WYROK Z DNIA 19.10.2006 r. — SPRAWY POLACZONE OD T-350/04 DO T-352/04

WYROK SADU PIERWSZE]J INSTANCJI (piata izba)
z dnia 19 pazdziernika 2006 r.”

W sprawach polaczonych od T-350/04 do T-352/04

Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH, z siedzibg w Bitburgu (Niemcy),
reprezentowana przez adwokata M. Hutha-Dieriga,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktdrej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwotawczg OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

Anheuser-Busch, Inc., z siedziba w Saint Louis, Missouri (Stany Zjednoczone),
reprezentowana przez adwokatéw A. Rencka, V. von Bombhard, A. Pohlmanna,
D. Ohlgarta i B. Goebela,

* Jezyk postepowania: angielski.
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BITBURGER BRAUEREI PRZECIWKO OHIM — ANHEUSER-BUSCH (BUD)

majacych za przedmiot trzy skargi na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej OHIM
z dnia 22 czerwca 2004 r., wydane w sprawach R 447/2002-2, R 451/2002-2
i R 453/2002-2, zwiazanych z postepowaniami w sprawach sprzeciwu pomiedzy
Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH a Anheuser-Busch, Inc.,

SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (piata izba),

w skladzie: M. Vilaras, prezes, F. Dehousse i D. Svéby, sedziowie,

sekretarz: K. Andovd, administrator,

po zapoznaniu sie ze skargami zlozonymi w sekretariacie Sadu w dniu 24 sierpnia
2004 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedziami na skargi zlozonymi przez OHIM
w sekretariacie Sadu w dniu 9 lutego 2005 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedziami na skargi zlozonymi przez interwenienta
w sekretariacie Sadu w dniu 17 lutego 2005 r.,

zwazywszy na postanowienie prezesa piatej izby Sadu z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
zarzadzajacego polaczenie niniejszych spraw do tacznego rozpoznania w procedurze
ustnej i wydania wyroku,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 stycznia 2006 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

1 — Zgloszenia wspdlnotowych znakéw towarowych dokonane przez Anheuser-Busch

Anheuser-Busch, Inc. zlozyta w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) trzy zgloszenia wspdlnotowych
znakéw towarowych (zwanych dalej ,zgloszonymi znakami towarowymi”) na
podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z pézn. zm.:

— zgloszenie stownego znaku towarowego BUD, dokonane w dniu 1 kwietnia
1996 r. dla towaréw nalezacych do klasy 32 Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji
znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego (zwanego dalej
~porozumieniem nicejskim”), i odpowiadajacych nastepujacemu opisowi: ,,piwo,
ale, porter, alkoholowe i bezalkoholowe napoje ze stodu”,
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— zgloszenie graficznego znaku towarowego (zwanego dalej ,zgloszonym
graficznym znakiem towarowym nr 17):
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— zgloszenie graficznego znaku towarowego (zwanego dalej ,zgloszonym
graficznym znakiem towarowym nr 2”):
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Te dwa ostatnie zgloszenia znakéw towarowych zostaly dokonane w dniu
16 pazdziernika 1996 r. dla towaréw nalezacych do klas 16, 25 i 32 porozumienia
nicejskiego i odpowiadajacych dla kazdej z tych klas nastepujacemu opisowi:

— klasa 16: ,papier, tektura i wyroby z tych materialéw nieujete w innych klasach;
druki; materialy introligatorskie; materialy pi$mienne; kleje do materialéw
piémiennych lub do celéw domowych; materialy szkoleniowe i instruktazowe
(z wyjatkiem aparatéw); materialy z tworzyw sztucznych do pakowania (nieujete
w innych klasach); karty do gry”,

— klasa 25: ,ubrania, obuwie, kapelusze”,

— klasa 32: ,piwo, ale, porter, alkoholowe i bezalkoholowe napoje ze stodu”.

Zgloszenia graficznych znakéw towarowych nr 1 i 2 zostaly opublikowane w dniu
23 marca 1998 r. w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw Towarowych nr 20/98
i nr 21/98.

Zgloszenie slownego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspoélnotowych Znakéw Towarowych nr 93/98 w dniu 7 grudnia 1998 r.

Il — Sprzeciwy wniesione przez Bitburger Brauerei wobec zgloszeri wspélnotowych
znakéw towarowych

W dniu 10 czerwca 1998 r. Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH (zwana dalej
»Bitburger Brauerei”) zlozyla na podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94 dwa
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sprzeciwy (nr 48 274 i 49 173) wobec rejestracji graficznych znakéw towarowych
nr 1 i 2 w odniesieniu do wszystkich towaréw wymienionych we wniosku
o0 rejestracje.

W dniu 3 marca 1999 r. Bitburger Brauerei zlozyla na podstawie art. 42
rozporzadzenia nr 40/94 sprzeciw (nr 138 281) wobec rejestracji zgloszonego
stownego znaku towarowego BUD w odniesieniu do wszystkich towaréw objetych
wnioskiem o rejestracje.

Po pierwsze, wszystkie trzy sprzeciwy zostaly oparte na istnieniu nastepujacych
wezesniejszych znakéw towarowych:

— krajowego slownego znaku towarowego BIT zarejestrowanego w Niemczech
w dniu 17 wrze$nia 1996 r. (nr 39 615 324) dla ,piwa; wéd mineralnych
i gazowanych oraz innych napojéw bezalkoholowych; napojéw owocowych
i sokéw owocowych; syropéw i innych preparatéw do produkcji napojéw”,
nalezacych do klasy 32,

— odtworzonego ponizej slowno-graficznego znaku towarowego Bit zarejestrowa-
nego w Niemczech w dniu 12 grudnia 1938 r. (nr 505 912) dla ,piwa’,
nalezacego do klasy 32:
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— odtworzonego ponizej slowno-graficznego znaku towarowego Bitte ein Bit!

zarejestrowanego w Niemczech w dniu 5 lipca 1957 r. (nr 704 211) dla ,piwa
i napojow bezalkoholowych”, nalezacych do klasy 32:

— odtworzonego ponizej slowno-graficznego znaku towarowego Bitte ein Bit!
zarejestrowanego w Niemczech w dniu 3 listopada 1987 r. (nr 1 113 784) dla
réznych towaréw nalezacych do klas 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34 i 42:

e —

W tych trzech sprzeciwach powolano sie na wszystkie towary objete rejestracjami
znakéw towarowych nr 505 912, nr 39 615 324 (BIT) i nr 704 211 (Bitte ein Bit!).

W sprzeciwie (nr 138 281) wobec rejestracji zgloszonego slownego znaku
towarowego BUD powolano sie réwniez na towary i uslugi objete stowno-
graficznym znakiem towarowym nr 1 113 784 (Bitte ein Bit!) nalezace do réznych
klas: piwo i napoje bezalkoholowe; ustugi restauracyjne, w szczegdlnoéci dostawa
napojéw do lokali restauracyjnych wszelkiego rodzaju; wynajem urzadzen dla
wyszynkéw, baréw obwoznych, przenosnego wyposazenia uzywanego w ogrodach
i przy organizacji imprez. W dwdch sprzeciwach (nr 48 274 i 49 173) wobec dwéch
zgloszonych graficznych znakéw towarowych powolano sie jednocze$nie na
nastepujace towary objete slowno-graficznym znakiem towarowym nr 1 113 784
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(Bitte ein Bit!) nalezace do réznych klas: piwo i napoje bezalkoholowe; broszury,
podstawki do piwa, afisze reklamowe, plakaty, dlugopisy kulkowe, fartuchy
kelnerskie, t-shirty, krawaty, reczniki, bluzy i kurtki.

Po drugie, w odniesieniu do zgloszonych graficznych znakéw towarowych Bitburger
Brauerei powolala sie, poza znakami towarowymi przedstawionymi w pkt 7 powyzej,
na znak towarowy BIT ,powszechnie znany” w Niemczech dla nastepujacych
towaréw: ,piwo i napoje bezalkoholowe; broszury, podstawki do piwa, afisze
reklamowe, plakaty, dlugopisy kulkowe, fartuchy kelnerskie, t-shirty, krawaty,
reczniki, bluzy i kurtki”.

Po trzecie, w odniesieniu do zgloszonego stownego znaku towarowego BUD
Bitburger Brauerei powolala sie, poza znakami towarowymi przedstawionymi
w pkt 7 powyzej, na zgloszenia nastepujacych wspélnotowych znakéw towarowych:

— zgloszenie odtworzonego ponizej graficznego wspélnotowego znaku towaro-
wego dokonane w dniu 1 kwietnia 1996 r. (nr 121 608) dla towaréw nalezacych
do klasy 32 porozumienia nicejskiego i odpowiadajacych nastepujacemu
opisowi: ,piwo, napoje przypomingjace piwo, ale, porter (oraz wszystkie te
towary bez zawartoéci alkoholu, o niskiej zawartoéci alkoholu lub
o ograniczonej zawartoéci alkoholu); napoje bezalkoholowe; syropy owocowe
i inne preparaty do produkcji napojéw bezalkoholowych i alkoholizowanych;
soki owocowe; woda stolowa”:
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— zgloszenie odtworzonego ponizej graficznego znaku towarowego dokonane
w dniu 1 kwietnia 1996 r. (nr 139 634) dla towaréw nalezacych do klasy 32
porozumienia nicejskiego i odpowiadajacych nastepujacemu opisowi: ,piwo,
napoje przypominajace piwo, ale, porter (oraz wszystkie te towary bez
zawartosci alkoholu, o niskiej zawartoéci alkoholu lub o ograniczonej zawartosci
alkoholu); napoje bezalkoholowe; syropy owocowe i inne preparaty do produkcji
napojéw bezalkoholowych i alkoholizowanych; soki owocowe; woda stolowa™

Bitoucger

Na poparcie swych sprzeciwéw Bitburger Braueri powolala wzgledne podstawy
odmowy rejestracji okre$lone w art. 8 ust. 1 lit. b) i w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94.

Il — Decyzje Wydziatu Sprzeciwéw

Trzema decyzjami z dnia 27 marca 2002 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalil sprzeciwy
wniesione przez Bitburger Brauerei.

W odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 Wydzial Sprzeciwéw
stwierdzil na wstepie, ze z uwagi na ten sam dzien dokonania zgloszenia co
w przypadku zgloszonego stownego znaku towarowego BUD (tj. 1 kwietnia 1996 r.)
zgloszenia graficznych wspdélnotowych znakéw towarowych nr 121 608 i 139 634 nie
mogg zosta¢ uznane za prawa wcze$niejsze w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.
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Ponadto Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil, ze nie zostal przedstawiony dowdd
uzywania niemieckiego slowno-graficznego znaku towarowego nr 505 912 (BIT)
w zarejestrowanej postaci, a dowdd uzywania niemieckich stowno-graficznych
znakéw towarowych nr 704 211 i 1 113 784 (Bitte ein Bit!) zostal przedstawiony
jedynie dla ,piwa” i ,piwa bezalkoholowego” (w przypadku tych dwéch znakéw) oraz
dla ,podstawek do piwa, t-shirtéw, kurtek, szklanek do piwa, otwieraczy do butelek,
dlugopiséw kulkowych i fartuchéw kelnerskich” (w przypadku znaku nr 1 113 784).

