WASSEN INTERNATIONAL PRZECIWKO OHIM ~- STROSCHEIN GESUNDKOST (SELENIUM-ACE)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (trzecia izba)
z dnia 14 lipca 2005 r.”

W sprawie T-312/03

Wassen International Ltd, z siedziba w Leatherhead (Zjednoczone Kroélestwo),
reprezentowana przez M. Edenborougha, barrister, i S. Mayera, solicitor,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Laitinen i M. Capostagno, dzialajace
w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: angielski.
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w ktérej druga strona w postgpowaniu przed Izba Odwolawczag OHIM byta:

Stroschein Gesundkost GmbH, z siedzibg w Hamburgu (Niemcy),

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
18 czerwca 2003 r. (sprawa R 121/2002-4), wydang w postepowaniu w sprawie
sprzeciwu migdzy Wassen International Ltd a Stroschein Gesundkost GmbH,

_ SAD PIERWSZE] INSTANC]JI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w skladzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i M.O. Cziicz, sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 12 wrzeénia
2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge ztozong w sekretariacie Sadu w dniu
18 grudnia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 marca 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 16 lutego 1999 r. Wassen International Ltd dokonata zgloszenia
wspoélnotowego znaku towarowego w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) 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 pdZniejszymi zmianami.

Znak towarowy, ktérego zgloszenia dokonano, )est znakiem stownym SELENIUM-
ACE.

Towary i uslugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klasy 3 (,,kosmetyki;
kremy do twarzy; mydla; kremy i plyny opdzniajace procesy starzenia”), klasy 5
(,suplementy odzywcze; witaminy i mineraly”) oraz klasy 42 (,salony pieknosci”)
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego migedzynarodowej klasyfikaciji
towaréw i uslug dla celéw rejestracji znakow z dnia 15 czerwca 1957 r.,
zrewidowanego i zmienionego.

Zgloszenie zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych
nr 81/99 z dnia 11 paZdziernika 1997 r.
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W dniu 16 grudnia 1999 r. Stroschein Gesundkost GmbH (zwana dalej ,wnoszaca
sprzeciw”) wniosta na mocy art. 42 rozporzadzenia nr 40/94 sprzeciw wobec
rejestracji zgloszonego znaku towarowego, powolujac si¢ na dokonana w dniu
27 wrzesnia 1995 r. niemiecka rejestracje nr 39 519 649 nastepujacego znaku
graficznego:

Selenium Spezial |

A-C-E g
P4}
w2

Przedstawiony znak towarowy zostal zarejestrowany dla nastepujacych towaréw
nalezacych zaréwno do klasy 5, jak i do klasy 30:

»Preparaty o charakterze niemedycznym i niefarmaceutycznym na bazie skrobi, soli
wapniowych, stearynianu magnezu i drozdzy lub ich zwigzkéw w postaci
suplementéw zywnosciowych”.

Sprzeciw odnosit si¢ do wszystkich towaréw, dla ktérych dokonano rejestracji
wczesniejszego znaku towarowego, oraz skierowany byl przeciwko towarom
nalezagcym do klas 3 i 5, dla ktérych domagano sig rejestracji wspélnotowego znaku
towarowego. Jako podstawe wniesienia sprzeciwu powotano prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad, o ktérym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 30 listopada 2001 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednil sprzeciw,
a w konsekwencji odméwil rejestracji zgloszonego znaku towarowego. Wydziat
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Sprzeciwéw uznal bowiem, iz sporne oznaczenia sg bardzo podobne wizualnie oraz
podobne, a nawet identyczne pod wzgledem fonetycznym. Wobec identyczno$ci
towaréw nalezacych do klasy 5 i pewnego podobieristwa towaréw nalezacych do
klasy 3, dla ktérych domagano si¢ rejestracji wspdélnotowego znaku towarowego, do
towar6w objetych wczesniejszym znakiem towarowym Wydzial Sprzeciwow
stwierdzil, iz istnialo prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad.

