolejnosci, ze wlasciwy w niniejszej sprawie krag
odbiorcéw sklada sie z konsumentéw wspdlnotowych, gdyz wczesniejszy znak
towarowy jest znakiem wspdlnotowym. Jednak w mysl orzecznictwa, aby odméwic¢
rejestracji znaku, wystarczy, by prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad istnialo
tylko w cze$ci Wspdlnoty, zgodnie z zasada jednolitego charakteru wspdlnotowego
znaku towarowego. W konsekwengji istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad na terytorium Hiszpanii wystarczy, by w caloéci odrzuci¢ kwestionowane
wnioski o rejestracje.

W drugiej kolejnosci OHIM dokonuje poréwnania towaréw oznaczonych pozo-
stajacymi w konflikcie znakami towarowymi i przychyla sie do stanowiska zajetego
przez skarzaca w toku postepowania przed OHIM, zgodnie z ktérym podkreslane
przez interwenienta réznice w sposobie zastosowania nie moga zosta¢ uwzgled-
nione, gdyz oznaczone zgloszonymi znakami towarowymi towary z klasy 33,
a mianowicie ,,rum, likiery na bazie rumu i wédka”, zawierajg sie w bardziej ogélnym
okresleniu ,spirytualia”, dla ktérych zostal zarejestrowany wczedniejszy znak
towarowy. Podobnie ,wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe;
napoje owocowe i soki owocowe”, nalezace do klasy 32, moga zosta¢ ujete w szerszej
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kategorii ,napojéw bezalkoholowych” objetych wcze$niejszym znakiem towarowym.
W konsekwencji w takim przypadku zdaniem OHIM mamy do czynienia z towarami
identycznymi.

Jesli chodzi o ,syropy i inne preparaty do produkcji napojéw” oznaczone
zgloszonymi znakami towarowymi i nalezace do klasy 32, w znacznym stopniu sg
one podobne do napojéw bezalkoholowych oznaczonych wczeéniejszym znakiem
towarowym, poniewaz te dwie kategorie towaréw maja identyczne przeznaczenie
i na rynku znajduja sie wzgledem siebie w stosunku bezposredniej konkurencji.
W tym wzgledzie OHIM wskazuje, ze wytwércy napojéw bezalkoholowych moga
sprzedawaé swe towary w dwéch postaciach: albo w formie produktu koricowego
gotowego do spozycia, albo w proszku, czy tez postaci plynnej (syropy i preparaty do
przygotowania napojéw), do ktérych nalezy doda¢ wody gazowanej lub niegazowa-
nej. W tym ostatnim wypadku w ten sposdéb przygotowany produkt bedzie stanowit
napdj bezalkoholowy, ktéry w przewazajacej czeéci przypadkéw w zaden sposéb nie
bedzie sie réznil od produktu gotowego do spozycia.

OHIM stwierdza, ze Izba Odwolawcza slusznie uznala, iz niektére ze spornych
towardéw sg identyczne, i dodaje, ze pozostale towary, ktére nie zostaly uznane przez
Izbe Odwolawczg za identyczne, wykazuja wysoki stopienn podobienstwa. Twierdzi
on réwniez, ze sporne towary sa artykutami codziennego uzytku.

W trzeciej kolejnosci, w odniesieniu do poréwnania pozostajacych w konflikcie
oznaczen OHIM wskazuje, ze pod wzgledem wizualnym zaréwno wczesniejszy znak
towarowy, jak i zgloszone znaki towarowe zawieraja elementy graficzne tworzone
gléwnie przez wizerunek glowy jelenia widzianej od przodu i wpisanej w okrag.
Wizerunki te réznig sie stylem przedstawienia, cze$cia glowy, ktéra jest widoczna,
obecnoscia we wczesniejszym znaku towarowym krzyza otoczonego aureols,
umieszczonego miedzy porozem jelenia, dodaniem w zgloszonych znakach
towarowych elementu stownego, czyli ,venado” lub ,venado especial”’, oraz
w zgloszonych znakach towarowych bedacych przedmiotem spraw T-81/03
i T-103/03 prostokatnej ramy, w ktéra wpisane zostaly zgloszone znaki towarowe.
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OHIM twierdzi, ze mimo obecno$ci w zgloszonych znakach towarowych elementu
stownego ,venado” lub ,venado especial” ich element graficzny bedzie postrzegany
na plaszczyznie wizualnej jako element dominujacy z uwagi na miejsce umieszczenia
go w znaku, jego rozmiar oraz fakt, iz jest on bardzo widoczny. Ponadto wpisanie
znaku towarowego w prostokat na wzér etykiety, tak jak ma to miejsce w przypadku
zgloszonych znakéw towarowych bedacych przedmiotem spraw T-81/03 i T-103/03,
stanowi zwyczajowa praktyke w sektorze napojéw. Jesli chodzi natomiast
o wczedniejszy znak towarowy, OHIM jest zdania, ze krzyz otoczony aureoly —
nawet jesli jest wyraznie dostrzegalny — nie zajmuje pozycji dominujacej w stosunku
do wizerunku glowy zwierzecia.

Jesli chodzi o aspekt fonetyczny, OHIM stwierdza, ze wcze$niejsze znaki towarowe
sq czysto graficzne. W konsekwencji ewentualna préba wyrazenia ich ustnie musi sie
odby¢ za pomoca opisania rozméwcey rysunku, tak aby ten mégl rozpoznaé dane
oznaczenie. A zatem nie mozna wykluczy¢, ze odbiorcy hiszpanscy beda wskazywaé
to oznaczenie, odwolujac sie do narysowanego zwierzecia, czyli ,venado” (jelenia).
Zgloszone znaki towarowe z kolei beda wymawiane przy uzyciu sléw, ktére
zawierajg, a mianowicie odpowiednio ,venado” i ,venado especial”.

OHIM zauwaza, ze pod wzgledem koncepcyjnym stowo ,,venado” jest uwazane przez
konsumenta hiszpanskiego za definicje zwierzecia, ktérego cechy odpowiadaja
zwierzeciu przedstawionemu w elemencie graficznym. W ramach calo$ciowego
wazenia wywieranego przez zgloszone znaki towarowe wyraz ten nie bedzie
postrzegany przez odbiorcéw hiszpanskich jako niezalezny element, ale zostanie
uznany za wyraznie powiazany z elementem graficznym, ktéry odgrywa istotna role,
gdyz jedyny element stowny zgloszonych znakéw towarowych definiuje przedsta-
wione zwierze. Zdaniem OHIM wynika z tego, ze element graficzny zgloszonych
znakéw towarowych ma decydujace znaczenie, ktére bedzie determinowaé sposéb
postrzegania tych znakéw przez konsumenta hiszpanskiego.

Majac na uwadze powyzsze rozwazania, OHIM stwierdza, ze w ramach calo$ciowej
oceny prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad nalezy uwzgledni¢ nastepujace
elementy: po pierwsze, element graficzny zgloszonych znakéw towarowych, ktory
bedzie postrzegany jako element przykuwajacy uwage konsumenta, poniewaz
zawarty we wczesniejszym znaku towarowym krzyz otoczony aureola nie odgrywa
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dominujacej roli w calo§ciowym wrazeniu wywieranym przez ten znak; po drugie,
element stowny ,venado” lub ,venado especial” zgloszonych znakéw towarowych,
ktéry bedzie postrzegany przez odbiorcéw hiszpanskich jako $cisle zwiazany
z elementem graficznym tych znakéw, poniewaz chodzi tutaj o wyraz, ktérym
okre$lane jest przedstawione zwierze; po trzecie, fakt, Ze spornym oznaczeniom
wspdlny jest element przyciagajacy uwage konsumenta, ktérym jest motyw
reprezentowany przez ich elementy graficzne, czyli glowa jelenia widziana od
przodu i wpisana w okrag, ktéra jako taka ma charakter przecietnie odrézniajacy; po
czwarte, fakt, ze sporne towary sa identyczne lub bardzo podobne i wreszcie, ze
chodzi tutaj o artykuly codziennego uzytku, przy ktérych zakupie przecietny
konsument nie wykazuje szczeg6lnego poziomu uwagi.

