PLUS PRZECIWKO OHIM — BALZ ET HILLER (TURKISH POWER)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (czwarta izba)

z dnia 22 czerwca 2005 r.”

W sprawie T-34/04

Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, z siedzibg w Maihlheim (Niemcy),
reprezentowana przez adwokata B. Piepenbrink,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowanemu przez G. Schneidera, dzialajagcego w charakterze
pelnomocnika,

strona pozwana,

* Jezyk postgpowania: niemiecki.
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w ktérej druga strong postepowania przed Izba Odwotawcza OHIM byli

Joachim Biilz i Friedmar Hiller, zamieszkali w Stuttgarcie (Niemcy),

majgcej za przedmiot skarge na decyzje drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
25 listopada 2003 r. (sprawa R 620/2002-2), dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu migdzy spétka Tengelmann Warenhandelsgesellschaft a J. Balzem
i F. Hillerem,

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

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

sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 28 stycznia 2004 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
18 czerwca 2004 r.,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 24 lutego
2005 r.
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PLUS PRZECIWKO OHIM — BALZ ET HILLER (TURKISH POWER)

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

Dnia 26 wrzeé$nia 2000 r. Joachim Bilz i Friedmar Hiller dokonali 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) w zmienionym
brzmieniu zgloszenia graficznego wspdlnotowego znaku towarowego w Urzedzie
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jest oznaczenie przedsta-
wione ponizej:

Towary, dla ktérych dokonano zgloszenia, naleza do klas 3, 25, 28, 32, 33 i 34
Porozumienia nicejskiego dotyczacego mig¢dzynarodowej klasyfikacji towardéw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw towarowych z dnia 15 czerwca 1957 r.,
w poprawionym i zmienionym brzmieniu.
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Zgloszenie zostato opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych
nr 43/01 z dnia 14 maja 2001 r.

Pismem z dnia 6 sierpnia 2001 r. spétka Tengelmann Warenhandelsgesellschaft
whniosta sprzeciw wobec tego zgloszenia, stwierdzajac istnienie prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
z uwagi na mozliwoé¢ pomylenia zgloszonego oznaczenia z wczeéniejszym
niemieckim stownym znakiem towarowym POWER, zarejestrowanym dnia
14 kwietnia 1994 r. dla towaréw nalezacych do klasy 34: ,tytor, artykuly dla
palacych, tj. tabakierki, cygarnice i papiero$nice, pojemniki na cygara i papierosy,
popielniczki, wszystkie ww. towary nie wykonane z metali szlachetnych, z ich stopéw
ani nie pokrywane metalami szlachetnymi, futeraly na fajki, przybory do czyszczenia
fajki, gilotynki do cygar, fajki, zapalniczki, kieszonkowe przyrzady do skrecania
papierosow, bibutka papierosowa, filtry do papieroséw; zapatki”, do ktérego jest ona
uprawniona.

Sprzeciw dotyczyt czgéci towaréw okreslonych w zgloszeniu wspélnotowego znaku
towarowego, nalezacych do klasy 34, tj. ,tytoniu, artykutéw dla palacych, zapatek”.

Wydzial Sprzeciwéw oddalit ten sprzeciw w dniu 27 maja 2002 r. z powodu braku
prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad poprzez pomylenie dwéch rozpatrywa-
nych znakéw towarowych.

W dniu 25 lipca 2002 r. strona wnoszaca sprzeciw zaskarzyla te decyzje do Drugiej
Izby Odwotawczej OHIM, podnoszac, ze calosciowe wrazenie, jakie wywoluje
zgloszone oznaczenie, jest zdeterminowane przez element odrézniajacy ,power”,
podczas gdy pozostale elementy pozbawione sg charakteru odrézniajacego.
Wnoszaca sprzeciw uznala, ze skoro element dominujacy ,power” wystepowal
w obu znakach towarowych, sprzeciw powinien zosta¢ uwzgledniony.
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Spoétka Plus Warenhandelsgesellschaft mbH zostala wpisana w dniu 1 paZdziernika
2003 r. do niemieckiego rejestru znakéw towarowych jako nowy podmiot
uprawniony z tytulu wczeéniejszego krajowego znaku towarowego POWER.

