DEVINLEC PRZECIWKO OHIM — TIME ART (QUANTUM)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCJI (czwarta izba)
z dnia 12 stycznia 2006 r."

W sprawie T-147/03

Devinlec Développement innovation Leclerc SA, z siedziba w Tuluzie (Francja),
reprezentowana przez J.P. Simona, avocat,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowemu przez J. Novais'go Gongalves’a oraz A. Folliarda-
Monguirala, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwotawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

TIME ART Uluslararasi Saat Ticareti ve dis Ticaret AS, z siedziba w Istambule
(Turcja), reprezentowana przez adwokata F. Jacobacciego,

* Jezyk postepowania: angielski.
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majacej za przedmiot skarge na decyzje Trzeciej Izby Odwotawczej z dnia 30 stycznia
2003 r. (sprawa R 109/2002-3), wydana w postepowaniu w sprawie sprzeciwu

miedzy Devinlec Développement innovation Leclerc SA a TIME Art Uluslararasi
Saat Ticareti ve dis Ticaret AS,

SAD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w skladzie: H. Legal, prezes, P. Mengozzi i I. Wiszniewska-Bialecka, sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu sie ze skarga zltozona w sekretariacie Sadu w dniu 30 kwietnia 2003 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
24 pazdziernika 2003 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge interwenienta zlozona w sekretariacie
Sadu w dniu 28 pazdziernika 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 czerwca 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 8 wrzesnia 1997 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1), z p6zn. zm., spétka TIME ART Uluslararasi Saat Ticareti ve dis Ticaret AS
zlozyla do Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM) zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego.

Znak, o ktdérego rejestracje wniesiono, to przedstawione ponizej oznaczenie
graficzne:

Q
QUANTUM

Towary objete zgloszeniem naleza do klasy 14 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego,
i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,zegarki, zegary, ich mechanizmy i czesci,
szkietka do zegarkéw/zegaréw, koperty do zegarkéw/zegaréw, bransoletki do
zegarkéw, lanicuszki do zegarkéw, skrzynki do zegarkéw i zegaréw”.
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W dniu 17 sierpnia 1998 r. zgloszenie to zostalo opublikowane w Biuletynie
Wispdlnotowych Znakéw Towarowych nr 62/98.

W dniu 9 listopada 1998 r. sp6tka Devinlec Développement innovation Leclerc SA
(zwana dalej ,skarzaca”) wniosla sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku
towarowego, opierajac si¢ na istnieniu przedstawionego ponizej wczeéniejszego
graficznego znaku towarowego, zarejestrowanego we Francji w dniu 11 grudnia
1987 r. pod numerem 1 555 274:

Towary, dla ktérych wczeséniejszy znak towarowy zostal zarejestrowany, odpowia-
daja nastepujacemu opisowi w rozumieniu wyzej wskazanego porozumienia
nicejskiego:

— klasa 14: ,zegary i artykuly zegarmistrzowskie; bizuteria”,

— klasa 18: ,wyroby ze skéry”.

Sprzeciw zostal oparty na wzglednej podstawie odmowy rejestracji zawartej w art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i zostal skierowany przeciwko wszystkim
towarom objetym wnioskiem o rejestracje.
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W dniu 10 marca 1999 r., na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94,
interwenient wnidst o przedstawienie przez skarzaca dowodu uzywania wczeéniej-
szego znaku towarowego.

W celu wykazania rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku towarowego
skarzaca przedstawila kilka przedmiotéw i dokumentéw, w szczegélnosci zegarki,
faktury, materialy promocyjne, artykuly prasowe i zlozone pod przysiega
o$wiadczenie jej dyrektora.

Ogét tych srodkéw dowodowych ukazal, ze wczeéniejszy znak towarowy byl
uzywany we Francji dla ,zegarkéw i bransoletek do zegarkéw” w postaci
przedstawionego ponizej oznaczenia graficznego:

QUANTIEME

Decyzja z dnia 30 listopada 2001 r. Wydzial Sprzeciwéw orzekl w przedmiocie
sprzeciwu. Po pierwsze, Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil, ze skarzaca przedstawila
dowdd uzywania wczesniejszego znaku towarowego, przy czym uzywanie przed-
stawionej powyzej w pkt 10 postaci oznaczenia graficznego nie zmienia charakteru
odrézniajacego wczesniejszego znaku towarowego. Po drugie, uwzglednil on
sprzeciw z uwagi na to, ze towary oznaczone spornymi znakami towarowymi sa
po czedci identyczne, a po czeSci podobne, za$ oznaczenia wykazuja wystarczajacy
stopiein podobienistwa na plaszczyznach wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej,
wobec czego istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad wlasciwego kregu
odbiorcéw.

W dniu 29 stycznia 2002 r. interwenient wniést do OHIM odwolanie od decyzji
Wydzialu Sprzeciwéw.
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Decyzja z dnia 30 stycznia 2003 r. (zwang dalej ,zaskarzona decyzja”) Trzecia Izba
Odwotawcza uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwéw i w konsekwencji odrzucita
sprzeciw. W istocie Izba Odwolawcza stwierdzila, ze mimo identycznosci
i podobienistwa towaréw oznaczonych spornymi znakami towarowymi, nalezy
uwzgledni¢ okolicznoéci, w ktérych towary oznaczone wczesniejszym znakiem
towarowym sa sprzedawane, oraz fakt, Zze zegarki i bransoletki do zegarkéw
opatrzone tym znakiem sa sprzedawane wylacznie konsumentom koricowym
w centrach handlowych E. Leclerc. W tych okolicznosciach Izba Odwolawcza
uznala, zZe wizualne i fonetyczne podobienistwa pomiedzy spornymi znakami, jak
réwniez wspélne im mozliwe odniesienie do pojecia ilosci, nie sklonilyby
przecietnego konsumenta w przypadku zobaczenia zgloszonego znaku towarowego
na ,zegarkach, zegarach, bransoletkach/lanicuszkach do zegarkéw i skrzynkach do
zegarkéw i zegar6w” w innych sklepach niz centra handlowe E. Leclerc do uznania,
ze towary oznaczone spornymi znakami pochodza z tego samego przedsiebiorstwa
lub z przedsigbiorstw ze soba powiazanych (pkt 39 i 40 zaskarzonej decyzji).

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji,

— odrzucenie wniosku o rejestracje zgloszonego znaku towarowego,

— obciazenie OHIM kosztami postepowania,

— obciazenie interwenienta kosztami postepowania administracyjnego przed
OHIM.
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OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji, w zakresie w jakim jest ona dla
niego niekorzystna.

Co do prawa

Na poparcie pierwszego zadania skarzaca podnosi dwa zarzuty. Pierwszy zarzut jest
oparty na naruszeniu zasady 50 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia
13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U. L 303,
str. 1). Drugi zarzut jest oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 i ,ogblnych zasad prawa znakéw towarowych”.
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Interwenient podnosi odrebny zarzut majacy na celu stwierdzenie niewaznosci
zaskarzonej decyzji, oparty na naruszeniu art. 15 ust. 2 i art. 43 ust. 3 rozporzadzenia
nr 40/94.

W pierwszej kolejnosci Sad dokona analizy odrebnego zarzutu podniesionego przez
interwenienta, a nastepnie wskazanych przez skarzaca drugiego i pierwszego
Zarzutu.

W przedmiocie odrebnego zarzutu interwenienta, opartego na naruszeniy art. 15
ust. 2 i art. 43 ust. 3 rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Intewenient wnosi, aby Sad stwierdzil, ze Izba Odwolawcza blednie uznala, iz
wczeéniejszy znak towarowy w postaci, w jakiej byl on uzywany przez skarzaca, nie
zmienia charakteru odrézniajacego oznaczenia wcze$niej zarejestrowanego we
Francji. W konsekwencji intwerwenient wnosi takze do Sadu, aby ten orzekl, ze
przedlozone przez skarzaca w postepowaniu administracyjnym przed OHIM
dowody rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku towarowego nie sa
wystarczajace oraz ze Izba Odwolawcza naruszyla art. 43 ust. 3 rozporzadzenia
nr 40/94.

Na rozprawie skarzaca i OHIM twierdzili, ze w tym zakresie zaskarzona decyzje
nalezy utrzyma¢ w mocy.
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Ocena Sadu

Artykul 15 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Uzywanie wspdlnotowych
znakéw towarowych”, stanowi:

»1. Jezeli w okresie pieciu lat od rejestracji wspdlnotowy znak towarowy nie byl
rzeczywiscie uzywany przez wlasciciela we Wspélnocie w stosunku do towaréw lub
ustug, dla ktérych jest zarejestrowany, lub jezeli takie uzywanie bylo zawieszone
przez nieprzerwany okres pieciu lat, wspdlnotowy znak towarowy podlega sankcjom
przewidzianym w niniejszym rozporzadzeniu, chyba ze istnieja usprawiedliwione
powody jego nieuzywania.

2. W rozumieniu ust. 1, za »uzywanie« uwaza sie réwniez:

a) uzywanie wspoélnotowego znaku towarowego w postaci rézniacej sie
w elementach, ktére nie zmieniaja odrézniajacego charakteru znaku
w postaci, w jakiej ten znak zostal zarejestrowany;

Artykul 43 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Rozpatrywanie sprzeciwu’,
przewiduje:

»2. Na wniosek zglaszajacego wlasciciel wczesniejszego wspdlnotowego znaku
towarowego, ktéry zglosil sprzeciw, przedstawia dowdd, ze w okresie pigciu lat
poprzedzajacych publikacje zgloszenia wspolnotowego znaku towarowego wczes-
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niejszy wspolnotowy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany we Wspdlnocie
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych jest on zarejestrowany i ktére on
przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwuy, lub Ze istnieja usprawiedliwione
powody nieuzywania znaku, pod warunkiem ze wcze$niejszy wspdlnotowy znak
towarowy byl w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pieciu lat. Wobec braku
takiego dowodu sprzeciw odrzuca si¢. Jezeli wczedniejszy wspélnotowy znak
towarowy byl uzywany tylko dla czeéci towaréw lub ustug, dla ktérych jest on
zarejestrowany, do celéw 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 w panstwie czlonkowskim, w ktérym
wczesniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony, uzywaniem we Wspdlnocie
[zastepujac uzywanie we Wspdlnocie uzywaniem w panstwie czlonkowskim,
w ktérym krajowy znak towarowy jest chroniony].

