WYROK Z DNIA 16.3.2005 r. — SPRAWA T-112/03

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCIJI (druga izba)
z dnia 16 marca 2005 r."

W sprawie T-112/03

L'Oréal SA, z siedziba w Paryzu (Francja), reprezentowana przez adwokata
X. Buffeta Delmasa d’Autane’a,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez B. Filtenborg, S. Laitinen oraz
G. Schneidera, dzialajagcych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktdérej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwolawcza Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) byla

Revlon (Szwajcaria) SA, z siedzibg w Schlieren (Szwajcaria),
* Jezyk postgpowania: angielski.
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majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia
15 stycznia 2003 r. (sprawa R 396/2001-4), dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu migdzy L'Oréal SA a Revlon (Szwajcaria) SA,

SAD PIERWSZEJ INSTANC]JI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w skladzie: . Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i 1. Pelikanova, sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,
po zapoznaniu si¢ ze skarga zfozona w sekretariacie Sadu w dniu 27 marca 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozong w sekretariacie Sadu w dniu
31 lipca 2003 r,,

po zapoznaniu si¢ z zalaczonym do skargi dokumentem dodatkowym, ztozonym
w sekretariacie Sadu w dniu 8 wrzeénia 2003 r.,, a mianowicie odpisem decyzji
Drugiej I1zby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie R 831/2002-2, dotyczacej
postgpowania w sprawie sprzeciwu pomigedzy Revlon (Szwajcaria) SA a Lancome
Parfums i Beauté & Cie,

po zapoznaniu si¢ z replika zfozong w sekretariacie Sagdu w dniu 21 pazdziernika
2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 28 wrzeénia 2004 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok
Okolicznosci powstania sporu

W dniu 9 grudnia 1998 r. skarzaca dokonala zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewn¢trznego (znaki
towarowe i wzory) (zwanym dalej ,Urzedem”) 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 p6Zniejszymi zmianami.

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, bylo oznaczenie slowne
FLEXI AIR.

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku, naleza do klasy 3
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towaréw i uslug dla celow rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,szampony;
zele, pianki, balsamy oraz produkty w postaci aerozolu stuzgce do ukladania
i pielegnacji wloséw; lakiery do wloséw; farby i preparaty do odbarwiania wlosow;
preparaty do trwatej ondulagji i krecenia wloséw; olejki eteryczne”.

Zgloszenie zostato opublikowane w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw Towarowych
nr 69/99 z dnia 30 sierpnia 1999 r.
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W dniu 30 listopada 1999 r. Revlon (Szwajcaria) SA (zwana dalej ,strong wnoszaca
sprzeciw”) wniosta, na podstawie art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, sprzeciw
wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego.

W sprzeciwie powolano si¢ na stowny znak towarowy FLEX (zwany dalej
»wczesniejszym znakiem towarowym”), bedacy przedmiotem nastepujacych rejes-
tracji:

— we Frangji, dla towaréw nalezacych do klas 3 i 34 noszacych nazwy ,wybielacze
i inne preparaty do prania; preparaty do sprzatania, polerowania, czyszczenia
i szorowania; mydta, perfumy, olejki eteryczne, kosmetyki, lotiony do wloséw;
pasty do z¢b6w; tyton lub wyroby tytoniowe; produkty przeznaczone dla palaczy
tytoniu; zapatki”,

— w Szwegcji, dla towaréw nalezacych do klasy 3 noszacych nazwy ,szampon;
balsam, pianka, lakier i Zel do wloséw”,

— W Zjednoczonym Krélestwie, dla towaréw nalezacych do klasy 3 noszacych
nazwy ,szampony i preparaty przeznaczone do wlosow”.

Strona wnoszjca sprzeciw powolala si¢ na jego poparcie na wymieniona w art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 wzgledng podstawe odmowy rejestracji.

II - 957



10

11

12

13

WYROK Z DNIA 16.3.2005 r. — SPRAWA T-112/03

W dniu 7 grudnia 1999 r. skarzaca zostala powiadomiona, ze wobec jej zgloszenia
znaku towarowego zostal wniesiony sprzeciw. W dniu 23 marca 2000 r. Wydzial
Sprzeciwdw wezwal strone wnoszacg sprzeciw do przedstawienia do dnia 23 lipca
2000 r. nowych dowodéw na poparcie sprzeciwu, a skarzacg — do przedstawienia do
dnia 23 wrze$nia 2000 r. uwag w przedmiocie sprzeciwu.

Strony nie przedstawily Urzedowi przed uplywem tych terminéw zadnych uwag.

W dniu 27 listopada 2000 r. Urzad zawiadomil obie strony, ze z racji tego, ze nie
przedstawiono zadnych uwag, wyda decyzje na podstawie dowodéw, ktére posiadat
do tej pory.

W dniach 28 i 29 listopada 2000 r. skarzaca przedstawila Urzedowi swoje uwagi,
o$wiadczajac, ze z przyczyn ,od niej niezaleznych” dopiero co dowiedziala sie
o sprzeciwie. Skarzaca wniosla tez o przedstawienie dowodu, ze wczesniejszy znak
towarowy byl rzeczywiscie uzywany, i o$wiadczyla, ze zastrzega sobie prawo do
zlozenia skargi o przywrdcenie stanu poprzedniego, a ponadto zalgczyla odpis
swoich uwag przedstawionych w innym postepowaniu w sprawie sprzeciwu,
powiazanym z niniejszym.

W dniu 26 marca 2001 r. Wydzial Sprzeciwéw odpowiedzial, ze nie uwzglednit
wymienionych w poprzednim punkcie uwag, poniewaz zostaly one przedstawione
po dokonaniu przezeri wyzej wymienionego zawiadomienia z dnia 27 listopada
2000 r.