W zwigzku z powyzszym OHIM stwierdza — podobnie jak to uczynily poszczegdlne
skltady Wydzialu Sprzeciwéw i wbrew ocenie dokonanej przez Izbe Odwolawcza
w zaskarzonych decyzjach — zZe jezeli docelowy krag odbiorcéw nie nada
w przypadku elementu graficznego zgloszonych znakéw towarowych szczegdlnego
znaczenia slowu ,venado”, to w odniesieniu do spornych oznaczen istnieje
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad, poniewaz elementy, ktére tworza
zgloszone znaki towarowe, sa wyraznie powiazane pod wzgledem koncepcyjnym.

Jedynie positkowo OHIM wnosi o oddalenie skargi, w przypadku gdyby Sad
zdecydowal sie potwierdzi¢ sposéb rozumowania Izby Odwolawczej dotyczacy
braku prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do spornych
oznaczen.

Wreszcie jesli chodzi o uwzglednienie dwdch badai opinii publicznej przeprowa-
dzonych przez skarzaca w celu dowiedzenia powszechnej znajomosci wezeéniejszych
znakéw towarowych w Niemczech, OHIM przychyla sie¢ w sprawach T-81/03
i T-82/03 do stanowiska Izby Odwolawczej i sktadéw Wydzialu Sprzeciwéw, ktére
stwierdzily, ze pierwszy z tych dokumentéw nie mial znaczenia dla sprawy, a drugi
nie mégl zosta¢ dopuszczony, gdyz nie zostal w pelni przedstawiony w terminie.
Natomiast w sprawie T-103/03 OHIM twierdzi, ze poniewaz badanie opinii
publicznej przeprowadzone w Niemczech w 1999 r. (zob. pkt 12 powyzej) zostalo
przedstawione w calo$ci w wyznaczonym terminie, powinno zostaé uwzglednione
przez Sad, gdyby stwierdzil on brak prawdopodobieristwa wprowadzenia w bfad
w odniesieniu do pozostajacych w konflikcie znakéw towarowych na terytorium
Hiszpanii.
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Interwenient odrzuca na wstepie teze skarzacej, zgodnie z ktérg, poniewaz
wezesniejsze znaki towarowe sa czysto graficzne, poréwnania nalezaloby dokonaé
w oderwaniu od elementu stownego zgloszonych znakéw towarowych. Zdaniem
interwenienta takie podejécie, ktére calkowicie pomija elementy slowne, narusza
wymagana przez orzecznictwo koncepcje calo$ciowego pordwnania znakéw
towarowych, przy uwzglednieniu ich elementéw odrézniajacych i dominujacych.

Interwenient nie uwaza réwniez, by Izba Odwolawcza przywigzywala nadmierna
wage do sléw ,venado” lub ,venado especial”. Po pierwsze, elementy te, ktdre
obejmuja jedng trzecig zgloszonych znakéw towarowych i zostaly zapisane
majuskutami, pogrubiong czcionka i — w zgloszonych znakach towarowych
bedacych przedmiotem spraw T-81/03 i T-103/03 — w kolorze czerwonym, zostaly
tak zaakcentowane, by w decydujacy sposéb przyciagga¢ uwage konsumenta. Po
drugie, charakter odrézniajacy wczeéniejszego znaku towarowego zostal oslabiony
ze wzgledu na istnienie w sektorze napojéw kilku znakéw towarowych zawierajacych
wizerunek glowy lub ciala jelenia. Wizerunek jelenia winien zatem zosta¢ uznany za
zwyczajowo uzywany element, ktéry nie moze zosta¢ zmonopolizowany tylko przez
jedno przedsiebiorstwo, ktére w ten sposéb uzyskaloby nadzwyczajna korzysé.
Poniewaz z przyczyn przedstawionych powyzej na potrzeby poréwnania wizerunek
ten ma pomniejszone znaczenie, nie moze on zosta¢ uznany za dominujacy element
zgloszonych znakéw towarowych.

Interwenient zaprzecza réwniez istnieniu fonetycznej identycznoséci spornych
znakéw towarowych. Podnosi on w tym zakresie, Ze niezaleznie od wizerunkéw
widniejacych na butelkach przecietny konsument zawsze bedzie uzywal wyrazéw
»venado” lub ,venado especial”, aby zaméwi¢ jego towary. Jeéli chodzi o towary
skarzacej, interwenient stwierdza, ze konsument niemiecki zawsze bedzie o nie
prosil, uzywajac nazwy ,Mast-Jdgermeister”, z uwagi na powszechng znajomo$¢
znaku towarowego skarzacej zawierajacego wizerunek glowy jelenia, ktéra to
powszechna znajomo$¢ zostala wykazana w badaniach opinii publicznej przedsta-
wionych przez skarzgca w postepowaniu przed OHIM. Interwenient nie wie, w jaki
sposéb konsumenci hiszpariscy beda wymawiaé znak towarowy skarzacej, ale uwaza,
ze prawdopodobnie réwniez oni beda uzywac nazwy ,Mast-Jagermeister” lub tez —
jesli beda odnosi¢ sie do rysunku — beda uzywaé wyrazenia ,,cabeza de ciervo”, gdyz
wyraz ,ciervo” jest bardziej powszechny w jezyku hiszpanskim niz wyraz ,venado”.

II - 5433



63

WYROK Z DNIA 14.12.2006 r. — SPRAWY POLACZONE T-81/03, T-82/03 1 T-103/03

W odniesieniu do innych krajéw niz Hiszpania interwenient twierdzi, ze wyrazy
svenado” lub ,venado especial” nie zostana zrozumiane przez przecietnego
konsumenta i nie bedg kojarzone z wizerunkiem jelenia. W konsekwencji zgloszone
znaki towarowe zostang uznane w tych krajach za fantazyjne. Ponadto interwenient
podnosi, ze zarejestrowal w OHIM slowny znak towarowy VENADO, wobec
ktérego skarzaca nie wniosla sprzeciwu. Skarzaca nie sprzeciwila sie réwniez
rejestracji kilku innych slownych i graficznych znakéw towarowych zawierajacych
ten sam wyraz i wizerunek glowy jelenia, dokonanych przez interwenienta
w Hiszpanii, co winna byla uczynié, jesli ewentualne prawdopodobiefstwo
wprowadzenia w blad ograniczalo sie do terytorium tego panstwa.

Interwenient twierdzi, ze pod wzgledem wizualnym miedzy wczesniejszym znakiem
towarowym a zgloszonymi znakami towarowymi wystepuja niezaprzeczalne réznice
wskazane w zaskarzonych decyzjach. Ponadto interwenient utrzymuje, ze element
stowny zgloszonych znakéw towarowych zyskuje na znaczeniu dla celéw
poréwnania z uwagi na ograniczony charakter odrézniajacy wizerunku glowy
jelenia. Element slowny ,venado” lub ,venado especial” jest podkreslony dzieki
uzyciu duzych liter w kolorze, a zatem moze przycigga¢ uwage klienta nawet bardziej
niz rysunek.