[...]".

W niniejszej sprawie nalezy przypomnie¢, ze w zaskarzonej decyzji potwierdzono
ocene dokonana przez Wydziat Sprzeciwéw, zgodnie z ktéra skarzaca przedstawita
dowdd rzeczywistego uzywania wczeéniejszego krajowego znaku towarowego
zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94, przy czym przedstawione
powyzej w pkt 10 uzywane przez skarzaca oznaczenie nie zmienia charakteru
odrézniajacego znaku towarowego w przedstawionej powyzej w pkt 5 postaci,
w ktorej zostal on zarejestrowany we Francji. W szczegélnosci Izba Odwolawcza
wskazala w pkt 11 zaskarzonej decyzji, ze réznice w kroju pisma i stylizacji litery ,,q”
w stosunku do wczesniejszego znaku towarowego nie zmieniaja charakteru
odrézniajacego, poniewaz z dowodéw przedstawionych w postepowaniu w sprawie
sprzeciwu wyraznie wynika, ze litera ta nie jest postrzegana w oderwaniu od stowa,
w ktérym wystepuje, a ktére stanowi podstawowy element wcze$niejszego znaku
towarowego. Izba Odwolawcza zauwazyla ponadto w pkt 12 zaskarzonej decyzji, ze
kilka wycinkéw z prasy i materialéw promocyjnych dotyczacych wczesniejszego
znaku towarowego ukazuje, ze znak towarowy byl uzywany réwniez w postaci,
w jakiej zostal zarejestrowany, oraz ze stylizacja litery ,,q” nie byla podkreslana.
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Poglad ten nalezy podzieli¢.

Przede wszystkim nalezy uscisli¢, ze na podstawie art. 15 ust. 2 lit. a) w zwiazku
z art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 za dowdd rzeczywistego uzywania
wczeséniejszego znaku towarowego — krajowego lub wspdlnotowego — ktory
stanowi uzasadnienie sprzeciwu wobec zgloszenia wspdlnotowego znaku towaro-
wego nalezy uznaé¢ réwniez dowdd uzywania wczeéniejszego znaku towarowego
w postaci rézniacej sie w elementach, ktdére nie zmieniaja charakteru odrézniajacego
tego znaku w postaci, w jakiej zostal on zarejestrowany [zob. podobnie wyrok Sadu
z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-156/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM —
Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), Rec. str. I1-2789, pkt 44].

Nastepnie w odniesieniu do zagadnienia, czy w niniejszym przypadku uzywanie
oznaczenia przedstawionego powyzej w pkt 10 stanowi, jak utrzymuje interwenient,
uzywanie zmieniajagce charakter odrézniajacy wczeéniejszego krajowego znaku
towarowego, nalezy stwierdzi¢, ze tak nie jest.

W tym zakresie nalezy wskaza¢, ze jedynymi elementami, ktére odrézniaja uzywane
przez skarzaca oznaczenie od wczeéniejszego krajowego znaku towarowego
w postaci, w jakiej zostal on zarejestrowany, sa, po pierwsze, stylizacja litery ,q”,
przypominajaca tarcze zegara, oraz po drugie, uzycie wersalikéw w okresleniu
elementu stownego wczeéniejszego krajowego znaku towarowego.

Po pierwsze, chociaz prawda jest, ze stylizacja litery ,,q” zostata bardziej wyrézniona
sie¢ W uzywanym oznaczeniu niz we wczeéniejszym krajowym znaku towarowym, to
jednak charakter odrézniajacy wczesniejszego znaku towarowego wciaz wynika
z caloéci elementu slownego tego znaku. Zreszta nalezy uscisli¢, ze stylizacja litery
»q", przypominajaca, jak to zostalo wcze$niej wskazane, tarcze zegara, nie posiada
charakteru szczegélnie odrézniajacego dla towaréw nalezacych do klasy 14 —
jedynych towaréw, dla ktérych skarzaca przedstawila dowody uzywania wcze$niej-
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szego znaku towarowego. Po drugie, jezeli chodzi o uzycie wersalikéw, to wystarczy
wskazad, Ze nie sa one przejawem jakiejkolwiek oryginalno$ci i réwniez nie zmieniaja
charakteru odrézniajacego wczeséniejszego krajowego znaku towarowego.

Wynika z tego, ze przedstawione przez skarzaca $rodki dowodowe odnoszace si¢ do
oznaczenia przedstawionego powyzej w pkt 10, uzywanego w odniesieniu do
towaréw z klasy 14, tj. ,zegarkéw i bransoletek do zegarkéw”, nie mogly zostaé
zgodnie z przepisami uwzglednione przez Izbe Odwolawcza dla celéw oceny, czy
skarzaca wykazala rzeczywiste uzywanie wczesniejszego krajowego znaku towaro-
wego.

Z uwagi na to, ze interwenient nie podwaza dokonanej przez Izbe Odwotawcza
oceny tych $rodkéw dowodowych ani tez oceny dowoddéw przedstawionych przez
skarzagca w celu wykazania, Ze uzywala ona wczesniejszego krajowego znaku
towarowego réwniez w postaci, w ktérej zostal on zarejestrowany, odrebny zarzut
interwenienta nalezy oddali¢.

W przedmiocie drugiego zarzutu skarzgcej, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94 oraz ,ogélnych zasad prawa znakéw towarowych”

Argumenty stron

Skarzaca kwestionuje ocene dokonana przez Izbe Odwotawcza w zakresie
poréwnania towaréw oznaczonych spornymi znakami towarowymi, poréwnania
spornych oznaczen oraz braku prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad.
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Po pierwsze, w odniesieniu do poréwnania towaréw oznaczonych spornymi znakami
towarowymi skarzaca, nie zaprzeczajac ich identycznosci i podobienstwu, utrzymuje,
ze w pkt 30 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza oparla sie na blednej przestance
faktycznej. W istocie skarzaca przeczy twierdzeniu Izby Odwolawczej, jakoby towary
oznaczone wcze$niejszym znakiem towarowym nie mialy by¢ sprzedawane obok
towar6w oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym, réwniez w innych sklepach
niz centra handlowe E. Leclerc.

W tym zakresie skarzaca zwraca uwage, ze twierdzenie to wydaje sie by¢ oparte
w szczegolnodci na datowanym na dzieh 7 maja 1999 r. o§wiadczeniu dyrektora
skarzacej, ktore przedlozyla ona w ramach dowodéw majacych na celu wykazanie
rzeczywistego uzywania wczes$niejszego znaku towarowego. Zdaniem skarzacej, po
pierwsze, ani z tego o$wiadczenia, ani z innych dokumentéw przedstawionych
OHIM nie mozna wnioskowaé, ze w punktach sprzedazy ,Le Manége a Bijoux”
w centrach handlowych E. Leclerc — w ktérych sprzedawane sg towary oznaczone
wczes$niejszym znakiem towarowym — nie sa sprzedawane réwniez inne, identyczne
lub podobne, towary lub ze sprzedaz towaréw oznaczonych wcze$niejszym znakiem
towarowym bedzie zawsze zastrzezona jedynie dla tych punktéw sprzedazy. Po
drugie, skarzaca przypomina, ze wyzej wskazane oéwiadczenie, jak i inne
towarzyszace mu dokumenty zostaly przekazane w dokladnie zamierzonym celu
wykazania rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku towarowego w latach
1993-1998, aby uniknaé¢ odrzucenia sprzeciwu. Skarzaca podkresla, ze nie zostata
wezwana przez Izbe Odwolawcza do wykazania, na przyklad, ze w punktach
sprzedazy w centrach handlowych E. Leclerc moga by¢ sprzedawane réwniez
identyczne lub podobne towary opatrzone innymi znakami towarowymi. W zakresie,
w jakim skarzaca utrzymuje, ze zachodzi taka mozliwo$¢, oswiadcza ona, iz jest
gotowa przedstawic¢ wszelkie srodki dowodowe mogace potwierdzic¢ jej twierdzenia.

Po drugie, w odniesieniu do poréwnania spornych znakéw skarzaca zwraca przede
wszystkim uwage, ze Izba Odwolawcza zaprzecza sobie w swoim badaniu
wczesniejszego znaku towarowego, poniewaz nie dokonala oceny w stosunku do
tego znaku w postaci, w jakiej byl on uzywany, ale w stosunku do postaci, w jakiej
zostal on zarejestrowany.

Skarzaca podnosi nastepnie, ze Izba Odwotawcza popelnila kilka bledéw w zakresie
poréwnania spornych oznaczen pod wzgledem wizualnym, fonetycznym

i koncepcyjnym.
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O ile skarzgca przyznaje utrzymywane w zaskarzonej decyzji podobienstwo
przedrostkéw ,quant” na plaszczyznie wizualnej, o tyle zauwaza ona jednakze, iz
Izba Odwolawcza zaniechala stwierdzenia, ze sporne oznaczenia zawieraja réwniez
wspoélna im litere ,m” oraz ze litera ,i” we wcze$niejszym znaku towarowym i litera
S0 w zgloszonym znaku towarowym wykazuja podobiefistwo pod wzgledem
wizualnym. Skarzaca utrzymuje réwniez, ze wbrew temu, co ustalila Izba
Odwolawcza, figuratywny element w postaci budzika umieszczony powyzej
elementu slownego zgloszonego znaku towarowego — ktéry jest elementem
graficznym i jest ponadto pozbawiony charakteru odrézniajacego dla towaréw
oznaczonych tym znakiem towarowym — nie stanowi elementu pozwalajacego na
wizualne rozréznienie spornych znakéw towarowych. Poza tym nawet jesli wlasciwy
krag odbiorcéw mialby przywiazywaé jakakolwiek wage do tego elementu, to
zdaniem skarzacej odnosiloby to sie réwniez do stylizacji litery ,,q” we wcze$niejszym
znaku towarowym w postaci, w jakiej byl on uzywany, ktéra réwniez przedstawia
tarcze zegara lub budzik. W tych okolicznosciach elementy te zwiekszaja
podobienistwo spornych oznaczeni pod wzgledem wizualnym.