W dniu 30 stycznia 2002 r. skarzaca wniosta do OHIM odwolanie od decyzji
Wydziatu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 18 czerwca 2003 r. (zwana dalej ,zaskarzong decyzjy”) Czwarta Izba
Odwolawcza nie uwzglednila odwolania. Uznata ona, co do zasady, iz elementy
stowne s3 elementami dominujagcymi wczes$niejszego znaku towarowego,
a w szczegblnosdci ze wyraz ,selenium” stanowi gléwny element odrézniajacy oraz
ze oddzielenie myélnikami liter ,a”, ,¢” i ,e” nie zmienia ich odbioru i Ze wyraz
»spezial” jest postrzegany przez konsumentéw jako wskazéwka o charakterze
opisowym dotyczaca szczegélnej linii produktéw. Izba Odwolawcza stwierdzila, iz
Wydzial Sprzeciwéw prawidlowo uznal, iz dane oznaczenia s3 podobne, a towary,
w zaleznoéci od przypadku, identyczne lub podobne oraz ze slusznie stwierdzit
istnienie prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad co do wszystkich rozpatrywa-
nych towaréw.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— uwzglednienie skargi,
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— przekazanie sprawy OHIM do rozpatrzenia zgloszenia wspélnotowego znaku
towarowego celem dokonania rejestracji,

— uchylenie niewaznoéci decyzji Wydzialu Sprzeciwéw,

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji,

— obcigzenie wnoszacej sprzeciw poniesionymi przez skarzaca kosztami niniej-
szego postgpowania, postgpowania odwolawczego przed Izbg Odwolawcza oraz
postepowania w sprawie sprzeciwu przed Wydzialem Sprzeciwéw.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

W przedmiocie dopuszczalno$ci Zadania zmierzajgcego do przekazania sprawy
OHIM celem umotzliwienia rejestracji

Skarzaca wnosi do Sadu o przekazanie sprawy OHIM oraz nakazanie mu rejestracji
wspélnotowego znaku towarowego bedacego przedmiotem sporu.
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Na mocy art. 63 ust. 6 rozporzadzenia nr 40/94 OHIM jest zobowigzany do podjecia
niezbednych érodkéw w celu zastosowania si¢ do orzeczenia sagdu wspélnotowego.
Stad tez zadaniem Sadu nie jest wydawanie w stosunku do OHIM jakichkolwiek
nakazéw. Obowiazkiem tego ostatniego jest bowiem wyciagnigcie konsekwencji
z sentencji i uzasadnienia niniejszego wyroku (wyrok Sadu z dnia 27 lutego 2002 r.
w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM [STREAMSERVE],
Rec. str. I1-723, pkt 18). Zadanie to jest zatem niedopuszczalne.

Co do istoty sprawy

Na poparcie skargi skarzaca podnosi jedyny zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Argumenty stron

Skarzgca podnosi, iz zarébwno Wydzial Sprzeciwéw, jak i Izba Odwotawcza,
popelnily blad w ocenie spornych znakéw towarowych. Podkresla, iz oceny
wczedniejszego znaku towarowego i wspdlnotowego znaku towarowego nalezy
dokonywa¢ calo$ciowo, rozpatrujac je jako caloéé, wraz z ewentualnymi elementami
graficznymi. Nie powinno mie¢ miejsca ograniczenie analizy do poszczegélnych
elementéw znaku towarowego, zwlaszcza gdy nie ma zadnych przestanek
uprawniajacych wniosek, izby docelowy krag odbiorcow zdawal si¢ na pewne
elementy, a rozpatrywane znaki towarowe skladaja si¢ z pewnych elementéw, ktére
osobno maja jedynie charakter nieznacznie odrézniajacy, co powoduje, iz do
stwierdzenia charakteru odr6zniajacego znakéw towarowych moze prowadzi¢
jedynie ich calo$ciowa ocena.
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Skarzgca uwaza, iz bledem bylo pominigcie wrazenia, jakie wywieraja wyraz
»spezial”, mySlniki oddzielajace litery ,a”, ,c” i ,e”, jak i elementy graficzne
wczesniejszego znaku towarowego, poniewaz mimo ze kazdy z tych elementéw
z osobna moze wywolywa¢ jedynie ograniczone wrazenie, ich wspélne oddziatywa-
nie nie moze zosta¢ zlekcewazone w ramach catosciowej oceny.