Decyzja z dnia 25 listopada 2003 r. (zwang dalej ,zaskarzona decyzjg”) Druga Izba
Odwotawcza OHIM nie uwzglednita odwolania, stwierdzajac w uzasadnieniu brak
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blagd na wlasciwym terytorium z powodu
réznic istniejacych miedzy wystepujacymi w sprawie oznaczeniami na plaszczyZnie
graficznej, fonetycznej i znaczeniowej. Izba Odwolawcza uznata, w przeciwienstwie
do strony wnoszacej sprzeciw, Ze nie mozna pomingé elementu sfownego , Turkish”
w zgloszonym oznaczeniu oraz jego elementu graficznego w formie glowy lwa, jak
réwniez ze nawet jezeli glowa lwa czynila odniesienie do pojecia sily, nie chodzilo tu
o zwyczajne i nieskomplikowane przelozenie tego pojecia. Oprécz tego Izba
Odwolawcza zaznaczyla, ze nie mozna poming¢ takze elementu stownego , Turkish”,
poniewaz nabiera on znaczenia na plaszczyznach graficznej i fonetycznej, a ogélne
znaczenie okreélenia ,Turkish power” rézni si¢ od znaczenia wyrazu ,power”.

Przebieg postepowania i zgdania stron

W tych okolicznoéciach skarzaca, na ktéra przeszly prawa do wczesniejszego
krajowego znaku towarowego, wniosta niniejsza skarge na decyzje Izby Odwola-
wczej.

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;
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— tytulem zadania ewentualnego, umozliwienie jej w odpowiednim terminie
uzupelnienia na pi$mie informacji, ktére Sad uznal za niewystarczajace
w odniesieniu do okolicznosci faktycznych oraz ich skutkéw prawnych;

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

W toku rozprawy skarzaca odstgpita od jednego z postawionych uprzednio zadar,
w ktérym domagata sig, aby Sad orzekt o wykresleniu z rejestru zgloszonego znaku
towarowego.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

W przedmiocie dopuszczalnosci skargi

OHIM zwraca uwagg, ze skarzaca, chociaz jest nastepca prawnym wczesniejszego
krajowego znaku towarowego, nie byla strong postepowania przed Izba Odwolaw-
cz3. Jednakze OHIM jest zdania, ze art. 63 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 nalezy
interpretowac w ten sposéb, ze pojecie ,strony uczestniczacej w postgpowaniu przed
Izbg Odwotlawczy”, uprawnionej do wniesienia skargi do Sadu, obejmuje réwniez
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nastgpcéw prawnych podmiotu uprawnionego z tytulu znaku towarowego
pozostajacego w kolizji z oznaczeniem zgloszonym do rejestracji jako wspélnotowy
znak towarowy.

Jest niewatpliwe i ponadto bezsporne, ze przeniesienie praw do krajowego znaku
towarowego przez dotychczasowy podmiot uprawniony, czyli spétke Tengelmann
Warenhandelsgesellschaft ‘na skarzaca, mialo miejsce w czasie, gdy toczylo sig
postepowanie przed OHIM. Okolicznoé¢ ta powoduje wstapienie skarzacej w prawa
spoiki dokonujacej zbycia praw do znaku towarowego jako strony w postepowaniu
przed Izba Odwolawczg.

W tych okolicznosciach skarzagca ma legitymacje skargowa w postgpowaniu
w sprawie stwierdzenia niewazno$ci zaskarzonej decyzji.

W przedmiocie skargi

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

Argumenty stron

Skarzaca twierdzi, ze nalezace do klasy 34 towary, tj. ,tyton, artykuly dla palacych,
zapalki”, wskazane w zgloszeniu oraz towary oznaczone wczeéniejszym znakiem
towarowym s3 czg¢éciowo identyczne lub znaczaco podobne.
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Okreslenie ,power” jest zdaniem skariacej jedynym elementem wczeéniejszego
znaku towarowego, ktéry nabiera charakteru odrézniajacego, wzmocnionego przez
powszechne uzywanie go jako znaku towarowego. Wczesniejszy znak towarowy nie
byl, zdaniem skarzacej, uzywany wylacznie w celu oznaczenia towaréw, poniewaz
dany krag konsumentéw oraz podmiotéw gospodarczych nie odbiera okreflenia
»power” jako informacji o jako$ci przedmiotowych towaréw dla palacych,
w przeciwienistwie do informacji, jaka moga przekazaé¢ okreélenia takie jak ,full
flavour”, ,light” lub ,gold”".