Z fonetycznego punktu widzenia skarzaca uznaje, ze Izba Odwolawcza stusznie
stwierdzila, iz elementy stowne zgloszonego znaku towarowego i wczeéniejszego
znaku towarowego wykazuja bardzo duze podobienstwo fonetyczne, niemniej
zaznacza ona, ze podkreslana przez Izbe Odwolawcza réinica w wymowie
koncowych sylab spornych znakéw (,tum” w zgloszonym znaku towarowym
i ,tiéme” we wczesniejszym znaku towarowym”) nie ma duzego znaczenia z uwagi
na obecno$¢ litery ,m”, wspélnej tym dwém spornym znakom.

Skarzaca twierdzi, ze w pkt 37 i 38 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza niestusznie
uznala, iZ sporne oznaczenia réznia si¢ pod wzgledem koncepcyjnym. Powolujac sie
na zalaczone do skargi badanie opinii publicznej przeprowadzone w dniach 31 maja
i 1 czerwca 2002 r. wéréd reprezentantéw docelowego kregu odbiorcéw, skarzaca
podnosi, po pierwsze, ze docelowy krag odbiorcéw nie zna dokladnego znaczenia
elementéw stownych spornych znakéw i, po drugie, ze wéréd czesci docelowego
kregu odbiorcéw, ktéra uwaza, ze zna znaczenie elementéw stownych spornych
znakéw, wiekszo$¢ uznaje, ze oba odnosza do ilosci. Skarzaca wywodzi z tego, ze
okoliczno$¢ ta zwieksza stwierdzone podobiefistwo spornych oznaczen pod
wzgledem wizualnym i fonetycznym.
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Po trzecie, w zakresie stwierdzonego braku prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad w odniesieniu do spornych znakéw towarowych skarzaca uwaza, ze Izba
Odwolawcza naruszyla zasade braku zaleznosci pomiedzy podobienistwem znakéw
towarowych a podobieistwem oznaczonych nimi towaréw. W szczegdlnosci
utrzymuje ona, ze Izba Odwolawcza naruszyla prawo, stwierdzajac, iz warunki,
w jakich w danym momencie sprzedawane sa towary oznaczone wczeéniejszym
znakiem towarowym, stanowia istotny czynnik w ramach calo$ciowej oceny
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad. Dodatkowo wniosla ona do Sadu
o orzeczenie, ze Izba Odwolawcza przypisala zbyt duza wage temu czynnikowi,
zwazywszy na podobiefistwa towaréw i spornych znakéw towarowy stwierdzone
w zaskarzonej decyzji. Zdaniem skarzacej w tym wzgledzie zaskarzona decyzja
zostala wydana nie tylko z naruszeniem wspdlnotowego orzecznictwa, ale réwniez
~podstawowych zasad prawa znakéw towarowych”, a w szczegblnosci zasady
przeniesienia wlasnosci znaku towarowego niezaleznie od przedsiebiorstwa, ktére
jest jego wlascicielem, i zasady réwnosci traktowania wlascicieli znakéw towaro-
wych. Jedli chodzi o te ostatnia ,zasade”, skarzaca precyzuje, ze skoro w chwili
opublikowania wniosku o rejestracje wczesniejszy znak towarowy istnial krécej niz
pie¢ lat, to skarzaca nie byla zobowigzana wykaza¢ rzeczywistego uzywania tego
znaku i w konsekwencji Izba Odwolawcza nie mogla wykorzystaé przedstawionych
przez niag w toku postepowania administracyjnego przed OHIM dowodéw uzywania
wczesniejszego znaku towarowego. W tych okolicznosciach skarzaca uwaza, ze Izba
Odwotawcza ograniczyla zakres ochrony wcze$niejszego znaku towarowego.

OHIM odpowiada, ze po pierwsze, nie zostalo zakwestionowane, iz towary
oznaczone spornymi znakami towarowymi sa po czesci identyczne i po czesci
podobne.

Po drugie, podkres$la on, ze zainteresowany krag odbiorcéw, w odniesieniu do
ktérego nalezy ocenia¢ poréwnanie oznaczen i prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad, sklada sie — jesli chodzi o zegarki, zegary i bransoletki/taricuszki do
zegarkéw — z przecietnych francuskich konsumentéw, a takze — jedli chodzi
o mechanizmy i czesci zegarkéw i zegaréw, szkietka do zegarkéw i zegaréw oraz
koperty do zegarkéw i zegaré6w — obejmuje odbiorcéw wyspecjalizowanych, ktérzy
produkuja lub naprawiaja zegarki lub zegary, poniewaz w szczegdlnosci koperty nie
sa ogoblnie sprzedawane w oderwaniu od sprzedazy zegarkéw lub zegaréw.
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Po trzecie, w zakresie poréwnania oznaczern OHIM stwierdza, ze réznia sie one pod
wzgledem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym.

Nawet jesli OHIM przyznaje, ze z wizualnego punktu widzenia stowne elementy
spornych znakéw zawieraja pie¢ pierwszych takich samych liter (,quant”), to
podkresla jednak, ze réznia sie w pieciu ostatnich literach, ze elementy stowne sa
réznej dlugosci i zostaly zapisane réznym krojem pisma oraz ze zgloszony znak
towarowy zawiera réwniez element figuratywny, ktérego nie mozna pomina¢, mimo
ze mozna podwaza¢ jego samoistny charakter odrézniajacy dla towaréw oznaczo-
nych zgloszonym znakiem towarowym. OHIM wywodzi z tego, Zze sporne
oznaczenia réznia sie pod wzgledem wizualnym i moga zosta¢ bez trudu
odréznione.

OHIM utrzymuje, ze na plaszczyznie fonetycznej stopienn podobienstwa spornych
oznaczenn wynikajacy z obecnosci wspdlnej sylaby ,quant” kompensowany jest
réznicami w zakresie koncowych glosek spornych oznaczen (,um” w zgloszonym
znaku towarowym i ,iéme” we wcze$niejszym znaku towarowym). OHIM wskazuje
w tym wzgledzie, ze koficowe sylaby spornych oznaczern wymawia sie w sposéb
bardzo odmienny.

OHIM przypomina, ze na plaszczyznie koncepcyjnej stowne elementy spornych
oznaczen posiadaja rézne znaczenia, co w konsekwencji oznacza, ze owe znaczenia
nie moga zosta¢ uznane za podobne pod wzgledem koncepcyjnym. W szczegdlnosci,
zdaniem OHIM, jest bardzo prawdopodobne, ze przecietny konsument bedzie
odbiera¢ pojecie ,quantiéme” zawarte we wcze$niejszym znaku towarowym jako
numeryczne oznaczenie dnia miesigca — rozpoczynajacego sie od pierwszego
i koniczacego si¢ na trzydziestym pierwszym. OHIM utrzymuje, ze znaczenie to jest
poza tym rozpowszechnione w handlu w zakresie zegarkéw, co potwierdzaja
réwniez zalaczone do jego odpowiedzi na skarge wyciagi z kilku francuskojezycz-
nych stron internetowych. Tak wiec zdaniem OHIM albo konsument bedzie juz znat
wyzej wskazane znaczenie, albo bedzie mégl si¢ z nim zapozna¢ dzigki informacji
towarzyszacej jego zakupowi lub zwracajac si¢ o porade do sprzedawcy. Ponadto
OHIM dodaje, ze nie nalezy zapominaé, iz zainteresowany krag odbiorcéw obejmuje
osoby zawodowo trudniace si¢ przemyslem zegarmistrzowskim, ktére bez
jakichkolwiek watpliwo$ci beda rozumie¢ znaczenie pojecia ,quantiéme”.
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Zdaniem OHIM ocena ta nie moze zostaé podwazona przez argument skarzacej,
oparty na zalaczonym do skargi badaniu opinii publicznej, zgodnie z ktérym z uwagi
na wspdlne odniesienie do pojecia iloéci zainteresowany krag odbiorcéw ustali
pomiedzy spornymi oznaczeniami zwigzek logiczny. Niezaleznie od rozmaitych
niepewnosci dotyczacych okolicznosci, w ktérych przeprowadzono to badanie,
OHIM podnosi, ze w kazdym razie 11% badanych wskazato, ze wyraz ,quantum”
odnosi si¢ do pojecia ilodci i troche ponad 28% kojarzylo wyraz ,quantiéme” z tym
pojeciem. W przekonaniu OHIM nie tylko ten udzial procentowy nie jest
przekonujacy, ale réwniez badanie to nie pozwala na poznanie, jaki procent
badanych odpowiedzial, ze te dwa wyrazy odnosza sie do pojecia iloci.