Skarzaca podnosi, iz Izba Odwotawcza blednie uznala wyraz ,selenium” za najsilniej
odrézniajacy element wczesniejszego znaku towarowego. Zaréwno Wydzial
Sprzeciwéw, jak i Izba Odwotawcza pominely lub tez nie uwzglednily w sposéb
wystarczajacy faktu, iz zakup rozpatrywanych towaréw nie ma charakteru
przypadkowego, ale przeciwnie odbywa si¢ po skrupulatnym zbadaniu skladu
réznych towaréw opatrzonych spornymi znakami towarowymi. Docelowy krag
odbiorcéw tych towaréw jest ponadto zainteresowany wylacznie towarami
zawierajgcymi selen, nie przywiazujac wagi do tego, iz wyraz ,selenium” mégiby
by¢ nazwg obca lub nazwa naukowg poszukiwanego towaru, a tym samym ignorujac
ten fakt. W konsekwencji wyraz ,selenium” nie bedzie traktowany przez docelowy
krag odbiorcéw jako ,wystarczajaco odrézniajacy”.

Skarzgca zwraca uwagg, iz przy braku spacji lub myélnika pomiedzy literami ,a”, ,c”
i »e”, konsument naturalnie wymawialby je jako stowo, nawet jeéli w ten sposéb
powstaly wyraz nie nalezalby do jezyka ojczystego danego konsumenta. Co wiecej,
wczesniejszy znak towarowy sktada sie ze zbitki liter ,ace”, wymawianych oddzielnie,
podczas gdy zgloszony znak towarowy zawiera wyraz ,ace”, wymawianych jako
jedno stowo.

Stad skarzaca uwaza, iz nalezy dokonaé poréwnania spornych znakéw towarowych
przedstawiajacych si¢ w sposéb nastepujacy: SELENIUM-ACE — w odniesieniu do
zgloszonego znaku towarowego oraz element stowny ,Selenium Spezial A-C-E”
z towarzyszagcym mu elementem graficznym — w odniesieniu do wczesniejszego
znaku towarowego. Nawet jesli wyraz ,spezial” oraz element graficzny maj3 jedynie
nieznacznie odrézniajacy charakter, winny byly zosta¢ wzigte pod uwage. Ponadto
dla konsumenta pragnacego dokonaé zakupu towaru zawierajacego selen wyraz
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»selenium” ma réwnie nieznacznie odrdzniajacy charakter. Skarzaca uwaza, iz
termin ,ace” ma charakter tworu, ktéry prawdopodobnie nie ma dla przecigtnego
konsumenta niemieckiego zadnego znaczenia oraz e zbitka literowa ,ace”
oddzielona my$lnikami sktada si¢ w prosty sposéb z liter alfabetu.

Skarzaca wywodzi stad, iz elementy stowne skladajace si¢ na rozpatrywane znaki
towarowe roéznia si¢ na plaszczyZnie fonetycznej, poniewaz zgloszony znak
towarowy sklada sie z wyrazu przedzielonego myslnikiem, a wczesniejszy znak
towarowy z dwéch wyrazéw oraz z trzech oddzielnych liter. Rozpatrywane znaki
towarowe réznig sie réwniez na plaszczyZnie wizualnej, gdyz wcze$niejszy znak
towarowy zawiera element graficzny i pojedyncze litery, a nie obcy lub wymyslony
wyraz ,ace”. Na plaszczyZnie koncepcyjnej zaproponowany znak towarowy nie ma
zadnego innego znaczenia niz to wynikajace z wyrazu ,selenium”, ktéry jest
elementem poszukiwanym przez docelowy krag odbiorcéw, podczas gdy wczeéniej-
szy znak towarowy ma znaczenie uzupelniajace powigzane ze zbitka literowa ,ace”.