Decyzja z dnia 27 marca 2001 r. Wydzial Sprzeciwéw odrzucil zgloszenie znaku
towarowego z powodu prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad poprzez
pomylenie zgloszonego znaku towarowego ze znakiem towarowym zarejestrowanym
wczeéniej w Zjednoczonym Kroélestwie.
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W dniu 20 kwietnia 2001 r. skarzaca wniosla, na podstawie art. 59 rozporzadzenia
nr 40/94, odwolanie od tej decyzji.

Decyzja z dnia 15 stycznia 2003 r. (zwang dalej ,zaskarzong decyzja”) Czwarta Izba
Odwotawcza nie uwzglednita odwotania i obciazyla skarzacg kosztami postepowa-
nia. '

Zadania stron

Strona skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji,

— obcigzenie Urzedu kosztami niniejszego postgpowania oraz postepowania przed
Izba Odwotawcza.

Urzad wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postgpowania.
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Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca powoluje trzy zarzuty, oparte odpowiednio na
naruszeniu istotnego wymogu proceduralnego dotyczacego wniosku
o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania, naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 oraz naruszeniu art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) tego
rozporzadzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu istotnego wymogu
proceduralnego dotyczgcego wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego
uzywania

Argumenty stron

Skarzaca twierdzi po pierwsze, ze Izba Odwolawcza, utrzymujac w mocy decyzje
Wydzialu Sprzeciwéw w sprawie odrzucenia wniosku o przedstawienie dowodu
rzeczywistego uzywania wczeéniejszego znaku towarowego, naruszyla art. 43 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94 oraz zasade 22 ust. 1 rozporzadzenia Komisji (WE)
nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie nr 40/94 (Dz.U.
L 303 str. 1). Skarzgca zaznacza, ze w zakresie w jakim zaden z tych przepiséw nie
wyznacza terminu do zlozenia wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego
uzywania, wniosek taki moze zosta¢ zlozony zanim postepowanie w sprawie
sprzeciwu nie zostanie zakonczone, co w tym przypadku nastgpilo dopiero w dniu
27 marca 2001 r., kiedy to Wydzial Sprzeciwéw wydat swoja decyzje.

Po drugie skarzaca podnosi, ze Izba Odwolawcza, utrzymujagc w mocy decyzje
Wydzialu Sprzeciwéw w sprawie odrzucenia wniosku o przedstawienie dowodu
rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku towarowego, naruszyla zasade
cigglo$ci funkcjonalnej wyrazonej w wyrokach Sadu z dnia 8 lipca 1999 r.
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w sprawie T-163/98 Procter & Gamble przeciwko OHIM (BABY-DRY), Rec.
str. 11-2383, z dnia 16 lutego 2000 r. T-122/99 Procter & Gamble przeciwko OHIM
(Ksztalt mydta), Rec: str. II-265, z dnia 5 czerwca 2002 r w sprawie T-198/00
Hershey Foods przeciwko OHIM (Kiss Device with plume), Rec. str. 1I-2567, z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie T-63/01 Procter & Gamble przeciwko OHIM (Ksztalt
mydta), Rec. str. 1I-5255 oraz z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel
przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. I[-3253.

Urzad podwaza zasadno$¢ tego zarzutu.

Ocena Sadu

Nalezy tytutem wstepu stwierdzié, ze zasada 22 ust. 1 rozporzadzenia nr 2868/95 nie
ma w tym przypadku znaczenia. Stanowi ona, Ze jedli strona wnoszaca sprzeciw musi
przedstawi¢ dowdd uzywania wezesniejszego znaku towarowego, Urzad wzywa ja do
przedstawienia wymaganego dowodu w terminie, ktéry okresla. Natomiast powstale
w ramach niniejszego sporu pytanie nie dotyczy momentu, do ktérego moze zostaé
przedstawiony dowdd rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku towarowego,
ale momentu, do ktérego mozna zlozy¢ wniosek o przedstawienie tego dowodu.

Nastepnie nalezy stwierdzi¢, ze w pkt 16 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza
doszla do wniosku, ze wniosek skarzacej o przedstawienie dowodu rzeczywistego
uzywania wczesniejszego znaku towarowego nie zostal zlozony w okreslonym
terminie i nie powinien byl byé brany pod uwage przy rozstrzyganiu sprzeciwu.

Aby zbada¢ zasadno$¢ tej oceny, nalezy w pierwszej kolejnosci przypomnieé, ze
zgodnie z art. 43 ust. 2 i ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 celem rozpatrzenia
sprzeciwu wniesionego na podstawie art. 42 tego samego rozporzadzenia, dopdki
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zglaszajacy nie zlozy wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania,
domniemywa sig¢, ze wcze$niejszy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany.
Wskutek zlozenia takiego wniosku cigzar dowodu rzeczywistego uzywania (lub
istnienia uzasadnionych powod6éw nieuzywania) spoczywa na stronie wnoszacej
sprzeciw, pod rygorem odrzucenia tego ostatniego. By wywolaé¢ taki skutek,
stosowny wniosek powinien zosta¢ wyraznie sformulowany i zlozony do Urzedu
w odpowiednim terminie [wyrok Sadu z dnia 17 marca 2004 r. w sprawach
polaczonych T-183/02 i T-184/02 El Corte Inglés przeciwko OHIM — Gonzilez
Cabello i Iberia Lineas Aéreas de Espaiia (MUNDICOR), Rec. str. I1I-965, pkt 38].

W tym miejscu nalezy stwierdzié, ze motyw dziewiaty rozporzadzenia nr 40/94
stanowi, iZ ,nie istnieje uzasadnienie dla ochrony wspélnotowych znakéw
towarowych lub ochrony przeciwko nim wszelkich znakéw zarejestrowanych przed
nimi, chyba ze te znaki towarowe s3 rzeczywiscie uzywane”. W tym kontekscie nie
nalezy w nieodpowiedni sposéb ogranicza¢ pozostajacych do dyspozycji zglaszaja-
cego znak towarowy mozliwoséci zazadania dowodu uzywania znaku towarowego,
ktéry zostal przywolany jako argument przeciwko zarejestrowaniu zgloszonego
znaku towarowego.

