OSOTSPA PRZECIWKO OHIM — DISTRIBUTION & MARKETING (HAI)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (czwarta izba)

z dnia 9 marca 2005 r."

W sprawie T-33/03

Osotspa Co. Ltd, z siedziba w Bangkoku (Tajlandia), reprezentowana przez
adwokata C. Gassauera-Fleissnera, z adresem do dorgczenn w Luksemburgu,

strona skarzaca,

przeciwko

Urz¢dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. von Miihlendahla, T. Eichenberga
oraz G. Schneidera, dzialajacych w charakterze petnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izbg Odwotawczg OHIM, wystepujaca
przed Sadem Pierwszej Instancji w charakterze interwenienta, jest:

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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Distribution & Marketing GmbH, z siedziba w Salzburgu (Austria), poczatkowo

reprezentowana przez adwokata C. Hauera, nastepnie przez adwokatéw
V. von Bomhard, A. Rencka oraz A. Pohlmanna,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Trzeciej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
27 listopada 2002 r. (sprawa R 296/2002-3) dotyczaca postgpowania w sprawie
sprzeciwu miedzy Osotspa Co. Ltd a Distribution & Marketing GmbH,

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

w skladzie: H. Legal, prezes, V. Tiili i V. Vadapalas, sedziowie,

sekretarz: D. Christensen, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga zlozona w sekretariacie Sgdu w dniu 4 lutego 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozonga w sekretariacie Sagdu w dniu
28 maja 2003 r,,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez interwenienta
w sekretariacie Sadu w dniu 27 maja 2003 r.,
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wydaje nastgpujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 10 wrzesénia 1997 r., Distribution & Marketing GmbH (zwana dalej ,strong
interweniujacy”) dokonala w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrz-
nego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia wspélnotowego znaku
towarowego na mocy rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994 L 11, str. 1),
z péZn. zm.

Znak towarowy, o ktérego rejestracje zostal zlozony wniosek, jest oznaczeniem
sfownym Hai.

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 5, 12, 14, 25, 28,
32, 33, 34, 35, 41 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego
miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego.

Zgloszenie to zostalo opublikowane w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw Towaro-
wych nr 58/98 w dniu 3 sierpnia 1998 r.
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W dniu 30 pazdziernika 1998 r. spétka Osotspa Co. Ltd (zwana dalej ,skarzaca”)
wniosta, na podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94, sprzeciw wobec zgloszonego
znaku towarowego w odniesieniu do towaréw i ustug nalezacych do klas 5, 32, 33, 35
i 42 i odpowiadajacych nastepujagcemu opisowi:

— klasa 5: ,wzmacniajgce $rodki do celéw zdrowotnych, mianowicie preparaty
witaminowe, preparaty z mikroelementéw i §rodki wzmacniajace”,

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

— klasa 33: ,napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa)”,

— klasa 35: ,organizowanie targéw w celach handlowych i reklamowych
dotyczacych wylacznie lub niewylacznie nastgpujacych towaréw: wzmacniajg-
cych srodkéw do celéw zdrowotnych, mianowicie preparatéw witaminowych,
preparatéw z mikroelementéw i $srodkéw wzmacniajacych; piwa; wéd mineral-
nych i gazowanych oraz innych napojéw bezalkoholowych; napojéw owocowych
i sokéw owocowych; syropéw i innych preparatéw do produkcji napojéw oraz
napojéw alkoholowych, dystrybucja w celach reklamowych wzmacniajacych
$rodkéw do celé6w zdrowotnych, mianowicie preparatéw witaminowych,
preparatéw z mikroelementéw i $rodkéw wzmacniajacych; piwa; wéd mineral-
nych i gazowanych oraz innych napojéw bezalkoholowych; napojéw owocowych
i sokéw owocowych; syropéw i innych preparatéw do produkcji napojéw oraz
napojéw alkoholowych”,

— Kklasa 42: ,uslugi zaopatrzenia w zywno$¢ i napoje; tymczasowe zakwaterowa-
L 24

nie .
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Podstawg przywolang na poparcie sprzeciwu byla ta, o ktérej mowa w art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Sprzeciw byl oparty na istnieniu, po piewsze,
krajowego znaku towarowego AM 537/96 zarejestrowanego w Austrii w dniu
10 maja 1996 r. i po drugie wspdlnotowego znaku towarowego nr 168 427
zarejestrowanego w dniu 12 maja 1998 r., przy czym oba dotycza ,napojéw
bezalkoholowych, syropéw i innych preparatéw do produkcji napojéw” zawartych
w klasie 32 porozumienia nicejskiego. Te dwa wczeéniejsze graficzne znaki
towarowe (zwane dalej ,wcze$niejszymi znakami towarowymi”) przedstawione sa

w nastepujacy sposéb:

Decyzja z dnia 31 stycznia 2002 r. Wydzial Sprzeciwéw odrzucil sprzeciw z powodu
braku prawdopodobieristwa wprowadzenia w blagd w odniesieniu do rozpatrywanych
znakéw towarowych. Uznal, podkreslajac konieczno$é wzigcia pod uwage charak-
teru przecietnie odréiniajacego wczesniejszych znakéw towarowych ze mme)sze
oznaczenia s3 calkowicie rézne pod wzgledem wizualnym i fonetycznym i ze ma;a
one calkiem odmienng budowe.