Skarzaca sygnalizuje, iz niemiecki urzad ds. znakéw towarowych i patentéw
w decyzji z dnia 21 sierpnia 2002 r. doszed! takiego samego wniosku. Wydzial
Sprzeciwéw i Izba Odwolawcza winny byly uwzgledni¢ rzeczona decyzje, zgodnie
z ktéra rozpatrywane znaki towarowe mogly by¢ rozréznione nawet w przypadku
identycznosci towardw, do ktérych sie odnosily.

Ostatecznie skarzgca podnosi, iz tak Wydzial Sprzeciwéw, jak i Izba Odwolawcza
nieslusznie natozyly na skarzaca ciezar dowodu na okoliczno$é¢ braku prawdopo-
dobieristwa wprowadzenia w blad. To do wnoszacej sprzeciw nalezalo powotanie si¢
na istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad oraz dostarczenie dowodéw
na te okoliczno$¢. W niniejszej sprawie wnoszaca sprzeciw nie przedstawila Zzadnego
dowodu na poparcie twierdzenia, jakoby takie prawdopodobieristwo rzeczywiécie
istnialo na rynku niemieckim. Tym samym w skutek braku jakiegokolwiek dowodu
watpliwo$§¢ powinna byla zostaé¢ rozstrzygnieta na podstawie hipotetycznego
poréwnania spornych znakéw towarowych.
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OHIM utrzymuje, iz Izba Odwotawcza stusznie uznala, ze istnialo prawdopodo-
bieristwo wprowadzenia w btad ze wzgledu na podobienistwo spornych oznaczen,
ocenianych w sposéb calosciowy, jak réwniez ze wzgledu na identyczno$é
i podobieristwo oznaczonych znakami towaréw.

Ocena Sgdu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) w wyniku sprzeciwu wlasciciela wczeéniejszego znaku
towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sig, jezeli z powodu
identycznosci lub podobieristwa do wczeéniejszego znaku towarowego, identycz-
nosci lub podobieristwa towaréw lub ustug oznaczonych oboma znakami istnieje
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wczesniejszy znak towarowy jest chroniony. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a)
ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94 przez wczeéniejsze znaki towarowe rozumieé
nalezy znaki towarowe zarejestrowane w jednym z panstw czltonkowskich,
w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku o rejestracje jest wczesniejsza od
daty wniosku o rejestracje wspélnotowego znaku towarowego.

W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad
istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza
z tego samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powiazanych
gospodarczo.

W myél powolanego orzecznictwa prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
winno by¢ oceniane calosciowo zgodnie ze sposobem postrzegania powinno byé
oceniane zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczer i towaréw lub ustug
przez wlasciwy krag odbiorcéw oraz przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
czynnikéw wystepujacych w danym przypadku, a zwlaszcza wspétzaleznosci miedzy
podobiefistwem oznaczei a podobieristwem oznaczonych towaréw lub ustug
(zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB
przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], Rec.
str. 11-2821, pkt 31-33 oraz wskazane w nim orzecznictwo).
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W niniejszym przypadku wcze$niejszy znak towarowy, na ktéry powotano sig
w uzasadnieniu sprzeciwu, zostal zarejestrowany w Niemczech. Ponadto sporne
towary sa przeznaczone do biezacej konsumpcji. Tym samym docelowym kregiem
odbiorcéw, w stosunku do ktérego nalezy dokonaé oceny prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad, sg przecietni konsumenci niemieccy.