Okreslenie ,power” jest ponadto, zdaniem skarzacej, jedynym elementem charakte-
rystycznym zgloszonego oznaczenia, poniewaz na podstawie regul gramatycznych
jezyka niemieckiego i angielskiego tylko rzeczowniki, z pominigciem przymiotnikéw,
uzywane s3 w celu oznaczenia rzeczy. Angielski przymiotnik , Turkish” jest wiec bez
znaczenia przy dokonywaniu poréwnania oznaczen, poniewaz wskazuje on
zainteresowanym klientom jedynie tureckie pochodzenie danego towaru i nie moze
by¢ postrzegany przez dany krag odbiorcéw jako identyfikujacy przedsiebiorstwo,
z ktérego towar ten pochodzi.

W przypadku gdy oznaczone towary nie wystgpuja w obrocie w punktach
samoobstugowych, nabywca jest zmuszony do wyméwienia nazwy znaku towaro-
wego, ktéry jest najprostszym sposobem oznaczenia towaru. Tak wiec w ramach
poréwnania wystepujacych w sprawie oznaczen na plaszczyznie fonetyczne;j,
wrazenie graficzne wywierane przez zgloszone oznaczenie nie odgrywa zadnej roli.

Skarzgca twierdzi, ze wizerunek glowy Iwa umieszczony migdzy wyrazami , Turkish”
oraz ,power” nie ma jako taki wplywu na ogélne wrazenie wizualne, jakie wywiera
zgloszone oznaczenie, poniewaz sluzy on wylacznie wzmocnieniu znaczenia
elementu ,power”, rozpoznawanego przez dany krag konsumentéw jako znak
towarowy, do ktérego prawa przystuguja skarzacej.
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Przy uwzglednieniu, po pierwsze, podobieristwa wystepujacych w sprawie oznaczen,
ktére maja identyczne elementy dominujace oraz, po drugie, ogélnego wrazenia,
jakie wywoluja w kregu odbiorcéw w Niemczech, istnieje wig¢c, zdaniem skarzacej,
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad, poniewaz ten krag odbiorcéw moze
przyja¢, ze sporne towary pochodza z tego samego przedsigbiorstwa lub
z przedsigebiorstw powigzanych ekonomicznie.

OHIM zaznacza, po pierwsze, ze skoro wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony
w Niemczech, to nalezy odwola¢ si¢ do postrzegania wystepujacych w sprawie
oznaczen przez krag odbiorcéw w Niemczech, ktéry Izba Odwolawcza uznala
slusznie za wlasciwie poinformowany oraz dostatecznie uwazny i rozsadny.

OHIM zwraca uwagg, po drugie, ze wcze$niejszy znak towarowy stuzy do oznaczania
wszystkich rodzajéw towaréw wymienionych w sprzeciwie, czyli ,tytoniu, artykuléw
dla palacych i zapalek” , i ze w zwigzku z tym towary, do oznaczania ktérych oba
oznaczenia stuza, sa identyczne.

OHIM przypomina, po trzecie, ze ocena podobieristwa wystepujacych w sprawie
oznaczen powinna uwzgledniaé¢ podobieristwo graficzne, fonetyczne oraz znacze-
niowe oraz ze nalezy rozpatrywaé je calo$ciowo, poniewaz decydujace sa ich
elementy dominujace i odrézniajace.

Okreélenie ,,power”, bedace jedynym elementem skladowym wczeéniejszego znaku
towarowego, nie oznacza, zdaniem OHIM, zadnego ze spornych towardéw. Izba
Odwolawcza, uznajac, ze charakter odréziniajacy tego elementu jest wzglednie
nieznaczny w stosunku do oznaczonych towaréw, przyjela na korzy$¢ strony
wnoszacej sprzeciw, iz jej znak towarowy mial przecietny charakter odrézniajacy.
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Zgloszone oznaczenie skiada si¢ z elementéw ,Turkish” oraz ,power”, jak réwniez
rozdzielajacego je elementu graficznego przedstawiajacego glowe lwa. W opinii
OHIM, ocena elementéw odrézniajacych tego oznaczenia musi zosta¢ oparta na
fakcie, ze zar6wno element ,,power”, jak i element graficzny w formie glowy Iwa, jak
wreszcie takze przymiotnik ,Turkish” maja charakter odrézniajacy, a nie opisowy,
natomiast oznaczenie to, rozwazane calo$ciowo, wywiera odmienne wrazenie anizeli
znak towarowy POWER.