W dniu 2 kwietnia 2002 r.y skarzaca wniosla do OHIM, na podstawie art. 57-62
rozporzadzenia nr 40/94, odwolanie od decyzji Wydziatu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 27 listopada 2002 r. (dalej zwang ,zaskarzona decyzja”) Trzecia Izba
Odwotawcza oddalifa odwotanie. W zarysie uznala ona, ze pomimo czgéciowej
identycznosci towaréw, ktérych dotyczyly sporne znaki towarowe i bioragc pod
uwage charakter przecigtnie odrézniajacy wcze$niejszych znakéw towarowych oraz
wyraznie zauwazalne réznice fonetyczne, wizualne i koncepcyjne pomiedzy
niniejszymi znakami, nie zachodzi znaczace prawdopodobiefistwo wprowadzenia
w blad odbiorcéw w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej, a w szczeg6lnosci
w Austrii. Wniosek wydaje si¢ o tyle bardziej zasadny, ze prowadzaca do niego ocena
powinna dotyczy¢ przecigtnego, wlasciwie poinformowanego oraz dostatecznie
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uwaznego i rozsadnego konsumenta, ktéry postrzega znak towarowy tak, jak jest on
mu przedstawiony, bez poddawania go glebszej analizie i bez thumaczenia go na inny

jezyk.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— zmiang zaskarzonej decyzji poprzez uwzglednienie sprzeciwu wniesionego
przeciwko rejestracji znaku towarowego Hai i odmowe rejestracji tego znaku
towarowego,

— positkowo, przekazanie sprawy OHIM,

— obciazenie OHIM kosztami postgpowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obciazenie skarzgcej kosztami postepowania.
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Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi w calosci i utrzymanie w mocy zaskarzonej decyzji,

— positkowo, przekazanie sprawy do OHIM,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Skarzgca wnosi do Sadu, w gléwnym zarysie, po pierwsze o odmowe rejestracji
wspélnotowego znaku towarowego i po drugie o stwierdzenie niewaznoéci
zaskarzonej decyzji.

W przedmiocie Zgdania dotyczgcego odmowy rejestracji zgloszonego wspdlnotowego
znaku towarowego

W drugiej czesci pierwszego punktu zadan skarzaca wnosi, w gléwnym zarysie, aby
Sad nakazal OHIM odmowg rejestracji zgloszonego wspélnotowego znaku
towarowego.
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W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 63 ust. 3 rozporzadzenia
nr 40/94 OHIM jest zobowigzany do podjecia §rodkéw, ktérych wymaga wykonanie
wyroku sagdu wspélnotowego. Stad do Sadu Pierwszej Instancji nie nalezy kierowanie
nakazéw do OHIM. Na tym drugim spoczywa bowiem obowigzek wyciggania
konsekwencji z sentencji i uzasadnienia wyrokéw Sadu [wyroki Sadu z dnia
31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko
OHIM (Giroform), Rec. str. 11-433, pkt 33; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie
T-34/00 Eurocool Logistyk przeciwko OHIM (EUROCOOQOL), Rec. str. I1I-683, pkt 12
i z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM —
Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. 1I-2251, pkt 22]. Druga cze$¢ pierwszego
punktu zadan skarzacej jest wigc niedopuszczalna.

W przedmiocie zgdania dotyczgcego stwierdzenia niewaznosci zaskarzonej decyzji

Skarzaca podnosi jedyny zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

Argumenty stron

Skarzaca kwestionuje ocen¢ Izby Odwotawczej, wedlug ktérej nie zachodzito
rzeczywiste prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w odniesieniu do roz-
patrywanych oznaczei.

Stosujac formule, wedlug ktérej niski stopienn podobienstwa towaréw lub ustug,
ktérych dotycza omawiane znaki towarowe, moze byé zréwnowazony wysokim
stopniem podobieristwa tych znakéw towarowych i odwrotnie, skarzaca podkre$la,
ze przynajmniej w zakresie dotyczacym towaréw nalezacych do klasy 32, ktére sa
identyczne, dla uznania, Ze istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad,
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powinien wystarczy¢ niski stopiei podobieristwa znakéw towarowych. Skarzaca
utrzymuje, ze prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad istnieje nawet w braku
identycznosci towaréw i ustug, poniewaz rozpatrywane znaki towarowe s3 w kazdym
razie bardzo zblizone.

