WYROK Z DNIA 14.7.2005 r. — SPRAWA T-126/03

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]JI (czwarta izba)
z dnia 14 lipca 2005 r."

W sprawie T-126/03

Reckitt Benckiser (Espafia), SL, z siedziba w Barcelonie (Hiszpania), reprezento-
wana przez adwokat M. Esteve Sanz,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. von Miihlendahla, I. de Medrana
Caballerg i A. Folliard-Monguirala, dziatajacych w charakterze petnomocnikéw,

strona pozwana,
* Jezyk postepowania: angielski.
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w ktérej druga strona w postgpowaniu przed Izba Odwotawczag OHIM byta:

Aladin Gesellschaft fiir innovative mikrobiologische Systeme GmbH, z siedzibg
w Luckenwalde (Niemcy),

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
31 stycznia 2003 r. (sprawa R 389/2002-1), dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu miedzy Reckitt Benckiser (Espana), SL a Aladin Gesellschaft fiir
innovative mikrobiologische Systeme GmbH,

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

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

sekretarz: ]. Palacio Gonzélez, gléwny administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 14 kwietnia 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu
7 sierpnia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 wrzeénia 2004 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 20 marca 1997 r. Lipolyt Gesellschaft fiir innovative mikrobiologische
Systeme mbH, ktérej firma zostala nastepnie zmieniona na Aladin Gesellschaft fiir
innovative mikrobiologische Systeme GmbH (zwana dalej ,druga strona
w postepowaniu przed OHIM”) 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., zlozyla w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie wspélnotowego znaku
towarowego.

Znak, o ktérego rejestracj¢ wniesiono, to oznaczenie stowne ALADIN.

Towary i usltugi objete zgloszeniem nalezg do klas 1, 3, 35, 37 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, i odpowiadaly poczatkowo nastepujacemu opisowi:

— klasa 1: ,preparaty bakteryjne inne niz do celéw medycznych lub weterynaryj-
nych; zasady (preparaty chemiczne); zaprawy (ujete w klasie 1); kwasy (ujete
w klasie 1); katalizatory biochemiczne; preparaty chemiczne wykorzystywane
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w przemysle i w nauce; kwasoodporne mieszaniny chemiczne; chlor; chlorany;
detergenty (ujete w klasie 1); srodki do zmigkczania wody (odkamieniacze) ujete
w klasie 1; enzymy do celéw przemystowych; preparaty enzymatyczne do celéw
przemystowych; bakterie fermentacyjne do celéw chemicznych; $rodki do
dysocjacji tluszczéw; soda amoniakalna; amoniak do celéw przemyslowych”,

klasa 3: ,érodki do czyszczenia, polerowania, szorowania i $cierania; preparaty
do czyszczenia; preparaty do czyszczenia rur odplywowych; preparaty do
usuwania farby; preparaty do odtluszczania (ujete w klasie 3); s$rodki do
usuwania lakieréw; wywabiacze plam; oleje czyszczace; $rodki do $cierania
(ujete w klasie 3); terpentyna ($rodek do odtluszczania); wyzej wymienione
preparaty z wylaczeniem $rodkéw dodatkowych widkienniczych i stosowanych
w przemysle obrébki metali”,

klasa 35: ,uslugi franchisingu, a mianowicie doradztwo z zakresu organizacji
i zarzadzania w dziedzinie techniki sanitarnej i oczyszczania kanalizacji”,

klasa 37: ,uslugi budowlane; uslugi instalacyjne; oczyszczanie kanalizacji
i $ciekéw; wynajem sprzetu do oczyszczania; dezynfekcja; lakierowanie;
deratyzacja, zabezpieczanie przed korozja; piaskowanie; niszczenie szkodnikéw
innych niz w rolnictwie”,

klasa 42: ,,doradztwo techniczne i ekspertyzy; prace rozwojowe i projektowanie
proceséw, urzadzen i przyrzadéw do utrzymywania, konserwacji i czyszczenia
kanalizacji; prace rozwojowe i konstruowanie przyrzadéw i sensoréw dla celéw
techniki zdalnego sterowania i projekcji obrazu; projektowanie oprogramowania
komputerowego, z wylaczeniem programéw do komputeréw nurkowych”.
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W dniu 8 czerwca 1998 r. zgloszenie to zostalo opublikowane w Biuletynie
Wispélnotowych Znakéw Towarowych nr 42/98.

W dniu 8 wrze$nia 1998 r. Reckitt & Colman SA, na podstawie art. 42
rozporzadzenia nr 40/94, wniosta sprzeciw wobec zgloszenia wspélnotowego znaku
towarowego dla wszystkich towaréw nalezacych do klasy 3 z powodéw okreslonych
w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) wspomnianego rozporzadzenia. Sprzeciw zostal oparty na
istnieniu wcze$niejszego krajowego znaku towarowego ALADDIN (zwanego dalej
»wczesniejszym znakiem towarowym”), zarejestrowanego w Hiszpanii w dniu
29 lipca 1912 r. pod nr 20 512 i wznowionego w dniu 16 maja 1993 r., ktéry
oznacza towary nalezace do klasy 3 w rozumieniu porozumienia nicejskiego
i odpowiada nastepujacemu opisowi: ,érodki do polerowania metali”.

Wlasno$¢ wczeéniejszego znaku towarowego zostala nastepnie przeniesiona
w drodze cesji na skarzacy.

Na wniosek drugiej strony w postepowaniu przed OHIM z dnia 30 kwietnia 1999 r.,
na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 oraz zasady 22 ust. 1
rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego
rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
(Dz.U. L 303, str. 1) skarzaca zostala wezwana przez OHIM do przedlozenia dowodu
uzywania wczesniejszego znaku towarowego.

W dniu 26 lipca 1999 r. tytulem dowodu uzywania wczeéniejszego znaku
towarowego skarzaca przedstawila OHIM kopie faktur wystawionych poszczegél-
nym klientom w Hiszpanii i prospekty ilustrujgce game sprzedawanych przez nia
towaréw.
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W dniu 28 lutego 2000 r. druga strona w postgpowaniu przed OHIM ograniczyta
wykaz towaréw nalezacych do klasy 3, dla ktérych wniosta o rejestracj¢ znaku
towarowego, w nastepujacy sposoéb:

,Srodki do czyszczenia rur odprowadzajagcych w przemysle obrébki metali,
z wylaczeniem $rodkéw pomocniczych do wiékien i $rodkéw pomocniczych”.

W dniu 27 marca 2000 r. skarzaca, poinformowana przez Wydzial Sprzeciwéw
0 wyzej wspomnianym ograniczeniu, podtrzymala swoj sprzeciw wobec wszystkich
towaréw nalezacych do klasy 3.

Decyzja z dnia 27 lutego 2002 r. Wydzial Sprzeciwéw odrzucil sprzeciw na
podstawie art. 8 ust. 1 lit. a) i b), art. 42 i 43 rozporzadzenia nr 40/94 oraz zasady 22
ust. 1 rozporzadzenia nr 2868/95. Po pierwsze, w odniesieniu do dowodu uzywania
wczeéniejszego znaku towarowego Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil zasadniczo, ze
wspomniany dowéd, w formie przedstawionej przez skarzaca, wykazywal uzywanie
wczesniejszego znaku towarowego dla produktu duzo bardziej specyficznego niz
$rodki do polerowania metalu — kategorii, dla ktérej wczeéniejszy znak towarowy
zostal zarejestrowany. Wydzial Sprzeciwéw uznal zatem, zgodnie z art. 43 ust. 2
rozporzgdzenia nr 40/94, ze rozpoznania sprzeciwu nalezalo dokona¢ wylacznie
w odniesieniu do omawianego specyficznego produktu, a mianowicie $rodka do
polerowania metali, bedacego bawelng impregnowana substancja polerujaca
(magiczna bawelna). Po drugie, Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil, ze nawet jezeli
oznaczenia byly bardzo podobne, prawdopodobieristwo wprowadzenia odbiorcéw
w blad nie wystepowalo ze wzgledu na to, ze towary, jezeli chodzi o ich charakter,
przeznaczenie, spos6b uzywania, konsumentéw koncowych i kanaly dystrybucji, sa
bardzo odmienne.