Biorac powyzsze pod uwage, Wydzial Sprzeciwéw doszedl do wniosku, ze
w odniesieniu do zgloszonych znakéw towarowych z jednej strony oraz niemieckich
znakéw towarowych: stownego nr 39 615 324 (BIT) i stowno-graficznych nr 704 211
i 1 113 784 (Bitte ein Bit!) z drugiej strony nie zachodzi prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad.

W tym zakresie Wydzial Sprzeciwéw uznal zasadniczo, ze pomimo charakteru
odrézniajacego uzyskanego przez stowny znak towarowy nr 39 615 324 (BIT) na
rynku niemieckim oraz identycznosci rozpatrywanych towaréw (z klasy 32)
wystepujace miedzy omawianymi oznaczeniami réznice o charakterze wizualnym,
fonetycznym i koncepcyjnym sa wystarczajace, by wylaczy¢ wszelkie prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94. Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil wiec brak prawdopodobiefistwa wprowa-
dzenia w blad w Niemczech w odniesieniu do niemieckiego stownego znaku
towarowego nr 39 615 324 (BIT) i zgloszonych do rejestracji znakéw towarowych.
Ten sam wniosek narzucalby sie zdaniem Wydzialu Sprzeciwéw réwniez
w przypadku uwzglednienia ,powszechnie znanego” w Niemczech znaku towaro-
wego BIT, na ktéry Bitburger Brauerei powolala si¢ w sprzeciwie wobec rejestracji
dwdch zgloszonych graficznych znakéw towarowych.

Jezeli chodzi o niemieckie stowno-graficzne znaki towarowe nr 7042111 1 113 784
(Bitte ein Bit!), Wydzial Sprzeciwéw uznal, ze zawieraja one dodatkowe elementy
w stosunku do niemieckiego stownego znaku towarowego nr 39 615 324 (BIT)
i w konsekwencji pod kazdym wzgledem réznia sie od zgloszonych znakéw
towarowych. Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil zatem brak prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad w Niemczech w odniesieniu do niemieckich stowno-
graficznych znakéw towarowych nr 704 211 i 1 113 784 (Bitte ein Bit!) oraz
zgloszonych znakéw towarowych.
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Jesli chodzi o art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, to odnoszac sie do zgloszonego
stownego znaku towarowego BUD, Bitburger Brauerei twierdzila, ze stowno-
graficzne znaki towarowe nr 505 912 (BIT), nr 704 211 i nr 1 113 784 (Bitte ein Bit!),
stowny znak towarowy nr 39 615 324 (BIT) oraz zgloszony graficzny wspélnotowy
znak towarowy nr 121 608 sa znakami znanymi i z tego powodu uzasadniaja
sprzeciw. Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil z kolei, Ze nie zostal przedstawiony dowéd
uzywania niemieckiego slowno-graficznego znaku towarowego nr 505 912 (BIT)
oraz ze nie mozna sie powola¢ na art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. Ponadto
w zwigzku ze zgloszeniem wspdlnotowego znaku towarowego nr 121 608 Wydzial
Sprzeciwéw stwierdzil, ze z uwagi na ten sam dzief zgloszenia co w przypadku
zgloszonego znaku towarowego BUD (1 kwietnia 1996 r.) nie chodzi tutaj o prawo
wczedniejsze w rozumieniu art. 8 ust. 5 w zw. z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt i)
rozporzadzenia nr 40/94. Wreszcie ze wzgledu na to, ze art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94 wymaga, by omawiane znaki byly identyczne lub podobne, Wydzial
Sprzeciwéw stwierdzil, ze niemiecki slowny znak towarowy nr 39 615 324 (BIT)
i niemieckie stowno-graficzne znaki towarowe nr 704 211 i 1 113 784 (Bitte ein Bit!)
nie moga uzasadniaé sprzeciwu wniesionego na podstawie tego przepisu.

Ponadto, odnoszac sie do zgloszonych graficznych znakéw towarowych, Bitburger
Brauerei powolywala si¢ na znak towarowy BIT, ktdry jest powszechnie znany
w Niemczech. Z uwagi na to, ze art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 wymaga, by
omawiane znaki byly identyczne lub podobne, Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil, ze
oznaczenie BIT nie moze uzasadniaé sprzeciwu wniesionego na podstawie tego
przepisu.

IV — Decyzje 1zby Odwotawczej

W dniu 24 maja 2002 r. Bitburger Brauerei wniosta odwotanie od kazdej z trzech
decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Bitburger Brauerei wniosta o uchylenie zaskarzonych decyzji w czesci dotyczacej
odrzucenia sprzeciwu w odniesieniu do towaréw nalezacych do klasy 32.

II - 4268



23

24

25

26

BITBURGER BRAUEREI PRZECIWKO OHIM — ANHEUSER-BUSCH (BUD)

Trzema decyzjami z dnia 22 czerwca 2004 r. (sprawa R 453/2002-2 w przypadku
zgloszenia stownego znaku towarowego BUD, sprawa R 447/2002-2 w przypadku
zgloszenia graficznego znaku towarowego nr 1 oraz sprawa R 451/2002-2
w przypadku zgloszenia graficznego znaku towarowego nr 2), doreczonymi
Bitburger Brauerei w dniu 29 czerwca 2004 r. (zwanymi dalej ,zaskarzonymi
decyzjami”) Druga Izba Odwotawcza OHIM oddalita odwolania od decyzji Wydzialu
Sprzeciwéw.

Przede wszystkim, jesli chodzi o dwa zgloszenia wspdlnotowych znakéw towaro-
wych wskazane przez Bitburger Brauerei przeciwko zgloszonemu stownemu
znakowi towarowemu BUD, Izba Odwolawcza stwierdzila, ze nie mozna ich uznaé
za ,wczesniejsze znaki towarowe” w rozumieniu art. 8 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
nr 40/94 i w konsekwencji nie moga one uzasadnia¢ podstaw sprzeciwu okreslonych
w art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. Ponadto w trzech
zaskarzonych decyzjach Izba Odwolawcza stwierdzita, wbrew temu, co ustalil
Wydzial Sprzeciwéw, ze niemiecki stowno-graficzny znak towarowy nr 505 912
(BIT) byl uzywany w sposéb wlasciwy, by zachowaé zwiazane z nim prawa.

Izba Odwotawcza stwierdzila, ze w odniesieniu do zgloszonych znakéw towarowych
i wezesniejszych niemieckich znakéw towarowych nr 505 912 i 39 615 324 (BIT) nie
istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad w Niemczech, i to mimo
pewnego wzmocnionego charakteru odrézniajacego wczesniejszych niemieckich
znakdéw towarowych oraz identycznosci lub podobiefistwa rozpatrywanych towaréw
nalezacych do klasy 32. Ocena Izby Odwolawczej opiera si¢ w szczegdlnosci na
wystepujacych miedzy oznaczeniami réznicach wizualnych i fonetycznych oraz na
braku podobienistwa koncepcyjnego.

Zdaniem Izby Odwolawczej, ten sam wniosek nasuwa sie tym bardziej w przypadku
poréwnania zgloszonych znakéw towarowych i niemieckich znakéw towarowych
nr 704 211 i 1 113 784 (Bitte ein Bit!), ktére skladaja sie z kilku stéw.
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Jesli chodzi o art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, to w trzech zaskarzonych
decyzjach Izba Odwolawcza stwierdzila, ze wystepujaca miedzy oznaczeniami
réznica jest tego typu, ze nie moze by¢ mowy o wykorzystywaniu charakteru
odrézniajacego lub wartosci wczeéniejszych znakéw towarowych, czy tez
o uszczerbku dla tych znakéw. Skarzgca nie wyjasnila ponadto, dlaczego tego
rodzaju wykorzystywanie lub tego rodzaju uszczerbek moglyby mie¢ miejsce.

Przebieg postepowania i Zadania stron

Po wysluchaniu sprawozdania sedziego sprawozdawcy Sad (piata izba) postanowil
otworzy¢ procedure ustng i — w ramach $rodkéw organizacji postepowania —
zwrdci¢ sie do stron o udzielenie odpowiedzi na kilka pytan oraz o dostarczenie
dokumentéw, czego dokonaly one w wyznaczonym terminie.

Podczas rozprawy w dniu 17 stycznia 2006 r. wysluchano wystapien stron i ich
odpowiedzi na pytania ustne.

Bitburger Brauerei wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonych decyzji,

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.
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OHIM i Anheuser-Busch wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie Bitburger Brauerei kosztami postepowania.

Co do prawa

I — W przedmiocie odestania do niektérych pism przediozonych w postepowaniu
przed OHIM

Na zakonczenie odpowiedzi na skarge Anheuser-Busch w sposéb ogélny odestala do
wszystkich argumentéw, stanu faktycznego i dowodéw przedstawionych
w postepowaniu przed OHIM w pismach datowanych na dni 30 marca 1999 r.,
2 lutego 2000 r., 18 lipca 2000 r., 18 listopada 2002 r. i 19 sierpnia 2003 r.

W tym zakresie nalezy przypomnie(, Zze zgodnie z art. 44 § 1 regulaminu Sadu,
znajdujacym zastosowanie w sprawach z zakresu wlasnosci intelektualnej na mocy
art. 130 § 1 i art. 132 § 1 tego regulaminu, skarga wniesiona do Sadu musi zawieraé
zwiezle przedstawienie zarzutéw prawnych stanowigcych jej podstawe. Zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem, jakkolwiek poszczegélne punkty skargi moga zosta¢
wsparte lub uzupetnione odestaniami do poszczegdlnych fragmentéw dokumentéw
do niej zalgczonych, ogdlne odeslanie do innych dokumentéw nie moze zastapi¢
braku istotnych elementéw argumentacji prawnej, ktére zgodnie ze wspomnianymi
powyzej przepisami musza by¢ zawarte w samej skardze [wyrok Sadu z dnia
14 wrzesénia 2004 r. w sprawie T-183/03 Applied Molecular Evolution przeciwko
OHIM (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), Zb.Orz. str. [1-3113, pkt 11].
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Wyrazone we wskazanym powyzej orzecznictwie stanowisko mozna odnie$¢ do
odpowiedzi na skarge przedstawionej przez druga strone postepowania w sprawie
sprzeciwu przed izba odwolawczg, bioracg udzial w postepowaniu przed Sadem
w charakterze interwenienta na podstawie art. 46 regulaminu Sadu, majacego
zastosowanie do zagadnien z zakresu wlasnoséci intelektualnej na mocy art. 135 § 1
akapit drugi tego regulaminu [wyrok Sgdu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie
T-115/02 AVEX przeciwko OHIM — Ahlers (a), Zb.Orz. str. 11-2907, pkt 11].

Wynika z tego, ze odpowiedZ na skarge Anheuser-Busch jest niedopuszczalna,
w zakresie w jakim odsyla ona do dokumentéw zlozonych w postepowaniu przed
OHIM, w granicach, w jakich zawartego w niej ogélnego odesltania nie da sie
powigzaé z zarzutami i argumentami przytoczonymi w odpowiedzi na skarge.