Po czwarte, w odniesieniu do oceny prawdpopodobieristwa wprowadzenia w blad
OHIM wskazuje przede wszyskim, ze ze wzgledu na fakt, iz oznaczone spornymi
znakami towary nie sa czesto nabywane, przecietny konsument bedzie zwracal
szczegblna uwage na wszystkie aspekty tych towaréw, wlaczajac w to znaki
towarowe, ktérymi sa opatrzone. Poniewaz zakupu tego dokonuje sie po zapoznaniu
sie z wygladem towaréw i znakéw towarowych, réznice w wygladzie spornych
znakéw towarowych uzyskuja w konsekwencji szczegdélne znaczenie. OHIM
utrzymuje, ze wczesniejszy znak towarowy cieszy si¢ we Francji samoistnie
nieduzym zakresem ochrony, poniewaz zawarty w nim element slowny jest
powszechnie uzywany dla opisu jednej z cech omawianych towaréw. W tych
okoliczno$ciach uznaje on, ze w odniesieniu do spornych znakéw nie istnieje
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad, niezaleznie od kwestii, czy niektére
z towaréw oznaczanych tymi znakami towarowymi sa identyczne badz bardzo
podobne. OHIM zauwaza wreszcie, ze wniosek ten nie moze zosta¢ podwazony
popelnionym przez Izbe Odwolawcza bledem w zakresie uwzglednienia przez nia
dla celéw oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad czynnika dotyczacego
szczegblnej formy sprzedazy towaréw oznaczonych wcze$niejszym znakiem
towarowym.

Intwerwenient stwierdza, po pierwsze, Zze skarzaca nieslusznie zarzuca Izbie
Odwolawczej, iz ta, w ramach poréwnania towaréw i spornych oznaczen,
rozpatrywala wczeéniejszy znak towarowy w postaci, w jakiej jest on chroniony
z tytulu rejestracji we Francji, a nie w postaci, w jakiej jest on uzywany.
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Po drugie, interwenient przeczy twierdzeniu skarzacej, jakoby element figuratywny
zgloszonego znaku towarowego byl pozbawiony charakteru odrézniajacego.
W istocie zdaniem interwenienta taki element, w przeciwiefistwie do elementu
sfownego, nigdy nie moze mie¢ charakteru wylacznie opisowego. Tak wiec
w przekonaniu interwenienta Izba Odwolawcza przy poréwnaniu spornych
oznaczen stusznie uwzglednila figuratywny element zgloszonego znaku towarowego.

W tym zakresie interwenient uznaje, ze wykluczenie przez Izbe Odwotawcza
jakiegokolwiek podobiefistwa wizualnego spornych oznaczeni bylo wlasciwe.

W' odniesieniu do fonetycznego poréwnania spornych oznaczen interwenient
utrzymuje, ze sylaba ,quan”, wspdlna tym oznaczeniom, bedzie prawdopodobnie
wymawiana przez stanowigcego punkt odniesienia przecietnego konsumenta
w odmienny sposéb. Ponadto wymowa koficowych sylab, ktére sa wyraZznie rézne,
bedzie naznaczona zasadami fonetyki francuskiej. Poza tym interwenient kwes-
tionuje przedstawione przez skarzaca wyniki badania opinii publicznej,
w szczegolnosci w zakresie jego prawdziwie reprezentatywnego charakteru i braku
wskazania poziomu wyksztalcenia badanych. Jeéli chodzi o to ostatnie zagadnienie,
interwenient stwierdza, ze takie wskazanie byloby wlasciwe dla ustalenia, jaka czes¢
konsumentéw wymawialaby slowny element zgloszonego znaku towarowego
z uwzglednieniem lacinskiej etymologii tego wyrazu, a zatem odmiennie od
wyrazenia ,quantiéme”.

Zdaniem interwenienta wynika z tego, ze Izba Odwotawcza nie mogta stwierdzi¢
podobieristwa fonetycznego spornych oznaczen. W istocie wnosi on wigec do Sadu
o sprostowanie tego bledu, ktéry wywoluje dla interwenienta niekorzystne skutki.

Interwenient odrzuca jakiekolwiek podobienistwo spornych oznaczen pod wzgledem
koncepcyjnym, przytaczajac sie zasadniczo do argumentacji OHIM.
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Po trzecie, je$li chodzi o brak prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad
w odniesieniu do spornych znakéw towarowych, interwenient stwierdza, ze wniosek,
do ktérego doszla Izba Odwolawcza, jest wlasciwy. Nawet jesli interwenient
przyznaje za skarzacg, ze uwzglednienie warunkéw sprzedazy danego towaru musi
zosta¢ dokonane w stosunku do obiektywnych sytuacji, utrzymuje jednak, ze
przyjete w niniejszej sprawie podejscie jest stuszne. W istocie w opinii interwenienta
wczedniejszy znak towarowy nalezy do kategorii ,marek wlasnych” (private labels)
lub ,marek detalisty” (store brands), ktére zostaly wynalezione i sa uzywane
wylacznie w sieciach duzej dystrybucji. Oznaczane przez nie towary nalezy zatem
uzna¢ za nalezace do specjalnej kategorii, w szczegdlnoéci ze wzgledu na forme ich
sprzedazy, co uzasadnia podejscie przyjete przez Izbe Odwolawcza.

Interwenient utrzymuje ponadto, ze czynnik dotyczacy formy sprzedazy towaréw
skarzacej nie zostal uwzgledniony przez Izbe Odwolawcza jako przeciwwaga dla
innych okolicznosci ustalonych w zaskarzonej decyzji, ale jako zwykly czynnik
umozliwiajacy konsumentom zrozumienie, ze towary oznaczone wcze$niejszym
znakiem towarowym znajduja si¢ w sprzedazy jedynie w centrach handlowych
E. Leclerc, na wzér wszystkich towaréw opatrzonych marka wlasna. Natomiast te
ogdblne formy sprzedazy towaréw oznaczonych wczeéniejszym znakiem towarowym
wplywalyby prawdopodobnie na nastawienie przecietnego konsumenta, gdyby
zobaczyl towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym w innych punktach
sprzedazy. Ponadto skarzaca nie zgadza sie z twierdzeniem skarzacej, jakoby
zaskarzona decyzja naruszala ,ogélne zasady prawa znakéw towarowych”.

Niemniej jednak, nawet jesli nie wplywa to na wniosek, do ktérego doszla Izba
Odwolawcza, interwenient zarzuca jej, ze w ramach dokonanej przez nia calosciowej
oceny nie uwzglednila ona w sposéb wystarczajacy bardzo malo odrézniajacego
charakteru wczesniejszego znaku towarowego. Zdaniem interwenienta uznanie tej
okolicznosci przez Izbe Odwolawcza wystarczyloby samo w sobie, aby wykluczy¢
wszelkie prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad w odniesieniu do spornych
znakéw towarowych. Wnosi on wiec do Sadu o stwierdzenie naruszenia prawa,
ktérego dopuscita si¢ Izba Odwolawcza w tym zakresie.
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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
si¢, jezeli z powodu identycznosci lub podobienistwa do wcze$niejszego znaku
towarowego, identyczno$ci lub podobienistwa towaréw lub ustug istnieje prawdo-
podobienistwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wcze$niejszy znak towarowy jest chroniony.

W mys$l utrwalonego orzecznictwa prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad
istnieje, jezeli odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospodar-
czo. Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
podlega calo$ciowej ocenie, zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych
oznaczen oraz towaréw lub ustug przez wlasciwy krag odbiorcéw, z uwzglednieniem
wszystkich istotnych okolicznoséci danego przypadku, w szczegdélnosci wzajemnej
zalezno$ci pomiedzy podobienstwem oznaczefhi a podobienistwem oznaczonych
towaréw lub uslug [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01
Laboratorios RTB/OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
Rec. str. 11-2821, pkt 31-33 oraz wskazane w nim orzecznictwol.

Jak to réwniez wynika z utrwalonego orzecznictwa, calo$ciowa ocena prawdopo-
dobienstwa wprowadzenia w blad w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycz-
nego lub koncepcyjnego spornych oznaczerh musi opierac sie na wywieranym przez
nie wrazeniu calosci, przy uwzglednieniu w szczegélnosci ich elementéw
odrézniajacych i dominujacych [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. 1I-4335, pkt 47 oraz wskazane w nim
orzecznictwo].
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— W przedmiocie wlasciwego kregu odbiorcéw

Poniewaz wczeéniejszy krajowy znak towarowy zostal zarejestrowany we Francji,
wladciwym kregiem odbiorcéw sa zatem odbiorcy francuscy. Jednakze OHIM
i interwenient stwierdzaja, ze z uwagi na towary oznaczone spornymi znakami
towarowymi wlasciwy krag odbiorcéw sklada sie, po pierwsze, z przecietnych
konsumentéw i, po drugie, z o0séb zawodowo trudniacych sie¢ przemysiem
zegarmistrzowskim.

Nie ma potrzeby rozstrzygania tej kwestii, poniewaz w niniejszej sprawie wystarczy
dokonaé oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad przecietnych francu-
skich konsumentéw. W istocie jezeli mozna wykluczyé prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad wspomnianych przecietnych konsumentéw, co stwierdzita
Izba Odwotawcza, to okolicznos¢ ta wystarczy, aby oddali¢ skarge, poniewaz ocena
ta juz z zalozenia znajduje zastosowanie do tzw. wyspecjalizowanej czesci
wlasciwego kregu odbiorcéw, ktéra z definicji jest bardziej uwazna w tym zakresie
niz przecietni konsumenci. Jedynie w przypadku, gdyby Sad stwierdzil, ze Izba
Odwolawcza niestusznie wykluczyla prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad,
nalezaloby dokonaé badania, czy takie prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad
wystepuje réwniez w przypadku towaréw oznaczonych zgloszonym znakiem
towarowym przeznaczonych dla oséb wyspecjalizowanych.

Nalezy jednakze zauwazy¢, ze przypadku takich towaréw, jak te oznaczone spornymi
znakami towarowymi, ktére nie sa czesto nabywane i ktérych zakupu dokonuje sie
zwykle za posrednictwem sprzedawcy, poziom uwagi przecietnego konsumenta
nalezy uzna¢, jak to stusznie stwierdzita Izba Odwolawcza, za wyzszy niz zwykle,
a w konsekwencji za raczej wysoki.