W dniu 25 kwietnia 2002 r. skarzaca wniosta do OHIM odwolanie od decyzji
Wydziatu Sprzeciwéw.
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Decyzja z dnia 31 stycznia 2003 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”), doreczong
skarzacej w dniu 4 lutego 2003 r., Pierwsza Izba Odwolawcza odrzucila odwolanie.
Izba Odwotawcza stwierdzita w istocie, po pierwsze, ze dowiedziono jedynie
uzywania wczesniejszego znaku towarowego dla omawianego specyficznego
produktu i po drugie, ze mimo prawie identycznoéci znakéw towarowych i ich
samoistnego charakteru odrézniajacego, w Hiszpanii nie wystepuje prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w bfad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 z uwagi na calkowity brak podobieristwa towaréw, co wynika
w szczegolnosci z prawdopodobnej znajomosci przez konsumenta towaréw drugiej
strony w postgpowaniu przed OHIM, a takie z odmiennego charakteru
i przeznaczenia omawianych towaréw.

Przebieg postgpowania i zadania stron

Z uwagi na to, ze druga strona w postepowaniu przed OHIM nie zlozyta odpowiedzi
na skarge, strony zostaly wysluchane w przedmiocie ich wnioskéw i udzielity
odpowiedzi na pytania Sadu podczas rozprawy, ktéra odbyta sie w dniu 30 wrzeénia
2004 r.

Przy tej okazji Sad przyjal do wiadomosci, ze gléwne zadania skargi nalezy
interpretowa¢ jako zmierzajace wylacznie do stwierdzenia niewaznosci zaskarzonej
decyzji i obcigzenia OHIM kosztami postepowania.

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonej decyzji,
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— obciazenie OHIM kosztami niniejszego postepowania i kosztami postgpowania
w sprawie sprzeciwu i przed Izba Odwotawcza OHIM.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obciazenie skarzgcej kosztami postepowania.

Podczas rozprawy OHIM zostal wezwany do poinformowania Sadu o etapie, na
jakim znajduje si¢ postepowanie upadloiciowe w stosunku do drugiej strony
w postepowaniu przed OHIM, oraz o skutkach tej sytuacji dla zlozonego przez nig
zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego. OHIM zado$¢uczynil temu wez-
waniu pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 25 listopada 2004 r. Procedura
ustna zostala zamknigta decyzja z dnia 15 grudnia 2004 r.

Co do prawa

Skarzaca podnosi dwa zarzuty oparte odpowiednio na naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3
rozporzadzenia nr 40/94 oraz art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.
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W przedmiocie pierwszego zarzutu opartego na naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzgca twierdzi, ze Izba Odwotawcza w sposéb bledny uznata, iz wczeéniejszy
znak towarowy chroni jedynie specyficzny produkt, dla ktérego dowiodta
rzeczywistego uzywania znaku towarowego w Hiszpanii, a mianowicie $rodek do
polerowania metalu, bedacy bawelng impregnowang substancja polerujaca do metali
(magiczna bawetna).

Jej zdaniem dowdd rzeczywistego uzywania znaku towarowego w odniesieniu do
tego specyficznego produktu stanowit zarazem dowéd uzywania znaku towarowego
w odniesieniu do ,$§rodkéw do polerowania metali” ogélnie. Omawiany specyficzny
produkt nalezy bowiem do tej kategorii towaréw. Nalezy zatem w ramach
postepowania w sprawie sprzeciwu uzna¢ wcze$niejszy znak towarowy za
zarejestrowany dla ,$rodkéw do polerowania metali”, a nie jedynie dla ,$rodkéw
do polerowania metali, bedacych bawelna impregnowana substancja polerujaca
(magiczna bawelna)”,

W tym kontekscie skarzaca interpretuje art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 jako
majacy zastosowanie w przypadkach, gdy strona wnoszaca sprzeciw nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodu uzywania znaku towarowego w odniesieniu do towaréw
nalezgcych do réznych kategorii towaréw zarejestrowanych w jednej lub kilku
klasach. Uzasadnione jest zatem uznanie znaku towarowego za zarejestrowany
jedynie dla kategorii towaréw, w odniesieniu do ktérych strona wnoszaca sprzeciw
byta w stanie przedstawi¢ dowéd uzywania.

Czynniki zwigzane z towarem przedstawionym jako dowéd rzeczywistego uzywania
znaku towarowego w odniesieniu do danej kategorii towaréw, takie jak przezna-
czenie, konfekcjonowanie, sposéb uzywania lub kanaly dystrybucji, sa catkowicie
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pozbawione znaczenia dla celéw stosowania art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94.
Czynniki te zgodnie z orzecznictwem Sadu s3 natomiast istotne dla oceny
ewentualnego prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do
wczesniejszego i zgloszonego znaku towarowego dla towaréw nalezacych do tej
samej klasy.

Uznajac na potrzeby stosowania art. 43 ust. 2 rozporzgdzenia nr 40/94, ze produkt
chroniony wczeéniejszym znakiem towarowym nanosi si¢ manualnie na zewnetrzna
powierzchnie¢ przedmiotéw metalowych za pomocg kawalka impregnowanej
bawelny i jest on przeznaczony do wykorzystania w domu, podczas gdy towar
oznaczony zgloszonym znakiem towarowym stanowi $rodek czyszczacy, ktéry jest
przeznaczony do wykorzystania wewnatrz zatkanych lub zapowietrzonych prze-
woddéw i jest skierowany wylacznie do wyspecjalizowanego kregu odbiorcéw,
zaskarzona decyzjg naruszono wyzej wskazany przepis.

Skarzaca wywiodla z tego, ze poprzez uznanie dla celéw sprzeciwu, iz wczeéniejszy
znak towarowy nalezalo uznaé za zarejestrowany jedynie dla ,bawelny impregno-
wanej substancja do polerowania metali i przeznaczonej do uzytku domowego”,
zaskarzong decyzja naruszono art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94.

OHIM twierdzi, ze Izba Odwolawcza nie naruszyla art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
nr 40/94. Na poparcie tego twierdzenia podnosi dwa argumenty. Po pierwsze, przy
okre$leniu zakresu wcze$niejszego znaku towarowego nalezy wzia¢ pod uwage
konkretne warunki sprzedazy towaréw i ustug, ktérych uzywanie zostalo
dowiedzione, w celu oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad na
specyficznym rynku w odniesieniu do wczeéniejszego i zgloszonego znaku
towarowego. Po drugie, art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 znajduja
zastosowanie niezaleznie od tego, czy wykaz towar6w i uslug objetych wczeéniej-
szym znakiem towarowym zawiera wylacznie jeden produkt.
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W odniesieniu do pierwszego ze swoich argumentéw OHIM przypomina, ze
wspélnotowe prawo znakéw towarowych naklada na wiasciciela znaku towarowego
obowigzek rzeczywistego uzywania zarejestrowanego znaku, tak aby chroniona byla
jedynie pozycja faktycznie zajmowana przez niego na rynku. Zgodnie z motywem
6smym pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na
celu zblizenie ustawodawstw paristw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) i motywem dziewiatym rozporzadzenia
nr 40/94 wymaég ten ma na celu zmniejszenie liczby konfliktéw pomigdzy znakami
towarowymi i ograniczenie liczby znakéw towarowych widniejacych w rejestrze,
ktére nie s3 faktycznie uzywane (wyrok Sadu z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie
T-174/01 Goulbourn przeciwko OHIM — Redcats [Silk Cocoon], Rec. str. 11-789,
pkt 38).

A zatem w celu uniknigcia ,sztucznych konfliktéw” art. 43 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94 przewiduje, Ze ochrona wcze$niejszego znaku towarowego jest uzasadniona
jedynie w zakresie, w jakim znak towarowy byt rzeczywiécie uzywany. Cel ten zostat
potwierdzony przez Trybunal i Sad, ktére zapewniajg, ze zakres ochrony przyznanej
znakowi towarowemu nie przekracza koniecznych granic ochrony uzasadnionych
intereséw jego wlasciciela.