W punkcie 26 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza przyznaje, ze cze$é¢ kregu
odbiorcéw w Niemczech moze postrzega¢ element ,Turkish” jako informacje na
temat pochodzenia geograficznego towar6éw. Jednakze OHIM przypomina, ze Izba
Odwotawcza zaznaczyla réwniez, iz okreslenie , Turkish Power” w caloci przekazuje
odmienna tre$¢ semantyczny anizeli element ,power” rozwazany samodzielnie.
W ocenie podobieristwa nie mozna wiec pomingé elementu , Turkish”.

Zdaniem OHIM skarzaca niestusznie twierdzi, ze jedynie rzeczowniki
z pominigciem przymiotnikéw moga charakteryzowaé znak towarowy. Argument,
ze przymiotniki z definicji uzywane sa wylacznie w celach opisowych jest stuszny
tylko w przypadkuy, gdy pojawia sie watpliwos¢ dotyczaca ich funkcji gramatycznej.
Natomiast przymiotnik uzyty w nazwie znaku towarowego nie ma ze swej natury
charakteru opisowego. OdpowiedZ na pytanie, czy przymiotnik ma charakter
opisowy w rozumieniu prawa o znakach towarowych, zalezy od znaczenia
przymiotnika, jak réwniez od towaréw i ustug, ktérych dotyczy znak towarowy.

Izba Odwotlawcza stwierdzita w pkt 26 zaskarzonej decyzji, ze konsument niemiecki
postrzega zestawienie , Turkish Power” jako calo$§¢ wywolujaca inne skojarzenia niz
zwykle odniesienie do towaréw oznaczonych znakiem towarowym POWER
pochodzenia tureckiego. Z powodu $cistego zwiazku miedzy tymi dwoma
sktadnikami grupa skladniowa ,Turkish Power” wywiera, zdaniem OHIM,
sugestywne wrazenie niezalezne od wyrazu ,power”, poniewaz wywoluje skojarzenia
z turecka kulturg i historia.
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Znak towarowy pod nazwa ,Indian Sumer”, dotyczacy napojéw, jest z punktu
widzenia znaczeniowego zupelnie odmienny od znaku towarowego pod nazwa
»Sumer” dla tych samych towaréw. Skarzaca nie moze wigec skutecznie powolywaé
si¢ na wyrok Sadu z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie T-10/03 Kombi przeciwko
OHIM — Flabesa (CONFORFLEX) (Rec. str. 1I-719), poniewaz w niniejszej sprawie
nie wystgpuje oczywiste znaczenie ogblne wlaéciwe pojeciu ,cornforlex”. Pojecie
»conforflex” nie mialo wlasnego znaczenia, poniewaz konsumenci kojarzyli element
»confor” bezposrednio z danym towarem.

Pod wzgledem graficznym w zgloszonym oznaczeniu jedynie element ,power” jest
identyczny z wcze$niejszym znakiem towarowym. Do$wiadczenie pokazuje, zdaniem
OHIM, ze elementy umieszczone na poczatku cze$ciowo graficznych znakéw
towarowych maja wigksze znaczenie, poniewaz co do zasady wlaénie te elementy
przyciagaja uwage danego kregu odbiorcéw.

Izba Odwotawcza zauwazyla, ze element graficzny w zgloszonym oznaczeniu, czyli
duzej wielkosci glowa ryczacego lwa z plomienng grzywa, nie byl jedynie nic nie
znaczacym symbolem sily. Ryczacy lew wyrazajacy pewna agresje oraz wypracowany
styl i charakter wizerunku glowy, nadaja zgloszonemu znakowi towarowemu wlasny
charakter, wykraczajacy poza tre§¢ przekazywana przez wyraz ,power”. Pod tym
wzgledem dodanie glowy ryczacego Iwa nadaje zgloszonemu oznaczeniu takze
szczegolng, sugestywna tre$é, odmienna od tresci elementu ,,power” rozpatrywanego
samodzielnie.

Wystepujace w sprawie oznaczenia odrézniaja sie na plaszczyZnie znaczeniowej,
poniewaz wyraz ,power” posiada odmienne znaczenie oraz wywiera odmienne
wrazenie anizeli grupa syntaktyczna ,Turkish Power” zestawiona z wizerunkiem
glowy Iwa. Zgodno$¢ wynikajaca z elementu ,power” nie $wiadczy samodzielnie
o podobienistwie znaczeniowym.