Il — W przedmiocie odestania do niektérych decyzji izb odwoltawczych OHIM

Bitburger Brauerei i Anheuser-Busch kilkakrotnie powoluja sie w swych pismach na
praktyke decyzyjna izb odwotawczych OHIM.

W tym zakresie nalezy przypomnie¢, ze decyzje, do ktérych wydawania uprawnione
sq na podstawie rozporzadzenia nr 40/94 izby odwotawcze OHIM i ktdére dotycza
rejestracji oznaczenia w charakterze wspdlnotowego znaku towarowego, wchodza
w zakres wykonywania ograniczonej kompetencji, a nie uprawnienn dyskrecjonal-
nych. W konsekwencji zgodno$¢ z prawem wspomnianych decyzji nalezy oceniaé
wylacznie na podstawie tego rozporzadzenia, a nie na podstawie ich wcze$niejszej
praktyki decyzyjnej (wyroki Trybunalu z dnia 15 wrze$nia 2005 r. w sprawie
C-37/03 P BioID przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. [-7975, pkt 47; z dnia 12 stycznia
2006 r. w sprawie C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz.
str, [-551, pkt 48).
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Dokonane przez Bitburger Brauerei i Anheuser-Busch odestania nie moga zatem
zosta¢ uwzglednione.

Il — W przedmiocie zgodnosci z prawem zaskarzonych decyzji

Skargi wniesione przez Bitburger Brauerei w sprawach potaczonych od T-350/04 do
T-352/04 opieraja sie na dwdch zarzutach. Pierwszy zarzut dotyczy naruszenia art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. W drugim zarzucie wskazano na naruszenie
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

A — W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Pierwszy z podniesionych przez Bitburger Brauerei zarzutéw dzieli sie na dwie
czesci.

W pierwszej czeéci Bitburger Brauerei utrzymuje, ze Izba Odwolawcza popelnita
blad, stwierdzajac brak prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w odniesieniu
do zgloszonych znakéw towarowych i wczesniejszych niemieckich znakéw
towarowych nr 505 912 i 39 615 324 (BIT).

W drugiej czesci Bitburger Brauerei utrzymuje, ze [zba Odwotawcza popetnita blad,
stwierdzajgc brak prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do
zgloszonych znakéw towarowych i wezesniejszych niemieckich znakéw towarowych
nr 704 211 i 1 113 784 (Bitte ein Bit!).
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1. W przedmiocie pierwszej czeici pierwszego zarzutu, dotyczacej prawdopodo-
biefistwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do zgloszonych znakéw towarowych
i weze$niejszych niemieckich znakéw towarowych nr 505 912 i 39 615 324 (BIT)

a) Argumenty Bitburger Brauerei

W przedmiocie wlasciwego kregu odbiorcéw

Przywolujac orzecznictwo dotyczace prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad,
Bitburger Brauerei wyja$nia, ze wczeéniejsze znaki towarowe zostaly zarejestrowane
w Niemczech i ze omawiane towary stanowig produkty powszechnego uzytku.
Bitburger Brauerei uwaza zatem, ze docelowy krag odbiorcéw sklada sie
z przecietnych konsumentéw niemieckich uznanych za wlasciwie poinformowa-
nych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych. W odniesieniu do zawartego
w zaskarzonych decyzjach stwierdzenia, ze przecietny konsument piwa zna znaki
towarowe nakladane na lubiane przez niego piwo, a takze jest w stanie rozréznié
poszczegdlne znaki towarowe, Bitburger Brauerei podnosi, ze jesli w ten sposéb Izba
Odwolawcza chciala wskazaé, iz w przypadku omawianych towaréw nalezaloby
przyjaé istnienie wyzszego poziomu uwagi, to takie rozumowanie byloby bledne.
W szczegblnosci byloby ono sprzeczne z wyrokiem Sadu z dnia 15 stycznia 2003 r.
w sprawie T-99/01 Mystery Drinks przeciwko OHIM — Karlsberg Brauerei
(MYSTERY) (Rec. str. [1-43, pkt 37), w ktérym zostalo stwierdzone, ze konsumenci
niemieccy nie przykladaja szczegélnie wysokiego poziomu uwagi do towaréw
w postaci ,piwa” i ,napojéw bezalkoholowych” nalezacych do klasy 32.

W przedmiocie odrézniajacego charakteru znaku towarowego BIT

Bitburger Brauerei podkresla wysoce odrozniajacy charakter znaku towarowego BIT.
W tym zakresie, odwolujac sie¢ do wyroku Trybunalu z dnia 29 wrzesnia 1998 r.
w sprawie C-39/97 Canon (Rec. str. 1-5507), Bitburger Brauerei wskazuje, ze
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charakter odrézniajacy znaku towarowego wynika z jego cech samoistnych lub
z faktu, Ze jest on znany rynku. W niniejszym przypadku Izba Odwolawcza na
poczatku uznata, ze wyraz ,,bit” ma zwykly charakter odrézniajacy. Biorgc pod uwage
wykazany przez Bitburger Brauerei fakt intensywnego uzywania znakéw towaro-
wych, ten charakter odrézniajagcy zostal wzmocniony prze fakt, ze jest on
powszechnie znany na terytorium Niemiec. Wedlug Bitburger Brauerei Izba
Odwolawcza stusznie uznala zatem, ze niemieckie znaki towarowe nr 505 912
i 39 615 324 (BIT) maja wzmocniony charakter odrézniajacy. Jednakze kwalifikacja
dokonana przez Izbe Odwolawcza, ktéra uznala istnienie ,,pewnego” wzmocnionego
charakteru odrézniajacego, nie jest prawidlowa. W wyniku nieprzerwanego
uzywania znaku towarowego BIT przez kilkadziesiat lat oraz intensywnej reklamy,
co zostalo wykazane pomoca odpowiednich dokumentéw, juz w lipcu 1996 r. BIT
byl marka znang przez 83,3% konsumentéw piwa wedlug wynikéw badan
znajomosci spontanicznej i przez 94,8% konsumentéw piwa wedlug wynikéw badan
znajomosci wspomaganej. Wynika z tego, ze BIT jest znakiem towarowym niezwykle
dobrze znanym, majgcym zatem wzmocniony charakter odrézniajacy.

W przedmiocie poréwnania oznaczen

Bitburger Brauerei skupia sie na fonetycznym poréwnaniu omawianych oznaczen
i kwestionuje przede wszystkim, w sprawach T-351/04 i T-352/04, stwierdzenie Izby
Odwolawczej, zgodnie z ktérym zgloszone graficzne znaki towarowe nie moga by¢
zredukowane na gruncie fonetycznym wylacznie do wyrazu ,bud”.

W tym zakresie Bitburger Brauerei uwaza, ze Izba Odwolawcza blednie stwierdzita,
iz przecietny konsument nalezacy do wlasciwego kregu odbiorcéw okreslitby
zgloszone graficzne znaki towarowe jako American Bud lub Anheuser-Busch Bud.

Bitburger Brauerei wskazuje po pierwsze, ze analiza wystapienia prawdopodobien-
stwa wprowadzenia w blad w przypadku zlozonych znakéw towarowych nie opiera
sie jedynie na uwzglednieniu jednego ze skladnikéw tworzacych zlozony znak
towarowy i na pordéwnaniu go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie,
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poréwnania nalezy dokonad poprzez analize tych znakéw towarowych postrzega-
nych jako caloé¢. Jednak nie wyklucza to, ze calo$ciowe wrazenie wywierane przez
zlozony znak towarowy w pamieci wlasciwego kregu odbiorcéw moze w niektérych
przypadkach zostaé zdominowane przez jeden z jego skladnikéw [postanowienie
Trybunalu z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C-3/03 P Matratzen Concord
przeciwko OHIM, Rec. str. [-3657, pkt 32 oraz 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 33 i 34]. Jedli chodzi o ocene dominujacego
charakteru jednego lub kilku skladnikéw zlozonego znaku towarowego, nalezy
w szczegélnosci wziaé pod uwage istotne cechy kazdego ze skladnikéw
w poréwnaniu z istotnymi cechami innych skladnikéw (ww. wyrok w sprawie
MATRATZEN, pkt 35).

Ponadto w ocenie Bitburger Brauerei orzecznictwo Sgdu pozwala na uznanie, ze
w przypadku kombinacji dwéch stéw prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad,
dotyczgce wczeéniejszego znaku towarowego skladajacego sie z jednego stowa,
wystepuje, gdy jeden ze skladnikéw tej kombinacji oraz wczeéniejszy stowny znak
towarowy sq identyczne lub podobne. Na poparcie tego twierdzenia powoluje sie
ona na wyrok Sadu z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie T-286/02 Oriental Kitchen
przeciko OHIM — Mou Dybfrost (KIAP MOU) (Rec. str. I1-4953, pkt 39).

W niniejszej sprawie Bitburger Brauerei utrzymuje, ze dominujacym skladnikiem
zgloszonych graficznych znakéw towarowych jest wyraz ,bud”. W szczegélnosci,
jesli chodzi o zgloszony graficzny znak towarowy nr 1, ktéry zawiera wyrazy
»american” i ,bud”, Bitburger Brauerei podkresla, Ze wyraz ,american” jest prostym
wskazaniem pochodzenia geograficznego i ma przez to charakter opisowy. Wyraz
sbud” jest zatem w stanie w wiekszym stopniu przyciagaé uwage docelowego kregu
odbiorcéw. Jesli chodzi o zgloszony graficzny znak towarowy nr 2, ktéry zawiera
wyrazy ,anheuser-busch” i ,bud”, Bitburger Brauerei wskazuje, ze wyraz ,bud” zostal
wyrézniony graficznie przez jego centralne umieszczenie oraz przez dodanie do
niego rysunku dwéch strzal (z prawej i z lewej strony). Ponadto wyraz ,,bud” narzuca
sie konsumentom jako latwiejszy do wymdwienia i do zapamietania.
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Stwierdzajac, ze element slowny ,bud” ma charakter dominujacy w zgloszonych
graficznych znakach towarowych (sprawy T-351/04 i T-352/04) oraz biorac pod
uwage, ze zgloszony slowny znak towarowy BUD (sprawa T-350/04) sklada sie
wylacznie ze slowa ,bud”, Bitburger Brauerei we wszystkich trzech sprawach
podnosi takie same argumenty i kwestionuje wynikajacy z zaskarzonych decyzji
wniosek, zgodnie z ktérym w niniejszej sprawie nie wystepuje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad dotyczace wczeéniejszych znakéw towarowych BIT.

W tym zakresie, zdaniem Bitburger Brauerei, Izba Odwotawcza, uznajac, Zze na
gruncie fonetycznym réznice pomiedzy ,bud” a ,bit” sa wystarczajace ze wzgledu na
samogloski ,,u” oraz ,i”, dokonatla blednej, fragmentarycznej analizy poszczegélnych
liter zamiast zbadaé¢ wymowe calego stowa. Bitburger Brauerei w tym miejscu odsyla
do ww. w pkt 43 wyroku w sprawie MYSTERY (pkt 46). W niniejszym przypadku
elementy wspélne obu oznaczen przewazaja pod wzgledem ilosciowym: kazde
z oznaczen sklada sie z jednosylabowego, trzyliterowego slowa; identyczne sa
intonacja i rytm fonetyczny; oba znaki towarowe zaczynaja sie literg ,b”, a ich ostatni
dzwiek wymawia sie w taki sam sposéb. Jej zdaniem, w tych okoliczno$ciach
niezrozumiale jest, jak Izba Odwolawcza mogla w pkt 51 zaskarzonych decyzji dojsé
do wniosku, ze pomiedzy poréwnywanymi oznaczeniami wystepuja ,znaczne
réznice”.