Zdaniem OHIM w przypadku znakéw towarowych zarejestrowanych dla réznych
sektoréw gospodarczych, w ktérych sa uzywane, bezwzgledna ochrona wczeéniej-
szego znaku towarowego nie moze wykluczaé rejestracji pézniejszego znaku
towarowego, chyba ie wczesniejszy znak towarowy jest powszechnie znany.
Znajduje to odbicie w podejéciu in concreto przyjetym przez Trybunal i Sad
w zakresie oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, ktéra w ramach
badania podobieristwa towar6w lub ustug oraz omawianych oznaczei wymaga
uwzglednienia stopnia rozpoznawalno$ci wczeéniejszego znaku towarowego na
rynku (wyrok Trybunalu z dnia 29 wrzesnia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon,
Rec. str. 1-5507, pkt 24 oraz wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97
Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 23), poziomu uwagi przecigtnego
konsumenta (ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26), charakteru
omawianych towaréw i ustug, ich docelowego kregu odbiorcéw i sposobu ich
wykorzystania, jak réwniez tego, czy sa one wzgledem siebie konkurencyjne, czy tez
si¢ uzupetniaja (ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 23).
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Skarzaca sama przyznaje ponadto, ze przy ocenie prawdopodobieristwa wprowa-
dzenia w blad nalezy uwzglednié konkretne warunki sprzedazy towaréw.
Kwestionujac, ze ma to miejsce w przypadku stosowania przepiséw art. 43 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94, skarzaca zaprzecza wigec sama sobie.

W istocie w przypadku gdy sprzeciw jest oparty na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, art. 43 ust. 2 i 3 tego rozporzadzenia ma na celu ustalenie, czy
w odniesieniu do wcze$niejszego znaku towarowego w zakresie, w jakim zostal
uznany za zarejestrowany, i znaku towarowego, o ktérego rejestracje wniesiono,
wystepuje prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad in concreto, i to wylacznie
w celu oceny, czy sprzeciw jest zasadny.

W konsekwencji w zakresie, w jakim orzecznictwo Trybunalu i Sadu naklfania do
dokonania oceny prawdopodobieristwa wystapienia bardziej na rynku niz w rejestrze
konfliktu pomigdzy dwoma dajacymi si¢ odrézni¢ oznaczeniami, nalezy wzig¢ pod
uwage wszystkie okolicznoéci zwigzane ze sprzedaza towaréw lub ustug, ktére moga
zosta¢ wywiedzione z dowodu uzywania znaku towarowego, ktéry w bardziej
obiektywny i dajacy sig rozrézni¢ sposéb okresla zakres ochrony znaku towarowego.

Wobec tego OHIM stwierdza, ze Izba Odwolawcza nie naruszyla art. 43 ust. 211 3
rozporzadzenia nr 40/94, stwierdzajac, ze wczeéniejszy znak towarowy zostal
zarejestrowany wylacznie dla jednego srodka do polerowania metali, bedacego
bawelna impregnowang substancja polerujaca (magiczna bawelna), ktérego gtéwna
cechg jest to, ze stuzy gtéwnie do uzytku domowego. Natomiast utrzymywanie, jak
to czyni skarzaca, ze dowdd uzywania znaku towarowego dla omawianego
specyficznego produktu wykazuje jego rzeczywiste uzywanie dla calej kategorii
bedacej przedmiotem rejestracji, a mianowicie kategorii ,$rodki do polerowania
metalu”, utrudnia oceng¢ prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad. Interpretacja
ta skutkowalaby bowiem wypaczeniem definicji relewantnego rynku i ograniczeniem
w nieproporcjonalny sposéb dostepu innych przedsigbiorcow do réznych rynkéw.
Zdaniem OHIM chodzi tutaj szczegélnie o rodzaj sztucznego konfliktu, ktérego
unikanie jest celem art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94, jak réwniez
orzecznictwa Trybunalu i Sadu.
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Po drugie, OHIM utrzymuje, ze art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 znajduje
zastosowanie niezaleznie od tego, czy wykaz towaréw lub ustug oznaczanych
wczesniejszym znakiem towarowym obejmuje wylacznie jeden produkt. Argument
skarzacej, zgodnie z ktérym przepis ten znajduje zastosowanie jedynie w sytuacji,
gdy wykaz towar6w i ustug objetych wczeéniejszym znakiem towarowym zawiera
wigcej niz jeden produkt i ze w konsekwencji w niniejszej sprawie dowéd uzywania
wezeshiejszego znaku towarowego dla omawianego specyficznego produktu stanowi
dowéd uzywania wspomnianego znaku towarowego dla calej kategorii towaréw, do
ktérej nalezy i dla ktérej znak zostal zarejestrowany, jest pozbawiony jakiejkolwiek
zasadnosci.

Z jednej strony OHIM wskazuje zasadniczo, ze rozporzadzenie nr 40/94 nie zawiera
zadnych postanowiefi pozwalajacych podtrzymaé¢ dokonang przez skarzacy inter-
pretacje art. 43 ust. 2 wspomnianego rozporzadzenia. Z drugiej strony konsekwencja
takiej interpretacji byloby to, ze kazda strona wnoszaca sprzeciw moglaby bez
ograniczefi uchyla¢ si¢ od wymogu dotyczacego rzeczywistego uzywania znaku
towarowego poprzez sporzadzenie opisu kategorii zarejestrowanych towaréw lub
ustug w sposéb ogdlny i w rezultacie sztuczne rozszerzenie zakresu ochrony znaku
towarowego na towary, ktére nie s3 przedmiotem obrotu.

Ponadto z praktyki decyzyjnej izb odwolawczych OHIM wynika, ze z zasady
uzywanie w odniesieniu do jednej z podkategorii towaréw lub ustug nie jest
réwnoznaczne z uzywaniem w odniesieniu do kategorii bardziej ogélnej, niezaleznie
od faktu, ze wczeéniejszy znak towarowy obejmuje wylacznie jedna kategorie
towaréw lub ustug. :

Wreszcie OHIM zwraca uwage, ze kategoric moie stanowié¢ ogél towaréw
o jednorodnym charakterze, jednakze te towary moga by¢ odmienne pod wzgledem
ich przeznaczenia, konsumentéw koricowych i kanatéw dystrybucji, jak to ma
miejsce w niniejszej sprawie. A zatem art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94
w kazdym odrgbnym przypadku, dla kazdej kategorii towaréw lub ustug wymaga
zdefiniowania podkategorii odzwierciedlajacej tre§¢ dowodu uzywania, przyjawszy,
ze pierwotne oznaczenie wcze$niejszego znaku towarowego moze obejmowa¢
towary lub uslugi wystarczajagco odmienne pod wzgledem ich przeznaczenia,
konsumentéw koricowych i kanatéw dystrybucji.
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W niniejszej sprawie OHIM twierdzi, ze uzywanie wcze$niejszego znaku
towarowego wskazuje, iz ,érodki do polerowania metali” nie stanowia jednorodne;j
caloéci, poniewaz kategoria ta obejmuje duzo réznorodnych towaréw majacych
odmienne przeznaczenie (zaréwno do utrzymania zastawy stolowej, jak
i powierzchni konstrukeji metalowych), réznych konsumentéw koncowych (prze-
cigtnych konsumentéw towar6w powszechnego uzytku lub pracownikéw sektora
metalurgii) oraz odmienne punkty sprzedazy (sklepy z artykulami metalowymi,
supermarkety lub tez brak punktéw sprzedazy, w przypadku gdy sprzedaz towaru
jest zwigzana ze $wiadczeniem ustug obrébki metali). Definicja podkategorii
ustalona przez Izbe Odwolawcza, a mianowicie ,$rodki do polerowania metali,
bedace bawelna impregnowang substancja polerujaca (magiczna bawelna)”, okazuje
si¢ zatem szczegOlnie adekwatna.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94:

»2. Na wniosek zglaszajacego wlasciciel wczesniejszego wspélnotowego znaku
towarowego, ktéry zglosit sprzeciw, przedstawia dowdd, ze w okresie pigciu lat
poprzedzajacych publikacje zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego wczes$-
niejszy wspdlnotowy znak towarowy byl rzeczywiScie uzywany we Wspdlnocie
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych jest on zarejestrowany i ktére
przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub ze istnieja usprawiedliwione
powody nieuzywania znaku, pod warunkiem Ze wcze$niejszy wspdlnotowy znak
towarowy byl w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pigciu lat. Wobec braku
takiego dowodu sprzeciw odrzuca si¢. Jezeli wczesniejszy wspolnotowy znak
towarowy byl uzywany tylko dla czeéci towaréw lub ustug, dla ktérych jest on
zarejestrowany, do cel6w rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejes-
trowany tylko dla tej czesci towaréw lub ustug.