Ponadto skarzaca kwestionuje oceng¢ Izby Odwolawczej, zdaniem ktdrej wczesniej-
sze znaki towarowe SHARK maja charakter przecigtnie odrézniajacy. Wezeéniejsze
znaki towarowe stanowia bowiem jej zdaniem odwolujace si¢ do wyobrazni
odtworzenie zwierzecia, ktére w odniesieniu do omawianych towaréw i uslug, jest
z cala pewnodcia fantazyjne..

Ponadto skarzaca podnosi, ze prawdopodobierfistwo wprowadzenia w blad zachodzi,
gdy istnieje podobienistwo z chociaz jednego z trzech wzgledéw, wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego. Podkresla, ze podobienistwo koncepcyjne znakéw
towarowych zostalo w zaskarzonej decyzji stwierdzone, ale ze temu czynnikowi
przyznano blednie mniejsze znaczenie niz elementom wizualnym i fonetycznym.
Przykladowo skarzaca zauwaza, ze Izba Odwolawcza nadata wigksze znaczenie
podobieristwu fonetycznemu niz zawartosci znaczeniowej znaku towarowego
uznajac, ze dana grupa konsumentéw bedzie uwazad ,,Hal za znieksztalcenie
angielskiego wyrazu ,high”.

Zdaniem skarzacej prawdopodobiefistwo wprowadzenia w btad w odniesieniu do
spornych oznaczen zachodzi w niniejszej sprawie, poniewaz maja one tylko jedno
samoistne, jasne i natychmiast zrozumiale znaczenie. Przecigetny konsument od razu
dostrzeze, jaka jest zawarto$¢ znaczeniowa omawianych znakéw towarowych
i niezwlocznie ustanowi zwigzek skojarzeniowy pomiedzy ich znaczeniem,
a w rezultacie pomigdzy tymi dwoma oznaczeniami.

Ponadto, w przeciwienistwie do tego, co twierdzi Izba Odwolawcza, ta identyczno$¢
koncepcyjna nie moze zosta¢ zneutralizowana przez uzycie dwoch réznych jezykéw.
W tym wzgledzie skarzaca podnosi, odwolujac si¢ do decyzji austriackiego urzedu
patentowego, ze Izba Odwolawcza nie ocenila w sposéb wlasciwy stanu rynku
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austriackiego, na ktérym znajomos¢ jezyka angielskiego jest rzecza oczywista. Stad
znaki towarowe utworzone ze stéw w jezyku obcym, a w szczegdlnoéci w jezyku
angielskim, nie powinny by¢ oceniane inaczej niz znaki utworzone ze stéw
niemieckich majacych to samo znaczenie. Zatem docelowy dla rozpatrywanych
towaréw i uslug krag odbiorcdw rozumie znaczenie wyrazu ,shark”, ktéry to fakt
zostal skadinad uznany przez Izbe Odwotawcza.

Skarzaca dodaje, ze zawarto$¢ znaczeniowa wczeéniejszych znakéw towarowych jest
uzupelniona ich forma graficzng w ksztalcie rekina, co czyni to znaczenie jeszcze
bardziej przystepnym i ewidentnym. Wyraz ,shark” pisane w ksztalcie stylizowanego
rekina sprzyja zblizeniu i podobieristwu rozpatrywanych znakéw towarowych.
Skutkuje to znaczacym obnizeniem réznic wynikajacych z uzycia réznych jezykéw.

Odnosnie do oceny Izby Odwotawczej, wedlug ktérej tlumaczenia znakéw
towarowych majq jedynie znaczenie, jezeli sa powszechne i jezeli docelowy krag
odbiorcéw zaklada, ze przetlumaczony znak towarowy pochodzi z tego samego
przedsigbiorstwa lub z przedsigbiorstwa z nim powiazanego, skarzaca podnosi, ze
wystarczy, aby istniato ryzyko, ze konsumenci uczynia takie skojarzenie.

Skarzaca precyzuje ponadto, ze dopuszcza sig¢ ,absolutne krzyzowe wprowadzenie
w blad”, to znaczy wprowadzenie w blad w odniesieniu do wylacznie graficznego
przedstawienia wyrazu i wylacznie slownego znaku towarowego. A fortiori
w niniejszej sprawie nalezy stwierdzié¢, ze prawdopodbiefistwo wprowadzenia
w blad zachodzi, gdyz wczesniejsze znaki towarowe nie s3 zbudowane jedynie
z elementu graficznego przedstawiajacego rekina.

Na koniec skarzaca stwierdza, ze prawdodobienistwo wprowadzenia w blad zachodzi
w znacznej cze$ci Unii Europejskiej. Wyraz ,Hai” nie jest znany jedynie w jezyku
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niemieckim i fiiskim, ale réwniez w szwedzkim, duriskim i niderlandzkim, ktGrym
mowi si¢ réwniez w Belgii. Wyraz ten jest takze zrozumialy we wloskich
i francuskich regionach przygranicznych. W regionach Europy pétnocnej jezyki
niemiecki i angielski s3 réwniez znane.