Ogolnie rzecz ujmujac, miedzy wystepujacymi w sprawie oznaczeniami wystepuja
zatem tylko pewne podobienistwa graficzne i fonetyczne.
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Z oceny tych poszczegéinych aspektéw wynika, ze towary s3 identyczne oraz ze
oznaczenia s3 podobne pod wzgledem elementu stownego ,power”. Ponadto nalezy
wskaza¢ na to, ze w zgloszonym oznaczeniu wystgpuje wyraz o charakterze
odrézniajgcym, a takze na odmienne postrzeganie znaczeniowe obu oznaczer oraz
wystepowanie jednego odrdzniajacego elementu graficznego.

OHIM stwierdza wigc brak prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad.

Ocena Sadu

Prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 oznacza ryzyko, ze krag odbiorcéw moze uwazaé, iz towary
opatrzone wystepujacymi w sprawie oznaczeniami pochodza z tego samego
przedsigbiorstwa albo, w danym przypadku, z przedsigbiorstw gospodarczo
powiazanych, przy czym prawdopodobiefistwo to nalezy ocenia¢é w sposéb
calodciowy, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw danego przypadku.

Ta calosciowa ocena zaklada pewna wspélzaleznosé migdzy branymi pod uwage
czynnikami, a w szczegélno$ci miedzy podobieristwem znakéw towarowych oraz
podobieristwem towaréw lub ustug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopieri
podobieristwa migdzy oznaczonymi towarami lub ustugami moze byé zré6wnowa-
zony znaczacym stopniem podobienistwa migdzy znakami towarowymi i odwrotnie
[wyrok Sadu z dnia 23 paidziernika 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut fiir
Lernsysteme przeciwko OHIM — Educational Services (ELS), Rec. str. 11-4301,
pkt 46].

Ogoélna ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad oparta na catoéciowym
wrazeniu, jakie wywoluja wystepujace w sprawie oznaczenia, powinna uwzglednia¢
w szczegblnosci ich elementy odrézniajace i dominujace (zob. analogicznie wyrok
Trybunatu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191,
pkt 23, oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Llyod Schuhfabrik Meyer,
Rec. str. I-3819, pkt 25).
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Prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad jest tym wigksze, im silniejszy jest
charakter odrézniajacy wcze$niejszego znaku towarowego (zob. analogicznie ww.
wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 20).

W zasadzie dwa znaki towarowe s3 podobne, jezeli z punktu widzenia wlaéciwego
kregu odbiorcéw sa one przynajmniej cze$ciowo identyczne w jednym lub kilku
istotnych aspektach [wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec.
str. 11-4335, pkt 30], czyli w aspektach graficznym, fonetycznym i znaczeniowym.

W tym przypadku oba oznaczenia stuza do oznaczania wymienionych w sprzeciwie
towardéw, czyli ,tytoniu, artykutéw dla palacych i zapalek”. Sporne towary powinny
by¢ zatem uznane za identyczne, co zreszta podkreélit OHIM w odpowiedzi na
skarge.

Wczesniejszy krajowy znak towarowy POWER jest zarejestrowany w Niemczech, co
wyznacza terytorium wlasciwe dla celé6w stosowania art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

Poniewaz wczesniejszy znak towarowy objety jest ochrona w Niemczech, w celu
dokonania oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad nalezy odwota¢ sie¢ do
sposobu postrzegania go przez krag odbiorcéw w Niemczech. W tym wzgledzie
Wydzial Sprzeciwéw oraz Izba Odwolawcza zaznaczyly, czego strona skarzaca nie
kwestionowala, ze nabywcy towaréw nalezacych do klasy 34 z powodu ich
przywigzania do znakéw towarowych przejawiaja przewaznie wysoki poziom uwagi
przy ich zakupie.
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W $wietle powyzszych spostrzezen nalezy podda¢ analizie, czy Izba Odwolawcza
dopuscila si¢ naruszenia prawa stwierdzajac, ze miedzy zgloszonym oznaczeniem
graficznym i wczesniejszym stownym znakiem towarowym istnialy réznice
wystarczajgce do wykluczenia mozliwosci wprowadzenia w blad wlasciwego kregu
odbiorcé6w w Niemczech, przy uwzglednieniu towaréw oznaczanych wystepujacymi
w sprawie oznaczeniami.

Jest bezsporne, ze wlasciwy krag odbiorcéw w Niemczech rozumie znaczenie
zar6wno elementu slownego ,power”, wspélnego obu wystepujacym w sprawie
oznaczeniom, jak i wyrazu , Turkish”, wystepujacego w zgloszonym oznaczeniu.