3. Ustep 2 stosuje sie do weze$niejszych krajowych znakéw towarowych okreslonych
w art. 8 ust. 2 lit. a), zastepujac uzywanie we Wspdlnocie uzywaniem w panstwie
czlonkowskim, w ktérym wczeéniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony”.
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Zasada 22 rozporzadzenia nr 2868/95 stanowi:

»2. Wskazania oraz dowody do celéw przedstawienia dowodéw uzywania zawierajg
wskazania miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru uzywania znaku towarowego
bedacego podstawa sprzeciwu dla towaréw i ustug, w odniesieniu do ktérych jest on
zarejestrowany oraz co do ktérych wniesiono sprzeciw [...}".

W niniejszej sprawie bezsporne jest, Ze wczesniejszy znak towarowy zostat
zarejestrowany dla ,$rodkéw do polerowania metali” nalezacych do klasy 3
W rozumieniu porozumienia nicejskiego. Nie zakwestionowano réwniez, ze na
wniosek drugiej strony przed OHIM skarzaca przedstawita dowéd rzeczywistego
uzywania wczeéniejszego znaku towarowego w postaci dokumentéw wykazujacych
jego faktyczne wykorzystywanie do sprzedazy érodka do polerowania metali,
bedacego bawelng impregnowang substancja polerujaca (magiczna bawelna).

Nalezy wszakze przypomnie¢, ze wymdg rzeczywistego uzywania wcze$niejszego
znaku towarowego ma na celu ograniczenie prawdopodobieristwa zaistnienia
konfliktu migdzy dwoma znakami towarowymi poprzez zapewnienie ochrony
jedynie znakom, ktére sa przedmiotem faktycznego wykorzystania, chyba ze istnieja
uzasadnione powody ekonomiczne ich nieuzywania. Wykladnie te potwierdza
motyw dziewiaty rozporzadzenia nr 40/94, ktéry w sposéb wyrazny odwoluje sie do
tego celu (zob. podobnie ww. w pkt 27 wyrok w sprawie Silk Cocoon, pkt 38).
Natomiast art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 nie ma na celu ani oceny
sukcesu gospodarczego, ani kontroli strategii gospodarczej przedsiebiorstwa, ani tez
zastrzezenia ochrony znakéw towarowych jedynie do ich wykorzystania gospodar-
czego na duza skale (wyroki Sadu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-334/01 MFE
Marienfelde przeciwko OHIM — Vétoquinol [HIPOVITON], Zb.Orz. str. 11-2787,
pkt 38 oraz w sprawie T-203/02 Sunrider przeciwko OHIM — Espadafor Caba
[VITAFRUIT], Zb.Orz. str. 11-2811, pkt 38).
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W konsekwencji zamierzony cel wspomnianego wymogu w mniejszym stopniu
polega na ograniczeniu w sposéb precyzyjny zakresu ochrony weczeéniejszego znaku
towarowego dla konkretnych towaréw lub ustug, dla ktérych jest on uzywany
w danym momencie, a bardziej na zapewnieniu w sposéb bardziej ogélny, ze
wczesniejszy znak towarowy byt faktycznie wykorzystywany dla towaréw lub ustug,
dla ktérych zostal on zarejestrowany.

Z tego punktu widzenia art. 43 ust. 2 zdanie ostatnie rozporzadzenia nr 40/94, jak
réwniez art. 43 ust. 3 tego rozporzadzenia, ktéry reguluje stosowanie przepisu art. 43
ust. 2 w przypadku krajowych wczeéniejszych znakéw towarowych, nalezy
interpretowac jako majace na celu uniknigcie szerokiej ochrony znaku towarowego
wykorzystywanego jedynie cze$ciowo wylacznie z uwagi na to, ze zostal on
zarejestrowany dla szerokiej gamy towaréw lub uslug. A zatem w ramach stosowania
tego przepisu nalezy wzig¢ pod uwage zakres kategorii towaréw lub usltug, dla
ktérych wczeéniejszy znak towarowy zostal zarejestrowany, a w szczegdlnosci
0g6lnos¢ pojeé uzytych w tym celu do opisu wspomnianych kategorii, a wszystko to
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych rzeczywiste uzywanie zostalo
w danym przypadku skutecznie wykazane.

.

Z wyzej wskazanych przepiséw wynika, ze w przypadku gdy znak towarowy zostal
zarejestrowany dla kategorii towaréw lub uslug wystarczajaco szerokiej, aby mozna
byto wyrézni¢ w jej ramach kilka podkategorii mogacych wystepowaé niezaleznie od
siebie, dowdd rzeczywistego uzywania znaku towarowego dla czgsci tych towaréw
lub uslug zapewnia, na potrzeby postepowania w sprawie sprzeciwu, ochrong
jedynie dla tej lub tych podkategorii, do ktérych naleza towary lub ustugi,
w odniesieniu do ktérych znak towarowy byl faktycznie wykorzystywany. Natomiast
jezeli znak towarowy zostal zarejestrowany dla towaréw lub ustug zdefiniowanych
w sposéb na tyle precyzyjny i ograniczony, ze dokonanie istotnych podziatéw
wewnatrz danej kategorii nie jest mozliwe, wtedy, dla celéw postepowania w sprawie
sprzeciwu, dowéd rzeczywistego uzywania znaku towarowego dla wspomnianych
towaréw lub uslug bezwzglednie obejmuje cala te kategorie.

O ile pojecie czgéciowego uzywania zmierza do niezastrzegania znakéw towarowych,
ktére nie byly uzywane dla kategorii danych towaréw, o tyle nie moze ono
skutkowa¢ pozbawieniem wladciciela wcze$niejszego znaku towarowego wszelkiej
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ochrony dla towaréw, ktére niebedac catkowicie identyczne z tymi, dla ktérych moze
on dowie$¢ rzeczywistego uzywania, nie s3 od nich wyraznie odmienne i naleza do
tej samej grupy, ktéra nie moze zosta¢ podzielona inaczej niz arbitralnie. W tym
wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze wilasciciel znaku towarowego praktycznie nie ma
mozliwoéci przedstawienia dowodu uzywania tego znaku dla wszystkich mozliwych
wariantéw towardw, ktérych dotyczy rejestracja. W konsekwencji pojecia ,czeéé
towaréw lub ustug” nie mozna rozumie¢ jako wszystkich gospodarczych odmian
podobnych towaréw lub ustug, ale wytgcznie jako towary lub ustugi wystarczajaco
odmienne, aby mogly stanowi¢ spéjne kategorie lub podkategorie.

W tym wzgledzie nalezy podkresli¢, ze wczeéniejszy znak towarowy zostal
zarejestrowany jedynie dla ,$rodkéw do polerowania metali”. Opis ten, zaréwno
pod wzgledem funkgji okreslonych produktéw, a mianowicie polerowania, jak i ich
przeznaczenia, a mianowicie metali, w rozumieniu porozumienia nicejskiego zaweza
kategori¢ objetych nim towaré6w do ,$rodkéw do czyszczenia, polerowania,
szorowania i $cierania”. Ponadto nalezy zauwazy¢, ze ta ostatnia kategoria sama
nalezy, bardziej ogélnie, do klasy 3 w rozumieniu tego porozumienia, ktéra
obejmuje, poza $rodkami do czyszczenia, polerowania, szorowania i $cierania,
réowniez nastgpujace towary: ,Srodki wybielajagce i inne substancje stosowane
w praniy; mydla; $rodKi perfumeryjne; olejki eteryczne, kosmetyki, lotiony do
pielegnacji wloséw; $rodki do czyszczenia zgbow”.

W tych okolicznosciach nalezy stwierdzi¢, ze wcze$niejszy znak towarowy zostal
zarejestrowany dla wszystkich towaréw stanowigcych szczegélnie precyzyjna
i ograniczong podkategori¢ kategorii towaréw, do ktérych te towary naleza na
podstawie porozumienia nicejskiego.

Wynika z tego, ze odnoszac si¢ do niekwestionowanego dowodu rzeczywistego
uzywania znaku towarowego dla ,$rodka do polerowania metali, bedacego bawelna
impregnowang substancja polerujaca (magiczna bawetna)”, ktéry w sposéb oczy-
wisty jest ,érodkiem do polerowania metali” w rozumieniu podkategorii towaréw
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oznaczonych wczesniejszym znakiem towarowym, skarzaca w sposéb wlasciwy
wykazala rzeczywiste uzywanie znaku towarowego dla calej tej podkategoru, bez
potrzeby dokonywania w tym wzgledzie rozréznienia z uwagi na dany krag
odbiorcéw.