Bitburger Brauerei wskazuje na okoliczno$é¢, ze w jezyku niemieckim spélgloske ,d”
na koncu stowa wymawia sie tak jak spétgloske ,t”. Zatem jedyna réznica polega na
wystepowaniu w omawianych oznaczeniach samoglosek ,u” oraz ,i”. Bitburger
Brauerei, przypominajgc, ze nalezy bra¢ pod uwage calosciowe wrazenie fonetyczne
oznaczen, podkresla, iz ,bit” i ,bud” maja krétky intonacje i wymawiane sa,
odpowiednio, ,bitt” i ,butt”. Poniewaz samogloski ,i” oraz ,u” s3 otoczone
dominujacymi gloskami zwarto-wybuchowymi ,b” oraz ,t”, Bitburger Brauerei
uwaza, ze calo$ciowe wrazenie fonetyczne zdeterminowane jest przez spélgtoski.

W tych okolicznosciach dominujacy charakter maja elementy wspélne obu
oznaczen, a konsument, ktéry zachowuje w pamieci niedoskonaly obraz jednego
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z tych znakéw towarowych, pomyli je, poniewaz sg one jednosylabowe, maja takg
sama ilos¢ liter oraz identyczne gloski poczatkowe i koricowe. Bitburger Brauerei
dodaje, ze jednosylabowe znaki towarowe rzadko wystepuja na rynku piwa. Dlatego
tez konsument, stykajgc sie z jednosylabowym znakiem towarowym, zapewne
przypomni sobie omawiane wczeéniejsze znaki towarowe, szczegdlnie jesli
poréwnywane znaki towarowe niemal calkowicie sie pokrywaja.

Na koniec, po przedstawieniu argumentéw dotyczacych podobienistwa fonetycznego
omawianych oznaczen, Bitburger Brauerei wskazuje, ze na gruncie wizualnym
drugorzedne elementy slowne (to znaczy ,american” oraz ,anheuser-busch”
w przypadku zgloszonych graficznych znakéw towarowych) nie maja zadnego
znaczenia przy ocenie prawdopodobienstwa wizualnego wprowadzenia w blad.
W tych okolicznosciach, w odniesieniu do wszystkich trzech znakéw towarowych
zgloszonych do rejestracji, Bitburger Brauerei twierdzi, ze poréwnanie na gruncie
wizualnym powinno by¢ dokonywane pomiedzy oznaczeniami ,bit” i ,bud”, ktére
prezentuja przynajmniej odlegle podobiefistwo typograficzne. Oba te oznaczenia
maja te sama poczatkowa litere ,b” i sktadaja sie z trzech liter. Litery ,i” oraz ,u”
charakteryzuja sie wznoszgcymi sie liniami, a litery ,t” i ,d” zawierajg pionowy
element gléwny oraz poziomg kreske. Pomiedzy tymi oznaczeniami istnieje zatem
przynajmniej dalekie podobienstwo wizualne, ktére z uwagi na wspdlzaleznosé
omawianych czynnikéw jest réwniez wystarczajace do stwierdzenia prawdopodo-
biefistwa wprowadzenia w blad.

W przedmiocie prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad

W ocenie Bitburger Brauerei opartej na wyroku Trybunatu z dnia 22 czerwca 1999 r.
w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer (Rec. str. 1-3819, pkt 28)
podobienistwo fonetyczne omawianych oznaczen wystarcza do powstania prawdo-
podobienstwa wprowadzenia w btad. Ma ono szczegdlne znaczenie w przypadku
piwa, ktére zamawiane jest — przede wszystkim w barach — ustnie. Bitburger
Brauerei odsyla w tym zakresie do ww. w pkt 43 wyroku w sprawie MYSTERY
(pkt 48), w ktérym wyjasniono, ze: ,wystarczy, aby istnialo prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad, a nie, aby wprowadzenie w blad zostalo ustalone. W zakresie,
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w jakim omawiane towary sa réwniez zamawiane ustnie, samo fonetyczne
podobieristwo oznaczen wystarcza do powstania prawdopodobienistwa wprowadze-
nia w blad”. Bitburger Brauerei podkresla réwniez, ze w przypadku baréw wystepuje
czynnik hatasu, ktéry wplywa na fonetyczny odbiér omawianych oznaczen. Izba
Odwolawcza nie przywiazala wystarczajacej wagi do szczegblnych warunkdw,
w jakich sprzedawane sa omawiane towary.

Na tej podstawie Bitburger Brauerei uznaje, ze prawdopodobiefistwo wprowadzenia
w blad wystepuje z uwagi na sam fakt podobieristwa omawianych oznaczeti
wynikajacego z elementéw wspélnych pod wzgledem fonetycznym. Jezeli ponadto,
tak jak w sprawie niniejszej, wczesniejsze znaki towarowe majg charakter
odrézniajacy silniejszy od przecietnego, a omawiane towary sa identyczne, Bitburger
Brauerei, powolujac sie na ww. w pkt 55 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer
(pkt 21) oraz na wyroki Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-388/00
Institut fir Lernsysteme przeciwko OHIM — Educational Services (ELS) (Rec.
str. 11-4301, pkt 77) i z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko
OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN) (Rec. str. [I-2251, pkt 59), uwaza, ze
wczesniejsze znaki towarowe podlegaja szerszej ochronie. Bitburger Brauerei
podkresla w szczegélnosci, ze Trybunal uznal, iz silniejszy odrézniajacy charakter
wcezesniejszego znaku towarowego przemawia za prawdopodobienstwem wprowa-
dzenia w btad, a nie przeciwko niemu.

Ponadto Bitburger Brauerei podkresla fakt, ze wniosek Izby Odwolawczej pozostaje
w sprzecznosci z wyrokiem Bundesgerichtshof (niemieckiego federalnego sadu
najwyzszego) z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie Bit/But (I ZR 212/98, str. 465—
470, zwanym dalej ,wyrokiem Bundesgerichtshof”). Bitburger Brauerei wskazuje
w szczegblnosci, ze Bundesgerichtshof uznal, iz w odniesieniu do stéw ,bit” i ,but”
wystepuje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad na gruncie fonetycznym,
poniewaz poczatkowe diwieki tych sléw sa identyczne, a diwieki koncowe
pokrywaja sie w normalnej niemieckiej wymowie. Réznica dzwiekowa dotyczaca
samoglosek w obu tych slowach jest ponadto réwnowazona przez silniejszy od
przecietnego odrézniajacy charakter wczesniejszego znaku towarowego oraz przez
fakt, ze towary oznaczane oboma znakami sg identyczne.

Bitburger Brauerei przyznaje, ze orzeczenia sadéw krajowych nie maja mocy
wiazacej w niniejszym postepowaniu. Niemniej jednak dokonana przez Bundesge-
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richtshof analiza prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad dotyczgca BIT i BUT
opiera sie $ciSle na zasadach wywiedzionych przez Trybunal, w szczegdlnosci
odnoszacych sie do konieczno$ci uwzgledniania calosci okolicznosci sprawy oraz
wspolzaleznosci wystepujacych w niej czynnikéw. Bitburger Brauerei dodaje, ze
w innej sprawie Druga Izba Odwolawcza OHIM wziela pod uwage wyrok wydany
przez sad krajowy (decyzja z dnia 11 wrzeénia 2003 r. w sprawie R 70/2002-2 Kabel 1
przeciwko ARD).

b) Argumenty OHIM i Anheuser-Busch

OHIM oraz Anheuser-Busch kwestionuja argumenty przedstawione przez Bitburger
Brauerei i co do zasady uznajy, ze wizualna i fonetyczna réznica oraz brak
koncepcyjnego podobiefistwa pomiedzy omawianymi oznaczeniami sa wystarczajace
do wykluczenia wszelkiego prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad, nawet
pomimo identyczno$ci lub podobiefistwa towaréw.

Anheuser-Busch sprzeciwia sie twierdzeniu Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym
wczesniejsze niemieckie znaki towarowe nr 505 912 i 39 615 324 (BIT) maja
silniejszy charakter odrézniajacy. Anheuser-Busch podnosi w szczegdlnodci, ze
dokumenty przedstawione w postepowaniach przed OHIM odwoluja sie do znaku
towarowego Bitburger, a nie do znaku towarowego BIT. Anheuser-Busch
kwestionuje réwniez znaczenie o$wiadczenia jednego z pracownikéw Bitburger
Brauerei oraz wyniki badai rynkowych przeprowadzonych w lipcu 1996 r. dla
wykazania renomy znaku towarowego BIT w Niemczech.

Anheuser-Busch wskazuje takze na charakterystyke niemieckiego rynku piwa,
a w szczegdlnodci na bardzo duze spozycie tego napoju. Anheuser-Busch wywodzi
z tego, ze przecietny niemiecki konsument piwa jest ,ekspertem”.
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Wreszcie OHIM podkresla, ze zaskarzone decyzje odbiegaja od wyroku Bundesge-
richtshof w zakresie calo$ciowej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad.
Anheuser-Busch ze swej strony uznaje, zZe orzeczenia sadéw krajowych nie wiaza
OHIM ani Sadu przy stosowaniu rozporzadzenia nr 40/94.

¢) Ocena Sadu

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, na skutek
sprzeciwu uprawnionego do wcze$niejszego znaku towarowego, wniosek
o rejestracje znaku towarowego zostaje oddalony, jezeli ,z powodu identycznosci
lub podobienistwa do wczeéniejszego znaku towarowego, identycznoéci lub
podobienistwa towaréw lub uslug istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad opinii publicznej na terytorium, na ktérym wczesniejszy znak towarowy
jest chroniony; prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez
prawdopodobienstwo skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym”.

W my$l utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieistwo wprowadzenia w blad
istnieje, jesli odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospodar-
czo.

Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad nalezy
oceniaé calo$ciowo, zgodnie ze sposobem postrzegania oznaczen i danych towaréw
lub ustug przez wlasciwy krag odbiorcéw, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okolicznoéci danego przypadku, w szczegdlnosci wzajemnej zaleznosci miedzy
podobiefistwem oznaczen a podobieristwem oznaczonych towaréw lub ustug [zob.
wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko
OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. 11-2821,
pkt 31-33 i powolane tam orzecznictwo).
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Nalezy ponadto przypomnie¢, ze im bardziej odrézniajacy jest wczesniejszy znak
towarowy, tym wieksze prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad [wyrok Sadu
z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-164/03 Ampafrance przeciwko OHIM —
Johnson & Johnson (monBeBé), Zb.Orz. str. II-1401, pkt 70 oraz analogicznie wyrok
Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191,
pkt 24]. Znaki towarowe, ktére maja charakter wysoce odrézniajacy — samoistny lub
wynikajacy z faktu ich znajomoéci na rynku — podlegaja zatem szerszej ochronie niz
te, ktérych charakter jest w mniejszym stopniu odrézniajacy (ww. wyrok w sprawie
monBeBé, pkt 70 oraz analogicznie ww. w pkt 44 wyrok w sprawie Canon, pkt 18;
oraz ww. w pkt 55 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 20).