Wczesniejszy krajowy znak towarowy jest znakiem sfownym, podczas gdy kolidujace
z nim oznaczenie jest przedmiotem wniosku o rejestracje jako graficzny
wspdlnotowy znak towarowy, zlozony z dwéch wyrazéw, ,Turkish” oraz ,power”,
oddzielonych glowa ryczacego lwa z ptomienna grzywa.

Wyraz ,power” jest jednoczesnie jedynym elementem wczesniejszego znaku
towarowego i jednym z trzech sktadnikéw zgloszonego oznaczenia.

Bioragc pod uwage identyczno$¢ przedmiotowych towaréw Sad jest zdania, ze
w przypadku uznania wspélnego skladnika obu oznaczen, czyli wyrazu ,power”, za
element dominujacy zgloszonego oznaczenia, nalezaloby stwierdzi¢ istnienie
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad wlasciwego kregu odbiorcéw
w Niemczech.

Wystgpujace w sprawie oznaczenia odréziniaja si¢ wyraznie na plaszczyZnie
graficznej, poniewaz jedynie zgloszone oznaczenie przedstawione jest w formie
oznaczenia zlozonego, faczacego grupe syntaktyczng ,, Turkish Power” z elementem
graficznym w formie glowy ryczacego Iwa z plomienna grzywa.
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Z powodu swego centralnego polozenia 6w element graficzny nadaje zgloszonemu
oznaczeniu wizualng strukture calkowicie odmienng od struktury wcze$niejszego
krajowego znaku towarowego.

Element graficzny, poprzez swdj rozmiar, oryginalno$¢ oraz wypracowany charakter
wizerunku, dominuje nawet nad elementami stownymi zgloszonego oznaczenia, tak
ze dwa oznaczenia bedace przedmiotem oceny réznia si¢ znaczaco z graficznego
punktu widzenia.

Réznica ta uwydatniona jest jeszcze poprzez przylaczenie do elementu ,power”
wyrazu ,Turkish”, stluzacego za przeciwwage dla stowa ,power” wskutek umie-
szczenia go na poczatku zgloszonego oznaczenia, obok elementu graficznego i po
przeciwnej stronie do miejsca zajmowanego przez ,power” na korncu zgloszonego
oznaczenia.

Umieszczenie elementu , Turkish” na poczatku zgloszonego oznaczenia umozliwia
natychmiastowe dostrzezenie go przez wlasciwy krag odbiorcéw, odsuwajgc w ten
spos6b element ,,power” na dalszy plan w pamieci wzrokowej zainteresowanych.

Wystepujace w sprawie oznaczenia przedstawiajg réwniez istotne roéznice na
plaszczyznie fonetycznej. O ile element graficzny oczywiscie nie odgrywa w tym
wzgledzie zadnej roli, to stowny element zgloszonego oznaczenia, czyli , Turkish”,
przyczynia si¢ jednak bezspornie do zréznicowania tych oznaczeri pod wzgledem
fonetycznym.

W tym wzgledzie skarzaca nie wykazala, ze miarodajny krag odbiorcéw
w Niemczech w trakcie wypowiadania zgloszonego oznaczenia pomija
w zupelnoéci element stowny , Turkish”. Wprost przeciwnie, wyrazne podobieristwo
istniejgce miedzy tym elementem slownym wyrazonym w jezyku angielskim oraz
jego niemieckim odpowiednikiem tym bardziej ulatwia jego zapamietanie oraz
wypowiedzenie, ze jest elementem sktadowym zgloszonego oznaczenia widocznym
na pierwszym miejscu.
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W sytuacji gdy sporne towary nabywane sa w innych punktach sprzedazy anizeli
punkty samoobsltugowe, nabycie wymaga wyméwienia obu sktadnikéw fonetycznych
zgloszonego oznaczenia, co zreszta podkreslita skarzaca.

W aspekcie znaczeniowym pierwszenstwo przymiotnika ,Turkish” wzgledem
rzeczownika ,power” wyplywa oczywiscie z regut gramatycznych jezyka angiel-
skiego, a wigc element ,Turkish”, w przeciwieristwie do twierdzenia OHIM,
niekoniecznie bedzie postrzegany jako pierwszy przez wiasciwy krag odbiorcéw,
ktérych jezyk zawiera taka sama regule.

