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Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspoélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie
stownego wspélnotowego znaku towarowego VITACOAT — Wczeéniejsze krajowe
stowne znaki towarowe VITAKRAFT — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji —
Prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad — Artykutl 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia (WE) nr 40/94

Wyrok Sadu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 12 lipca 2006 . . . . . II-2215

Streszczenie wyroku

1. Wspdélnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspélnotowego znaku towarowego —
Wegledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wiasciciela wezesniejszego identycz-
nego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobwnych
towaréw lub ustug

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))
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Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspélnotowego znaku towarowego —
Wegledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wiasciciela wezesniejszego identycz-
nego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobwnych
towaréw lub ustug

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))

Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspélnotowego znaku towarowego —
Wegledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wiasciciela wezesniejszego identycz-
nego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobwnych

towaréw lub ustug

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie odwolawcze
(rozporzadzenie Rady nr 40/94, art. 63 i art. 74 ust. 1)

Ocena prawdopodobieristwa wprowa-
dzenia w blad w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
w sprawie wspélnotowego znaku towa-
rowego zalezy od wielu czynnikéw,
a w szczegdlnosci od tego, czy odbiorcy
rozpoznaja dany znak towarowy na
rynku. Istnienie bardziej odrézniajacego
niz zwykle charakteru, wynikajacego ze
znajomosci znaku towarowego wsréd
odbiorcéw na rynku, zaklada w sposéb
konieczny, ze znak ten jest znany przy-
najmniej znacznej cze$ci docelowego
kregu odbiorcéw, mimo ze nie musi sie
on cieszyé bezwzglednie renoma
w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadze-
nia nr 40/94. Okolicznoé¢, ze znak
towarowy ma wysoce odrézniajacy cha-
rakter wynikajacy z jego znajomo$ci
wéréd odbiorcéw, nie moze zostad
ustalona w sposdéb generalny, na
przykiad poprzez odwolanie sie do okre-
§lonych udzialéw procentowych doty-
czacych stopnia znajomosci znaku towa-
rowego wérdd odbiorcéw nalezacych do
zainteresowanych kregéw. Niemniej
nalezy uznaé¢ pewna wspoizaleznos$c
miedzy znajomoscia znaku towarowego
wéréd odbiorcéw a jego charakterem
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odrézniajacym i stwierdzi¢ tym samym,
ze im bardziej znak towarowy jest znany
wsréd odbiorcéw, tym bardziej wzmoc-
niony jest charakter odréiniajacy tego
znaku.

Przy dokonywaniu oceny, czy znak
towarowy cieszy si¢ wysoce odrézniajg-
cym charakterem wynikajacym z jego
znajomosci wsréd odbiorcéw, nalezy
rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicz-
no$ci danego przypadku, to znaczy
w szczegdlnosci udzial znaku towaro-
wego w rynku, intensywno$¢, zasieg
geograficzny i dlugoéé¢ okresu jego uzy-
wania, wielkoé¢ inwestycji dokonanych
przez przedsiebiorstwo w celu jego
promocji, udzial procentowy zaintereso-
wanych grup odbiorcéw, ktérym znak
towarowy umozliwia zidentyfikowanie
towaréw lub uslug jako pochodzacych
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z okreslonego przedsiebiorstwa, jak réw-
niez o$wiadczenia izb handlowych
i przemystowych lub innych stowarzy-
szent zawodowych.

(por. pkt 33-35)

Aby znak towarowy moégl mie¢ bardziej
odrézniajacy charakter wynikajacy z jego
ewentualnej znajomosci wéréd odbior-
cow, musi on by¢ w kazdym razie znany
odbiorcom w dniu zlozenia zgloszenia
znaku towarowego lub, w danym przy-
padku, w dacie pierwszenstwa zastrzezo-
nego na poparcie tego zgloszenia. Nie-
mniej nie mozna wykluczy¢ a priori, ze
badanie sporzadzone w okreslonym
okresie przed ta data lub po niej moze
zawiera¢ uzyteczne wskazdwki, przy
czym nalezy mieé¢ §wiadomosé, ze jego
moc dowodowa moze sie réznid
w zaleznoéci od wiekszej lub mniejszej
rozbieznoéci miedzy okresem, dla kté-
rego przeprowadzono badanie, a data
zlozenia lub pierwszenstwa zgloszenia
danego znaku towarowego.