Biorac pod uwage, Ze wczeéniejsze znaki towarowe zostaly zarejestrowane
w Niemczech, kregiem odbiorcéw, ktéry nalezy wzigé pod uwage przy ocenie
prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad, jest krag odbiorcéw z tego paristwa
czlonkowskiego.

Nalezy podkresli¢, ze towary, ktérych dotyczy niniejsza sprawa, sa zazwyczaj
przedmiotem powszechnej dystrybucji, od dzialu spozywczego wielkiego sklepu do
baréw i kawiarni [zob. podobnie w odniesieniu do klas towaréw obejmujacych piwo
wyrok Sadu z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie T-33/03 Osotspa przeciwko OHIM —
Distribution & Marketing (Hai), Zb.Orz. str. II-763, pkt 44]. W tych okolicznos$ciach
docelowym kregiem odbiorcéw jest przecietny konsument, ktérego uwaza sie za
wlasciwie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego [zob. w sprawie
réwniez dotyczacej piwa ww. w pkt 43 wyrok w sprawie MYSTERY, pkt 32 i 37;
oraz w sprawie dotyczacej napojéw alkoholowych, wyrok Sadu z dnia 15 lutego
2005 r. w sprawie T-296/02 Lidl Stiftung przeciwko OHIM — REWE-Zentral
(LINDENHOF), Zb.Orz. str. II-563, pkt 45].

Izba Odwotawcza prawidlowo mogla zatem uznaé, ze w niniejszym przypadku
swlasciwym konsumentem omawianych towaréw jest przecietny konsument
niemiecki” (pkt 40 zaskarzonej decyzji w sprawie T-352/04 oraz pkt 41 zaskarzonych
decyzji w sprawach T-350/04 i T-351/04). Z tych samych wzgledéw nie pozostaje nic
innego, jak tylko podzieli¢ wniosek [zby Odwotawczej, zgodnie z ktérym wlasciwy
krag odbiorcéw w niniejszej sprawie nie moze sklada¢ sie ,z ekspertéw” (te same
punkty zaskarzonych decyzji).
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Nalezy réwniez przypomnieé, ze przy caloSciowej ocenie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad nalezy uwzgledni¢ okoliczno$é, ze przecietny konsument
rzadko ma sposobnos$¢ bezposredniego poréwnania znakéw towarowych i musi
polega¢ na ich niedoskonalym obrazie, jaki zachowal w pamieci (ww. w pkt 55 wyrok
w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26).

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy zbadaé, czy — jak to podnosi Bitburger
Brauerei — w niniejszej sprawie Izba Odwolawcza popelnila blad w ocenie
prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad.

i) W przedmiocie podobiefistwa rozwazanych towaréw

Nalezy przypomnieé, ze Bitburger Brauerei wszczela postepowanie przez Izba
Odwotawczg przeciwko kazdej z decyzji Wydzialu Sprzeciwéw wylgcznie w zakresie,
w jakim sprzeciwy zostaly odrzucone w odniesieniu do towaréw nalezacych do klasy
32. Sa to te same towary, ktérych dotycza obecne sprawy.

W tym zakresie zaskarzone decyzje stusznie stwierdzaja, ze ,[tJowary w niniejszej
sprawie sa identyczne lub podobne” (pkt 40 zaskarzonych decyzji w sprawach
T-350/04 i T-351/04 oraz pkt 39 zaskarzonej decyzji w sprawie T-352/04). Ta ocena
Izby Odwolawczej nie jest kwestionowana przez strony.
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ii) W przedmiocie podobiefistwa rozwazanych znakéw towarowych

Z orzecznictwa wynika, ze calo$ciowa ocene prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego
podobieistwa spornych znakéw, nalezy oprzeé¢ na wywieranym przez nie
calo$ciowym wrazeniu, przy uwzglednieniu w szczegdlnosci ich elementéw
odrézniajacych i dominujacych (ww. w pkt 66 wyrok w sprawie SABEL, pkt 23
oraz ww. w pkt 55 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25).

W przedmiocie podobienistwa wizualnego znakéw towarowych

— W przedmiocie podobienstwa wizualnego pomiedzy zgloszonym stownym
znakiem towarowym BUD a wczesniejszymi niemieckimi znakami towarowymi
nr 505 912 i 39 615 324 (BIT)

Izba Odwotawcza, w §lad za argumentacja Wydzialu Sprzeciwéw i Anheuser-Busch,
stwierdzila:

»Oba znaki towarowe w istocie maja taky sama dlugosé, lecz dzielace je réznice sa
wieksze niz podobienistwa miedzy nimi. Oba znaki towarowe rzeczywiscie zaczynaja
sie od tej samej litery, lecz réznig sie w pozostalym zakresie. Konsument dostrzeze te
wizualng réznice”. (Punkt 42 zaskarzonej decyzji w sprawie T-350/04).

Po pierwsze, jak stusznie podniosta Izba Odwolawcza, nalezy podkresli¢, ze elementy
~bud” i ,bit” maja wspdlna pierwszg litere, czyli litere ,b”.
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Po drugie, jak réwniez stusznie podniosta Izba Odwolawcza, jednosylabowe wyrazy
,bit” i ,bud” maja identyczng dlugo$é, poniewaz zlozone sa z trzech liter. Bez
watpienia, jak podnosi Anheuser-Busch, dokladniejsza analiza pozwolilaby na
stwierdzenie, ze oznaczenie BUD jest w istocie dluzsze od oznaczenia BIT. Jednakze
tego rodzaju réznica nie bedzie dostrzegalna dla przecietnego niemieckiego
konsumenta.

Po trzecie, prawda jest, na co zasadniczo wskazuje Izba Odwolawcza, Ze omawiane
oznaczenia réznig sie co do dwéch ostatnich liter (to znaczy ,ud” w przypadku
zgloszonego znaku towarowego stownego BUD oraz ,it” w przypadku wczeéniej-
szych niemieckich znakéw towarowych), mimo ze — jak podnosi Bitburger Brauerei
— litery te posiadaja wspdlng ceche, gdyz w czesci sktadajg sie z poziomych linii.

Bioragc pod uwage wszystkie powyzisze elementy, nalezy uznaé, ze pomiedzy
omawianymi oznaczeniami istnieja znaczgce réznice, wynikajace w szczegolnosci
z faktu, ze dwie z trzech tworzacych je liter sa rézne. Jak stusznie podniosta Izba
Odwolawcza, réznice te sg istotniejsze od podobienstw pomiedzy tymi oznacze-
niami. Wlasciwy konsument moze dostrzec te réznice. Nalezy zatem stwierdzi¢, ze
zgloszony slowny znak towarowy BUD oraz wcze$niejsze niemieckie znaki towarowe
nr 505 912 i 39 615 324 (BIT) wykazuja pewien stopiefi wizualnego podobieristwa,
ktéry mozna okresli¢ co najwyzej jako niewielki. Bitburger Brauerei sama ponadto
w swych skargach podnosi, ze wizualne podobienstwo omawianych znakéw
towarowych jest ,dalekie”.

Nalezy dodaé, ze w odniesieniu do weczesniejszego niemieckiego stowno-graficznego
znaku towarowego nr 505 912, ktéry obejmuje graficzny styl pozwalajacy na dalsze
zmniejszenie stopnia wizualnego podobienstwa do slownego znaku towarowego
BUD, zgodnie z tym, co podnosi [zba Odwolawcza, ten znak towarowy byl uzywany
przez Bitburger Brauerei w réznych postaciach, w tym w postaci pozbawionej
szczegllnego stylu graficznego.
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— W przedmiocie podobiefistwa wizualnego pomiedzy zgloszonymi graficznymi
znakami towarowymi a wcze$niejszymi niemieckimi znakami towarowymi
nr 505 912 i 39 615 324 (BIT)

Izba Odwolawcza stwierdzita:

»Zgloszony znak towarowy stanowi zlozona etykiete, ktérej nie mozna zredukowaé
do samego slowa »bud«. Nawet jesli »bud« stanowi odrézniajacy element tego znaku
towarowego, to nie dominuje on nad pozostalymi tworzgcymi go elementami, to
znaczy nad szczegélowym graficznym wzorem w dolnej cze$ci znaku ani nad
interesujaca kompozycja kolorystyczng, w ten sposéb, by spychal je calkowicie na
drugi plan. Konsument postrzega ten znak towarowy jako calo§¢ i zachowuje
wrazenie ogdlne. Nawet jesli znak ten zostalby zredukowany do elementéw
stownych [American Bud lub Anheuser-Busch Bud], to w dalszym ciagu istnialaby
istotna wizualna réznica pomiedzy taka kombinacja slowng a krétkim znakiem
wnoszacego sprzeciw [BIT]”. (Punkt 42 zaskarzonej decyzji w sprawie T-351/04 oraz
pkt 41 zaskarzonej decyzji w sprawie T-352/04.)

Nalezy na wstepie stwierdzi¢, ze o ile przecietny wlasciwy konsument postrzega
zwykle znak towarowy jako calo$¢ i nie zaglebia sie w analize jego poszczegdlnych
detali, to calo$ciowa ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad uwzglednia
w szczegblnosci odrézniajace i dominujace elementy badanych znakéw (ww.
w pkt 66 wyrok w sprawie SABEL, pkt 23) oraz to, ze to wlasnie dominujace
i odrézniajace cechy oznaczenia sa co do zasady najlatwiej zapamietywane [zob.
podobnie wyroki Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-104/01
Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. str. 1[-4359, pkt 47
i 48; oraz z dnia 6 pazdziernika 2004 r. w sprawach potaczonych od T-117/03 do
T-119/03 i T-171/02 New Look przeciwko OHIM — Naulover (NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection), Zb.Orz. str. 11-3471, pkt 39].

Nalezy stwierdzi¢, ze w niniejszym przypadku elementy stowne ,american” i ,bud”
(zgloszony graficzny znak towarowy nr 1) lub ,anheuser-busch” i ,bud” (zgloszony
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graficzny znak towarowy nr 2) umieszczone sg posrodku zgloszonych graficznych
znakéw towarowych. Sa one ponadto napisane duza czcionka koloru niebieskiego na
bialym tle, co sprawia, ze odrézniaja sie wizualnie tym bardziej, ze drugi plan znaku
towarowego ma kolor czerwony.