Tymczasem rzeczywiste uzywanie wczes$niejszego znaku towarowego stanowi
kwestig, ktéra po podniesieniu jej przez zglaszajacego znak towarowy powinna
zostac rozstrzygnieta przed wydaniem decyzji w przedmiocie sprzeciwu w $cistym
znaczeniu.

W tym celu, uwzgledniajac kontradyktoryjny charakter zaréwno postepowania
w sprawie sprzeciwu, jak i postgpowania odwolawczego, Urzad wzywa strony, tak
czesto, jak jest to konieczne, do przedstawienia uwag dotyczacych materialéw
przekazanych przez inne strony lub Urzad (zob. podobnie art. 43 ust. 1 i art. 61 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94). Celem lepszego zorganizowania postegpowania uwagi te
powinny zasadniczo zosta¢ przedstawione w terminie wyznaczonym przez Urzad.
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W tym przypadku, zgodnie z art. 43 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, Wydzial
Sprzeciwéw w pi§mie datowanym na dziei 23 marca 2000 r. wezwal strone
wnosz3ca sprzeciw do przedstawienia do dnia 23 lipca 2000 r. nowych dowodéw na
poparcie sprzeciwu, a skarzagca — do przedstawienia do dnia 23 wrzesnia 2000 r.
uwag w przedmiocie sprzeciwu. Skarzgca powinna byla zatem w zasadzie zlozy¢
wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku
towarowego w wyznaczonym terminie, to jest do dnia 23 wrze$nia 2000 r.

Akta sprawy nie zawieraja niczego, co mogloby uzasadni¢ odstepstwo od tej zasady.
W szczegdlnosci nie moga uzasadnié tego odstepstwa przywolane przez skarzaca
»0d niej niezalezne” przyczyny, wymienione powyzej w pkt 11. W istocie
w odpowiedzi na zadane ustnie przez Sad pytanie skarzaca o$wiadczyla, ze chodzito
w tym przypadku o mogacg by¢ jej przypisana omylke administracyjna.

W tych okoliczno$ciach Wydzial Sprzeciwéw slusznie uznal, ze wniosek
o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania, zlozony przez skarzaca dopiero
w dokumentach opatrzonych datami 28 i 29 listopada 2000 r., nie zostal
przedstawiony w odpowiednim terminie i w konsekwencji odrzucit go.

Wiynika z tego, iz stwierdzajgc w pkt 16 zaskarzonej decyzji, ze wniosek ten nie
zostal zlozony w wyznaczonym terminie, Izba Odwolawcza nie naruszyla art. 43
ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94.

Jesli chodzi nastgpnie o argument oparty na zasadzie ciggloéci funkcjonalnej, nalezy
zauwazy¢, ze odpowiednie punkty wniesionego przez skarzaca przed Izbe
Odwotawcza odwolania brzmia nastepujaco (zob. pkt 2.2.9 i 3.10 odwolania):

»[...] skarzaca wnosi pomocniczo, aby zgodnie z art. 62 [rozporzadzenia nr 40/94]
Izba Odwotawcza skorzystata z uprawnieri Wydzialu Sprzeciwow i przyjeta ztozony
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przez skarzaca wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania
wczeéniejszego, zarejestrowanego w Zjednoczonym Krélestwie znaku towarowego
albo przekazala sprawe do Wydzialu Sprzeciwéw w celu dalszego postgpowania
w sprawie wniosku skarzacej”. (,[...] the appellant asks, subsidiarily, that, in
accordance with Article 62 CTMR, the Board exercise the power within the
competence of the Opposition Division and accept the appellant’s request for
evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the
Opposition Division for compliance with the applicant’s request for said evidence of
use”).

Wynika z tego, ze skarzaca ponowila pomocniczo przed Izba Odwolawcza swdj
wczesniejszy wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania wczesniej-
szego znaku towarowego.

Izba Odwolawcza za$, nie uwzgledniajac zadania gléwnego, dotyczacego prawdo-
podobieristwa wprowadzenia w blad, nie wspomniata w zaskarzonej decyzji o tym
wniosku pomocniczym.

Blad ten jednak nie uzasadnia stwierdzenia niewazno$ci zaskarzonej decyzji,
poniewaz Izba Odwolawcza mogla zgodnie z prawem nie uwzgledni¢ tego
pomocniczego wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania, nie
naruszajgc zasady ciagloéci funkcjonalne;j.

W istocie kompetencje izb odwolawczych obejmuja ponowne badanie decyzji
wydanych przez wydzialy Urzedu w pierwszej instancji. W ramach tego ponownego
badania spos6b rozstrzygnigcia odwolania zalezy od ustalenia, czy w chwili jego
rozpatrywania moze by¢ zgodnie z prawem wydana nowa decyzja zawierajaca to
samo rozstrzygniecie co decyzja bedaca przedmiotem odwolania. Izby odwotawcze
moga zatem, jedynie z zastrzezeniem art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94,
uwzgledni¢ odwolanie na podstawie przedstawionych przez strone wnoszacg
odwotanie nowych okolicznosci faktycznych lub dowoddéw (ww. wyrok w sprawie
KLEENCARE, pkt 26). Ponadto zakres badania decyzji bedacej przedmiotem
odwolania, ktére izba odwolawcza jest zobowigzana przeprowadzi¢, nie jest
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w zasadzie ograniczony do zarzutéw sformulowanych przez strone wnoszaca
odwotanie. A zatem jesli nawet strona wnoszaca odwolanie nie podniosta jakiegos
zarzutu, izba odwotawcza jest jednak zobowigzana do zbadania, czy w $wietle
wszystkich istotnych w danym przypadku okolicznosci faktycznych i prawnych
w chwili rozpatrywania odwolania moze by¢ zgodnie z prawem wydana nowa
decyzja zawierajagca to samo rozstrzygniecie co decyzja bedaca przedmiotem’
odwotania (ww. wyrok w sprawie KLEENCARE, pkt 29).