W konsekwencji, uznajgc dla celéw rozpatrywania sprzeciwu, ze wczeéniejszy znak
towarowy zostal zarejestrowany jedynie dla ,$rodkéw do polerowania metali,
bedacych bawelng impregnowana substancja polerujaca (magiczna bawelna)”, Izba
Odwotawcza w sposdb bledny zastosowala art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94.

Przepis art. 43 rozporzadzenia nr 40/94, pozwalajac na uznanie, ze wcze$niejszy znak
towarowy zostal zarejestrowany jedynie dla cze$ci towaréw i ustug, dla ktérej zostat
przedstawiony dowdd rzeczywistego uzywania, stanowi po pierwsze ograniczenie
praw wlasciciela z rejestracji wcze$niejszego znaku towarowego, a zatem nie moze
on by¢ interpretowany tak rozszerzajaco, jak tego dokonal OHIM, oraz po drugie
musi pozostaé w zgodzie z uzasadnionym interesem tego wlasciciela w zakresie
umozliwienia mu w przyszlosci rozszerzenia gamy jego towaréw i ustug w granicach
okre§lern towaréw lub uslug, dla ktérych znak towarowy zostal zarejestrowany,
poprzez skorzystanie z ochrony uzyskanej przez rejestracje wspomnianego znaku.
Tym bardziej ma to miejsce w przypadku gdy, tak jak w niniejszej sprawie, towary
i ustugi, dla ktérych znak towarowy zostal zarejestrowany, stanowia wystarczajaco
ograniczong kategorig, jak to zostalo ukazane powyzej.

Zaden z argumentéw OHIM nie moze podwazyé tego wniosku.

Po pierwsze, cho¢ prawda jest, ze art. 43 ust. 2 zdanie ostatnie rozporzadzenia
nr 40/94 ma na celu unikanie sztucznych konfliktéw pomiedzy wcze$niejszym
znakiem towarowym a znakiem, o ktérego rejestracje wniesiono, nalezy réwniez
zauwazyé, ze dazenie do tego uzasadnionego celu nie moze prowadzi¢ do
nieuzasadnionego ograniczenia zakresu ochrony wczeéniejszego znaku towarowego,
w przypadku gdy towary lub uslugi objete rejestracja stanowia, jak w niniejszej
sprawie, wystarczajaco ograniczong kategorie.
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Po drugie, w odniesieniu do twierdzenia OHIM, ze w ramach oceny podobieristwa
towaréw i ustug na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia Trybunat i Sad
dokonuja doktadnego poréwnania danych towaréw lub ustug, zakiadajac nawet, ze
jest ono prawdziwe, nalezy wskaza¢, iz nie moze ono mie¢ jakiegokolwiek znaczenia
w ramach stosowania art. 43 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia nr 40/94, ktére poprzedza
wszelka oceng prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do
omawianych znakéw towarowych i zmierza wylacznie do ustalenia, czy
i ewentualnie w jakim zakresie znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany dla
towaréw lub ustug, dla ktérych zostat zarejestrowany.

Po trzecie, w odniesieniu do argumentu OHIM, ze z praktyki decyzyjnej izb
odwolawczych wynika, iz uzywanie jednej z podkategorii nie jest z zasady
réwnoznaczne z uzywaniem bardziej ogélnej kategorii, wystarczy przypomnieé,
zakladajac nawet, ze taka praktyka zostala ustalona, iz decyzje izb odwotawczych
w zakresie dowodu uzywania wydawane s3 w oparciu o rozporzadzenie nr 40/94.
W konsekwencji zgodno$¢ z prawem decyzji izb odwotawczych nalezy ocenia¢
wylacznie na podstawie tego rozporzadzenia, zgodnie z wykladnia dokonang przez
sad wspélnotowy, a nie na podstawie ich wczesniejszej praktyki decyzyjnej (wyrok
Sadu z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-36/01 Glaverbel przeciwko OHIM
[Powierzchnia szklanej tabliczki], Rec. str. II-3887, pkt 35, utrzymany w mocy
w postgpowaniu odwolawczym postanowieniem Trybunalu z dnia 28 czerwca
2004 r. w sprawie C-445/02 P Glaverbel przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. 1-6267).

Ponadto nalezy zauwazy¢, ze w niniejszej sprawie argument OHIM pozbawiony jest
znaczenia ze wzgledu na fakt, ze skarzaca nie utrzymuje, iz dowéd rzeczywistego
uzywania w ramach podkategorii, dla ktérej wczesniejszy znak towarowy zostat
zarejestrowany, jest zarazem dowodem rzeczywistego uzywania dla calej kategorii,
do ktérej ta podkategoria nalezy zgodnie z porozumieniem nicejskim, ale jedynie ze
towar, dla ktérego rzeczywiste uzywanie znaku towarowego zostalo ustalone,
dowodzi jego rzeczywistego uzywania dla calej podkategorii, dla ktérej zostal on
zarejestrowany.
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Po czwarte, twierdzenie, ze interpretacja dokonana przez skarzaca umozliwilaby
w konsekwencji kazdej stronie wnoszacej sprzeciw uchylenie si¢ od wymogu
dotyczacego rzeczywistego uzywania znaku towarowego poprzez sporzadzenie opisu
kategorii zarejestrowanych towaréw lub ustug w sposéb ogdlny, nawet jeéli nie jest
wykluczone, ze w okreslonych przypadkach mogtoby by¢ zasadne, jest pozbawione
znaczenia w niniejszej sprawie z uwagi na to, Ze omawiana kategoria stanowi
przedmiot doktadnego opisu.

Wreszcie na zakoriczenie OHIM podkre$la, ze o ile kategorie moze stanowié ogét
towaréw o jednorodnym charakterze, o tyle towary te moga by¢é odmienne pod
wzgledem ich przeznaczenia, konsumentéw konicowych i kanatéw dystrybucji, jak to
ma miejsce w niniejszej sprawie. A zatem art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94
w kazdym odrebnym przypadku, dla kazdej kategorii towaréw lub ustug wymaga
zdefiniowania podkategorii odzwierciedlajacej tre§¢ dowodu uzywania, przyjawszy,
ze pierwotne oznaczenie wcze$niejszego znaku towarowego moze obejmowaé
towary lub uslugi wystarczajagco odmienne pod wzgledem ich przeznaczenia,
konsumentéw koncowych i kanaléw dystrybucji.

Jak to réwniez zostalo przedstawione w pkt 45 powyzej, o ile prawda jest, ze
wykladnia ta nie jest pozbawiona znaczenia, w przypadku gdy kategoria omawianych
towaréw lub uslug jest wystarczajaco szeroka, aby mozna bylo wyréini¢ w jej
ramach kilka podkategorii mogacych wystgpowaé niezaleznie od siebie, o tyle nalezy
stwierdzi¢, Ze w niniejszej sprawie podkategoria towaréw, dla ktérych wcze$niejszy
znak towarowy zostal zarejestrowany, jest wystarczajaco precyzyjna i ograniczona,
aby nie mogla zosta¢ uznana za obejmujgca towary odmienne na tyle, ze zgodnie
z twierdzeniem OHIM nalezaloby w jej ramach dokona¢ dalszych podzialéw.

Z og6lu powyzszych rozwazan wynika, ze swoja decyzja, poprzez uznanie, ze dowod
uzywania wcze$niejszego znaku towarowego zostal przedstawiony jedynie dla
»Srodka do polerowania metali, bedacego bawelna impregnowana substancja
polerujaca (magiczna bawelna)” i w rezultacie, ze wspomniany znak towarowy
nalezy postrzega¢, dla celéw postepowania w sprawie sprzeciwu, jako zarejestrowany
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dla pojedynczego towaru, a nie dla calej podkategorii, dla ktérej znak ten zostat
zarejestrowany, a mianowicie ,$rodkéw do polerowania metali”, Izba Odwolawcza
naruszyla art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94. Z uwagi na to, ze zaskarzona
decyzja zostata w konsekwencji oparta na blednym zalozeniu, samo to naruszenie
moze prowadzi¢ do stwierdzenia niewaznosci wspomnianej decyzji.