Inne elementy stowne widoczne na bialym tle, w szczegélnoéci nazwa i adres
Anheuser-Busch, umieszczone sg ponizej wyrazédw ,american” i ,bud” (zgloszony
graficzny znak towarowy nr 1) lub ,anheuser-busch” i ,bud” (zgloszony graficzny
znak towarowy nr 2) i sa napisane znacznie mniejsza czcionka. To samo
w przypadku elementéw slownych widocznych w gérnej czesci graficznego znaku
towarowego, w szczegélnosci liter ,ab”, ktére sg ponadto umieszczone posrodku
tarczy. Z kolei stowo ,genuine” pojawia si¢ dwa razy po kazdej stronie bialego
prostokata, w ktérym umieszczone sa wyrazy ,american” i ,bud” (zgloszony
graficzny znak towarowy nr 1) lub ,anheuser-busch” i ,bud” (zgloszony graficzny
znak towarowy nr 2). Stowo to jest jednak umieszczone pionowo, przez co nie jest
tatwo je odczytac.

Jesli chodzi o elementy graficzne widoczne w gérnej czesci zgloszonego znaku
towarowego, to przedstawiajg one tarcze z hastem. Elementy te stanowig ozdobne
cze$ci etykiety i nie sg przez to uwazane za jej gtéwny skladnik.

Nalezy zatem uznaé, ze dominujacymi elementami obu omawianych znakéw
towarowych sa elementy slowne ,american” i ,bud” (zgloszony graficzny znak
towarowy nr 1) lub ,anheuser-busch” i ,bud” (zgloszony graficzny znak towarowy
nr 2).

W tym kontekscie, jesli mozna przyjaé, ze wyraz ,bud” jest jedynym elementem
odrézniajacym posréd dominujacych elementéw stownych i przez to przyciagajacym
uwage wlasciwego kregu odbiorcéw, to mozna co najwyzej stwierdzi¢ istnienie
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niewielkiego podobienstwa wizualnego pomiedzy zgloszonymi graficznymi znakami
towarowymi a wcze$niejszymi niemieckimi znakami towarowymi nr 505 912
i 39 615 324 (BIT), skoro w pkt 79 powyzej zostalo juz ustalone niewielkie
podobienistwo wizualne pomiedzy zgltoszonym slownym znakiem towarowym BUD
a tymi wczesniejszymi niemieckimi znakami towarowymi.

Jednakze przy ocenie wszystkich oznaczenn w niniejszej sprawie na gruncie
wizualnym, nalezy zwr6ci¢ uwage na dosy¢ zlozony charakter zgloszonych
graficznych znakéw towarowych, ktére sa znakami mieszanymi, skladajacymi sie
nie tylko z powolanych elementéw stownych, lecz réwniez z szeregu elementéw
graficznych w bardzo réznorodnej kolorystyce (zob. podobnie ww. w pkt 82 wyrok
w sprawie Fifties, pkt 38).

Biorac wszystkie powyzsze okolicznosci pod uwage, nalezy stwierdzi¢, ze zgloszone
graficzne znaki towarowe oraz wczeéniejsze niemieckie znaki towarowe nr 505 912
i 39 615 324 (BIT) nie sg podobne pod wzgledem wizualnym.

W przedmiocie fonetycznego podobienstwa rozwazanych znakéw towarowych

— W przedmiocie fonetycznego podobiefistwa pomiedzy zgloszonym stownym
znakiem towarowym BUD a wczeéniejszymi niemieckimi znakami towarowymi
nr 505 912 i 39 615 324 (BIT)

W pkt 43 i 44 zaskarzonej decyzji dotyczycej zgloszonego slownego znaku
towarowego BUD Izba Odwolawcza stwierdzila:

»43. Jesli chodzi o fonetyczne poréwnanie znakéw towarowych, to w ocenie Izby
zgloszony znak towarowy BUD i znak towarowy wnoszgcego sprzeciw BIT sg od
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siebie wystarczajaco odlegle. Na gruncie fonetycznym samogloski »i« oraz »u«
réznig sie wyraznie. Réznica co do tej litery w wyrazach »bud« i »bit, ktére sktadaja
sie z trzech liter, jest wystarczajaca, aby umozliwi¢ konsumentowi dokonanie
rozrdznienia.

44. Zaden inny wniosek nie wynika z wyroku Sadu [w sprawie ELS wymienionym
w pkt 56 powyzej]. W sprawie tej Sad Pierwszej Instancji stwierdzil, ze gloski »e«
oraz »i« wymawiane sa podobnie oraz ze fonemy spélgloskowe »l« i »s«
w oznaczeniach catkowicie sie pokrywaja (zob. pkt 71). Natomiast samogloski »i«
oraz »u« (lub »a« w przypadku wymowy angielskiej) nie sa wymawiane w ten sam
sposéb. Ponadto spélgloski nie pokrywaja sie catkowicie. W przypadku zamawiania
omawianych produktéw w lokalach gastronomicznych réznice sq wystarczajace”.

Po pierwsze, nalezy podnie$¢, ze poczatkowa litera omawianych znakéw jest
identyczna i nie jest w jezyku niemieckim réznie wymawiana.

Po drugie, litery ,i” (w oznaczeniu BIT) oraz ,u” (w oznaczeniu BUD) w jezyku
niemieckim wymawiane sa w rézny sposéb. Ta réznica w wymowie nie jest
kwestionowana przez Bitburger Brauerei.

Po trzecie, litery ,t” (w oznaczeniu BIT) oraz ,d” (w oznaczeniu (BUD) w tym
przypadku maja podobna wymowe, nawet jesli moze ona nie by¢ dokladnie taka
sama. Dowody w tym zakresie zostaly przedstawione w toku postepowania przed
OHIM.
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Po czwarte, nalezy podkresli¢, ze argumentacja Izby Odwolawczej nie jest oparta
wylacznie na tym, ze litery ,i” oraz ,u” wymawiane s3 w rézny sposéb. Izba
Odwolawcza w istocie slusznie wziela pod uwage, ze wyrazy ,bit” i ,bud” ,skladaja
sie z trzech liter” (pkt 43 zaskarzonych decyzji). W tym zakresie, wbrew
twierdzeniom Bitburger Brauerei, nie ma podstaw do uznania, ze litery ,i” oraz
»=u”, bedace jedynymi samogloskami w omawianych oznaczeniach, sa bez znaczenia
przy wymawianiu calych wyrazéw ,bit” i ,bud”.

W kontekscie calo$ciowej wymowy powyzsze rozwazania prowadzg do stwierdzenia
ograniczonego stopnia podobienstwa fonetycznego pomiedzy zgloszonym stownym
znakiem towarowym BUD a wcze$niejszymi niemieckimi znakami towarowymi
nr 505 912 i 39 615 324 (BIT). Jednakze, jak slusznie podniosta Izba Odwolawcza,
réznica w wymowie pomiedzy samogloskami ,i” oraz ,u” w obu omawianych
oznaczeniach, zlozonych z trzech liter, jest wystarczajaca, aby umozliwi¢ wlasci-

wemu konsumentowi dokonanie rozréznienia na gruncie fonetycznym.

— W przedmiocie fonetycznego podobienistwa pomiedzy zgloszonymi graficznymi
znakami towarowymi a wcze$niejszymi niemieckimi znakami towarowymi
nr 505 912 i 39 615 324 (BIT)

W pkt 43 decyzji dotyczacej zgloszonego graficznego znaku towarowego nr 1 Izba
Odwotawcza stwierdzila:

s[...] W ocenie Izby wlasciwy konsument wymdwilby zgloszony znak towarowy jako
»american bud«, co wystarczajaco odbiega od jednosylabowego znaku towarowego
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wnoszacego sprzeciw, czyli »BIT«. Jednakze, nawet przyjmujac, ze zgloszony znak
towarowy zostalby zredukowany do stowa »bud«, oba znaki towarowe zachowalyby
wystarczajacy dystans. Na gruncie fonetycznym samogloski »i« oraz »u« réznia sie
bowiem wyraZnie. Réznica co do tej litery w wyrazach »bud« i »bit«, ktére skladaja
sie z trzech liter, jest wystarczajaca, aby umozliwi¢ konsumentowi dokonanie
rozréznienia”.

W pkt 42 i 43 decyzji dotyczacej zgloszonego graficznego znaku towarowego nr 2
Izba Odwolawcza stwierdzita:

242, [...] W ocenie Izby wlasciwy konsument wyméwilby zgloszony znak jako
»anheuser busch bud«, co wystarczajaco odbiega od krétkiego znaku towarowego
wnoszacego sprzeciw, czyli BIT. W ocenie Izby nie ma powodéw, dla ktérych
przecietny konsument skracalby nazwe »anheuser busch bud«, uzywajac jedynie jej
ostatniego slowa »bud«. Ponadto nie ma powodéw, dla ktérych przecietny
konsument, uwazajac nawet slowa »anheuser« i »bush« za nazwiska, mialby ich
nie wymawiaé. Nazwiska bez zadnych watpliwosci moga bowiem stanowi¢ czesé
znaku towarowego.

43. Jednakze, nawet przyjmujac, ze zgloszony znak towarowy zostalby zredukowany
do stowa »budy, oba znaki towarowe zachowalyby wystarczajacy dystans. Na gruncie
fonetycznym samogloski »i« oraz »u« réznig si¢ bowiem wyraznie. Réznica co do tej
litery w wyrazach »bud« i »bit«, ktére skladaja sie z trzech liter, jest wystarczajaca,
aby umozliwi¢ konsumentowi dokonanie rozréznienia”.
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Ponadto, w pkt 44 dwéch zaskarzonych decyzji dotyczacych zgloszonych
graficznych znakéw towarowych, Izba Odwolawcza, podobnie jak w decyzji
dotyczacej zgloszonego stownego znaku towarowego BUD, dodata:

,Zaden inny wniosek nie wynika z wyroku Sadu [w sprawie ELS wymienionym
w pkt 56 powyzej]. W sprawie tej Sad Pierwszej Instancji stwierdzil, ze gloski »e«
oraz »i« wymawiane sg podobnie oraz ze fonemy spdlgloskowe »l« i »s«
w oznaczeniach catkowicie si¢ pokrywaja (zob. pkt 71). Natomiast samogloski »i«
oraz »u« [...] nie sg wymawiane w ten sam sposéb. Ponadto spélgloski nie pokrywaja
sie calkowicie. W przypadku zamawiania omawianych produktéw w lokalach
gastronomicznych réznice sa wystarczajace”.

Na wstepie nalezy podkresli¢, ze graficzny znak towarowy, skladajacy sie z jednego
lub kilku elementéw stownych, moze by¢ przedstawiony fonetycznie [wyrok Sadu
z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie T-359/02 Chum przeciwko OHIM — Star TV
(STAR TV), Zb.Orz. str. II-1515, pkt 49].