(por. pkt 38)

W odczuciu przecietnych konsumentéw
niemieckich posiadajacych zwierzeta
wiejskie nie istnieje prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w blad w
rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporza-
dzenia nr 40/94 w sprawie wspdlnoto-
wego znaku towarowego w odniesieniu
do oznaczenia VITACOAT, o ktérego

rejestracje wniesiono dla ,szampondw,
odzywek, preparatéw do skéry i do
wloséw, dezodorantéw; wszystkiego dla
zwierzat”, ,preparatéw do niszczenia
roztoczy, wszy, pchel i innych pasozy-
téw; wszystkiego dla zwierzat”, ,szczotek
i grzebieni dla zwierzat”, nalezacych
odpowiednio do klas 3, 5 i 21 w
rozumieniu porozumienia nicejskiego
oraz w odniesieniu do znaku towaro-
wego VITAKRAFT, zarejestrowanego
wczesniej w Niemczech dla oznaczenia
towaréw po czeéci identycznych i po
czesci podobnych. W istocie biorac pod
uwage fakt, ze stowo ,Kraft” posiada dla
konsumentéw niemieckich precyzyjne
i natychmiast postrzegalne znaczenie,
podczas gdy stowo ,coat” nie ma dla
nich jakiegokolwiek znaczenia lub co
najwyzej zostanie uznane za angielskie
slowo posiadajace odmienne znaczenie,
nalezy stwierdzi¢, ze miedzy tymi ozna-
czeniami istnieje istotna réznica kon-
cepcyjna, ktéra moze w znacznym stop-
niu znosi¢ wystepujace miedzy rozpatry-
wanymi oznaczeniami niewielkie pod-
obienistwa wizualne i fonetyczne.
Oznaczenia te wykazuja zatem wystar-
czajgce roznice, szczegdlnie na pla-
szczyZnie koncepcyjnej, aby wykluczy¢
istnienie prawdopodobiefistwa wprowa-
dzenia w blad, nawet w przypadku
identycznych towardw, i to réwniez przy
uwzglednieniu niskiego stopnia uwagi
wykazywanego przy wyborze omawia-
nych towaréw.

(por. pkt 61, 68)

4. Skarga wniesiona do Sadu i skierowana

przeciwko decyzjom izb odwolawczych
Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
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Wewnetrznego (znaki towarowe i
wzory) ma na celu dokonanie kontroli
zgodnodci z prawem tych decyzji
w rozumieniu art. 63 rozporzadzenia
nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego. Tak wiec okolicz-
nosci faktyczne, na ktére sie powolano
w postepowaniu przed Sadem z
pominieciem wskazania ich uprzednio
w postepowaniu przed instancjami
Urzedu, moga wplywaé na zgodnosé
z prawem takiej decyzji wylacznie, jesli
Urzad bylby zobowigzany wziaé je pod
uwage z urzedu.

W tym zakresie z art. 74 ust. 1 in fine
tego rozporzadzenia — zgodnie z
ktérym w postepowaniu odnoszacym
sie do wzglednych podstaw odmowy
rejestracji Urzad ogranicza sie w swym
badaniu do stanu faktycznego, dowodéw
i argumentéw przedstawionych przez
strony oraz poszukiwanego zadoécuczy-
nienia — wynika, Ze nie jest on zobo-
wigzany do brania pod uwage z urzedu
okolicznosci faktycznych, ktére nie zo-
staly przedstawione przez strony.
W konsekwencji istnienie takich oko-
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licznoéci faktycznych nie moze podwa-
zaé zgodnoéci z prawem decyzji izby
odwotawczej.

Natomiast ani stronom, ani samemu
Sadowi nie mozna zakaza¢ szukania,
przy wykladni prawa wspdlnotowego,
inspiracji w argumentach wywodzonych
z orzecznictwa wspdlnotowego, krajo-
wego lub miedzynarodowego. Strona ma
zatem mozliwo$¢ odwotania sie do
orzeczen sadéw krajowych po raz pierw-
szy przed Sadem, poniewaz nie mamy
tutaj do czynienia ze skierowanym prze-
ciwko izbie odwolawczej zarzutem, Zze
nie uwzglednifa konkretnych okolicz-
noéci faktycznych wskazanych w
wyroku krajowym, a jedynie, ze naru-
szyla ona przepis rozporzadzenia
nr 40/94, i powolaniem sie w tym
zakresie na orzecznictwo celem poparcia
tego zarzutu.

(por. pkt 69-71)