OHIM utrzymuje, ze Izba Odwolawcza w zaskarzonej decyzji prawidlowo
zastosowala zasady dotyczace oceny prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad,
w takiej postaci, w jakiej wynikaja z orzecznictwa i ze, biorac pod uwage zarzuty
stron, stusznie stwierdzita brak jakiegokolwiek prawdopodobienistwa wprowadzenia
w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Uznajac, ze wczeséniejsze znaki towarowe maja jedynie charakter przecietnie
odrézniajacy i biorac pod uwage wyrazne réznice zachodzace pomiedzy oznacze-
niami na plaszczyZnie wizualnej i fonetycznej, OHIM podziela opini¢ Izby
Odwotawczej, wedlug ktérej pomimo czesciowej identycznosci towaréw, ktérych
dotycza sporne znaki towarowe, podobieristwo koncepcyjne oznaczeri nie jest
W niniejszej sprawie wystarczajace, by stwierdzi¢ znaczgce prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad w $wietle prawa o znakach towarowych

Interwenient zgadza si¢ z uzasadnieniem zaskarzonej decyzji.

Zdaniem interwenienta, réznice fonetyczne istniejace pomigdzy pojeciami ,Hai”
i ,shark” oraz forma graficznego znaku towarowego SHARK prowadza do tego, ze
omawiane oznaczenia wywieraja odmienne wrazenie, i wykluczaja jakiekolwiek ich
podobienistwo.
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Argument skarzacej, wedlug ktérego przecietny konsument zrozumie od razu, jakie
jest znaczenie rozpatrywanych tutaj znakéw towarowych i ustanowi pomigedzy nimi
zwiazek, jest nierealny. Teza skarzacej jest zbyt wymagajaca w stosunku do
konsumenta i nie odpowiada do$wiadczeniu praktycznemu. Chociaz nie ulega
watpliwosci, ze konsument przywigzuje wigksza wage do podobieristw niz do réznic
prezentowanych przez znaki, w niniejszej sprawie konsumenci nie znajda zadnego
punktu wspdlnego ani w wygladzie, ani w elemencie sfownym. Wyraz ,Hai” nie
znajduje si¢ we wczeéniejszych znakach towarowych i wzajemnie, stylizowany
wizerunek rekina nie zostal przedstawiony w oznaczeniu zgloszonym przez
interwenienta. Skoro nie ma elementéw podobnych, prawdobieristwo wprowadzenia
w blad nie moze zachodzié.

Odnoénie do uzycia dwoch jezykéw, interwenient podnosi, Ze nawet jezeli
orzecznictwo akceptuje, iz podstawowe slownictwo w jezyku angielskim jest
zrozumiale dla austriackiego konsumenta i jest ttumaczone na odpowiadajace mu
slownictwo niemieckie, pojecie ,shark” nie moze by¢ zaliczone do pojeé
zapozyczonych z podstawowego slownictwa angielskiego. Ponadto argumentacja
skarzacej, wedlug ktérej wyraz ,shark” stalo si¢ powszechnie znane za sprawg
stynnego filmu ,Der weiffe Hai”, jest zwodnicza. Film jest znany w Austrii jedynie
pod jego niemieckim tytulem, zreszta oryginalny angielski tytul filmu nawet nie
zawieral wyrazu ,shark”. Ponadto wyraz ,shark” nalezy do jezyka amerykanskiego,
a nie angielskiego.

Ponadto interwenient uwaza, ze ~ w przeciwieristwie do tego, co utrzymuje skarzaca
- dani konsumenci beda postrzega¢ wyraz ,Hai” nie tylko jako niemieckie lub
holenderskie okreélenie migsozernej ryby, ale réwniez jako znieksztalcenie
angielskiego wyrazu ,high”, w znaczeniu wysoki, o wysokiej jakos$ci, dobry,
szlachetny, etc. Z fonetycznego punktu widzenia, wyraz ,Hai” nadaje temu
oznaczeniu podwdjne znaczenie, oparte na znieksztalceniu, co zreszta jest celem
niepoprawnej pisowni wyrazenia ,high”. Poza tym nawet jezeli podstawowe
znaczenie znaku towarowego Hai mialoby odpowiadaé¢ jedynie rodzimemu
znaczeniu wyrazu ,Hai”, podobienstwo znakéw towarowych SHARK i Hai i tak
wyraznie nie zachodzi, poniewaz konsumenci nie nadaja z tatwoscia tego samego
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znaczenia tym dwém wyrazom Byloby nierealnym wierzyé, ze konsumenci tlumacza
niemiecki lub niderlandzki wyraz ,Hai” na amerykanski termin ,shark” bez zadnego
innego skojarzenia. Stad réwniez pod tym katem nie'zachodzi prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad.