W niniejszym przypadku, nawet jesli mozna przyjaé, ze wyraz ,bud” jest jedynym
elementem odrézniajacym posrdéd dominujgcych elementéw stownych ,,american”
i ,bud” lub ,anheuser-busch” i ,bud” w zgloszonych graficznych znakach
towarowych, przyciagajacym przez to uwage wlasciwego kregu odbiorcéw, to
mozna co najwyzej, biorgc pod uwage wniosek przyjety w pkt 95 powyzej, dotyczacy
podobienstwa fonetycznego pomiedzy zgloszonym slownym znakiem towarowym
BUD a wczesniejszymi niemieckimi znakami towarowymi nr 505 912 i 39 615 324
(BIT), stwierdzi¢ istnienie ograniczonego podobienstwa fonetycznego pomiedzy
zgloszonymi graficznymi znakami towarowymi a owymi wczeéniejszymi znakami
towarowymi. Jednakze, jak to réwniez zostalo podniesione w pkt 95 powyzej, réznica
w wymowie pomiedzy samogloskami ,i” oraz ,u” w obu omawianych oznaczeniach
jest wystarczajaca, aby umozliwi¢ konsumentowi dokonanie rozréznienia na gruncie
fonetycznym.
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W przedmiocie koncepcyjnego podobienistwa rozwazanych znakéw towarowych

W pkt 45 zaskarzonych decyzji [zba Odwotawcza uznala, ze nie ma koncepcyjnego
podobiefistwa pomiedzy zgloszonymi znakami towarowymi a wczeéniejszymi
niemieckimi znakami towarowymi nr 505 912 i 39 615 324 (BIT).

Wezeéniejsze niemieckie znaki towarowe nr 505 912 i 39 615 324 (BIT) moga miec
rézne koncepcyjne znaczenia. Anheuser-Busch wskazuje w tym zakresie, ze wyraz
,bit” moze byé rozumiany przez wlasciwy krag odbiorcéw albo jako jednostka
uzywana w informatyce, albo jako odniesienie do miasta Bitburg. Te rézne znaczenia
wynikaja réwniez z badan rynkowych przeprowadzonych na zlecenie Bitburger
Brauerei, przedlozonych w postepowaniu przed OHIM.

Jesli chodzi o zgloszone znaki towarowe, to na wstepie nalezy podkregli¢, ze nie
wydaje sie, aby wlasciwy krag odbiorcéw nadawal wyrazowi ,bud” jakies szczegblne
znaczenie. Strony nie przedstawily zadnego dowodu, ktéry méglby zaprzeczaé temu
wnioskowi.

Stad, jesli chodzi o zgloszony stowny znak towarowy BUD, nalezy uznad, ze wlasciwy
krag odbiorcéw nie bedzie mu nadawal szczegdlnego koncepcyjnego znaczenia.
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Jesli chodzi o zgloszone graficzne znaki towarowe, to nawet jesli wyraz ,american”
(graficzny znak towarowy nr 1) sklanialby do przekonania, Ze omawiane towary maja
pochodzenie amerykanskie lub w kazdym razie taki charakter, a wyrazy ,anheuser-
busch” (graficzny znak towarowy nr 2) moglyby by¢ rozumiane przez cze$é¢ kregu
odbiorcéw jako odwolujace sie do przedsigbiorstwa, ktére wytwarza te towary, to
powiazanie tychze wyrazéw z wyrazem ,bud” nie pociagga za soba zadnego
szczegllnego znaczenia koncepcyjnego. W kazdym razie brak jest jakichkolwiek
dowodéw pozwalajacych na uznanie, ze wyrazy te, traktowane lacznie, majg
znaczenie koncepcyjne podobne do tego, ktére mozna nadaé wcze$niejszym
niemieckim znakom towarowym nr 505 912 i 39 615 324 (BIT).

Ze wzgledu na powyzsze okolicznoéci nalezy uznad, ze zgloszone znaki towarowe
oraz wczeéniejsze niemieckie znaki towarowe nr 505 912 i 39 615 324 (BIT) nie sa
podobne z koncepcyjnego punktu widzenia.

Whniosek dotyczacy podobienistwa rozwazanych znakéw towarowych

Biorgc pod uwage calo$¢ powyziszych rozwazan oraz dokonujac calo$ciowej oceny
znakéw towarowych w niniejszej sprawie, nalezy uznaé, ze ze wzgledu na znaczne
réznice dzielace omawiane znaki, jak réwniez brak podobienstwa koncepcyjnego
pomiedzy nimi:

— zgloszony slowny znak towarowy BUD oraz wczeéniejsze niemieckie znaki
towarowe nr 505 912 i 39 615 324 (BIT), pomimo wykazywania niewielkiego
stopnia podobienstwa na gruncie wizualnym i fonetycznym, oceniane jako
calo$¢ sa rézne;
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— zgloszone graficzne znaki towarowe oraz wcze$niejsze niemieckie znaki
towarowe nr 505 912 i 39 615 324 (BIT), pomimo wykazywania niewielkiego
stopnia podobieristwa na gruncie fonetycznym, oceniane jako calo$¢ sa rézne.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze zgloszone znaki towarowe oraz wczesniejsze niemieckie
znaki towarowe nr 505 912 i 39 615 324 (BIT) nie sa podobne.

iii) W przedmiocie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad

Biorac pod uwage dostrzezone juz réznice pomiedzy zgloszonymi znakami
towarowymi a wcze$niejszymi niemieckimi znakami towarowymi nr 505 912
i 39 615 324 (BIT), nalezy uzna¢, ze pomimo istnienia niewielkiego stopnia
podobieristwa na gruncie wizualnym i fonetycznym, prawdopodobieristwo wprowa-
dzenia w blad nie zachodzi, niezaleznie od identycznoéci lub podobiefstwa
rozpatrywanych towaréw, zakladajac nawet wysoce odrézniajacy charakter wczes-
niejszych znakéw towarowych.

Powyzszego wniosku nie s3 w stanie poda¢ w watpliwo$¢ argumenty podniesione
przez Bitburger Brauerei.

Po pierwsze, jesli chodzi o warunki sprzedazy omawianych towardw,
a w szczegblnosci o kwestie, czy towary te s zasadniczo zamawiane ustnie i czy
na odbiér fonetyczny po stronie konsumentéw moze mie¢ wplyw czynnik halasu,
wystarczy podnie$é, ze argumenty podane przez Bitburger Brauerei sa jedynie
prostymi stwierdzeniami, niepopartymi Zzadnymi dowodami przedstawionymi
w odpowiednim czasie w postepowaniu przed OHIM.
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Bitburger Brauerei nie przedstawila ponadto jakiegokolwiek dowodu na wykazanie,
ze jej towary sprzedawane sa zasadniczo w taki sposéb, iz odbiorcy nie postrzegaja
jej znaku towarowego w sposéb wizualny. W tym zakresie nalezy przypomniec, ze
nawet jedli bary i restauracje sg istotnym kanalem sprzedazy towaréw Bitburger
Brauerei, to nie budzi watpliwosci, iz konsument bedzie mégl w tych miejscach
postrzega¢ omawiane znaki towarowe wizualnie, w szczegdlnosci ogladajac podana
mu butelke lub tez w inny spos6b (widzac szklanki, plakaty reklamowe itp.). Poza
tym i nade wszystko nie kwestionuje sie tego, iz bary i restauracje nie sa jedynymi
kanalami sprzedazy przedmiotowych towaréw. W istocie towary te sg réwniez
sprzedawane w supermarketach i innych punktach sprzedazy detalicznej. Nalezy
wszakze stwierdzi¢, iz skoro butelki ustawione sa na pélkach, konsumenci moga
w trakcie dokonywanych tam sprzedazy postrzega¢ znaki towarowe w sposéb
wizualny [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-3/04
Simonds Farsons Cisk przeciwko OHIM — Spa Monopole (KINJY by SPA), Zb.Orz.
str. [1-4837, pkt 57-59]. Wynika z tego, ze argument Bitburger Brauerei zwigzany
z warunkami sprzedazy omawianych towaréw musi zosta¢ w kazdym wypadku
oddalony.

Po drugie, jesli chodzi o silniejszy odrézniajacy charakter wczesniejszych znakéw
towarowych oraz odwolanie sie przez Bitburger Brauerei do wyroku w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Meyer, wymienionego w pkt 55 powyzej, to nalezy podkresli¢, ze
w pkt 28 tego wyroku Trybunal stwierdzil, iz stosownie do stopnia sily odrézniajacej
wezesniejszych znakéw towarowych ,[n]ie mozna wykluczy¢, ze samo brzmieniowe
podobieistwo znakéw towarowych moze stwarza¢ prawdopodobienistwo wprowa-
dzenia w btad”. Z wyroku tego wynika po pierwsze, ze przewidziany przez Trybunat
przypadek to tylko pewna mozliwo$¢ i ze nalezy bra¢ pod uwage inne istotne w danej
sprawie czynniki, a po drugie, ze Trybunal ocenial przypadek, w ktérym badane
znaki towarowe byly podobne z fonetycznego punktu widzenia. Natomiast
w obecnych sprawach, pomimo mozliwego silniejszego odrézniajacego charakteru
wczedniejszych znakéw towarowych, réznice pomiedzy omawianymi znakami
towarowymi podane wyzej w ramach ogélnej oceny prawdopodobieristwa wprowa-
dzenia w blad wykluczaja takie prawdopodobiefistwo dotyczace tych znakéw
w Niemczech,

Po trzecie, je§li chodzi o okoliczno$é, ze wniosek Izby Odwolawczej pozostaje
w sprzeczno$ci z wyrokiem Bundesgerichtshof, to nalezy na wstepie przypomnie, ze
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wspélnotowy system znakéw towarowych jest systemem autonomicznym, sklada-
jacym sie ze zbioru norm i zmierzajacym do osiggniecia szczegdlnych dla niego
celéw, a jego stosowanie jest niezalezne od wszystkich systeméw krajowych [wyroki
Sadu z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie T-32/00 Messe Miinchen przeciwko OHIM
(electronica), Rec. str. 11-3829, pkt 47; oraz z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie
T-312/03 Wassen International przeciwko OHIM — Stroschein Gesundkost
(SELENIUM-ACE), Zb.Orz. str. [1-2897, pkt 46].

Ponadto zgodno$¢ z prawem decyzji izb odwolawczych musi by¢ oceniana wylacznie
na podstawie rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z jego wykladnia dokonana przez sad
wspélnotowy, a nie na podstawie orzecznictwa krajowego, nawet jezeli zostalo ono
oparte na przepisach analogicznych do przepiséw tego rozporzadzenia [ww.
w pkt 65 wyrok Sadu w sprawie GIORGIO BEVERLY HILLS, pkt 53 i wyrok
z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Diaz przeciwko OHIM — Granjas
Castellé (CASTILLO), Rec. str. [1-4835, pkt 37, oraz ww. w pkt 34 wyrok w sprawie
a, pkt 30].

W kazdym razie nalezy podnie$¢, ze Bundesgerichtshof stwierdzil jedynie
wystapienie prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad dotyczacego niemieckiego
znaku towarowego nr 505 912 oraz graficznego znaku towarowego identycznego ze
zgloszonym graficznym znakiem towarowym nr 1 w oparciu o fonetyczne
podobietistwo sléw ,bud” i ,bit” wystepujacych w tych znakach.