Ponadto mimo ze art. 8 rozporzadzenia nr 40/94 nie zawiera przepisu podobnego do
art. 7 ust. 2, zgodnie z ktérym do odmowy rejestracji znaku towarowego wystarczy,
by bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji istniala tylko w czg¢$ci Wspdlnoty,
nalezy stwierdzi¢, iz takie samo rozwiazanie winno znalez¢ zastosowanie w niniejszej
sprawie. Z powyzszego wynika, ze znak towarowy nie powinien by¢ rejestrowany
réwniez wéwczas, gdy wzgledna podstawa odmowy rejestracji istnieje tylko w czesci
Wspélnoty (wyrok Sadu z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie T-355/02 Miilhens
przeciwko OHIM — Zirh International [ZIRH], Rec. str. II-791, pkt 36).

W $wietle powyzszych uwag nalezy dokona¢ analizy poréwnania przeprowadzonego
przez Izbe Odwolawcza w zakresie, po pierwsze, rozpatrywanych towaréw, a po
drugie, spornych oznaczen.

W przedmiocie por6wnania towaréw

Nalezy zauwazy¢ na wstepie, iz skarzaca nie powoluje Zadnego argumentu
dotyczacego oceny Izby Odwolawczej dokonanej w tym zakresie. Ponadto
w odpowiedzi na pytanie Sadu skarzaca wyjasnila w trakcie rozprawy, iz nie zadala
ona ograniczenia zgloszenia znaku towarowego. Nastepnie nalezy przypomnied, iz
w uzasadnieniu sprzeciwu powolano si¢ na wszystkie towary, dla ktérych
zarejestrowano wcze$niejszy znak towarowy, i zostal on skierowany przeciwko
towarom nalezacym do klas 3 i 5 objetym zgloszeniem znaku towarowego. Izba
Odwotawcza uznala, iz towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym sa
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w czgsci identyczne z towarami oznaczonymi wczeéniejszym znakiem towarowym,
a w czesci podobne. W tych okolicznosciach nalezy stwierdzié, iz towary objete
zgloszeniem znaku towarowego s3 czesciowo identyczne z towarami oznaczonymi
wczesniejszym znakiem towarowym, a cze$ciowo do nich podobne.

W przedmiocie poréwnania oznaczefi

Jak to wynika z utrwalonego orzecznictwa, calo$ciowa ocena prawdopodobieristwa
wprowadzenia w biad w zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego podobieristwa rozpatrywanych oznaczeri powinna opiera¢ sie na
wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu, przy szczegélnym uwzglednieniu ich
elementéw dominujacych i odrézniajacych (zob. wyrok Sadu z dnia 14 pazdziernika
2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM - Pash
Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS], Rec. str. 11-4335, pkt 47 oraz wskazane
W nim orzecznictwo).

Odnoszac si¢ do twierdzen skarzacej, jakoby Izba Odwolawcza nie dokonala
calodciowej oceny spornych znakéw towarowych, nalezy stwierdzié, iz Izba
Odwotawcza przystapita do analizy kazdego z charakterystycznych elementéw
spornych oznaczen, a nastgpnie dokonata prawidlowej interpretacji wynikéw
uzyskanych wskutek calosciowej oceny opartej na syntezie wszystkich dostepnych
danych. '

W tym wzgledzie nalezy zwrécié uwage po pierwsze, iz wbrew twierdzeniom
skarzacej Izba Odwotawcza nie pomingta ani oddzialywania wyrazu ,spezial”, ani
oddzielenia myélnikami liter ,a”, ,¢” i ,e”, ani tez elementéw graficznych
wczesniejszego znaku towarowego.
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W rezultacie nalezy wskaza¢, iz Izba Odwolawcza stusznie uznata, iz wyraz ,spezial”
odpowiada niemieckiemu przymiotnikowi znaczacemu ,specjalny”, ktéry moze by¢
postrzegany przez konsumentéw z miarodajnego terytorium jako wskazéwka
opisowa szczeg6lnego rodzaju towardéw.