W tym przypadku na pytanie, czy w momencie rozpatrywania odwotania Izba
Odwotawcza mogla zgodnie z prawem wydaé decyzje, ktéra tak jak decyzja
Wydziatu Sprzeciwéw, odrzucala wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego
uzywania, nalezy odpowiedzie¢ twierdzagco. W rzeczywisto$ci skarzaca nie
przedstawila przed Izba Odwolawcza zadnej nowej okolicznoéci uzasadniajacej
niezloZenie tego wniosku w wyznaczonym przez Wydzial Sprzeciwéw terminie.
Uwzgledniajac zatem, Ze stan faktyczny identyczny jest z tym, ktéry byt znany
Wydziatowi Sprzeciwéw, Izba Odwotawcza mogta zgodnie z prawem uznaé — tak
jak to stwierdzone w pkt 28-31 powyzej w odniesieniu do postgpowania przed
Wydzialem Sprzeciwéw — ze przedstawiony jej pomocniczo wniosek nie zostal
wniesiony w odpowiednim terminie.

Zarzut pierwszy nalezy zatem oddalié.

W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia
nr 40/94

Argumenty stron

Skarzgca utrzymuje, ze stwierdzajac istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad, Izba Odwolawcza naruszyla art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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W tym wzgledzie w pierwszej kolejnosci podnosi ona, Zze uwzgledniajac, iz
zaskarzona decyzja zostala oparta na rejestracji wczeéniejszego znaku towarowego
dokonanej w Zjednoczonym Kroélestwie, prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad powinno by¢ oceniane w odniesieniu do tego parstwa.

Zgadza si¢ ona ponadto ze stwierdzeniem Izby Odwolawczej w przedmiocie
nieznacznie odrézniajacego charakteru wczesniejszego znaku towarowego.

Twierdzi ona nastepnie, Ze Izba Odwolawcza wyciagneta bledny wniosek, jakoby
sporne oznaczenia byly do siebie podobne do tego stopnia, ze mozna je ze soba
pomylié.

Z jednej strony charakter nieznacznie odrézniajacy wczesniejszego znaku towaro-
wego powinien byl doprowadzi¢ Izbe Odwotawcza do wniosku, ze jedynie catkowite
powielenie tego znaku towarowego mogloby spowodowaé zaistnienie prawdopodo-
bieristwa wprowadzenia w blad.

Z drugiej strony pozostajace w konflikcie oznaczenia nie byly w opinii skarzacej do
siebie wystarczajaco podobne, aby zaistnialo prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad.

Jedli chodzi o aspekt wizualny, skarzaca podnosi po pierwsze, ze oznaczenie
sktadajace si¢ z kombinacji dwéch wyrazéw nie moze by¢ uwazane za wizualnie
poréwnywalne z oznaczeniem skladajacym si¢ z tylko jednego wyrazu, tym bardziej
gdy zaden z tych dwéch wyrazéw nie jest identyczny z oznaczeniem wcze$niejszym,
ktére jest krétsze. W tym wzgledzie skarzaca powoluje si¢ na wyrok Sadu z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedial przeciwko OHIM — France
Distribution (HUBERT), Rec. str. I1I-5275, ktéry w jej opinii jest tym bardziej
znaczacy, ze w przeciwienistwie do czasownika ,flex” oraz rdzenia ,flexi”, element
wspélny oznaczeri, o ktérych mowa w sprawie zakoficzonej tym wyrokiem, ma
charakter silnie odrézniajacy oraz moze by¢ przeliterowany w ten sam sposéb.
Powoluje si¢ ona ponadto na decyzje izb odwolawczych wydane w sprawach
SIMPLELIFE przeciwko SIMPLE LIFE, FREEZOMINT przeciwko FREEZE, MILES
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przeciwko MILESTONE, TAPAS przeciwko TAPARICA, GIRA przeciwko
GIRALDA oraz DRIVE przeciwko DRIVEWAY.

Po drugie dokonana przez Izbe¢ Odwolawcza ocena, zgodnie z ktéra uwage
konsumenta przyciagga automatycznie tylko pierwsza — wspélna — czeé¢ oznaczen,
nie ma w opinii skarzacej zadnego szczegélnego uzasadnienia i jest sprzeczna
decyzja Izby Odwotawczej w sprawi¢ ORANGEX przeciwko ORANGE X-PRESS.

Jedli chodzi o aspekt fonetyczny, skarzgca utrzymuje, ze dodanie do wyrazu ,flex”
litery ,,i” tworzy dodatkowa sylabe. Ponadto w jej opinii wczesniejsze oznaczenie byto
przede wszystkim zlozone ze spétglosek, podczas gdy zgloszone oznaczenie skiada
si¢ w duzej mierze z samoglosek i jest wymawiane w Zjednoczonym Krélestwie
w sposob §piewny.

Przyjmujac koncepcyjny punkt widzenia, skarzaca w pierwszej kolejnosci twierdzi, ze
strona wnoszaca sprzeciw jest sama $wiadoma opisowego charakteru wyrazu ,flex”,
poniewaz znak towarowy FLEX zostal zarejestrowany w Zjednoczonym Krélestwie
i Irlandii w czedciach rejestréw przeznaczonych dla znakéw towarowych o mniej
odrézniajacym charakterze oraz poniewaz nie oparta ona niniejszego sprzeciwu na
tym, Ze wczesniejszy znak towarowy jest powszechnie znany w Zjednoczonym
Krélestwie. W tym zakresie skarzgca twierdzi, ze w krajach anglojezycznych wyraz
»flex” nie moglby stanowi¢ dominujacego elementu oznaczenia FLEXI AIR.
Przeciwnie, z gramatycznego punktu widzenia wyraz ,air” bytby w nim elementem
najwazniejszym, podczas gdy wyraz ,flexi” mégiby by¢ zdrobnieniem przymiotnika
»flexible”, okreslajacego rzeczownik ,air”.