Nalezy ponadto podkresli¢, ze Izba Odwolawcza dokonala calo$ciowej oceny
prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do wcze$niejszego
niemieckiego slowno-graficznego znaku towarowego nr 505912 (BIT)
i zgloszonego graficznego znaku towarowego nr 1 oraz nie oparla swojej decyzji
wylacznie na poréwnaniu ich pod wzgledem fonetycznym. Ta calo$ciowa ocena
musi bowiem uwzglednia¢ calo$¢ istotnych czynnikéw wystepujacych w danym
przypadku i powinna opiera¢ sie, jesli chodzi o OHIM, wylacznie na przepisach
rozporzadzenia nr 40/94.
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Po czwarte, jesli chodzi o odwolanie si¢ przez Bitburger Brauerei podczas rozprawy
do wyroku Sgdu z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie T-396/04 Soffass przeciwko
OHIM — Sodipan (NICKY) (dotychczas niepublikowany w Zbiorze), to wystarczy
podniesé, ze w sprawie tej, wbrew temu, co wydaje sie sugerowaé Bitburger Brauerei,
Sad nie stwierdzil prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do
zgloszonego znaku towarowego NICKY i wcze$niejszych znakéw towarowych
NOKY. Utrzymujac decyzje Izby Odwolawczej, ktéra zwrdcita sprawe do Wydzialu
Sprzeciwéw, Sad uznal, ze pomiedzy oboma powolanymi znakami towarowymi
wystepuja pewne podobienistwa i ze powinna byla zostaé przeprowadzona analiza
podobienistwa przedmiotowych towaréw (zob. w szczegdlnosci pkt 38 i 39 wyroku).
Sad ponadto podkreslil, ze oba omawiane oznaczenia rozpoczynaja sie na wspdlna
litere ,n” i koricza sie na ,ky”. Poniewaz, zdaniem Sadu, konicéwka ta nie jest zwykle
uzywana w jezyku francuskim, moze ona zosta¢ uznana za element dominujacy obu
oznaczen, ktéry zwrdci uwage francuskiego konsumenta (pkt 34 wyroku). Ta
sytuacja rézni sie od sytuacji w obecnych sprawach.

Biorac pod uwage przedstawione okolicznosci, wobec braku koniecznosci analizo-
wania przywolanych przez Anheuser-Busch argumentéw dotyczacych stopnia
odrézniajagcego charakteru wczeéniejszych niemieckich znakéw towarowych
nr 505 912 i 39 615 324 (BIT), pierwsza cze$é pierwszego zarzutu podniesionego
przez Bitburger Brauerei musi zostaé oddalona jako nieuzasadniona.

2. W przedmiocie drugiej czeéci pierwszego zarzutu dotyczacego prawdopodobien-
stwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do zgloszonych znakéw towarowych
i wezesniejszych niemieckich znakéw towarowych nr 704 211 i 1 113 784 (Bitte ein
Bit!)

a) Argumenty uczestnikéw

W ocenie Bitburger Brauerei, biorac pod uwage rozwazania dotyczace pierwszej
cze$ci pierwszego zarzutu dotyczace prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad
w odniesieniu do zgloszonych znakéw towarowych i wczeéniejszych niemieckich

II - 4298



BITBURGER BRAUEREI PRZECIWKO OHIM — ANHEUSER-BUSCH (BUD)

znakéw towarowych nr 505912 i 39 615 324 (BIT), wystepuje réwniez podobieristwo
pomiedzy zgloszonymi znakami towarowymi a niemieckimi znakami towarowymi
nr 704 211 i 1 113 784 (Bitte ein Bit!). Bitburger Brauerei wyjasnia w tym zakresie, ze
hasto ,bitte ein bit!” rozumiane jest przez odbiorcéw jako skrét zamdwienia.
Odbiorcy beda kierowali sie stowem ,bit”, ktére dominuje we wczeéniejszych
znakach towarowych.

Natomiast w ocenie OHIM niemieckie znaki towarowe nr 704 211 i 1 113 784 (Bitte
ein Bit!) jeszcze bardziej réznia sie od zgloszonych znakéw towarowych niz
wczesniejsze niemieckie znaki towarowe nr 505 912 i 39 615 324 (BIT). Zatem jesli
nie zachodzi prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad odnoszace sie do tychze
znakéw towarowych i zgloszonych znakéw towarowych, to nie mozna réwniez
méwic o takim prawdopodobienistwie w odniesieniu do wczeéniejszych znakéw Bitte
ein Bit!

b) Ocena Sadu

Uwzgledniajac dokonang przez Sad ocene dotyczaca prawdopodobieristwa wprowa-
dzenia w blad w odniesieniu do zgloszonych znakéw towarowych i wezesniejszych
niemieckich znakéw towarowych nr 505 912 i 39 615 324 (BIT), nalezy a fortioti
uznad, ze nie zachodzi prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad w odniesieniu do
zgloszonych znakéw towarowych i wezesniejszych niemieckich znakéw towarowych
nr 704 211 i 1 113 784 (Bitte ein Bit!).

Wezeéniejsze niemieckie znaki towarowe nr 704 211 i 1 113 784 (Bitte ein Bit!)
skladaja sie bowiem z dodatkowych elementéw stownych (,bitte”, ,ein”)
i graficznych (,!”), jak réwniez ze szczegélnej formy graficznej w poréwnaniu
z wcze$niejszymi niemieckimi stownymi znakami towarowymi nr 505 912
i 39 615 324 (BIT). Zatem na gruncie wizualnym pierwsze z wymienionych znakéw
jeszcze bardziej réznig sie od zgloszonych znakéw towarowych niz stowne znaki
towarowe BIT. Ponadto na gruncie fonetycznym, nawet jesli wczes$niejsze
niemieckie znaki towarowe nr 704 211 i 1 113 784 (Bitte ein Bit!) moglyby by¢
okreslone tylko przez odwolanie do wyrazu ,bit”, wniosek Sadu nie méglby by¢ inny
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niz w przypadku pierwszej czeci pierwszego zarzutu. Wreszcie strony nie
przedlozyly dowodéw, ktére pozwalalyby na uznanie, ze omawiane znaki wykazuja
jakikolwiek stopien podobienistwa z koncepcyjnego punktu widzenia.

Zatem oceniane jako calo$¢ zgloszone znaki towarowe i wczesniejsze niemieckie
znaki towarowe nr 704 2111 1 113 784 (Bitte ein Bit!) nie sa podobne. Nie moze wiec
zachodzi¢ w tym przypadku prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad.

Z tychze wzgledéw druga cze$é pierwszego zarzutu podniesionego przez Bitburger
Brauerei musi zosta¢ oddalona jako nieuzasadniona.

B — W przedmiocie drugiego zarzutu dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 5
rozporzgdzenia nr 40/94

1. Argumenty uczestnikéw

Powolujgc sie na brzmienie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, Bitburger Brauerei
wskazuje, ze w zaskarzonych decyzjach Izba Odwolawcza stwierdzila, iz réznica
pomiedzy oznaczeniami jest tego rodzaju, Ze nie moze powsta¢ kwestia nienaleznych
korzysci lub szkodliwosci dla renomy wezeéniejszych znakéw towarowych.
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Zdaniem Bitburger Brauerei, Izba Odwolawcza nie wziela pod uwage istotnego
stopnia podobienstwa fonetycznego pomiedzy ,bit” i ,bud”. Prawda jest, ze
w obecnych sprawach zachodzi réwniez identyczno$¢ lub silne podobieristwo
towardéw. Jednakze, wychodzgc poza brzmienie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94,
Trybunal uznal, ze przepis ten znajduje zastosowanie réwniez w razie identycznosci
lub podobienstwa towaréw (wyrok Trybunalu z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie
C-292/00 Davidoff, Rec. str. 1-389).

Znak towarowy BIT jest, zdaniem skarzgcej, znakiem towarowym renomowanym
w Niemczech w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. Renoma ta zostata
wykazana przez Bitburger Brauerei w toku postepowania przed OHIM.

Whiosek o rejestracje znaku towarowego BUD wywoluje uszczerbek dla odréznia-
jacego charakteru wczesniejszych znakéw towarowych, poniewaz wniesiono
o rejestracje podobnego oznaczenia dla identycznych towaréw, przez co odréznia-
jacy charakter tego wczesniejszego znaku towarowego zostaje ostabiony.

OHIM podnosi, ze nawet jesli mozna bylo ustali¢ renome wcze$niejszych znakéw
towarowych, to Bitburger Brauerei nie wykazala, iz omawiane oznaczenia sg
identyczne lub podobne, a zgloszone znaki towarowe przynosza nienalezng korzysé
wynikajaca z odrézniajacego charakteru lub renomy wczeéniejszych znakéw.

Ponadto na mocy art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 badanie przeprowadzane
przez OHIM ograniczone jest do stanu faktycznego i dowodéw przedstawionych
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przez strony. Dlatego Izba Odwolawcza stusznie oddalila Zadanie na gruncie art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, skoro Bitburger Brauerei ,[nie wyjasnita], dlaczego
tego rodzaju wykorzystywanie lub tego rodzaju uszczerbek moglyby mie¢ miejsce”.

Anheuser-Busch wskazuje na poczatek, ze art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94
wymaga, aby dane oznaczenia byly identyczne lub podobne, natomiast w niniejszym
przypadku, jak to juz zostalo wykazane, nie zachodzi podobienstwo omawianych
oznaczen.

Dalej, Anheuser-Busch podkregla, ze wczeéniejszy znak towarowy, aby korzystaé
z ochrony przewidzianej w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, musi by¢ znakiem
renomowanym, a w niniejszym przypadku Bitburger Brauerei nie udalo sie wykaza¢
renomy znaku towarowego BIT.

Wreszcie Anheuser-Busch uwaza, ze argumenty podane przez Bitburger Brauerei
nie sa wystarczajgce dla wykazania, iz doszlo do przeniesienia wizerunku
w $wiadomosci czesci wlasciwego kregu odbiorcéw.

2. Ocena Sadu

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 ,[...] w wyniku
sprzeciwu wlasciciela wczedniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2,
zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli jest on identyczny lub
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podobny do wczesniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towaréw lub ustug, ktére
nie s3 podobne do tych, dla ktérych wczeéniejszy znak jest zarejestrowany, jezeli,
w przypadku wczesniejszego wspélnotowego znaku towarowego, cieszy sie on
renoma we Wspdlnocie i, w przypadku wczeéniejszego krajowego znaku towaro-
wego, cieszy sie on renoma w danym panstwie cztonkowskim, i jezeli uzywanie bez
uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiloby nienalezyte korzysci
z tego powodu lub byloby szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy
takiego wcze$niejszego znaku towarowego”.

Przepis ten zaklada, ze zgloszony znak towarowy oraz wczeéniejszy znak towarowy
sa identyczne lub podobne. Skoro zostalo stwierdzone, ze zgloszone znaki towarowe
i wczeéniejsze niemieckie znaki towarowe nr 505 912 i 39 615 324 (BIT) oraz
nr 704 211 i 1 113 784 (,Bitte ein Bit!”) nie sa ani identyczne, ani podobne, art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 nie moze by¢ podstawg sprzeciwu wniesionego przez
Bitburger Brauerei w niniejszej sprawie.

Nalezy zatem oddali¢ drugi zarzut podniesiony przez Bitburger Brauerei, jako
nieuzasadniony, a w konsekwencji — oddali¢ skargi w calosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz Bitburger Brauerei przegrala
sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM i Anheuser-Busch — obcigzy¢ ja
kosztami postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (piata izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH zostaje obciazona kosztami postepo-
wania,

Vilaras Dehousse Svaby

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 19 pazdziernika
2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Vilaras
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