— W przedmiocie poréwnania towaréw

Bezsporne jest, zZe towary oznaczone spornymi znakami towarowymi sa po czesci
identyczne i po czesci podobne, co zostalo ustalone w zaskarzonej decyzji.
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— W przedmiocie poréwnania spornych oznaczen

Przed dokonaniem oceny przeprowadzonego przez Izbe Odwotawcza poréwnania
spornych oznaczen pod wzgledem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym nalezy
odrzuci¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza nie powinna byta
rozpatrywac wczesniejszego krajowego znaku towarowego w postaci, w jakiej zostal
on zarejestrowany, ale w postaci, w jakiej byl on uzywany w formie oznaczenia
przedstawionego powyzej w pkt 10.

W istocie nalezy przypomnieé, ze w ramach przepiséw rozporzadzenia nr 40/94
regulujacych rozpatrywanie sprzeciwu wobec rejestracji wspdlnotowego znaku
towarowego celem wykazania rzeczywistego uzywania wczesniejszego krajowego
znaku towarowego jest umozliwienie jego wlascicielowi, na wyrazny wniosek
zglaszajacego znak towarowy, przedstawienia dowodu na to, ze jego znak byl
w rzeczywistosci faktycznie uzywany na rynku w okresie pieciu lat poprzedzajacych
opublikowanie zgloszenia wspolnotowego znaku towarowego. Zgodnie z art. 15
ust. 2 lit. a) i art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 dowdd ten jest dopuszczalny
réwniez w przypadku gdy uzywane oznaczenie rézni si¢ od wcze$niejszego znaku
towarowego w postaci, w jakiej zostal on zarejestrowany, elementami, ktére nie
zmieniaja charakteru odrézniajacego. W braku przedstawienia takiego dowodu,
w szczeg6lnoéci w przypadku gdy uzywane elementy zmieniaja charakter
odrézniajacy wczesniejszego znaku towarowego, lub w braku przedstawienia
usprawiedliwionych powodéw jego nieuzywania sprzeciw nalezy odrzucié. Tak wiec
przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku towarowego
w postepowaniu w sprawie sprzeciwu ani nie ma na celu, ani nie wywoluje skutku
przyznania jego wlascicielowi ochrony dla oznaczenia lub jego elementéw, ktére nie
zostaly zarejestrowane. Dopuszczenie przeciwnej argumentacji prowadziloby do
niezgodnego z prawem rozszerzenia ochrony przyznanej wlascicielowi wczeéniej-
szego znaku towarowego, ktdry opiera sprzeciw na rejestracji wspélnotowego znaku
towarowego.

Poniewaz w niniejszym przypadku skarzaca zarejestrowala wylacznie przedstawiony
powyzej w pkt 5 wczesniejszy znak towarowy, ktéry stanowil podstawe sprzeciwu, na
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podstawie ktérego Izba Odwolawcza orzekala w zaskarzonej decyzji, jedynie ten
znak towarowy korzysta z ochrony przyznanej wczesniejszym zarejestrowanym
znakom towarowym. Tak wiec, jak to slusznie wskazali Wydzial Sprzeciwéw i Izba
Odwolawcza, dla celéw rozpatrywania sprzeciwu to wlasnie ten znak nalezy
poréwnywaé ze zgloszonym znakiem towarowym w odniesieniu do towaréw, dla
ktérych skarzaca przedstawita dowdd rzeczywistego uzywania, w tym wypadku dla
towar6w z klasy 14 ,zegarki i bransoletki do zegarkow”.

Majac powyzisze na uwadze, nalezy dokona¢ kontroli zgodno$ci z prawem
zaskarzonej decyzji w zakresie poréwnania spornych oznaczen pod wzgledem
wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym.

W odniesieniu do poréwnania pod wzgledem wizualnym nalezy przypomnieé, ze
w pkt 31-33 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stwierdzila nastepujaco:

»31.Pod wzgledem wizualnym wczeéniejszy znak towarowy sklada sie ze slowa
»quantiéme« zapisanego niewyrézniajacym sie szczegélnie krojem pisma. Litera
»q«, ktéra wydaje sie by¢ troche bardziej zaokraglona niz normalnie, nie rézni
sie jednak znacznie od zwyklej litery »q«. W istocie w przedstawionym przez
skarzaca wyciagu ze slownika »Larousse Anglais/Francais 1995« cze$c
dotyczaca stéw zaczynajacych sie na te litere znajduje sie pod litera q, ktéra
nie rézni sie znacznie od litery »q« wystepujacej we wczeéniejszym znaku
towarowym. Czarna linia umieszczona powyzej znaku towarowego nie stanowi
jego czedci. We wczedniejszym znaku towarowym brak jest jakiegokolwiek
elementu, ktéry zwracalby uwage konsumentéw na litere »q« per se.

32. W odniesieniu do zgloszonego znaku towarowego, nawet jesli [Wydzial
Sprzeciwéw w] zaskarzonej decyzji stwierdzil, ze zawiera on element
przypominajacy abstrakcyjna tarcze zegara lub zegarka w postaci litery »q«, to
uznal on, ze stowo »quantum, ktére nie [zostalo] zapisane bardzo oryginalnym
krojem pisma, stanowi [w nim] element dominujacy. Z prospektéw i wycinkéw
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prasowych zawartych w aktach sprawy wyraznie wynika, ze nie nalezy do
rzadko$ci, aby oznaczenia umieszczone na zegarkach zawieraly symbol
umieszczony powyzej elementu slownego lub nazwy, jak to ma miejsce
w zgloszonym znaku towarowym. Do rzadkosci nie nalezy takze, by symbol
ten stanowil odtworzenie liter, ktére nasuwaja bezpoérednie skojarzenie
z elementem sltownym lub nazwa, jak w przypadku zgloszonego znaku
towarowego. Jest prawdopodobne, ze przecietny konsument, ktéry przyzwy-
czajony jest do ogladania logotypéw przedstawionych w ten sam sposdb,
odbierze je jako fantazyjny i odrézniajacy logotyp, a nie jako zwykly zegar
pozbawiony jakiegokolwiek przekazu, jesli chodzi o wskazanie pochodzenia.

Znaki towarowe s3 podobne pod wzgledem wizualnym w zakresie, w jakim
kazdy z nich zawiera przedrostek »quant«. R6znia sie one o tyle, ze zgloszony
znak towarowy zawiera logotyp, ktéry przecietny konsument bedzie postrzegal
jako skrécone przedstawienie sfowa »quantum«. W odniesieniu do wczeéniej-
szego znaku towarowego nie jest prawdopodobne, ze przecietny konsument
bedzie koncentrowal sie na literze »q«, poniewaz brak jest szczegdlnego
powodu, dla ktérego uwaga konsumenta miataby sie skupiac na tej literze”.

Bezsporne jest, ze Izba Odwolawcza uznala, iz podobieristwo spornych znakéw pod
wzgledem wizualnym nie wystepuje.

Jednakze Sad stwierdza, ze takie podobienistwo istnieje.

Nalezy zauwazy¢, jak to stusznie wskazala Izba Odwolawcza, ze sporne oznaczenia
zawieraja wspolny im przedrostek ,,quant”. Ponadto, jak to podkreslita skarzaca, oba
zawieraja réwniez litere ,m”. Z wizualnego punktu widzenia slowne elementy
spornych znakéw towarowych posiadaja zatem sze$é wspélnych liter, z ktorych pie¢
stanowi pierwsze litery kazdego z oznaczen. Chociaz konsument czesto przywiazuje
wage do pierwszej czesci stéw [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 17 marca 2004 r.
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w sprawach potaczonych T-183/02 i T-184/02 El Corte Inglés przeciwko OHIM —
Gonzilez Cabello i Iberia Lineas Aéreas de Espaiia (MUNDICOR), Rec. str. 1I-965,
pkt 81], to jego uwaga, ze wzgledu na ograniczona dlugo$¢ danego oznaczenia, moze
réwnie dobrze skupia¢ sie pod wzgledem wizualnym na konicowych literach [zob.
wyrok Sadu z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02 Grupo El Prado Cervera
przeciwko OHIM — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), Zb.Orz. str. 11-2073,
pkt 48]. W niniejszej sprawie nawet jesli slowny element zgloszonego znaku
towarowego jest raczej krétki, to nalezy przypomnie¢, ze jego ostatnia litera, tj. ,m”,
jest identyczna z jedna z czterech ostatnich liter wcze$niejszego znaku towarowego.
Poza tym, jak to réwniez wskazala Izba Odwotawcza, kréj pisma spornych oznaczen
niczym sie nie wyréznia. Elementy stowne spornych znakéw towarowych sa zatem
podobne pod wzgledem wizualnym.

Nalezy jednakze ustali¢, jak to sugeruje Izba Odwolawcza, cho¢ bez wyraznego
przedstawienia toku swojego rozumowania w tym zakresie, i jak to réwniez
utrzymuje interwenient w swych pismach procesowych, czy obecno$é¢ elementu
figuratywnego umieszczonego w zgloszonym znaku towarowym powyzej elementu
stlownego pozwala wykluczy¢ wszelkie podobienistwo spornych oznaczen pod
wzgledem wizualnym.

W tym zakresie przede wszystkim nalezy przypomnieé, ze co do zasady wlasciwy
krag odbiorcé6w nie bedzie uznawal elementu opisowego stanowiacego cze$c
zlozonego znaku towarowego za element odrézniajacy i dominujacy
nad wywieranym przez ten znak wrazeniem calosci [zob. podobnie wyrok Sadu
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-
Busch (BUDMEN), Rec. str. 1I-2251, pkt 53, oraz ww. w pkt 72 wyrok w sprawie
CHUFAFIT, pkt 51].