Zdaniem interwenienta wykluczone jest, by konsumenci uznali zgloszone znaki
towarowe za nowoczesne wersje wcze$niejszego znaku towarowego, gdyz zgloszone
znaki towarowe nie zawieraja krzyza Swietego Huberta, ktéry skarzaca uwaza za
element wyraznie podkreslony we wcze$niejszym znaku towarowym, natomiast
zawieraja nowy i charakterystyczny element, jakim sa wyrazy ,venado” lub ,venado
especial”. Interwenient zauwaza, ze unowocze$nione wersje znakéw towarowych
zawieraja zwykle ich najbardziej charakterystyczne elementy, a ewentualne nowo
wprowadzone elementy nie sa co do zasady nazbyt przykuwajace uwage. Wreszcie
wskazana przez skarzaca okoliczno$¢, ze interwenient sam uwspodlczesnil swoje
znaki, jest pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia dla oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad w odniesieniu do spornych znakéw towarowych.
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Interwenient zgadza si¢ z teza przedstawiong przez Izbe Odwolawczy, zgodnie
z ktéra brak jest identyczno$ci koncepcyjnej, w szczegélnosci z uwagi na to, ze
wezesniejszy znak towarowy zawiera dodatkowy element, jakim jest krzyz Swietego
Huberta, podczas gdy zgloszone znaki towarowe zawieraja dodatkowo wyrazy
»venado” lub ,venado especial”.

Interwenient wskazuje, ze nawet je$li miedzy pozostajacymi w konflikcie znakami
towarowymi istnieje pewne podobienstwo koncepcyjne, to z wyzej wskazanego
w pkt 43 wyroku w sprawie SABEL wynika, ze tego typu podobiefistwo moze
stwarza¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad tylko wtedy, gdy znak, na
ktéry powolano sie¢ w sprzeciwie, ma charakter szczegdlnie odrézniajacy —
samoistny lub wynikajacy z powszechnej znajomosci, jaka cieszy sie wéréd
odbiorcéw. Wezesniejszy znak towarowy nie ma zdaniem interwenienta takiego
charakteru. Po pierwsze, jego samoistny charakter odrézniajacy jest ograniczony ze
wzgledu na fakt istnienia innych znakéw towarowych odnoszacych sie do tych
samych towaréw i zawierajacych wizerunek rogaczy lub jeleni, jak to zostalo
wykazane przez interwenienta w postepowaniu przed Izbg Odwolawczy, a czemu
skarzaca nie zaprzeczyla. Po drugie za$, powszechna znajomo$¢ wczesniejszego
znaku towarowego nie zostala dowiedziona, gdyz badania opinii publicznej
przedstawione przez skarzacg zostaly odrzucone.

W kazdym razie interwenient przypomina, ze badanie przeprowadzone w 1999 r.
dotyczylo wizerunku glowy jelenia bez krzyza, a nie wczeéniejszego znaku
towarowego. Jego zdaniem nie ma znaczenia, ze wizerunek ten zostal réwniez
zarejestrowany jako znak towarowy na rzecz skarzacej, poniewaz w $wietle
orzecznictwa na ten znak towarowy, ktéry nie zostal wskazany w uzasadnieniu
sprzeciwéw skarzacej ani w postepowaniu przed Izba Odwolawczg, nie mozna
powolac sie po raz pierwszy przed Sadem.

Interwenient stwierdza, ze Izba Odwolawcza slusznie orzekla, iz z uwagi na
wystepujace miedzy spornymi znakami réznice i brak szczegdlnie odrézniajacego
charakteru wczesniejszych znakéw towarowych w niniejszym przypadku nie
zachodzi prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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Ocena Sqdu

Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze w wyniku sprzeciwu
wladciciela wczedniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego nie
rejestruje sie, jezeli ,z powodu identycznosci lub podobienstwa do wczeéniejszego
znaku towarowego, identycznosci lub podobieristwa towaréw lub ustug istnieje
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad opinii publicznej [odbiorcéw] na
terytorium, na ktérym wczeséniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodo-
bienistwo wprowadzenia w btad obejmuje réwniez prawdopodobieristwo skojarzenia
z wezeéniejszym znakiem towarowym”.

Zgodnie z orzecznictwem prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad istnieje
wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospodar-
czo [wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser
przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. str. 11-4359, pkt 25; zob. réwniez
analogicznie wyroki Trybunalu: z dnia 29 wrzeé$nia 1998 r. w sprawie C-39/97
Canon, Rec. str. [-5507, pkt 29, oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97
Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 17].

W my$l tego samego orzecznictwa prawdopodobiefistwo wprowadzenia odbiorcéw
w blad nalezy ocenia¢ calo$ciowo, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
czynnikéw wystepujacych w danym przypadku (zob. analogicznie ww. w pkt 43
wyrok w sprawie SABEL, pkt 22; ww. w pkt 71 wyroki: w sprawie Canon, pkt 16;
w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 18, oraz w sprawie Fifties, pkt 26).

Owa calo$ciowa ocena prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad w zakresie
dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobienistwa rozpatry-
wanych oznaczen powinna opieraé sie na wywieranym przez nie calo$ciowym
wrazeniu, przy szczegélnym uwzglednieniu ich elementéw odrézniajacych
i dominujacych. Ponadto w tym kontekscie nie mozna wykluczy¢, ze podobienistwo
koncepcyjne wynikajace z uzycia w dwéch znakach obrazéw, ktére sa zgodne z ich
tre$cia semantyczng, moze stwarza¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad,
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w przypadku gdy wczeéniejszy znak towarowy ma charakter szczegdlnie odréznia-
jacy — samoistny lub wynikajacy z jego powszechnej znajomosci, jaka cieszy sie
wéréd odbiorcéw (zob. analogicznie ww. w pkt 43 wyrok w sprawie SABEL, pkt 23
i 24).

Ponadto calos$ciowa ocena prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad zaklada
pewna wspoélzalezno$é branych pod uwage czynnikéw, w szczegdlnosci miedzy
podobiefistwem znakéw towarowych a podobienstwem oznaczonych towaréw lub
ustug. W ten sposéb niski stopienn podobienistwa towaréw lub ustug moze by¢
kompensowany wysokim stopniem podobienstwa znakéw towarowych i odwrotnie
(zob. analogicznie ww. w pkt 71 wyroki: w sprawie Canon, pkt 17; w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Mevyer, pkt 19, oraz w sprawie Fifties, pkt 27).

Ponadto nalezy stwierdzié, ze sposéb postrzegania znakéw towarowych przez
przecietnych konsumentéw danych towaréw lub ustug odgrywa w calo$ciowej
ocenie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad decydujaca role. Przecietny
konsument postrzega zwykle znak towarowy jako calo$¢ i nie dokonuje analizy jego
poszczegdlnych detali [ww. w pkt 71 wyrok w sprawie Fifties, pkt 28, oraz wyrok
Sadu z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie T-355/02 Miilhens przeciwko OHIM — Zirh
International (ZIRH), Rec. str. I1-791, pkt 41; zob. analogicznie ww. w pkt 43 wyrok
w sprawie SABEL, pkt 23, oraz ww. w pkt 71 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik
Meyer, pkt 25]. Dla potrzeb tej calo$ciowej oceny przyjmuje sie, ze przecietny
konsument danych towaréw jest wlasciwie poinformowany, dostatecznie uwazny
i rozsadny. Poza tym nalezy mie¢ na uwadze, ze przecietny konsument nieczesto ma
okazje dokonywania bezposredniego pordwnania réznych znakéw towarowych, lecz
zmuszony jest polegal na niedoskonalym obrazie tych znakéw zachowanym
w pamieci. Nalezy takze uwzgledni¢ okoliczno$é, ze poziom uwagi przecietnego
konsumenta moze sie rézni¢ w zaleznosci od kategorii danych towaréw lub ustug
(zob. analogicznie ww. w pkt 71 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26,
oraz ww. w pkt 71 wyrok w sprawie Fifties, pkt 28).