Na koniec interwenient stwierdza, ze dopuszczenie ,absolutnego krzyzowego
wprowadzenia w btad” nie ma w niniejszej sprawie zadnego znaczenia, poniewaz
konsumenci, zetknagwszy sie ze znakiem towarowym bedacym jednoczeénie znakiem
stownym i graficznym, zapamigtaja gléwnie element stowny ,shark”, a nie element
graficzny.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlaéciciela
wczesniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje
si¢, jezeli z powodu identycznosci lub podobienistwa do wczeéniejszego znaku
towarowego, identycznosci lub podobienstwa towaréw lub ustug istnieje prawdo-
podobieristwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wczesniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad obejmuje réwniez prawdopodobieristwo skojarzenia z wcze$niejszym
znakiem towarowym. Ponadto na mocy art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt i) oraz ppkt ii)
rozporzgdzenia nr 40/94 przez wczeéniejsze znaki towarowe nalezy rozumieé
wspolnotowe znaki towarowe i znaki towarowe zarejestrowane w paristwie
czlonkowskim, w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku o rejestracje jest
wczesniejsza od daty wniosku o rejestracje wspélnotowego znaku towarowego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad
istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza
z tego samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powigzanych
gospodarczo.
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Zgodnie z tym samym orzecznictwem prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad
powinno by¢ oceniane caloiciowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych
oznaczenn i towar6w lub ustug przez wlasciwy krag odbiorcéw oraz przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku,
a zwlaszcza wspoélzaleznosci miedzy podobienistwem oznaczeri a podobieristwem
oznaczonych towaréw lub ustug [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
T-162/01 Laboratoriom RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), Rec. str. I1-2821, pkt 31-33 oraz wskazane w nim orzecznictwo).

W niniejszej sprawie wcze$niejsze znaki towarowe s3 przedmiotem rejestracji
krajowej w Austrii i rejestracji wspélnotowej. Stad obszarem wlasciwym dla analizy
prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad jest cala Unia Europejska,
a w szczeg6lno$ci Austria. Poniewaz omawiane towary s3 towarami codziennej
konsumpcji, docelowym kregiem odbiorcéw sa przecietni konsumenci uwazani za
wlasciwie poinformowanych oraz dostatecznie uwaznych i rozsadnych. Nie ulega
watpliwosci, Ze oferta omawianych towaréw, tj. napojéw energetycznych, jest
skierowana w szczegdlnosci do mlodziezy.

Ponadto nawet jezeli art. 8 rozporzadzenia nr 40/94 nie zawiera przepisu podobnego
do art. 7 ust. 2, wedlug ktérego dla odmowy rejestracji wystarczy, aby bezwgledna
podstawa odmowy rejestracji istniata tylko w cze$ci Wspélnoty, to w niniejszej
sprawie nalezy zastosowa¢ to samo rozwigzanie. Wynika z tego, Ze nawet jezeli
wzgledna podstawa odmowy rejestracji istnieje tylko w czeéci Wspodlnoty, nalezy jej
réwniez odméwi¢ (wyrok Sadu z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie T-355/02 Miilhens
przeciwko OHIM — Zirh International (ZIRH), Rec. str. II-791, pkt 36).

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy przystapi¢ do poréwnania po pierwsze
towaréw, ktérych dotyczy sprawa, i po drugie spornych oznaczen.
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— Poréwnanie towaréw

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecnictwem, aby dokonaé oceny
podobieristwa omawianych towaréw lub ustug, nalezy uwzglednié¢ wszystkie istotne
czynniki charakteryzujace wzajemny stosunek tych towaréw lub ustug. Czynniki te
obejmuja w szczegdlnosci charakter towaréw, ich przeznaczenie, sposéb uzywania,
podobnie jak to, czy towary te konkuruja ze soba, czy tez si¢ uzupelniaja (wyrok
Trybunalu z dnia 29 wrzeénia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507,
pkt 23).

Sporne znaki towarowe oznaczaja pewne towary nalezgce do tej samej klasy, tj. do
klasy 32. Ich opis jest ponadto w duzej mierze identyczny.

Towary nalezace do klasy 5, ktérych dotyczy zgloszenie znaku towarowego, moga
by¢ réwniez towarami stuzacymi do produkcji napojéw, w szczegélnosci napojéw
energetycznych. Jezeli chodzi o towary nalezace do klasy 33, pomiedzy ktérymi
figuruja napoje alkoholowe, to nalezy stwierdzi¢, ze obecnie napoje energetyczne s3
czgsto sprzedawane i spozywane wraz z napojami alkoholowymi.

Ponadto wszystkie omawiane towary zawarte w klasach 5, 32 i 33 s3 zazwyczaj
przedmiotem powszechnej dystrybucji, od dzialu spozywczego wielkiego sklepu do
baréw i kawiarni.