Ponadto sama Izba Odwolawcza przyznala, ze wystepujace w sprawie oznaczenia sa
podobne pod wzglegdem znaczeniowym, poniewaz mieszcza w sobie pojecie sily,
a zatem niektérzy nabywcy mogliby postrzega¢ element ,Turkish” jako informacje
o geograficznym pochodzeniu spornych towaréw.

Jednakze element graficzny przedstawiajacy glowe lwa z powodu zaznaczonych
wyzej cech charakterystycznych tego wizerunku moze w duzym stopniu zneutra-
lizowa¢ wzgledne podobienstwo znaczeniowe wystepujacych w sprawie oznaczen,
wynikajace z obecnosci wspélnego sktadnika ,,power”.

W istocie glowa ryczacego lwa nadaje wyraine skojarzenie agresji pojeciu sily
przekazywanemu przez element ,power” we wczesniejszym krajowym znaku
towarowym.
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Ponadto, jak stusznie zaznaczyt OHIM w swoich pismach, okreSlenie ,Turkish
Power” wywoluje sugestywne wrazenie niezalezne od wyrazu ,power”, poniewaz
wspomniana grupa syntaktyczna prowadzi do skojarzenia oznaczonych towaréw
przez wlaéciwy krag odbiorcéw w Niemczech z turecka historig i kultura.

Izba Odwolawcza slusznie zatem stwierdzila, ze element graficzny zgloszonego
oznaczenia nie ograniczal si¢ do zwyczajnego i nieskomplikowanego przelozenia
pojecia sily.

Oprécz tego odnotowane powyzej réznice graficzne i fonetyczne miedzy
wystepujacymi w sprawie oznaczeniami przyczyniaja sie¢ do oslabienia nastepstw
wzglednego podobieristwa znaczeniowego wynikajacego z obecnosci wspélnego
sktadnika ,power”.

Nalezy podkresli¢ w szczegblnosci, ze stopieri podobienistwa znaczeniowego miedzy
wystepujacymi w sprawie oznaczeniami ma ograniczone znaczenie, w przypadku gdy
wlaéciwy krag odbiorcéw widzi nazwe znaku towarowego umieszczona na
nabywanym towarze.

Znaczenie tego podobieristwa miedzy spornymi oznaczeniami zmniejsza si¢ réwniez
wtedy, gdy — jak w niniejszym przypadku — wlasciwy krag odbiorcéw musi
wymoéwi¢ cala grupe syntaktyczna skladajaca sie na oznaczenie, nabywajac dane
towary w innych niz samoobstugowe punktach sprzedazy.

Jest tak tym bardziej, ze wlaéciwy krag odbiorcéw, jak zaznaczono wyzej, nalezy
uznaé za wykazujacy przywigzanie do swych zwyczajowych znakéw towarowych
i w konsekwencji, przedstawiajacy wysoki poziom uwagi przy dokonywaniu wyboru
spornych towaréw.

II - 2419



70

71

74

WYROK Z DNIA 22.6.2005 r. — SPRAWA T-34/04

W tym zakresie Izba Odwotawcza nie popetnita bledu w ocenie stwierdzajac, ze
calodciowe znaczenie oznaczenia ,Turkish Power” réznilo si¢ od treici zawartej
w elemencie stownym ,power” wystepujgcym samodzielnie we wczeéniejszym
krajowym znaku towarowym.

Element ,power” nie stanowi zatem, wbrew twierdzeniu skarzacej, dominujacego
skladnika zgloszonego oznaczenia ani nie warunkuje on ogélnego wrazenia przez nie
wywieranego w stopniu pozwalajagcym na stwierdzenie istnienia prawdopodobieni-
stwa wprowadzenia w blad miarodajnego kregu odbiorcéw w Niemczech.

Z calosci powyiszych rozwazann wynika, ze mimo identycznoéci towaréw
opatrzonych wystgpujacymi w sprawie oznaczeniami oraz obecnosci wspélnego im
elementu sfownego ,power”, Izba Odwotawcza mogta zgodnie z prawem przyjaé, ze
whasciwy krag odbiorcéw w Niemczech, rozsadny i przykladajacy wysoki poziom
uwagi, jak réwniez przywigzany do zwyczajowych znakéw towarowych, nie moze
uwaza¢, ze dane towary pochodza z tego samego przedsigbiorstwa lub w danym
przypadku, z powigzanych ekonomicznie przedsigbiorstw, uwzgledniajac ponadto
istniejgce migdzy wystgpujacymi w sprawie oznaczeniami réznice na plaszczyznie
graficznej, fonetycznej oraz znaczeniowej.