Ponadto z ustanowionej w art. 1 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 zasady jednolitego
charakteru wspélnotowego znaku towarowego wynika, ze wczeséniejszy wspdlnotowy
znak towarowy podlega takiej samej ochronie we wszystkich panstwach czlonkow-
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skich. A zatem na wczeéniejsze wspolnotowe znaki towarowe nozna sie skutecznie
powolywaé w stosunku do wszystkich pézniejszych zgloszen znakéw, ktére moglyby
naruszy¢ ich ochrone, nawet gdyby odnosilo sie to do sposobu postrzegania znakéw
przez konsumentéw tylko na czeéci terytorium Wspdlnoty. Wynika z tego, ze
ustanowiona w art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 zasada, w my$l ktérej dla
odmowy rejestracji znaku towarowego wystarczy, by bezwzgledna podstawa
odmowy rejestracji wystepowala tylko na czeéci terytorium Wspélnoty, znajduje
zastosowanie przez analogie réwniez w przypadku wzglednej podstawy odmowy
rejestracji w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 [wyrok Sadu
z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko
OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. [1-4335, pkt 59; ww. w pkt 75
wyrok w sprawie ZIRH, pkt 35 i 36; wyroki Sadu: z dnia 6 pazdziernika 2004 r.
w sprawach potaczonych 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. I1-3471, pkt 34, oraz z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T-185/03 Fusco przeciwko
OHIM — Fusco International (ENZO FUSCO), Zb.Orz. str. I1-715, pkt 33].

Wreszcie nalezy przypomnied, ze zgodno$¢ z prawem decyzji izb odwolawczych
nalezy ocenial wylacznie na podstawie tego rozporzadzenia, zgodnie z jego
wykladnia dokonang przez sad wspdlnotowy, a nie na podstawie ewentualnej
wczesniejszej praktyki decyzyjnej OHIM [wyroki Sadu: z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie T-130/01 Sykes Enterprises przeciwko OHIM (REAL PEOPLE, REAL
SOLUTIONS), Rec. str. II-5179, pkt 31; z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01
Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. 1I-2251,
pkt 61, oraz z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02 Grupo El Prado Cervera
przeciwko OHIM — Heéritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), Zb.Orz. str. 11-2073,
pkt 57].

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy dokona¢ poréwnania po pierwsze
oznaczonych towaréw i po drugie pozostajagcych w konflikcie oznaczen. W tym
wzgledzie nalezy uscisli¢, ze wskazane przez skarzaca i OHIM decyzje Wydzialu
Sprzeciwéw i Izby Odwolawczej (zob. odpowiednio pkt 45 i 47 powyzej), dotyczace
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad poprzez pomylenie miedzy zgloszonymi
znakami towarowymi interwenienta a wczesniejszym znakiem towarowym, pozo-
staja bez znaczenia dla dokonywanej tutaj analizy, poniewaz wskazuja na okreslona
praktyke decyzyjna OHIM, ktérej Sad — zgodnie z orzecznictwem cytowanym
w punkcie powyzej — nie moze braé pod uwage przy jej przeprowadzaniu.
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W przedmiocie wcze$niejszych znakéw towarowych w sprawie T-103/03

Na poparcie sprzeciwu bedacego przedmiotem sprawy T-103/03 skarzaca wskazala
dwa nalezace do niej wspélnotowe znaki towarowe, wymienione odpowiednio
w pkt 51 9 powyzej. Nalezy jednak stwierdzié, ze drugi wczesniejszy znak towarowy
przypomina etykiete zawierajaca jako gléwny element ten sam wizerunek glowy
jelenia, co ukazany na wcze$niejszym znaku towarowym. Dodane zostaly do niego
takze dodatkowe elementy, w szczegdlnos$ci nazwa omawianego towaru ,jigermeis-
ter”, firma i adres skarzgcej oraz sporzgdzona w jezyku angielskim instrukcja
dotyczaca spozycia jej produktu (serve cold — keep on ice).

W tych okolicznosciach Wydzial Sprzeciwéw i Izba Odwolawcza stusznie skupili sie
w ramach dokonywanej przez nich analizy na prawdopodobienistwie wprowadzenia
w blad poprzez pomylenie zgloszonego znaku towarowego bedacego przedmiotem
tej sprawy z wczesniejszym znakiem towarowym. W istocie je$§li uznal, ze
w odniesieniu do zgloszonego znaku towarowego bedacego przedmiotem tej sprawy
i wczeéniejszego znaku towarowego istnieje prawdopodobiefistwo wprowadzenia
w blad, to nie ma potrzeby rozpatrywania drugiego wcze$niejszego znaku
towarowego. Tym samym, jezeli uzna¢ brak takiego podobienstwa, to ustalenie to
bedzie sie réwniez odnosi¢ a fortiori do drugiego wczesniejszego znaku towarowego,
ktéry poza wizerunkiem glowy jelenia widniejacym réwniez we wczedniejszym
znaku towarowym zawiera takze dodatkowe elementy wskazane w punkcie powyzej,
a ktére jeszcze bardziej odrézniaja go od zgloszonego znaku towarowego bedgcego
przedmiotem tej sprawy. W tym zakresie nalezy roéwniez wskazaé, ze skarzaca sama
skupila przeprowadzona w skardze w sprawie T-103/03 analize na podobieristwach
miedzy zgloszonym znakiem towarowym a wczesniejszym znakiem towarowym.

W konsekwencji Sad skupi swa analize — réwniez w przypadku oznaczeti spornych
w sprawie T-103/03 — na prawdopodobienstwie wprowadzenia w blad poprzez
pomylenie zgloszonego znaku towarowego bedacego przedmiotem tej sprawy
z weze$niejszym znakiem towarowym.
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W przedmiocie wlasciwego kregu odbiorcéw

Nalezy wskazac, ze zgloszone znaki towarowe odnosza sie do napojéw alkoholowych
lub bezalkoholowych. Tego typu towary nalezg réwniez do towaréw oznaczonych
wczesniejszym znakiem towarowym. Poniewaz napoje alkoholowe lub bezalkoho-
lowe stanowig artykuly codziennego uzytku, w zaskarzonych decyzjach stusznie
uznano, iz wlasciwy krag odbiorcéw sklada sie z ogélu odbiorcéw, czyli
z przecietnych konsumentéw.

Ponadto z uwagi na to, ze wczeéniejszy znak towarowy jest znakiem wspé6lnotowym,
terytorium wlasciwym do dokonania analizy prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad jest terytorium Unii Europejskiej, aczkolwiek bezsporne jest, ze wyrazy
»venado” i ,venado especial”, ktére tworza zgloszone znaki towarowe, sa stowami
jezyka hiszpariskiego i ich znaczenie zostanie odczytane wylacznie przez przeciet-
nego konsumenta hiszpanskojezycznego. Ocena prawdopodobiefistwa wprowadze-
nia w blad poprzez pomylenie zgloszonych znakéw towarowych z wcze$niejszym
znakiem towarowym w Hiszpanii nabiera zatem w niniejszych sprawach szczegdl-
nego znaczenia. W istocie gdyby okazalo si¢, ze w odniesieniu do zgloszonych
znakéw towarowych i wezesniejszego znaku towarowego nie istnieje prawdopodo-
bieistwo wprowadzenia w blad w Hiszpanii, to wniosek ten znajdowalby a fortiori
zastosowanie w stosunku do przecietnego konsumenta w innych panstwach
czlonkowskich, ktéry nie rozumie znaczenia powyzej wskazanych elementéw
stownych zgloszonych znakéw towarowych. Natomiast — zgodnie z orzecznictwem
cytowanym w pkt 76 powyzej — istnienie w Hiszpanii prawdopodobiefistwa
wprowadzenia w blad w odniesieniu do spornych znakéw towarowych stanowiloby
wystarczajaca podstawe dla odrzucenia rozpatrywanych wnioskéw o rejestracje, bez
potrzeby badania, czy tego typu prawdopodobienstwo zachodzi réwniez
w pozostalej czesci Unii Europejskiej.

Z powyzszego wynika, ze analize prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad nalezy
zaczaé od rozpatrzenia sposobu postrzegania pozostajacych w konflikcie znakéw
przez odbiorcéw hiszpanskich.