W niniejszej sprawie nalezy stwierdzié, ze tak jak to przyjal OHIM, odtworzenie
tarczy zegarka lub zegara nie wykazuje charakteru szczegélnie odrézniajacego dla
towaréw, dla ktérych interwenient wnidsl o rejestracje wspélnotowego znaku
towarowego.
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Ponadto nalezy przypomnie¢, ze jesli chodzi o ocene dominujacego charakteru
jednego lub kilku okreslonych elementéw skladowych zlozonego znaku towarowego,
poza samoistnymi cechami kazdego z elementéw skladowych mozna réwniez
uwzgledni¢ wzajemna pozycje réznych elementéw skladowych znaku
w calosciowym ukladzie znaku zlozonego [zob. podobnie 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 35].

W niniejszej sprawie wystarczy jednakze wskazaé, ze element figuratywny zostal
umieszczony powyzej gléwnego elementu slownego zgloszonego znaku towaro-
wego, przy czym pozycja ta nie pozwala na uznanie, ze z wizualnego punktu
widzenia element ten moze zdominowaé wyobrazenie zgloszonego znaku towaro-
wego, jakie odbiorcy zachowaja w pamieci. W tym zakresie nalezy zauwazy¢, ze
w znacznej wiekszosci przypadkéw wlasciwy krag odbiorcéw zostanie skonfronto-
wany ze zgloszonym znakiem towarowym przy zakupie zegarkéw oraz ze co do
zasady znaki towarowe sa umieszczane na tarczach zegarkéw. Z uwagi na to, ze
rozmiar tych tarcz jest relatywnie maly, elementy figuratywne beda malo
odréznialne z wizualnego punktu widzenia, zakladajac, ze w calo$ciowym ukladzie
znaku zlozonego, jak w niniejszym przypadku, elementy te nie zostaly umieszczone
w pozycji centralnej, tylko powyzej elementu stownego zgloszonego znaku
towarowego.

W tych okolicznosciach nalezy stwierdzi¢, ze sporne oznaczenia sa podobne pod
wzgledem wizualnym.

W zakresie poréwnania spornych oznaczen pod wzgledem fonetycznym Izba
Odwolawcza dokonata w pkt 34 zaskarzonej decyzji nastepujacej oceny:

~Pod wzgledem fonetycznym, poniewaz symbol [wystepujacy] w zgloszonym znaku
towarowym prawdopodobnie zostanie odebrany jako fantazyjny skrét od stowa
»quantume, zgloszony znak towarowy bedzie wymawiany po prostu jako
»quantume«. Ponadto nie jest prawdopodobne, aby wiasciwy krag klientéw wymawiat
to stowo prawidlowo jako »kwiantém« (zob. »Robert électronique«), w szczegélnosci
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dlatego ze stowo to jest uzywane w bardzo specyficznym kontekscie i wlasciwy krag
odbiorcé6w nie bedzie postrzegal go jako stowa laciriskiego. Sylaba »quan«
w zgloszonym znaku towarowym bedzie wymawiana »kan« — tak samo jak
we wczesniejszym znaku towarowym. Wystepuje zatem pewien stopient podobien-
stwa fonetycznego, mimo ze koncéwki oznaczen (»-tém« lub »-toum«
w zgloszonym znaku towarowym i »-tjem« we wcze$niejszym znaku towarowym)
prawdopodobnie beda sie rézni¢, a wczeéniejszy znak towarowy moze by¢
wymawiany jako trzy sylaby”.

Ocena ta zasadniczo nie moze zosta¢ podwazona.

Jesli chodzi o wymowe, jest malo prawdopodobne, ze przecietny francuski
konsument bedzie wymawial zgloszony znak towarowy z uwzglednieniem lacinskiej
wymowy stfowa ,quantum”, czyli jako ,kwintém”. W tym zakresie nalezy wskazad, ze
przedstawione przez skarzaca w postepowaniu administracyjnym i zalaczone do
skargi badanie opinii publicznej potwierdza te ocene. W istocie z badania tego,
przeprowadzonego w dniach 30 maja i 1 czerwca 2002 r. na 984-osobowej prébie
reprezentatywnej dla ludnosci francuskiej, wynika, ze 79,5% badanych wymawia
zgloszony znak towarowy albo jako ,kantom”, albo jako ,kantoum”.

W tym zakresie nie mozna uwzgledni¢ zarzutu interwenienta, zgodnie z ktérym to
badanie nie jest reprezentatywne w szczegélnosci z uwagi na brak jakiegokolwiek
wskazania poziomu wyksztalcenia badanych, ktére to byloby istotne dla ustalenia,
jaki procent konsumentéw wymawialby element stowny zgloszonego znaku
towarowego z uwzglednieniem lacinskiej etymologii tego stowa, a w konsekwencji
w sposéb odmienny od stowa ,quantiéme”. W istocie po pierwsze, interwenient
niczym nie poparl swego twierdzenia dotyczacego braku istotno$ci wynikéw badania
opinii publicznej, mimo ze wydaje sie, iz to badanie zostalo przeprowadzone zgodnie
z metodologia i w obiektywnych warunkach. Interwenient nie przedstawia takze
przyczyn, dla ktérych Izba Odwolawcza miataby popelnié¢ blad poprzez odniesienie
si¢ w zaskarzonej decyzji do wynikéw tego badania. Po drugie, poniewaz préba
ludnosci francuskiej jest z definicji ,reprezentatywna” dla tej ludnoséci, badanie to
z pewnoscia uwzglednialo poziom wyksztalcenia tej ludnosci i posrednio odzwier-
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ciedlalo go zestawienie dotyczace struktury préby. Niezaleznie od tego interwenient
nie uwzglednil faktu, ze wlasciwy krag odbiorcéw sklada sie z przecietnych
francuskich konsumentéw, co do ktérych nie mozna zakladaé, ze posiadaja oni
znajomos$¢ laciny i wymowy — zreszta niejednolitej — sléw lacinskich.

Wynika z tego, ze co do zasady wlaéciwy krag odbiorcéw bedzie wymawial zgloszony
znak towarowy jako ,kantém”, tudziez ,kantoum”, podczas gdy wczeéniejszy znak
towarowy bedzie zasadniczo wymawiany jako ,kantjem”, bez podzialu tej wymowy
na trzy sylaby, jak to réwniez wskazuja wyniki wspomnianego badania opinii
publicznej.

Tak wiec mimo obecnosci gloski ,,0”, tudziez ,ou”, w zgloszonym znaku towarowym

i obecnodci gloski ,je” we wczesniejszym znaku towarowym, sporne znaki towarowe

zawieraja wspoélnie, poza sylaba ,kant”, koficowa gloske, na ktéra sklada sie litera
”

»IN .

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze pomiedzy spornymi oznaczeniami wystepuje podobieri-
stwo fonetyczne.

W zakresie koncepcyjnego poréwnania spornych oznaczen nalezy przypomnieé, ze
w pkt 35-38 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza zawarla nastepujace doprecy-
Zowanie:

»35. Znaki towarowe posiadaja pod wzgledem koncepcyjnym odmienne znaczenie.
Znaczenie sfowa »quantum« rézni sie w zalezno$ci od dziedziny. W filozofii
oznacza ono skoniczong i okreslona ilo$¢, a w naukach fizycznych odnosi sie do
wartoéci dyskretnej, ktérej — lub wielokrotnosci ktérej — odpowiada przejaw
energii. [Kwant dzialania (...) Kwant energii elektromagnetycznej jest
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proporcjonalny do czestotliwoéci promieniowania (odpowiada tej czestotli-
wosci pomnozonej przez stala Plancka — ktéra sama jest czasami okreslana
jako kwant — zob. »Robert électronique«]. Wedlug tego stownika stowo
[»quantum«] wystepuje réwniez w stownictwie informatycznym jako »Kwant
czasw: maksymalna ilo§¢ czasu programu w systemach ‘dzielonego czasu’pracy
komputera«. Ponadto ze slownika »Le Robert & Collins du management
commercial financier économique juridique« (1992) jasno wynika, ze stowo to
jest uzywane w dziedzinach prawnych lub administracyjnych w znaczeniu
wysokosci szkody (wysokos$¢ szkody i odsetek). Poniewaz dziedziny, w ktérych
uzywane jest to slowo, sa specyficzne, przecietny konsument nie bedzie znat
dokladnie ktéregokolwiek z wyzej wspomnianych znaczen, chociaz méglby,
gdyby studiowal nauki fizyczne — nawet w podstawowym zakresie —
zrozumieé, ze chodzi tutaj o pojecie naukowe.

36. Jedli chodzi o slowo »quantiéme«, »Robert électronique« definiuje je, po

37.

pierwsze, jako przymiotnik albo zaimek pytajacy oznaczajacy »jaki rzad lub jaki
porzadek numeryczny« [na przyklad »Je ne sais a la quantiéme visite ce fut
(Furetiére ‘Roman bourgeois’, II). Le quantiéme étes-vous? Le sixiéme« (Nie
wiem przy okazji ktérej wizyta to bylo. Ktéry pan jest? Szosty] i, po drugie, jako
rzeczownik oznaczajacy kolejny dzieri miesiaca oznaczony cyfra od 1 do 31
[pierwszy, drugi (...), do trzydziestego lub trzydziestego pierwszego; Ktérego
dzisiaj mamy? — data, dzief (miesiaca); jak réwniez (...) Ten zegarek wskazuje
dni miesigcal]. Z wyjasnien towarzyszacych temu slowu, co potwierdza
przedstawiony przez wnoszaca sprzeciw poglad prof. Jeana-Pierre’a Lassalle’a,
jasno wynika, ze sam przymiotnik jest przestarzaly. Rzeczownik w drugim
znaczeniu nie jest przestarzaly i oznacza réwniez wskazanie dnia miesiaca na
zegarku. Niezaleznie od tej okolicznosci, poniewaz stowo to nie jest uzywane na
co dzien, przecietny konsument nie zrozumie go natychmiast. Niemniej gdyby
przecietny konsument korzystal z porad sprzedawcy zegarkéw, ktéry z kolei
moze zna¢ dokladne znaczenie tego stowa jako wskazania miesiaca umieszczone
na zegarkach i zegarach, to nie jest wykluczone, ze konsument zostanie
poinformowany o dokladnym znaczeniu tego stowa.