Skarzaca podkresla, ze w jezyku angielskim wyraz ,flexi” nie istnieje i ze zgloszone
oznaczenie jest nazwa fantazyjna. Odsylajac do slownika jezyka angielskiego,
wskazuje ona takze, ze sposréd licznych znaczerh wyrazu ,air” Izba Odwolawcza
wybrala jedno z najrzadziej uzywanych. Natomiast w opinii skarzacej wyraz flex
w jezyku angielskim ma wlasne znaczenie, a zatem nie posiada charakteru
odrézniajacego.
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Jesli chodzi o poréwnanie oznaczen, skarzaca dodaje, ze uzyta w zaskarzonej decyzji
argumentacja jest sprzeczna z wyrokiem Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r.
w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany
(MATRATZEN), Rec. str. 11-4335, poniewaz element ,flex” nie jest w zgloszonym
oznaczeniu elementem dominujacym i nie mozna pomingé znaczenia innych
elementéw.

Jesli chodzi o calosciowa ocene prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad,
skarzaca twierdzi, ze pozostaje bezsporne, iz w odréznieniu od towaréw, ktére
zostaly wymienione w sprawie T-99/01 Mystery Drinks przeciwko OHIM —
Karlsberg Brauerei (MYSTERY), zakoriczonej wyrokiem Sadu z dnia 15 stycznia
2003 r., Rec. str. [1-43, sporne towary nie s3 zamawiane ustnie, lecz sa prezentowane
na pélkach sklepowych, co sprawia, ze jakiekolwiek ewentualne podobieristwo
fonetyczne, a co za tym idzie, réwniez prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
moze zosta¢ pozbawione znaczenia.

Odwolujac si¢ ponadto do odpiséw rejestracji dokonanych w Zjednoczonym
Krdlestwie, skarzaca twierdzi, ze nie istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad przecigtnego konsumenta w tym kraju, poniewaz jest on juz skonfrontowany
z pewng liczbg innych, zawierajacych wyraz ,flex” znakéw towarowych uzywanych
w odniesieniu do towaréw podobnych lub identycznych.

Skarzaca podnosi tez, ze w niniejszym przypadku bezposrednie zastosowanie
znajduje rozumowanie Izby Odwolawczej przyjete w wymienionej wyzej decyzji
z dnia 11 lipca 2003 r., zlozonej przez skarzgca w sekretariacie Sadu w dniu
8 wrzes$nia 2003 r., a prowadzgce do wniosku, Zze w odniesieniu do znakéw
towarowych FLEX i FLEXIUM nie wystepuje prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad. Tak wigc stanowigcy nazwe rodzajowg wyraz, taki jak ,flex”, nie powinien
by¢ w opinii skarzacej zmonopolizowany. Wedlug niej decyzja ta jest tym bardziej
znaczgca, ze dotyczy dwéch oznaczeni skladajacych si¢ z jednego wyrazu, podczas
gdy oznaczenie zgloszone w niniejszej sprawie sklada si¢ z dw6ch wyrazéw, a ani
zaden z nich, ani zadna z ich sylab nie jest identyczna z wczeéniejszym oznaczeniem
(»fle-xi-air”).

Urzad podwaza zasadno$¢ tego zarzutu.
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Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczesniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje
sig, jezeli z powodu identycznosci lub podobienistwa do wczesniejszego znaku
towarowego, identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug istnieje prawdo-
podobieistwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wczesniejszy znak towarowy jest chroniony.

Wedlug ustalonego orzecznictwa prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza
z tego samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powigzanych
gospodarczo.

Wedlug tego samego orzecznictwa prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad
powinno by¢ oceniane calosciowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych
oznaczenh i towaréw lub ustug przez wlasciwy krag odbiorcéw oraz przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku,
a zwlaszcza wspolzaleznosci migdzy podobienstwem oznaczern 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. II-2821, pkt 31-33 oraz wskazane w nim orzecznictwo).

— W przedmiocie wlasciwego kregu odbiorcéw

Skarzgca nie ocenila negatywnie faktu, ze Izba Odwotawcza przystgpita do oceny
prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blagd w Zjednoczonym Krdlestwie. Nie
podwazyla ona takze dokonanej przez Izbe Odwolawcza oceny, zgodnie z ktéra
whasciwy krag odbiorcéw sklada sig z przecigtnych konsumentéw, ktérych poziom
uwagi nie jest szczeg6lnie wysoki. Sad uwaza zatem, ze dla potrzeb zbadania tego
zarzutu nalezy wyjs¢ z tych zalozen.
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— W przedmiocie charakteru odrézniajacego wcze$niejszego znaku towarowego

Jak wskazata Izba Odwolawcza, bezsporne migdzy stronami jest to, ze wcze$niejszy
znak towarowy ma charakter nieznacznie odrézniajacy.

Skarzaca twierdzi niemniej, ze ten nieznacznie odrézniajacy charakter winien byt
doprowadzi¢ Izbe Odwolawcza do wniosku, ze jedynie calkowite powielenie tego
znaku towarowego mogloby spowodowaé zaistnienie prawdopodobiefistwa wpro-
wadzenia w blad.

Nalezy odrzuci¢ te¢ teze. W istocie nawet jesli przy ocenie prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad nalezy wzig¢ pod uwage charakter odrézniajacy wczeéniej-
szego znaku towarowego (zob. analogicznie wyrok Trybunatu z dnia 29 wrzeénia
1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 24), to stanowi on tylko jeden
z elementdw, jakie nalezy rozpatrzy¢ przy dokonywaniu tej oceny. A zatem nawet
gdy mamy do czynienia z jednej strony z wczeéniejszym znakiem towarowym
o charakterze nieznacznie odrézniajacym i z drugiej strony ze zgloszonym znakiem
towarowym, ktéry nie stanowi jego catkowitego powielenia, prawdopodobiefstwo
wprowadzenia w blad moze zaistnie¢ w szczegdlnoséci z powodu podobieristwa
oznaczen i oznaczonych towaréw lub ustug.