Jednak biorac pod uwage fakt, ze w zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza orzekla
réwniez o istnieniu prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do
spornych znakéw towarowych, Sad stwierdza, ze nalezy zbadaé¢ réwniez drugi zarzut
skarzacej, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

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

Argumenty stron

Skarzgca podnosi, ze z poréwnania towaréw nalezacych do klasy 3, objetych
wezesniejszym i zgloszonym znakiem towarowym, a mianowicie odpowiednio
»Srodkéw do polerowania metali” i ,$rodkéw do czyszczenia rur odprowadzajacych
w przemysle obrébki metali, z wylaczeniem $rodkéw pomocniczych do widkien
i $rodkéw pomocniczych”, wynika, ze towary oznaczone omawianymi znakami s3
podobne pod wzgledem ich przeznaczenia, wzajemnego uzupelniania sie
i konsumentéw koncowych.

Wczedniejszy znak towarowy obejmuje bowiem srodki do polerowania kazdego
rodzaju metali, wiaczajac w to kanaly ewakuacyjne i rury odprowadzajace, i moze
by¢ wykorzystywany w produktach przeznaczonych dla kazdego rodzaju odbiorcéw,
wlaczajac w to specjalistéw z zakresu przemystu obrébki metali.
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Ponadto skarzgca zauwaza, ze z orzecznictwa wynika, iz niski stopieri podobienstwa
oznaczonych towaréw lub uslug moze zosta¢ zréwnowazony wysokim stopniem
podobieristwa znakéw towarowych i odwrotnie. Poza tym znaki towarowe, ktére
maja charakter szczegélnie odrézniajagcy — samoistny albo wynikajacy z tego, ze sa
one powszechnie znane — korzystaja z szerszej ochrony niz znaki towarowe majace
charakter mniej odrézniajacy, a prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad jest tym
wieksze, im bardziej odrézniajacy jest wczeéniejszy znak towarowy.

W konsekwencji mozna odméwié rejestracji znaku towarowego, pomimo niskiego
stopnia podobieristwa objetych nim towaréw lub ustug, ze wzgledu na to, ze
wczeéniejszy znak towarowy posiada charakter wysoce odrézniajacy.

W niniejszej sprawie z zaskarzonej decyzji wynika nie tylko, ze obydwa sporne znaki
wykazuja wysoki stopieri podobieristwa, ale réwniez ze wcze$niejszy znak towarowy
posiada charakter wysoce odrézniajagcy. Mamy tutaj bowiem do czynienia
z wymys$lonym stowem, ktére nie opisuje w zaden sposéb rodzaju oznaczonych
towaréw i ktére od 1912 r. jest przedmiotem ekstensywnego uzywania w Hiszpanii.

Wreszcie, biorac pod uwage wystarczajaco zblizony charakter towaréw oznaczanych
spornymi znakami towarowymi, skarzaca wnioskuje, ze istnieje prawdopodobien-
stwo, iz odbiorcy mogg uznaé, ze omawiane towary lub ustugi pochodza z tego
samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie przedsigbiorstw powiazanych gospodar-
czo, réwniez w przypadku gdy w ramach oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad nalezy rozpatrywa¢ omawiany pojedynczy specyficzny produkt.

OHIM stwierdza, ze argumentacja ta nie jest zasadna.
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OHIM utrzymuje, ze w zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza slusznie stwierdzila, iz
towary, dla ktérych znak towarowy zostal uznany za zarejestrowany, a mianowicie
$rodek do polerowania metali, bedacy bawelna impregnowang substancja kon-
serwujacy, s3 odmienne od towaréw oznaczonych znakiem towarowym, o ktérego
rejestracje wniesiono, a mianowicie §rodkéw do czyszczenia rur odprowadzajacych
w przemysle obrébki metali, z wylaczeniem érodkéw pomocniczych do wlékien
i srodkéw pomocniczych.

OHIM przyznaje, ze o ile ,czyszczenie” i ,polerowanie” moga w niektérych
przypadkach by¢ ze soba écisle zwigzane, w szczegélnosci w przypadku produktéw
przeznaczonych dla gospodarstw domowych, o tyle nie ma to miejsca w niniejszym
przypadku, gdyz nie istnieje zaden zwigzek pomiedzy celowoscia czyszczenia rur
odprowadzajgcych a konserwacja metali przeznaczonych do uzytku domowego.

Poniewaz omawiane towary majg rézne zastosowanie, nie odpowiadaja one tym
samym potrzebom i nie s3 ani konkurencyjne, ani zamienne.

Ponadto OHIM kwestionuje twierdzenie skarzacej, zgodnie z ktérym towary te
uzupelniajg sig, gdyz oparte jest ono na blednym zalozeniu, ze omawiane §rodki do
czyszczenia s3 przeznaczone do metalowych rur.

Réwnie niewlasciwe byloby stwierdzenie, ze omawiane towary moga mieé
wspdlnych uzytkownikéw koncowych. Omawiany specyficzny produkt moze
bowiem by¢ uzywany jedynie do matych sprzetéw uzytku domowego i w sposéb
oczywisty nie nadaje si¢ do wigkszych przedmiotéw metalowych. Domowe
przeznaczenie towaru skarzacej zostalo ponadto przez nia przyznane w pismie
z dnia 23 lipca 1999 r., ktére wskazywalo, ze produkt ALADDIN jest réwniez
uzywany przez mlode pokolenia. Nalezy zatem odrézni¢ ten krag odbiorcéw,
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a mianowicie przecigtnych konsumentéw towaréw powszechnego uzytku, od
bardziej wyspecjalizowanego kregu specjalistow w zakresie przemystu metalurgicz-
nego. Stwierdzenie to potwierdza reklama skarzacej przedstawiajaca ,linig
produktéw dla gospodarstwa domowego”, w ktérej omawiany specyficzny produkt
zostal ukazany wraz z innymi produktami dla gospodarstwa domowego.

Wreszcie OHIM twierdzi, ze majac na uwadze krag odbiorcéw, do ktérych
skierowany jest omawiany specyficzny produkt, jest wysoce nieprawdopodobne, by
wspomniany produkt korzystal z kanaléw dystrybucji towaréw wskazanych
w omawianym zgloszeniu wspélnotowego znaku towarowego, a mianowicie
sprzedazy za posrednictwem dystrybutoréw i hurtownikéw z zakresu wysoko
wyspecjalizowanej hydrauliki.

OHIM whnioskuje z tego, ze por6wnywane towary s3 odmienne, niezaleznie od
stwierdzenia, ze wcze$niejszy znak towarowy zostal uznany za zarejestrowany
wylacznie dla jednego omawianego specyficznego produktu.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunalu dotyczacym art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy
89/104 i co do zasady znajdujacym zastosowanie do wykladni art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad zakiada
identycznoé¢ lub podobiefistwo oznaczonych towaréw lub ustug (ww. w pkt 29
wyrok w sprawie Canon, pkt 22). Z przedstawionych powyzej wzgledéw ten wstepny
warunek nie zostat spelniony, poniewaz prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad
w odniesieniu do spornych znakéw towarowych nie moze zaistnie¢ niezaleznie od
kwestii, czy wczeéniejszy znak towarowy ma samoistny, wysoce odrézniajacy
charakter. Izba Odwotawcza stusznie stwierdzita zatem brak prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczeéniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sieg,
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jezeli z powodu identycznosci lub podobieristwa do wczesniejszego znaku
towarowego, identycznosci lub podobieristwa towaréw lub uslug istnieje prawdo-
podobieristwo wprowadzenia w biad odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wezesniejszy znak towarowy jest chroniony. Zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) pkt ii)
tego rozporzadzenia przez ,wcze$niejsze znaki towarowe” nalezy rozumieé przede
wszystkim znaki towarowe zarejestrowane w panstwie cztonkowskim.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad
istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza
z tego samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powiazanych
gospodarczo.

Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad powinno
by¢ oceniane calosciowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczer
i towaréw lub uslug przez wlasciwy krag odbiorcéw oraz przy uwzglednieniu
wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku, a zwlaszcza
wspoélzaleznoéci miedzy podobiefistwem oznaczer a podobieristwemn 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 oraz wskazane w nim orzecznictwo).