W odniesieniu do ustug nalezacych do klas 35 i 42, ktérych dotyczy zgloszenie znaku
towarowego, nalezy stwierdzi¢, ze s3 one mniej zblizone do towaréw objetych
wczesniejszymi znakami towarowymi. Okolicznoéé¢, ze napoje alkoholowe
i bezalkoholowe s3 przedmiotem promocji podczas targéw i ze sa one czesto
spozywane w restauracjach, nie wystarcza dla stworzenia zwiazku pomiedzy tymi
towarami a ustugami nalezacymi do klas 35 i 42.
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Nalezy wiec wyciaggnaé wniosek, ze towary nalezace do klasy 32 s3 identyczne.
Towary nalezace do klas 5 i 33, ktérych dotyczy zgloszenie znaku towarowego, sa do
tego stopnia zwigzane z towarami nalezacymi do klasy 32, objetymi wcze$niejszymi
znakami towarowymi, ze nalezy uwaza¢ je za podobne. Natomiast ustugi z klas 35
i 42 oraz towary objete wcze$niejszymi znakami towarowymi nie moga by¢ uznane
za podobne.

— Poréwnanie oznaczen

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem calo$ciowa ocena prawdopodobienistwa
wprowadzenia w blad w zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego podobienistwa rozpatrywanych oznaczenn powinna opieraé si¢ na
wywieranym przez nie calo§ciowym wrazeniu, przy szczegélnym uwzglednieniu ich
elementéw dominujacych i odrézniajacych [zob. wyrok Sadu z dnia 14 paZdziernika
2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips — Van Heusen przeciwko OHIM — Pash
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. 11-4335, pkt 47 oraz wskazane
W nim orzecznictwo].

W $wietle tych rozwazan nalezy zbadaé, czy stopient podobieristwa rozpatrywanych
znakéw towarowych na plaszczyinie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej jest
wystarczajaco wysoki, aby uznaé, ze zachodzi w odniesieniu do nich prawdopodo-
bienstwo wprowadzenia w blad.

W niniejszej sprawie nalezy stwierdzi¢ na plaszczyznie wizualnej, ze dwa oznaczenia
Hai i SHARK odrézniajg si¢ z tatwoécia poprzez ich forme graficzna, poniewaz tylko
znak towarowy SHARK jest znakiem graficznym. W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢,
ze forma graficzna liter znaku towarowego SHARK przedstawia postaé¢ rekina,
podczas gdy oznaczenie Hai jest utworzone wylacznie z wyrazu ,Hai”. Nawet ze
wzgledu na aspekt stowny sporne oznaczenia (,Hai"i ,shark”) powinny by¢ uznane
za odmienne, mimo ze oba zawieraja kombinacje liter ,h” oraz ,a”. Stad oznaczenia
te nie sa podobne na plaszczyZznie wizualnej.
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Na plaszczyinie fonetycznej jest oczywiste, ze rozpatrywane oznaczenia nie sa
podobne.

Na plaszczyznie koncepcyjnej nie ulega watpliwosci, ze angielski wyraz ,shark”
tlumaczy si¢ na jezyki niemiecki i firiski wyrazem ,Hai”, na niderlandzki wyrazem
»haai” oraz na duniski i szwedzki wyrazem ,haj”. Jest wigc prawdopodobne, ze osoby
moéwigce tymi jezykami zrozumieja tak wyraz ,shark”, jak i wyraz ,Hai” jako
znaczgce ,rekin”. Tak bedzie w przypadku docelowego kregu odbiorcéw, poniewaz
chodzi o mlodziez, ktéra z reguly ma wystarczajaca znajomosé jezyka angielskiego,
aby zrozumie¢ znaczenie wyrazu ,shark”. Tak bedzie tez w przypadku oséb, ktére nie
zrozumieja od razu angielskiego wyrazu ,shark”, ale ktére zrozumieja jego
znaczenie, gdy zobacza rysunek rekina. W istocie zawartoéé znaczeniowa
wczesniejszych znakéw towarowych jest uzupelniona przez ich forme graficzng
w postaci rekina, ktéra czyni ich znaczenie jeszcze bardziej przystgpnym
i oczywistym. Stad nalezy stwierdzi¢, ze podobienistwo koncepcyjne rozpatrywanych
oznaczen zachodzi, mimo ze wymaga ono uprzedniego ttumaczenia.

Ponadto okazuje sig, ze zgloszony znak towarowy moze byé odczytany na zasadzie
gry stéw jako znieksztalcenie angielskiego wyrazu ,high”. Niemniej znaczenie to nie
jest oczywiste i nie wystarczy dla zneutralizowania podobiefistwa koncepcyjnego
spornych oznaczef.