— W przedmiocie poréwnania spornych towaréw

Skarzaca nie podwazyla dokonanej przez Izbg¢ Odwolawcza oceny, zgodnie z ktéra
sporne towary sa w czeéci identyczne, a w czeéci bardzo podobne. Sad uwaza zatem,
ze celem zbadania tego zarzutu t¢ oceng¢ nalezy uznaé za punkt wyjscia.
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— W przedmiocie spornych oznaczen

Jak wynika z ustalonego orzecznictwa, calociowa ocena prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad w zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego podobierfistwa rozpatrywanych oznaczenn powinna opieraé sie na
wywieranym przez nie calo$éciowym 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].

Jesli chodzi o aspekt wizualny, Izba Odwolawcza uznala, ze oznaczenie FLEXI AIR
sklada si¢ przede wszystkim z wyrazu ,flex”. Ponadto znajdujac si¢ na poczatku,
element ,flex” mégltby, w opinii Izby Odwotawczej, wywiera¢ znacznie wieksze
wrazenie niz pozostala czes¢ zgloszonego oznaczenia. Wyraz ,air” znajduje sig
wedlug niej na drugorzednym miejscu i jest krétszy. Konsumenci zazwyczaj bardziej
zwracajy uwage na poczatek oznaczenia niz na jego koniec. Dominujacy charakter
elementu ,flex” nie ulegt — w opinii Izby Odwolawczej — znaczacym zmianom
poprzez dodanie litery ,,i”. Izba Odwolawcza wyciagnela z tego wniosek o wizualnym
podobiefistwie oznaczen.

Ocena taka nie jest obcigzona iadnym bledem i wysunigte w tym wzgledzie
argumenty skarzacej, wymienione' w pkt 45 i 46 powyzej, nie moga zostaé
uwzglednione.

Jesli chodzi o pierwsza grupe argumentéw, nalezy po pierwsze stwierdzié, e nie ma
powoduy, dla ktérego oznaczenie zlozone z dwéch wyrazéw i oznaczenie zlozone
z jednego wyrazu nie moglyby by¢ do siebie wizualnie podobne. Po drugie
w niniejszej sprawie ani fakt, ze zaden z dwdch wyrazéw, ktére sktadaja sie na
zgloszone oznaczenie, nie jest identyczny z wczeéniejszym oznaczeniem, ani fakt, ze
to ostatnie jest krotkie, nie moga ostabi¢ wizualnego podobieristwa wynikajacego ze
zbieznosci czterech z oémiu liter zgloszonego oznaczenia, potozonych na poczatku
obu oznaczen i w tej samej kolejnosci.
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Co do argumentu opartego na przywolanym powyzej wyroku w sprawie HUBERT,
nalezy stwierdzi¢, ze zawarte w tym wyroku stwierdzenie, iz calo$ciowe wrazenia
wizualne wywierane przez sporne oznaczenia s rzne, opiera si¢ w szczegélnosci na
elemencie graficznym jednego z oznaczen (pkt 54), podczas gdy w niniejszej sprawiée
oba oznaczenia s3 stowne.

Jesli chodzi o wezesniejsze decyzje izb odwotawczych, wymienione powyzej w pkt 45
i 46, nalezy przypomnie¢, ze wedlug utrwalonego orzecznictwa zgodno$¢ z prawem
decyzji izb odwolawczych dotyczacych rejestracji oznaczenia w charakterze
wspdlnotowego znaku-towarowego nalezy oceniaé wylacznie na podstawie tego
rozporzadzenia, zgodnie z jego wykladnia dokonana przez sad wspélnotowy, a nie na
podstawie ich wczes$niejszej praktyki decyzyjnej [wyrok Sadu z dnia 27 lutego 2002 r.
w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec.
str. II-723, pkt 66, utrzymany w mocy postanowieniem Trybunalu z dnia 5 lutego
2004 r. w sprawie C-150/02 P Streamserve przeciwko OHIM, Rec. str. 1-1461}.
Ponadto o ile uzasadnienie faktyczne i prawne zawarte we wczeéniejszej decyzji
moze dostarczy¢ argumentéw na poparcie zarzutu naruszenia przepisu rozporza-
dzenia nr 40/94 {wyrok Sadu z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawach potaczonych
T-79/01 i T-86/01 Bosch przeciwko OHIM (Kit pro i Kit Super Pro), Rec. str. II-
4881, pkt 33}, o tyle nalezy stwierdzi¢, ze kazda z wczesniejszych decyzji,
wymienionych w pkt 45 i 46 powyzej, dotyczy oznaczeri, ktérych wzajemny
stosunek wizualny nie jest poréwnywalny z rozpatrywanym w niniejszej sprawie.

Wreszcie jezeli chodzi o wymieniony w pkt 46 powyzej zarzucany brak uzasadnienia,
to nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza uznala, iz konsumenci zazwyczaj bardziej
zwracajg uwage na poczatek oznaczenia niz na jego koniec (pkt 33 zaskarzonej
decyzji). Nie mozna jej wiec zarzucaé braku wyjasnienia tej kwestii.

W zakresie poréwnania fonetycznego Izba Odwolawcza uznala, ze takie w tym
kontek$cie zasadnicza role odgrywa poczatek oznaczenia. Réinica w wymowie
wynika tylko z koricéwki zgloszonego oznaczenia i jest nieznaczna. Miegkkie
brzmienie litery ,,i” i otwarta w jezyku angielskim wymowa wyrazu ,.air” prowadza do
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zbieznodci fonetycznej elementu ,flex” oraz w szczegélnosci do przewagi
w wymowie litery ,x”. W opinii Izby Odwotawczej oznaczenia s3 wigc fonetycznie
podobne.

Takze ta ocena Izby Odwolawczej nie jest bledna.