W niniejszej sprawie, zgodnie z tym, co zostalo stwierdzone w ramach pierwszego
zarzutu, i wbrew twierdzeniom OHIM, wczeéniejszy znak towarowy na potrzeby
postgpowania w sprawie sprzeciwu nalezy uzna¢ za zarejestrowany dla wszystkich
towaréw widniejacych w rejestrze. Wynika z tego, ze rozpatrywanymi w ramach
oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do spornych
znakéw towarowych towarami sa po pierwsze towary oznaczone wcze$niejszym
znakiem towarowym, a mianowicie ,$rodki do polerowania metali”, oraz po drugie
towary nalezgce do klasy 3, wymienione w zgloszeniu znaku towarowego,
a mianowicie ,$rodki do czyszczenia rur odprowadzajacych w przemysle obrébki
metali, z wylaczeniem $rodkéw pomocniczych do wiékien i érodkéw pomocni-
czych”.
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Choé¢ do ,$rodkéw do polerowania metali” moga naleze¢ zar6wno produkty
powszechnego uzytku, jak i produkty skierowane do wyspecjalizowanego kregu
odbiorcéw, to bezsprzeczne jest, ze towary okre§lone we wniosku o rejestracje
nalezy postrzegaé¢ jako skierowane wylacznie do specjalistéw z zakresu przemystu
obrébki metali. Wynika z tego, ze jedynymi odbiorcami mogacymi pomyli¢ sig
w stosunku do omawianych znakéw towarowych s3 wspomniani specjali$ci. Ponadto
nalezy przypomnie¢, ze wcze$niejszy znak towarowy jest zarejestrowany w Hiszpanii.
Wynika z tego, ze wlasciwy krag odbiorcéw, w stosunku do ktérego nalezy dokona¢
analizy prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, stanowia specjalisci z zakresu
przemystu obrébki metali prowadzacy dzialalno$¢ w Hiszpanii.

— W przedmiocie poréwnania omawianych towaréw

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobieristwa danych towaréw
lub ustug nalezy uwzglednié¢ wszystkie istotne czynniki charakteryzujace wzajemny
stosunek tych towaréw lub uslug. Czynniki te obejmuja w szczegélnosci ich
charakter, ich przeznaczenie, spos6b uzywania, podobnie jak to, czy towary lub
uslugi te konkurujg ze sobg, czy tez si¢ uzupelniaja (ww. w pkt 29 wyrok w sprawie
Canon, pkt 23 oraz wyrok Sadu z dnia 23 paZdziernika 2002 r. w sprawie T-104/01
Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto [Fifties], Rec. str. II-4359, pkt 31).

W odniesieniu do charakteru omawianych towaréw nalezy wskaza¢, ze naleza one
do tej samej kategorii i, podobnie, zawieraja $rodki chemiczne stosowane do
powierzchni metalowych. Ponadto nalezy dodaé, ze czynnoéci polerowania
i czyszczenia, o ile z pewnoécia nie s3 identyczne, s3 jednak podobne, w zakresie
w jakim obie naleza do ogélnie pojetych czynnosci konserwacyjnych. Omawiane
towary nalezy zatem postrzega¢ jako majace réwniez podobne funkcje.
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Jednak, po pierwsze, nalezy takze og6lnie zwréci¢ uwage na fakt, ze towary nalezace
do klasy 3, okreslone w zgloszeniu wspélnotowego znaku towarowego, a mianowicie
»Srodki do czyszczenia rur odprowadzajagcych w przemyséle obrébki metali,
z wylaczeniem $rodkéw pomocniczych do wilékien i $rodkéw pomocniczych”,
stanowig bardziej ograniczon3 i specyficzng podkategorie niz podkategoria
obejmujaca ,$rodki do polerowania metali” objete wczeéniejszym znakiem
towarowym.

Po drugie, jak to réwniez podkresla OHIM, nie mozna zaprzeczy¢, ze towary te maja
rézne przeznaczenie i odmienny spos6b zastosowania. Podczas gdy towary objete
wezesniejszym znakiem towarowym s zasadniczo przeznaczone do nablyszczenia,
poprzez froterowanie, przedmiotéw metalowych i maja zatem cel po czedci
estetyczny, towary okreslone we wniosku o rejestracje sa przeznaczone gléwnie do
czyszczenia i przetykania, poprzez ich wprowadzenie i nastepnie dzialanie
rozkladajgce osady metaliczne, przewodéw odprowadzajacych dla odpadéw
przemystu obrébki metali, co $wiadczy o ich uzytkowym przeznaczeniu.

Majac powyzsze na uwadze, nalezy na tym etapie wskazaé, ze omawiane towary s3
po czeéci podobne.

— W przedmiocie poréwnania omawianych oznaczen

W tym wzgledzie wystarczy stwierdzi¢, ze bezsporne jest, iz oznaczenia pozostajace
w konflikcie wykazuja wysoki stopieri podobieristwa, gdyz Izba Odwotawcza sama
przyznala, ze pomigdzy oznaczeniami istnieje duze podobieristwo wizualne oraz ze
na plaszczyZnie fonetycznej i koncepcyjnej s3 one identyczne. Ponadto nalezy
podkresli¢, ze biorac pod uwage, iz omawiane oznaczenia s3 czysto stowne, nie
istnieje Zaden element, poza niewielka réinica w ortografii, umozliwiajacy ich
rozréznienie.
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— W przedmiocie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do
omawianych znakéw towarowych

Skarzaca utrzymuje, ze prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w odniesieniu
do omawianych znakéw towarowych jest wigksze, gdyz wcze$niejszy krajowy znak
towarowy ALADDIN ma charakter wysoce odrdzniajacy, wynikajacy z faktu, ze
sklada si¢ on ze stowa wymyélonego, w zaden sposéb nieopisujacego rodzaju
oznaczonych towaréw i bedacego przedmiotem szerokiego uzywania w Hiszpanii od
1912 r. Jej zdaniem wysoce odrézniajacy charakter wcze$niejszego znaku
towarowego zostal poza tym przyznany przez Izbe Odwolawcza w zaskarzonej
decyzji.

Celem stwierdzenia istnienia charakteru odré6zniajacego znaku towarowego
i w konsekwencji dokonania oceny, czy ma on charakter wysoce odrézniajacy,
nalezy calo$ciowo oceni¢ wigksza lub mniejsza zdolno§¢ znaku towarowego do
identyfikowania towaréw lub uslug, dla ktérych zostal zarejestrowany, jako
pochodzacych z okreSlonego przedsigbiorstwa, a zatem do odrézniania tych
towaréw lub uslug od towaréw lub uslug innych przedsigbiorstw (zob. podobnie
wyrok Trybunalu z dnia 4 maja 1999 r..w sprawach polaczonych C-108/97
i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. [-2779, pkt 49).

Dokonujac tej oceny, nalezy wziag¢ pod uwage samoistne cechy znaku towarowego,
w tym okoliczno$¢, czy zawiera on jakikolwiek element opisujacy towary lub ustugi,
dla ktérych zostal zarejestrowany, czy jest on powszechnie znany, w szczegélnosci
udzial znaku towarowego w rynku, natezenie, zasi¢g geograficzny i dlugosé¢ okresu
jego uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsigbiorstwo w celu jego
promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym znak
towarowy umozliwia zidentyfikowanie towaréw lub uslug jako pochodzacych
z okres$lonego przedsigbiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych
i przemystowych lub innych stowarzyszeri zawodowych (ww. w pkt 29 wyrok
w sprawie Canon, pkt 18, ww. w pkt 89 wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsee,
pkt 51 oraz ww. w pkt 29 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 23, wyrok
Sadu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie T-99/01 Mystery Drinks przeciwko OHIM
— Karlsberg Brauerei [MYSTERY], Rec. str. 1I-43, pkt 34).
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W tym wzgledzie Sad stwierdza, ze po pierwsze skarzaca oswiadczyla jedynie, iz
weczesniejszy znak towarowy byt przedmiotem uzywania na duza skale w Hiszpanii
od 1912 r., nie przedkladajac Zadnego dowodu w zakresie wyzej wskazanych
okolicznosci majacych wykazaé, ze wspomniany znak towarowy jest powszechnie
znany. Wynika z tego, ze na tej podstawie nie moze on by¢ postrzegany jako majacy
charakter wysoce odrézniajacy.