W dalszej kolejnosci nalezy wskazaé, iz Izba Odwotawcza zbadala réwniez
oddzialywanie zbitki literowej ,ace” uznajac, iz docelowy krag odbiorcéw
prawdopodobnie zrozumialby te litery jako odniesienie do innych substancji
bedacych zwykle skladnikami suplementéw odzywczych, takich jak np. witaminy.
Ponadto w jej opinii okoliczno$¢, iz litery te sa przedstawione z mys$lnikami lub bez
nich nie rodzi zadnych konsekwencji, brak znaku podzialu nie powoduje
w okolicznosciach niniejszej sprawy zmiany w znaczacy sposéb wrazenia, jakie te
trzy litery, umieszczone w tym samym porzadku, moga wywiera¢ na konsumencie.

Ostatecznie odnoszac si¢ do elementu graficznego, Izba Odwolawcza zwrdcila
uwage w zaskarzonej decyzji, iz w przypadku gdy znak towarowy sklada sig
z elementéw stownych i graficznych, pierwsze z nich winny co do zasady by¢
traktowane jako bardziej odrézniajace niz te drugie, poniewaz przecigtny konsument
uczyni w prostszy sposob odniesienie do rozpatrywanego towaru raczej cytujac jego
nazwe niz opisujac graficzny element znaku. Izba Odwotawcza stusznie uznaje, iz to
rozumowanie o charakterze ogélnym moze znaleZ¢ uzasadnione zastosowanie
w niniejszej sprawie. W opinii Izby Odwolawczej uzasadnione jest twierdzenie, iz
przecietny konsument bedzie postrzegal element slowny jako znak towarowy,
a element graficzny jako element dekoracyjny. Mozna réwniez wskaza¢, iz element
graficzny znajduje si¢ ponizej elementéw stownych, to znaczy w mniej widocznym
miejscu.

W konsekwencji argumenty skarzacej, jakoby Izba Odwolawcza nie wziela pod
uwage elementéw innych niz wyraz ,selenium”, winny by¢ odrzucone.
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Po drugie nalezy stwierdzi¢, iz w zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza stusznie
uznafa, ze wyraz ,selenium” stanowi element dominujacy wczeéniejszego znaku
towarowego.

Skoro bowiem wczesniejszy znak towarowy sklada sie z elementéw stownych
(wyrazéw ,selenium”, ,spezial” i zbitki literowej ,ace”) i elementu graficznego, to
nalezy przypomnie¢, ze Izba Odwolawcza stusznie uznala, iz czeé¢ stowna ma
bardziej odrézniajacy charakter niz cze$¢ graficzna. W tym miejscu nalezy dodaé, iz
wyraz ,selenium” jest wyrazem angielskim odpowiadajacym niemieckiemu rze-
czownikowi ,Selen”, ktéry oznacza pierwiastek chemiczny. Konieczne jest zwrécié
w tym wzgledzie uwage na fakt, ze skoro miarodajny krag konsumentéw nie
zrozumie, iz wyraz ,selenium” oznacza komponent towaru, ktéry pragneliby naby¢,
to wyraz ten bedzie mial szczegélnie odrézniajacy charakter, poniewaz bedzie
postrzegany jako nazwa towaru, a nie jako wskazéwka co do jego skladu. Ponadto,
jak na to zwraca uwage Izba Odwotawcza, nawet jesli mozliwe jest, by konsumenci
mogli rozpozna¢ ten pierwiastek jako komponent towaréw sprzedawanych pod
wczesniejszym znakiem towarowym, to pozostaje bezsporne (ze wzgledu na jego
miejsce w ramach wczesniejszego znaku towarowego i w poréwnaniu z innymi
elementami oznaczenia wczeéniejszego), ze wyraz ,selenium” odgrywa dominujaca
rolg, poniewaz wlasciwy krag odbiorcéw rozpoznaje oznaczenie i je zapamietuje.