Argumenty skarzacej wymienione powyzej w pkt 47 i oparte na obecnosci
w oznaczeniu FLEXI AIR litery ,i” oraz wyrazu ,air” powinny zosta¢ odrzucone.
Nie zmieniaja one bowiem faktu, ze cztery pierwsze litery z o$miu skiadajacych sie
na oznaczenie s3 wymawiane w dokladnie taki sam sposéb jak oznaczenie FLEX, ze
litera ,i” stanowi pozbawiony fonetycznego znaczenia dodatek do tych pierwszych
czterech liter oraz ze dodatek wyrazu ,air” takze nie usuwa czeéciowej identycznosci

Wymowy.

Wereszcie z koncepcyjnego punktu widzenia Izba Odwolawcza uznala, ze wyrazy
oflex” i ,flexi” s3 ze soba $cisle polaczone i obydwa czynia aluzje do elastycznosci,
a zatem zywotno$ci wloséw. Dodatek wyrazu ,air” nie zmienia tej koncepcyjnej
identycznosci. Wobec tego oznaczenia te w jezyku angielskim maja, w opinii Izby
Odwotawczej, wspolne znaczenie.

Takze powyzisza ocena Izby Odwolawczej nie jest obarczona zadnym bledem
i wysunigte w tym wzgledzie argumenty skarzacej, wymienione powyzej w pkt 48
i 49, nie moga zosta¢ uwzglednione.

Jesli chodzi o argument, zgodnie z ktérym strona wnoszaca sprzeciw jest sama
$wiadoma opisowego charakteru wyrazu ,flex”, wystarczy stwierdzié, ze ta
prawdopodobnie prawdziwa okoliczno$¢ nie ma znaczenia dla koncepcyjnej oceny
spornych oznaczen.
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Podobnie rzecz ma sig, jeéli chodzi o argument, zgodnie z ktérym wyraz ,air” jest
gramatycznie najwazniejszym elementem zgloszonego oznaczenia, poniewaz
przecigtny, nie zwracajacy szczegélnej uwagi konsument nie bedzie badat spornych
oznaczen z gramatycznego punktu widzenia.

W kwestii argumentu wykorzystujacego znaczenie wyrazu ,air” nalezy stwierdzié, ze
nie moze ono, niezaleznie od tego znaczenia, spowodowad nieuwzglednienia
znaczenia elementu ,flexi”, a tym samym wynikajacego z tego elementu
podobienstwa koncepcyjnego.

Argumenty oparte odpowiednio na braku charakteru odrézniajacego wcze$niejszego
oznaczenia, fakcie, ze w jezyku angielskim nie istnieje wyraz ,flexi”, oraz fakcie, ze
oznaczenie FLEXI AIR jest nazwa fantazyjng, réwniez powinny zosta¢ odrzucone,
poniewaz na ich podstawie nie mozna wykluczyé, ze w jezyku angielskim zar6wno
wyraz ,flex”, jak i wyraz ,flexi” odnosza si¢ do elastycznosci [zob. w odniesieniu do
jezyka hiszpariskiego wyrok Sadu z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie T-10/03 Koubi
przeciwko OHIM — Flabesa (CONFORFLEX), Rec. str. II-719, pkt 48].

Nastepnie w kwestii argumentu wymienionego powyzej w pkt 50 nalezy zauwazy¢,
ze rzeczywiScie w przywolanym powyzej wyroku w sprawie MATRATZEN
wyrazono poglad, iz zlozony znak towarowy moze by¢ uwazany za poréwnywalny
z innym znakiem towarowym, identycznym lub poréwnywalnym z jednym ze
skladnikéw zlozonego znaku towarowego tylko wtedy, gdy skladnik ten stanowi
element dominujacy w calo$ciowym wrazeniu wywieranym przez zlozony znak
towarowy. Niemniej znak towarowy, ktérego dotyczy ta ocena, nie jest por6wny-
walny ze znakiem towarowym zgloszonym w niniejszej sprawie, w szczeg6lnosci ze
wzgledu na fakt, ze zawiera on element graficzny.

Nalezy wiec stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza stusznie uznala, ze sporne oznaczenia
sa do siebie podobne zaré6wno wizualnie, jak i pod wzgledem fonetycznym oraz
koncepcyjnym.
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— W przedmiocie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad

Wedlug Izby Odwotawczej istnieje prawdopodobieristwo, ze konsumenci beda
przypuszczad, ze niewielka réznica pomigdzy oznaczeniami odzwierciedla modyfi-
kacj¢ samej natury towar6w lub ze wynika ze wzgledéw marketingowych, nie beda
natomiast przypuszczaé, Ze ta réznica wskazuje na odmienne pochodzenie
handlowe. Izba Odwotawcza stwierdzita wigc, z2e w Zjednoczonym Krélestwie
istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad.

Nalezy w tym wzgledzie zauwazyé, ze nieznacznie odrézniajacy charakter
wczesniejszego znaku towarowego jest bezsporny, ze sporne oznaczenia sa’do
siebie podobne zar6wno wizualnie, jak i pod wzgledem fonetycznym oraz
koncepcyjnym oraz ze towary sa w czgsci identyczne, a w czeéci bardzo podobne.

W tych okolicznosciach uzasadniony jest wniosek, ze prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad istnieje.

Powinien zosta¢ odrzucony wymieniony powyzej w pkt 51 argument skarzacej,
zgodnie z ktérym mozna pomingé podobieristwo fonetyczne oznaczeri. W istocie
poniewaz jednak oznaczenia s3 podobne, a towary w czeéci identyczne, a w czesci
bardzo podobne, kwestia tego, w jakim zakresie fonetyczne podobieristwo oznaczeti
przyczynia si¢ do powstania prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, nie ma
duzego znaczenia.