Chociaz z przedstawionego przez wnoszaca sprzeciw badania opinii publicznej
wynika, ze cze§é przecietnych konsumentéw moglaby stwierdzi¢, ze zgloszony
znak towarowy odnosi si¢ do pojecia ilosci, to wciaz konsumenci ci sa mniej
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liczni niz ci, ktérzy postrzegaliby wczeéniejszy znak towarowy jako odnoszacy
sie do tego pojecia. Nawet jedli liczni konsumenci mogliby uwazaé, ze znaja
znaczenie slowa »quantiéme«, to jeszcze wieksza ich liczba przypisalaby
znaczenie slowu »quantum«. Te proporcje sa bardziej istotne w pierwszym
przypadku, poniewaz temat »quanti-« nasuwa skojarzenia z pojeciem ilo$ci. Nie
jest to [natomiast] oczywiste w przypadku przedrostka »quant-« [zawartego]
w zgloszonym znaku towarowym, ktéry nasuwa skojarzenia z przyimkiem
»quant«.

38. Z punktu widzenia konsumentéw, ktérzy rozumieja dokladne znaczenie
jednego lub obu tych wyrazéw — $cisle lub w przyblizeniu — znaki towarowe
beda rézni¢ sie¢ pod wzgledem koncepcyjnym. Z punktu widzenia konsumen-
téw, ktorzy nie rozumieja ich znaczenia, czynnik koncepcyjny posiada
minimalne znaczenie przy dokonywaniu poréwniania [spornych oznaczen]”.

Nalezy zauwazy¢ przede wszystkim, ze Izba Odwolawcza nie stwierdzita wyraznie, iz
w odczuciu wladciwego kregu odbiorcéw pomiedzy oznaczeniami wystepuje réznica
koncepcyjna.

Nastepnie nalezy wskazaé, ze po pierwsze, jak to réwniez stwierdzita Izba
Odwolawcza, znaczenie stownych elementéw spornych oznaczern nie zostanie
natychmiast zrozumiane przez przecietnego francuskiego konsumenta,
w szczegblnodci z uwagi na to, ze slowa te sa wykorzystywane w dziedzinach
technicznych i specjalistycznych. Oczywiscie nie mozna wykluczy¢, jak to wskazuje
Izba Odwolawcza, ze przecietny konsument postrzega stfowo ,,quantum” jako termin
naukowy. Jednakze nie oznacza to, Ze przypisze mu on szczegolne znaczenie.

Niemniej, jak to stusznie wskazal na rozprawie interwenient, nalezy réwniez w takim
przypadku przypisa¢ pewna wage obiektywnym warunkom, w jakich znaki towarowe
wystepuja na rynku [zob. ww. w pkt 74 wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 57, oraz
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wyrok Sadu z dnia 6 pazdziernika 2004 r. w sprawach polaczonych od T-117/03 do
T-119/03 i T-171/03 New Look przeciwko OHIM — Naulover (NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection), Zb.Orz. str. 11-3471, pkt 49],
a w szczegblnosci warunkom sprzedazy zegarkéw i zegaréw. W istocie towary te
sa z zasady sprzedawane za poérednictwem sprzedawcy, ktéry w szczegdlnosci
bedzie stluzyé nabywcy pewnymi radami i ktéry prawdopodobnie przedstawi mu
detale techniczne i wzér danego towaru. W tych okolicznosciach mozliwe jest, ze
przecigtny konsument zostanie poinformowany o znaczeniu elementu stownego
»quantiéme” zawartego we wcze$niejszym znaku towarowym, ktoéry jest
w szczeg6lnosci stosowany w przemysle zegarmistrzowskim i handlu artykutami
zegarmistrzowskimi.

Stanowi to réwniez przyczyne, dla ktérej na plaszczyznie koncepcyjnej wynikom
przedstawionego przez skarzaca badania opinii publicznej nie mozna przypisaé
utrzymywanego przez nig znaczenia. W istocie o ile prawda jest, ze z badanych,
ktérzy przypisali znaczenie obu slowom, ponad 69% odpowiedzi dla stowa
»quantiéme” i ponad 45% odpowiedzi dla stowa ,quantum” odnosilo sie do pojecia
iloéci, o tyle badanie to, przeprowadzone w gospodarstwach domowych kazdego
z badanych, nie uwzglednia obiektywnych warunkéw, w jakich sporne znaki
towarowe wystepuja lub moglyby wystepowac na rynku.

Wynika z tego, ze chociaz co do zasady zainteresowany krag odbiorcéw nie
przypisuje bezposrednio dokladnego znaczenia slownym elementom spornych
znakéw towarowych, to moéglby on nadaé znaczenie elementowi stownemu
wczesniejszego znaku towarowego, jesli wzia¢ pod uwage obiektywne warunki,
w jakich sprzedawane sa towary chronione spornymi znakami towarowymi.
W konsekwencji pomiedzy spornymi oznaczeniami istnieje pewna réznica
koncepcyjna.

Z ogétu powyziszych rozwazan wynika, ze sporne oznaczenia sa podobne od
wzgledem wizualnym i fonetycznym oraz wykazuja réznice pod wzgledem
koncepcyjnym.
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— W przedmiocie prawdopodobienistwa wprowadzenia w biad

Nalezy przypomnie¢, ze w niniejszej sprawie, bazujac na rozwazaniach przedstawio-
nych w pkt 39 i 40 zaskarzonej decyzji, Izba Odwolawcza stwierdzila, iz
w odniesieniu do spornych znakéw towarowych nie istnieje prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad.

Przeprowadzila ona zatem nastepujaca analize:

»39. [...] [N]awet jesli towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym sa,

z uwagi na ich charakter i przeznaczenie, identyczne z towarami oznaczonymi
wcze$niejszym znakiem towarowym lub do nich podobne i nawet jesli
akcesoria oznaczone zgloszonym znakiem towarowym sa, z uwagi na ich
charakter i przeznaczenie, komplementarne wzgledem towaréw oznaczonych
wczeéniejszym znakiem towarowym, to z okolicznodci niniejszej sprawy
wynika, ze poniewaz zegarki opatrzone wczeéniejszym znakiem towarowym
sa sprzedawane wylacznie w centrach handlowych E. Leclerc, a zegarki
opatrzone innymi znakami towarowymi nie sa sprzedawane w tych centrach,
towary opatrzone [spornymi] znakami towarowymi nie beda sprzedawane obok
siebie lub w tych samych sklepach.

40. Biorac pod uwage okolicznosci, w ktérych towary oznaczone wczeéniejszym

znakiem towarowym byly sprzedawane, oraz fakt, ze zegarki i bransoletki do
zegarkéw opatrzone tym znakiem sa sprzedawane wylacznie konsumentom
konicowym w sklepach E. Leclerc, Izba Odwolawcza nie uwaza, by wizualne
i fonetyczne podobienistwa spornych znakéw, jak réwniez wspélne im mozliwe
odniesienie koncepcyjne do pojecia ilosci, sklonily przecietnego konsumenta
w przypadku zobaczenia zgloszonego znaku towarowego na ,zegarkach,
zegarach, bransoletkach/faricuszkach do zegarkéw, skrzynkach do zegarkéw
lub zegar6w” w innych sklepach niz centra handlowe E. Leclerc do uznania, ze
towary oznaczone spornymi znakami towarowymi pochodza z tego samego
przedsigbiorstwa lub z przedsigbiorstw ze soba powiazanych”.

II - 44



95

96

97

98

99

DEVINLEC PRZECIWKO OHIM — TIME ART (QUANTUM)

Argumentacji tej nie mozna podzielié.

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ocena prawdopodo-
bienstwa wprowadzenia w blad zaklada pewna wspétzalezno$¢ branych pod uwage
czynnikéw, a w szczegblnosci podobienstwa znakéw towarowych oraz podobieristwa
oznaczonych towaréw lub ustug. W ten sposéb niewielki stopien podobienistwa
towaréw lub uslug moze by¢ kompensowany duzym stopniem podobienstwa
oznaczeti {zob. podobnie wyrok Trybunatu z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie
C-39/97 Canon, Rec. str. 1-5507, pkt 17, oraz w zakresie stosowania rozporzadzenia
nr 40/94 ww. w pkt 59 wyrok w sprawie GIORGIO BEVERLY HILLS, pkt 32).

W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze towary oznaczone spornymi znakami
towarowymi sa po czeéci identyczne i po cze$ci podobne. Wynika z tego, ze aby
wykluczy¢ prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad, ta identyczno$¢ i to
podobienstwo musza by¢é kompensowane wysokim stopniem odmienno$ci ozna-
czen. Jak zostalo przypomniane powyzej, sporne oznaczenia sa podobne od
wzgledem wizualnym i fonetycznym, ale wykazuja pewna réznice koncepcyjna.

Oczywiscie zgodnie z orzecznictwem réznica koncepcyjna pomiedzy oznaczeniami
moze z natury w duzym stopniu znosi¢ wizualne i fonetyczne podobienstwa
oznaczen (ww. w pkt 60 wyrok w sprawie BASS, pkt 54). Jednakze w mysl tego
orzecznictwa takie zniesienie wymaga, aby przynajmniej jeden z rozpatrywanych
znakéw towarowych posiadal, z perspektywy wlasciwego kregu odbiorcéw, na tyle
jasne i okreslone znaczenie, aby odbiorcy ci mogli je natychmiast uchwycié.