W przedmiocie poréwnania towaréw

Izba Odwolawcza stwierdzila, ze niektére towary oznaczone znakami towarowymi

pozostajacymi w konflikcie sa identyczne, czemu strony nie zaprzeczyly. Ma to
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miejsce w przypadku oznaczonych zgloszonymi znakami towarowymi ,wéd
mineralnych i gazowanych oraz innych napojéw bezalkoholowych; napojéw
owocowych i sokéw owocowych”, nalezacych do klasy 32, ktére stanowia napoje
bezalkoholowe i w konsekwencji sa identyczne z oznaczonymi wcze$niejszym
znakiem towarowym ,napojami bezalkoholowymi”, nalezacymi do tej samej klasy.
Podobnie oznaczone zgloszonymi znakami towarowymi ,,rum, likiery na bazie rumu
i wédka”, nalezgce do klasy 33, sa identyczne z oznaczonymi wczesniejszym znakiem
towarowym ,spirytualiami” nalezacymi do tej samej klasy (decyzje zaskarzone
w sprawach T-81/03 i T-103/03, pkt 23; decyzja zaskarzona w sprawie T-82/03,
pkt 20).

Izba Odwolawcza nie wypowiedziala si¢ wyraznie w przedmiocie poréwnania innych
towaréw oznaczonych wczeéniejszymi znakami towarowymi i nalezgcymi do
klasy 32, a mianowicie ,syropéw i innych preparatéw do produkcji napojéw”,
z towarami objetymi wcze$niejszym znakiem towarowym. Izba Odwolawcza nie
podwazyla jednak oceny dokonanej przez Wydzial Sprzeciwéw, zgodnie z ktéra te
towary oznaczone zgloszonymi znakami towarowymi i oznaczone wcze$niejszym
znakiem towarowym napoje bezalkoholowe, nalezace do klasy 32, sa podobne.
Skarzaca i OHIM sa zgodne co do faktu, ze towary te sa bardzo podobne, natomiast
interwenient w odpowiedzi na skarge nie zajgl stanowiska w tej kwestii, chociaz
podczas rozprawy przyznal, Ze wspomniane towary sa podobne. W istocie nalezy
stwierdzi¢, ze omawiane towary wykazuja wysoki stopieni podobieristwa, poniewaz —
jak slusznie wskazal OHIM — do towaréw oznaczonych zgloszonymi znakami
towarowymi wystarczy dodaé wody gazowanej lub niegazowanej, by staly sie one
gotowymi do spozycia napojami bezalkoholowymi, a zatem maja one identyczne
przeznaczenie i na rynku znajdujg sie wzgledem siebie w stosunku bezposredniej
konkurencji.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze towary oznaczone pozostajacymi w konflikcie znakami
towarowymi sa w znacznej cze$ci identyczne, a w pozostalym zakresie bardzo
podobne.

W przedmiocie poréwnania oznaczen

W zaskarzonych decyzjach Izba Odwolawcza stwierdzita brak prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad w odniesieniu do zgloszonych znakéw towarowych
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i wezeséniejszego znaku towarowego w jakiejkolwiek czesci Wspdlnoty, i to mimo
identycznosci niektérych towaréw oznaczonych rozpatrywanymi znakami oraz
wystepowania miedzy nimi ,ewidentnych podobienstw”. Stwierdzenie to zostalo
oparte na wystepujacych miedzy spornymi oznaczeniami graficznymi ,oczywistych
i natychmiast dostrzegalnych” réznicach, takich jak: brak w zgloszonych znakach
towarowych krzyza Swietego Huberta otoczonego aureola, ktéry rywalizuje z samym
wizerunkiem glowy jelenia i przyciaga uwage konsumenta, rézny sposéb przed-
stawienia glowy jelenia oraz zawarcie w zgloszonych znakach towarowych
stylizowanego i zapisanego w kolorze elementu slownego (,venado” lub ,venado
especial”). W $wietle tych réznic Izba Odwolawcza stwierdzila, ze pozostajace
w konflikcie znaki towarowe nalezy uznaé¢ za wizualnie rézne (decyzja zaskarzona
w sprawie T-81/03, pkt 25, 26, 28 i 34; decyzja zaskarzona w sprawie T-82/03, pkt 22,
23, 25 i 30; decyzja zaskarzona w sprawie T-103/03, pkt 25, 26 i 31).

Zdaniem Izby Odwolawczej znaki te réznily sie réwniez pod wzgledem
fonetycznym, gdyz jedynie zgloszone znaki towarowe zawieraja element stowny.
W decyzjach zaskarzonych w sprawach T-81/03 i T-82/03 Izba Odwotawcza uznala
ponadto, ze Wydzial Sprzeciwéw blednie stwierdzil, iz element stowny zgloszonych
znakéw towarowych bedzie kojarzony w Hiszpanii z elementem graficznym
oznaczen. W tym zakresie, opierajac sie na argumencie, ktéry skarzaca sama
wskazala w postepowaniu przed Wrydzialem Sprzeciwéw, Izba Odwolawcza
stwierdzila, Zze bardziej prawdopodobne jest to, iz wcze$niejszy znak towarowy
bedzie postrzegany fonetycznie jako odniesienie do wyrazu, a zatem do znaku
towarowego, Jagermeister ,niz do znaku towarowego »jeleni« lub »VENADO«”
(decyzja zaskarzona w sprawie T-81/03, pkt 28 i 34; decyzja zaskarzona w sprawie
T-82/03, pkt 25 i 30; decyzja zaskarzona w sprawie T-103/03, pkt 26 i 31).

Izba Odwotawcza uznala réwniez, ze pozostajace w konflikcie znaki towarowe nie
wykazujg znacznego podobieristwa koncepcyjnego. W jej przekonaniu bowiem,
nawet jesli zblizajaca je idea moglaby zostaé opisana jako koncepcja glowy jelenia, to
obecno$é¢ pozostalych elementéw, takich jak krzyz Swietego Huberta we wcze$niej-
szym znaku towarowym i element slowny ,venado” lub ,venado especial”
w zgloszonych znakach towarowych, odréznia je pod wzgledem koncepcyjnym
(decyzja zaskarzona w sprawie T-81/03, pkt 34; decyzja zaskariona w sprawie
T-82/03, pkt 30; decyzja zaskarzona w sprawie T-103/03, pkt 31).
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Wykraczajac poza te pordéwnania, Izba Odwolawcza stwierdzita, ze charakter
odrézniajacy motywu jelenia lub glowy jelenia jest ostabiony, gdyz jest on czesto
wykorzystywany do oznaczania gamy napojéw, o czym $wiadczy osiem rejestracji
wspélnotowych znakéw towarowych wskazanych przez interwenienta i wyniki
badania przeprowadzonego przez sama Izbe Odwolawczg w rejestrze znakéw
towarowych w Zjednoczonym Krélestwie (decyzja zaskarzona w sprawie T-81/03,
pkt 27 i 34; decyzja zaskarzona w sprawie T-82/03, pkt 24 i 30; decyzja zaskarzona
w sprawie T-103/03, pkt 32).

W zakresie poréwnania wizualnego Sad wskazuje, ze zaréwno zgloszone znaki
towarowe, jak i wcze$niejszy znak towarowy zawieraja elementy graficzne skladajace
sie w szczegdlnosci z wizerunku glowy jelenia widzianej od przodu i wpisanej
w okrag. Ten wspdlny im element graficzny zajmuje dominujaca pozycje
w oznaczeniach pozostajacych w konflikcie z uwagi na jego rozmiar oraz fakt, ze
jest on bardzo widoczny. Stwierdzenia tego nie podwaza ani bardziej abstrakcyjna
stylizacja i kolor wykorzystane w elemencie graficznym zgloszonych znakéw
towarowych, ani zabkowane kontury okregu, w ktéry zostal wpisany ten element.
Wprawdzie elementy slowne zgloszonych znakéw towarowych, wpisanie dwéch
z nich w prostokgtng rame oraz krzyz otoczony aureolg widoczny we wcze$niejszym
znaku towarowym stanowia dostrzegalne elementy, ktére réznia sporne oznaczenia
pod wzgledem wizualnym, jednak w przeciwienistwie do wspélnego im elementu
graficznego, czyli wizerunku glowy jelenia widzianej od przodu i wpisanej w okrag,
nie chodzi tutaj o elementy dominujace. Biorac pod uwage ogét tych elementéw, Sad
stwierdza — wbrew temu, co uznala Izba Odwolawcza — Ze pozostajace
w konflikcie znaki towarowe wykazuja znaczne podobiefistwo wizualne.