W tych okolicznosciach nie mozina podwazyé¢ oceny Izby Odwotawczej co do
prawdopodobieristwa wprowadzenia w bfad z powodu charakteru odrézniajacego
wezedniejszego krajowego znaku towarowego, wywnioskowanego przez skarzaca ze
statystyk dotyczacych sprzedazy.

Z akt postepowania przed OHIM nie wynika zreszta, aby organy orzekajace
dysponowaly statystykami sprzedazy papieroséw marki POWER, ktére zostaly
przytoczone przez skarzaca w skardze w celu wykazania, ze jej krajowy znak
towarowy jest powszechnie znany. Oprécz tego niektére z przedtozonych informacji
odnoszg si¢ do okreséw nastepujacych po zfozeniu pisma uzasadniajacego skarge
wniesiong do Izby Odwolawcze;j.
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W tych okoliczno$ciach wspomniane statystyki moglyby wplynaé na zgodnosé
z prawem zaskarzonej decyzji tylko w przypadku, gdyby OHIM mial obowigzek
uwzglednienia ich z urzedu [wyrok Sadu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie
T-247/01 eCopy przeciwko OHIM (ECOPY), Rec. str. 11-5301, pkt 46].

Nie jest tak jednak w tym przypadku, poniewaz zgodnie z art. 74 ust. 1 in fine
rozporzadzenia nr 40/94, w postgpowaniu odnoszacym sig, jak w niniejszym
przypadku, do wzglednych podstaw odmowy rejestracji, ocena OHIM ogranicza sig
do zarzutéw oraz zadani wysuwanych przez strony.

Zarzut pierwszy, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94,
nalezy zatem oddali¢.

W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na pozbawieniu skarzgcej praw wtasnosci
intelektualnej

Skarzaca stwierdza, ze Wspélnota nie ma uprawniern do pozbawienia jej
przystugujacych jej praw wlasnosci intelektualnej, narazajac jej wcze$niejszy krajowy
znak towarowy na imitowanie i podrabianie poprzez wykorzystanie jej oznaczenia
w zgloszonym oznaczeniu.

W opinii skarzacej pozbawiono ja, z naruszeniem wlasciwego prawa krajowego,
mozliwo$ci wykonywania praw wlasnoéci intelektualnej nabytych zgodnie z prawem
w paristwie jej siedziby.
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OHIM uwaza, ze zarzut ten jest niestuszny, poniewaz celem postepowania
administracyjnego jest ustalenie, czy zgloszony wspélnotowy znak towarowy moze
zosta¢ zarejestrowany i w zaden sposéb nie dotyczy ono waznosci wczeéniejszego
krajowego znaku towarowego.

Wystarczy, aby Sad stwierdzil, ze wcze$niejszy krajowy znak towarowy skarzacej nie
moze by¢ w zadnym razie pozbawiony waznosci wskutek ewentualnego zarejes-
trowania zgloszonego oznaczenia jako wspolnotowego znaku towarowego.

W istocie z powyzszego wynika, ze sporna rejestracja nie moze doprowadzié¢ do
powstania prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad poprzez pomylenie przez
krag odbiorcow w Niemczech zgloszonego graficznego znaku towarowego
i wezesniejszego stownego krajowego znaku towarowego, do ktérego uprawniona
jest skarzaca.

Skarzgca niestusznie zatem powoluje si¢ na pozbawienie jej praw wlasnoéci
intelektualnej zwigzanych z wczesniejszym krajowym znakiem towarowym, do
ktdérego jest ona uprawniona.

Drugi zarzut nalezy zatem oddali¢.

Z caloéci powyzszych rozwazan wynika, ze skarge nalezy w calosci oddalié.

Poniewaz S3ad uznaje, ze uzyskal wystarczajace wyjasnienia, nie uwzglednia sie
ewentualnych zadan skarzace;j.
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W przedmiocie kosztéw
Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony

przeciwnej, strona przegrywajgca sprawe.

Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, zgodnie z zadaniem OHIM nalezy ja obcigzy¢
kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw

SAD PIERWSZEJ INSTANC]I {czwarta izba)
Orzeka, co nastgpuje:
1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Legal Lindh Vadapalas

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 czerwca
2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung H. Legal
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