Wymieniony powyzej w pkt 52 argument oparty na istnieniu w Zjednoczonym
Krélestwie innych znakéw towarowych zawierajacych wyraz ,flex” takze nie
zastuguje na uwzglednienie. Nalezy przypomnieé, ze w istocie to wlaénie ta
okoliczno$¢ sklonita Izbg Odwolawcza do stwierdzenia w pkt 27 zaskarzonej decyzji,
ze wczedniejszy znak towarowy ma charakter nieznacznie odrézniajacy
i doprowadzita nastepnie do wniosku, ze istnieje prawdopodobienistwo wprowa-
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dzenia w btad w Zjednoczonym Krélestwie (zob. pkt 81 powyzej). Ten za§ wniosek
zostal zaakceptowany (zob. pkt 83 powyzej). Poza tym skarzaca wyraznie zgadza si¢
z oceny, zgodnie z ktéra wczesniejszy znak towarowy ma charakter nieznacznie
odrézniajacy (zob. pkt 41 i 59 powyzej).

Wreszcie je§li chodzi o argumenty oparte na decyzji Drugiej Izby Odwolawczej
z dnia 11 lipca 2003 r., wymienione powyzej w pkt 53, nalezy przypomnie¢ raz
jeszcze, ze zgodno$¢ z prawem decyzji izb odwolawczych dotyczacych rejestracji
oznaczenia w charakterze wspélnotowego znaku towarowego nalezy oceniad
wylacznie na podstawie tego rozporzadzenia, zgodnie z jego wykladnig dokonana
przez sad wspdlnotowy, a nie na podstawie ich wczeéniejszej praktyki decyzyjnej,
przy czym uzasadnienie faktyczne i prawne zawarte we wcze$niejszej decyzji moze
jednak dostarczy¢ argumentéw na poparcie zarzutu naruszenia przepisu tego
rozporzadzenia (zob. pkt 68 powyzej). Nalezy wiec zauwazyé, ze wzajemny stosunek
oznaczen bedacych przedmiotem wyzej wymienionej decyzji Drugiej Izby Odwola-
wczej jest nieporéwnywalny z wzajemnym stosunkiem istniejacym pomiedzy
oznaczeniami bedacymi przedmiotem niniejszej sprawy. Oznaczenie FLEXIUM
sktada si¢ bowiem z jednego wyrazu, z ktérego nie mozna wyodrebni¢ wyrazu ,flex”,
podczas gdy w oznaczeniu FLEXI AIR mozna z latwoscia wyrézni¢ wyrazy
»flex” oraz ,flexi”. Nalezy ponadto stwierdzi¢, ze nie mozna przyjaé, by wniosek, ze
istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad poprzez pomylenie spornych
znakéw towarowych, prowadzil do zmonopolizowania wyrazu ,flex”.

W $wietle powyiszego nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza, uznajgc, iz istnieje
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad poprzez pomylenie spornych znakéw
towarowych, nie naruszyta art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Zarzut drugi nalezy zatem oddalié.
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W przedmiocie zarzutu trzeciego, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca twierdzi, ze pomingwszy analize, czy mozna si¢ bylo na podstawie prawa
Zjednoczonego Krélestwa powola¢ na wezesniejszy znak towarowy, oraz pomingw-
szy oceng prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad na podstawie tego prawa, Izba
Odwolawcza naruszyla art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94. Zaznacza
ona, ze przepis ten nie powinien  przyznawaé wiascicielowi krajowego znaku
towarowego w odniesieniu do zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego
uprawnieri szerszych niz te, ktérymi cieszy si¢ on na podstawie uregulowan
krajowych. Zag w opinii skarzacej zaniechanie Izby Odwotawczej moze prowadzi¢
do przyznania wcze$niejszemu znakowi towarowemu na poziomie wspélnotowym
ochrony szerszej niz na poziomie krajowym.

Urzad podwaza zasadnos¢ tego zarzutu.

Ocena Sadu

Nalezy zauwazy¢, ze zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego podlega
procedurom przewidzianym przez rozporzadzenie nr 40/94. Tak zatem na podstawie
art. 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) tego rozporzadzenia nie rejestruje sie
zgloszonego znaku towarowego, jezeli istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia
w biad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia poprzez pomylenie ze
znakiem towarowym zarejestrowanym wczeéniej w paristwie czlonkowskim.
Rozporzadzenie nr 40/94 nie przewiduje natomiast ani wstepnego badania kwestii,
czy mozna powolaé sie¢ na wczeéniejszy krajowy znak towarowy zgodnie
z wlasciwymi uregulowaniami krajowymi, ani oceny prawdopodobieristwa wprowa-
dzenia w blad poprzez pomylenie spornych znakéw towarowych wedtug tych
uregulowan krajowych.,
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Nalezy ponadto zauwazyé, Ze rozwazany zarzut opiera si¢ na hipotezie, ze
rozporzadzenie nr 40/94 przyznaje wlascicielowi krajowego znaku towarowego
w odniesieniu do zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego uprawnienia szersze
niz te, ktére zostaly mu przyznane przez wlasciwe dla wczeéniejszego znaku
towarowego uregulowania krajowe. Na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b) oraz art. 4 ust. 2
lit. a) ppkt ii) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw paristw czlonkowskich odnoszacych si¢ do
znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) uregulowania krajowe panstw
czlonkowskich dotyczace kwestii prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad
poprzez pomylenie zgloszonego znaku towarowego z wczeéniejszym krajowym
znakiem towarowym stanowig przedmiot pelnej harmonizacji. Tre$¢ normatywna
tych przepiséw dyrektywy 89/104 jest identyczna z treécig art. 8 ust. 1 lit. b) oraz
art. 8 ust. 2 lit a) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94. W tych okolicznoéciach wysunieta
przez skarzaca hipoteza jest bezzasadna.

Zarzut trzeci nalezy zatem oddalié.

Wobec oddalenia wszystkich zarzutéw, to samo nalezy uczyni¢ z cala skarga.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem Urzedu — obciazy¢ ja kosztami postgpowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAb (druga izba‘)
orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skariaca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Pirrung Meij Pelikanova

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 16 marca 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung ]. Pirrung
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