Nalezy wskaza¢ w tym wzgledzie, iz wyraz ,selenium” odgrywa istotng role w ocenie
wizualnej i fonetycznej wczedniejszego znaku towarowego ze wzgledu na jego
pierwotne polozenie, to znaczy w miejscu najbardziej widocznym. Jest on z tego
powodu pierwszym elementem, ktéry si¢ dostrzega. Nalezy ponadto przypomnie, iz
wyraz ,spezial” oznacza ,specjalny” w jezyku niemieckim. Tym samym Izba
Odwotawcza mogta stusznie uzna¢, iz docelowy krag odbiorcéw postrzega go jako
element czysto reklamowy i opisowy. Wreszcie polaczenie liter ,ace” moze by¢
postrzegane przez konsumentéw jako odniesienie do pewnych substancji zwykle
znajdujacych si¢ w skladzie suplementéw odzywczych, takich jak witaminy.
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Tym samym nalezy odrzuci¢ argument skarzacej, jakoby Izba Odwolawcza blednie
uznala wyraz ,selenium” za najbardziej odrdzniajacy element wczeéniejszego znaku
towarowego.

Po trzecie nalezy stwierdzié, iz Izba Odwolawcza przeprowadzila calo$ciowa oceng
oparta na syntezie wszystkich danych wynikajacych z jej ocen. Mogla ona zatem
podstawy, by uzna¢, ze zgloszone oznaczenie i wcze$niejsze oznaczenie s3 podobne
przez to, iz pierwsze niemalze catkowicie powiela element stowny drugiego.

W rezultacie Izba Odwolawcza stusznie uznata, iz sporne oznaczenia rozpatrywane
jako calo$é sa podobne, a podobiefistwo to rzutuje na mozliwo$¢ ich odréznienia.
Pozostaje stwierdzi¢, iz wcze$niejsze oznaczenie jest odwzorowane w sposéb
niemalze identyczny w zgloszeniu wspolnotowego znaku towarowego, przy czym
oznaczenia te rdznia si¢ jedynie co do elementéw o charakterze mniej
odrézniajacym wcze$niejszego oznaczenia, a mianowicie wyrazu ,spezial”, elementu
graficznego i dwéch myslnikéw oddzielajacych trzy litery ,a”, ,c” i ,e”, umieszczo-
nych w zgloszonym oznaczeniu w identycznym porzadku. Ponadto poniewaz
zgloszony znak towarowy jest znakiem slownym, moze by¢ uzywany przez
zglaszajacego z uzyciem jakiegokolwiek stylu pisma, wlaczajac styl, ktérym
postuzono si¢ w przypadku wczesniejszego znaku towarowego. Nalezy w tym
miejscu podsumowadé, iz calo$ciowe wrazenie, jakie wywieraja rozpatrywane
oznaczenia, jest podobne na plaszczyZnie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.

Tym samym winien by¢ réwniez odrzucony argument, jakoby Izba Odwotawcza nie
dokonata cato$ciowej oceny spornych znakéw towarowych.
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Odnoszac si¢ do argumenty skarzgcej, iz Izba Odwolawcza pomineta decyzje
niemieckiego urzedu ds. znakéw towarowych i patentéw dotyczaca tych samych
znakéw towarowych i tych samych towaréw, pomimo ze Republika Federalna
Niemiec byla panstwem, ktérego dotyczyl sprzeciw, wystarczy przypomnieé, iz
w mysl orzecznictwa wspolnotowy system znakéw towarowych jest systemem
autonomicznym, na ktéry sklada sie zbiér norm, zmierzajgcym do osiagniecia
szczegblnych dla niego celéw, a jego stosowanie jest niezalezne od wszystkich
system6w krajowych (wyrok Sadu z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie T 32/00 Messe
Miinchen przeciwko OHIM [electronica], Rec. str. 11-3829, pkt 47). Tym samym
nawet jedli Izba Odwolawcza mogla uwzgledni¢ decyzje organéw krajowych,
uprawnienie to nie moze prowadzi¢ do zwolnienia jej z obowigzku przeprowadzenia
wlasnej oceny dokonywanej wylacznie na podstawie wlasciwego uregulowania
wspdlnotowego. Stad tez ani OHIM, ani — jak w tym przypadku — sad
wspélnotowy, nie sa zwigzani decyzja wydana na poziomie paristwa czlonkowskiego.
Jak wynika z powyzszego, argument skarzacej nie znajduje poparcia.