Zatem nie zachodzi zadne podobienstwo wizualne lub fonetyczne rozpatrywanych
znakéw, ale zachodzi pewne podobienstwo koncepcyjne, wymagajace uprzedniego
tlumaczenia.

Nalezy nastgpnie dokonad calo$ciowej oceny, czy w niniejszej sprawie to
podobieristwo koncepcyjne wystarcza, aby spowodowaé powstanie prawdopodo-
bieristwa wprowadzenia w blad.
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— Calosciowa ocena rozpatrywanych oznaczen

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zwykle podobienistwo koncepcyjne znakéw
towarowych nie wystarcza, aby zaistnialo prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad, w sytuacji gdy wczeéniejszy znak towarowy nie jest powszechnie znany
i sklada si¢ tylko z jednego obrazu przedstawiajacego niewiele elementéw
fantazyjnych (wyrok Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95
SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 25).

Prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad jest tym wigksze, im bardziej
odrézniajacy jest wcze$niejszy znak towarowy. Nie mozna zatem wykluczyé, ze
podobienstwo koncepcyjne wynikajace z faktu, ze w dwdch znakach towarowych
uzyte s3 obrazy o takiej samej zawarto$ci znaczeniowej, moze spowodowac
powstanie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w przypadku, gdy wcze$niej-
szy znak towarowy posiada charakter szczegélnie odrézniajacy ze wzgledu na jego
cechy samoistne albo ze wzgledu na jego znajomo$¢ na rynku (zob. podobnie
ww. wyrok w sprawie SABEL, pkt 24). Takie znaki towarowe korzystaja wigc
z szerszej ochrony niz znaki, ktérych maja charakter w mniejszym stopniu
odrézniajgcy (ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 18 i wyrok Trybunalu z dnia
22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. 1-3819,
pkt 20).

Aby ustalié charakter odrézniajacy znaku towarowego i stad oszacowaé, czy ma on
charakter w wysoce odrdzniajacy, nalezy dokona¢ calo$ciowej oceny mniejszej lub
wigkszej zdolnosci znaku towarowego do identyfikowania towaréw lub ustug, dla
ktérych zostal zarejestrowany, jako pochodzacych z okreslonego przedsigbiorstwa,
a zatem odrézniania tych towaréw i uslug od towaréw i ustug innych
przedsigbiorstw (wyroki Trybunalu z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach C-108/97
i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 49 i ww. wyrok w sprawie
Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 22).

Dokonujac tej oceny, nalezy wzia¢ pod uwage w szczegélnosci samoistne cechy
znaku towarowego, w tym okoliczno$¢, czy zawiera on jakikolwiek element opisowy
wzgledem towar6éw lub uslug, dla ktorych zostal zarejestrowany, udzial znaku
towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos¢ okresu udzial znaku
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towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugo$¢ okresu jego uzywania,
wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsigbiorstwo w celu jego promociji, udziat
procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym znak towarowy umozliwia
zidentyfikowanie towaréw lub ustug jako pochodzacych z okre$lonego przedsigbior-
stwa, jak réwniez o$wiadczenia izb handlowych i przemystowych lub innych
stowarzyszen zawodowych (ww. wyroki w sprawach Windsurfing Chiemsee, pkt 51
i Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 23).

W niniejszej sprawie skarzgca nie powolala si¢ na znajomo$¢ znakéw towarowych na
rynkuy, ale jedynie na ich samoistny wysoce odrézniajacy charakter. Obecno$é
elementéw opisowych we wczesniejszych znakach towarowych lub ich brak powinna
zatem by¢ uwzgledniona wraz z ich innymi cechami samoistnymi podczas
calo$ciowej oceny ich charakteru odrézniajacego.

W niniejszej sprawie nie ulega watpliwosci, ze wcze$niejsze znaki towarowe SHARK
nie zawierajg zadnego elementu opisowego. Chodzi o znaki towarowe o szczegélnej
formie graficznej, ktérych litery sa stylizowane w ten sposéb, ze cato$é¢ oznaczenia
przypomina ksztalt rekina. Litera ,s” jest glowa, ,a” — pletwa grzbietows,
wreszcie ,k” — ogonem zwierzecia. Nalezy zauwazyé, ze wybrane zwierze i towar
bedacy przedmiotem wcze$niejszych znakéw towarowych nie sa bez znaczenia: rekin
jest uzyty dla opisu napojéw energetycznych. Te znaki towarowe, caloéciowo,
powinny by¢ uznane za uderzajace i przyciagajace uwage. Takie znaki sa réwniez
latwo zapamigtywane przez wlasciwy krag odbiorcéw.

W rezultacie samoistne cechy wczesniejszych znakéw towarowych nadaja im
charakter stosunkowo wysoce odrézniajacy, w przeciwienistwie do tego, co twierdza
OHIM i interwenient.