Po drugie, w odniesieniu do samoistnych cech wczesniejszego znaku towarowego
nalezy wskaza¢, ze z jednej strony, jak to zauwaza skarigca, oznaczenie stowne
ALADDIN jest pozbawione charakteru opisowego dla towaréw, dla ktérych zostato
zarejestrowane, oraz z drugiej strony, ze oznaczenie to posiada silne konotacje
mogace stanowi¢ samoistng cech¢ znaku towarowego. Aladyn jest bowiem
powszechnie znany jako bohater Basni z tysigca i jednej nocy, odkrywajacy
metalowa lampe oliwng, z ktérej przy pocieraniu ukazuje sie dzin mogacy spetniaé
zyczenia swego pana. Termin Aladdin przywoluje zatem jednoczeénie jedno
z mozliwych zastosowar towaréw oznaczonych wczesniejszym znakiem towarowym
i ich rzekomo cudowny charakter. W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze
wczesniejszy znak towarowy ma duza zdolnoéé identyfikowania towaréw, dla
ktérych zostal zarejestrowany, a mianowicie ,érodkéw do polerowania metali”, jako
pochodzacych z okreslonego przedsigbiorstwa, i w konsekwencji odrézniania tych
towaréw od towaréw innych przedsigbiorstw. W zaskarzonej decyzji Izba
Odwolawcza uwzglednita poza tym argument skarzacej, ze wczesniejszy znak
towarowy ma charakter wysoce odrézniajacy, co réwniez nie zostalo zakwestiono-
wane przez OHIM w ramach niniejszego postepowania.

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem im bardziej odrézniajacy jest
wczesniejszy znak towarowy, tym wigksze prawdopodobiefistwo wprowadzenia
w blad (wyrok Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL,
Rec. str. 1-6191, pkt 24), a zatem znaki towarowe, ktére maja charakter wysoce
odrézniajacy — samoistny lub wynikajacy z ich znajomoéci na rynku — ciesza sig
wigksza ochrong niz te, ktérych charakter jest mato odrézniajacy (ww. w pkt 29
wyrok w sprawie Canon, pkt 18).

Ponadto calo$ciowa ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad pociaga za
soba pewnego rodzaju wzajemna zaleznoéé pomiedzy branymi pod uwage
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czynnikami, w tym w szczeg6lnosci pomigdzy podobieristwem znakéw towarowych
a podobieristwem oznaczonych nimi towarami lub ustugami. Stad niski stopien
podobieristwa pomigdzy objetymi znakiem towarami lub uslugami moze by¢
zrébwnowazony wysokim stopniem podobieristwa miedzy samymi znakami
i odwrotnie. Wzajemna zalezno$¢ pomiedzy tymi czynnikami zostala wyrazona
w motywie siédmym rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktérym pojecie
podobienistwa nalezy interpretowa¢ w odniesieniu do prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad, ktérego ocena zalezy w szczegdlnosci od rozpoznawalnosci
znaku towarowego na rynku i stopnia podobieristwa miedzy znakiem towarowym
i oznaczeniem oraz miedzy oznaczonymi towarami lub ustugami (ww. w pkt 29
wyrok w sprawie Canon, pkt 17, ww. w pkt 29 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik
Meyer, pkt 19 oraz ww. w pkt 82 wyrok w sprawie Fifties, pkt 27).

W konsekwencji na potrzeby art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad moze wystagpi¢ pomimo niskiego
stopnia podobiefistwa oznaczonych towardw lub uslug, jezeli podobiernistwo znakéw
towarowych jest duze, a wczesniejszy znak towarowy ma charakter wysoce
odrézniajgcy (zob. podobnie ww. w pkt 29 wyrok w sprawie Canon, pkt 19).

W niniejszej sprawie nalezy oczywiscie uznaé, ze omawiane towary sg po czgsci
podobne oraz ze wlaéciwy krag odbiorcéw, skladajacy sie z os6b wyspecjalizowanych
w zakresie towar6w okres§lonych w zgloszeniu wspélnotowego znaku towarowego,
moze wykazywa¢ wysoki stopien uwagi przy dokonywaniu wyboru tych towaréw
(zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie T-224/01 Durferrit
przeciwko OHIM — Kolene [NU-TRIDE], Rec. str. I1I-1589, pkt 37, 40 i 52 oraz
wyrok z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-317/01 M+M przeciwko OHIM —
Mediametrie [M+M EUROdATA], Zb.Orz. str. [1-1817, pkt 51 i 52).

Jednakze nalezy zauwazy¢ réwniez, ze mimo wskazanego powyzej ich po czeéci
podobnego charakteru, omawiane towary maja ogodlnie zwigzek z czynno$cia
konserwacji i z metalem, ktéry to zwiazek jest ponadto wzmocniony faktem, ze
omawiane znaki towarowe s3 na plaszczyZnie koncepcyjnej identyczne, co nie
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zostalo zakwestionowane przez OHIM, i moga jako takie wydawaé sie zwigzane
z towarami, ktére oznaczajg, w zakresie w jakim odwoluja sie do bohatera basni
kojarzonego z metalowa lampa oliwna.

W tych okoliczno$ciach nie mozna wykluczy¢, ze whasciwy krag odbiorcéw bedzie
postrzegal omawiane towary jako nalezace do tej samej gamy produktéw do
konserwacji, majacych zwigzek z metalem. Zaktadajac nawet, ze wspomniany krag
odbiorcéw zlozony ze specjalistow dostrzega réznice pomiedzy sposobami
wytwarzania tych towaréw, nie mozna wyciagna¢ z tego jednoznacznie wniosku,
ze réznice te powstrzymuja dane przedsigbiorstwo od jednoczesnej produkji
i sprzedazy dwéch rodzajéw produktéw. W konsekwencji whasciwy krag odbiorcéw
bedzie odnosit wrazenie, ze omawiane towary maja to samo pochodzenie handlowe
(zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Diaz
przeciwko OHIM — Granjas Castell6 [CASTILLO], Rec. str. 11-4835, pkt 33).

Wynika z tego, ze omawiane towary dla wlasciwego kregu odbiorcéw moga
wydawac sig zblizone jako pochodzace z tej samej rodziny towaréw, a zatem by¢
postrzegane jako elementy tej samej og6lnej gamy towaréw mogacych mie¢ wspélne
pochodzenie handlowe.

W konsekwencji Sad stwierdza, iz biorac pod uwage podobny charakter omawianych
towaréw, bardzo duzy stopieni podobiefistwa spornych oznaczer oraz wysoce
odré6zniajacy charakter wezesniejszego znaku towarowego, okoliczno$é, ze whasciwy
krag odbiorcéw sklada sie ze specjalistéw z zakresu przemystu obrébki metali nie
wystarcza, aby wykluczy¢, iz wspomniany krag odbiorcéw moze uznaé, ze towary te
pochodzg z tego samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw
powiazanych gospodarczo.
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Wynika z tego, ze w odniesieniu do spornych znakéw towarowych wystepuje
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad. Nalezy zatem uwzgledni¢ réwniez
drugi zarzut skarzgcej, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94.

Z ogblu powyzszych rozwazan wynika, ze skarge o stwierdzenie niewaznosci
zaskarzonej decyzji nalezy uwzglednic.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM przegral sprawe, nalezy
— zgodnie z z3daniem skarzgcej — obciazy¢ go kosztami postgpowania.

Jednakze w odniesieniu do zagadnienia kosztéw podlegajacych zwrotowi nalezy
zauwazy¢, ze zgodnie z art. 136 § 2 regulaminu Sadu ,,[n]iezbedne koszty poniesione
przez strony w zwigzku z postgpowaniem przed Izba Odwolawcza oraz koszty
sporzadzenia przekladéw pism i innych dokumentéw wymaganych na mocy art. 131
§ 4 akapit drugi na jezyk postgpowania uznaje sie za koszty podlegajace zwrotowi”.
Natomiast koszty poniesione w postgpowaniu w sprawie sprzeciwu nie stanowia
kosztéw poniesionych w zwigzku z postgpowaniem przed Izba Odwotawcza. Wynika
z tego, ze z3adanie skarzacej dotyczace obcigzenia OHIM kosztami poniesionymi
w zwigzku z postepowaniem w sprawie sprzeciwu nalezy odrzucié.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewaino$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwotawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 31 stycznia 2003 r.

2) OHIM zostaje obciazony kosztami postepowania.

Legal Tiili Vadapalas

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 14 lipca 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung H. Legal
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