Ustosunkowujac si¢ do argumentu skarzgcej, jakoby Izba Odwotawcza niestusznie
nalozyla na nig cigzar dowodu na okolicznoéé braku prawdopodobiefistwa
wprowadzenia w blad, nalezy przypomnieé, iz na podstawie art. 74 ust. 1 in fine
rozporzadzenia nr 40/94 w postepowaniu odnoszacym sie do wzglednych podstaw
odmowy rejestracji badanie przeprowadzone przez OHIM ogranicza si¢ do zarzutéw
i zadani stron. Z przepisu tego wynika, iz zaréwno wnoszaca sprzeciw, jak i skarzaca
winny przedstawi¢ OHIM dowody na poparcie swych zadah. W tym wzgledzie
z decyzji Wydzialu Sprzeciw6éw wynika, iz wnoszaca sprzeciw podniosta, ze istnieje
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad co do spornych znakéw towarowych ze
wzgledu na identyczno$¢ ich elementéw odrézniajacych oraz ze wzgledu na fakt, ze
towary oznaczone zgloszonym znakiem, mianowicie towary z klasy 5 i 3, sa w czeéci
identyczne z towarami oznaczonymi wczeéniejszym znakiem towarowym, a w czeéci
podobne do nich. W konsekwencji wnoszaca sprzeciw podniosta na poparcie swego
sprzeciwu zarzut istnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, na poparcie
ktérego przedstawila wiele argumentéw, ktére skadingd znalazly uznanie OHIM
z tym skutkiem, ze OHIM nie opart si¢ w swej decyzji jedynie na twierdzeniach
skarzacej. Skutkiem tego ten argument skarzacej winien zostaé odrzucony.
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a8 W $wietle powyzszych rozwazan nalezy stwierdzi¢, iz oceniajac, ze istnieje
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prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, Izba Odwolawcza nie popelnila bledu w ocenie po
pierwsze z uwagi na podobieristwo spornych oznaczefi rozpatrywanych jako calo$é
oraz po drugie ze wzgledu na identyczno$¢ lub podobienistwo towaréw oznaczonych
rozpatrywanymi znakami towarowymi. Nalezy przypomnie¢ w tym wzgledzie, iz
nieznaczny stopien podobieristwa miedzy znakami towarowymi moze zostal
zréwnowazony wysokim stopniem podobieristwa pomiedzy towarami i uslugami
oznaczonymi znakami towarowymi i odwrotnie (zob. wyrok Trybunalu z dnia
22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819,
pkt 19). W niniejszej sprawie towary sa cze$ciowo identyczne, a cze$ciowo podobne.
Skutkiem powolanej identycznoéci i podobienstwa réznice pomigdzy rozpatrywa-
nymi oznaczeniami zostaly oslabione w ramach calo$ciowej oceny prawdopodo-
bieristwa wprowadzenia w blad.

Stad bez konieczno$ci orzekania przez Sad o dopuszczalno$ci zadania skarzacej
zmierzajacego do stwierdzenia niewaznoéci decyzji Wydzialu Sprzeciwéw nalezy
oddali¢ jedyny zarzut podniesiony przez skarzgcy, a tym samym skarge w calosci.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM — obciazyé ja kosztami przez niego
poniesionymi.

II - 2915



WYROK Z DNIA 14.7.2005 r. — SPRAWA T-312/03

Z powyiszych wzgledow

SAD (trzecia izba)

orzeka, co nastgpuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Strona skarzgca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Jaeger Tiili Czicz

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

Sekretarz Prezes

H. Jung M. Jaeger
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