Réwnie bledne jest stwierdzenie Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym rozpatrywane
znaki towarowe réznia sie pod wzgledem fonetycznym takze w odczuciu
konsumentéw hiszpanskich.

W istocie nalezy wskazaé, ze wczeéniejszy znak towarowy jest znakiem czysto
graficznym. Wszystkie z trzech zgloszonych znakéw towarowych zawieraja stowo
»venado”, ktére przez konsumentéw hiszpanskojezycznych bedzie bez watpienia
fonetycznie kojarzone z graficzng cze$cia tych znakéw. W zwiazku z jego
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znaczeniem slowo to moze réwniez by¢ przez tych konsumentéw kojarzone
z wezesniejszym znakiem towarowym lub uzywane do jego opisu, poniewaz znak ten
nie zawiera elementu slownego. Gléwnie z tych wzgledéw poszczegélne sklady
Wydzialu Sprzeciwéw stwierdzily identycznoéé lub podobienistwo fonetyczne
spornych oznaczen na terytorium Hiszpanii.

W zaskarzonych decyzjach Izba Odwolawcza odrzucita ten wniosek przede
wszystkim ze wzgledu na brak we wczeéniejszym znaku towarowym emfatycznego
elementu slownego, z ktérym mamy do czynienia w zgloszonych znakach
towarowych (,venado”, ,venado especial”’). W decyzjach zaskarzonych w sprawach
T-81/03 i T-82/03 Izba Odwolawcza réwniez oparta sie na argumencie, ktéry zostal
przedstawiony przez sama skarzaca w postepowaniu przed skltadami Wydzialu
Sprzeciwdw, a zgodnie z ktérym bardziej prawdopodobne jest to, ze takze
w Hiszpanii wczeéniejszy znak towarowy bedzie postrzegany jako odniesienie do
znaku towarowego Jigermeister, a nie do znaku towarowego ,jelen” lub ,VENADO”.

Stwierdzenia te nie s3 zasadne. W tym zakresie nalezy przypomnie¢, Ze wyraz
sjagermeister” nie stanowi czesci wezeéniejszego znaku towarowego, tylko wystepuje
wylacznie w drugim znaku towarowym, na ktéry skarzaca nie powolala sie
w uzasadnieniu sprzeciwéw bedacych przedmiotem spraw T-81/03 i T-82/03.
W tych okolicznosciach brak jest uzasadnionych przyczyn, dla ktérych konsument
hiszpanskojezyczny mialby kojarzy¢ fonetycznie weczeéniejszy znak towarowy raczej
z wyrazem ,jigermeister” niz z wyrazami ,jelen” lub ,venado”, ktére odpowiadaja
dominujacemu elementowi graficznemu wczes$niejszego znaku towarowego. Do
odmiennego wniosku mozna by doj$¢ jedynie wtedy, gdyby zostalo ustalone, ze
wczesniejszy znak towarowy cieszy sie na terytorium Hiszpanii renomg. Przed-
stawiona przez skarzaca w postepowaniu przed skladami Wydzialu Sprzeciwéw
argumentacja, na ktéra powolala sie Izba Odwolawcza, miala na celu wlasnie
dowiedzenie tej renomy w szczegSlnosci w Niemczech i innych panstwach Unii
Europejskiej, wlaczajac w to Hiszpanie, a nie wskazanie réznic miedzy spornymi
znakami na plaszczyznie fonetycznej, jak to blednie przyjela Izba Odwolawcza.
Nalezy wiec na wstepie stwierdzi¢, ze skarzaca nie przedstawila jakiegokolwiek
dowodu, aby wykaza¢ renome wczesniejszego znaku towarowego w innych krajach
Unii Europejskiej poza Niemcami. Izba Odwolawcza nie uznala istnienia renomy
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wezedniejszego znaku towarowego w Hiszpanii. Wreszcie sama skarzaca zrezygno-
wala w miedzyczasie z tego argumentu, poniewaz w skargach powolala sie tylko na
renome wczesniejszego znaku towarowego w Niemczech, a podczas rozprawy
potwierdzila, ze nie podnosi renomy tego znaku w Hiszpanii.

W kazdym razie sama okoliczno$¢, ze konsument hiszpanskojezyczny moze znaé
nazwe towaru skarzacej Jigermeister, nie moze zapobiec pomyéleniu przez niego
o tym towarze, gdy uslyszy kogo$ méwiacego o likierze ,venado” — ktéry to wyraz
konsument ten mdglby postrzegaé jako odniesienie raczej do wizerunku zawartego
we wezeéniejszym znaku towarowym niz do nazwy odrebnego towaru. Jest to tym
bardziej mozliwe, ze wymowa wyrazu ,jigermeister” nie jest oczywista dla osoby
hiszpanskojezycznej, co czyni odniesienie do towaru skarzacej za pomoca opisu
wezesniejszego znaku towarowego bardziej prawdopodobnym w tym kraju.

Powyzszych stwierdzen nie podwaza twierdzenie interwenienta, zgodnie z ktérym
konsument hiszpanski, kiedy bedzie odnosi¢ sie do zwierzecia przedstawionego we
wezedniejszym znaku towarowym, bedzie raczej uzywal wyrazu ,ciervo”, gdyz jest on
zdaniem interwenienta bardziej powszechny w jezyku hiszpanskim niz wyraz
»venado”. Nawet przy zalozeniu, ze tak jest, interwenient nie zaprzecza temu, iz
hiszpanski wyraz ,venado” réwniez opisuje zwierze, ktérego wizerunek zostal
przedstawiony we wczesniejszym znaku towarowym. A zatem wyraz ten takze moze
sktoni¢ danego konsumenta do pomyslenia o tym znaku.

Dodanie do wyrazu ,venado” w zgloszonym znaku towarowym bedacym
przedmiotem sprawy T-103/03 przymiotnika ,especial” nie moze w tej sprawie
prowadzi¢ do odmiennego wniosku. Jest bowiem wiadome, ze konsument
hiszpanski uzna to okredlenie za element dodatkowy i drugorzedny. Po pierwsze,
zostalo ono umieszczone ponizej wyrazu ,venado” i zapisane duzo mniejszymi
literami. Po drugie, jego znaczenie w jezyku hiszpariskim (specjalny) sprawia, ze
konsument bedzie postrzegal towar opatrzony znakiem towarowym VENADO
ESPECIAL jako wariant — z uwagi na rodzaj lub jako§¢ — towaru o znaku
towarowym VENADO.
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Koncepcja lezaca u podstaw elementu graficznego zgloszonych znakéw towarowych
moze zosta¢ podsumowana na plaszczyznie koncepcyjnej jako idea glowy jelenia
widzianej od przodu i wpisanej w okrag lub medal. Element stowny tych znakéw
niczego nie zmienia w tej koncepcji z punktu widzenia konsumenta hiszpanskiego,
ktéry nie bedzie postrzegal stowa ,,venado” lub ,venado especial” odrebnie, ale jako
bezposrednie odniesienie do elementu graficznego. Ta sama koncepcja zostala co do
zasady przyjeta w przypadku wczesniejszego znaku towarowego. W konsekwencji
pozostajace w konflikcie znaki towarowe nalezy uznaé¢ za podobne pod wzgledem
koncepcyjnym.