Stad po stwierdzeniu, ze chodzi o towary czg$ciowo identyczne i o wcze$niejsze
znaki towarowe majace samoistny charakter odrézniajacy, nalezy zbadaé, czy
w niniejszej sprawie podobieristwo wylacznie koncepcyjne, wymagajace uprzedniego
tlumaczenia, wystarcza, aby stwierdzi¢ istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad.
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W tym wzgledzie nalezy podkredli¢, ze omawianymi towarami sa napoje
energetyczne, ktérych oferta jest skierowana do mlodziezy, zazwyczaj znajacej
produkty markowe. Jak stusznie stwierdzita Izba Odwolawcza, towary te stanowig
zazwyczaj przedmiot powszechnej dystrybucji, przykladowo w supermarketach,
gdzie konsumenci kupuja je w szczegblno$ci ,na oko”. Nie nalezy réwniez
lekcewazy¢ znaczenia ustnych zamdwienn w restauracjach, kawiarniach i barach.

Majac na wzgledzie powyzsze rozwazania, nalezy uznaé, ze wazne réznice wizualne
i fonetyczne pomiedzy rozpatrywanymi znakami towarowymi moga w duzym
stopniu znosi¢ ich podobieristwo koncepcyjne wymagajace wcze$niejszego tluma-
czenia. W istocie stopiefi podobienistwa koncepcyjnego dwéch znakéw towarowych
ma mniejsze znaczenie w przypadkach, gdy wlaéciwy krag odbiorcéw, kupujac towar,
widzi znak towarowy i wymawia jego nazwe.

Nalezy wigc stwierdzi¢, ze stopieni podobiefistwa rozpatrywanych znakéw towaro-
wych nie jest wystarczajaco wysoki, aby uzna¢, ze odbiorcy beda mogli sadzié, iz
omawiane towary pochodza z tego samego przedsi¢biorstwa lub ewentualnie
z przedsigbiorstw powigzanych gospodarczo.

Biorac pod uwage réznice pomigdzy spornymi oznaczeniami, oceny tej nie oslabia
okoliczno$¢, ze towary i uslugi, ktérych dotyczy zgloszony znak towarowy, sa
czegsciowo identyczne z towarami objetymi wczes$niejszymi znakami towarowymi.

W tych okoliczno$ciach Izba Odwolawcza stusznie uznala, ze w odniesieniu do
zgloszonego znaku towarowego i wczesniejszych znakéw towarowych nie zachodzi
prawdopodobieristwo wprowadzenia biad.
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Odnosnie do orzeczen krajowych przywolanych przez strony, nalezy przypomnieé,
ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem rejestracja juz dokonana w panstwach
cztonkowskich stanowi wylacznie okolicznoéé, ktéra — nie bedac decydujaca —
moze jedynie zosta¢ wzigta pod uwage przy rejestracji wspélnotowego znaku
towarowego [wyroki Sadu z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie T-122/99
Procter & Gamble przeciwko OHIM (Ksztalt mydta), Rec. str. 11-265, pkt 61 ;
z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-24/00 Sunrider przeciwko OHIM
(VITALITE), Rec. str. 11-449, pkt 33 i z dnia 19 wrzeénia 2001 r. w sprawie
T-337/99 Henkel przeciwko OHIM (Okragla czerwono-biala tabletka), Rec. str. II-
2597, pkt 58].

Jezeli chodzi o praktyke OHIM, to z orzecznictwa wynika, ze decyzje, do ktérych
wydawania uprawnione s3 na podstawie rozporzadzenia nr 40/94 izby odwotawcze
i ktére dotycza rejestracji oznaczenia w charakterze wspélnotowego znaku
towarowego, wchodza w zakres wykonywania ograniczonej kompetencji, a nie
uprawnieri dyskrecjonalnych. W konsekwencji zdolnos$é rejestracyjng oznaczenia
w charakterze wspélnotowego znaku towarowego nalezy oceniaé wylacznie na
podstawie tego rozporzadzenia, zgodnie z jego wykladnia dokonana przez sad
wspdlnotowy, a nie na podstawie wczeéniejszej praktyki decyzyjnej izb odwota-
wczych [wyroki Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve
przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. 11-723, pkt 66; z dnia 20 listopada
2002 r. w sprawach T-79/01 i T-86/01 Bosch przeciwko OHIM (Kit Pro et Kit Super
Pro), Rec. str. 11-4881, pkt 32 i z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawach T-324/01
i T-110/02 Axions i Belce przeciwko OHIM (Ksztalt cygara koloru brazowego
i ksztalt zlotej sztabki), Rec. str. 1I-1897, pkt 51].

W tych okolicznosciach nalezy oddali¢ jedyny zarzut skarzacej i skarge w catosci.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM i interwenienta — obcigzyé ja kosztami
poste¢powania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastgpuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Legal Tiili Vadapalas

Ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 9 marca 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung H. Legal
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