Natomiast w niniejszej sprawie, jak to zostalo wskazane powyzej, wykluczone jest, by
wlasciwy krag odbiorcéw natychmiast uchwycil okreslone znaczenie zaréwno
elementu slownego ,quantiéme” we wczesniejszym znaku towarowym, jak
i elementu stownego ,quantum” w zgloszonym znaku towarowym.
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W tych okolicznosciach koncepcyjna réznica pomiedzy spornymi oznaczeniami nie
moze kompensowaé w znacznym stopniu wskazanych wizualnych i fonetycznych
podobienstw tych oznaczen.

Izba Odwolawcza stwierdzila jednak, ze szczegdlne formy sprzedazy towaréw
oznaczonych wczesniejszym znakiem towarowym pozwalaja na wykluczenie
wszelkiego prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w odniesieniu do spornych
znakoéw.

W tym zakresie w ramach badania prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad
uwzglednienie tego kryterium nalezy z zasady wykluczy¢, jak to zreszta utrzymywali
skarzaca i OHIM.

Zgodnie z orzecznictwem w ramach caloéciowej oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad waga, jaka nalezy przypisa¢ wizualnym, fonetycznym
i koncepcyjnym aspektom spornych oznaczen, moze si¢ rézni¢ w zaleznosci od
obiektywnych warunkéw, w jakich znaki towarowe moga wystepowa¢ na rynku (zob.
ww. w pkt 74 wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 57, oraz ww. w pkt 89 wyrok
w sprawie NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection, pkt 49). Warto w tym
wzgledzie wskazad, ze jako punkt odniesienia nalezy bra¢ pod uwage ,normalne”
formy sprzedazy towaréw oznaczonych spornymi znakami towarowymi, czyli takie,
ktérych mozna zwykle oczekiwa¢ w przypadku kategorii towaréw oznaczonych
danymi znakami towarowymi. W niniejszej sprawie dla zegarkéw i bransoletek do
zegark6éw chodzi o warunki, ktére co do zasady zakladaja dokonywanie ich zakupu
za posrednictwem sprzedawcy, bez mozliwosci uzyskania przez konsumenta
bezposredniego dostepu do nich w ramach samoobstugi.

Uwzglednienie obiektywnych warunkéw sprzedazy towaréw oznaczonych spornymi
znakami towarowymi jest w pelni uzasadnione. W istocie nalezy przypomnie¢, ze
badanie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, do ktérego przeprowadzenia
zobowigzane sa instancje OHIM, jest badaniem prospektywnym. Poniewaz
szczegblne formy sprzedazy towaréw oznaczonych znakami towarowymi moga
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ré6zni¢ sie w czasie i w zaleznosci od woli wlasciciela tych znakéw towarowych,
prospektywna analiza prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do
dwoéch znakéw towarowych, ktérej cel lezy w interesie publicznym, tj. zapewnienie,
ze wlasciwy krag odbiorcéw nie bedzie zagrozony wprowadzeniem w blad co do
handlowego pochodzenia danych towaréw, nie moze zaleze¢ od z natury
subiektywnych zamierzenn handlowych — zrealizowanych czy tez nie — wiascicieli
znakéw towarowych.

Natomiast nalezy podkregli¢, ze instancje OHIM sa uprawnione do uwzglednienia
obiektywnych form sprzedazy towaréw, w szczegdlnoséci w ramach okreélenia
odpowiedniej wagi, jaka nalezy przypisa¢ wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym
aspektom spornych znakéw towarowych. Tak wiec jesli towar oznaczony danym
znakiem towarowym jest sprzedawany wylacznie ustnie, to w odczuciu wlasciwego
kregu odbiorcéw fonetyczny aspekt danego oznaczenia bedzie posiadal bezwzgled-
nie wigksze znaczenie niz aspekt wizualny (zob. podobnie ww. w pkt 89 wyrok
w sprawie NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, pkt 49).

W tym zakresie Sad nie moze zgodzi¢ sie z teza interwenienta, zgodnie z ktéra
w niniejszej sprawie Izba Odwolawcza faktycznie wziela pod uwage obiektywne
warunki sprzedazy towaréw skarzacej, poniewaz towary te sa oznaczone kategoria
znakéw towarowych sui generis, a mianowicie markami wlasnymi lub markami
detalisty. W istocie taki argument nie uwzglednia, po pierwsze, faktu, ze towary
opatrzone wczeéniejszym znakiem towarowym nie wystepuja w centrach handlo-
wych E. Leclerc, ale w wyspecjalizowanych punktach sprzedazy, ktére moga byé
usytuowane w towarzyszacej im galerii handlowej, i po drugie, okolicznosci, ze marki
detalisty wystepuja na rynku, wlaczajac w to centra handlowe, jednocze$nie z innymi
znakami towarowymi innych wladcicieli, ktérymi oznaczone sa identyczne lub
podobne towary.

Wynika z tego, ze uwzgledniajac przy ocenie prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad w odniesieniu do spornych znakéw towarowych szczegélne formy sprzedazy
towaréw oznaczonych wczeéniejszym znakiem towarowym, ktére sa bezwzglednie
ograniczone w czasie i zalezne jedynie od handlowej strategii wlasciciela tego znaku
towarowego, Izba Odwolawcza naruszyla prawo.

II -47



108

109

110

111

WYROK Z DNIA 12.1.2006 r. — SPRAWA T-147/03

Ze wzgledu na wszystkie wymienione powyzej przyczyny Izba Odwolawcza
niestusznie wykluczyta w odniesieniu do spornych znakéw towarowych istnienie
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad przecietnego francuskiego konsumenta.

Ocena ta nie moze zosta¢ podwazona przez argument OHIM i interwenienta,
zgodnie z ktérym z uwagi na jego malo odrézniajacy charakter wezesniejszy znak
towarowy moze zosta¢ objety jedynie ograniczona ochrona.

W istocie o ile prawda jest, ze prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad jest tym
wieksze, im bardziej odrézniajacy jest charakter wcze$niejszego znaku towarowego
(wyrok Trybunatu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str.
1-6191, pkt 24), o tyle w niniejszej sprawie identyczno$¢ i podobieristwo towaréw
oznaczonych spornymi znakami w polaczeniu z wizualnym i fonetycznym
podobienistwem skladajacych sie na nie oznaczen, ktére nie moze by¢é kompenso-
wane w duzym zakresie przez wystepujaca pomiedzy tymi oznaczeniami réznice
koncepcyjna, wystarcza, aby zaistnialo prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad
przecietnego francuskiego konsumenta w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94. Poniewaz prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad
stanowi szczeg6lna przesltanke ochrony wczesniejszego znaku towarowego, ochrona
ta znajduje zastosowanie niezaleznie od zagadnienia, czy wczesniejszy znak
towarowy posiada jedynie mato odrézniajacy charakter.

Wreszcie w odniesieniu do utrzymywanego braku prawdopodobieristwa wprowa-
dzenia w btad czesci wlasciwego kregu odbiorcow skladajacego sie z oséb zawodowo
trudniacych si¢ ta dziedzina nalezy wskazad, ze uzywanie akcesoriéw wymienionych
w klasie 14 wéréd towardw, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego,
nie jest $cisle zastrzezone dla specjalistéw i nie moga by¢ one rozpatrywane
w oderwaniu od innych towaréw, dla ktérych dokonano zgloszenia wspélnotowego
znaku towarowego. W konsekwencji stwierdzenie istnienia prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad przecietnego francuskiego konsumenta wystarczy, aby uznad,
ze w odniesieniu do spornych znakéw towarowych istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad wlasciwego kregu odbiorcéw.
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Nalezy zatem przychyli¢ sie do drugiego zarzutu, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i, bez potrzeby badania pierwszego zarzutu
podniesionego przez skarzaca, uwzgledni¢ jej zadanie stwierdzenia niewazno$ci.

Wynika z tego, ze nie ma potrzeby wypowiadania sie w przedmiocie drugiego
zadania skarzacej, majacego na celu dokonanie odmowy rejestracji zgloszonego
wspdlnotowego znaku towarowego, poniewaz w kazdym razie OHIM zobowiazany
jest na mocy art. 63 ust. 6 rozporzadzenia nr 40/94 do podjecia $rodkéw w celu
zastosowania sie do orzeczenia sadu wspdlnotowego.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. W niniejszej sprawie skarzaca wniosta
o obciazenie OHIM kosztami postepowania w niniejszej instancji. Poniewaz OHIM
przegral sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem skarzacej — obciazy¢ go
poniesionymi przez nia kosztami w postepowaniu przed Sadem.

Ponadto skarzaca wniosla o obciazenie interwenienta kosztami poniesionymi przez
niag w zwigzku z postgpowaniem administracyjnym przed OHIM. W tym zakresie
nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 136 § 2 regulaminu niezbedne koszty
poniesione przez strony w zwiazku z postepowaniem przed izba odwolawcza uznaje
si¢ za koszty podlegajace zwrotowi. Nie ma to jednak zastosowania do kosztéw
poniesionych w zwiazku z postepowaniem przed Wrydzialem Sprzeciwéw.
W konsekwencji zadanie skarzacej zmierzajace do obciazenia interwenienta,
z uwagi na to, ze przegral on sprawe, kosztami postepowania administracyjnego
przed OHIM moze zosta¢ uwzglednione jedynie w odniesieniu do niezbednych
kosztéw poniesionych przez skarzaca w zwiazku z postepowaniem przed Izba
Odwotawcza.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza sie niewazno$¢ decyzji Trzeciej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
z dnia 30 stycznia 2003 r. (sprawa R 109/2002-3).

2) Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) ponosi wlasne koszty oraz zostaje obciazony kosztami poniesio-
nymi przez skarzaca w zwiazku z postepowaniem przed Sadem.

3) Interwenient ponosi wlasne koszty oraz zostaje obciazony kosztami
poniesionymi przez skarzaca w zwiazku z postepowaniem przed Izba
Odwolawcza.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Bialecka

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 stycznia
2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon H. Legal
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