W przedmiocie calosciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad

Jesli chodzi o calo$ciowa ocene prawdopodobiehstwa wprowadzenia w blad, Sad
stwierdza, wbrew rozwigzaniu przyjetemu w zaskarzonych decyzjach, ze majac na
uwadze fakt, iz omawiane towary sa w znacznej czesci identyczne, a w pozostalym
zakresie bardzo podobne, oraz fakt, Ze z punktu widzenia przecietnych konsumen-
téw hiszpanskich sporne znaki wykazuja podobiefistwa wizualne, fonetyczne
i koncepcyjne, wystepujace miedzy nimi réznice nie wystarcza, by wykluczy¢
istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w odczuciu wskazanego
powyzej wlasciwego kregu odbiorcéw.

W szczeg6lnosci réznice wizualne, ktére wystepuja miedzy oznaczeniami, nie
wystarcza same w sobie, by unikna¢ wszelkiego prawdopodobiefistwa wprowadzenia
w blad w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw.

Po pierwsze, poniewaz przecietny konsument zachowuje w pamieci jedynie
niedoskonaly obraz znaku towarowego, nie mozna utrzymywaé, ze méglby on
przypomnie¢ sobie graficzne detale omawianych oznaczen, takie jak mniej lub
bardziej realistyczna stylizacja glowy jelenia, rozmiary poroza jelenia lub kwestia
tego, czy okrag, w ktéry wpisana zostala glowa zwierzecia, ma zwykle czy zabkowane
kontury.
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Uzycie koloréw w zgloszonych znakach towarowych traci na znaczeniu przy
poréwnaniu ich z wczeéniejszym znakiem towarowym gléwnie dlatego, ze ten
ostatni stanowi obraz czarno-bialy. A zatem ujrzawszy zgloszone znaki towarowe,
przecietny konsument bedzie mégl zasadnie pomyéle¢, ze sa one jedynie kolorowa
wersja wczesniejszego znaku towarowego.

Widniejacy we wczesniejszym znaku towarowym miedzy porozem jelenia krzyz —
nawet jesli wyraznie widoczny — nie bedzie postrzegany przez przecietnego
konsumenta hiszpanskojezycznego jako element dominujacy, co zreszta zostalo juz
wskazane powyzej (zob. pkt 92 powyzej).

Prostokgtna rama zgloszonych znakéw towarowych bedgcych przedmiotem spraw
T-81/03 i T-103/03 réwniez nie moze zosta¢ uznana za element wystarczajaco
odrézniajacy. Jak to slusznie wskazaly skarzaca i OHIM, rama ta stanowi
drugorzedny element, ktéry nadaje tym znakom wyglad etykiety. Ponadto z uwagi
na fakt, ze napoje sa czesto sprzedawane w butelkach, wpisanie znaku towarowego
w prostokat na wzér etykiety stanowi w sektorze napojéw bardzo powszechna
praktyke.

Wreszcie jak zostalo wskazane powyzej, elementy stowne (,venado”, ,venado
especial”), wystepujace wrylacznie w zgloszonych znakach towarowych, beda
rozumiane przez przecietnego konsumenta hiszparnskojezycznego jako bezpoérednie
odniesienie do graficznej czesci tych znakéw. Wobec tego same te elementy nie
wystarczg, by odrézni¢ zgloszone znaki towarowe od wcze$niejszego znaku
towarowego w Hiszpanii, poniewaz konsument hiszpanski réwniez we wczeéniej-
szym znaku towarowym rozpozna wizerunek zwierzecia, ktére nazywa ,venado”.

Po drugie i przede wszystkim, identyczno$¢ znacznej czeSci i podobienstwo
pozostalych towaréw, podobnie jak podobienstwa fonetyczne i koncepcyjne
omawianych znakéw towarowych znosza w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw
hiszpanskojezycznych wystepujace miedzy tymi znakami réznice wizualne.
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Whniosku dotyczacego istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad
w odniesieniu do spornych znakéw towarowych w Hiszpanii nie podwaza argument
interwenienta (zob. pkt 63 powyzej), Ze zarejestrowal on wyraz ,venado” jako
wspélnotowy stowny znak towarowy, czemu skarzgca nie sprzeciwila sie. Niezaleznie
od zagadnienia dopuszczalnosci tej okolicznodci stanu faktycznego, na ktéra
powolano sie po raz pierwszy przed Sadem, wystarczy zauwazy¢, ze z jednej strony
sam fakt niewniesienia przez skarzgca sprzeciwu wobec rejestracji jednego znaku
towarowego nie powstrzymuje jej od jego wniesienia wobec rejestracji innego znaku
towarowego. Natomiast z drugiej strony i co bardziej istotne, poniewaz fonetyczne
podobietistwo spornych znakdéw jest tylko jednym z elementéw, ktére nalezy wzigé
pod uwage przy dokonywaniu calo$ciowej oceny prawdopodobiefistwa wprowa-
dzenia w blad, owego prawdopodobienistwa w odniesieniu do zgloszonych znakéw
towarowych i wczeéniejszego znaku towarowego nie mozna wykluczy¢, nawet jesli
uznaé, ze nie istnieje ono w odniesieniu do wczeéniejszego znaku towarowego
i stownego znaku towarowego VENADQO, mimo ich podobieristwa fonetycznego.

Utrzymany w zaskarzonych decyzjach argument interwenienta dotyczacy nieznacz-
nie — jego zdaniem — odrézniajacego charakteru wizerunku jelenia lub glowy
jelenia z uwagi na to, ze tego typu wizerunek jest czesto uzywany do ochrony
napojéw, réwniez winien zostaé odrzucony. Niezaleznie od kwestii, czy osiem
rejestracji wskazanych przez interwenienta i badanie przeprowadzone z wlasnej
inicjatywy przez Izbe Odwotawczg w rejestrze znakéw towarowych w Zjednoczonym
Kroélestwie sa wystarczajace, by méc dojéé¢ do takiego wniosku, nalezy stwierdzié, ze
w niniejszej sprawie to nie ogdlna koncepcja przedstawienia jelenia lub glowy jelenia,
ale bardziej specyficzna koncepcja polegajaca na przedstawieniu w formie medalu
glowy jelenia widzianej od przodu i wpisanej w okrag sprawia, ze sporne znaki s3
zblizone. Jedynie trzy z o$miu wspdlnotowych rejestracji wskazanych przez
interwenienta dotycza znakéw wykorzystujacych podobna, bardziej specyficzna
koncepcje. Chodzi tutaj o znaki towarowe zarejestrowane pod numerami 86439,
164392 i 163311, przy czym dwa ostatnie sg oczywiScie powigzane ze sobg, poniewaz
oznaczaja ten sam towar, a mianowicie piwo marki ANTLER. Ponadto znak
zarejestrowany pod numerem 86439 wydaje sie by¢ bardzo odmienny od znakéw
towarowych bedacych przedmiotem sporu w niniejszej sprawie, gdyz okrag
zawierajacy glowe jelenia jest wpisany w dodatkowa rame o nieregularnym
i fantazyjnym ksztalcie, a znak towarowy zawiera ponadto slowny element
dominujacy, a mianowicie stowo ,contri”, zapisane duzo wiekszymi proporcjonalnie
literami i bez zadnego zwigzku semantycznego z graficzng czescig znaku. Majac
powyzsze na uwadze i uwzgledniajac oczywisty brak zwiazku semantycznego miedzy
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wizerunkiem jelenia lub glowy jelenia a napojami alkoholowymi lub bezalkoholo-
wymi, Sad stwierdza, ze nie mozna zaprzeczy¢, iz koncepcja glowy jelenia widzianej
od przodu i wpisanej w okrag ma charakter — przynajmniej przecietnie —
odrézniajacy w przypadku oznaczenia napojéw.

Wreszcie nalezy odrzuci¢ oparty na wyzej wymienionym w pkt 43 wyroku w sprawie
SABEL argument interwenienta dotyczacy braku szczegélnie odrézniajacego
charakteru wizerunku glowy jelenia. W tamtej sprawie Trybunal orzekl, ze zwykle
skojarzenia miedzy dwoma znakami towarowymi, ktére moglyby przyj$¢ na mysl
odbiorcom ze wzgledu na zgodno$¢ ich tresci semantycznej, nie wystarcza same
w sobie, aby stwierdzi¢ istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad
w odniesieniu do dwéch znakéw, z ktérych jeden stanowi kombinacje stowa
i obrazu, a drugi jest tworzony przez obraz i nie cieszy sie szczegblnie powszechna
znajomoscia wérdd odbiorcéw (ww. w pkt 43 wyrok w sprawie SABEL, pkt 11 i 25).
Trybunal wskazal, ze tego rodzaju prawdopodobieristwo mozna stwierdzi¢ jedynie,
w przypadku gdy wczeéniejszy znak towarowy ma charakter szczegdlnie odréznia-
jacy — samoistny lub wynikajacy z jego powszechnej znajomodci, jaka cieszy sie
wéréd odbiorcéw (ww. w pkt 43 wyrok w sprawie SABEL, pkt 24). Nalezy zatem
stwierdzi¢, Ze w niniejszej sprawie element slowny zawarty w zgloszonych znakach
towarowych (,venado” i ,venado especial”) stanowi w przypadku terytorium
Hiszpanii bezpos$rednie odniesienie do ukazanego w tych znakach wizerunku,
podczas gdy w sprawie SABEL, w ktdrej wydano wyzej wymieniony w pkt 43 wyrok,
stowo ,sabél”, ktére bylo cze$cia znaku towarowego bedgcego przedmiotem tej
sprawy, nie wykazywalo zadnej wiezi semantycznej z towarzyszacym mu wizerun-
kiem skaczgcego geparda. Ponadto w sprawie SABEL, w ktérej wydano wyzej
wymieniony w pkt 43 wyrok, zgodno$¢ semantyczna miedzy graficznymi cze$ciami
dwéch pozostajacych w konflikcie znakéw towarowych ograniczala sie do tego, ze
zwierzeta przedstawione w znakach towarowych — odpowiednio gepard
i puma — naleza do rodziny kotéw i zostaly przedstawione w skoku, czyli
w pozycji, ktéra jest typowa dla tego rodzaju zwierzat (opinia rzecznika generalnego
E.G. Jacobsa w sprawie SABEL, w ktérej wydano ww. w pkt 43 wyrok, Rec.
str. 1-6193, pkt 3, 4 i 13). Natomiast, jak to juz zostalo wskazane powyzej,
podobieristwa wystepujace miedzy oznaczeniami spornymi w niniejszych sprawach
sq liczne i wykraczajg poza zwykla zgodno$¢ elementéw inspirowanych przez nature
i w zwiazku z tym malo fantazyjnych. Nalezy w szczegblnoéci przypomnied, ze
wszystkie sporne oznaczenia zawieraja cze$ciowy wizerunek tego samego zwierzecia
(jelenia) oraz ze w kazdym z tych przypadkéw ukazana zostala ta sama cze$c tego
zwierzecia, czyli glowa z porozem i szyja, widziane od przodu i wpisane w okrag.

II - 5449



112

113

114

115

WYROK Z DNIA 14.12.2006 r. — SPRAWY POLACZONE T-81/03, T-82/03 1 T-103/03

Z ogbélu powyzszych rozwazan wynika, Ze pierwszy zarzut podniesiony przez
skarzaca nalezy uwzglednié, a w konsekwencji nalezy stwierdzi¢ niewaznosé
zaskarzonych decyzji bez potrzeby badania pozostalych argumentéw skarzacej
dotyczgcych odpowiednio tego, ze wlasciwy krag odbiorcéw uzna zgloszone znaki
towarowe za unowocze$niona wersje wczesniejszego znaku towarowego, oraz
utrzymywanej przez skarzaca renomy tego ostatniego znaku w Niemczech, a takze
bez potrzeby badania drugiego zarzutu podniesionego przez skarzacg dotyczacego
naruszenia art. 73 rozporzadzenia nr 40/94.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Jednakze zgodnie z art. 87 § 3 akapit
pierwszy regulaminu w wypadkach szczegélnych Sad moze postanowié, ze koszty
zostang podzielone.

W niniejszej sprawie, poniewaz zgodnie z Zzadaniem strony skarzacej nalezy
stwierdzi¢ niewazno$¢ czesci zaskarzonej decyzji, strong przegrywajaca sprawe jest
interwenient. Strona skarzaca zazadala jednak obcigzenia kosztami nie interwe-
nienta, ale OHIM.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze nawet jesli OHIM poparl pierwsze zadanie skarzgcej,
winien on zosta¢ obciazony poniesionymi przez nig kosztami, poniewaz zaskarzona
decyzja zostala wydana przez jego izbe odwolawcza (ww. w pkt 23 wyrok w sprawie
BIOMATE, pkt 97).
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W odniesieniu do nowego zadania interwenienta, przedstawionego podczas
rozprawy i majacego na celu obcigzenie OHIM kosztami poniesionymi przez
interwenienta w przypadku stwierdzenia niewaznosci zaskarzonych decyzji, nalezy
wskazad, ze zgodnie z orzecznictwem wnioski w przedmiocie kosztéw moga zostaé
przedstawione przez strony na rozprawie, nawet jesli nie uczynily tego wczeéniej
[wyrok Trybunatu z dnia 29 marca 1979 r. w sprawie 113/77 NTN Toyo Bearing i in.
przeciwko Radzie, Rec. str. 1185, oraz opinia rzecznika generalnego J.P. Warnera
w tej sprawie, Rec. str. 1212, 1274; wyrok Sadu z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
T-214/04 Royal County of Berkshire Polo Club przeciwko OHIM — Polo/Lauren
(ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), Zb.Orz. str. 11-239, pkt 54].
W konsekwencji zadanie to jest dopuszczalne.

Sad uwaza jednak, ze zajete przez OHIM stanowisko w stosunku do zaskarzonych
decyzji wlasnej izby odwolawczej nie stanowi szczegdlnej okolicznosci mogacej
uzasadnia¢ podzial kosztéw w rozumieniu art. 87 § 3 akapit pierwszy regulaminu.
W istocie, jak to zostalo wskazane w pkt 24—29 powyzej, OHIM nie jest za kazdym
razem zobowigzany do obrony wszystkich zaskarzonych decyzji izb odwolawczych
i moze przylaczy¢ sie do zadan strony skarzacej. Takie stanowisko OHIM nie moze
wiec narusza¢ uzasadnionych oczekiwarn interwenienta. Wymieniony powyzej
w pkt 22 wyrok w sprawie Vedial przeciwko OHIM, na ktéry powolal sie w tym
zakresie interwenient, nie ma w niniejszym przypadku znaczenia. W pkt 36
wspomnianego wyroku Trybunal wylacznie poruszyl kwestie uzasadnionych
oczekiwan strony, ktéra wygrala postepowanie przed izba odwolawcza, w $wietle
celu postepowania przed Sadem na podstawie art. 63 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94,
jakim jest badanie zgodnosci z prawem decyzji izb odwotawczych. Te uzasadnione
oczekiwania nie zostaly naruszone w niniejszej sprawie, gdyz Sad przeprowadzil to
badanie w oderwaniu od stanowiska zajetego przez OHIM. Nalezy zatem obcigzy¢
interwenienta wlasnymi kosztami.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (piata izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
z dnia 19 grudnia 2002 r. (sprawa R 412/2002-1 i sprawa R 382/2002-1)
oraz z dnia 14 stycznia 2003 r. (sprawa R 407/2002-1).

2) Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) pokrywa koszty poniesione przez skarzaca.

3) Interwenient ponosi wlasne koszty.

Vilaras Martins Ribeiro Jitrimée

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 14 grudnia
2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Vilaras
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